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Praxis des Immaterialgliterrechts in Europa 2024

Bericht uber die INGRES-Tagung vom 5. Januar 2024

JOELLE LUTHI', SIMONA DE SANTISZ, RICHARD GAO?

Diese traditionelle, wiederum von MICHAEL RITSCHER konzipierte und geleitete und von CHRISTOPH
GASSER organsierte Tagung zu den neuesten Entwicklungen im europaischen ImmaterialgUter-
recht fand erneut auf dem Zirichberg und im Anschluss an ein Wochenende im Schnee statt und
war wiederum sehr gut besucht.

Cette traditionnelle conférence sur les derniers développements en matiere de propriété intellec-
tuelle européenne, a nouveau congue et dirigée par MICHAEL RITSCHER et organisée par CHRIS-
TOPH GASSER, s'est a nouveau déroulée sur le Ziirichberg et a la suite d'un week-end dans la
neige et a de nouveau attiré un grand nombre de participants.

A. Patentrecht

l. Praxis des BGH zum Patentrecht

1. Umfang des Vorbenutzungsrechts (BGH X ZR 61/21 "Faserstoffbahn” vom 20. Juni
2023)

Dr. KLAUS GRABINSKI, Richter am Deutschen Bundesgerichtshof (BGH) und seit tber sechs Mo-
naten Prasident des einheitlichen Patentgerichts (UPC), stellte zwei fur die weitere Rechtsent-
wicklung relevante Entscheidungen des BGH vor.

In der Entscheidung (BGH X ZR 61/21 "Faserstoffbahn" vom 20. Juni 2023) befasste sich der
BGH mit dem Umfang des Vorbenutzungsrecht, welches dem Vorbenutzer eines Produktes zu-
kommt, nachdem ein Gebrauchsmuster angemeldet wurde, welches das eben erwahnte Produkt
in seinem Anspruch schitzt. Konkret ging es um die Frage, wann die Grenzen eines Vorbenut-
zungsrechts Uberschritten werden, wenn eine Modifikation vorgenommen wurde.

Gegenstand des Verletzungsverfahrens war eine Slipeinlage. Die Klage stltzte sich auf die kom-
binierten Anspriche 1, 10 und 11, wobei die angegriffene Ausfihrungsform alle Merkmale dieser
Anspriche verwirklichte, wahrend die vorbenutzte Ausfiihrungsform zwar Anspruch 1 umfasste,
nicht aber die Anspriiche 10 und 11, weil sie keine superabsorbierende Polymere (SAP) aufwies.

Das Berufungsgericht verneinte das geltend gemachte Vorbenutzungsrecht mangels SAP bei der
vorbenutzten Slipeinlage. Auf die Revision der Beklagten hob der BGH das Berufungsurteil auf
und wies die Sache zur erneuten Entscheidung und Verhandlung an die Vorinstanz zuriick. Die
Begrindung lautete wie folgt:

Ob der vorbenutzte Gegenstand so modifiziert werden darf, dass er auch SAP umfasst, hangt
davon ab, ob mit der Modifikation ein zusatzlicher, durch die Gebrauchsmusterschrift hervor-
gehobener Vorteil verbunden ist oder ob es sich um eine ohne weiteres in Betracht zu zie-
hende Abwandlung des urspriinglich geschiitzten Gegenstands handelt. Der Umstand, dass
SAP Gegenstand eines Unteranspruchs ist, kann zwar daflr sprechen, dass es sich um einen
relevanten zusatzlichen Vorteil handelt, jedoch ersetzt dies eine inhaltliche Prifung nicht. Ob eine
Modifikation noch vom Vorbenutzungsrecht gedeckt ist, muss sich aus der urspriinglich
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eingetragenen Fassung des Gebrauchsmusters ergeben. Nachtragliche Gebrauchsmuster-
I6schungsverfahren sind unerheblich.

Als Leitsatze gelten:

a.) Die Modifikation eines vorbenutzten Gegenstandes, der alle Merkmale eines unabhangigen
Schutzanspruchs des Klagegebrauchsmusters verwirklicht, kann auch dann von einem Vor-
benutzungsrecht gedeckt sein, wenn der vorbenutzte Gegenstand weitere Merkmale, die
nach dem Klageantrag zwingend vorgesehen sind, nicht aufgewiesen hat.

b.) Dies gilt unabhangig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf eine in der genannten
Weise beschrankte Fassung eines unabhangigen Schutzanspruchs gestiitzt wird oder ob das
Gebrauchsmuster in einem Léschungsverfahren entsprechend beschrankt worden ist.

2, Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit bei Auswahl aus mehreren Moéglichkeiten
(BGH X ZR 51/21 "Schlossgehause” vom 13. Juni 2023)

Im zweiten Entscheid war die Beklagte Inhaberin eines mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents (Streitpatents), das 1999 unter Inanspruchnahme
von zwei deutschen Prioritaten angemeldet wurde und mittlerweile durch Zeitablauf erloschen ist.

Das Streitpatent betrifft ein Schlossgehduse mit elektrischen Anschlusseinrichtungen. Vor dem
Hintergrund der Ausfiihrungen in der deutschen Offenlegungsschrift (NKL2) betrifft das techni-
sche Problem die Bereitstellung eines Gehauses fur einen Kraftfahrzeug-Turverschluss, welcher
einfach zu montieren ist, allen Anforderungen an die Stabilitat gentigt, einen einwandfreien Kon-
takt gewahrleistet und auftretende Federkrafte moglichst nicht auf die elektrischen Bauteile Uber-
tragt. Zur Losung schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Schlossgehause vor, welches
unter anderem das Merkmal von Anschlussleitern aufweist, welche i.) in etwa als orthogonal zur
Flgerichtung aus dem Mikroschalter austreten und ii.) ein in etwa parallel zur Fligeeinrichtung
abgewinkeltes Kontaktende enthalten, das eine auffedernde, Q-férmig ausgebildete Klemmaus-
nehmung hat, die auf Kontaktstege aufsteckbar ist. Das unter ii.) genannte Merkmal wurde in
NKL2 nicht offenbart. Hinsichtlich des Stands der Technik hielt der BGH fest, dass nach seiner
Rechtsprechung eine erfinderische Tatigkeit nicht auf ein Merkmal gestiitzt werden kann, welches
eine beliebige, von einem bestimmten technischen Zweck losgeldste Auswahl aus mehreren Mdg-
lichkeiten darstellt (Bestatigung von BGH, GRUR 2008, 56 Rn. 25 - Injizierbarer Mikroschaum,
BGH, 27. November 2018 - X ZR 41/17, BecksRS 2018, 40825 Rn. 46). Zudem kdnnen mit einem
Merkmal verbundene besondere Vorteile nur dann zur Begriindung einer erfinderischen Tatigkeit
herangezogen werden, wenn sie in der Patentschrift offenbart oder fir die Fachperson erkennbar
sind (Bestatigung von BGH, 27. November 2018 - X ZR 41/17, BecksRS 2018, 40825 Rn. 46).

Das besagte Merkmal stellt nach dem BGH jedoch keine beliebige Auswahl im oben genannten
Sinne dar. Die Q-typischen Rundungen filhren zu einer besonderen Art der Kraftverteilung, die
bei anderen Formen nicht in gleicher Weise auftritt. Zudem beurteilte das BGH die Zusammen-
hange zwischen der Form der Ausnehmung und der Art der Federwirkung als allgemeines Fach-
wissen. Diese waren deshalb flr die Fachperson erkennbar, weshalb irrelevant ist, dass diese in
der Beschreibung nicht ausdricklich dargestellt waren.

