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Die diesjahrige Winterversammlung des Instituts fiir gewerblichen Rechtsschutz (INGRES)
fand im Anschluss an den traditionellen Skiausflug im Ziirichberg Sorell Hotel statt.
Geleitet wurde die wiederum von zahlreichen Spezialisten aus dem In- und vor allem
auch aus dem européischen Ausland besuchte Tagung von RA Dr. MICHAEL RITSCHER,
wéahrend RA Dr. CHrisTOPH GASSER die Verantwortung fiir die Organisation ibernommen
hatte. Auch dieses Jahr trugen herausragende Personlichkeiten aus Richterschaft,
Wissenschaft und Industrie die neuesten Entwicklungen und die aktuelle Rechtsprechung
zum in der Europdischen Union harmonisierten und vereinheitlichten Patent-, Urheber-,
Design- und Kennzeichenrecht vor und es bestand trotz des dichten Programms
ausreichend Gelegenheit fiir Diskussionen.

1. Patentrecht

1. Rechtsprechung des Deutschen Bundesgerichtshofs

1712


https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpwsxzr
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpwsxzs
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpwsxzt
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpwsxzu
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws2i
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws2lj
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws5q
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws5s7ge
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws5s7gi
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpws5s7gm
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg2ldl5vdembrgrpxgnjqgfpwezlsnfrwq5dfge3f64tfmzpxm
lfe
Text Box




legalis

HELBING LICHTENHAHN

sic 7-8/2014 S. 501

Dr. KrAus GraBINSKI, Richter am Deutschen Bundesgerichtshof und Mitglied der
Arbeitsgruppe fiir die Erarbeitung der Verfahrensordnung fiir das Einheitliche
Patentgericht, eréffnete den patentrechtlichen Vormittag der Tagung und stellte drei
wichtige Urteile des BGH zur Rechtsbestandigkeit und zum Schadenersatz vor.

Zunachst prasentierte Grainski den Entscheid «Tintenstrahldrucker», bei dem sich der
BGH mit der Frage der unzuldssigen Erweiterung des Schutzbereichs und der daraus
resultierenden Loschung eines Gebrauchsmusters auseinandersetzen musste (Akten-Nr. X
ZB 2/12). Anlass war ein in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbartes Merkmal
gewesen, das zur Frage fiihrte, ob das Gebrauchsmuster, abgezweigt aus einer deutschen
Patentanmeldung, trotzdem noch aufrecht erhalten bleiben konnte. Die unverédnderte
Aufrechterhaltung des betreffenden Merkmals wére unzuléssig, weil dieses in den
Anmeldungsunterlagen nicht offenbart wurde, wahrend die Streichung des Merkmals zur
Unwirksamkeit wegen Erweiterung des Schutzbereichs fithren wiirde (sog.
«unentrinnbare Falle»). Der BGH bestétigte seine Rechtsprechung, wonach das Merkmal
im Anspruch verbleiben kann, sofern dieses lediglich zu einer Einschrankung des
geschiitzten Gegenstands fiihrt und nicht zu einer anderen Erfindung («Aliud»). Ist
Ersteres der Fall, darf das Merkmal bei der Prifung der Patentfdhigkeit allerdings nicht
beriicksichtigt werden; bei der Frage einer allfalligen Verletzung hingegen schon. Der
BGH bejahte im vorliegenden Fall eine Einschrdnkung des geschiitzten Gegenstands
durch das betreffende Merkmal, weil in den Anmeldungsunterlagen, insbesondere in den
bildlichen Darstellungen, ein Ausfithrungsbeispiel beschrieben war, welches das
betreffende Merkmal umfasste. Daher, so der BGH, werde durch das hinzugefiigte
Merkmal die in den Anmeldungsunterlagen offenbarte Anweisung zum technischen
Handeln lediglich konkretisiert, weshalb eine Einschrankung des geschiitzten
Gegenstands vorliege und kein «Aliud».

Darauthin widmete sich Grasinski dem Schadenersatz und stellte zuerst das Urteil
«Frasverfahren» vor (Akten-Nr. X ZR 69/11). Gegenstand dieser Entscheidung bildete der
Schadenseintritt bei einer mittelbaren Patentverletzung. GRABINSKI erlduterte die
Rechtsprechung des BGH, gemaéss welcher bei einer mittelbaren Patentverletzung
lediglich derjenige Schaden zu ersetzen ist, welcher durch die unmittelbare
Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht. Dies trotz der Tatsache, dass die
mittelbare Verletzung einen eigenen Tatbestand darstellt, der nicht von einer allfdlligen
unmittelbaren Verletzung abhéngt. Hingegen sei die fiir einen Klageantrag auf
Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche «gewisse Wahrscheinlichkeit» eines
Schadens bereits gegeben, wenn eine mittelbare Patentverletzungshandlung (z.B. Liefern
oder Anbieten) festgestellt worden ist.

Ferner befasste sich Grapinski mit dem Entscheid «Flaschentrager» (Ak [Seite 502] ten-Nr. X
ZR 51/11) und der Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns. Nachdem er die
verschiedenen Kriterien zur Bewertung des Umfangs des herauszugebenden Gewinns
erldutert hatte, ging er auf die Frage eines Teilnehmers ein, ob das Argument vorgebracht
werden konne, dass eine Anpassung des Preises des Originalprodukts notig geworden sei
aufgrund der billigen Kopie des Patentverletzers. Diesbeziiglich wies Grasinski darauf hin,
dass der Verletzergewinn nicht mit dem entgangenen Gewinn vermischt werden diirfe
und dass dieses Argument beim Verletzergewinn wohl nicht vorgebracht werden kénne.

2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Dr. Fritz BLUMER, Mitglied der Beschwerdekammern des EPA, berichtete zunéchst tiber
einige Aktualitdten beim EPA und teilte inshesondere mit, dass die Beschwerdegebtihr ab
dem 1. April 2014 um ca. 50% erhoht werde. Gleichzeitig werden neue Bestimmungen
eingefiihrt, nach denen 50% der Beschwerdegebtihr im Falle des Riickzugs der
Beschwerde wieder zurtickbezahlt werden, wenn dieser Riickzug mindestens vier Wochen
vor einer angesetzten mindlichen Verhandlung oder vor Ablauf der in einem Bescheid
gesetzten Frist erfolgt. Anschliessend stellte er vier wichtige Entscheidungen der
Beschwerdekammern vor.
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Zunachst widmete sich BLumer dem Entscheid «Broccoli II» (G 2/13; T 83/05). Dieser bilde
die Fortsetzung des Entscheids «Broccoli I» (G 2/07), in welchem die Grosse
Beschwerdekammer entschieden hatte, dass ein beanspruchtes Verfahren als «<im
Wesentlichen biologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen» i.S.v. Art. 53 (b) EPU
gelte und somit nicht patentierbar sei, wenn der technische Schritt einzig der
Unterstiitzung der Selektion bzw. Kreuzung diene und dieser kein Merkmal in das Genom
einfiihre. In «Broccoli II» stellte sich nun die Frage, ob Product-by-process-Anspriiche
gewahrt werden konnen, wenn das Verfahren zur Zichtung der Pflanze nicht patentierbar
ist, weil es im Wesentlichen biologisch ist. Die aus diesem Verfahren resultierenden
Produkte fallen namlich nicht unter das Patentierungsverbot, was zum widerspriichlichen
Ergebnis fithren miisste, dass das Verfahren zwar nicht patentierbar ist, das daraus
resultierende Produkt jedoch schon. Dies hétte die weitreichende Konsequenz, dass das
Produkt absoluten «Stoffschutz» geniessen wiirde, sodass jedes Herstellverfahren davon
erfasst ware. BLuMER informierte die Teilnehmer, dass das Verfahren «Tomaten II» (G 2/12)
mit «Broccoli II» vereinigt worden ist und alle Verfahren betreffend Pflanzen, die durch
ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, von Amtes wegen
ausgesetzt worden sind.

