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EPGU kommt nur noch in Trippelschritten voran

Ende Oktober/Anfang November haben in GroBbritannien diverse Institutionen weitere
Schritte Richtung EPGU-Ratifizierung eingeleitet bzw. abgeschlossen. Ende Oktober hat
das schottische Parlament dem Protokoll iiber Vorrechte und Immunititen des EPGU
zugestimmt und damit fiir Schottland den Weg frei gemacht fiir die Ratifizierung des
letzten noch fehlenden Puzzlestiicks fiir die britische Ratifizierung des EPGU.

In den beiden Kammern des britischen Parlaments
konnte nun Anfang November ebenfalls eine wichtige
Etappe genommen werden. Ein Vorausschuss von Mit-
gliedern des House of Lords und des House of Com-
mons hat keine Einwande gegen das Immunitatenpro-
tokoll formuliert. Vor der finalen Abstimmung im House
of Commons steht nun nur noch die Stellungnahme des
Delegated Legislation Committee. Hieran anschlieBend
kann die britische Regierung das Paket aus EPGU, Pro-
tokoll zur vorlaufigen Anwendbarkeit und Protokoll Uber
Vorrechte und Immunitaten ratifizieren.

GroBbritannien ware der 15. Mitgliedstaat, der das
EPGU ratifiziert. Nach wie vor gibt es keine Verlautba-
rungen oder Anzeichen aus UK, das EPGU nun doch
nicht oder nur verzdgert ratifizieren zu wollen, so dass
mit einer Ratifizierung GroBbritanniens im Januar oder
Februar 2018 zu rechnen ist.

Weitere Ratifizierungen von Lettland und Slowenien
stehen unmittelbar bevor. GeméaB Art. 89 EPGU miiss-
te nach einer Ratifizierung durch das Vereinigte Konig-
reich nur noch Deutschland seine Ratifizierungsurkunde
bersenden. Alle Gbrigen in Art. 89 EPGU enannten Vor-
aussetzungen sind mittlerweile erfallt.

Allerdings gibt es aus Deutschland, und hier vom Bun-
desverfassungsgericht, nichts unmittelbar Neues zu
berichten. Wahrend mittlerweile Beschwerdeftuhrer und
-grinde bekannt sind, fehlt es insb. an jeglicher Ver-
lautbarung des Bundesverfassungsgerichts zum wei-
teren Prozedere. Einzig klar ist, dass die Stellungnah-
mefristen fUr Bundes- und Landesregierungen sowie
weitere interessierte Verbande (DAV, EPLAW) bis zum
31.12.2017 verlangert wurde. Vor Mitte Februar wird
daher wohl kein genauer Zeitplan hin zum Inkrafttreten
aufgestellt werden kénnen.

Konstantin
Schallmoser
Rechtsanwalt, Partner
Paris

Tel.: +33-1-538 150 40
ksc@preubohlig.de
Profil: Link Website
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Bundesgerichtshof billigt Beitritt zum Einspruchsverfahren
auch nach Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss ,, Ratschenschliissel™ vom 29. August
2017 (Az. X ZzB 3/15) klargestellt, dass dem Einspruchsverfahren als Einsprechender
auch derjenige Dritte beitreten kann, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung
des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfiigung beantragt hat. Die Frage war in
Rechtsprechung und Literatur umstritten. Preu Bohlig & Partner hatte vor dem Bun-
despatentgericht bereits 2011 eine Entscheidung in diesem Sinne erstritten, die der
Bundesgerichtshof nun ausdriicklich aufgreift.

MaBgeblich ist fur den BGH, dass mit dem Eingang des
Antrags auf Erlass einer einstweiligen VerfUgung der
Bereich bloBen auBergerichtlichen Vorgehens gegen
den Dritten verlassen und ein Grad der Auseinander-
setzung erreicht ist, welcher der Klageerhebung gleich-
zusetzen ist und nicht langer dem Stadium einer auBer-
gerichtlichen Auseinandersetzung zugeordnet werden
kann (Rz. 26).

Hinzu kommt, dass die Verteidigung gegen die Verlet-
zung aussichtslos oder wirtschaftlich unvernunftig sein
kann, und dem aus dem Patent Angegriffenen nicht ver-
wehrt werden kann, eine angemessene Verteidigungs-
strategie zu wahlen, die sich auf den Angriff gegen den
Rechtsbestand des Patents beschrankt. Den Patentin-
haber zur Hauptsacheklage auffordern, und damit ein
Verfahren fuhren zu mussen, in dem der Angegriffene
den Rechtsbestand gegen sich gelten lassen muss,
sei, so der Bundesgerichtshof, nicht zu rechtfertigen
(Rz. 27).

Die Entscheidung ist eindeutig zu begrtBen. Sie stellt
nach den nunmehr recht pragmatischen Ansatzen
des Bundesgerichtshofs in seinem ,Kurznachrichten®-
Beschluss vom 16.09.2014 (X ZR 61/13), die die einst-
weilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach er-
stinstanzlicher Vernichtung analog § 719 Abs. 1 ZPO
ermoglicht, einen weiteren Schritt des BGH dar, Auswir-
kungen des Trennungsprinzips, die einen der Beteilig-
ten in unangemessener Weise einen Vorteil verschaffen,
zu korrigieren. Dass einseitige, systemisch beding-
te Vorteile, dem Bundesgerichtshof ein Dorn im Auge
sind, hatte der Vorsitzende des X. Zivilsenats, Prof. Mei-
er-Beck, in seiner Rechtsprechungsubersicht zum Jahr
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2014 (GRUR 2015, 721) hinreichend deutlich gemacht.
In dieselbe Richtung geht der Aufsatz ,Bifurkation und
Trennung” (GRUR 2015, 929), in dem Prof. Meier-Beck
mehrere Uberlegungen diskutiert, die die Nachteile des
Trennungsprinzips auffangen oder abmildern sollen.
Letztlich soll im Vorgriff auf das EPGU die Attraktivitat
der nationale Patentstreitverfahren erhalten bleiben.

Konstantin
Schallmoser, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
Paris

Tel.: +33-1-538 150 40
ksc@preubohlig.de
Profil: Link Website
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Unionsweite Zustandigkeit und anwendbares Recht
bei multiterritorialen Schutzrechtsverletzungen -
EuGH , Nintendo / BigBen"

Sowohl die Unionmarkenverordnung (UMV) als auch die Gemeinschaftsgeschmacks-
musterverordnung (GGV) weisen in Art. 125 UMV bzw. Art. 82 GGV Vorschriften iliber
die internationale Zustédndigkeit sowie in Art. 126 UMV bzw. Art. 83 GGV liber die Reich-
weite von Entscheidungen (Kognitionsbefugnis) der Gerichte auf. Fiir die Frage des
anwendbaren Rechts verweisen diese Verordnungen fiir alle Fragen, die nicht durch die
jeweilige Verordnung selbst erfasst werden, auf das nationale Recht, einschlieBlich des
internationalen Privatrechts (Art. 129 UMV; Art. 88 GGV). Sanktionen, die sich nicht un-
mittelbar aus den Verordnungen selbst ergeben (Auskunftserteilung, Rechnungslegung,
Feststellung der Schadensersatzpflicht, Vernichtung und Riickruf der schutzrechtsver-
letzenden Waren, Veroffentlichung des Urteils sowie Erstattung der Rechtsanwalts-
und Patentanwaltskosten), unterliegen gemafB Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO (VO (EG) Nr.
864/2007) dem Recht desjenigen Mitgliedsstaates der Europdischen Union, in denen sie
Wirkung entfalten. In der mit Spannung erwarteten Entscheidung ,,Nintendo Co. Ltd. /
BigBen Interactive GmbH u.a.™ vom 27.09.2017 (GRUR 2017, 1120 ff.) gibt der EuGH zu
diesem Regelungssystem bedeutende Ausnahmen vor fiir den Fall mehrerer Beklagten
und bei Verletzungshandlungen, die sich auf mehrere Mitgliedsstaaten beziehen.

