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Praxis des Immaterialguterrechts

in Europa

Bericht tiber die INGRES-Tagung vom 30. Januar 2023

Diese schon seit iiber zehn Jahren auf dem Ziirichberg
stattfindende Veranstaltung gilt auch unter den zahireich
teilnehmenden auslandischen Spezialisten als die beste
Moglichkeit, sich auf hohem Niveau iiber die wichtigsten
Entwicklungen im europaischen Immaterialgiiterrecht zu
informieren und auszutauschen. Konzipiert und geleitet
wurde sie erneut von Dr. MicHAEL RiTscHER, wahrend Dr.
CHRrisToPH GAsser wiederum fiir die Organisation zustan-
dig war. Und auch das vorangehende Wochenende im
Schnee ist aus dem Kalender von immer mehr Immate-
rialguiterrechtlern nicht mehr wegzudenken. Wie bereits
zuvor, war der Vormittag dem Patent- und der Nachmit-
tag dem librigen Immaterialgiiterrecht gewidmet und es
wurden bereits bewahrte Referentinnen und Referenten
durch neue Namen erganzt.

|. Patentrecht

1. Rechtsprechung des BGH

Dr. Kraus Grasinskl, der erst kiirzlich auch zum ersten Pra-
sidenten des UPC-Berufungsgerichts berufen worden war,
prasentierte auch dieses Jahr wieder einige Entscheidungen
des BGH.

In «Verbundelement» (BGH vom 26.April 2022, X
ZR44/20) ging es um die Auslegung, insbesondere die Be-
deutung einer Abgrenzung zum Stand der Technik in der
Beschreibung. Das Klagepatent beanspruchte die Herstel-
lung eines Verbundelements unter Einsatz eines PUR(Poly-
urethan)-Haftvermittlers und eines PIR(Polyisocyanurat)-
Verbundsystems. Das Merkmal C im Patentanspruch 1 war
der Kern der Erfindung: «Aufbringen von PIR-Reaktions-
mischung auf die noch reaktionsfihige Haftvermittler-
schicht». Der Patentanspruch selbst enthielt keine konkreten
Vorgaben, in welchem Umfang die Haftvermittlerschicht
noch reaktionsfihig sein miisse. Der BGH zog daher die Be-
schreibung bei, laut der die Haftvermittlerschicht noch reak-
tionsfihig sei, wenn sie noch nicht vollstindig ausgehartet
ist. Gemiss der ebenfalls in der Beschreibung erwihnten
PCT-Anmeldung (NK5) wird der Haftvermittler kurz vor
dem Aufbringen der PIR-Schaummischung ausgehirtet,
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Cette manifestation, qui a lieu depuis plus de dix ans déja
au Ziirichberg, est considérée par les nombreux spécia-
listes étrangers qui y ont participé comme la meilleure
opportunité de se renseigner et d’échanger des informa-
tions de haut niveau sur les principaux développements
du droit européen de la propriété intellectuelle. Elle a a
nouveau été concgue et dirigée par Dr. MicHAEL RITSCHER,
tandis que Dr. CHrisToPH GASSER était responsable de
I'organisation. Le week-end précédent, qui s’est déroulé
dans la neige, est percu comme un rendez-vous incon-
tournable pour un nombre croissant de spécialistes du
droit de la propriété intellectuelle. Comme auparavant, la
matinée a été consacrée au droit des brevets et I'aprées-
midi aux autres aspects du droit de la propriété intellec-
tuelle, et de nouveaux noms sont venus s’ajouter aux
conférenciers et conférenciéres qui avaient déja fait
leurs preuves.

aber es bleibt unklar in welchem Umfang. Das Streitpatent
wolle sich hiervor abgrenzen. Aus NKS5 sei nicht zu erkennen,
dass die Reaktion nur maoglich ist, wenn die Haftvermittler-
schicht noch nicht vollstindig ausgehartet ist. Da eine Anre-
gung fehlte, lag das Merkmal C im Streitpatent auch nicht
nahe und das Streitpatent erwies sich als rechtsbestandig.

In «CQI-Bericht» (BGH vom 18.Januar 2022, X
ZR 14/20) ging es um die oOffentliche Zugdnglichmachung
durch ein Gespriach im Rahmen eines Treffens einer ETSI-Ar-
beitsgruppe. Laut dem BGH wire eine Ausserung im Rah-
men einer formlichen Sitzung einer ETSI-Arbeitsgruppe 6f-
fentlich. Bei einer Ausserung ausserhalb der Sitzung gegen-
tiber einer begrenzten Zahl von Personen hingegen nicht.
Zudem habe keiner der Gesprachsteilnehmer die erwdhnten
Maoglichkeiten als hinreichend ausgearbeitet und durch-
dacht angesehen, um sie einer Fachoffentlichkeit vorzustel-
len. Zur Veroffentlichung von Dokumenten auf einem ftp-
Server verwies Grasinski auf BGH vom 13.Juli 2021, X
ZR81/19 und BGH vom 3. Mai 2022, X ZR 32/20.

In «Oberflichenbeschichtung» (BGH vom 12.April
2022, X ZR73/20) ging es um eine angeblich offenkundige
Vorbenutzung bei gewerblicher Entwicklungs- und Erpro-
bungstitigkeit. Das Streitpatent betraf ein Verfahren sowie
ein Werkzeug zur Vorbereitung einer Produktoberfliche zur
Beschichtung. Diesbeziiglich wurde eine technische Zeich-
nung vor dem Priorititstag im Rahmen eines Forschungs-
projekts an ein Tochterunternehmen der Klagerin tiber-
sandt. Laut dem BGH ergebe sich hieraus kein offentliches
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Zuganglichmachen. Die Kopfzeile des iibermittelten Doku-
ments wies als Absender ein Institut der TU Braunschweig
aus und die Zeichnung betraf ein Werkzeug mit zwei hand-
schriftlichen Fragen zur genauen Ausgestaltung des Werk-
zeugs. Dies spreche dafiir, dass es um die Entwicklung eines
individuell herzustellenden Werkzeugs ging, welches nicht
fiir die Offentlichkeit bestimmt war und ein nicht am Pro-
jekt beteiligtes Unternehmen, welches einzelne Teile her-
stellt, nicht berechtigt sein sollte, Informationen an belie-
bige Dritte weiterzugeben. Laut BGH sei bei gewerblicher
Entwicklungs- und Erprobungsarbeit im Regelfall die 6f-
fentliche Zuginglichkeit zu verneinen. Dies gelte auch
dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungs-
schritte an Dritte iibertragen werden. Abschliessend merkte
der BGH noch an, dass Informationen, die nicht unter den
Begriff des Geschiftsgeheimnisses nach §2 Nr.1 Gesch-
GehG fallen, nicht ohne Weiteres im Sinne von § 3 Abs. 1
Satz 2 PatG der Offentlichkeit zuginglich sind.