Il Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

1. "Plausibilitat™ als Kriterium fiir die Patentierbarkeit? G2/21 vom 23. Marz 2023 (Abl
EPA 2023, A85)

Anschliessend prasentierte Dr. FRITZ BLUMER, Mitglied einer der Juristischen Beschwerdekam-
mern des Europaischen Patentamts (EPA), ausgewahlte Rechtsprechung des EPA.
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BLUMER ging zunachst auf den Entscheid G 2/21 vom 23. Marz 2023 ein. Ob eine erfinderische
Tatigkeit vorliegt, was entscheidend fur die Erteilung eines europaischen Patents ist, richtet sich
im Verfahren vor dem EPA nach dem sog. Aufgabe-L&sungs-Ansatz. Dabei kdnnen experimen-
telle Daten, die eine technische Wirkung im Vergleich zum Stand der Technik belegen, zur Fest-
stellung der erfinderischen Tatigkeit beitragen. Da der nachstliegende Stand der Technik zum
Zeitpunkt der Anmeldung haufig nicht bekannt ist, enthalt eine Patentanmeldung haufig keine
experimentellen Daten, die einen technischen Effekt gegenliber dem nachstliegenden Stand der
Technik fur das Unterscheidungsmerkmal nach dem Aufgabe-Ldsungs-Ansatz zeigen. Es kann
entscheidend sein, dass nach der Einreichung der Patentanmeldung experimentelle Daten vor-
gelegt werden, um eine technische Wirkung im Vergleich zum Stand der Technik nachzuweisen.
Gemass den aktuellen Richtlinien kdnnen solche Nachweise, die zur Bewertung der erfinderi-
schen Tatigkeit dienen, auch nach dem Anmeldetag als "nachverdffentlichte Beweismittel" ("post-
published evidence") wirksam sein. Allerdings kdnnen neu erwahnte technische Wirkungen nur
bericksichtigt werden, wenn sie bereits in der urspringlichen Anmeldung impliziert waren oder
zumindest damit im Zusammenhang stehen.

Im Vorlagefall T 116/18 vor der technischen Beschwerdekammer war die beanspruchte Erfindung
eine Mischung von zwei vorbekannten Insektiziden A und B, wobei das Argument fiir die erfinde-
rische Tatigkeit deren synergistische Wirkung war. Flr das EPA sind neu eingereichte experimen-
telle Daten fiir die Feststellung der erfinderischen Tatigkeit entscheidend. Diese Daten ermdgli-
chen es, eine anspruchsvolle technische Aufgabe zu formulieren, bei der eine synergistische Ak-
tivitdt von Insektiziden gegen einen bestimmten Schadling nachgewiesen werden soll. Die
Rechtsbestandigkeit des Patents hangt daher von der Bertcksichtigung dieser Daten ab. Es
stellte sich somit die Frage, wie mit nachveroffentlichten Beweismitteln umzugehen ist. In der
Vorlageentscheidung wurden folgende Fallgruppen identifiziert:

a. "Abinito plausibility": Berlicksichtigung der nachveréffentlichten Beweismittel, wenn die Fach-
person am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen
Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen die Wirkung flr plausibel erachtet hatte.

b. "Ab initio implausbility": Berlicksichtigung, wenn die Fachperson am Anmeldetag der strittigen
Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen
Fachwissen keinen Grund gesehen hatte, die Wirkung fur unplausibel zu erachten.

c. "No plausibility": Die Frage nach der Plausibilitat wird nicht gestelit.

Die Grosse Beschwerdekammer des EPA hatte folgende Vorlagefragen zu beantworten: Wenn
sich der Patentinhaber fiir die Anerkennung erfinderischer Tatigkeit auf eine technische Wirkung
beruft und Beweismittel vorlegt, die vor dem Anmeldetag nicht 6ffentlich zuganglich waren und
erst nach diesem Tag eingereicht wurden, i.) ist dann eine Ausnahme vom Grundsatz der freien
Beweiswirdigung dahingehend zuzulassen, dass nachverdéffentlichte Beweismittel unbericksich-
tigt bleiben miissen, weil der Nachweis fir die Wirkung ausschliesslich auf diesen beruht? und ii.)
wenn diese Frage bejaht wird, gilt dann Ab-initio-Plausibilitdt bzw. Ab-initio-Unplausibilitat? Nach
der Grossen Beschwerdekammer dirfen die nachverdffentlichten Beweismittel nicht allein aus
dem Grund nicht unbericksichtigt bleiben, dass sie vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht
offentlich zuganglich waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden, da der Grundsatz der
freien Beweiswirdigung einerseits uneingeschrankt gilt und es hierbei andererseits nicht um Aus-
nahmen der freien Beweiswirdigung geht, sondern eher um etwas, das der Anmelder nachweisen
muss, damit er sich auf eine streitige Wirkung der Erfindung stitzen kann. Ein Patentanmelder
oder -inhaber kann nach dem Anmeldetag Beweise fir eine technische Wirkung einreichen. Diese
Beweise werden anerkannt, wenn ein Fachmann anhand des allgemeinen Fachwissens und der
urspriinglichen Offenbarung der Anmeldung nachvollziehen kann, dass die Wirkung von der
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technischen Lehre umfasst ist und zur urspriinglich offenbarten Erfindung gehort. Die Grosse Be-
schwerdekammer gelangte sodann zum Schluss, dass der Begriff "Plausibilitat”, wie er allgemein
vom und beim EPA verwendet wird, keinen eigenen Rechtsbegriff und kein spezifisches Recht-
serfordernis darstellt. Massgebend ist, was die Fachperson der Anmeldung am Anmeldetag als
Erfindung entnehmen konnte. Bei der Beurteilung dieses Punktes missen jeweils die spezifischen
Umstande des Einzelfalls bertcksichtigt werden.

2, Non-enabling priority (T 522/21 vom 5. Juli 2023)

Darauffolgend erlauterte BLUMER den Entscheid T 522/21 vom 5. Juli 2023. Festzuhalten ist, dass
bei einer US-Anmeldung (Prioritdtsanmeldung) die Erfindung und ihre Vorteile fir den Patent-
schutz bereits am Anmeldetag vollstandig aufgezeigt und nachgewiesen werden missen. An-
sonsten ist es nicht gerechtfertigt, Prioritédt anzuerkennen. Vorliegend war die Prioritdtsanmeldung
unvollstandig und fehlerhaft. Der korrekte Inhalt der Anmeldung wurde zu einem spateren Zeit-
punkt veréffentlicht. Es folgten die EP-Nachanmeldung und Erteilung des europaischen Patents,
wogegen vier Einspriiche erhoben wurden. Das Patent wurde im geanderten Umfang aufrecht-
erhalten. Im besagten Fall war besonders, dass vier weitere Parteien mit neuen Einsprechgriin-
den in Laufe des Beschwerdeverfahrens beitraten. Der letzte Beitretende brachte den Einwand
der "non-enabling priority", d.h. dass die Prioritat nicht gelte, am 25. Juli 2022 hervor. Das Patent
wurde wegen unguiltiger Prioritdt bzw. mangelnder Neuheit widerrufen.