1. Der EuGH hatte die Frage zu beantworten, ob
im Rahmen eines Verletzungsverfahrens aus einem
Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Gericht ei-
nes Mitgliedsstaats neben einem Beklagten, der
seinen Geschaftssitz im Inland hatte auch unions-
weite Sanktionen gegen einen weiteren, in einem an-
deren Mitgliedstaat ansassigen Beklagten treffen kann.

Die Frage des anwendbaren Rechts, die der EuGH zu

beantworten hatte, betraf Art. 8 Abs. 2 Rom [I-VO. Da-
nach ist bei auBervertraglichen Schuldverhaltnissen
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wegen einer Verletzung von gemeinschaftsweit ein-
heitlichen Rechten des geistigen Eigentums auf Fra-
gen, die nicht unter den einschlagigen Rechtsakt der
Gemeinschaft fallen, das Recht desjenigen Staates
anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.
Konkret ging es um die Frage, wie der Ort ,in dem die
Verletzung begangen wurde® in Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO
zu bestimmen ist, wenn der Verletzer designverletzende
Waren Uber eine Website anbietet und diese Website —
auch —auf andere Mitgliedstaaten als den Mitgliedstaat
ausgerichtet ist, in dem der Verletzer ansassig ist.



2. Hintergrund der Entscheidung des EuGH waren zwei
Vorlagen des OLG Dusseldorf in Sachen ,Fernbedie-
nung fur Videospielkonsolen ,(GRUR 2016, 616) und
,Balance Board® (GRUR-RS 2016, 02936). In beiden
Verfahren ging Nintendo auf Basis von Gemeinschafts-
geschmacksmustern gegen das in Frankreich ansas-
sige Unternehmen BigBen (BigBen Frankreich) und
deren in Deutschland ansassigen Tochtergesellschaft
(BigBen Deutschland) vor. Beide Beklagten vertrieben
Zubehor fur die von Nintendo stammende Spielkon-
sole ,Wii“. Die Muttergesellschaft BigBen Frankreich
stellte das mit der Spielkonsole Wii kompatible Zube-
hoér her und vertrieb dies auf der eigenen Website un-
mittelbar an Verbraucher u.a. in Frankreich, Belgien
und Luxemburg. Verkauf und Vertrieb in Deutschland
und Osterreich Ubernahm die Tochtergesellschaft Big-
Ben Deutschland Uber ihre eigene Website. Bestel-
lungen von Verbrauchern bei BigBen Deutschland
wurden an BigBen Frankreich weitergeleitet und so-
dann aus Frankreich geliefert. Nintendo verklagte da-
raufhin sowohl BigBen Frankreich als auch BigBen
Deutschland vor dem Landgericht Dusseldorf wegen
Designverletzung auf Unterlassung, Auskunftsertei-
lung, Rechnungslegung, Feststellung der Schadenser-
satzpflicht, Vernichtung und Ruckruf der angegriffenen
Waren, und zwar ohne raumliche Beschrankungen.

3. Wéahrend sich die internationale Zustandigkeit und
unionsweite Kognitionsbefugnis des angerufenen Ge-
richts fur BigBen Deutschland unproblematisch aus Art.
82 Abs. 1, 83 Abs. 1 GGV ergab, wurde die interna-
tionale Zustandigkeit fur die gegen BigBen Frankreich
gerichteten Antrage auf Art. 79 Abs. 1 GGV i.V.m. dem
damaligen Art. 6 Nr. 1 EuGVVO (VO (EG) Nr. 44/2001)
gestutzt. Denn fur den Fall mehrerer Beklagter sieht
die GGV keine vorrangigen Regelungen vor, sodass
die EuGVVO anwendbar bleibt (Art. 79 Abs. 1 GGV).
Dies gilt fur die UMV gleichermaBen (Art. 121 Abs. 1
UMV). Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. (heute Art. 8 Abs. 1
EuGVVO - VO (EU) Nr. 2015/1215) regelt, dass Per-
sonen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats haben und zusammen verklagt wer-
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den, zusammen vor dem Gericht des Ortes verklagt
werden konnen, an dem einer der Beklagten seinen
Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so
enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame
Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint,
um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren wi-
dersprechende Entscheidungen ergehen kénnten.

Das Landgericht Dusseldorf bejahte zwar seine inter-
nationale Zustandigkeit fur die franzosische Mutterge-
sellschaft nach Art. 6 Abs. 1 EuGVVO a.F., beschrankte
jedoch die Reichweite seiner Entscheidung fur die sich
nicht unmittelbar aus der GGV ergebenden Nebenan-
spruche auf Handlungen der Muttergesellschaft Big-
Ben Frankreich, die im Zusammenhang mit Lieferung
an BigBen Deutschland standen. Dieser Auslegung
des Art. 6 Abs. 1 EuGVVO a.F., wonach die internati-
onale Zustandigkeit gegenuber dem in einem anderen
Mitgliedstaat ansassigen Beklagten zwar bejaht wird,
aber die Reichweite der Entscheidung auf nur diejeni-
gen Handlungen beschrankt wird, die den Zusammen-
hang der Klagen unmittelbar begrindenden, erteilte der
EuGH eine Absage (Tz. 53 ff.).

4. Unter Verweis auf die noch zur Gemeinschaftsmar-
kenverordnung (VO (EG) Nr. 40/94) ergangene Ent-
scheidung ,DHL Express France® (GRUR 2011, 518)
fuhrt der EuGH aus, dass die raumliche Reichweite
eines Unterlassungsanspruchs auf Basis einer Ge-
meinschaftsmarke sowohl durch die rdumliche Zustéan-
digkeit begrenzt werde als auch durch die rdumliche
Reichweite des ausschlieBlichen Rechts des Inhabers
der verletzten Gemeinschaftsmarke (Tz. 53). Aufgrund
der Ahnlichkeit der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverord-
nung Ubertragt der EuGH diesen Ansatz ohne weite-
res auf den in Art. 89 Abs. 1 lit. a GGV unionsrecht-
lich geregelten Unterlassungsanspruch bei Verletzung
eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters (Tz. 54).

Hierbei belasst es der EuGH jedoch nicht, sondern
zieht dieselben Grundsatze auch fur die Bestimmung



der raumlichen Reichweite von Anordnungen eines Uni-
onsmarkengerichts bzw. Gemeinschaftsgeschmacks-
mustergerichts auf andere Sanktionen und MaBnahmen
heran, die sich nicht unmittelbar aus Unionsrecht, son-
dern aus nationalem Recht ergeben (Tz. 55). Zur Be-
grundung der unionsweiten Kognitionsbefugnis eines
international zustandigen Gerichts auch hinsichtlich et-
waiger im nationalen Recht eines Mitgliedsstaats gere-
gelten Nebenanspruche stellt der EuGH insbesondere
auf das Ziel der GGV ab, die Rechte aus einem Ge-
meinschaftsgeschmackmuster in der gesamten Union
wirksam zu schutzen. Dieses im 29. Erwagungsgrund
der GGV hervorgehende Ziel ist nach Auffassung des
EuGH von grundlegender Bedeutung, weil das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster einheitlich sei und in der ge-
samten Union gemaB Art. 1 Abs. 2 GGV dieselbe Wir-
kung habe. Das von der GGV geschaffene System des
Schutzes eines unionsweiten einheitlichen Rechts wer-
de sowohl durch einige grundlegende und autonom in
der GGV geregelten Sanktionen als auch durch weitere,
national geregelte Sanktionen und MaBBnahmen erreicht
(Tz. 56 + 57).
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5. Far die Prufung der raumlichen Reichweite der Zu-
standigkeit eines Gemeinschaftsgeschmackmusterge-
richts, bei dem eine Verletzungsklage nach Art. 81 GGV
anhangig ist, und dessen internationale Zustandigkeit
jedenfalls hinsichtlich eines Beklagten auf Art. 82 Abs.
1 GGV (Wohnsitz bzw. Niederlassung des Beklagten im
Inland) und hinsichtlich des anderen Beklagten auf Art.
6 Nr. 1 EuGVVO a.F. i. V. m. Art. 79 Abs. 1 GGV beruht,
stellt der EuGH fest, dass die Kognitionsbefugnis eines
Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts in diesem
Fall nicht ausdrucklich in Art. 83 GGV geregelt ist. Nach
Ansicht des EuGH ergibt sich weder aus dem Wortlaut
des Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. noch aus der zu dieser
Vorschrift ergangenen Rechtsprechung, dass ein ge-
maB Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. rechtmaBig angerufenes
Gericht fur einen Beklagten, der nicht in dem Mitglied-
staat ansassig ist, im dem das Gericht seinen Sitz hat,
nur beschrankt zustandig ware (Tz. 63).