«Procalcitonin-Schwellenwert» (BGH vom 14. Dezem-
ber 2021, X ZR 109/19) betraf das Thema der unzuldssigen
Erweiterung. Gemaiss GRABINsKI sind Verallgemeinerungen
urspriinglich offenbarter Ausfithrungsbeispiele grundsitz-
lich zulassig. Insbesondere wenn bei einer Ausfithrung meh-
rere Merkmale bestiinden, aber nur eines oder einzelne As-
pekte in den Anspruch aufgenommen worden sind. Das
Streitpatent betraf ein Verfahren zur Diagnose von Infektio-
nen der Atemwege und der Lunge mit assoziierter Herz-
insuffizienz unter Verwendung des Markers PCT. Fraglich
war, ob der im Anspruch aufgefithrte PCT-Schwellenwert
zwischen 0.03 ng/ml und 0.25 ng/ml in der Anmeldung of-
fenbart wurde. Aus den Figuren in der Anmeldung und der
Beschreibung war fiir eine Diagnose nur ein Bereich zwi-
schen 0.03 ng/ml und 0.06 ng/ml ersichtlich. Dieser Bereich
wurde zwar nur als «bevorzugt» bezeichnet, aber andere Be-
reiche wurden nicht genannt. Bei dem in den Figuren ge-
nannten Schwellenwert von 0.25 ng/ml handle es sich ledig-
lich um einen Vergleichswert. Es sei nur zu beriicksichtigen,
was unmittelbar aus der Offenbarung hervorgeht. Laut BGH
konne auch dahinstehen, ob sich aus einer Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens eine weitergehende Erkennt-
nis ergebe, denn auch dann wiirde eine unzulissige Erweite-
rung vorliegen.

Zur Frage aus dem Publikum zu «Verbundelement», ob
nur die Beschreibung fiir die Ermittlung des Stands der
Technik berticksichtigt werde oder auch das Dokument, auf
welches die Beschreibung verwies, antwortete GRABINSKI,
dass man auch das Dokument beiziehe, auf welches verwie-
sen werde. Jedoch sollte dies aus dem Blickwinkel der Be-
schreibung erfolgen. Stand der Technik, welcher nur auf
dem Deckblatt erwdhnt wiirde, sieht Grapinskr kritischer
und wiirde hier personlich zogern, nur das Deckblatt zur Er-
mittlung des Stands der Technik einzubeziehen. Zur Frage
aus dem Publikum zu «CQI-Bericht», warum bei solchen
Veranstaltungen nicht gepriift werde, ob eine implizite Ge-
heimhaltungsvereinbarung besteht, antwortete GRABINSKI,
dass bei solchen Zusammenkiinften meist von den Organi-
sationen geregelt werde, was geheim sei und was nicht. Die

Frage aus dem Publikum zu «Oberflichenbeschichtungy», ob
Tochterunternehmen in einem Konzern als Dritte betrachtet
werden, beantwortete Grasinski damit, dass der ganze Fall
betrachtet werden miisse. Eine Konzernzugehorigkeit konne
berticksichtigt werden, sei aber nicht entscheidend. Bei
gewerblicher Entwicklungsarbeit hat ein Unternehmen
unabhingig davon, ob es ein Konzernunternehmen oder
einen Dritten kontaktiert, ein Geheimhaltungsinteresse. In
der Praxis sei jedoch immer der Abschluss einer Geheimhal-
tungsverpflichtung zu empfehlen.

2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Dr. Fritz BLumER, Mitglied der Juristischen Beschwerdekam-
mer des Europaischen Patentamts, erwahnte in einem ersten
Themenblock zum Stand der Technik das Urteil G 1/92 vom
18. Dezember 1992, welches eine Prazisierung beziiglich der
offenkundigen Vorbenutzung von Erzeugnissen enthilt. Die
chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehore
zum Stand der Technik, wenn das Erzeugnis selbst der Of-
fentlichkeit zuginglich ist und vom Fachmann analysiert
und reproduziert werden kann. Dies sei unabhingig davon,
ob es besondere Griinde gibt, die Zusammensetzung zu ana-
lysieren. Ob etwas zum Stand der Technik gehore, sei nach
BLumER unabhingig davon, ob jemand das Erzeugnis kon-
kret analysiert hat. Weiter ging BLumer auf die Frage ein, wel-
che Ergebnisse der Analyse zum Stand der Technik werden,
und auf die Problematik der teilweisen Analysemoglichkeit
(vgl. weitere Entwicklung im Verfahren T 438/19). BLumER
sah als Rechtsfolgen zwei Moglichkeiten. Erstens konnte ein
nicht reproduzierbares Produkt nicht als Stand der Technik
gelten. Zweitens konnte nur die teilweise Information als
Stand der Technik angesehen werden. Abschliessend ging
Brumer auf die Thematik von Geheimhaltungsvereinba-
rungen anhand des Urteils T 34/18 vom 10. Mérz 2022 ein.
Darin wurde festgehalten, dass ein Vertraulichkeitsvermerk
auf Papieren nicht ausreiche, um das Bestehen einer aus-
driicklichen Geheimhaltungsvereinbarung zu beweisen.
Auch konnte keine stillschweigende Geheimhaltungsverein-
barung bewiesen werden. Zusammenfassend hielt BLumEr
fest, dass das EPA eine strenge Praxis in Bezug auf stillschwei-
gende Geheimhaltungsvereinbarungen hat, da es schwierig
sei, einen gemeinsamen, nicht schriftlich abgefassten Partei-
willen nachzuweisen.

In einem Exkurs erwdhnte BLumer das Urteil Egbert v.
Lippmann, 104 U.S.333 (1881). Nach damaliger Ansicht
des Supreme Courts reichte es aus, dass allein die Verblobte
des Erfinders wihrend zwei Jahren vor der Patentanmel-
dung mit Zustimmung und ohne Verschwiegenheitspflich-
ten die Erfindung offentlich gebrauchte. Diese hitte durch
Dritte analysiert werden konnen. Im ebenfalls kurz erwdhn-
ten Urteil T 670/20 vom 2. Dezember 2022 konnten Patien-
ten im Rahmen von klinischen Versuchen abgegebene Medi-
kamente nach Hause nehmen. Trotz fehlender expliziter
Geheimhaltungspflicht wurde dort entschieden, dass die
Medikamente nicht der Offentlichkeit zuginglich gemacht
worden seien. Die Patienten stiinden in einer «special rela-
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tionship» zu den Versuchsleitern und seien somit nicht
Mitglieder der Offentlichkeit.

Im zweiten Themenblock ging Brumer auf das Urteil
T 1234/17 vom 4. Midrz 2022 ein. Fraglich war, ob die com-
puterimplementierte Zuordnung von Beschleunigungsdaten
zu einer Gangart zur Anpassung/Auswahl von Schuhen,
technisch ist, technische U(Iberlegungen einschliesst oder
eine allgemeine technische Wirkung hat. Die Beschwerde-
kammer kam zum Schluss, dass nur die Verwendung von ge-
messenen technischen Parametern durch einen Algorithmus
ungeniigend sei, wenn keine zusitzlichen technischen Uber-
legungen zu den Parametern reflektiert wiirden. Weiter
stellte BLumer das Urteil T 752/19 vom 4. April 2022 vor,
welches die Erfindung eines interaktiven Computerpro-
gramms betraf. Dieses stellte dem Patienten Fragen und gab
ihm patientenspezifisches Feedback. Dadurch sollte eine
verbesserte «patient compliance» bei der Einnahme eines
medizinischen Wirkstoffs erzielt werden. Die Beschwerde-
kammer argumentierte, dass es keine Interaktion zwischen
einer bekannten pharmazeutischen Formulierung und dem
Computerprogramm gebe. Eine verbesserte «patient compli-
ance» konne nicht zum Nachweis einer technischen Gesamt-
wirkung herangezogen werden, wenn sie das Ergebnis einer
«broken technical chain» sei, d.h. die technische Wirkungs-
kette durch den Patientenwillen unterbrochen werde. Bru-
MER betonte, dass ein Verfahren dann nicht mehr technisch
sei, wenn ein Mensch in das Verfahren eingreifen miisse.

