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Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem zweiten UPDATE in diesem Jahr durfen wir lhnen
wiederum eine breite Palette von Themen aus dem IP-Bereich
prasentieren. Wir hoffen, dass das eine oder andere Thema Sie
unmittelbar anspricht.

Schwerpunkt ist wiederum das Patentrecht, wobei wir uns in vier
aufeinanderfolgenden Tranchen in vier UPDATES noch einmal mit
dem einheitlichen Patent und Patentgericht befassen.

Interessant durfte sicherlich unser Beitrag Uber die Vorteile eines

deutschen Gebrauchsmusters sein, da die Moglichkeit der beliebigen Abzweigungen von Gebrauchs-
mustern aus anhangigen Patentanmeldungen weltweit doch sehr einzigartig ist und insbesondere in
Verletzungsfallen von groRem Vorteil sein kann.

Wir befassen uns auch mit dem internationalen Geschmacksmuster (Haager Musterabkommen), wel-
ches durch den Beitritt der USA, Japan und Korea sehr interessant geworden ist. Haufig legt man das
Augenmerk nur auf die technischen Erfindungen und vernachlassigt mitunter auch die Abdeckung der
besonderen Formgebung durch entsprechende Designs.

Wie immer kénnen Sie von der Inhaltsibersicht auf die einzelnen Beitrdge und zurick springen. Fur
Fragen stehen wir selbstversténdlich, wie immer, gerne zur Verfigung. Deswegen findet sich auch un-
ter jedem Artikel der Verweis auf den Verfasser als lhre Ansprechperson.

Mit freundlichen Grif3en,

Team Bockhorni & Kollegen

www.patguard.de Seite 2
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Das EPA hat die GebUhrenstruktur fUr

das einheitliche Patent (sog

Am 24. Juni dieses Jahres hat der Verwaltungs-
rat des Europaischen Patentamts (EPA) den
Vorschlag ,,True Top 4“ des EPA Uber Jahresge-
buhren fur das einheitliche Patent genehmigt.
Danach betragen nunmehr die Jahresgebihren
far die 25 teilnehmenden Mitgliedsstaaten der
europdischen Union der Gesamtsumme der
Jahresgebiuhren fur die vier Lander, in de-
nen europaische Patent derzeit am hau-
figsten validiert werden. Dies sind Deutsch-
land, Frankreich, das Vereinigte Konigreich und
die Niederlande.

Die Begrundung fur die Hohe dieser Jahresge-
bihren ist allerdings sehr fadenscheinig. Die
Begrundung beruft sich darauf, dass nach dem
geltenden System flr das européische Patent in
jedem Land, in dem Schutz begehrt wird, ein-
zeln validiert werden muss, was im Ergebnis zu
hohen Gebuhren fuhrt. Unbericksichtigt bleibt

. Gemeinschaftspatent) beschlossen

hierbei allerdings, dass im Schnitt derzeit euro-
paische Patente zumeist nur in drei der teil-
nehmenden Mitgliedsstaaten validiert werden.

Im Ergebnis ist das einheitliche Patent somit
vergleichsweise teuer, insbesondere auch ge-
genuber nationalen Patenten, so lediglich in drei
oder vier Landern in Europa angemeldet wird.

Ob die Schaffung des einheitlichen Patents tat-
sachlich dieser grofRe Schritt ist, bleibt dahinge-
stellt, da das einheitliche Patent insbesondere
mit dem zentralen Angriff sowohl im Einspruch
wie auch im Nichtigkeitsverfahren mit erhebli-
chen Nachteilen behaftet ist.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Deutsches Patent- und Markenamt tritt dem Globalen Patent Prosecution Highway bei

Erwartungsgeman ist das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) dem globalen Pilot-Projekt
zum Globalen Patent Prosecution Highway
(PPH) beigetreten und zwar am 6. Juli 2015.
Damit wurde das PPH-Netzwerk um 12 weitere
Partneramter fir das DPMA erweitert.

Damit besteht nunmehr die Madglichkeit, eine
beschleunigte Prufung auf der Grundlage eines
Bescheids des DPMAs auch in den Lé&andern
Australien, Danemark, Russland, Ungarn, Spa-
nien, Schweden, Portugal, Estland, Israel, Nor-
wegen und Island zu beantragen. Umgekehrt ist
ein PPH-Antrag beim DPMA nunmehr auch auf
Basis eines entsprechenden Arbeitsergebnisses
eines der insgesamt 21 Lander dieses globalen
Netzwerks mdglich.

www.patguard.de

------
Essania

Neu am globalen PPH ist, dass auch positive
PCT-Bescheide eines am globalen Netzwerk
teilnehmenden Patentamts die Grundlage fur
einen PPH-Antrag darstellen kénnen.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis
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Zur mittelbaren Patentverletzung und zur Patentverletzung als Nebentater —
BGH - Entscheidung Audiosignalcodierung

Die Audiosignalcodierung nach dem MPEG-2
Verfahren ist ein populares Beispiel fur die wirt-
schaftlich erfolgreiche Nutzung einer Erfindung
in Deutschland. Bei diesem Verfahren wird
durch die Entfernung von Redundanzen und von
irrelevanten Informationen eine hohe Kompres-
sionsrate eines Audiosignals erreicht. Eine Co-
dierung der Audiosignale nach dem MPEG-2
Verfahren findet auch innerhalb des DVB Stan-
dards zur digitalen Fernsehsignaliibertragung
statt. In dem Europaischen Patent EP O 568
532 B1 (Klagepatent) war ein "Verfahren zum
Ubertragen digitalisierter, blockcodierter Ton-
signale™ mit Wirkung fur Deutschland geschutzt.
Zwanzig Jahre nach dem Anmeldetag ist das
Patent durch Zeitablauf am 27.6.2011 erlo-
schen. Die Inhaberin dieses Patentes verklagte
eine in China ansassige Firma auf mittelbare
Patentverletzung, da diese Gerate zum Emp-
fangen und Verarbeiten von Fernsehsignalen
herstellte und (teilweise indirekt Gber ein ande-
res chinesisches Unternehmen) an ein in
Deutschland anséassiges Unternehmen lieferte.

Das in dem Klagepatent geschitzte Verfahren
umfasste sowohl einen Codierschritt vor der
Ubertragung als auch einen Dekodierschritt
nach der Ubertragung. Die Gerate der Beklag-
ten (Empfanger) kdnnen nur bei dem Decodier-
teil des Verfahrens eingesetzt werden. Der Co-
dierteil des Verfahrens erfolgt hingegen bei
Fernsehsendern und aulerhalb der angegriffe-

nen Gerate. Da nur ein Teil des patentierten
Verfahrens in den Verletzungsbereich fiel, wur-
de die Verletzungsklage auf mittelbare Patent-
verletzung gestitzt. Eine unmittelbare Patent-
verletzung kadme hingegen in Betracht, wenn
auf den Geraten sowohl die Codierung als auch
die Decodierung erfolgen wirde.