3. Recht auf Inanspruchnahme der Prioritidt: G1/22 und G2/22 vom 10. Oktober 2023
(noch nicht im Abl EPA)

Weiter thematisierte BLUMER die neue Rechtsprechung des EPA hinsichtlich Prioritatsrecht. Die
Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer in Sachen G 1/22 und G 2/22 betrifft das Recht
auf Inanspruchnahme einer Prioritat aus einer frilheren Anmeldung nach Art. 87 (1) EPU. Insbe-
sondere ging es um die Frage, wer die Prioritat fir seine spatere Anmeldung beanspruchen kann
(sog. formale Prioritat). Das Recht auf Inanspruchnahme der Prioritat steht der Person zu, welche
die Prioritdtsanmeldung eingereicht hat oder ihnrem Rechtsnachfolger. Die formale Prioritat wurde
oftin Einspruchsverfahren angefochten, besonders wenn der Anmelder der Nachanmeldung nicht
der Anmelder der Prioritdtsanmeldung war. Die Beweislast lag hierbei bei den Patentanmeldern,
die den Erwerb des Prioritatsrechts vor der Einreichung der Nachanmeldung beweisen mussten.
Viele Verfahren betrafen Prioritatsanmeldungen, die in den USA eingereicht wurden, da diese
vom Erfinder selbst eingereicht werden mussten. Dies flihrte haufig zu Situationen, in denen die
Prioritdtsanmeldung und die Nachanmeldung von unterschiedlichen Personen eingereicht wur-
den und in der nachfolgenden PCT-Anmeldung der Erfinder nur als Anmelder fiir die USA genannt
wurde und fur alle anderen benannten Staaten ein anderer Anmelder.

Die Grosse Kammer bejahte vorliegend die erste Vorlagefrage, ob das EPA (berhaupt fir die
Beurteilung der Berechtigung zur Inanspruchnahme der Prioritat nach Art. 87 (1) EPU zustandig
ist in Ubereinstimmung mit der standigen Rechtsprechung EPA zur stillschweigenden Zustandig-
keit. Gleichzeitig wurde ein neues Rechtskonzept, ndmlich die widerlegbare Prioritdtsvermutung,
eingefiihrt, wonach vermutet wird, dass der Anmelder, der eine Prioritat beansprucht, zur Inan-
spruchnahme der Prioritat berechtigt ist. Dadurch wird die Beweislast auf die Partei verlagert,
welche die Gilltigkeit der Prioritatsbeanspruchung bestreitet. Die zweite Vorlagefrage wurde da-
hingehend beantwortet, dass die widerlegbare Vermutung auch in den Fallen gilt, in denen die
europaische Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder keine Identitat zwi-
schen den Prioritdtsanmeldern und den Nachanmeldern besteht. Wird eine PCT-Anmeldung von
den Parteien A und B gemeinsam eingereicht, wobei i.) die Partei A fiir einen oder mehrere Be-
stimmungsstaaten und die Partei B fur einen oder mehrere Bestimmungsstaaten benannt wird
und ii.) die Prioritat einer friiheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur die Partei A als
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Anmelder genannt wird, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung — falls keine
erheblichen tatsachlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen — eine Abrede zwischen den Parteien
A und B, welche die Partei B zur Inanspruchnahme der Prioritat berechtigt.

Am Tag des Entscheids kam der BGH unter deutschem Recht bei der Beantwortung der gleichen
Frage zum selben Resultat (vgl. BGH X ZR 83/21 — Sorafenib-Tosylat, verkiindet am 28. Novem-
ber 2023).

4. Zum Verfahren: Eine Warnung und eine Entwarnung

Zum Schluss gab BLUMER eine Warnung und eine Entwarnung zum Verfahren: Zunachst wies er
daraufhin, dass die Zehn-Tage-Zustellungsfiktion abgeschafft wird, was bedeutet, dass ab dem
1. November 2023 das Schriftstlick an dem Tag als zugestellt gilt, auf den es datiert wird, was die
Fristen generell um zehn Tage verkiirzt (Regel 126(2) EPU). Zugleich entwarnte BLUMER, dass
die Frist fur die Beschwerdeantwort nicht verkiirzt wird. Die Frist fiir die Einreichung der Beschwer-
debegriindung betragt vier Monate und fiir die Einreichung der Beschwerdeantwort vier Monate
mit Erstreckungsmaoglichkeit auf sechs Monate (Art. 12(1)c) i.V.m. Art. 12(7) Verfahrensordnung
2020); eine Verklrzung auf zwei Monate ist nicht vorgesehen.

lll. Erste Erfahrungen mit dem UPC

Dr. KLAUS GABRINSKI berichtete in seiner zweiten Prasentation der Tagung von ersten Erfahrungen
mit dem UPC, welches zurzeit fur siebzehn Mitgliedsstaaten zustandig ist. Zunachst hatte auch
das UK das Ubereinkommen uiber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) ratifiziert, trat nach dem
Brexit jedoch davon zuriick. GABRINSKI wies darauf hin, dass der Verwaltungsausschuss das
Ubereinkommen an das EU-Recht durch einen Beschluss anpassen kann, sofern keiner der Mit-
gliedstaaten eine Ratifizierungsurkunde verlangt. Da Ungarn nicht beabsichtigt, das Ubereinkom-
men zu ratifizierten, werden auch kiinftige Trainingsmassnahmen nicht mehr dort stattfinden. Die
Verwaltung des UPC obliegt dem Préasidium. Bis anhin wurden beim Gericht zahlreiche Verlet-
zungs- und Nichtigkeitsklagen eingereicht, wobei eine bedeutende Anzahl der isolierten Nichtig-
keitsklagen die Klasse A betrafen. Widerklagen gab es bisher keine.

Zur Zusammensetzung der Spruchkérper kann Folgendes festgehalten werden: Bei der Zentral-
kammer setzt sich der Spruchkdrper aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern und einem tech-
nisch qualifizierten Richter zusammen, bei der Lokal- und Regionalkammer aus drei rechtlich qua-
lifizierten Richtern und meistens einem technisch qualifizierten Richter und beim Berufungsgericht
aus drei rechtlich qualifizierten und zwei technisch qualifizierten Richtern. Die Richter sind jeweils
immer aus unterschiedlichen Mitgliedsstaaten. Wird eine Berufung nicht zugelassen, kann die
Nichtzulassung von einem Richter Gberpriift werden. Endglltig entscheidet das Panel beim Be-
rufungsgericht.

Bevor das Ubereinkommen in Kraft trat, gab es grosse Diskussionen hinsichtlich Unabhangigkeit
der Richter. Die Art. 17(4) UPC Ubereinkommen und Art. 4(3) UPC Verhaltenskodex halt fest,
wann ein Interessenskonflikt vorliegt. Ausgeschlossen ist z.B. dass ein Patentanwalt, der techni-
scher Richter ist, gleichzeitig einen UPC-Fall entscheidet, selbst wenn es sich um zwei komplett
verschiedene Falle handelt. In gewissen Konstellationen méchte man dem technischen Richter
aber auch entgegenkommen, indem die blosse Eintragung als Parteivertreter, um von der Gross-
vaterregelung (s. Regel 12 EPLC Ordnung) in angemessener Zeit Gebrauch zu machen, nicht als
Verletzung der besagten Regel im Verhaltenskodex angesehen wird. Intern wird zudem eine In-
teressenskonfliktpriifung von technischen Richtern verlangt. Nach aktuellem Stand wurde beim
Berufungsgericht noch nicht so oft ein technischer Richter zugewiesen. Wenn es nur um rechtli-
che Fragen geht, ist es nicht unbedingt notwendig, einen technischen Richter beizuziehen.
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Bei der Zentralkammer ist die Verfahrenssprache die Sprache des Patents, bei der Lokal- und
Regionalkammer gelten als Verfahrenssprachen grds. die offiziellen Sprachen der Mitgliedsstaa-
ten und beim Berufungsgericht ist grds. die Sprache der ersten Instanz massgeblich.