Im dritten Themenblock referierte Brumer zu aus-
gewihlten, noch hingigen Verfahren bei der grossen Be-
schwerdekammer. Im hingigen Verfahren G 2/21 (Vorlage-
entscheidung T 116/18 vom 11. Oktober 2021) geht es um
die Frage, unter welchen Voraussetzungen Ergebnisse von
Versuchen nach dem Anmeldetag beriicksichtigt werden
konnen (nachveroffentlichte Beweismittel). Diesbeziiglich
wurde der grossen Beschwerdekammer zuerst die Frage vor-
gelegt, ob eine Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweis-
wiirdigung dahin gehend zuzulassen ist, dass nachveroffent-
lichte Beweismittel unberiicksichtigt bleiben miissen, weil
der Nachweis fiir die Wirkung ausschliesslich auf diesen be-
ruht. Falls die Beschwerdekammer dies bejahen wiirde, stellt
sich zweitens die Frage, ob nachveroffentlichte Beweismittel
berticksichtigt werden konnen, wenn aufgrund der Anmel-
dung der Effekt fiir die Fachperson plausibel gewesen wire
(«ab-initio plausibility») und drittens, ob nachveroffent-
lichte Beweismittel beriicksichtigt werden kénnen, wenn
die Fachperson keinen Grund gehabt hitte, den Effekt fiir
nicht plausibel zu halten («ab-initio implausibility»).

Zum Thema der Identitit einer Anmeldergruppe hielt
BLumer fest, dass bei einer Priorititsanmeldung durch
mehrere Anmelder auch alle bei der Zweitanmeldung dabei
sein miissen, sofern keine Abtretung stattgefunden hat (vgl.
T844/18 vom 16.Januar 2020). Ansonsten sei die Prioritdts-
anmeldung ungiltig (all applicants approach). Weiter
machte BLumer auf die Vorlagefille T 1513/17 und T 2719/19
vom 28. Januar 2022 aufmerksam. Bei diesen ist fraglich, ob
das EPA-Konzept der gemeinsamen Anmelder («joint appli-
cants approach») auf PCT-Anmeldungen anwendbar ist, ins-

besondere wenn die benannten Anmelder fiir die verschiede-
nen benannten Staaten unterschiedlich sind.

Im letzten Themenblock beschiftigte sich BLumER mit
Verfassungsbeschwerden tiber das Rechtsschutzsystem des
EPA. Gerligt worden war, dass die angegriffenen Entschei-
dungen auf einem generellen und offenkundigen Rechts-
schutzdefizit beruhen und Prozessgrundrechte verletzt
werden. Mit Beschluss vom 8.November 2022 wurden
die Verfassungsbeschwerden vom Deutschen Bundesverfas-
sungsgericht als unzuldssig erachtet, da diverse Beschwerde-
fithrerinnen nicht beschwerdeberechtigt gewesen seien und
nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden sei, warum
das Mindestmass an Rechtsschutz verfehlt wiirde. Im Hin-
blick auf die Struktur der Beschwerdekammern bemerkte
Brumer, dass Defizite durch die Strukturreform 2016 jeden-
falls soweit behoben wurden, als eine Gesamtschau eine
Unterschreitung des Mindestmasses an Rechtsschutz nicht
(mehr) tragt.

In der folgenden Diskussion wurde noch einmal die
Problematik der Identitit der Anmelder zur Sprache ge-
bracht. So konnten verschiedene Vertragsstaaten verschie-
dene Anmelder haben. BLumer hielt fest, dass fiir jedes Ter-
ritorium die Frage der Identitit der Anmelder gesondert
beantwortet werden muss. Grapinski merkte an, dass das
Recht tibertragen werden kann und ein grossziigiger Ansatz
vertreten wird, wonach bei Indikationen eine Ubertragung
anzunehmen sei. Zuletzt kam aus dem Publikum Kritik
zum Urteil T 34/18 vom 10. Mirz 2022 im Zusammenhang
mit Vertraulichkeitsvermerken. Es wurde angemerkt, dass es
in der Praxis zeitlich meist kaum moglich sei, eine Geheim-
haltungsvereinbarung abzuschliessen. Des Weiteren sei
doch ein Vertraulichkeitsvermerk, dem beide Parteien zu-
stimmen, ein Indikator dafiir, dass beide Parteien Geheim-
haltung vereinbaren wollten. BLumer antwortete, dass das
Gesamtbild betrachtet werden miisse. Auch ein Vertraulich-
keitsvermerk sei ein Teil des Gesamtbildes. Jedoch seien Ver-
traulichkeitsvermerke, die breit gestreut sind, als Indizien
nicht mehr wirklich aussagekriftig.

3. Paneldiskussion zum UPC und zum Einheitspatent

Der patentrechtliche Teil der Tagung wurde durch eine
Paneldiskussion zwischen Dr. Kraus GRABINSKI, Dr. STEFAN
LucingiiHL (Head of Department Europidische Rechts-
angelegenheiten des EPA), Dr. MArk ScHwEIZER (Prasident
des Bundespatentgerichts), Dr. Tosias Bremi (Richter am
Bundespatentgericht), Bear WEeiBeL (Chief IP Counsel bei
Siemens) und Dr. MicHAEL RiTscHER abgeschlossen.
LucingiiHL wies auf den Start des Einheitspatents und
UPC am 1.Juni 2023 hin und darauf, dass fiir eine rei-
bungslose Registrierung als Vertreter vor dem UPC zwin-
gend eine Smartcard benotigt wird (<www.unified-patent-
court.org/en/faq>). Weiter konne bereits ein frither Antrag
auf einheitliche Wirkung oder ein Antrag auf Verzogerung
fiir bestehende européisch Patente gestellt werden. Die ge-
nerellen Vorteile des Einheitspatents seien das EPA als zen-
trale Anlaufstelle, die tieferen Kosten, keine Ubersetzungen
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nach einer Ubergangszeit und ein Verfahren mit nur einer
Frist. Abschliessend ging LucinsiinL auf die Organisation
des UPC ein. Durch die dezentrale Organisation der ersten
Instanzen in lokalen Kammern kénne die lokale Auslegetra-
dition weiterhin Einfluss haben. Auch kénnen in den Ver-
tragsstaaten die lokalen Patentgerichte fiir mindestens sie-
ben Jahre weiter zustindig sein. Hier werde es, ebenso wie
im Vereinigten Konigreich und der Schweiz, abzuwarten
sein, ob diese Gerichte der Rechtsprechung des UPC folgen.
In den Beschwerdekammern des EPA gebe es hierzu eben-
falls noch keine Einheit. Regelmaissige Treffen der verschie-
denen Richter, wie beispielsweise am wiederbelebten Pa-
tentrichter Symposium, seien fiir eine einheitliche Praxis
entscheidend.