Von der Klage waren verschiedene Verletzungs-
formen umfasst: 1. Gerate mit darin enthalte-
ner Decodiersoftware (z.B. mobile TV-Gerate),
2. Gerate mit mitgelieferter Decodiersoftware
(z.B. USB-Empfanger-Sticks) und 3. Gerate
ohne mitgelieferte Decodiersoftware. In erster
Instanz (LG Mannheim) war die Verletzungskla-
ge erfolglos. In zweiter Instanz (Berufung, OLG
Karlsruhe) hatte die Verletzungsklage hingegen
Erfolg. In der 3. Instanz (Revision zum BGH)
wurden die Verletzungsformen 1. und 2. (mit
Decodiersoftware) weiter als Patentverletzung
gewertet. Die Verletzungsform 3. (ohne Deko-
diersoftware) wurde hingegen aus dem Verlet-
zungstatbestand ausgeklammert; das Urteil der
Vorinstanz wurde insoweit aufgehoben. Der
Patentanspruch des Klagepatents legt nur Ver-
fahrensschritte zur Codierung und zur Decodie-
rung fest, folglich sind weitere Verfahrensschrit-
te bei der Signallubertragung innerhalb der ge-
schitzten Lehre nicht von westlicher Bedeu-
tung. Das aus Empfanger und Demodulator
(Verletzungsform 3.) bestehende Gerat ist ent-
sprechend nicht als Mittel, das sich auf ein we-
sentliches Element der Erfindung bezieht, zu
bewerten.

Im vorliegenden Urteil wurde die Beklagte zwar
nicht als Mittaterin bei der Patentverletzung
eingestuft, da ihr kein Vorsatz nachweisbar war,
far die Verletzungsformen 1. und 2. hat sie als
Nebentéaterin dennoch fur den entstandenen
Schaden einzustehen. Zur Begriundung einer
fahrldssigen Patentverletzung wurde der Be-
klagten als vorwerfbares Verhalten zugerech-
net, dass sie auf die Benutzung des Patentes
gerichtete Handlungen eines Dritten (chinesi-
scher Zwischenhandler) nicht unterbunden hat.

www.patguard.de Seite 4
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Aus der diskutierten Entscheidung kann man
sich folgende Punkte merken:

« Unter dem Schlagwort ,,Nebentater
kann aus einem vorwerfbaren Verhalten
auch bei indirekter Sachlage eine Zure-
chenbarkeit einer Patentverletzung fol-
gen.

* Zur Bejahung einer mittelbaren Patent-
verletzung muss der angegriffene Ge-

genstand wenigstens in einer Beziehung
zu einem wesentlichen Element der Er-
findung stehen.

Dr. rer. nat. Jorg Krujatz (PA)

Urteil des BGH vom 3. Februar 2015,
Aktenzeichen X ZR 69/13 . _
Inhaltsverzeichnis

Unsere Artikelserie zum Einheitspatent und Einheitspatentgericht

Einheitspatent und Einheitspatentgericht stehen
vor der Tur und so durfen wir IThnen unter Teil 1
in unserer Artikelserie einen Uberblick uber die
einheitliche Wirkung und die Kosten des Ein-
heitspatents verschaffen. In unserem néachsten
Update werden wir das Anmeldeverfahren und
Sprachenregime (Teil 2) abhandeln und im An-

7
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schluss daran auf die Struktur und Kompetenz
des Einheitspatentgerichts (Teil 3) eingehen. In
unserem letzten Serienbeitrag zu dem Thema
werden wir die Opt-Out Mdglichkeit des klassi-
schen européaischen Patents und die Ubergangs-
regeln (Teil 4) fur das neue Patentsystem erlau-
tern.

2

\
_

&

Teil 1

Einheitliche Wirkung des Einheitspatents und Kosten

Einheitliche Wirkung

Sobald ein klassisches Europaisches Patent er-
teilt ist, genauer gesagt sobald der Hinweis auf
die Patenterteilung eines klassischen Europai-
schen Patents veroffentlicht ist, bleibt Ihnen
genau ein Monat Zeit, um das Einheitspatent
oder die sogenannte einheitliche Wirkung fur
das erteilte Patent zu beantragen.

Sobald insgesamt 13 teilnehmende EU-
Mitgliedstaaten ratifiziert haben, darunter
Deutschland, Frankreich und das Vereinigte
Konigreich, tritt das EPGU in Kraft und Sie, als
Inhaber eines soeben erteilten Europaischen
Patents, kdnnen die einheitliche Wirkung bean-
tragen.

Bei Stellung des Antrags sollte aber weiterhin
auch bedacht werden, welche EU-Lander das

Ubereinkommen uber das Einheitspatentgericht
(EPGU) ratifiziert haben. Nur in diesen EU-
Landern tritt das Einheitspatent in Kraft. An-
fangs also womdglich zunéchst nur in 13 Mit-
gliedsstaaten.

Alle anderen L&nder der Europaischen Union
(und andere EPU-Staaten) muissen, wie im bis-
herigen Verfahren, separat validiert werden,
damit das Europaische Patent in diesen Landern
seine Schutzwirkung behalt und gegen Patent-
verletzer durchgesetzt werden kann.

Nach heutigem Stand haben folgende acht EU-
Mitgliedsstaaten das EPGU ratifiziert:

Belgien, Danemark, Frankreich, Luxemburg,
Malta, Osterreich, Portugal und Schweden

www.patguard.de Seite 5
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Kosten

Die Kosten des Anmelde- und Erteilungsverfah-
rens fur ein Einheitspatent sind wegen des glei-
chen Verlaufs entsprechend dem bisherigen
Verfahren fur das sogenannte klassische Patent
identisch. Erst die Stellung eines Antrags auf
einheitliche Wirkung fuhrt zu separaten Kosten
far das Einheitspatent. Sodann unterscheiden
sich die Jahresgebihren fur das Einheitspatent
zu den einzelnen nationalen Phasen des Euro-
paischen Patents, denn es féallt nur eine einheit-
liche Jahresgebuhr fur das Einheitspatent an.

Seit Juni stehen diese fur das Einheitspatent
fest und wir haben die Jahresgebihren fir das
Einheitspatent mit jeweils den Jahresgebihren
fur eine europdaische Patentanmeldung vergli-
chen, die in den L&ndern Deutschland, Frank-
reich, Spanien und dem Vereinigten Koénigreich
validiert wird, sowie mit den Jahresgebihren
far eine europaische Patentanmeldung, die in
den L&ndern Deutschland, Frankreich, Spanien
und Italien validiert wird. Dabei hat sich erge-
ben, dass das 2. und 3. Jahr des Einheitspa-
tents gunstiger in der Aufrechterhaltung war,
als das 2. und 3. Jahr der beiden, in vier Lan-
dern validierten, europaischen Patente in den
oben genannten Landern. Ab dem 4. Jahr ist die
Jahresgebihr des Einheitspatents aber etwas
teurer.