Die Ausgestaltung der Verfahrensberufung ist "nur" in der Verfahrensverordnung geregelt (z.B.
auch die Zusammensetzung des Spruchkdérpers).

Die UPC-Gerichtsverfahren sollen hauptsachlich schriftlich sein, um tagelange Verhandlungen zu
vermeiden. Im schriftlichen Verfahren gibt es einen doppelten Schriftenwechsel, wobei alle rele-
vanten Tatsachen und Beweise vorgetragen werden mussen, nicht nur "skeleton arguments"”. Bei
der mundlichen Verhandlung kann die Redezeit beschrankt werden, denn diese sollte innerhalb
eines Tages beendet werden. Auf die Zeitkontingente werden die Parteien im Vorfeld hingewie-
sen. Es ist moglich, der mindlichen Verhandlung per Videokonferenz beizuwohnen (Regel 112
VerfO).

Regel 262 VerfO sieht vor, dass eine Drittperson einen begriindeten Antrag stellen kann, die
Schriftsatze einzusehen. Wo die Schwelle liegt, um tatsachlich Einsicht zu erhalten, ist unklar,
jedoch ist eine konkrete Begriindung erforderlich. Die Regionalkammer Stockholm ist in dieser
Hinsicht weniger streng. Eine Partei kann verlangen, dass bestimmte Informationen vertraulich
behandelt werden.

Das Konzept des UPC ist ein elektronisches, mit welchem alle Unterlagen in Sekundenschnelle
zugestellt werden kénnen. Die erste Anordnung des Berufungsgerichts vom 13. Oktober 2023
(CoA 320/2023) beinhaltet:

1. Eine Klageschrift kann dem Beklagten auch ohne Anlagen wirksam zugestellt werden, sofern
die Klageschrift es dem Beklagten auch ohne diese ermdglicht, seine Rechte in dem Gerichts-
verfahren vor dem UPC geltend zu machen (Regel 271 VerfO).

2. Einem Antrag des Beklagten auf Verlangerung der Fristen zur Erhebung eines Einspruchs
und zur Klageerwiderung ist bereits dann zu entsprechen, wenn ein Klager die Anlagen —
entgegen Regel §3.2 VerfO — nicht gleichzeitig mit der Klageschrift in das Case Management
System (CMS) hochgeladen hat und die Anlagen deshalb nicht verfiigbar sind, wenn der Ver-
treter des Beklagten mit dem Zugangscode, welchen er mit der Klageschrift erhalten hat, auf
das CMS zugreift.

3. Sofern nicht besondere Umstande des Einzelfalles eine andere Frist rechtfertigen, sind die
genannten Fristen um den Zeitraum zu verlangern, in dem die Anlagen entgegen Regel 13.2
VerfO nicht zur Verfugung standen.

V. Paneldiskussion zum Patentrecht

Das von RITSCHER geleitete Panel setzt sich aus GRABINSKI, LARS MEINHARDT (Vorsitzender Rich-
ter am Oberlandsgericht Mlnchen), Dr. STEFAN LUGINBUHL (Direktion Internationale Rechtsange-
legenheiten des EPA), Dr. MARK SCHWEIZER (Prasident am Bundespatentgericht), Dr. TOBIAS
BREMI (Zweiter hauptamtlicher Richter am Bundespatentgericht) und Dr. NINA BAYERL (Rechtsan-
waltin bei Freshfields Bruckhaus Deringer) zusammen.

LUGINBUHL berichtete zunachst von den Entwicklungen beim Einheitspatent. Die Einfuhrung des
Einheitspatents wurde sehr positiv aufgenommen, und es gingen taglich etwa 100 Antrage auf
einheitliche Wirkung ein. Dies, obwohl man anfangs Zuriickhaltung erwartete, weil die Einheitlich-
keit des Patents neben Chancen auch Risiken birgt. Da das Einheitspatent in allen teilnehmenden
EU-Mitgliedstaaten die gleiche Rechtswirkung hat, verliert ein Patent, das in einem Land fur nichtig
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erklart wird, auch in allen anderen Landern, in denen es einheitliche Wirkung hat, seine Giiltigkeit.
Die meisten Antrage kamen aus Deutschland. Das grosse Interesse der Schweiz am Einheitspa-
tent zeigt sich an ihren ca. 1,500 Antragen, womit sie mehr Antrage als China, Japan, dem UK
und ltalien gestellt hat. Insbesondere macht die Pharmaindustrie Gebrauch vom Einheitspatent.
Abweisungen gab es sehr wenige, wenn jedoch, betrafen diese meistens Patente, die nicht in allen
teilnehmenden 25 Staaten zugelassen wurden. Teilweise gab es auch zu spéate Einreichungen, da
man nur einen Monat Zeit hat, um den Antrag zu stellen. Es besteht jedoch die Mdglichkeit des
Wiedereinsetzungseintrags. Im Zusammenhang mit der Schweizer Beteiligung vor dem UPC wird
zudem festgehalten, dass im CMS nur diejenigen Entscheide angezeigt werden, bei denen die
Zustellung der Klage erfolgt ist und die Formalitaten erfillt worden sind.

BAYERL nahm Bezug auf die Prasentation betreffend UPC und hb dabei die lokale Vielschichtigkeit
des UPC und die mit ihr einhergehende Optionsvielfalt hervor. Anlass zur Sorge bereiten die zeit-
lichen Faktoren: Die Verfahren werden immer kirzer, allenfalls gerade wegen des Wettbewerbs.
Das UPC will effizient sein und kurze Verfahren haben: Von der Klageinreichung bis zum Ab-
schluss der Verhandlung sollten héchstens zehn Monate vergehen. Schnelle Verfahren werden
beflrwortet, jedoch sollten sie nicht zu schnell sein. Wichtig sei es, das Augenmerk auf das zu
richten, was erforderlich sei, und das kénne je nach Verfahren variieren.

MEINHARDT beantwortete die Frage, an welcher Stelle im Wettbewerb die Zukunft des Landesge-
richts Minchen gesehen wird. Nach seiner Einschatzung scheinen Richter im Bereich Patente
begierig darauf zu sein, schwierige Falle zu behandeln, sie jedoch auch schnell wieder loszuwer-
den. Zurzeit gilt es abzuwarten und die Entwicklung zu beobachten. Ein Gericht muss durch
schnelle und sorgfaltige Verfahren punkten und nicht durch Patentfreundlichkeit. Ein Gericht muss
in der Lage sein, vernlinftig zu entscheiden.

GRABINSKI fand den Begriff des Wettbewerbs vorliegend etwas schwierig, obwohl das UPC ge-
wisse Vorgaben hat, dass ein Verfahren innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden sollte.
Letztlich liegt auch an den Parteien, wo sie die Klage anhangig machen.