WeiBEL stellte fest, dass fiir die Industrie die geringeren
Kosten beim Einheitspatent entscheidend und grenziiber-
schreitende Verletzungen immer ein zentrales Thema sind.
Grasinski geht auf die zukiinftige nationale Rechtspre-
chungsentwicklung ein und hofft bei den Beschwerdekam-
mern trotz ihrer Unabhingigkeit auf die Entwicklung einer
harmonierungsfreundlichen Rechtsprechung. WeiseL und
RitscHeR befiirchteten, dass es eine Harmonisierung nach un-
ten geben konnte, da einzelne Lander fortschrittlicher seien
als andere. Bremi brachte die Sicht des Bundespatentgerichts
ein, welches sich eher an die europiische Rechtsprechung an-
gepasst habe. Vermutlich werden sich die Beschwerdekam-
mern daher ebenfalls an das UPC anpassen. LucingiinL und
RitscHEr wiesen darauf hin, dass eine Harmonisierung im
Vereinigten Konigreich moglicherweise nicht angestrebt
werde, um als Gerichtsstand attraktiv zu bleiben. Die Schweiz
miisse nun ebenfalls entschieden, ob eine Harmonisierung
angestrebt werde. Die Schweizer Rechtsprechung habe sich
nach ScHweizer schon immer stark mit auslandischer Recht-
sprechung auseinandergesetzt. Es miisse im Einzelfall be-
trachtet werden, ob eine UPC-Entscheidung iiberzeuge, um
zu entscheiden, ob ihr gefolgt werde. Graginski erganzte,
dass er die befiirchtete Tendenz im Vereinigten Konigreich
nicht beobachtet und bereits ein grosser Harmonisierungs-
grad herrsche. WeiBeL machte abschliessend darauf aufmerk-
sam, dass die Moglichkeit einer nationalen Anmeldung wei-
ter bestehe. Daher erwarte er eine Akzentuierung zwischen
dem Einheitspatent und dem nationalen Patent und nicht
dem klassischen europadischen Patent.

Als néchstes sprach Bremi die geringeren Kosten des
Einheitspatents an. Erginzend wurden aus dem Publikum
die von den Parteien zu tragenden gesamten Kosten eines
Prozesses vor dem UPC kritisch hinterfragt. GraBINSKI ging
in seiner Antwort zuerst auf die Gerichtsgebiihren des UPC
ein. Im Sinne eines Kompromisses seien diese etwas hoher
als beispielsweise in Frankreich jedoch tiefer als in Deutsch-
land. Bei den Vertreterkosten gibe es nicht wie in Deutsch-
land Tabellen, sondern sog. «Ceilings», die vom Streitwert
abhingig sind. Diese sind signifikant hoher als in der deut-
schen Regelung. Es sei aber zu bedenken, dass es sich um
Deckel handelt und das Gericht frei ist, die Kostenentschei-
dung darunter anzusetzen. Es konne beispielsweise nur bei
ausserordentlichen Griinden in die Ndhe des Deckels gehen,

was sich jedoch in der Rechtsprechung herauskristallisieren
werde. Aus dem Publikum wurde die Vermutung laut, dass
ein UPC-Prozess wesentlich teurer werde als ein nationaler
Prozess in Deutschland. ScHwrIZER dusserte das Bedenken,
dass die Deckel als Anker dienen. RitscHER sah dies auch
als problematisch. Graginski hielt erneut fest, dass dies in
der Hand des Gerichts liegt. ScHaLLMOSER ging auf die nie-
derlandische Rechtsprechung ein, welche die Grenzen je
nach Schwere des Falls angesetzt habe. Prof. Dr. UrricH Hit-
DEBRANDT erwdhnte erginzend den EuGH, welcher einen
angemessenen Stundensatz von EUR250 festgelegt habe.
Grabinskl halt Stundensitze fiir interessant, aber die Dis-
kussion laufe noch und es gebe noch keine klare Linie.

Auf eine Frage von RitscHir zur Verfahrensdauer er-
widerte Grasinski, dass es am Anfang dauern wird, bis sich
alles eingespielt hat. Hier sei auch entscheidend, wie viele
Fille am Anfang zum UPC kommen. GRABINSKI vermutete,
dass es viele sein werden und dass das Gericht unter Um-
stinden aufgestockt werden miisse.

Auf die anschliessende Frage von RitscHER zur Zusam-
menarbeit mit dem EuGH antwortete GraBINsk1, dass die-
selben Regeln gelten wie bei nationalen Gerichten. Patent-
recht sei aber grosstenteils nicht Unionsrecht. Es miisse
daher im Einzelfall gepriift werden, ob eine Vorlagever-
pflichtung besteht.

Weiter sprach RitscHer die Regelung zu nebenamtli-
chen Richtern bzw. technischen Richtern an. GraBINsKT sieht
diese als Erkenntniserweiterung fiir das Wissen der juristi-
schen Richter. Ausserdem sei Transparenz wichtig. Es solle
offengelegt werden, wenn ein technischer Richter einen
Punkt aufbringt, der sich noch nicht in den Schriftsitzen wi-
derspiegelt. GraBinski stimmte RiTscHER zu, dass aufgrund
der Eventualmaxime im Zivilprozess die Richter nicht selbst
nach dem Stand der Technik forschen diirfen. Aufgrund
zweier Anmerkungen aus dem Publikum prazisierte Gra-
BINskI, dass Hinweise des Richters grundsitzlich nur an-
kniipfend an Punkte erfolgen sollen, welche im Schriftsatz
angesprochen wurden. Es sei eine Ausnahme, dass der tech-
nische Richter etwas Neues an der miindlichen Verhandlung
vorbringe. Wenn etwas vorgebracht werde, dass tiberhaupt
noch nicht angesprochen wurde, miisse es in der Zwischen-
verhandlung geschehen. Aus dem Publikum wurde ergdnzt,
dass die Parteien selbst sehr frithzeitig den Beizug eines
technischen Richters beantragen konnen. Es sei laut GrRABIN-
ski auch hilfreich zu prizisieren, was fiir ein technischer
Richter beigezogen werden solle (beispielsweise ein Physi-
ker oder Mechaniker).

Scuweizer sprach die vorgesehene Verfahrensdauer
von einem Jahr an. Laut Grasinski wiirde dies so im Ab-
kommen stehen, es sei aber wichtig, dass jedem Fall an-
gemessen Zeit zukommt. Dies konne dazu fithren, dass Ver-
fahren auch langer als ein Jahr dauern.

Weiter kam RitscHer auf die Problematik von poten-
ziellen Interessenskonflikten von technischen Richtern zu
sprechen. Grasinski erklarte, dass hierzu bereits etwas im
Abkommen stehe. Momentan sei ein Verhaltenskodex in Ar-
beit, welcher einen moglichst klaren Massstab festlegen
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werde. Genaueres kénne GRaBINSkI aber momentan nicht
dazu sagen.

Abschliessend wies Grasinski darauf hin, dass es An-
haltspunkte fiir ein einheitliches Format der Urteile geben
werde. Weiter gebe es die «<non-binding Guidances», welche
eine Vereinheitlichung der Antrage anstreben. Diese wiirden
noch vor dem 1.Juni 2023 veroffentlicht und seien ins-
besondere fiir Anwilte relevant. Weiter wird es beim UPC
neu auch prozessuale Mittel zur Riige von Verfahrensfehler
wahrend des Prozesses geben.