Im Anschluss daran befasste sich BLumEr mit der erfinderischen Titigkeit im Falle von
synergistischen Wirkungen von chemischen Substanzen. Er stellte den Entscheid
«Synergistische Fungizide Mischung» (T 1814/11) voy, in welchem es um fungizide
Mischungen auf der Basis von Prothioconazole (PC) und Picoxystrobin (PXY) ging.
Synergistische Wirkungen liegen dann vor, wenn mit einer Wirkstoffkombination
Wirkungen erreicht werden, die tiber das hinausgehen, was als additive Wirkung der
Einzelkomponenten zu erwarten gewesen ware. Es stellte sich vorliegend die Frage, ob die
synergistische Wirkung von PC und PXY naheliegend war, da der Stand der Technik
einerseits synergistische Wirkungen von PC zusammen mit KRM und AZY umfasste,
andererseits auch die Vorteile von PXY gegentiber z.B. KRM und AZY. Die
Beschwerdekammer entschied jedoch, dass die synergistischen Effekte von PC und PXY
nicht vorhersehbar gewesen seien, sodass die beanspruchte Kombination nicht
naheliegend gewesen sei.

Der dritte Entscheid, den BLumer prasentierte, handelte von der erfinderischen Titigkeit im
Zusammenhang mit einem Verfahren zum Einkaufen mit einem mobilen Geréat (T
1670/07). Die Erfindung lag darin, dass Benutzer aufihrem Mobilgerat (Nokia) mehrere
Produkte eingeben kénnen und dass ihnen anschliessend eine Abfolge der zu
besuchenden Geschéfte angezeigt wird. BLumer erlduterte, dass die erfinderische Tatigkeit
nur auf Aspekte der Erfindung gestiitzt werden kénne, die zu einer technischen Losung
eines technischen Problems beitrugen. Die Beschwerdekammer sei zum Schluss
gekommen, dass das Erzeugen einer Liste der zu besuchenden Geschéfte keinen solchen
technischen Effekt darstelle. Dies inshesondere deshalb, weil die Erfindung nur Optionen
fir menschliches Verhalten prasentiere, die Auswahl letztlich jedoch ein mentaler Akt sei.
Somit lag auch keine erfinderische Tatigkeit vor.

Zuletzt stellte BLuMmer noch den Entscheid «Gebuhrenreduktion aus Sprachgrinden» vor (T
642/12). Ein niederldndischer Vertreter hatte eine Beschwerdeschrift fiir einen Schweizer
Beschwerdefiihrer in niederldandischer Sprache eingereicht und eine um 20% ermassigte
Gebiihr bezahlt. (Die Ermdssigung ware gerechtfertigt gewesen, falls die
Beschwerdeschrift in italienischer Sprache eingereicht worden ware.) Die Bezahlung der
reduzierten Gebuhr hatte dazu gefiihrt, dass die Beschwerde als nicht eingelegt galt. Die
Beschwerdekammer verneinte jedoch sowohl das Argument des Vertrauensschutzes als
auch eine Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPU fiir die verpasste Frist. Sie verneinte auch
das Vorliegen eines «geringfiigigen Fehlbetrages» i.S.v. Art. 8(1) GebO, weshalb es dabei
blieb, dass die Beschwerde als nicht eingelegt galt. BLUMER wies in diesem Zusammenhang
aufdie Anderung der Rechtsgrundlagen per 1. April 2014 hin, insbesondere auch auf die
[seite 503] Tatsache, dass kiinftig nur KMU, natiirliche Personen und Non-profit-
Organisationen, Universititen etc. von der Erméssigung profitieren kénnen. Fir die
Frage, ob ein KMU vorliege, sei die Definition der KMU nach der Empfehlung 2003/361/EG
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der Kommission vom 6. Mai 2003 massgebend, deren Anwendung im Einzelfall
anspruchsvoll sein konnte.

3. EU-Patentpaket

Dr. STEFAN LUGINBUHL, Jurist in der Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des EPA,
widmete sich in seinem Vortrag dem aktuellen Stand in Sachen EU-Patentpaket.

Nach einer Auffrischung des Grundkonzeptes des Einheitspatents berichtete LuGINBUHL
uber die Tatigkeiten des Engeren Ausschusses, dessen konstituierende Sitzung am 20.
Marz 2013 stattgefunden hatte. Zusammengesetzt sei dieser aus Vertretern der 25
teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und der Europdischen Kommission sowie den
Beobachtern European Patent Institute (epi) und BusinessEurope als Vertreter der Nutzer
und zukiinftig den an der Verstirkten Zusammenarbeit nicht teilnehmenden EPU-
Vertragsstaaten wie beispielsweise die Schweiz. LUGINBUHL erlauterte, dass der Engere
Ausschuss fiir die Verabschiedung der Durchfihrungsvorschriften, die Festlegung der
Hohe der Jahresgebiihren und des Verteilschliissels sowie fiir die Aufsicht tiber die
Ausfithrung der dem Amt tibertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem
Einheitspatent zustdndig sei. Die Diskussionen zu den Durchfiihrungsvorschriften seien im
Ausschuss bereits gut vorangekommen. Im Frithjahr wiirden zudem die substanziellen
Diskussionen zur Hohe der Jahresgebiihren fiir das Einheitspatent beginnen.
Anschliessend préasentierte LuciNsUHL die Struktur des Einheitlichen Patentgerichts (EPG)
und berichtete, dass Lokalkammern unter anderem in Belgien, Deutschland, Finnland,
Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Konigreich geplant seien, wahrend
eine Regionalkammer fiir Schweden und die baltischen Staaten und eine weitere fiir die
Tschechische Republik und die Slowakei zur Diskussion stiinden. Nach einer Erlduterung
der Zustandigkeiten des EPG und des Verfahrensablaufs berichtete LUuGINBUHL, dass eine
Vertretung zwingend sei, mit Ausnahme von Beschwerden gegen Entscheidungen des EPA
im Zusammenhang mit dem Einheitspatent. Zur Vertretung zugelassen seien
Rechtsanwalte aus den EPG-Vertragsstaaten und Mitglieder des epi (somit auch Schweizer
Patentanwalte) mit der notwendigen Qualifikation zur Fiihrung europaischer
Patentstreitigkeiten.