Die rdumliche Zustédndigkeit eines Gemeinschaftsge-
schmackmustergerichts erstreckt sich nach Auffassung
des EuGH in diesem Fall somit auch fur den Beklagten
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Preu Bohlig & Partner erneut ,,Top Wirtschaftskanzlei 2017*

Preu Bohlig & Partner wird im Magazin FOCUS Spezial ,Deutschlands
Top-Anwalte* (Ausgabe Oktober / November 2017) erneut im Bereich
,Top Wirtschaftskanzleien 2017 in den Kategorien ,Patentrecht”,
.Marken- und Geschmacksmusterrecht* sowie ,Medien- und Presse-
recht” ausgezeichnet.

G : Die Liste von Deutschlands Top-Wirtschaftskanzleien recherchierte das
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Hamburger Institut Statista fur FOCUS. Dafur wurden Anwaélte aus Wirt-

schaftskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen aus 26 Fach-
bereichen befragt. Die Auswahl erfolgte Uber die Haufigkeit der Kolle-
genempfehlungen; jeder Teilnehmer konnte fur das eigene Fachgebiet
eine oder mehrere Empfehlungen von Kollegen auBerhalb der eigenen

Kanzlei abgeben.



auf die gesamte Européische Union, der nicht in dem
Mitgliedstaat ansassig ist, in dem das Gericht seinen
Sitz hat (Tz 64).

6. Die Entscheidung des EuGH hat nicht nur Bedeu-
tung fur die Durchsetzung von Rechten aus einem
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern unmit-
telbar auch far Unionsmarken. Er konstatiert, dass
grundsatzlich die Anwendung nationalen Rechts
der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 EuGVVO nicht not-
wendigerweise entgegensteht, wenn die Kernfra-
ge der Verletzungshandlung unionsweit identisch zu
beurteilen ist. Dies wurde andernfalls dem Zweck
des Art. 8 Abs. 1 EuGVVO zuwiderlaufen, sich wi-
dersprechende  Entscheidungen zu  vermeiden.

7. Zur Frage des anwendbaren materiellen Rechts, die
von der Frage der internationalen Zustandigkeit zu tren-
nen ist, fuhrt der EuGH in Tz. 93 aus, dass sowohl UMV
als auch GGV hinsichtlich Sanktionen und MaBnahmen,
die nicht unmittelbar in der jeweiligen Verordnung ge-
regelt sind, auf das nationale Recht einschlieBlich des
internationalen Privatrechts des angerufenen Gerichts
verweisen (Art.129 UMV; Art. 88 GGV).

Da das internationale Privatrecht der EU-Mitglieds-
staaten mit Ausnahme des Koénigreichs Danemark
Kollisionsnormen flr auBervertragliche Schuldver-
héltnisse in Zivil- und Handelssachen einschlieBlich
der Verpflichtung aus einer Verletzung von gemein-
schaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Ei-
gentums, durch die Rom ll-Verordnung (VO (EG) Nr.
864/2007) vereinheitlicht wurde, ist die Verweisung,
soweit sie das internationale Privatrecht betrifft, als
Verweisung auf die Rom [I-VO zu verstehen (Tz. 93).

8. Sinn und Zweck der Rom II-VO sei es, durch einheit-
liche Bestimmungen die Vorhersehbarkeit gerichtlicher
Entscheidungen innerhalb der Europaischen Union zu
verbessern und einen angemessenen Interessenaus-
gleich zwischen Personen, deren Haftung geltend ge-
macht wird, und Geschadigten zu gewahrleisten. Hier-
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zu werde in der Verordnung als Grundprinzip auf die
in Art. 4 Abs. 1 Rom 1I-VO verankerte Regel abgestellt,
wonach auf ein auBervertragliches Schuldverhaltnis das
Recht desjenigen Staates anzuwenden ist, in dem der
Schaden eintritt (,lex loci damni®). Art. 8 Abs. 2 Rom
[I-VO stelle eine gegenuber der Grundregel vorrangige
besondere Bestimmung fur auBervertragliche Schuld-
verhéltnisse aus einer Verletzung von gemeinschafts-
weit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums
dar (Tz. 96). GemaB Art. 8 Abs. 2 Rom [I-VO ist in sol-
chen Fallen auf Fragen, die nicht unter den einschlagi-
gen Rechtsakt der Gemeinschatft fallen, das Recht des
Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen
wurde.

9. Nach Ansicht des EuGH ist bei der Bestimmung des
schadensbegrindenden Ereignisses in Fallen, in denen
demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen
Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen ei-
nes gemeinschaftsweit einheitlichen Rechts des geisti-
gen Eigentums zur Last gelegt werden, nicht auf jede
einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzu-
stellen, sondern es ist eine Gesamtwlirdigung seines
Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen,
an dem die urspriingliche Verletzungshandlung, auf
die das vorgeworfene Verhalten zurickgeht, begangen
worden ist oder droht (Tz. 103).

Der EuGH begrindet diese Auslegung von Art. 8 Rom
[I-VO damit, dass er nur hierdurch dem angerufenen
Gericht ermoglicht werde, das anwendbare Recht an-
hand eines einheitlichen Anknupfungskriteriums (Ort,
an dem die Verletzungshandlung begangen worden ist
oder droht, auf die mehrere einem Beklagten vorgewor-
fenen Handlungen zurlckgehen) in Einklang mit Ziel
und Zweck der Rom II-VO zu bringen ist (Tz. 104).

10. Eine Verletzung eines gemeinschaftsweit einheitli-
chen Rechts des geistigen Eigentums auf einer Web-
site, die sich an Verbraucher in mehreren Mitglied-
staaten richtet, ist nach Auffassung des EuGH das
schadensbegrindenden Ereignis darin zu sehen, dass
ein Wirtschaftsteilnehmer die beanstandeten Waren,



insbesondere durch die Vero6ffentlichung eines Ange-
bots auf seiner Website, zum Kauf anbietet. Der Ort des
schadensbegrindenden Ereignisses im Sinne von Art.
8 Abs. 2 Rom 1I-VO ist mithin der Ort, an dem der Pro-
zess der Veroffentlichung des Angebots durch den Wirt-
schaftsteilnehmer auf seiner Website in Gang gesetzt
worden ist (Tz. 107 + 108).

11. In der Praxis entfallt somit die Obliegenheit des Kla-
gers, die Einzelheiten mitgliedsstaatlichen Rechts im
Hinblick auf die Nebenansprlche bei Verletzung einer
Unionsmarke bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmusters
durch aufwandige Rechtsgutachten vorzutragen, so-
fern die beanstandeten Verletzungshandlungen einen
gemeinsamen Zusammenhang im Inland haben.

12. Die Entscheidung des EuGH hat unmittelbar Auswir-
kung auf die Zustandigkeit und das anwendbare Recht
in Verletzungsverfahren auf Grundlage einer Unions-
marke oder eines Gemeinschaftsgeschmackmusters.
Ob die nationalen Gerichte die vom EuGH aufgestell-
ten Grundsatze auch auf Verfahren wegen der Verlet-
zung des nationalen Teils eines Europaischen Patents
anwenden, bleibt abzuwarten. Gegen eine solche An-
wendung spricht, dass das Europaische Patent seinem
Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinwei-
ses auf seine Erteilung im Europaischen Patentblatt
(nur) die Rechte gewahrt, die ihm ein in diesem Start
erteiltes nationales Patent gewéahren wurde (Art. 64 Abs.
1 EPU). Mit Bekanntmachung des Hinweises auf seine
Erteilung im Européischen Patentblatt liegt somit kein
unionsweit einheitliches Recht des geistigen Eigentums
vor, so dass Art. 8 Abs. 2 Rom 1I-VO nicht einschlagig
sein durfte.