Il. Marken- und Designrecht

1. Praxis der Beschwerdekammern des EUIPO und
des EuGH

EvisaBerH FiNk, Mitglied der Beschwerdekammern, begann
mit dem Markenrecht und prisentierte das Urteil T-250/21
vom 6.Juli 2022 des EuG. Die Beschwerdekammer hatte
die Marke «Nehera» mit der Begriindung fiir nichtig erklart,
dass der Markenanmelder bosglaubig gehandelt habe. Der
Markenanmelder habe um Jan Nehera, einen bekannten
tschechischen Modeunternehmer, und dessen eingetragene
tschechoslowakische Marke Nehera gewusst und mit seiner
Anmeldung versucht, eine Verkniipfung zur alteren Marke
herzustellen und so unlauter deren Bekanntheit ausgenutzt.
Der EuG folgte dem Entscheid der Beschwerdekammer
nicht. Das Schutzhindernis der Bosgldubigkeit sei einer
Gesamtbetrachtung zu unterziehen. Vorliegend wurde die
Marke bereits 1946 geloscht. Somit waren fast 70 Jahre ver-
gangen. Es konnte also nicht davon ausgegangen werden,
dass einem relevanten Teil der Verkehrskreise die Marke
noch bekannt war. Fink wies darauf hin, dass die blosse
Kenntnis der Existenz und eine frithere Bekanntheit einer
Marke nicht zur Bejahung der Bosglaubigkeit ausreiche, da
zusatzlich eine Behinderungsabsicht nachzuweisen sei. Der
EuG verneinte vorliegend die Behinderungsabsicht, da der
Anmelder mit seinen eigenen wirtschaftlichen Anstrengun-
gen die Bekanntheit der Marke, mit blosser Bezugnahme
auf das Image von Jan Nehera, wiederherzustellen, nicht
den anstindigen Gepflogenheiten im Handel widersprache.

Anhand des Urteils T-222/21 vom 12. Oktober 2022
ging Fink auf das Thema des Schutzumfangs «schwacher»
Marken ein. Im vorliegenden Fall hatte «<SSHOPIFY» die Nich-
tigkeit der Marke «Shoppi» beantragt. Die Loschungsabtei-
lung hatte die Marke «Shoppi» fiir nichtig erklart. Die Be-
schwerdekammer gab hingegen der Beschwerde von Shoppi
statt. Der EuG entschied, dass die Beschwerdekammer zu
Recht festgestellt hat, dass der Bestandteil «<SHOP» beschrei-
bend sei. Der Bestandteil «ify» habe nur fiir die englischspra-
chigen Verkehrskreise eine Bedeutung («to make something
become a shop»), wihrend fiir die nicht englischsprachigen
Verkehrskreise die Endung «ify» keine Bedeutung habe und
der alteren Marke eine durchschnittliche Unterscheidungs-
kraft verleihe. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Der
tibereinstimmende Bestandteil «SHOP» habe nur einen ge-
ringen Einfluss auf die Beurteilung. Unter Beriicksichtigung

der schwachen Kennzeichnungskraft und der erhchten Auf-
merksamkeit sei die Zeichendhnlichkeit zu gering.

Anschliessend ging Fink auf die rechtserhaltende Be-
nutzung fiir Dienstleistungen ausserhalb der EU anhand
des Urteils T-768/20 vom 13.]Juli 2022 ein. Im Urteil ging
es um die Benutzung einer Hotelmarke in der EU, wobei
das entsprechende Hotel seinen Sitz ausserhalb der EU
hatte. Die Loschungsabteilung hatte die Marke fiir vollstan-
dig verfallen erklart. Die Beschwerdekammer wies die Be-
schwerde zuriick, da die Benutzung einer Marke fiir ausser-
halb der EU erbrachte Dienstleistungen nicht rechtserhal-
tend sei. Ausserdem reiche die Werbung und der Vertrieb
der Dienstleistung in der EU nicht aus, sei doch die Marke
nicht fiir Werbung, Buchungs- und Reisebiirodienstleistun-
gen eingetragen. Der EuG vertrat eine andere Ansicht und
stellte fest, dass zwischen dem Ort, an dem die Dienstleis-
tung erbracht werde, und dem Ort der Benutzung der Marke
zu unterscheiden sei. Das Angebot von Dienstleistungen
sowie die Verwendung der Marke in der Werbung kénne der
Unionsmarkeninhaber nach Art.9 Abs.3 lit.b und e UMV
verbieten und somit seien sie grundsatzlich als rechtserhal-
tend anzusehen, wenn sie im relevanten Gebiet erfolgen.

In der Folge behandelte Fink das Thema des Wegfalls
einer ilteren Marke als Brexit-Folge. Der EuG hatte sich im
Verfahren T-342/20 vom 6. Oktober 2021 mit der Frage aus-
einanderzusetzen, ob der Brexit das gegenwartige Verfahren
gegenstandslos gemacht hat. Das Widerspruchsverfahren
stiitzte sich auf eine dltere im UK als nicht eingetragene ge-
schiitzte UK-Marke. Der EuG hielt fest, dass der Brexit
das Verfahren nicht gegenstandslos gemacht hat. So sei der
massgebliche Zeitpunkt fiir die Rechtmassigkeitskontrolle
das Datum der angegriffenen Entscheidung, d.h. der 2. April
2020. Die Ubergangsfrist des Austrittsabkommens endete
jedoch erst am 31.Dezember 2020, womit das EU-Recht
im Vereinigten Konigreich weiterhin anwendbar war. Das
EUIPO hat dagegen ein Rechtsmittel mit der Begriindung er-
griffen, dass das verfahrensrechtliche Erfordernis des Recht-
schutzinteresses und der Grundsatz der Territorialitdt des
Rechts des geistigen Figentums verkannt wurde. Der EuGH
hat das Rechtsmittel zugelassen (C-801/21 vom 7.April
2022). Im Zusammenhang mit dem Brexit erwdhnte Fink
zudem das Urteil T-281/21, in welchem der EuG die Ent-
scheidung der Kammer aufgehoben hat und festhielt, dass
fur die Beurteilung, ob ein relatives Eintragungshindernis
vorliegt, auf den Zeitpunkt der Anmeldung der mit dem Wi-
derspruch angegriffenen Unionsmarke abzustellen sei. In
Bezug auf eine mogliche Markenkollision zwischen dem
Anmeldetag und der Ablauf der Ubergangsfrist, hat der FuG
festgehalten, dass der Anmelder neu hitte anmelden kon-
nen, um eine Kollision zu vermeiden. Fink betonte, dass die-
ses Argument problematisch und eigentlich ein Argument
aus dem Verletzungsverfahren und nicht aus dem Verwal-
tungsverfahren sei. Das EUIPO hat auch gegen diese Ent-
scheidung ein Rechtsmittel ergriffen, das zugelassen wurde
(C-337/22 vom 16. November 2022).

Abschliessend referierte Fink zur Designrechtsreform.
Diese bezwecke, die Rechtssicherheit zu erh6hen und die
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Rechtsprechung zu integrieren. FiNnk betonte, dass die Auf-
nahme der Reparaturklausel sehr zu begriissen sei. So wiirde
es moglich, identische «must match»-Teile fiir Reparaturen
anzubieten, wenn der Hersteller des Ersatzteiles dabei klar
uber dessen Ursprung informiert. Mit der Designrechts-
reform soll weiter ein verbesserter Zugang zum Design-
schutz, insbesondere durch die Optimierung der Gebiihren-
struktur erreicht werden, was gemaiss Fink besonders fiir
KMUs wichtig ist.

2. Probleme der Unionsmarke

Prof. Dr. ULricH HiLDEBRANDT, Rechtsanwalt in Berlin, wies
zunichst auf die Kiindigung des Ubereinkommens zwi-
schen dem deutschen Reich und der Schweiz betreffend
den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom
13. April 1892 zum 31.Mai 2022 hin. Schweizer Marken
konnen somit nicht mehr in Deutschland und vice versa
rechtserhaltend verwendet werden. Laut dem IGE wirke die
Kiindigung ex nunc und gelte daher erst fir Gebrauchs-
handlungen, die nach dem 31.Mai 2022 erfolgt sind. Laut
HipesranDT gelte in Deutschland hochstwahrscheinlich
das Gleiche.