LucINBUHL berichtete zum Abschluss seines Vortrags, dass der Vorbereitende Ausschuss
(Preparatory Committee) des EPG am 26. Marz 2013 konstituiert worden sei. Der Ausschuss,
der fiir die Implementierung des EPG-Ubereinkommens verantwortlich sei, bestiinde aus
finf Projektgruppen (Recht, Finanzen, Gebéaude, IT und Personal) und hétte bis anhin vier
Sitzungen abgehalten. Eine wichtige Aufgabe des Vorbereitenden Ausschusses sei die
Erarbeitung der Prozessordnung des Gerichts. Der aktuellste Entwurf der Prozessordnung
konne von der Webpage des Gerichts unter <www.unifiedpatent-court.org>
heruntergeladen werden. RitscHER bemerkte, dass immer noch viele Fragen offen seien,
und dankte LucINBUHL fiir seinen Vortrag.

4. Das Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht

Dr. CHRISTIAN GASSAUER-FLEISSNER, Rechtsanwalt und Prasident von EPLAW in Wien,
durchleuchtete in seinem Vortrag den Entwurf der Verfahrensordnung fiir das neue
Einheitliche Patentgericht und betonte gleich zu Beginn, dass das Projekt aufgrund der
verschiedenen Ansétze nicht ganz einfach sei. Die Verfahrensordnung enthalte aus
osterreichischer Sicht einige Besonderheiten, die moglicherweise auch fiir die Schweiz
neu seien und daher Aufmerksamkeit verdienten.

Zunichst erzihlte GassaUER-FLEISSNER etwas selbstironisch, dass Osterreich bisher eher
passiv darauf gewartet hitte, bis andere Lander ihr Interesse an einer Regionalkammer
kundtun wirden. Nun bestehe die Gefahr, dass der Zug dafiir abgefahren sei.

Anschliessend erlduterte GASSAUER-FLEISSNER verschiedene Regeln im Zusammenhang mit
dem Opt-out und betonte inshesondere, dass es seiner Meinung nach absurd sei, eine
Gebuhr fir das Opt-out vorzusehen, da das Opt-out nichts anderes als die Beibehaltung des
jetzigen Zustands sei.
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Als Néachstes widmete sich GassaUER-FLEISSNER den Regeln zur einstweiligen Verfiigung.
Osterreich kenne das Institut der Schutzschrift bisher nicht. Er regte an, dass eine
Schutzschrift anstatt 6 Monate eher 1 Jahr lang giiltig sein sollte. Er wies des Weiteren
darauf hin, dass Osterreich keine (beispielsweise) Aufzihlung von heranzuziehenden
Kriterien bei der Interessenabwigung kenne, da eine einstweilige Verfligung ohne
Interessenabwigung gewahrt werde, wenn die Bedingungen dafiir erfiillt seien. Er stellte
sodann die Frage in den Raum, wie das Erfordernis der «high degree of certainty» fiir eine
einstweilige Verfligung auszulegen sei bzw. welches Beweismass anzuwenden sei.
GRrABINSKI antwortete darauf, dass bei einer einstweiligen Verfligung sowohl eine
uberwiegende Wahrscheinlichkeit der Rechtsbestdndigkeit als auch eine tiberwiegende
Wahrscheinlichkeit einer Verletzung bestehen miisse.

Im Zusammenhang mit den Regeln tiber den Schadenersatz bemerkte GASSAUER-FLEISSNER,
dass fiir Osterreich mit dieser Verfahrensordnung noch ein weiterer Schadensbegriff hin
[seite 504] zugekommen sei. In Osterreich sei der Verletzergewinn dogmatisch nidmlich dem
Bereicherungsrecht zugeordnet und nicht dem Schadenersatzrecht. Ausserdem seien
Zinsen in Osterreich nicht Teil des Schadens.

Zu den Amicus briefs bemerkte GAssAUER-FLEISSNER, dass US-Richter diese aufgrund der
Starkung der demokratischen Legitimitdt der Richter und der Berticksichtigung der
Konsequenzen des Urteils befiirworteten. Grasinski bemerkte, dass Amicus briefs nicht in
den 16. Entwurf aufgenommen worden seien, da das Verfahren ansonsten zu kompliziert
geworden ware.

Mit Bezug auf die Standesregeln machte Gassauer-FLEISSNER die Teilnehmenden darauf
aufmerksam, dass zahlreiche Fragen noch nicht geklart seien. Dazu gehoérten
insbesondere Regeln aus dem angelsdachsischen Recht, wie z.B. die Irrefiihrung des
Gerichts oder die Pflicht der Vertreter, sowohl positive als auch negative Urteile
vorzulegen.

Auch Dr. FRank-EricH HUFNAGEL, Rechtsanwalt in Diisseldorf, setzte sich im Rahmen seines
Vortrags mit dem Entwurf der Verfahrensordnung fiir das Einheitliche Patentgericht
auseinander und erdffnete seine Prasentation mit der Bemerkung, dass auch er mehr
Fragen als Antworten aufzuzeigen gedenke.

Zunachst zeigte HurNAGEL die verschiedenen Regeln im Zusammenhang mit der
Verfahrenssprache vor dem Einheitlichen Patentgericht auf und demonstrierte anhand
eines Beispiels, wie die verschiedenen Ankniipfungspunkte zu einem ganzen Strauss an
moglichen Verfahrenssprachen fithren kdnnen. Grapinski wies darauf hin, dass die
Amtssprache des Mitgliedstaats am Sitz des Beklagten als Verfahrenssprache fiir den
vorlaufigen Einspruch gestrichen worden sei.

Nachdem er die Regeln im Zusammenhang mit den technischen Richtern aufgezeigt hatte,
widmete sich HurnaGeL anschliessend der Verfahrenstrennung oder «Bifurcation». Dieses
Thema sei noch nicht eine Frage der Vergangenheit. Im Vereinigen Konigreich bestehe
die Sorge um zu viel Trennung und dass die Verletzungsprozesse nicht ausgesetzt wiirden.
Ein strittiger Punkt, erklarte HUFNAGEL, sei das Rechtsmittel gegen die
Aussetzungsentscheidung. Das Vereinigte Konigreich befiirworte die Anfechtung der
prozessualen Entscheidung des Gerichts tiber die Trennung vor einem erstinstanzlichen
Gericht mit der Moglichkeit, diese an das Berufungsgericht weiterzuziehen. Die Deutschen
wehrten sich allerdings dagegen, da dies zu einer bedeutenden Verlangerung des
Prozesses fithren wiirde. HurNaGEL wies des Weiteren darauf hin, dass die «Bifurcation»
erzwungen werden konne, indem man ausschliesslich den Lizenznehmer klagen lasse
gem. Art. 47 (5). GraBinskt bemerkte hierzu, dass man den Patentinhaber in einem solchen
Fall in das Verfahren hineinziehen wiirde. HUFNAGEL entgegnete dem, dass man dies konne,
nicht aber miisse.