Die Frage wurde aufgeworfen, ob es technische Richter Gberhaupt braucht. Wenn es nur juristi-
sche Richter gébe, wirde sich mit der Zeit ein Erfahrungswissen bilden, wenn jedem der funf
Standorte, die sich mit dem Patent befassen, ein Bereich zugewiesen wiirde. Dann gabe es aller-
dings auch weniger Wettbewerb.

BAYERL erwahnte, dass es der Gedanken der Zentralkammern ist, dass es eine Aufteilung gibt.

ScHWEIZER war der Ansicht, dass die Vorschriften der verschiedenen Gerichte nebeneinanderste-
hen missen und gleich auszulegen sind.

Es wurde diskutiert, ob die Beschwerdekammer auch das UPC positiv beeinflussen kann, wobei
man zum Schluss gelangt, dass die Antwort "Ja" lauten muss. In der Tat hat die Beschwerdekam-
mer nur die Zustandigkeit fir die Rechtsbestandigkeit (Prioritat etc.). Ansonsten sollte sich das
Gericht, wenn moglich, harmonisch zum UPC entwickeln. Unterschiedliche Handhabung sollte auf
sachlichen Grinden basieren.

Bemerkt wurde, dass bei EU-Recht der EuGH das letzte Wort hat, Patenrecht aber ungleich dem
Markenrecht eben kein EU-Recht ist.

BAYERL wies darauf hin, dass oft der Entscheid des EuGH abgewartet werden will und die Ent-
scheide nicht zum Berufungsgericht kommen (oftmals wegen einer Unterlassungsverfugung).

LUGINBUHL betonte, dass der Einfluss des UPC zunehmen wird und ein neues Kompetenzzentrum
aufgebaut wird.
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SCHWEIZER hielt fest, dass der EuGH in seiner Rechtsprechung festgelegt hat, dass das Verfahren
nicht verzoégert werden darf. Man spricht von neun Monaten Zustellungszeit.

Aus dem Publikum gab jemand zu bedenken, dass vor allem die Unternehmen entscheiden wer-
den, wo geklagt wird. Entscheidend seien vor allem die Kosten. Die Anwélte werden die Klage
lediglich ausfiihren und die Richter werden dies annehmen. Es geht letztlich um "Invest and Re-
turn": Moéchte man z.B. ein schnelles Verfahren, klagt man beim UPC, im Wissen, mehr zu inves-
tieren. Die Kosten sind hingegen schwierig vorherzusehen, da es eine Gegenseite gibt sowie das
Gericht. Vorhersehbarkeit ist sicher zumindest in Deutschland ein Faktor, der mitbericksichtigt
wird. In Deutschland ist das Kostenrisiko eher eruierbar. Beim UPC sind zumindest die Gerichtge-
bihren ebenfalls gut vorhersehbar, und das UPC ist grds. sogar glnstiger als deutsche Gerichte.
Bei franzdsischen Gerichten ware dem z.B. nicht so, denn dort handelt es sich bei den Gerichts-
gebuhren nur um einen symbolischen Betrag.

Seit Januar bzw. Juli 2021 und vorerst bis Ende Mai 2022 werden alle miindlichen Verhandlungen
vor den Einspruchsabteilungen bzw. vor der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung als Video-
konferenz durchgefiihrt. Weiter wurden digitale Einrichtungen etabliert, etwa ein digitales Einrei-
chungs-Tool. Entsprechend musste der Rechtsrahmen, insbesondere mit Blick auf Formerforder-
nisse, angepasst werden.

B. Marken-und Designrecht
. Aktueller Stand der Konvergenzprogramme zum Markenrecht

Anschliessend erlduterte ELISABETH FINK (Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO) die Kon-
vergenzprogramme des EPA. 2011 wurde das "Trade Mark and Design Networks" (TMDN) u.a.
mit dem Ziel einer Konvergenz der Priifungspraxis (EUIPO, nationale Amter und Nutzerverbande)
gegrundet. Die Rechtsgrundlage fiir die Konvergenzprogramme findet sich in den Art. 151 und 152
der Unionsmarkenverordnung. 2019 wurden die zwdlf abgeschlossenen Konvergenzprogramme
(CP1-CP12) Teil des Kooperationsprojekt ECP4. Kernstlick eines Konvergenzprogramms ist eine
gemeinsame Mitteilung, die auf der Website des EUIPN unter PRAKTIKEN verdéffentlicht wird. Die
zwolf Programme werden detailliert beschrieben. Neue Konvergenzprogramme werden als ECP
auf der Website veroffentlicht.

Die praktische Umsetzung von CP3 (Unterscheidungskraft von Wort-Bildmarken mit beschreiben-
den/nicht unterscheidungskraftigen Wértern) wurde untersucht. Mitwirkende nationale Amter und
Nutzerverbande erhielten einen Fragebogen mit der Aufforderung, geeignete Beispiele auszuwah-
len. Der Fragebogen umfasste sowohl fiktive Beispiele als auch "echte" Marken. Lediglich die Bei-
spiele mit 80% Ubereinstimmung wurden beriicksichtigt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind
im "Schulungsmaterial 2023" verdffentlicht.

Es wurden zwei Beispiele aus den aktualisierten Materialien gezeigt, welche die Fragen beantwor-
ten, welche Wirkung die Schriftart und das Schriftbild auf die Unterscheidungskraft haben bzw.
welchen Unterschied eine Farbe machen kann. Beispielsweise ist das blosse "Hinzufligen" einer
einzigen Farbe zu einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskraftigen Wortelement, sei
es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, nicht ausreichend, um einer Marke Unterschei-
dungskraft zu verleihen. Es wurde darauf hingewiesen, dass national wohl immer ein Interesse
daran besteht, der nationalen Marke zum Erfolg zu verhelfen. Entscheidend ist, dass das, worauf
man sich geeinigt hat, in die Richtlinien iGbernommen wird.

Durch die Ausarbeitung der Konvergenzprogramme wird der Erfahrungsaustausch innerhalb des
Netzwerks geférdert, und Ublicherweise finden die Grundsatze einer gemeinsamen Praxis Eingang
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in die Prifungsrichtlinien des EUIPO und der (teilnehmenden) nationalen Amter. Fiir die Kammern
besteht keine Bindungswirkung. Es gibt diverse Aktivitdten, um die Spruchpraxis zu vereinheitli-
chen, sowie fiinf Arbeitsgruppen (Consistency Circles) bestehend aus Kammermitgliedern, juristi-
schen Mitarbeitern und "Litigators". Es werden Berichte zu bestimmten Rechtsfragen verfasst,
welche nach der Genehmigung durch das Prasidium auf der EUIPO Website verdffentlicht werden.
Fir die Kammern sind diese Entwicklungen insofern von Bedeutung, als dass eine Analyse ge-
macht wird, bei der einheitlich beurteilt wird, wann abweichend entschieden wird, wo es Trends
gibt und wohin diese gehen. Weiter muss ermittelt werden, wo es noch offene Fragen gibt. Selbst
wenn die Berichte keine Bindungswirkung haben, muss eher begriindet werden, warum etwas auf
den konkreten Fall nicht zutrifft. Dies hilft fur die Vorhersehbarkeit und steigert die Vereinheitli-
chung.

Zurzeit ist die Handhabbarkeit der Berichte noch etwas schwierig, weshalb ein Stichwortverzeich-
nis — wie bei den Richtlinien — winschenswert ware.

ll.  Aktueller Stand der Revision des Unions-Designrechts

Prof. BENJAMIN RAUE, Professor fur Zivilrecht, insbesondere Recht der Informationsgesellschaft
und des Geistigen Eigentums an der Universitat Trier, prasentierte den aktuellen Stand der Revi-
sion des Unions-Designrechts.