Zur Unionsmarke fithrte HiLpEBRANDT aus, diese sei
eine gute Defensivmassnahme. Es gebe aber kaum die Mog-
lichkeit, eine Klage zu gewinnen. Erstens herrsche Unklar-
heit iiber die Auslegung der rechtserhaltenden Benutzung.
Weiter stellen dltere nationale Rechte oft ein Hindernis fiir
die Durchsetzung einer Unionsmarke dar. Die Regelung der
Zwischenrechte nach Art. 16 Abs. 2 UMV kranke daran, dass
ein Verletzungsgericht wegen Art.24 Nr.4 EuGVVO den
Rechtsbestand des nationalen Zwischenrechts nicht beurtei-
len diirfe und daher miisse man in allen einschlagigen Lan-
dern klagen. Weiter konne bei einer Unionsmarke nach
Art. 125 Abs. 5 UMV nur am Handlungsort geklagt werden
und nicht auch am Erfolgsort wie bei nationalen Marken.
Auch fithre Art. 132 Abs. 1 UMV mit dem grundsitzlichen
Vorrang des Amtsverfahrens in der Praxis dazu, dass sich
ein Verletzungsverfahren leicht blockieren ldsst. Noch extre-
mer sei es bei Art. 128 Abs. 4 Nr. 3 UMV, wodurch der Verlet-
zer das Verfahren zwingend blockieren kénne, indem er zu-
erst einen Antrag auf Loschung beim Amt einreicht und da-
nach Widerklage erhebt. Zuletzt sei auch die Umwandlung
von Unionsmarken in nationale Marken ungeklart. HiLDE-
BRANDT wies darauf hin, dass diese Themen aktuell politisch
diskutiert werden und dies hoffentlich bald zu einer Ande-
rung fithren werde.

3. Der «Streifenstreit» zwischen H&M und Adidas in den
Niederlanden und ausgewéahlite Entscheide zum
Marken- und Designrecht

GiNo vaN RoEeveN, Rechtsanwalt in Eindhoven, Niederlande,
gab zuerst einen Uberblick iiber den Rechtsstreit zwischen
H&M und Adidas in den Niederlanden, in welchem er seit
1997 die Interessen von H&M vertreten hat und der inzwi-
schen abgeschlossen ist.

H&M hatte 1997 Aerobic-Kleidung mit zwei Streifen
verkauft, welche Adidas als Verletzung ihrer 3-Streifen-Marke
ansah. Zwischen 1997 und 2015 ergingen mehrere Urteile in
einstweiligen Verfahren mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Das OLG Arnheim hielt 2015 fest, dass eine Verwechslungs-
gefahr und eine Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft
bestehe. Anders entschied die zweite Instanz im durch Adi-
das anhidngig gemachten Hauptsacheverfahren im Jahr
2020. Es bestehe keine Markenverletzung resp. Verwechs-
lungsgefahr, da das Zwei-Streifen-Zeichen kein dhnliches
Zeichen im Vergleich mit der 3-Streifen-Marke sei. Jede will-
kiirliche Kombination von zwei Streifen sei so einfach und
banal, dass sie keine Unterscheidungskraft habe. Die Streifen
seien fiir sich genommen nur in geringem Mass fiir das Ge-
samterscheinungsbild ausschlaggebend. Es seien die spezifi-
sche Kombination der Streifen und Zwischenriaume zwi-
schen ihnen, die das Gesamterscheinungsbild bestimmen.
Eine Beschwerde vor der letzten Instanz dnderte an diesem
Ergebnis nichts.

Anschliessend ging van Roeven auf den EuGH-Ent-
scheid C-197/21 vom 27. Oktober 2022 ein. MySoda hatte
leere Gasflaschen, auf welchen die Marke Sodastream wei-
terhin sichtbar eingraviert war, wieder befiillt und an diesen
ihre eigenen Etiketten mit dem Hinweis angebracht, dass
keine Beziehung zu Sodastream bestehe. Gemiss EuGH
kann der Markeninhaberin dieses Vorgehen nicht unter-
sagen, sofern die Neuetikettierung bei Verbrauchern nicht
den irrigen Eindruck hervorruft, dass zwischen dem Wieder-
verkdufer und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Ver-
bindung bestehe. Dies sei anhand der Angaben auf der Ware
und auf ihrer Neuetikettierung sowie anhand der Vertriebs-
praktiken des betreffenden Wirtschaftszweigs und des Be-
kanntheitsgrades dieser Praktiken bei den Verbrauchern um-
fassend zu beurteilen.

Abschliessend machte van Roeven auf das vor dem
EuGH hingige Verfahren C-472/21 aufmerksam. Der BGH
stellte die Vorfrage, ob die Sichtbarkeit eines Bauelements
bereits gegeben ist, wenn es objektiv moglich ist, das Design
in eingebautem Zustand zu erkennen oder ob es auf die
Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder
Betrachtungsperspektiven ankommt. Die Schlussantrige
des Generalanwalts M. Spunzar stellen auf die Sichtbarkeit
bei bestimmungsgemaisser Verwendung ab.

4, Uberlegungen zur Prognose der Verwechslungsgefahr

HiLpEBRANDT schloss den marken- und designrechtlichen
Teil. Aus persénlichen Uberlegungen und seiner Erfahrung
formulierte HiLDEBRANDT einen Fragekatalog mit verein-
fachter Fragestellung zur Prognose der Verwechslungsgefahr.
Hierzu gebe es jedoch noch keine Studie.

Zuerst frage sich der Richter, ob er selbst die Marken
verwechseln wiirde. Da er sich nicht als Durchschnittsver-
braucher sehe, stelle er sich als ndchstes die Frage, ob er die
Marken auch verwechseln wiirde, wenn er weniger intel-
ligent wire. Da der Richter gerecht entscheiden wolle, frage
er sich weiter, ob den Markeninhaber das Kollisionszeichen
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wirklich store. Abschliessend stellt er sich die Frage, ob er es
richtig finde, dass der Markeninhaber Unterlassung fordert.
Nach den Erfahrungen von HiLbEBRANDT sind sympathische
Angriffsmarken bessergestellt und beliebte Marken hitten
einen grosseren Schutzbereich als unsympathische Marken.

Abschliessend merkte Fink an, dass es tendenziell in
miindlichen Verhandlungen viel schwieriger sei, den Hinter-
grund des Markeninhabers von der Marke selbst zu trennen
als bei rein schriftlichen Verfahren.

lll. Urheber- und ICT-Recht

1. Praxis des EuGH und der nationalen Gerichte zum
Urheberrecht

Prof. Dr. ANNE LAuBER-RONSBERG, Professorin und Direkto-
rin des Instituts fiir Internationales Recht, Geistiges Eigen-
tum und Technikrecht an der Technischen Universitit Dres-
den, referierte tiber die Praxis des EuGH und nationaler Ge-
richte in Féllen von sog. transformativer Werknutzung.

Zuerst thematisierte LAuBErR-RONSBERG die Frage, inwie-
fern der Schutzbereich durch Unionsurheberrecht pradeter-
miniert ist. Der Schutzbereich werde hierbei einerseits
durch den Umfang der Verwertungsrechte, insbesondere
dem Bearbeitungsrecht, sowie Urheberpersonlichkeitsrechte
vorgegeben, und andererseits durch die Nutzungserlaub-
nisse, die sogenannten Schrankenregelungen. Auf die Urhe-
berpersonlichkeitsrechte ging LAUBER-RONSBERG nicht ein.