Danach prasentierte HurnaGeL den zeitlichen Rahmen des Verfahrensablaufs in grafischen
Darstellungen und hob inshesondere zwei Punkte hervor. Erstens bestehe ein klares
Zeitsystem mit sehr knappen Fristen und zweitens sei das Zwischenverfahren des
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Berichterstatters neu und ungewdhnlich und gewdhre dem Berichterstatter grosses
Ermessen. GraBinski fiigte an, dass die Gerichte die Fristen angemessen verlangern
konnten und dass die Frist fiir die Stellungnahme zu Patentbeschrankungen auf zwei
Monate erweitert worden sei.

Nach einer kurzen Darstellung der Dokumentenverwaltung und der Einsicht sowie der
Rolle des Berichterstatters widmete sich HurnaGeL dem Verhéltnis zwischen dem Verfahren
vor dem EPG und dem EPA-Einspruchsverfahren. Nichtigkeitsklagen vor dem EPG seien
nicht ausgeschlossen durch oder abhédngig von anhdngigen oder moglichen
Einspruchsverfahren vor dem EPA. Ausserdem konne das Gericht das Verfahren
aussetzen, wenn ein Einspruch beim EPA anhéngig sei und eine rasche Entscheidung
bevorstehe. HurnaGeL betonte jedoch, dass einerseits nicht klar sei, wer im Falle
widerstreitender Entscheidungen den Vorrang habe. Andererseits sei auch nicht klar,
welche Wirkungen Anspruchsdnderungen im Verfahren vor dem EPG fiir das EPA hatten.

GraBINskI machte die Teilnehmenden darauf aufmerksam, dass nicht klar sei, was mit den
hangigen Anmeldungen geschehen werde. Man miisse als Patentinhaber aktiv handeln
und bezahlen, damit alles so bleibe wie bisher. Ab dem ersten Tag des Inkrafttretens sei
eine Klage vor dem EPG moglich, ohne dass danach noch ein Opt-out moglich sei. Deshalb
gébe es eine sog. «Sunrise»-Frist von vier Monaten vor Inkrafttreten, wahrend welcher
man das Opt-out ab dem ersten Tag, Stunde null erkldren konne. Ausserdem konne, wenn
man im System bleibe, wahrend sieben Jahren sowohl vor den lokalen Kammern als auch
vor nationalen Gerichten geklagt werden. Fraglich sei jedoch, ob man im Falle eines
rechtskriftigen Obsiegens in einem Verletzungsprozess vor einem nationalen Gericht
anschliessend vor der Lokalkammer desselben Staates auf Patentverletzung in demselben
Staat plus weiteren Staaten klagen konne. Nach Ansicht von GraBinski sei dies nicht
moglich; nach einer nationalen Klage diirften nur weitere nationale Klagen erhoben
werden, da es sich um demselben Streitgegenstand und dieselben Parteien handle.

Aufdie Frage von RitscHeR hin, ob er das Opting-out empfehlen wiirde, antwortete
HUFNAGEL, dass er dies nicht allgemein tun werde. Es kime insbesondere auch daraufan,
wie stark das Patent sei. Man kénne beispielsweise auch mit Divisionals spielen; es gabe
aber auf [seite 505] jeden Fall keine einheitliche Losung. Von GragINSkI wollte RITSCHER
wissen, ob nach einem Opt-out wieder ein Optin méglich sei. Dies, S0 GRABINSKI, sei nur
moglich, wenn kein Verfahren anhéngig sei. Ausserdem gébe es zwei Ansichten dazu:
nach der einen sei ein Opt-in nach Abschluss eines Verfahrens wieder moglich, nach der
anderen sei dies nie wieder méglich. LucinUHL fiigte dem hinzu, dass ein Opt-out auch
automatisch fiir das entsprechende Ergédnzende Schutzzertifikat gelte; ein zusatzlicher
Antrag fiir das Zertifikat sei demzufolge nicht notwendig.

II. Urheberrecht

Den Nachmittag er6ffnete Dr. GERNOT ScHULZE, Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir Urheber-
und Medienrecht in Miinchen, mit seinem Referat zur Geréte- und Speichervergiitung
einerseits und zum Werkbegriff andererseits.

Im ersten Teil seiner Présentation stellte ScHuLzE die neueste Rechtsprechung des EuGH im
Zusammenhang mit der in der Richtlinie 2001/29/EG (Info-RL) vorgesehenen Gerdte- und
Speichervergiitung vor. Zunéchst erklarte er; dass zwischen Art. 5 Abs. 2 lit. a und lit. b Info-
RL unterschieden werden musse. Lit. a betreffe lediglich Vervielfaltigungen auf Papier
sowie dhnliche analoge Trager und sei somit eng gefasst. Hingegen kénnten nicht nur
naturliche, sondern auch juristische Personen von der Beschrankung profitieren, ebenso
natlrliche Personen fiir kommerzielle Zwecke. Lit. b hingegen umfasse alle Arten von
Werktragern, insbesondere auch digitale Werktrager, und sei somit weit gefasst. Im
Gegenzug konnten nur natiirliche Personen von der Beschridnkung profitieren, und dies
nur im Falle der Benutzung fiir nichtkommerzielle Zwecke. Von der moglichen
Beschrdankung auch fiir kommerzielle Zwecke in lit. a hdtten jedoch nur verhaltnismassig
wenige Staaten Gebrauch gemachtin ihrer nationalen Urheberrechtsgesetzgebung.
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Scuurze erkldrte hernach, dass zurzeit sehr viel vervielfaltigt werde, sowohl kommerziell
als auch privat, und dass manche Lander Schrankenregelungen vorsehen, z.B.
Deutschland. Ein gerechter Ausgleich fiir diese Nutzung sei allerdings notwendig, dies sei
auch die Ansicht des EuGH. Der EuGH habe auch die Europarechtskonformitét des
Systems der Gerdte- und Speichermedienverglitung bestéitigt. Im Urteil «<Amazon» vom 11.
Juli 2013 (C-521/11) habe der EuGH festgehalten, dass eine widerleghare Vermutung fir
die Abgabepflicht bestehe, die sowohl fiir Privatpersonen als auch fiir Unternehmen gelte.
Voraussetzung flir eine generelle Vergiitungspflicht sei allerdings, dass praktische
Schwierigkeiten bestlinden, festzustellen, wer die Endnutzer der Gerate sind und wie sie
die Gerite einsetzen, und dass eine Riickerstattungsregelung bestehe, falls die Geréate
nicht an Endverbraucher gelangten, sondern z.B. exportiert wiirden. Im Fall «<xAmazon»
habe das hochste Gericht in Osterreich (OGH) die Sache zuriick an das Handelsgericht
verwiesen mit der Frage, ob in diesem Fall solche praktischen Schwierigkeiten bestiinden.