Geht man davon aus, dass 50% der Européi-
schen Patente in nur bis zu drei EU-Staaten
validiert werden, uUberwiegend in Deutschland,
Frankreich und dem Vereinigten Konigreich, ist
festzuhalten, dass die Jahresgebihren des klas-

sischen EP-Patents fur das 4. bis 20. Jahr im
Durchschnitt 35 % gunstiger sind als die des
Einheitspatents. Zudem ist keine volistdndige
Ubersetzung des Patents erforderlich, wé&hrend
eine Ubersetzung des Einheitspatents in einer
Ubergangsphase von sechs bis zwolf Jahren
beim EPA zwingend einzureichen ist.

Das heildt, dass das Einheitspatent in dieser
mehrjahrigen Ubergangsphase vollstandig, d.h.
inklusive der Beschreibung, Ubersetzt werden
muss und zwar in das Englische, wenn das Ein-
heitspatent in franzosischer oder deutscher
Sprache erteilt wurde, oder in eine andere
Amtssprache der EU, d.h. deutsche oder franzo-
sische Sprache, wenn das Einheitspatent in
Englisch erteilt wurde. Diese Ubergangsphase
(in etwa sechs bis zwo6lf Jahre) dauert so lange,
bis die Qualitat der Maschinenibersetzung so
gut ist, dass eine fachmannische Ubersetzung
nicht mehr erforderlich ist.

Zur Kostenfrage zuriickkommend ist es also
sinnvoll, sich zum Erteilungszeitpunkt Klarheit
daruiber zu verschaffen, in welchen und in wie
vielen EU-Landern Schutz begehrt wird. Eine
Kostenkalkulation ist dann unter Bertcksichti-
gung etwaiger Ubersetzungs- und Validie-
rungskosten mdoglich, wobei auch das immate-
rielle Verlustrisiko des zentralen Nichtigkeitsan-
griffs beim Einheitspatent einkalkuliert werden
sollte. Gerne beantworten wir hierzu lhre Fra-
gen.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsmusterschutz als wirksame Waffe bei Verletzungen

Wie effektiv der Gebrauchsmusterschutz in
Deutschland bei Verletzungshandlungen ist,
insbesondere auch flankierend zum Patent-
schutz, wird haufig unterschatzt. Ubersehen

wird dabei oft, dass ein Gebrauchsmuster in
einfacher Weise aus anhangigen Patentanmel-
dungen und zwar PCT-Patentanmeldungen, eu-
ropaischen Patentanmeldungen und nationalen

www.patguard.de Seite 6
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deutschen Patentanmeldungen innerhalb von 10
Jahren ab Anmeldetag ohne weiteres abge-
zweigt werden kann.

Von besonderem Vorteil ist, dass jederzeit die
Schutzanspriche gezielt auf die konkrete Ver-
letzungshandlung ausgerichtet werden kdnnen
und zwar unabhéngig von den Anspriuchen der
Patentanmeldung, aus der abgezweigt wird.
Zudem sind beliebig viele Abzweigungen von
Gebrauchsmustern mit vollig unterschiedlichen
Schutzansprichen aus ein- und derselben Pa-
tentanmeldung moéglich, so dass ein Schirm mit
differierenden Schutzumfangen schnell und mit
geringen Kosten aufgespannt werden kann, der
es Verletzern sehr schwierig macht, derartige
speziell zugeschnittene Schutzsrechtskonstella-
tionen zu umgehen.

Die Maoglichkeit der Abzweigung von
Gebrauchsmustern aus anhéangigen Patentan-
meldungen gibt es einzig in Deutschland, was
wohl auch der Grund ist, dass auslandische Un-
ternehmen vergleichsweise selten von dieser
effektiven Moglichkeit Gebrauch machen. Im
Folgenden wollen wir lhnen deshalb kurz und
knapp die Vorteile eines solchen Gebrauchs-
musterschutzes auflisten, auch im Vergleich
zum Patent:

1. Wie bereits dargestellt, kdnnen Sie bei
der Abzweigung einer Gebrauchsmuster-
anmeldung die Schutzanspriiche unab-
hangig von den Ansprichen der Patent-
anmeldung ganz speziell auf die konkre-
te Verletzungsform zuschneiden, wobei
Sie den gesamten Offenbarungsgehalt
der Anmeldung einschlie3lich der Zeich-
nung voll ausschopfen kénnen. Sie sind
also nicht an die durch die Patentanmel-
dung vorgegebene Anspruchsfassung
gebunden.

2. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters
erfolgt sehr schnell (ein bis maximal drei
Monate), wobei keine Prifung auf Neu-
heit und erfinderische Tatigkeit erfolgt.
Dadurch, dass auch die Anmeldegebth-
ren niedrig sind, sind auch die Kosten fur
ein abgezweigtes Gebrauchsmuster auf-
grund des Wegfalls eines aufwendigen

www.patguard.de

Prufungsverfahrens gering im Vergleich
zum Patentschutz.

Eine Prufung auf Neuheit und erfinderi-
sche Tatigkeit findet erst dann statt,
wenn etwa durch einen Verletzer ein Lo-
schungsantrag beim Patentamt gestellt
wird. Das Ldschungsverfahren ist mit ei-
nem Einspruchsverfahren vergleichbar
und erstreckt sich durch zwei Instanzen
(Zeitraum bis zur Entscheidung ca. 3
Jahre).

Bei der Priufung der Rechtsbestandigkeit
eines Gebrauchsmusters in einem LO-
schungsverfahren ist interessant, dass
zwar die erfinderische Tatigkeit mit der
selben Messlatte wie das Patent gepruft
wird, jedoch die Neuheit gegeniber ei-
nem Patent differiert:

- Im Falle von offenkundigen Vorbenut-
zungen zahlen anders als bei einem
Patent nur inlandische Vorbenut-
zungshandlungen, was eine rele-
vante Ruckfallposition bietet, nach-
dem in China seit 2009 und in den
USA seit 2013 weltweite Vorbenut-
zungshandlungen nunmehr zum
Stand der Technik zdhlen.

- Ferner gibt es eine sechsmonatige
Neuheitsschonfrist und zwar berech-
net nicht ab dem Anmeldetag des
Gebrauchsmusters, sondern ab dem
Zeitrang der Anmeldung, was also das
Prioritatsdatum sein kann.

- Neuheitsschadlich sind laut Gesetzes-
text nur ,schriftliche Verlautbarun-
gen“. Mundliche Verlautbarungen zéh-
len anders als beim Patent nicht als
Stand der Technik. Ein nur mundlich
gehaltener Vortrag vor Zeugen ware
far ein Patent neuheitsschéadlich, nicht
jedoch fur ein deutsches Gebrauchs-
muster.