Die Frage einer Anwendbarkeit von Art. 6 Nr. 1 EuG-
WO a.F (jetzt: Art. 8 Nr. 1 EuGVVO) im Rahmen von
Klagen in mehreren Vertragsstaaten wegen Verletzung
eines in jedem dieser Staaten erteilten Europaischen
Patents hat der EuGH bereits in der Entscheidung ,Ro-
che Nederland® (GRUR 2007, 47) beantwortet. Danach
ist jede dieser Klagen allein anhand des nationalen
Rechts zu prufen, das in dem Staat gilt, fir das das
Europaische Patent erteilt wurde. Etwaige abweichende
Entscheidungen kénnten nach Auffassung der EuGH
nicht als einander widersprechend qualifiziert werden,
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sodass kein Zusammenhang im Sinne von Art. 6 Nr. 1
EuGVVO a.F. bestehe, der eine gemeinsame Entschei-
dung geboten erscheinen lasse, um sich widerspre-
chende Entscheidungen mehrerer Gerichte zu vermei-
den.

Moritz Kérner
Rechtsanwalt

Munchen

Tel +49 (0)89383870-0
mko@preubohlig.de
Profil: Link Website
|
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Weitere Entscheidung des OLG Diisseldorf

zum FRAND-Einwand

In einem nach wie vor nicht veréffentlichten Urteil vom 30.03.2017 hat das OLG Diis-
seldorf (15 U 65/16) weitere Pflichten des Patentinhabers eines standardessenziellen
Patents (SEP) konkretisiert. In der Sisvel-Entscheidung hatte ein Patentverwertungs-
unternehmen einen Mobilfunkhersteller angegriffen, der sich auf den Kartellrecht-
seinwand zur Abwehr des Unterlassungsanspruchs sowie Teilen der Auskunfts- und

Schadensersatzanspriiche berufen hatte.

Das Urteil hat dabei den Inhabern von SEP‘s eine gan-
ze Reihe von bedeutenden Klarstellungen und wei-
teren Verpflichtungen ins Stammbuch geschrieben.

Zunachst ist (erneut) klargestellt worden, dass der
SEP-Inhaber keinen Schadensersatzanspruch sowie
einen darauf gerichteten Auskunftsanspruch besitzt,
solange er seinen Obliegenheiten zur Unterbreitung
eines FRAND-Angebots nicht nachkommt. Er kann
lediglich den Bereicherungsanspruch sowie einen
darauf gerichteten Auskunftsanspruch in Héhe der
Ublichen (FRAND-) Lizenzgebuhr einklagen.

Ferner muss der SEP Inhaber von sich aus ein voll-
standig formuliertes und begrindetes FRAND-Lizen-
zangebot unterbreiten und das Gericht muss (nicht
nur summarisch) feststellen, ob das Lizenzangebot
tatsachlich FRAND-Bedingungen genugt. Mit dem
FRAND-Lizenzangebot mussen auch die Art und die
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okonomische Grundlage der Berechnung der FRAND-
LizenzgebuUhr offenbart werden. Es genugt nicht,
dabei nur den Lizenzsatz zu benennen. Vielmehr
mussen auch alle bereits abgeschlossenen Lizenz-
vertrage mit dritten Unternehmen offengelegt wer-
den. Dies soll in transparenter Weise dem Angebots-
empfanger die Feststellung erméglichen, ob das ihm
unterbreitete Angebot FRAND-Bedingungen genugt
und eine grundsatzliche Gleichbehandlung vorliegt.

Auch wenn moglicherweise nicht alle Unternehmen
auf dem Markt das identische Angebot des SEP-
Inhabers erhalten mussten, durfen jedenfalls kei-
ne unsachlich diskriminierenden Unterschiede in
den 6konomischen und rechtlichen Bedingungen
des FRAND-Lizenzangebots bestehen. Bestehen
Ungleichbehandlungen, sind diese nur dann sach-
lich gerechtfertigt, wenn die Unterschiede als wett-
bewerbskonforme Bedingungen eines Interessen-



ausgleichs erscheinen und nicht auf Willkir oder
Uberlegungen beruhen, die wirtschaftlich oder un-
ternehmerisch vernunftigem Handeln fremd sind. In
keinem Fall durften sich die Unterschiede aber als
Ausdruck einer missbrauchlichen Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung erweisen. Im konkre-
ten Fall offenbarten sich massive Unterschiede zwi-
schen dem Lizenzangebot, das der Beklagte erhalten
hatte und Lizenzen, die von Sisvel mit Dritten bereits
in der Vergangenheit abgeschlossen worden waren.
In diesen Altfallen hatten die Lizenznehmer hohe Ab-
schlage (Discounts) von zum Teil deutlich mehr als
der Halfte der geforderten LizenzgebUhr erhalten.

Die Abschlage fuhrten dazu, dass das OLG das Li-
zenzangebot mit der geforderten Lizenzgebuhr als of-
fensichtlich diskriminierend und evident missbrauch-
lich beurteilte und der FRAND-Einwand des Beklagten
erfolgreich war. Der Unterlassungsanspruch wur-
de daher als zur Zeit unbegrindet abgewiesen.

Das OLG gewahrte dem Klager auch keine Erleichte-
rung seiner FRAND-Verpflichtungen, weil es sich um
einen Ubergangsfall gehandelt hatte, also die Klage
bereits vor der Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH
anhangig geworden war. Uberzeugend legte das OLG
dar, dass solche Ubergangsfristen durch die Recht-
sprechung nicht gewahrt werden kdnnen und diese
auch vom EuGH in dem entschiedenen Fall nicht ge-
wahrt worden war, obwohl dieser originar der allerers-
te Ubergangsfall gewesen wére.

Im Ergebnis stellt das Urteil besonders auch durch sei-
ne Begrindung einen schweren Schlag fur Sisvel und
dessen Lizenzprogramm dar, zu dem sich noch weite-
re schwere Vorwdrfe gesellen, die im Zusammenhang
mit Ermittlungsverfahren der Untreue und Korruption
gegen einen inhaftierten Patentanwalt erhoben werden.

Im Ergebnis scheint sich der FRAND-Einwand im
Gebiet insbesondere der Kommunikationsindus-
trie immer weiter zu konkretisieren und die Ge-
richte machen sich daran, die Spielregeln in die-
sem Bereich Schritt fur Schritt klarer zu definieren.
Im Ergebnis kann jedoch kein Zweifel daran beste-
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hen, dass bei standardisierten und mit groBen Zahlen
von Patenten versehenen Technologien der Unterlas-
sungsanspruch aus einem SEP nicht durchsetzbar
sein kann. Kein Unternehmen und kein Burger in die-
sem Land kann und will sich vorstellen, dass Mobil-
funknetze oder Festnetze oder Fernsehubertragungen
auf Betreiben eines einzelnen Patentinhabers einfach
abgeschaltet werden konnen. Diese standardisierten
und hochgradig patentbelasteten Infrastrukturen ge-
horen wie Strom und flieBend Wasser zu den unab-
dingbaren Daseins-Voraussetzungen des Alltags und
unterliegen nicht der Dispositionsbefugnis eines ein-
zelnen Patentinhabers. Sollte es jemals zu einer sol-
chen Abschaltung kommen, wirde der Gesetzgeber
von den Burgern schnell dazu angehalten werden,
eine Anderung des Patentgesetzes herbeizufiihren.
Will die Branche dies vermeiden, muss die Recht-
sprechung diesen Schritt selbst gehen.