Die Schrankenregelungen finden sich abschliessend
in einem Katalog in Art.5 Informationsgesellschafts-RL
(2001/29 vom 22.Mai 2001, InfoG-RL). Daher hat der
EuGH in der Entscheidung «Pelham» (EuGH vom 29.]Juli
2019, C-476/17) festgehalten, dass hierzu keine nationalen
Regelungen getroffen werden konnen und den § 24 UrhG
aF. als mit dem Unionsrecht unvereinbar beurteilt.

Mit Blick auf das Bearbeitungsrecht argumentierte Lau-
BER-RONSBERG fiir eine Harmonisierung durch Art.2 bis 4
InfoG-RL aufgrund der Systematik der Richtlinie und der
jungeren Rechtsprechung des EuGH. Insbesondere in der
«Pelham» Entscheidung ging der EuGH davon aus, dass die
Ubernahme weniger Sekunden einer Tonaufnahme in gein-
derter, aber beim Horen wiedererkennbarer Form im Rah-
men des Samplings unter Art.2 lit.c InfoG-RL falle. Der
BGH lege diese Entscheidung dahingehend aus, dass eine
Nutzung iibernommener Werke bzw. Werkteile nur dann
verboten sei, wenn die {ibernommenen Teile in der neuen
Gestaltung wiederkennbar sind (BGH vom 7. April 2022, 1
ZR222/20).

LauBer-RONsBERG wies auf die Aufnahme der unter
§ 24 UrhG a.F. geformten «Verblassens-Rechtsprechung» in
den neuen §23 Abs.2 UrhG hin. Ob dieses «Verblassens-
Kriterium» mit den EuGH-Vorgaben im Einklang sei, bleibe
aber weiterhin fraglich.

Zusammenfassend hielt Lauser-RoNsBerG fest, dass
sich der Rechtsrahmen fiir transformative Nutzungen aus
§ 23 UrhG und der in § 51a UrhG enthaltenen Schranken-
regelung fiir Parodien, Karikaturen und Pastiches ergibt.

LauBer-RONsBERG ging anschliessend auf die «Porsche
911» Entscheidung (BGH vom 7. April 2022, I ZR222/20)
ein. Laut dem BGH sei das Kriterium des Verblassens dahin-
gehend unionsrechtskonform auszulegen, dass die schutz-
begriindenden eigenschopferischen Elemente des benutzten
Werks im Gesamteindruck nicht in der Neugestaltung wie-
dererkennbar sein diirfen. Der BGH nahm entsprechend
eine abgestufte Priifung vor: (1) Welche objektiven Merk-
male bestimmen die schopferische Eigentiimlichkeit des be-
nutzten Werks? (2) Wurden in der neuen Gestaltung eigen-
schopferische Ziige des dlteren Werks tibernommen? Wenn
ja: (3) Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der Gestal-
tungen aus der Perspektive des durchschnittlichen Autokau-
fers. Wenn eine Ubereinstimmung vorliege, handle es sich
um eine Vervielfiltigung oder (unfreie) Bearbeitung. Der
BGH kam zum Ergebnis, dass trotz (Ibernahme einiger Ele-
mente, der Porsche 911 im Gesamteindruck nicht mit dem
Porsche 356 tibereinstimme. LAUBER-RONSBERG wies darauf
hin, dass es unklar sei, ob dieses Abstellen auf den Gesamt-
eindruck mit den Vorgaben des EuGH vereinbar ist.

Als néchstes thematisierte LaAuBER-RONSBERG die Aus-
legung des Pastiche-Begriffs in Art. 5 Abs. 3 lit. k Info-G und
§ 51a UrhG. Hierfir prisentierte die Referentin kurz den
deutschen Entscheid «The Unknowable» (LG Berlin vom
2.November 2021, 15 O 551/19) und den franzosischen
Entscheid «Jeff Koons v Franck Davidovici» (Cour d'appel
de Paris vom 21.Februar 2021, 19/09059), welche den
Pastiche Begriff unterschiedlich auslegen.

Nach dem LG Berlin sei das Pastiche ein kommunikati-
ver Akt der stilistischen Nachahmung. Hier sei auch die
Ubernahme fremder Werke oder Werkteile erlaubt, was eine
bewertende Referenz auf ein Original voraussetze. Der tiber-
nommene Teil miisse, in Abgrenzung zum Plagiat, in ver-
anderter Form erscheinen. Es benotige ein Mindestmass an
eigener Kreativitdt, ohne dass ein neues Werk geschaffen
werden muss. Weiter muss es im Einzelfall einen angemes-
senen Interessenausgleich zwischen Kommunikationsfrei-
heit und Urheberrecht geben. Fiir die Bewertung sei der ob-
jektive Massstab einer Person massgeblich, der das vorbeste-
hende Werk bekannt ist und die fiir die Wahrnehmung der
kommunikativen bzw. kiinstlerischen Auseinandersetzung
das erforderliche intellektuelle Verstindnis besitzt. Den
ebenfalls im franzosischen Urheberrecht enthaltenen
Pastiche-Begriff habe der Cour d’appel de Paris in Anleh-
nung an den Parodie-Begriff ausgelegt. Ahnlich dem «Deck-
myn»-Entscheid des EuGH (EuGH vom 3. September 2014,
C-201/13) miisse die neue Gestaltung demnach an ein be-
stehendes Werk erinnern und gleichzeitig wahrnehmbare
Unterschiede ihm gegentiber aufweisen sowie einen Aus-
druck von Humor oder eine Verspottung darstellen.

Bis zu einem Entscheid des EuGH werde es nach Lau-
BER-RONSBERG wohl keine Klarheit zum Pastiche-Begriff ge-
ben. Eine Vorlage an den EuGH werde aber vermutlich im
Rahmen des «Sampling-Falls» (Zuletzt: OLG Hamburg vom
28. April 2022, 5 U 48/05; Revision beim BGH anhingig
unter Az. I ZR74/22) durch den BGH erfolgen.
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2. Wichtigste Entwicklungen im ICT-Recht

Prof. Dr. FeLix BucHMmANN, Rechtsanwalt in Stuttgart, prasen-
tierte die wichtigsten Entwicklungen im ICT-Recht.

Zundchst sprach Bucumann iiber die Digitalstrategie
der EU, gemass welcher in jlingster Zeit verschiedenste Ver-
ordnungen erlassen wurden. So istam 11. Juni 2019 die Digi-
tale-Inhalte-Richtline (2019/770 vom 20.Mai 2019, DIRL)
in Kraft getreten, die den Rechtsrahmen fiir Vertrage tiber di-
gitale Inhalte und Dienstleistungen bildet. BucHMANN wies
darauf hin, dass nach Art.3 Abs. 1 S.2 DIRL grundsatzlich
Daten als Zahlungsmittel verwendet werden konnen und es
dafiir bereits gentigt, dass man sich mit seinen Daten be-
obachten ldsst. In der Folge stellte Bucrimann die Frage in
den Raum, ob man nun mit massenweisen Vertragsschliissen
im Internet zu tun hat. BucimanN erwdhnte, dass man auf
vielen Webseiten die Option hat, entweder fiir die Nutzung
zu bezahlen oder die Einwilligung zur Nutzung seiner per-
sonenbezogenen Daten zu geben. Entscheide man sich fiir
die Option seine personenbezogenen Daten bereitzustellen,
statt zu bezahlen, ist es allerdings fraglich, ob der Gegenwert
der Bereitstellung der Daten nicht einen viel hoheren Wert
hat als die Kosten fiir die Nutzung der Webseite.