Bereits ab Eintragung des Gebrauchs-
musters entsteht ein Unterlassungs- und

Schadensersatzanspruch. Dies ist unter-
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schiedlich zum Patentschutz, bei dem ein
Schadensersatzanspruch und auch ein
Unterlassungsanspruch erst ab Erteilung
des Patents entsteht. Bedarfsweise kann
somit durch ein Gebrauchsmuster sehr
schnell, also bereits vor Patenterteilung,
gegen einen Verletzer vorgegangen wer-
den.

Fur ein Gebrauchsmuster fallen anders
als bei einer Patentanmeldung keine An-
spruchsgebuhren an. Sie kénnen also so
viele Anspriche formulieren, wie Sie
wollen, es verbleibt bei der geringen
Anmeldegebuhr.

Ferner gibt es in der Regel Uberhaupt
keine Probleme mit der Frage der Ein-
heitlichkeit einer Erfindung, da die Frage
der Einheitlichkeit nach Amtspraxis nor-
malerweise nicht gerugt wird.

Im Vergleich zu EP-Patentanmeldungen
existieren weit weniger formale Hurden,
beispielsweise gibt es nicht das soge-
nannte Cherry-Picking, welches beim Eu-
ropdischen Patentamt héaufig geltend
gemacht wird, wonach Einzelmerkmale
nicht aus dem offenbarten Gesamtzu-
sammenhang herausgeldst werden koén-
nen, vielmehr dann der Gesamtzusam-
menhang sozusagen merkmalsmalig in
die Anspruchsfassung mit aufgenommen
werden muss.

Das heil3t, sie koénnen fir Gebrauchs-
muster sehr oft einen weit breiteren,
aber durchaus rechtsbestandigen
Schutzumfang gegeniber einem Patent
erhalten und zwar durchaus flankierend
zum Patent.

Auch fur den Fall der Patenterteilung, sei
es das EP-Patent oder das deutsche Pa-
tent, ist noch eine Abzweigung moglich,
sofern ein Einspruchsverfahren eingelei-
tet worden ist.

www.patguard.de

Nicht zu unterschéatzen ist die Mdoglich-
keit, dass ein formaler Einspruch einge-
legt und damit die Option der Abzwei-
gung eines Gebrauchsmusters aufrecht-
erhalten wird. Der Einspruch gegen das
eigene Patent kann nach Abzweigung
entsprechender Gebrauchsmuster fallen-
gelassen werden, womit auch das Ein-
spruchsverfahren beendet wird, es sei

denn, es gabe noch weitere Einspre-
chende.
7. Nicht zu unterschatzen ist auch die

hochst preiswerte Recherche, die das
Deutsche Patent- und Markenamt fur
Gebrauchsmuster gegen eine geringe
Gebuhr durchfuhrt, wobei mit einer sol-
chen Gebuhr sé&mtliche Anspriche des
Gebrauchsmusters recherchiert werden.
Das Recherchenergebnis ist in der Regel
innerhalb eines Zeitraums von drei bis
sechs Monaten verfugbar.

Summa summarum stellt das deutsche
Gebrauchsmuster mit der weltweit einzigen
Moglichkeit der Abzweigung aus einer fir
Deutschland malRgeblichen Patentanmeldung
(EP-, PCT- oder nationale Patentanmeldung)
strategisch gesehen eine auBerst wirksame
Waffe gegen Verletzer da.

Der Einwand, dass die Schutzdauer des
Gebrauchsmusters auf 10 Jahre beschrankt ist,
greift an sich nicht, da in der Regel technische
Erfindungen vergleichsweise kurzlebig sind und
haufig nach 7 bis 10 Jahren durch Neuentwick-
lungen ersetzt werden. Auch Patente werden in
der Regel nur 10 bis 12 Jahre aufrechterhalten.
Die Abzweigung eines Gebrauchsmusters bietet
eine grofRe Flexibilitdt und eine Vielzahl strate-
gischer Optionen. Es ist also Wert, diese effek-
tive Waffe entsprechend zur Rechtsicherung
einzusetzen.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis
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Aus gegebenem Anlass: Das internationale Geschmacksmuster (Haager Musterabkommen)
wird durch den Beitritt der USA und Japan attraktiver

Foto Quelle :Flag of JP@mozZz Fotolia .com

Mit Wirkung zum 13. Mai 2015 sind Japan und
die USA dem Haager Abkommen Uber die inter-
nationale Hinterlegung gewerblicher Muster —
kurz Haager Musterabkommen (HMA) — in der
Genfer Fassung aus dem Jahr 1999 beigetreten.

In der Vergangenheit hatte die internationale
Registrierung nicht zuletzt mit Blick auf das
Anmeldeverhalten deutscher Unternehmen im
Verhaltnis zur deutschen Geschmacksmuster-
anmeldung und auch der Gemeinschaftsge-
schmacksmusteranmeldung eher ein Schatten-
dasein gefuhrt. Grunde hierfur mégen zum ei-
nen bei dem Umstand liegen, dass eine erhebli-
che Anzahl bedeutender Staaten (namentlich
USA, Japan, China, Sudkorea, Taiwan und In-
dien) dem HMA (nhoch) nicht beigetreten waren/
sind, und zum anderen die Moéglichkeit der in-
ternationale Registrierung bei einem Teil der
Anmelder nicht prasent ist.

Mit dem Beitritt der USA und Japan wird die
internationale Geschmacksmuterregistrierung
nun eine erhebliche Bedeutungssteigerung er-
fahren. Dies mdchten wir zum Anlass nehmen,
in einem kurzen Uberblick diese mit ihren Vor-
und Nachteile darzustellen und ins Verhaltnis
mit der Gemeinschaftsgeschmacksmuteranmel-
dung zu setzen.

www.patguard.de
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Foto Quelle :Flag of USA@mozZz Fotolia .com

Beitritt der Europaischen Gemein-
schaft

Eine erste Aufwertung insbesondere mit
Blick auf deutsche Unternehmen hatte
die internationale Registrierung bereits
durch den Beitritt der Europaischen
Gemeinschaft zum HMA in der Genfer
Fassung mit Wirkung zum 1. Januar
2008 erfahren.

Fur deutsche Unternehmen sind damit
durch eine internationale Registrierung
derzeit 64 Staaten und Verblnde er-
reichbar. Herauszustellen sind hierbei
nochmals insbesondere die Mdglichkeit
der Bennennung fur die Européaische
Gemeinschaft, Japan und die USA.

Vor- und Nachteile der internationa-
len Registrierung

Die Vorteile einer internationalen Regist-
rierung im Verhéltnis zu einzelnen natio-
nalen Anmeldungen liegen auf der Hand:

Im Rahmen einer einzigen Anmeldung
kann Schutz in 64 Landern/ Verbinden
— darunter seit Neuem auch die wirt-
schaftlich hochst interessanten Staaten
Japan und USA — erreicht werden. Im
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Verhaltnis zu einzelnen nationalen An-
meldungsverfahren entfallt hierdurch
ein sehr beachtlicher Aufwand.