Inhalt der vorlaufigen politischen Einigung vom 5. Dezember 2023 war es, ein Design-Package
einzufiihren, anstatt einer Reparaturklausel. Als vorlaufiger Termin fiir die Plenarsitzung ist der
11. Marz 2024 vorgesehen. Ziel ist es, die Design-Richtlinien und die Gemeinschaftsgeschmacks-
muster-VO zu Uberarbeiten, damit Designschutz im digitalen Zeitalter standhalten kann und eu-
ropaische sowie internationale Verfahren harmonisiert werden.

Kernbereiche des Design-Packages sind die Reparaturklausel mit neuen Regeln fir Ausnahmen
fur Ersatzteile, die Nichteintragung kulturellen Erbes von nationalem Interesse und héhere Ge-
bihren im Vergleich zu nationalen Schutzsystemen wegen des rdumlich grésseren Anwendungs-
bereichs.

Durch die Reparaturklausel wird der Ersatzteilmarkt liberalisiert und der Wettbewerb gefdrdert.
Ersatzteile fir ein komplexes Erzeugnis, die zur Wiederherstellung seines urspriinglichen Erschei-
nungsbildes verwendet werden, sind vom Designschutz ausgeschlossen. Geschutzt sind nur Er-
satzteile zu Reparaturzwecken, sofern diese genau wie das Originalstlick aussehen. Fir "must-
match"-Ersatzteile, deren Aussehen vom Aussehen der Originalteile abhangt, gibt es keinen Ge-
schmacksmusterschutz mehr. Die Wirksamkeit der Klausel ist letztlich von der marken- und urhe-
berrechtlichen Schutzfahigkeit abhangig.

Es wird eine Erweiterung der Schranken in Art. 20a der Unionsgeschmacksmuster-VO geben.

Die Rn. 88 des EuGH Entscheids C-397/16 und C-435/16 — "Acacia", namlich dass der Hersteller
oder Anbieter den Verkauf eines solchen Bauelements unterlassen muss, wenn er weiss oder
annehmen muss, dass das Bauelement nicht geméass den Voraussetzungen nach Art. 110 Abs.
1 der Verordnung Nr. 6/2002 verwendet werden wird, wurde nicht in die Reparaturklausel der
Unionsgeschmacksmuster-VO Ubernommen.

Hinsichtlich Gebuhren fallt insbesondere auf, dass sie ab dem elften Design sprunghaft ansteigen.
Zudem ist die erste Verlangerungsgebuhr deutlich teurer als bin anhin.
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M. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EUIPO und des EuG zum
Marken- und Designrecht

Als nachstes stellte ELISABETH FINK die Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EUIPO und
EuG zum Marken- und Designrecht vor. Im Rahmen ihres Vortrages wurden die Urteile T-315/22
— "Sutat", T-519/22 — "FITNESS", T-679/22 — "LAPLANDIA" und T-617/21 — "Elektrode" behan-
delt.

Dem Entscheid "Sitat" liegt die Frage betreffend die Schutzfahigkeit fremdsprachiger Angaben
zugrunde. Das Zeichen "Satat" wurde fiir die Klasse 29 (Milchprodukte) eingetragen. Es erfolgte
ein Léschungsantrag. Die Antragstellerin argumentierte, dass das Zeichen aus turkischen Wor-
tern bestehe (Sut = Milch, tat = Geschmack). Folglich sei das Zeichen fur die beanspruchten
Waren beschreibend. Die Léschungsabteilung wies den Antrag zurlick. Denn der Gesamtbegriff
sei nicht lexikalisch nachgewiesen. Zudem bestehe kein Nachweis, dass das Zeichen nach den
Regeln der tiirkischen Sprache gebildet worden sei. Auch fehle eine Stellungnahme eines Sprach-
experten. Daruber hinaus bestinden keine Anhaltspunkte, dass die Abweichung von Sittat zu
Sitat als unwesentlich wahrgenommen werde. Schliesslich sei auch eine andere Bedeutung des
Zeichens denkbar, wobei insbesondere das Wort «At» der tirkische Begriff fur Pferd ist. Die Be-
schwerdekammer folgte diesen Erwagungen nicht, hob den Entscheid auf und ordnete die L6-
schung an.

Die Léschungsanordnung wurde sodann vom EuG bestatigt. Denn ein Eintragungshindernis in
Bezug auf einen nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise gentige. Turkisch
sei zwar keine EU-Amtssprache, aber Amtssprache Zyperns. Ausserdem lebe eine Vielzahl tir-
kischer Staatsangehorige in der Union, u.a. in Deutschland. Dieser turkischsprachige Teil der
Verbraucher verstehe "Sitat" als "Milchgeschmack". Die grammatisch fehlerhafte Struktur und
falsche Schreibweise stehen diesem Verstandnis nicht entgegen. Die Sprachgutachten und die
Internetrecherche seien nur zur Bestatigung herangezogen worden. Schliesslich sei das Urteil
des OLG Dusseldorf nicht beachtlich.

FINK erwahnte, dass die Kriterien fiir die Beurteilung von nicht EU-Amtssprachen nach wie vor
unklar sei: Ist "Teil der Union" dasselbe wie "nicht unerheblicher Teil der Verbraucher"? Wie be-
misst sich die "Nicht-Unerheblichkeit"? Weiter stellt sich die Frage, ob Sprachgutachten als neues
Indiz fur Sprachiblichkeit fungieren kdnnen.

Dem Entscheid "FITNESS" liegt ein Lé6schungsantrag vom 2. September 2011 (absolute Schutz-
hindernisse) zugrunde. Dieser betraf die Wortmarke "FITNESS", welche fur Waren in den Klassen
29, 30 und 32 eingetragen war. Die Streitfrage war, ob die von der Antragstellerin verspatet vor-
gelegten Unterlagen zu berticksichtigen seien oder nicht. Es bestehe eine uneinheitliche Praxis
der Kammern zur Frage, ob Begriindungsmangel grundsatzlich einen Widerruf gemass Art. 103
UMW rechtfertigen wirden. Fir eine solche Praxis spreche, dass die Parteien ein Interesse an
einer korrekten Rechtsprechung haben. Zudem verursache die Aufhebung wegen Begriindungs-
mangels unnétige Kosten und Verfahrensverzégerungen. Gegen eine solche Praxis spreche,
dass die Parteien auf den Rechtsbestand der Entscheidung vertrauen dirfen missten. Zudem
sei nicht jeder Begrindungsmangel offensichtlich. Schliesslich wirke sich nicht jeder Begrin-
dungsmangel auf das Ergebnis aus.