Gemass dem Urteil «Stichting» des EuGH vom 16. Juni 2011 (C-462/09) sei sodann der Staat
am Wohnort des Endnutzers massgebend fiir die Erhebung des gerechten Ausgleichs. Des
Weiteren habe der EuGH im Urteil «VG Wort» vom 27. Juni 2013 (C-457/11, C-458/11, C-
459/11 und C-460/11) entschieden, dass die Summe der Betrdge fiir mehrere Geréate den
Betrag fiir ein einzelnes Gerét nicht iberschreiten diirfe. In dieser Sache habe
nachfolgend noch kein deutsches Gericht entschieden.

Im zweiten Teil seines Referats stellte ScuuLze das Urteil «Geburtstagszug» des Deutschen
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 13. November 2013 vor (I ZR 143/12). Zunéchst erkldrte er,
dass der BGH bis anhin je nach Art des Werkes unterschiedlich hohe Anforderungen an die
Schutzfihigkeit von Werken gestellt hatte. Der BGH hatte zwischen drei verschiedenen
Stufen unterschieden: Stufe 1 umfasste Computer, Datenbanken und Lichthildwerke; Stufe
2 beinhaltete Literatur, (zweckfreie) Kunst und Musik (einschliesslich der sog. «kleinen
Miinze»); und Stufe 3 umfasste die angewandte Kunst. Werke der ersten Stufe mussten
angesichts der hierzu ergangenen EU-Richtlinien nach Ansicht des BGH keine
qualitativen oder dsthetischen Anforderungen erfiillen, um eine hinreichende
Individualitiat aufzuzeigen und somit als «Werk» qualifiziert zu werden. Bei Werken der
Stufe 2 waren die Anforderungen an die Individualitit strenger als bei jenen der Stufe 1;
am strengsten waren die Anforderungen jedoch bei Werken der Stufe 3. Dies begriindete
der BGH (bestatigt durch das Bundesverfassungsgericht) damit, dass Werke der Stufe 3
parallel zum Urheberrechtsschutz auch Geschmacksmusterschutz beanspruchen konnten.

Mit dem Urteil «Geburtstagszug» sei die dritte Stufe weggefallen. Der BGH musste sich in
diesem Fall mit dem Urheberrechtsschutz an Spielwaren, namlich einem Geburtstagszug,
auseinandersetzen, wies ihn aber zum Entscheid tiber die Qualifikation als
urheberrechtlich geschiitztes Werk an die Vorinstanz zurtuck.

ScHuLzE betonte allerdings, dass die zweite Stufe weiterhin bestehe und dass die
Anforderung der «eigenen geistigen Schopfung» nicht fiir alle Werkarten gelte, sondern
nur fiir die erste Stufe. Werke der zweiten Stufe miissten demnach weiterhin eine gewisse
«Gestaltungsh6he» aufweisen; ein Kriterium, das relativ dhnlich sei wie jenes der
«Eigenart» fiir das Erlangen eines Geschmacksmusters. Somit kénne es nun durchaus sein,
dass ein Produkt bei Ablauf des Geschmacksmusterschutzes durch Urheberrecht geschiitzt
sei.

[seite 506] Auf die Bemerkung von Sven Kros, dass die Rechtsprechung des BGH mit den
erhohten Anforderungen bei gewissen Werkarten gegen die Rechtsprechung des EuGH
verstosse, erwiderte ScHuLZE, dass der BGH moglicherweise argumentieren wirde, der
EuGH diirfe sich dazu gar nicht &ussern, weil der Werkbegriff in der EU nicht umfassend
geregelt sei. ScHuLze fiigte des Weiteren hinzu, dass es im Ubrigen immer unterschiedliche
Messlatten geben werde, da der EuGH in der Sache nie selbst entscheide, sondern die ihm
vorgelegten Fragen beantworte und die Sachentscheidung dem vorlegenden Gericht
uberlasse.

II1. Designrecht
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Als Néachstes stellte Dr. JocHEN VoLkMER der BMW in Miinchen die aktuellen
Herausforderungen im Bereich des Designrechts aus Unternehmenssicht vor. Der erste
Teil seiner Présentation war dem Teilschutz bzw. Teileschutz gewidmet; der zweite Teil
sodann den Ersatzteilen bzw. Zubehor.

Zunachst erlduterte VoLkumer die aktuelle Rechtsprechung des Deutschen
Bundesgerichtshofs, wonach Teile oder Elemente eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
nicht eigenstdndig geschiitzt sind. Der BGH begriindet diese Rechtsprechung damit, dass
kein Bediirfnis dafiir bestehe, weil erstens Geschmacksmuster fiir diese Teile oder
Elemente erlangt werden konnten und zweitens die Rechtssicherheit dies erfordere.
VorkMmER demonstrierte anschliessend anhand einiger eindrucksvoller Fotografien, dass
Kopierer meist nur einen Teil eines BMW-Fahrzeugs kopierten, beispielsweise die
Seitenansicht. Die Vorderansicht werde dann von einem anderen Auto kopiert. Dies fithre
dazu, dass BMW nicht aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster gegen solche Kopierer
vorgehen kénne, weil die Kopie einen anderen «Gesamteindruck» erwecke. VOLKMER
fihrte des Weiteren aus, dass die separate Anmeldung von Geschmacksmustern fiir Teile
oder Elemente viel zu teuer ware. Er schlug deshalb als Losung vor, dass Einzelheiten
eines Geschmacksmusters gewichtet werden sollten bis hin zur vollstandigen
Vernachléssigung. Eine Beschrdnkung des Designschutzes auf Bestandteile sei schliesslich
typisch fiir das Designrecht; so seien auch technisch bedingte Erscheinungsmerkmale oder
nicht sichtbare Bauelemente nicht vom Designschutz umfasst. Als zweite Losung regte
VOLKMER an, dass die Beurteilung des Gesamteindrucks auf der Grundlage
rechtstatsdchlicher Konstellationen beruhen sollte. Die Wahrnehmung eines Gegenstands
erfolge ndmlich nie gesamthaft, sondern immer nur auf eine Ansicht bzw. einen Teil
beschrankt. Somit kdnnten Muster verschiedene Gesamteindriicke erzeugen, die fiir sich
genommen zu beurteilen wéren.