Durch die zentrale Verwaltung der in-
ternationalen Registrierung auch nach
Schutzrechtsgewahrung in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten vermindert sich
der Aufwand im Hinblick auf deren wei-
tere Aufrechterhaltung.

Im Falle einer Rechtsnachfolge ist ledig-
lich ein Umschreibungsantrag notwen-
dig.

Anstatt der Benennung einzelner euro-
paischer HMA-Mitgliedsstaaten wie
Frankreich, Italien, Spanien, Griechen-
land, etc. kdnnen samtliche Staaten der
EU vollumféanglich durch Benennung der
EU erreicht werden. Hierdurch entfallen
bis zu 10 Einzelbenennungen und die
damit verbundenen Gebuhren.

In der Regel birgt eine internationale
Registrierung auch schon bei der Benen-
nungen nur einiger weniger Mitglieds-
staaten eine Kosteneinsparung im Ver-
haltnis zu entsprechenden einzelnen, na-
tionalen Anmeldungen (teilweise ,,Binde-
lung” amtlicher Gebihren, etc.)

Des Weiteren birgt die internationale
Registrierung seit Beitritt der Europai-
schen Gemeinschaft zum HMA aber auch
Aspekte, die diese fir manchen Anmel-
der auch im Verhaltnis zur Gemein-
schaftsgeschmackmusteranmeldung att-
raktiver machen:

Das beim Harmonisierungsamt fir den
Binnenmarkt (HABM) in Alicante einge-
tragene europaische Geschmacksmuster
ist ein supranationales, EU-weites
Schutzrecht, mithin kann derzeit in allen
28 Staaten der Europaischen Gemein-
schaft diesbezuglicher Schutz erlangt
werden. Die Eintragung und Anmeldung
kann nur mit Wirkung fir die gesamte
EU erfolgen. Dies bedeutet, dass der Er-
werb, der Fortbestand sowie das Erlo-

www.patguard.de
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schen eines Gemeinschaftsgeschmacks-
musters nur einheitlich und mit Wirkung
fur das gesamte Gebiet der Européischen
Gemeinschaft mdéglich sind.

Bei entsprechender mitgliedstaatlicher
Benennung besteht nun im Rahmen ei-
ner internationalen Geschmacksmuster-
anmeldung die Mdglichkeit sowohl den
Schutz eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters als auch gleichzeitig
nationalen Schutz in weiteren Staaten zu
erlangen. Die internationale Registrie-
rung ist daher quasi als Surrogat eines
klassischen Gemeinschaftsgeschmacks-
musters, dessen Schutzbereich geogra-
fisch erweiterbar ist, zu bewerten.

Des Weiteren ist das Folgende herauszu-
stellen: Im Rahmen einer internationalen
Geschmacksmustereintragung ist es
moglich, gebundelt nationalen Schutz in
den einzelnen benannten Staaten — ein-
schlief3lich der regionalen EU-
Mustereintragung beim HABM zu erlan-
gen, wobei jeder nationale Teil unabhan-
gig von den ubrigen Benennungen ein
»eigenes Schicksal“ haben kann: Jeder
nationale Teil kann far sich verlangert,
aufgegeben oder aufgrund Rechtstber-
gangs auf einen Rechtsnachfolger umge-
schrieben werden. Wie bereits darge-
stellt, entfaltet die isolierte Gemein-
schaftsgeschmacksmusteranmeldung
hingegen ausschlie3lich eine einheitliche
Wirkung fir alle EU-Staaten.

Nach wie vor zeitigt das Institut der in-
ternationalen Geschmacksmustereintra-
gung auch einige nachteilige Aspekte:

Im Falle einer Schutzrechtsverweigerung
durch die WIPO kann die Eintragung ggf.
nur auf nationaler Ebene zu erreichen
gesucht werden, da bisher keine zentrale
Beschwerdeinstanz vorgesehen ist.

Ebenso verhéalt es sich fur den Fall, dass
gegen die Eintragung einer internationa-
len Registrierung vorgegangen werden
muss: Es gibt kein zentrales Einspruchs-,
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Widerspruchs- oder Loschungsverfahren.
Auch hier ist Rechtsschutz auf nationaler
Ebene zu suchen.

c) Eine nachtragliche Erstreckung auf wei-
tere, im Rahmen der Anmeldung nicht
benannte Mitgliedsstaaten ist nicht mog-
lich.

d) Nach wie vor sind einige wirtschaftlich
bedeutsame Staaten dem HMA nicht
beigetreten. Insbesondere waren hier u.
a. China oder Taiwan zu nennen. Die
Ausweitung des HMA durch den Beitritt
dieser Lander ware ggf. als wirksames
Mittel im Kampf gegen die immer starker
auftretende und erhebliche wirtschaftli-
che Schéaden zeitigende Produktpiraterie.

1. Fazit

Trotz kleinerer Schwéchen — und wel-
ches Schutzrechtssystem weist diese
nicht in dem einen oder anderen Aspekt
auf — ist festzuhalten, dass die internati-
onale Geschmacksmusterregistrierung
eine attraktive Mdglichkeit darstellt, mit

vergleichsweise geringen Zeit- und Ver-
waltungsaufwand einen geografisch brei-
ten Schutz fur lhre Ideen und Neuheiten
zu erreichen. Neben der Moéglichkeit ei-
nes gleichsam integrierten Gemein-
schaftsgeschmacksmusters wurden
durch den Beitritt der USA und Japan
zum HMA nun die Weichen dafir gestellt,
die wirtschaftliche Bedeutung der inter-
nationalen Geschmacksmusterregistrie-
rung zukunftig in nachhaltiger Weise zu
fordern. Weiter gehen wir hier davon
aus, dass der Beitritt der USA und Japan
quasi eine Sogwirkung auslésen kdnnte
und auch weitere wirtschaftliche interes-
sante Nationen dem Abkommen nun bei-
treten werden.

Gerne beraten wir Sie — abgestimmt auf lhre
Neuheit — zu der individuellen Ausgestaltung
lhrer internationalen Gemeinschaftsge-
schmacksmusteranmeldung. Sprechen Sie uns
hierzu gerne jederzeit an!

Sabine Réhler (RAin)

Inhaltsverzeichnis

Zeichenahnlichkeit von Ziffern hier 5o1 ./. 101 (Gericht der Europaischen Union)

Foto Quelle : © Rafa lIrusta - Fotolia .com

Nach einem Urteil des europaischen Gerichts
vom Juni 2015 sind die beiden Marken mit den
Ziffern ,,101* und ,,501“ verwechselbar.