Prof. Dr. Christian
Donle

: ¥ Rechtsanwalt, Partner,
Fachanwalt

Berlin

Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website
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Zu den Anforderungen an das patentrechtliche Anbieten
und Riickschliisse von dem fertigen Produkt auf den Inhalt
eines Angebots

Mit Urteil vom 06.04.2017, Aktenzeichen: I-2 U 51/16, hat das OLG Diisseldorf ent-
schieden, dass eine Angebotshandlung im Sinne des § 9 Nr. 1 PatG bereits dann vor-
liegt, wenn der Verletzer nach Wiirdigung des gesamten Verhaltens tatsédchlich eine
Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenstinden geweckt hat. Wurde dabei
ein Angebot zumindest in Grundziigen aus dem patentgeschiitzten Inland versandt, so
rechtfertigt eine im patentfreien Ausland errichtete Anlage, welche alle Merkmale des
Patents erfiillt, den Riickschluss, dass sich das inldndische Angebot auf eine ebensol-
che patentgemidfBe Sache bezogen hat. Dieses inlandische Angebot muss zum Abga-
bezeitraum selbst noch nicht alle Merkmale des Patents enthalten haben. Es geniigt,
wenn die spdter bei im patentfreien Ausland gefiihrten Besprechungen zu einer Kon-
kretisierung des Angebots gefiihrt haben, die nun zu einer Verwirklichung aller Patent-
merkmale fiihren und sich zumindest noch im Rahmen des urspriinglichen inlandischen
Angebots halten. Das Urteil des OLG Diisseldorf abgedruckt in BeckRS 2017,109833.

Die Klagerin in dem Verfahren ist ausschlieBliche Lizenz-
nehmerin fOr den deutschen Teil eines europaischen
Patents, welches eine ,Anlage zum Trocknen von feuch-
tem, aus Partikeln bestehendem Stoff mittels Uberhitzten
Dampf* betrifft. Die Beklagte stellt her und liefert Maschi-
nen und AusrUstungen fur sogenannte ,Wirbelschicht-
Verdampfungstrockner”. Die Beklagte stellt diese Trockner
nach den individuellen Anforderungen ihrer Vertragspart-
ner her und bietet somit keine Standardprodukte an. Die
Beklagte besal3 ein in ihren inlandischen Raumlichkeiten

Newsletter Dezember 2017

befindliches Versuchsmodell, welches das Funktionsprin-
zip der Wirbelschicht-Verdampfungstrocknung zeigte.
Ferner stellte sie verschiedene Ausfuhrungen von Ver-
dampfungstrocknern auf inrer Website und Messen und
Workshops vor. Weder das Versuchsmodell noch die so
vorgestellten Ausfuhrungsformen verwirklichten allerdings
alle Merkmale des Streitpatents. Jedoch installierte die
Beklagte im patentfreien Ausland bei einem Kunden einen
Verdampfungstrockner, welcher alle Merkmale des Streit-
patents verwirklichte. Zwischen den Parteien blieb streitig,
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in welchem Umfang dieser im patentfreien Ausland instal-
lierte Verdampfungstrockner auf einem inlandischen An-
gebot der Beklagten und nicht nur auf Besprechungen im
patentfreien Ausland beruhte.

Das Landgericht Dusseldorf hat die Beklagte wegen pa-
tentverletzender Angebotshandlungen verurteilt. Diese
Verurteilung stltzte das Gericht auf die Prasentation des
Versuchsmodells in den inlandischen Raumlichkeiten der
Beklagten und die Vorstellung von verschiedenen Ausfuh-
rungen von Verdampfungstrocknern auf der Website der
Beklagten und bei Messen und Workshops. Wie gesagt,
erflllte keines dieser so prasentierten Produkte fur sich
alle Merkmale des Streitpatents. Zur Begrindung hat das
Landgericht ausgefthrt, dass es unerheblich sei, ob die
prasentierten Erzeugnisse samtliche Merkmale des Kla-
gepatentanspruchs verwirklichen. Abzustellen sei vielmehr
alleine auf den objektiven Erklarungswert der Werbung
der Beklagten. Die Beklagte habe diese Versuchsmodelle
und Ausfuhrungsbeispiele in der Erwartung préasentiert,
dass ein entsprechender Verdampfungstrockner von den
angesprochenen Verkehrskreisen nachgefragt werden
wlrde, wobei allen Beteiligten klar war, dass diese Ver-
dampfungstrockner jeweils an die Bedurfnisse des Kun-
den angepasst werden wurde. Die Beklagte habe damit
grundsétzlich zum Ausdruck gebracht, auch einen erfin-
dungsgemaBen Verdampfungstrockner herstellen und lie-
fern zu kdnnen. Den Vortrag der Klagerin zu dem Angebot
der Beklagten bezuglich der im patentfreien Ausland tat-
sachlich errichteten Anlage (die alle Merkmale des Streit-
patents verwirklichte) wies das Landgericht als unsubs-
tantiiert zurtck. Die Klagerin habe keine Ausfuhrungen zu
dem Inhalt des Angebots gemacht.

Das Oberlandesgericht Dusseldorf hielt im Ergebnis das
Urteil des Landgerichts, stutzte seine Entscheidung je-
doch alleine auf das Angebot der Beklagten bezlglich
der im patentfreien Ausland errichteten Anlage. Da der
genaue Inhalt des Angebots dem Gericht nicht bekannt
und zwischen den Parteien streitig war, fuhrte das OLG
einen Ruckschluss von der fertigen Anlage auf das ent-
sprechende Angebot durch. Es sei davon auszugehen,
dass sich ein vorausgegangenes Angebot auf die (patent-
gemaBe) Sache beziehe, welche anschlieBend tatsachlich
errichtet oder geliefert werde. Dieses Angebot musse da-
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bei zum Abgabezeitpunkt noch nicht alle patentgemaBen
Merkmale enthalten, wenn die — ggf. auch erst im patent-
freien Ausland vorgenommenen — Konkretisierungen des
Angebots sich im Rahmen des urspringlichen Angebots-
gegenstands halten, diesen also blo3 ausgestalten und
nicht abandern.

Die vorliegende Entscheidung des OLG Dusseldorf folgt
zunachst der bestehenden Rechtsprechung des Gerichts,
bereits alle solche vorbereitenden Handlungen als An-
gebotshandlungen anzusehen, die das Zustandekom-
men eines spateren Geschafts Uber einen unter Schutz
stehenden Gegenstand ermdglichen oder férdern sollen
(sh. z.B. OLG Dusseldorf, GRUR-RS 2015, 18679 — Ver-
bindungsstuck). Der BGH fordert als Anbieten hingegen
eine Handlung, die nach ihren objektiven Erklarungswert
das Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb
der VerflUgungsgewalt bereitstellt (BGH GRUR 2006, 927
— Kunststoffblgel), wobei nicht erforderlich ist, dass das
Erzeugnis bereits fertiggestellt ist oder das Angebot recht-
lich als Vertragsofferte anzusehen ist (Kihnen, Handbuch
der Patentverletzung, 9. Aufl., Teil A, Rn. 224 + 225). Fur
das Markenrecht hat der . Zivilsenat des BGH die Anfor-
derungen an das Anbieten sogar verschéarft, da ein reines
Ausstellen auf einer Messe keine immanente Aufforde-
rung zum Erwerb des (schutzrechtverletzenden) Produkts
beinhalten soll (BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinenform
Il; BGH GRUR 2015, 603 — Keksstange und BGH GRUR
2017, 793 — Mart-Stam-Stuhl). Das Landgericht Mannheim
hat diese Rechtsprechung des |. Zivilsenats auch auf das
Patentrecht Ubertragen (LG Mannheim, InstGE 13, 11 —
Sauggreifer). Das OLG Dusseldorf hat dieser Ansicht —
mit Ausnahme einer reinen Leistungsschau — bereits eine
Absage erteilt (OLG Dusseldorf GRUR-RS 2014, 16067
— Sterilcontainer) und scheint nun die Anforderungen an
den Vortrag zu den Angebotshandlungen und deren Inhalt
weiter abzusenken.

Bereits die erstinstanzliche Entscheidung des LG Dus-
seldorfs stltzte sich dabei nur scheinbar auf die Recht-
sprechung des BGH. In den Entscheidungen BGH GRUR
2003, 1031 — Kupplung fur optische Gerate und BGH
GRUR 2005, 665 — Radschutzer hat der BGH es fur die
Patentverletzung durch ein Angebot ausreichen lassen,
wenn die Werbung fur ein Produkt zwar nicht alle Merk-
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male des Patentanspruchs zeigt, jedoch das mit der
Werbung in Bezug genommene Produkt in seiner tat-
sachlichen Ausgestaltung mit der technischen Lehre des
Patentanspruchs ubereinstimmt.