Im zweiten Teil seines Referats widmete sich VoLkMmER Ersatzteilen und Zubehor. Zunéchst
informierte er die Teilnehmer, dass BMW gegenwartig mehr als 500 verschiedene
Réderdesigns anbiete und diese regelmassig kopiert wiirden. BMW schiitze die
Réderdesigns mittels Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Anschliessend erklérte VOLKMER,
dass Kopierer versuchten, sich mit der sog. «<Reparaturklausel» zu verteidigen. Diese
Klausel findet sich in Art. 110 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung und
besagt, dass fiir ein Design kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht, das
als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur
dieses komplexen Erzeugnisses zu ermdoglichen, um diesem wieder sein urspringliches
Erscheinungsbild zu verleihen. Verletzer argumentierten laut VoLKMER, dass sie Replika-
Rader verkauften, um beschadigte Rader zu ersetzen. BMW argumentiere jedoch, dass
erstens die Reparaturklausel auf Zubehorteile keine Anwendung finde. Zweitens seien
Réder nicht Teil des komplexen Erzeugnisses «Fahrzeug», sondern héatten eine
eigenstindige Charakteristik, inshesondere weil es eine Vielzahl von erhéltlichen Radern
fiir ein Fahrzeug gidbe und Rader nicht nur vom jeweiligen Automobilhersteller, sondern
auch von Dritten angeboten wiirden. Ausserdem wiirden Verletzer meist Radersatze von
vier Stiick anbieten, was ebenfalls gegen die Verwendung der Rader fiir eine Reparatur
spreche. BMW sei in seiner Rechtsauffassung durch Entscheidungen in Spanien, Italien,
England und Deutschland bestatigt worden, die einzige Ausnahme bilde Neapel.

VoLkMER schloss sein Referat mit der Information, dass es bei BMW mehr Design- als
Markenrechte gébe.

IV. Kennzeichenrecht

1. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des HABM

CHrisToPH BarTos, Mitglied der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts fiir den
Binnenmarkt (HABM), erdffnete den kennzeichenrechtlichen Teil der Veranstaltung und
stellte sogleich klar, dass er kein Richter sei, sondern Mitglied der Beschwerdekammern.
Grund dafiir sei, dass die Beschwerdekammern des HABM kein Gericht seien.
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Zundichst stellte Barros den Entscheid zur Wort-/Bildmarke «Il Profvmo» vor (R0221/2013-
1). Die Beschwerdekammer hat in diesem Entscheid festgehalten, dass bei Marken, bei
denen das Wortelement im Vordergrund steht, einzig auf das Wort und nicht auch aufdas
Bild abzustellen ist. Vorliegend seien somit sowohl die Farbe, die Schrift als auch die
Substitution des «U» mit einem «V» irrelevant, weshalb die Marke beschreibend sei fiir
Parfum und dtherische Ole.

Anschliessend befasste sich Bartos mit einem Entscheid zur Eintra [Seite 5071 gungsfahigkeit
von Staatsflaggen (R1291/2012-2). In diesem Fall bestand die Bildmarke aus der Frage
«Who Wants to be a Football Millionaire» und einem runden Logo, das verschiedene
Staatsflaggen zeigte. Die Beschwerdekammer verweigerte die Eintragung der Marke
aufgrund der Staatsflaggen, welche allgemein nicht schutzfahig sind. Bartos fiigte hinzu,
dass Flaggen von Staaten wie Schottland und England nicht automatisch vom Schutz
ausgeschlossen seien wie andere Staatsflaggen.

Als Nachstes widmete sich Bartos der Verwechslungsgefahr bei schwachen Marken.
Zunachst bemerkte er; dass ein Widerspruch darin bestiinde, wenn eine schwache Marke
mit figurativem Element eingetragen werde und anschliessend die Eintragung weiterer
schwacher Marken aufgrund einer Verwechslungsgefahr verunmoglicht werde. Dies
bedeute ndamlich, dass der schwachen Marke zu weit reichender Schutz gewahrt werde.

In diesem Zusammenhang prasentierte Barros den Entscheid betreffend die Marke
«Ultimate Greens» (R1462/2012-G), gegen welche gestiitzt auf die dltere Marke «Ultimate
Nutrition» Widerspruch erhoben worden war. Die Beschwerdekammer hielt fest, dass
sowohl «ultimate» als auch «nutrition» beschreibend seien fiir «vitamins and nutritional
food supplements» und die figurative Gestaltung von «Ultimate Nutrition» ebenfalls nicht
unterscheidungskraftig sei. Somit stimmten die Zeichen nur in den beschreibenden und
nicht unterscheidungskréftigen Elementen tiberein, weshalb der Beschwerde
stattgegeben und die Widerspruchsmarke zur Eintragung zugelassen wurde.

Zu demselben Ergebnis war die Beschwerdekammer im Entscheid «Recycline/Re-Cyclos»
gelangt (R1331/2012-4). Nach Ansicht der Beschwerdekammer nahmen die Zeichen, beide
eingetragen fiir Kiichen- und Haushaltsgerate, Bezug auf «recycling» und seien folglich
beschreibend. Somit bestehe zwischen der dlteren Marke «Re-Cyclos» und «Recycline»
keine Verwechslungsgefahr, weshalb der Beschwerde stattgegeben und die jiingere Marke
zur Eintragung (allerdings mit einem sehr engen Schutzumfang) zugelassen wurde.

Barros prasentierte anschliessend den Entscheid «now», bei dem sich die
Beschwerdekammer mit der Nichtbenutzung auseinandersetzen musste (R0237/2012-2).
Die Inhaberin der Marke hatte diese einzig im «Thames Valley» im Vereinigten Konigreich
benutzt, weshalb sich die Frage stellte, ob dies ausreicht. Bartos erkldrte, dass die
Beschwerdekammern in Féllen der Nichtbenutzung eine umfassende Beurteilung
vornehmen, wobei Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung bertuicksichtigt wiirden und
das Interdependenzprinzip gelte. Die Beschwerdekammer hat im vorliegenden Fall
entschieden, dass «Thames Valley» mit ca. 15 Mio. Einwohnern einen bedeutenden Teil des
Vereinigten Konigreichs darstelle und die Benutzung somit gentigend sei.

Zuletzt kam Barros auf den Entscheid «Billie Jean — Dance Walking» zu sprechen
(R0944/2012-2). Der Nachlass von Michael Joseph Jackson hatte gestiitzt auf
Personlichkeitsrechte beantragt, die Bildmarke «Billie Jean — Dance Walking», die eine
Darstellung der beriithmten Pose Michael Jacksons auf den Zehenspitzen enthielt, nicht
einzutragen. In Deutschland ist ein Rechtsnachfolger berechtigt, eine unautorisierte
wirtschaftliche Ausbeutung eines Erblassers bis zu zehn Jahren nach dem Tod zu
verhindern, sofern die Person aufgrund der typischen Haltung etc. erkennbar ist. Die
Beschwerdekammer gab der Beschwerde statt und léschte die Marke. Barros fiigte hinzu,
dass Personlichkeitsrechte nationale Rechte seien, weshalb Forumshopping méglich sei.