Als nichstes ging Bucumann auf die geltende Waren-
kaufrichtlinie (2019/771 vom 20. Mai 2019, WKRL) ein, die
das ordnungsgemasse Funktionieren des digitalen Binnen-
markts bezweckt und gemeinsame Vorschriften betreffend
die Anforderungen an Kaufvertrage tiber Sachen mit digita-
len Elementen zwischen Unternehmern und Verbrauchern
festlegt. Buctman betonte, dass es sich dabei um kein echtes
gemeinsames Kaufrecht handle. Im Weiteren verwies Buch-
MANN auf Art. 5 ff. WKRL und dessen Mangelbegriff, welcher
wichtige praktische Folgen hat. Insbesondere ging BucH-
MANN auf die objektiven Anforderungen des Mangelbegriffs
ein, wonach die Sache dem entsprechen muss, was objektiv
von ihr erwartet werden kann. Digitale Produkte miissen
also méngelfrei gehalten werden, was zu einer Aktualisie-
rungspflicht fithrt und letztendlich in einem Dauerschuld-
verhiltnis miindet. Obwohl Aktualisierungen in der DIRL
und der WKRL in zwei eigenen Absitzen geregelt sind, sind
Aktualisierungen nach Bucumann unter die objektiven An-
forderungen zu subsumieren. Die problematischen Folgen
beziiglich der Aktualisierungspflicht illustrierte BucHMANN
anhand eines Beispiels: Eine Handelskette erwirbt von
einem ausldndischen Hersteller Spielkonsolen, die an Kun-
den in Europa verkauft werden. Nach vier Jahren stellt sich
eine Sicherheitsliicke heraus, die nur durch ein Update be-
hoben werden kann. Jedoch reagiert der Hersteller nicht auf
diese Sicherheitsliicke. Gemdss Buchmann ergibt sich folg-
lich aufgrund der Aktualisierungspflicht bei der Handels-
kette ein Gewihrleistungsfall; kann doch der Kunde erwar-
ten, dass eine Spielkonsole langer als vier Jahre benutzt wer-
den kann. Praktisch wirkt sich dies nach BucHmaNN so aus,
dass Unternehmen nun fir solche Gewdhrleistungsfille
Riickstellungen bilden miissen.

Anschliessend ging BucHMaNN im Rahmen der Preis-
angabe-Richtlinie (RL 98/6/EG) auf die Werbung mit

Streichpreisen ein. BucumanN erwdhnte Art. 6a Abs.2 der
Preisangabe-RL der besagt, dass der vorherige Preis der nied-
rigste Preis ist, den der Handler innerhalb eines Zeitraums
von mindestens 30 Tagen vor der Anwendung der Preis-
ermassigung angewandt hat. Wie dieser Artikel zu verstehen
ist, sei aber hochst unklar. Die Tendenz gehe dahin, dass
Abs.2 so zu auszulegen ist, dass wer einmal fiir 30 Tage
einen Mondpreis verlangt hat, damit unbegrenzt werben
kann. Wird der Verordnungstext wortlich ausgelegt, muss
davon ausgegangen werden, dass es Streichpreise nur fiir
einen Tag ab Bekanntmachung gibt und damit géangigen Ra-
battaktionen der Boden entzogen ist. Am sinnvollsten nach
BucHMmANN wire die Auslegung dahin, dass jeder Streichpreis
immer 30 Tage angewandt werden kann und anschliessend
geldscht werden muss.

Als nachstes erwdhnte BucHmaNN Art.7 Abs.6 der
UGP-Richtlinie (RL 2005/29/EG), der neu eingefithrt wird
und sich auf die Ausgestaltung von Kundenbewertungen be-
zieht. Folge davon sei, dass Unternehmen dariiber informie-
ren miissen, ob und wie sie sicherstellen, dass von ihnen
verOffentliche Kundenbewertungen tatsachlich von Kunden
stammen. BucHMaNN erwdhnte als Beispiel Amazon, das
mit dem Zusatz «verifizierter Kauf» dem Verbraucher an-
zeigt, dass diese Bewertungen tatsachlich von einem Ama-
zon-Kunden stammt. Im Weiteren behandelte Bucnmann
den Digital Services Act (VO (EU) 2022/2065 vom 19. Ok-
tober 2022), der als Grundgesetz des Internets angesehen
werden kann. Der Geltungsbereich der Verordnung ist in
vier Stufen aufgeteilt und mit zunehmender Stufe neh-
men die Verpflichtungen zu (von Beriicksichtigungen von
Grundrechten in den Nutzungsbedingungen bis zur Ver-
pflichtung zum Datenaustausch mit Behoérden und For-
schung). Anschliessend erwdhnte BucumanNn den Digital
Markets Act (VO (EU) 2022/1925 vom 14.September
2022), der die Marktmacht systemrelevanter Plattformen
begrenzen soll. Nach BucuMmann ist der Digital Markets Act
aber eher eine Regelung aus dem Kartellrecht.

Mit Blick auf die Zukunft wies BucumanN auf den
Verordnungsvorschlag des Data Act und den Vorschlag zur
Erneuerung der ePrivacy-Verordnung hin. Weiter ging es
mit einem Votum von BucHMANN in Bezug auf die Daten-
schutzgrundverordnung (VO (EU) 2016/679, DSGVO). Da-
bei erwdhnte Buchumann den Schlussantrag des General-
anwalts Manuel Campos Sdnchez-Bordona zum Schaden-
ersatzanspruch nach Art. 82 DSGVO, welcher festhilt,
«[...], dass die DSGVO nicht bezweckt, die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten systematisch zu begrenzen, [...]».
Nach Bucumann bedeutet dies, dass ein Verstoss gegen die
DSGVO nicht automatisch zu einem ersatzfihigen Schaden
fithrt. Die Entscheidung diesbeziiglich durch den EuGH
wird noch folgen.

Zum Schluss referierte BucHMANN zum Angemessen-
heitsbeschluss beziiglich des Datenschutzes im Verhaltnis
EU - USA und ging auf die zentrale Frage ein, ob der Clari-
fying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) und
die DSGVO nebeneinander bestehen kénnen. BucHMANN
beantwortete dies mit einem klaren Nein.
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In der anschliessenden Diskussion stellte sich im Zu-
sammenhang mit der UGP-RL die Frage, wie mit einer nega-
tiven Kundenbewertung umzugehen ist, wenn es aufgrund
einer schlechten Erfahrung im Geschift gar nicht erst zu
einem Kauf gekommen ist. BucnmanN bekriftigte, dass dies
ein reales Problem sei und erwihnte Google, das den Nach-
weis eines Vertragsverhdltnisses verlangt (bspw. eine Quit-

tung). Kann das Vertragsverhiltnis nicht nachgewiesen wer-
den, 16scht Google die Kundenbewertung.

Der fachliche Teil der Tagung wurde mit der Ankiin-
digung der Folgeveranstaltung am 5.Februar 2024 sowie
dem vorangehenden Wochenende im Schnee und dem
traditionellen Abendessen tiber den Ddchern von Ziirich
abgeschlossen.
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