FINK referierte Uber den Entscheid "LAPLANDIA". Verschiedene Wort-/Bildmarken wurden wah-
rend der Periode 2008-2016 flr Brandavid eingetragen. 2017 wurden die Marken auf die Global
Drinks Finland Ubertragen. Am 27. Juli 2020 wurde eine ausschliessliche Lizenz fir Shaman Spi-
rits eingetragen. Schliesslich wurde am 18. Marz 2021 der Eintrag widerrufen gemass Art. 103
UMV. Die Eintragung einer Lizenz setzt voraus, dass die Lizenz auf Antrag eines Beteiligten
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eingetragen wird (Art. 25(2) UMV). Die Art. 20(5) und (6) UMV gelten fir die Eintragung entspre-
chend. Gemass diesen Bestimmungen muss der Antrag u.a. Unterlagen enthalten, aus denen
sich der Rechtsiibergang (Lizenz) ergibt. Mdgliche Arten, diesen Nachweis zu erbringen sind i.)
ein vom Antragsteller und Markeninhaber gemeinsam unterzeichneter Antrag, ii.) ein Antrag des
Lizenznehmers mit Zustimmung des Markeninhabers, iii.) ein Antrag des Markeninhabers mit Zu-
stimmung des Lizenznehmers sowie iv.) eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Lizenzverein-
barung. Vorliegend war die Eintragung rechtmassig. Der einzige Nachweis besteht in der Lizenz-
vereinbarung zwischen Brandavid und Shaman Spirits. Die Zustimmung der eingetragenen Mar-
keninhaberin wurde nicht vorgelegt. Die angebliche Kenntnis von der Lizenz beim Erwerb der
Marken sei unbeachtlich. Zudem sei finnisches Recht unbeachtlich, weil sich die Eintragung der
Lizenz ausschliesslich nach Unionsrecht bestimmt. Die EUIPO habe ausschliesslich die formalen
Voraussetzungen zu prufen. Daher enthalte die Eintragung der Lizenz einen offensichtlichen Feh-
leri.S.v. Art. 103 UMV.

Abschliessend erldutert FINK den Entscheid "Elektrode". Dem Entscheid lag ein Nichtigkeitsantrag
gestutzt auf Art. 25(1)(b) i.V.m. Art. 4 und 5 GGV zugrunde. Die Parteien hatten sich im Rahmen
einer prozessleitenden Massnahme des Gerichts zu folgenden Fragen zu dussern: Ist der Markt
fur Elektroden, die mit "ElektrodeHyptertherm"-Brennern verwendet werden, aufgrund des ange-
griffenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters "monopolistisch" (captive market)? Und inwieweit
kann die fragliche Elektrode auch bei anderen Brennern verwendet werden?

Gemass den Entscheiden C-397/16 und C-435/16, "Acacia", Rz. 65, bezeichnet ein "Bauteil eines
komplexen Erzeugnisses" verschiedene Einzelteile, die zu einem komplexen industriellen oder
handwerklichen Gegenstand zusammengebaut werden sollen und sich ersetzen lassen, sodass
ein solcher Gegenstand auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann und deren Feh-
len dazu fihren wirde, dass das komplexe Erzeugnis nicht bestimmungsgemass verwendet wer-
den kann. Dieser Begriff ist anhand verschiedener Indizien zu beurteilen.

Die Beschwerdekammer hatte folgende Indizien zutreffend bertcksichtigt: i.) Betreffend den Ver-
schleiss stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Elektrode kein dauerhafter Teil des Bren-
ners sei und keine feste Verbindung bestiinde. Der Endbenutzer sei infolge des haufigen Austau-
sches aufgrund der geringen Lebensdauer in der Lage, die Erscheinungsmerkmale der Elektrode
wahrzunehmen. ii.) Daruber hinaus setzt das Ersetzen der Elektrode kein Auseinanderbauen von
Brenner und Schneidsystem voraus; es sind keine Fachkenntnisse erforderlich. lii.) Zudem ist
bezlglich der Vollstandigkeit des Erzeugnisses zu bericksichtigen, dass der Brenner mit und
ohne Elektrode verkauft wird. Die Elektrode wird auch getrennt vom Brenner beworben und ver-
kauft. iv.) Der Brenner kann im Weiteren mit verschiedenen Elektroden verwendet werden, was
fir eine Substituierbarkeit spricht. v.) Letztlich sei die Elekirode kein Bauelement i.S.v. Art. 4 (2)
GGV.

IV. Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Marken- und
Designrecht

MARC STEINMAYER, Rechtsanwalt bei Hildebrandt Rechtsanwalte, referierte zur Rechtsprechung
der nationalen Gerichte und des EuGH zum Marken- und Designrecht.

Zunachst ging STEINMAYER auf den EuGH als Rechtsmittelgericht ein. Gemass Art. 58a Abs. 1
der Satzung des Gerichtshofs und Art. 170a Abs. 1 der Verfahrensordnung des EuGH muss der
Rechtsmittelfihrer in Markensachen seiner Rechtsmittelschrift einen Antrag auf Zulassung des
Rechtsmittels als Anlage beifligen. Zulassungsvoraussetzung ist, dass das Rechtsmittel eine
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Frage betrifft, die flr die Einheit, die Koharenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsam
ist.

Gemass der Rechtsprechungsstatistik des Gerichtshofs wurden in den vergangenen Jahren von
insgesamt 166 Rechtsmitteleingaben lediglich drei zugelassen.

Fraglich sei, so STEINMAYER, ob die Voraussetzungen des relativen Eintragungshindernisses resp.
des Léschungsgrundes zum Zeitpunkt der Anmeldung oder der Entscheidung erfillt sein missen,
falls zwischenzeitlich ein Wegfall aufgrund des Brexits vorliegt. Hierzu nennt STEINVAYER die Ent-
scheide C-751/22 P — "Shopify" und C-337/22 P — "Nowhere" sowie C-801/21 P — "Indo European
Foods". Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Prioritdtsregel des Art. 41 GGM-VO mit Art. 4
PVU vereinbar sei, verwies STEINMAYER auf den Enscheid C-382/21 P — "The KaiKai Company
Jaeger Wichmann".

Als Néachstes ging STEINMAYER auf den EuGH als Vorlagegericht ein. Seit Februar 2024 seien
zwei marken- und designrechtlich relevante Vorlagefragen anhangig. Zu Beginn des Jahres 2023
waren es noch zwdlf. Es sind elf Entscheidungen ergangen, drei davon aus dem Januar 2024.

STEINMAYER prasentierte anschliessend die Entscheidungen C-334/22 — "Audi", C-473/22 —
"Mylan", C-104/22 — "Lannen", C-654/21 — "LM", C-472/21 — "Monz" und C-684/21 — "Papierfab-
riek Doetinchen".

Der Entscheid "Audi" ist eine Ergdnzung zu C-500/14 — "Ford", wonach der Art. 110 GGM-VO
(Reparaturklausel) nicht zur Einschrankung von Markenrechten fihren kann. Vorliegend stellt sich
die Frage, ob der Kuhergrill eine rechtsverletzende Benutzung einer Marke darstellt. Und, falls ja,
fallt sie unter Art. 16(1)c) UMV?

Zum Entscheid "Mylan" fihrte STEINMAYER aus, dass gemass dem Generalanwalt Szpunar kein
"Wilder Westen" bei der Verteidigung der Rechte des geistigen Eigentums herrschen solle. Das
EuGH erkannte, dass die verschuldensabhangige Haftung nicht der Durchsetzungs-RL wider-
spreche, wenn das Gericht befugt ist, die Héhe des Schadenersatzes unter Berlicksichtigung der
Umstande des Einzelfalls anzupassen, einschliesslich einer etwaigen Beteiligung des Antrags-
gegners an der Verwirklichung des Schadens. Gemass STEINMAYER sei dies in Deutschland wohl
Uber § 254 BGB gewahrleistet.