Das LG Dusseldorf wollte es fur die Patentverletzung
durch Anbieten nun bereits ausreichen lassen, wenn die
Gesamtschau von einzelnen Angebotshandlungen zeigt,
dass die Beklagte bereit sei, ein (noch nicht existierendes)
Produkt auch in patentverletzender Weise herzustellen.

Das OLG hat diese Entscheidung lediglich von der
Rechtsfolge getragen, jedoch (in Anndherung zurtck
an die BGH-Rechtsprechung) auf die konkrete einzel-
ne Handlung abgestellt. Hierbei hat das OLG den Inhalt
des Angebots an sich jedoch nicht gepruaft, sondemn ei-
nen Ruckschluss von einer (im patentfreien Ausland) tat-
sachlich hergestellten und installierten Anlage auf das von
ihrem Sitz im Inland versandte Angebot der Beklagten
vorgenommen. Die Einwendungen der Beklagten, dass
dieses Angebot noch nicht alle Merkmale des Patents dar-
gestellt habe, sondern die diesbezuglichen konstruktiven
Planungen und Besprechungen erst am Installationsort im
patentfreien Ausland vorgenommen wurden, hat das OLG
nicht gelten lassen. Soweit sich diese Anderungen und Er-
ganzungen des Angebots im Rahmen des ursprunglichen
inlandischen Angebotsgegenstandes halten, seien diese
als bereits zum ursprunglichen Angebot gehdrig anzuse-
hen.

Das OLG setzt die Auslegung des Begriffs des ,Anbie-
tens” damit zwar wieder an das Vorhandensein einer
tatsachlich vorhandenen oder individualisierbaren Aus-
fuhrungsform an, verlegt jedoch das Erfordernis der Er-
kennbarkeit der Erfullung aller Merkmale des Patents in
diesem Angebot auf einen spéteren Zeitpunkt. Die Er-
kennbarkeit muss nicht bereits zum Zeitpunkt der Ange-
botshandlung vorliegen, sondern es genugt, wenn der
spater tatsachlich hergestellte Gegenstand alle Merkmale
verwirklicht. Hierbei kann ein Ruckschluss von der verwirk-
lichten Ausfuhrungsform auf den Inhalt des Angebots vor-
genommen werden.
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Fazit: Das OLG erweitert mit seiner Entscheidung die An-
griffsmaglichkeiten eines inlandischen Patentinhabers
fur Verletzungshandlungen im Ausland erheblich. Selbst
wenn ein patentverletzender Gegenstand ausschlieBlich
im patentfreien Ausland hergestellt und geliefert wird,
kann — soweit der Verletzer im patentgeschutzten Inland
sitzt — einen Ruckschluss auf ein patentverletzendes inlan-
disches Angebot vorgenommen werden. Es ist dann Sa-
che des potentiellen Verletzers vorzutragen und ggf. unter
Beweis zu stellen, dass er entweder kein Angebot von
seinem inlandischen Unternehmenssitz abgegeben hat
oder das tatsachlich gelieferte Produkt eine vollstandige
Abanderung und nicht blo3 eine Konkretisierung oder Er-
ganzung des ursprunglichen Angebotsgegenstands dar-
stellt. Da der Patentinhaber regelmaBig keinen Einblick in
den Angebotsinhalt hat, lief er nach der bisherigen Recht-
sprechung Gefahr, dass sein Vortrag zu Angebotshand-
lungen eines Verletzers als unsubstantiiert zurickgewie-
sen wird. Die Privilegierung durch den Ruckschluss aus
der tatsachlichen Ausfuhrungsform kann der Patentinha-
ber jedoch nur in Anspruch nehmen, wenn feststeht oder
feststellbar ist, dass die im patentfreien Ausland gelieferte
bzw. errichtete Sache tatsachlich alle Merkmale des Pa-
tents verwirklicht.

Jirgen Schneider Jakob Niizel
Rechtsanwalt, Partner Rechtsanwalt
Munchen Munchen

Tel +49 (0)89 383870-0 Tel +49(0)89383870-0
jsc@preubohlig.de jnu@preubohlig.de
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Moglichkeit der Anderung geniigt nicht fiir
Patentverletzung: LG Mannheim entscheidet klarstellend

iiber BGH-Rangierkatze

In der Rechtsprechung hdufen sich die Fidlle, in denen Patentinhaber von Vorrichtungs-
anspriichen Produkte angreifen, die mit nur mehr oder weniger geringfiigigen Anderun-
gen eine Patentverletzung darstellen. In diesen Fdllen berufen sich die Patentinhaber
durchweg auf die Formulierungen der Entscheidung des BGH Rangierkatze, Urt. v.

13.12.2005 - X ZR 14/02, GRUR 2006, 399.
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Der Leitsatz dieser Entscheidung besagt, dass eine
Verletzung jedenfalls dann vorliegt, wenn die Merk-
male des Patentanspruchs verwirklicht sind und die
angegriffene Ausfuhrungsform objektiv geeignet ist,
die patentgemaBen Eigenschaften und Wirkungen
zu erreichen. Einer Patentverletzung stehe nicht ent-
gegen, dass eine Vorrichtung normalerweise anders
bedient wird und die Abnehmer deshalb von der pa-
tentverletzenden Lehre regelmaBig keinen Gebrauch
machen.

Aus dieser Formulierung wird den Verletzungspro-
zessen haufig abgeleitet, dass die Vorrichtung nicht
samtliche Merkmale des Anspruchs erfullen musse,
sondern es ausreiche, dass die Merkmale bei der
angegriffenen Vorrichtung sei es auch durch gering-
fugige Anderungen herbeigefihrt werden kénnten.
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Insbesondere bei Computern, Kommunikationsein-
richtungen und ahnlichem ist dies haufig der Fall.

Dieser Interpretation hat nun das Landgericht Mann-
heim in einer Reihe von gleichliegenden Urteilen
(Az. 2 O 200/15, Urteil vom 21 Februar 2017) einen
Riegel vorgeschoben. Die vom Bundesgerichtshof
formulierte zentrale Voraussetzung einer Patentver-
letzung, namlich die Maglichkeit der Nutzung der
patentgemaBen Lehre durch die angegriffene Aus-
fuhrungsform sei nicht gegeben, wenn der betref-
fende Gegenstand abgeandert werden musse. In
Abgrenzung zu der Entscheidung des BGH-Rangier-
katze genuge es fur die Verletzung nicht, dass ein
angegriffener Gegenstand erst umgebaut oder die
Einstellungen der Funktionalitdt geandert werden
mussten. Wirden die Merkmale eines Patents erst
nach einer Umgestaltung eines Gegenstands ver-
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wirklicht, so liege bis dahin keine Verletzung, son-
dern lediglich eine Geféahrdung des Patents vor. Eine
solche Gefahrdung sei aber fur den Patentinhaber
nur dann angreifbar, wenn eine Begehungsgefahr
vorliege und ernsthafte und greifbare Anhaltspunk-
te dafur bestehen, dass sich der Benutzer in naher
Zukunft rechtswidrig verhalten, also die Umbauten
vornehmen werde. Liege eine solche Begehungsge-
fahr hingegen nicht vor, sei fur einen vorbeugenden
Unterlassungsanspruch kein Raum. Der zweite Fall
einer moglichen Abwehr der Patentgefahrdung lie-
ge in dem Gefahrdungstatbestand der mittelbaren
Patentverletzung. Wenn aber auch deren Vorausset-
zungen nicht vorlagen, und die Umgestaltung oder
der Umbau nicht durch eine selbstverstandliche und
sogenannte Allerweltszutat verwirklicht werde, kon-
ne der nicht verletzende Gegenstand, der nur durch
einen Umbau zu einem verletzenden werden konne,
nicht angegriffen werden.

Die Entscheidung des BGH Rangierkatze kann also
nicht dazu dienen, die Grenzen der mittelbaren
Patentverletzung und des vorbeugenden Unterlas-
sungsanspruchs auf solche Gegenstande zu erwei-
tern, die eines Umbaus oder einer Umgestaltung
oder einer Umprogrammierung bedurfen und also im
ausgelieferten Zustand nicht verletzend sind.