Bartos beendete sein Referat mit dem Hinweis, dass das HABM neu auch Mediation anbiete
und dass auch er selbst als Mediator tatig sei.
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2. Gedankliche Verbindung und Verwechslungsgefahr

Das zweite Referat zum Kennzeichenrecht hielt Prof. ANTooN QUAEDVLIEG der Universitat
Nijmegen in englischer Sprache. Er befasste sich mit dem Verhéltnis zwischen der
gedanklichen Verbindung und der Verwechslungsgefahr im europédischen Markenrecht,
welche in Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2008/95/EG vorgesehen sind. Er ging
insbesondere der Frage nach, was darunter zu verstehen ist, dass «die
Verwechslungsgefahr die Gefahr der gedanklichen Verbindung einschliesst», wie dies der
oben genannte Artikel statuiert.

Zunichst zeigte QuaepvLiEG anhand der Entscheidung «Puma/Sabel» vom 11. November
1997 des EuGH (C-251/95) auf, dass die gedankliche Verbindung dazu diene, den Umfang
der Verwechslungsgefahr zu definieren, Erstere jedoch nicht mit Letzterer gleichgesetzt
werden diirfe. Eine Verwechslungsgefahr sei immer notig, weshalb sie auch das (einzige)
rechtliche Kriterium darstelle.

QuaepvLIEG relativierte seine Aussage anschliessend insofern, als er erlauterte, inwiefern
die gedankliche Verbindung als rechtliches Kriterium qualifiziert werden kénne.
Dadurch, dass die Wahrnehmung der Marken durch die Konsumenten eine entscheidende
Rolle spiele bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, prage die gedankliche
Verbindung die Verwechslungsgefahr zu einem hohen Grad. Er begriindete dies damit,
dass der EuGH in «Puma/Sabel» ausgefiihrt hatte, dass die Verwechslungsgefahr um so
grosser sei, je grosser die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke sei. Dies, S0 QUAEDVLIEG,
sei nur aufgrund der gedanklichen Verbindung durch den Durchschnittsverbraucher
denkbar, denn die [seite 508] tatsdchliche Verwechslungsgefahr sei weniger wahrscheinlich
bei einer grosseren Kennzeichnungskraft der dlteren Marke.

Anschliessend zeigte QuaepvLIEG auf, inwiefern die gedankliche Verbindung als
tatsdchlicher Umstand beriicksichtigt werde. Erstens kénne die Ahnlichkeit der Zeichen
(in Bild, Klang oder Bedeutung) zur gedanklichen Verbindung beitragen, welche
wiederum zur Verwechslungsgefahr beitragen konne. Zweitens konne die gedankliche
Verbindung auch, im Sinne einer gedanklichen «Gegenverbindung», dazu fithren, dass die
visuelle und phonetische Ahnlichkeit der Zeichen gewissermassen «neutralisiert» wiirden,
wenn beispielsweise konzeptionelle Unterschiede zwischen den Zeichen bestiinden.
Drittens spiele die gedankliche Verbindung eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der
tatsachlich verwendeten Form einer Marke. Der EuGH habe im Entscheid «Specsavers»
vom 18. Juli 2013 (C-252/12) festgehalten, dass die tatsdchlich verwendete Form einer
Marke (in diesem Fall die Farbe Griin anstatt die registrierten Farben Schwarz und Weiss)
die Wahrnehmung der Marke durch den Durchschnittsverbraucher beeinflussen und
somit die Verwechslungsgefahr oder die Gefahr der gedanklichen Verbindung erhéhen
konne.

QuaepvLIEG kam zum Abschluss seines Referats noch einmal auf die gedankliche
Verbindung als rechtliches Kriterium zuriick und fasste in diesem Zusammenhang die
zwei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens sei der Schutzumfang einer Marke um so
grosser, je grosser ihre Kennzeichnungskraft sei. Zweitens sei der Schutzumfang durch die
tatsachlichen Gegebenheiten auf dem Markt bestimmt und weniger durch das registrierte
Zeichen. Diese beiden Punkte seien Indizien dafiir; dass die gedankliche Verbindung
Bestandteil des rechtlichen Kriteriums der Verwechslungsgefahr sei. QuaepvLIEG folgerte,
dass es demnach zwei Interpretationen gébe fir das Kriterium «die Verwechslungsgefahr
schliesst die Gefahr der gedanklichen Verbindung ein». Einerseits konne die Gefahr der
gedanklichen Verbindung als eine Kategorie der Félle von Verwechslungsgefahr
verstanden werden. Andererseits, und dies sei seine Ansicht, konne die Aussage so
verstanden werden, dass die Wahrnehmung der Verkehrskreise immer von
entscheidender Bedeutung sei fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

In der anschliessenden Diskussion fragte RiTscHER, 0b QUAEDVLIEG die gedankliche
Verbindung somit sowohl als rechtlichen Begriff als auch in tatsdchlicher Hinsicht
verstehe, was QUAEDVLIEG bejahte. Dr. REINHARD OErTLI fiigte dem bei, dass eine Marke ein
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Instrument der Kommunikation sei und dass bei der gedanklichen Verbindung der
Kommunizierende verwechselt werde und nicht das Kommunizierte.

3. Die Revision des EU-Markenrechts

Dasletzte Referat der Tagung hielt Patentanwalt F. PETER MULLER aus Miinchen, der sich mit
der Revision des EU-Markenrechts auseinandersetzte. Zunachst berichtete er, dass die
Kommission am 27. Marz 2013 drei verschiedene Vorschlage vorgelegt hatte. Erstens
einen Vorschlag zur Anderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (EG Nr. 207/2009);
zweitens einen Vorschlag fiir eine Neufassung der Markenrechtsrichtlinie (2008/95/EG)
und drittens einen Vorschlag fiir eine Neufassung der Verordnung der Kommission tiber
die Gebiihren des HABM (EG Nr. 2869/95).

Des Weiteren berichtete er, dass das JURI-Komitee des Parlaments (Committee on Legal
affairs) den sog. «Wikstrom-Bericht» mit zahlreichen Anderungsvorschldgen vorgelegt
hatte. Als Nachstes stehe nun der Trialog zwischen Kommission, Rat und Parlament an, um
eine Einigung zu finden. MULLER erklarte, dass eine Einigung vor der Neuwahl des
Parlaments am 25. Mai 2014 jedoch eher unwahrscheinlich scheine.