Der Entscheid "Lannen" sei Fortflihrung von C-172/18 — "AMS Neve", wonach eine Verletzungs-
handlung im Rahmen des Art. 125 V UMV in dem Mitgliedstaat vorliege, in dem sich die Verbrau-
cher und Handler befinden, an welche sich die Werbung/Handlung richtet. Die gesponsorte An-
zeige mit lAnderspezifischer Zieldomain stelle ein Ausrichten auf dieses Land dar. Das Setzen
von Metatags auf ".com-Webseiten" stelle hingegen kein Ausrichten dar, auch wenn dies zu or-
ganischen Suchmaschinentreffern in einem bestimmten Land flhrt.

Der EuGH erkannte im Entscheid "LM", dass die Widerklage nicht durch den Rahmen begrenzt
werde, der durch die Verletzungsklage abgesteckt wurde. Dies sei eine weitere Starkung der Wi-
derklage (C-256/21). Denn die Anhangigkeit der Widerklage bleibt auch nach Riicknahme der
Verletzungsklage erhalten.

Der Entscheid "Monz" konkretisierte in der Rn. 55 f. den Begriff "bestimmungsgemasse Verwen-
dung" im Sinne des Art. 3 Abs. 3 RL (EG) 98/71 (Geschmacksmuster-RL).

Als letzten Entscheid des EuGH als Vorlagegericht prasentierte STEINMAYER "Papierfabriek Doe-
tinchen". Dieser Entscheid sei die Fortfuhrung des Entscheids C-395/16 — "DOCERAM". Gemass
dieser Rechtsprechung sprechen alternative Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe Funk-
tion erfullen lassen, nicht gegen die technische Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale. Neu ist,
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dass das Gleiche gilt, wenn es sich um mehrere alternative Geschmacksmuster handelt, die der
Inhaber des betreffenden Geschmacksmuster hat eintragen lassen.

V.  Aktueller Stand der Gesetzgebung des Unions-Urheberrechts

RAUE stellte den aktuellen Stand der Gesetzgebung des Unions-Urheberrechts vor und themati-
siert die neuen Herausforderungen, vor welchen das Unions-Urheberrecht angesichts der rasan-
ten Entwicklungen im Bereich der kiinstlichen Intelligenz (KI), insbesondere generativer KiI, steht.
Ein zentraler Punkt in der aktuellen Gesetzgebung ist die DSM-Richtlinie (Richtlinie (EU)
2019/790), die sowohl fir nicht-kommerzielle als auch kommerzielle Forschung wichtige Schran-
kenregelungen einfuhrt. Diese erlauben es, urheberrechtlich geschitzte Werke fur Text- und Da-
tamining zu nutzen, welche fiir die Entwicklung von KI-Modellen unerlasslich sind. Art. 4 der DSM-
Richtlinie stellt klar, dass die Analyse solcher Werke durch Kl-Systeme keine Urheberrechtsver-
letzung darstellt, solange keine dauerhafte Vervielfaltigung erfolgt, es sei denn, der Rechtsinhaber
hat sich dies ausdruicklich und in angemessener Weise (maschinenlesbar) vorbehalten. Art. 4
DMS-RL stellt somit den Input, d.h. das tatsachliche Training der Ki frei, nicht aber den Output.

Ein weiteres Thema ist das Territorialitatsprinzip des Unions-Urheberrechts, das durch Erwa-
gungsgrund 60j des Al Act ausgehebelt wird. Bislang war die Vervielfaltigungshandlung dem Ur-
heberrecht des Landes unterstellt, in dem die Handlung stattfand. Erwagungsgrund 60j deutet
jedoch auf eine extraterritoriale Wirkung hin, die es Anbietern von General-Purpose Al-Modellen
(GPAI) ermdglicht, urheberrechtlich relevante Handlungen ausserhalb der EU vorzunehmen,
wahrend sie dennoch den EU-Vorschriften unterliegen.

Die Gesetzgebung fordert ausserdem erhdhte Transparenz von Anbietern solcher Modelle. Diese
mussen detaillierte Dokumentationen ihrer Trainingsdaten offentlich zugénglich machen, um
Rechteinhabern die Méglichkeit zu geben, ihre Urheberrechte durchzusetzen. Gleichzeitig schiitzt
die EU die Geschaftsgeheimnisse und vertraulichen Informationen dieser Unternehmen.

Betreffend den Schutz von Urheberrecht besteht weiterer Regulierungsbedarf. Dies ist jedoch
bislang aufgrund der Territorialitat nur fir die EU mdglich. Diesbezlglich besteht vereinzelt auch
die Sorge, dass Betreiber von Al-Modellen aus der EU vertrieben werden, wenn diese vom Urhe-
berrecht erfasst werden.

VI. Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Urheberrecht

Im letzten Teil der Tagung berichtet Dr. TIMMY PIELMEIER, Rechtsanwalt bei MLL Legal AG, die
Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Urheberrecht. Zunachst widmete
sich PIELMEIER den Werkbegriffen nach unionalem und deutschem Recht. Weiter ging PIELMEIER
auf die BGH-Entscheide "Silberdistel", "Geburtstagszug" und "Vitrinenleuchte" ein, indem er auf
die Schutzbegriindung und den Schutzumfang einging. Zudem gelte der europaische Werkbegriff
auch im Bereich der angewandten Kunst, das Verhaltnis zum Designrecht sei jedoch unklar, wie
es im Entscheid "Cofemel" des EuGH verdeutlicht werde.

PIELMEIER betonte sodann die unterschiedliche Betrachtung der urheberrechtlichen Schutzbe-
grindung anhand verschiedener Entscheide durch nationale Gerichte. Die schwedische Vorlage
C-570/23 — "Mio" warf verschiedene Fragen auf: Was sind die relevanten Faktoren? Erfolgt die
Beurteilung prozessbezogen oder ergebnisbezogen? Was ist die Bedeutung des vorbekannten
Formenschatzes und nachfolgender (Parallel-) Schépfungen? Wie erfolgt die Beurteilung der
Annlichkeit? Schliesslich ist die Bedeutung des Grades an Originalitat (Wechselwirkungslehre)
unklar.
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PIELMEIER ging auf die Pastiche ein. Anhand der BGH-Vorlage "Metall auf Metall V" zeigt er auf,
dass sich im Zusammenhang mit der Pastiche verschiedene Fragen stellen. Ist die Pastiche ein
Auffangtatbestand flr die kiinstlerische Auseinandersetzung mit Werken, oder sind einschran-
kende Kriterien, wie das Vorliegen von Humor, Stilnachahmung oder Hommage, anzuwenden?
Ist die subjektive Absicht des Nutzers massgeblich oder die objektive Erkennbarkeit?

Schliesslich widmete sich PIELMEIER dem Beiwerk anhand der Entscheide "Fototapete" der Land-
gerichte Kéln und Disseldorf. Diesen Entscheiden lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Hin-
tergrund von Anzeigen auf beispielsweise "airbnb" und "booking.com" waren Fototapeten ersicht-
lich. Das Landgericht Kdln erkannte, dass ein Beiwerk vorliege, da kein Nutzungsrecht und kein
unwesentliches Beiwerk i.S.d. § 57 UrhG gegeben ist. Das Landgericht Dusseldorf entschied ge-
genteilig, indem es argumentierte, dass eine konkludente Nutzungsrechtseinrdumung oder eine
Einwilligung vorliege. Eigentlich ginge es aber, so PIELMEIER, um eine Schranken-Frage (§ 57
UrhG / Art. 5 1ll lit. i InfoSoc-RL).