Hierbei ging es um die Gemeinschaftsmarke mit
der ziffer ,,101“, die fur Waren der Klasse 25,
namlich Bekleidungssticke, Schuhwaren und
Kopfbedeckungen eingetragen war. Hiergegen
wurde Widerspruch auf der alteren Gemein-
schaftsmarke ,501“ der bekannte Jeansmarke
Levi Strauss & Co. eingelegt. Der Widerspruch
wurde zurtickgewiesen und auch die Beschwer-
de von Levi Strauss war nicht erfolgreich. Nach
Auffassung der Beschwerdekammer wirden
beim visuellen Vergleich dereinander gegenu-
berstehenden Zeichen die jeweils unterschiedli-
chen ersten Ziffern und die symmetrische Wir-
kung, die vom Zeichen der angemeldeten Mar-
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ke ,101* hervorgerufen werden, ausreichend
stark wahrgenommen, so dass die Gefahr einer
Verwechslung nicht bestlinde.

Dies hat das europdaische Gericht abgelehnt und
exakt den gegensatzlichen Standpunkt vertre-
ten. Nach Auffassung des europdischen Gerichts
stimmen die beiden letzten Ziffern beider Mar-
ken uUberein, was bei der in der Regel visuellen
Wahrnehmung auf dem Bekleidungssektor

durch die Verbraucherkreise fur die Verwechs-

lung ausreicht, so dass der geringe Unterschied

der ersten Ziffer 5 bzw. 1 Ubersehen wird.
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Aktenzeichen: T-604/13 (HABM)

Inhaltsverzeichnis

Farbmarke ,rot" geldscht durch das deutsche Bundespatentgericht

Dieser Beschluss erging in einem Verfahren
zwischen einer bekannten spanischen Bank und
einer bekannten deutschen Sparkasse im Feb-
ruar 2015.

Foto Quelle : © djama - Fotolia .com
Die deutsche Bank hatte im Jahr 2002 eine abs-

trakte/konturlose Farbmarke mit der Farbe
»Rot* (HKS13 nach HKS Farbtabelle) angemel-
det, welche im Jahre 2007 eingetragen wurde.
Gegen diese Marke hat die spanisches Bank
Léschungsantrag gestellt, dem das Bundespa-
tentgericht (BPatG) mit der Begrindung statt-
gegeben hat, dass die Voraussetzung fur eine
Eintragung einer solchen Marken, nadmlich Ver-
kehrsdurchsetzung, hier fur ,,Bankdienstleistun-

Nivea-Blau nicht eintragungsfahig,

Mit Beschluss vom 9. Juli 2015 hat der Bundes-
gerichtshof die Ldschungsanordnung des Bun-
despatentgerichts der Nivea-Farbmarke ,Blau
(Pantone 280 C)“ von Beiersdorf aufgehoben
und die Sache zur weiteren Prufung an das
Bundespatentgericht zuriick verwiesen.

Vorangestellt ist festzuhalten, dass abstrakte
Farbmarken im Allgemeinen nicht unterschei-
dungskréaftig sind, weil der angesprochene Ver-
kehr eine Farbe regelméfRig als dekoratives

gen“ nicht vorliegt und die Marke deswegen
geléscht werden muss, zumal die Farbe Rot fur
sich ohnedies nicht unterscheidungskraftig ist.

In dieser Entscheidung hat der beschlussfas-
sende Senat des BPatG auch seine grundséatzli-
chen Bedenken dahingehend geauliert, dass die
bislang ubliche Verfahrensweise nicht sachge-
recht ist, wonach die Einholung der Gutachten
zur Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung
einer Marke den Parteien uUberlassen bleibt, da
die Ausgestaltung der Fragen zur Bestimmung
der Verkehrsdurchsetzung teilweise haufig sug-
gestiv formuliert werden.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Aktenzeichen: 25W(pat) 13/14

[nhaltsverzeichnis

aber u.U. verkehrsdurchgesetzt

Element und nicht als Produktkennzeichen
wahrnimmt. In diesem Fall war die Farbmarke
»Blau“ zudem nicht eintragungsfahig, weil sie
im betroffenen Warensegment als Hinweis auf
Produkte fur die Nachtpflege oder als Hinweis
auf Haut- und Kdorperpflegeprodukte fur Manner
angesehen werde.

So bestétigte der Bundesgerichtshof das Bun-
despatentgericht in seiner Entscheidung, dass
die Farbmarke ,Blau“ wegen fehlender Unter-
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scheidungskraft und Beschreibungseignung fur
beispielsweise Nachtpflegeprodukte nicht ein-
tragbar ist. Allerdings koénne dieses Hindernis
dadurch dberwunden werden, wenn die Marke
sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung uber
die Eintragung in Folge ihrer Benutzung fur die
Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten
Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Das Bundes-
patentgericht hatte diesbeztglich angenommen,
dass mindestens 75 % des allgemeinen Publi-
kums in der Farbe Blau im Warenbereich der
Haut- und Korperpflegeprodukte einen Hinweis
auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen
mussten. Dem hat der BGH widersprochen und
festgestellt, dass es fur eine Verkehrsdurchset-
zung ausreichend sei, wenn bei einer abstrak-
ten Farbmarke mehr als 50 % des Publikums in
der Farbe ein Produktkennzeichen sehen.

Zwar hatte die Markeninhaberin zum Nachweis
einer Verkehrsdurchsetzung der Marke vor dem
Bundespatentgericht schon ein Verkehrsgutach-
ten vorgelegt. Der Bundesgerichtshof empfand
dieses aber nicht als ausreichend, da allgemein
nur auf ,Mittel der Haut- und Kdrperpflege* ab-
gestellt wurde. Eine Differenzierung nach ein-
zelnen Warengruppen innerhalb des breiten und
unterschiedliche Erzeugnisse umfassenden Pro-

duktbereichs erfolgte nicht. Der BGH sieht eine
solche Differenzierung nach bestimmten Wa-
rengruppen allerdings als erforderlich an. Das
Verkehrsgutachten hatte zudem den Mangel,
dass bei der Befragung von Testpersonen eine
Farbkarte in blauer Farbe vorgelegt wurde, die
eine weilRe Umrandung aufwies. Richtig gewe-
sen wére, bei der Befragung aber eine Farbkar-
te ausschlieRlich mit dem blauen Farbton an die
Testpersonen zu geben.

Eine finale Entscheidung liegt daher in diesem
interessanten Ldschungsverfahren noch nicht
vor und wir werden berichten, sobald das Bun-
despatentgericht tUber den Grad der Verkehrs-
durchsetzung entscheidet.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis

Farbmarke ,blau™ mit origindrer Kennzeichnungskraft

Farben sind Ublicherweise nicht als Marken ein-
tragbar, da sie originar als Zeichen keine Unter-
scheidungskraft besitzen. Markenfahigkeit kann
eine Farbe in der Regel erst nachtraglich durch
eine hohe Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchset-
zung erreichen. Beispielsweise wurde die abs-
trakte Farbmarke

~-Rapsgelb“ (RAL 1021) in der BpatG Entschei-
dung vom 19.11.2013 — 27 W (pat) 91/11, fiur
Waren der KI. 16 (u.a. fur die Ware Branchen-
telefonblcher) und Dienstleistungen der Kl. 41

nur deshalb nicht geléscht, weil sie als ver-
kehrsdurchgesetzt angesehen wurde.