Im Zusammenhang mit der Anderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung teilte MULLER
den Teilnehmenden mit, dass die Anderungen fiinf grosse Themenbereiche betreffen.
Erstens sei aufgrund des Vertrags von Lissabon eine Anpassung der Terminologie notig
geworden. Zweitens sei das Verfahren in verschiedener Hinsicht gestrafft worden. So seien
beispielsweise keine Anmeldungen bei nationalen Amtern mehr vorgesehen, Zahlungen
miissten sofort (d.h. am Anmeldetag) erfolgen und die Widerspruchsfrist bei IR (EM)-
Marken sei auf einen Monat ab IR-Verdffentlichung verkiirzt worden. Drittens sei mit der
Anderung der Verordnung bezweckt worden, die Rechtssicherheit zu stirken. Aus diesem
Grund seien beispielsweise Herkunftsangaben als absolutes Schutzhindernis eingefiihrt
und der Schutz gegen Handelsnamen bzw. Firmen im Falle der markenmassigen
Benutzung eingefithrt worden. Die Verordnung sehe tiberdies auch die Reduktion auf die
Herkunftsfunktion bei Vorliegen von Doppelidentitdt vor sowie das Verbot vergleichender
Werbung. Ausserdem sei die «graphische Darstellbarkeit» gestrichen worden im
Zusammenhang mit der Definition der Marke. Der vierte Themenbereich betreffe den
Rahmen fiir die Zusammenarbeit der Amter, welche neu fiir alle Mitgliedstaaten
verpflichtend sei. Fiinftens tibernehme die Kommission neu Befugnisse der «Legislative»,
wobei MULLER hinzufligte, dass das JURI-Komitee ein Vetorecht des Parlaments befiirworte.

Anschliessend widmete sich MULLER der von der Kommission vorgeschlagenen Neufassung
der Richtlinie und zeigte die wichtigsten Neuerungen auf. Zunéchst erklérte er, dass die
Richtlinie eine umfassende Harmonisierung vorsehe, insbhesondere auch im Prozessrecht.
Wie auch bei der Verordnung [seite 509] gdbe es einige neue Begrifflichkeiten, so
beispielsweise die «Agentur der Européischen Union fiir Marken, Muster und Modelle»
statt <Harmonisierungsamt», «Union» statt «<Gemeinschaft» und «Europaische Marke» statt
«Gemeinschaftsmarke».

Im Zusammenhang mit den absoluten Schutzhindernissen sei die grafische Darstellbarkeit
gestrichen worden, wohingegen Ursprungsbezeichnungen sowie geografische Angaben
als auch traditionelle Bezeichnungen fiir Wein und garantiert traditionelle Spezialitdten
eingebunden worden seien. Ausserst umstritten sei zudem die vorgesehene Ausdehnung
der Schutzhindernisse auf die gesamte EU. Demzufolge miissten beispielsweise auch
Eintragungshindernisse berticksichtigt werden, die in anderen Mitgliedstaaten vorliegen.
MuLLER meinte dazu allerdings, dass diese Bestimmung wohl komplett gestrichen wiirde.

Hinsichtlich der relativen Schutzhindernisse konnten neu auch altere nationale bekannte
Marken, und nicht nur Gemeinschaftsmarken als Grundlage fiir einen Widerspruch
dienen. Dasselbe gelte fiir Agentenmarken und fiir dltere Auslandsmarken, falls diese
benutzt wurden und Bosglaubigkeit vorliege. Auch Ursprungsbezeichnungen und
geografische Angaben seien neu aufgenommen worden sowie (fakultativ) sonstige dltere
Rechte, wobei sog. Letters of Consent zuldssig seien.
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MULLER erlduterte des Weiteren, dass keine Nichtigerklarung der eingetragenen jiingeren
Marke mehr erfolge, wenn eine altere Marke zum Prioritdtszeitpunkt der jingeren Marke
die erforderliche Unterscheidungskraft oder Wertschdtzung nicht erlangt hatte (sog.
Zwischenrechte).

Im Zusammenhang mit dem Schutzinhalt der Marken seien die vom EuGH formulierten
weiteren Funktionen der Marke (z.B. Werbefunktion, Investitionsfunktion) im Falle von
Doppelidentitit auf die Herkunftsfunktion reduziert worden. Uberdies sei der Schutz
bekannter Marken neu Pflicht und die Benutzung einer Marke als Handelsname,
Unternehmensbezeichnung, Domainname oder in einer vergleichenden Werbung
verboten. Des Weiteren seien sog. «<Small Consignments», d.h. die Einfuhr kleiner Mengen
von markenverletzenden Waren durch Verbraucher, verboten worden, ebenso wie der
Transit von solchen Waren.

MuLLER erklarte weiter, dass die Schutzschranken die lautere Benutzung von Namen neu
nur noch fiir Personennamen und nicht mehr fiir Handelsnamen umfassten. Hingegen
umfassten sie die lautere Benutzung beschreibender Zeichen nun auch fiir nicht
unterscheidungskraftige Zeichen. Die lautere Benutzung durch Referenzierung sei
ebenfalls vorgesehen, ebenso die Benutzung von Abwandlungen, welche die
Unterscheidungskraft unbertiihrt lassen, und zwar unabhéngig von Paralleleintragungen
dieser Abwandlungen.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren berichtete MULLER, dass die Mitgliedstaaten die
Moglichkeit hitten, die Zuerkennung des Anmeldetags von der Zahlung der Gebtiihr
abhdngig zu machen. Ausserdem solle die amtliche Prifung kunftig nur noch absolute
Schutzhindernisse umfassen, was allerdings strittig sei. Zudem sei neu eine extra
Klassengebiihr ab der zweiten Klasse vorgesehen. Ebenfalls vorgesehen sei ein
obligatorisches «cooling off» sowie die Einrede der Nichtbenutzung im
Widerspruchsverfahren. Die Loschung wegen Verfall, absoluter Nichtigkeitsgriinde und
alterer Rechte solle liberdies in einem Amtsverfahren und nicht mehr von Gerichten
vorgenommen werden.

MuLLER kam zum Schluss, dass insbesondere bei der Gebithrenverteilung, der Ubertragung
von Befugnissen und bei der Zeitschiene Probleme bestiinden. Die revidierten
Bestimmungen wiirden wohl kaum vor dem 1. Januar 2016 in Kraft treten, so MULLER.
Dafiir erblickte er die Chancen der Revision unter anderem in strafferen Verfahren,
einheitlicheren Prozessen, mehr Transparenz und der Integration langjahriger
Rechtsprechung.

V. Ausblick

Zum Abschluss der Tagung bedankte sich RitscHer bei den Referenten, bei CHRISTOPH GASSER
und dem ganzen INGRES-Team und teilte dem Publikum mit, dass am 5. und 6. September
2014 der traditionelle Workshop in der Kartause Ittingen zum Thema der
Freihaltebediirftigkeit stattfinden wiirde. Er schloss mit den Worten, dass er hoffentlich
moglichst viele der Teilnehmer an der Sommerveranstaltung am 25. Juni 2014 wieder
begriissen diirfe. Die ndchste Winterveranstaltung finde am 25./26. Januar 2015 statt. Das
vorzigliche Abendessen rundete die gelungene Tagung ab und nicht wenige Teilnehmer
liessen den Abend bei einem Glas Wein und interessanten Gespriachen ausklingen.

Fussnoten:
* MLaw, Ziirich.
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