PREU BOHLIG & PARTNER

In gleicher Weise hat sich das OLG Dusseldorf mit
einem ahnlichen Sachverhalt befasst. Dort hat das
OLG Dusseldorf, Urt. v. 19. Februar 2015 - 1-15 U
39/14 bei einer TV-Sat Box die Klage abgewiesen,
in der eine Software enthalten war, die zu einer An-
spruchsverwirklichung héatte fihren kdnnen. Die Soft-
ware war jedoch nicht aktiviert und es héatte einer
Abanderung der Vorrichtung bedurft, um sie zu ak-
tivieren.
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Unterschied zwischen , eigenstandigem Kennzeichen"
und ,,selbstdndig kennzeichnender Stellung™
bei der Frage der ernsthaften Benutzung einer Marke

Mit Beschluss vom 11.05.2017, Az.: I ZB 6/16, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass
es bei der Priifung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung deren kennzeich-
nenden Charakter verandert, nicht darauf ankommt, ob die Marke innerhalb der konkreten
Verwendungsform eine selbstindig kennzeichnende Stellung innehat. Hiatten demgegeniiber
die angesprochenen Verkehrskreise die eingetragene Marke in der konkreten Verwendungs-
form als ,eigenstidndiges Kennzeichen™ wahrgenommen, so hdtte dies fiir eine ernsthafte
Benutzung der Marke gemaB § 26 Abs. 1 MarkenG ausgereicht. Der Beschluss des BGH ist
unter anderem abgedruckt in Mittteilungen der deutschen Patentanwadlte 2017, Heft 10,

S. 459 ff.
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In einem Widerspruchsverfahren stutzte sich der Wider-
sprechende auf die eingetragene éltere Wortmarke ,Dor-
zo". Die Inhaberin der angegriffenen jungeren Marke er-
hob die Einrede der Nichtbenutzung gemaR § 43 Abs. 1
MarkenG. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung trug der
Widersprechende vor, dass seine Lizenznehmerin mit der
Marke erhebliche Umsatze erzielt habe. Seine Lizenzneh-
merin habe die Marke in den letzten funf Jahren vor der
Entscheidung des Bundespatentgerichts wie folgt be-
nutzt: ,Dorzo-Vision®", ,DorzoComp-Vision®" und ,Dor-
zoComp-Vision® sine”.

Die Marke ,Dorzo“ wurde dementsprechend im ge-
schaftlichen Verkehr mit Zusatzen benutzt. Die benutzte
Bezeichnung wich somit von der eingetragenen Marke
ab. GemaR § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer
eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in
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Dorzo(lomp-Vision®

Dorzolamidum 20mg/ml
Timololum 5mg/ml

Augemropfen/CoIlvre

einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die
Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Mar-
ke nicht verandern. Der kennzeichnende Charakter einer
eingetragenen Marke wird dann nicht verandert, wenn die
angesprochenen Verkehrskreise das abweichend benutz-
te Zeichen nach seinem Gesamteindruck noch mit der
eingetragenen Marke gleichsetzen, das heif}t, in der be-
nutzten Form noch dieselbe Marke sehen (vgl. u.a. BGH
GRUR 2018, 840 Rn. 20 — PROTI I m.w.N.). Wenn — wie
hier — die eingetragene Marke mit Zusatzen verwendet
wird, so ist von einer rechtserhaltenden Benutzung (noch)
auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise
die jeweiligen Bezeichnungen als getrennte — und damit
eigenstandige - Kennzeichen wahrnehmen. Sieht der Ver-
kehr dagegen die verwendeten Zeichen als unselbstan-
dige Bestandteile eines neuen einheitlichen Zeichens an,
verwendet der Markeninhaber den darin enthaltenen Be-
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standteil, der als Marke eingetragen ist, nicht rechtserhal-
tend.

Der Widersprechende hatte insbesondere damit argu-
mentiert, dass die eingetragene Marke ,Dorzo* in den ver-
wendeten Bezeichnungen ,Dorzo-Vision®*, ,DorzoComp-
Vision®" und ,DorzoComp-Vision® sine” eine selbstandig
kennzeichnende Stellung behalte, was fur die Benutzung
der eingetragenen Marke durch die verwendeten Bezeich-
nungen ausreichen warde.

Nach Ansicht des Verfassers behélt die Marke ,Dorzo” in
den verwendeten Bezeichnungen in der Tat eine selbstan-
dig kennzeichnende Stellung (vgl. dazu u.a. Strobele/Ha-
cker, zu § 9 Rn. 452 ff. m.w.N.), so dass — bei hier gegebe-
ner Warenidentitat — eine Verwechslungsgefahr zwischen
der eingetragenen Marke ,Dorzo” und den verwendeten
Zeichen ,Dorzo-Vision®", ,DorzoComp-Vision®“ und
,DorzoComp-Vision® sine” gegeben ware.

Der BGH hat zu diesem Argument ausgefuhrt, dass die
Rechtsfigur der selbstandig kennzeichnenden Stellung
nur im Verletzungsfall zu prufen sei. Fur die Markenbe-
nutzung in abweichender Form sei die selbstandig kenn-
zeichnenden Stellung jedoch irrelevant sei. Es kame
vielmehr darauf an, ob die eingetragene Marke in dem
benutzten Gesamtzeichen (eingetragene Marke + Zuséat-
ze) als ,eigenstandiges Kennzeichen® wahrgenommen
werde. Dies sei hier nicht der Fall. Die angesprochenen
Verkehrskreise ndhmen die Bezeichnungen ,Dorzo-Visi-
on®*, ,DorzoComp-Vision®"“ und ,DorzoComp-Vision®
sine” als einheitliche Kennzeichen wahr. Zum einen seien
die Bezeichnungen durch einen Bindestrich miteinander
verknupft. Zum anderen sei das hochgestellte ,®" nicht
hinter Widerspruchsmarke ,Dorzo”, sondern hinter den
Gesamt-Bezeichnungen angebracht worden. Dies weise
auf eine einheitliche Kennzeichnung hin und spreche ge-
gen die Annahme von zwei Zeichen. Der Verkehr entneh-
me der Beifugung des Zusatzes ,®" zu einem Zeichen re-
gelméaBig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen
Inhalts gebe. Da somit der Verkehr die eingetragene Mar-
ke in den verwendeten Gesamtbezeichnungen nicht als
eigenstandiges Kennzeichen wahrnehme, werde durch
die verwendeten Gesamtbezeichnungen der kennzeich-
nende Charakter der eingetragenen Marke verandert.
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Daher habe der Widersprechende eine Benutzung seiner
eingetragenen Marke nicht glaubhaft gemacht mit der Fol-
ge, dass der Widerspruch zurtckzuweise sei.

Fazit: Bei der Benutzung einer eingetragenen Marke im
geschéftlichen Verkehr sollten Zuséatze moglichst vermie-
den werden. Vorsicht ist insbesondere bei der Hinzufu-
gung von weiteren Wortelementen geboten, wohingegen
die Hinzufugung von Bildelementen den kennzeichnenden
Charakter einer eingetragenen Wortmarke wohl eher nicht
verandert (siehe dazu Strobele/Hacker, zu § 26, Rn. 163
ff.). Der vorliegende Fall ware nach Ansicht des Verfas-
sers wohl anders entschieden worden, wenn der Wider-
sprechende bzw. seine Lizenznehmerin die eingetragene
Marke im geschaftlichen Verkehr wie folgt benutzt hatte:

,Dorzo® Vision®. In diesem Falle wirden die angespro-
chenen Verkehrskreise die eingetragene Marke nach An-
sicht des Verfassers auch in dem Gesamizeichen als ,ei-
genstandiges Kennzeichen* wahrnehmen. Sollte auch das
zusatzliche Wort — hier: ,Vision* — als Marke eingetragen
sein, so wlrde es sich anbieten, die beiden Marken im ge-
schaftlichen Verkehr wie folgt zu benutzen: ,Dorzo® Visi-
on®". Dann nehmen die angesprochenen Verkehrskreise
beide Marke als jeweils eigenstandige Kennzeichen wahr
(vgl. dazu u.a. BGH GRUR 2014, S. 662 ff., Rn. 25 — Probi-
otic; BGH GRUR 2013, S. 840 ff., Rn. 35 - PROTI II).

Jurgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
Munchen

Tel +49 (0)89 383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website
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Seminarveranstaltungen in Tokyo zum deutschen und
europaischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht

Im Rahmen der langjahrigen Zusammenarbeit von Preu Bohlig & Partner mit der japani-
schen Kanzlei Sonderhoff & Einsel hatten Dr. Axel Oldekop (Miinchen) und Dr. Christian
Kau (Diisseldorf) Gelegenheit, am 27. und 28. September 2017 Vortrdage vor Zuhodrern aus
Industrie, Wissenschaft und Patentanwaltschaft in Tokyo zu halten.

E TP ) - —

'..7 > [ § & _ .
6 o

ey &L

‘&

=

o™i

T
._
]
&l

r - =
: lﬂr_- =
E b= B

Bei der ersten Veranstaltung am 27.09.2017 stellten Dr.
Kau und Dr. Oldekop zusammen mit den Patentanwal-
ten Dr. Dorothea Hofer und Dr. Christian Einsel von der
Munchner IP-Kanzlei Prufer & Partner das deutsche und
européische Patentanmeldeverfahren sowie die Beson-
derheiten bei der Durchsetzung von Gebrauchsmuster-
rechten in Deutschland vor. Diese Themenschwerpunkte
wurden erganzt durch ein Update zu den jungsten Ent-
wicklungen beim Einheitspatent und dem Einheitlichen
Patentgericht.

Die zweite Veranstaltung am 28.09.2017 im EU-Japan-
Center fur industrielle Kooperation in Tokyo drehte sich um
die Themenkomplexe ,Kunstliche Intelligenz und IP*, das
européische Einheitspatentsystem sowie Patentschutz im
Life-Science-Bereich. Zu den weiteren Vortragenden ge-
horten neben den deutschen Rechts- und Patentanwalten
die japanischen Anwalte Ayuko Nemoto, Grant Tanabe
und Felix-Reinhard Einsel von der Kanzlei Sonderhoff &

Einsel sowie Prof. Noriko Otani von der Tokyo City Univer- Dr. Axel Oldekop Dr. Christian Kau

sity und Prof. Toshiko Takenaka von der Keio University Rechtsanwalt, Partner, Rechtsanwalt, Partner
Law School. Die von einer Vielzahl von Zuhoérern aus dem Fachanwalt; Munchen Dusseldorf

Bereich Wissenschaft, Industrie und Anwaltschaft besuch- Tel +49 (0)89 383870-0 Tel +49(0)211 598916-0
te Veranstaltung schloss mit einer Panel-Diskussion und axo@preubohlig.de cka@preubohlig.de
einem anschlieBenden Empfang im Foyer des EU-Japan- Profil: Link Website Profil: Link Website
Centers. |
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Seminare uber aktuelle Entwicklungen im gewerblichen
Rechtsschutz in Japan und Deutschland

Mit groBem Erfolg fand am 5. Oktober 2017 im Kaufmanns-Casino in Miinchen eine Neuauf-
lage einer Vortragsveranstaltung iiber die neusten Entwicklungen im gewerblichen Rechts-
schutz in Japan und Deutschland in gemeinsamer Ausrichtung durch die Kanzleien Preu
Bohlig & Partner und Sonderhoff & Einsel statt.

Am Vormittag erlauterte Frau Ayano Ueda (Sonderhoff &
Einsel) gemeinsam mit Dr. Christian Kau (Preu Bohlig) das
Arbeitnehmererfindungsrecht aus japanischer und deut-
scher Sicht. Am Nachmittag stellten Nobuchika Mamine
(Sonderhoff & Einsel) und Andreas Haberl (Preu Bohlig)
die Anmeldung von Designrechten in Japan und Deutsch-
land nach dem Haager Ubereinkommen vor. Kengo Sa-
kai (Sonderhoff & Einsel) und Martin Momtschilow (Preu
Bohlig) informierten Uber das Patentverletzungsverfah-
ren in Japan sowie die Besonderheiten des einstweiligen
Rechtsschutzes in Deutschland. Felix-Reinhard Einsel,
Managing Partner von Sonderhoff & Einsel, beschloss
die Veranstaltung mit einer Erorterung der jungsten Ent-
wicklungen im japanischen patentrechtlichen Einspruchs-
verfahren. Nach einer ausgiebigen Diskussionsrunde mit
den Zuhoérern war anschlieBend Gelegenheit fur ein ge-
selliges Zusammenkommen in den Raumlichkeiten des
Kaufmanns-Casinos.

Dr. Axel Oldekop Dr. Christian Kau
Eine Wiederholung dieser Veranstaltung fand am Rechtsanwalt, Partner, Rechtsanwalt, Partner
10.10.2017 im Industrie-Club in DUsseldorf statt, in den Fachanwalt; MUnchen Dusseldorf
die genannten Referenten unter der Schirmherrschaft des Tel +49 (0)89 383870-0 Tel +49(0)211 598916-0
Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises auch Gasten in axo@preubohlig.de cka@preubohlig.de
Dusseldorf die jungsten Entwicklungen im gewerblichen Profil: Link Website Profil: Link Website
Rechtsschutz in Japan und Deutschland néherbrachten. |
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Aktuelle Vortrage und Seminare

Hier finden Sie aktuelle Vortrage und Seminare unserer Anwalte:

Informationen zur Veranstaltung Termin, Ort Referent(en)
Moderne VergUtungsmodelle - Grundlagen der 30. November 2017, Albrecht Lutterbeck,
Zusammenarbeit von Patentanwalten MUnchen, Hotel Excelsior Dr. Christian Kau
World IP Forum Seminare 16.-18. Januar 2018, Dr. Alexander Harguth
PATENT ASSERTION ENTITIES AND TROLLS Dubai

STRATEGIC CONSIDERATIONS IN VIEW OF THE
UNITARY PATENT AND CERTIFIED PATENT COURT

IN EUROPE

Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht 02. Februar 2018, Jurgen Schneider,
Warzburg, Novotel Dr. Volkmar Bonn

30. Deutscher Pharma Recht Tag 2018, 22. Februar 2018, Leitung und Moderation:

BeckAkademie Seminar Frankfurt, Peter von Czettritz
Steigenberger Frankfurter Hof

Fachanwaltslehrgang fur den gewerblichen 02. und 23. Februar 2018, Andreas Haberl,

Rechtsschutz Munchen, Munich Workstyle Dr. Axel Oldekop

Best Lawyers Germany 2018
Best LaWYCI‘S" Peter von Czettritz ist gelistet als ,,Best Lawyer in

Health Care Law“
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Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER

Frau Anja Friedrich

Telefax +49 (0) 89 383870-22
oder anf@preubohlig.de

Wenn Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder andere Fachabteilungen an unserem Newsletter
interessiert sind, senden Sie uns gerne dieses Formular ausgefiillt an o.g. Faxnummer
oder E-Mail-Adresse.
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Name

Position

StraBe

PLZ/Ort

E-Mail (zwingend)

Newsletter O deutsch 0O englisch

Der Newsletter von PREU BOHLIG & PARTNER wird in regelmaBigen Abstanden per E-Mail versandt. Wenn Sie
am Weiterbezug eines Newsletters nicht mehr interessiert sein sollten, konnen Sie jederzeit eine E-Mail an die
Absenderadresse des jeweiligen Newsletterversenders oder 0.g. E-Mail-Adresse schicken. Sie werden dann
umgehend aus den Verteilerlisten genommen. Der Bezug des Newsletters ist selbstverstandlich kostenlos.
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Unsere Standorte

Berlin

GrolmanstraBBe 36

10623 Berlin

Tel +49 (0)30 226922-0
Fax +49 (0)30 226922-22
berlin@preubohlig.de

Miinchen

LeopoldstraBe 11a

80802 MUnchen

Tel +49 (0)89 383870-0
Fax +49 (0)89 383870-22
muenchen@preubohlig.de
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Paris
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