In der BpatG Entscheidung v. 30.4.2014 — 28 W
(pat) 59/12 wurde einer Farbmarke, namlich
»blau“ (Pantone 296C)

ausnahmsweise origindrer Schutz zugespro-
chen. Bei den mit dem Zeichen gekennzeichne-
ten Waren der Klasse 7 ,Rohrmotoren zum
Antrieb von Rollladen, Jalousien, Garagen-Toren
und Ahnlichem* dient die Farbe nicht als Gestal-
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tungsmittel, da die Waren nach dem Einbau
nicht mehr sichtbar sind. Fur das im Wesentli-
chen aus professionellen Monteuren und Instal-
lateuren bestehende Publikum hat die Farbe
Unterscheidungskraft als Marke.

Zur Kennzeichnung von professionell einzubau-
enden Teilen kann also unter Umstanden eine
Farbmarke in Frage kommen.

Dr. rer. nat. Jorg Krujatz (PA)

[nhaltsverzeichnis

Zur Schutzfahigkeit von Werbeslogans als Marke

Das Zeichen ,ume unigue media entertain-
ment“ wurde in der Entscheidung des BpatG 27
W (pat) 539/14 vom 15.10.2014 fiur Dienst-
leistungen der Kl. 35, 41, 42 als eintragbar be-
wertet. Zur Begrindung wurde angegeben,
dass das Akronym ,ume“ (anders als NAIl fur
.Naturaktienindex*) nicht als Abklrzung eines
Sachbegriffs, sondern eher als anpreisender
Werbeslogan, wie z. B. ,AEG — aus Erfahrung
gut”, wahrgenommen werde.

Ebenso wurde der Abkirzung ,,FFH* in der Be-
schwerdeentscheidung 27 W (pat) 70/13 des
BPatG vom 15.6.2014  Kennzeichnungskraft
zugebilligt. Der Widerspruch aus der Marke

Hit Radio

IEEH)

gegen die jungere Marke ,,FFH — flott — froh-
lich — hervorragend” hatte Erfolg. In beiden
Marken wurde eine Prdgung durch die Abkur-
zung ,FFH* festgestellt, so dass sich identische
Zeichen (,,FFH*) bei ahnlichen Dienstleistungen
»Rundfunkunterhaltung“ und ,Produktion wvon
Rundfunksendungen®“ gegenuberstanden, was
letztendlich zu einer Bejahung von Verwechs-
lungsgefahr fuhrte. Folglich war die jungere
Marke zu l6schen.

Beide Beispiele zeigen, dass Abklrzungen von
nicht selbstverstandlich gebildeten Werbeslo-
gens regelmé&Rig tber Kennzeichnungskraft als
Marke verfugen.

Dr. rer. nat. Jorg Krujatz (PA)

Inhaltsverzeichnis

Lindt verletzt weder Goldbaren-Marken von Haribo noch ahmt Lindt Fruchtgummiprodukte
von Haribo nach

Die Firma Haribo ist weltbekannt fur ihre
Fruchtgummiprodukte, insbesondere der Gum-
mibarchen. Sie ist Inhaberin der 1976 ange-
meldeten deutschen Wortmarke ,,Goldbaren®,
der 1999 angemeldeten deutschen Marke
,Goldbar“ und der 2011 angemeldeten deut-
schen Marke ,,Gold-Teddy* fur Zuckerwaren.

Seit 2011 vertreibt die Firma Lindt in Goldfolie
verpackte Schokoladenfiguren in Form eines
sitzenden Baren mit rotem Halsband. Diese
Schokoladenfiguren werden als ,Lindt Teddy*
bezeichnet.

Haribo war der Auffassung, dass die Lindt-
Schokoladenbaren ihre Marken verletzten und
eine unlautere Nachahmung ihrer Gummibar-
chen darstelle.

Der Bundesgerichtshof sah die Sachlage anders.
Zwar seien die Marken ,,Goldbéar* und ,,Goldba-
ren" von Haribo in Deutschland bekannte Mar-
ken und die sich gegenuberstehenden Waren
der Parteien sehr ahnlich, jedoch fehle es fur
die Annahme einer Verwechslungsgefahr oder
einer gedanklichen Verknupfung an einer Ahn-
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lichkeit der Marken mit der angegriffenen Pro-
duktgestaltung der Firma Lindt.

Sofern eine dreidimensionale Produktgestaltung
einer Wortmarke gegentberstehe, kdnne — so
der BGH - die Zeichen&hnlichkeit nicht aus einer
Ahnlichkeit im Klang oder im Bild der Zeichen,
sondern ausschlieRlich aus einer Ahnlichkeit im
Bedeutungsgehalt folgen. Um eine Ahnlichkeit
im Sinn- bzw. Bedeutungsgehalt festzustellen,
musste die Wortmarke aus Sicht der angespro-
chenen Verbraucher die naheliegende, unge-
zwungene und erschopfende Bezeichnung der
dreidimensionalen Gestaltung sein. An die An-
nahme einer Zeichenahnlichkeit seien strenge
Anforderungen zu stellen, da sonst die Gefahr
bestiinde, dass Uber eine Zeichendhnlichkeit im
Sinngehalt einer Wortmarke mit einer dreidi-
mensionalen Produktform eine weitgehende
Monopolisierung von Warengestaltungen er-
folgt, wie sie mit einer Bildmarke oder einer
dreidimensionalen Warenformmarke nicht zu
erreichen ist.

Nicht ausreichend sei, dass die Wortmarke nur
eine unter mehreren naheliegenden Bezeich-
nungen der Produktform ist. So k&men nicht
nur die Angaben ,Goldbaren”, ,,Goldbar* son-
dern dartber hinaus auch Bezeichnungen wie
»leddy”, ,,Schokoladen-Bar“ oder ,,Schokoladen-
Teddy*“ in Betracht. Im vorliegenden Fall stellte
der BGH also keine Zeichenahnlichkeit im Be-

deutungsgehalt fest, so dass die Klage der Fir-
ma Haribo gestutzt auf ihre &alteren Marken
»Goldbaren" und ,Goldbar“ nicht erfolgreich
war.

Nachdem die Wortmarke ,,Gold-Teddy*“ der Fir-
ma Haribo erst nach Kenntnis von der Ver-
triebsabsicht der Schokoladenfiguren durch die
Firma Lindt in das Markenregister eingetragen
wurde, sah der Bundesgerichtshof in dieser
Wortmarke eine wettbewerbswidrige Behinde-
rung der Firma Lindt (i.S.d. 8 4 Nr. 10 UWG).
Daher war auch die Klage von Haribo basierend
auf der ,,Gold-Teddy“-Marke nicht erfolgreich.

Der BGH stellte zu den geltend gemachten An-
sprichen aus dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) fest, dass es sich bei den
Schokoladen Teddys der Firma Lindt nicht um
Nachahmungen der Haribo-Goldbaren handele,
weil keine ausreichende Ahnlichkeit zwischen
den Gummibarchen und den Schokoladenfigu-
ren vorliege.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

BGH, Mitteilung der Pressestelle Nr. 161/2015
vom 23.09.2015
Aktz.: 1 ZR 105/14

Inhaltsverzeichnis

Das Besichtigungsverfahren in Deutschland — ein effektives Hilfsmittel bei der Beweisfihrung
im Schutzrechtsprozess

Im Rahmen der gerichtlichen Durchsetzung von
Anspruchen wegen Verletzung eines Schutz-
rechtes (Anspruch auf Unterlassung, Auskunft,
Schadensersatz, etc.) ist der Schutzrechtsinha-
ber im Bestreitensfalle durch den Verletzer dar-
legungs- und beweisbelastet. Dieser konkrete
Nachweis einer Schutzrechtverletzung kann sich
mitunter als schwierig erweisen:

Nicht selten ist der Schutzrechtsinhaber hier mit
dem Umstand konfrontiert, dass die tatsachli-
che Verletzung zwar aufgrund hinlanglicher In-
dizien auBerst wahrscheinlich ist, ihm entspre-
chende Beweismittel jedoch nicht zugénglich
sind. Beispielsweise kdnnte sich die Sachlage
wie folgt darstellen: Im Rahmen einer vermute-
ten Patentverletzung kommt ein Verfahren zum
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Einsatz, dass ausschlie8lich betriebsintern an-
gewendet wird und damit dem Zugriff von au-
Ben grundséatzlich entzogen ist.

In einer solchen Situation der Beweisnot kann
das Besichtigungsverfahren nach dem sog.
Dusseldorfer-Modell den Rechteinhaber
schlussendlich in die Lage versetzen, sich die
bendtigten Beweismittel zu verschaffen. Die
langjéhrige Erfahrung unserer Kanzlei mit der-
artigen Besichtigungsverfahren zeigt, dass dies
eine effektive, schnelle und verhéltnisméaRig
geringen Aufwand zeitigende Maoglichkeit dar-
stellt, den gerichtsverwertbaren Nachweis einer
Schutzrechtsverletzung zu erlangen:

Ein Vorgehen nach dem Dusseldorfer-Modell
dient der Durchsetzung des dem Rechteinhaber
jeweils spezialgesetzlich, fur den Fall einer hin-
reichend wahrscheinlichen Schutzrechtsverlet-
zung und fehlender anderer, zumutbarer Mog-
lichkeiten der Beweismittelbeschaffung gewéhr-
ten Besichtigungsanspruches.

Das Dusseldorfer-Modell beinhaltet die Kom-
bination eines Antrags auf selbststandiges Be-
weismittelverfahren zur Anordnung der Besich-
tigung und eines Antrags auf einstweilige Ver-
fugung mit dem Inhalt, dass der Verletzer die
Besichtigung zu dulden hat.

Da eine Anhdrung des Verletzers in aller Regel
vor der gerichtlichen Anordnung nicht stattfin-
det, hat der Rechteinhaber den entsprechenden
»Uberraschungseffekt“ bei der Besichtigung auf
seiner Seite. Der Vorteil der Verbindung der
einstweiligen Verfiugung mit einem selbstandi-
gen Beweismittelverfahren liegt darin begrin-
det, dass hierdurch ein vollwertiges Sachver-
standigengutachten vorliegt — aufgrund Bestel-
lung eines zur Verschwiegenheit verpflichteten
Sachverstandigen durch das zustadndige Gericht
— und nicht wie andernfalls ein reines Privatgut-
achten.

Im Anschluss an die Besichtigung hat das zu-
stédndige Gericht — unter Abwagung des Infor-
mationsinteresses des Rechteinhabers sowie

des Geheimhaltungsinteresses des Verletzers —
nach freiem Ermessen uber die Freigabe des
Besichtigungsgutachtens zu entscheiden. Hier-
bei zeichnet sich eine Tendenz dahingehend ab,
dass gerichtsseits ein Uberwiegen des Informa-
tionsinteresses des Rechteinhabers angenom-
men wird, wenn das Gericht aufgrund des Be-
sichtigungsgutachtens zu der vorlaufigen Auf-
fassung des Vorliegens einer Schutzrechtsver-
letzung kommt.

Das Besichtigungsverfahren nach dem Dussel-
dorfer-Modell stellt damit ein effektives Hilfs-
mittel bei der Durchsetzung von Ansprichen im
Rahmen vermuteter Schutzrechtsverletzungen
dar, deren Nachweis aufgrund fehlenden
Zugriffs auf den Verletzungsgegenstand auf
anderem Wege nicht méglich ware.

Es ist stets ratsam, im Vorfeld einer Hauptsa-
cheklage zur Minimierung des Prozesskostenri-
sikos die Beweissituation so weit als moglich zu
klaren. Aus diesem Grund ist ein Besichtigungs-
verfahren in aller Regel vorbereitend zur
Schutzrechtverletzungsklage durchzufuhren.
Jedoch ist ein solches auch dann noch méglich,
wenn bereits ein entsprechendes Hauptsache-
verfahren anhangig gemacht wurde. Herausge-
stellt sei hier nochmals, dass gerade die Kombi-
nation der Antrédge auf einstweilige Verfigung
und auf selbstandiges Beweismittelverfahren
nach dem Dusseldorfer-Modell vom zu erzie-
lenden Ergebnis einer umfénglichen Beweissi-
cherung her fur den Rechteinhaber in der Regel
das erfolgversprechendste Vorgehen darstelit.

Sollten Sie Fragen zum Besichtigungsverfahren
haben oder die Durchfihrung eines solchen
aufgrund einer vermuteten Rechtsverletzung
durch einen Dritten fur Sie von Interesse sein,
sprechen Sie uns jederzeit an. Unsere Anwaélte
beraten Sie gerne.
Sabine Réhler (RAin)
Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)
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MUNCHEN - DUSSELDORF - CHEMNITZ - ALICANTE

Unser Kanzleiexkursion in die Natur

Der diesjdhrige Kanzleiausflug fuhrte uns mit
dem Doppeldeckerbus zum Staffelsee, den wir
bei warmen Temperaturen gemiutlich umrunde-
ten, um anschliel3end in der Hohimuhle zu einer
deftigen Mahlzeit einzukehren.
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Team Bockhorni & Kollegen beim B2RUN 2015

Am 16. Juli 2015 fand in Minchen der Busi-
ness2Run-Lauf statt, an dem unsere Kanzlei mit
ihrem Team erfolgreich teilnahm. Extreme
Temperaturen und wenig Schatten beeintrach-

tigen den Kampfgeist unserer Lauferinnen und
Laufer nicht im Geringsten. Die bemerkenswer-
te sportliche Leistung wurde mit dem Zieleinlauf
in die beeindruckende Kulisse des Olympiasta-
dions belohnt.
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