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Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

mit unserem Sommer/Herbst-Update mdéchten wir Ihnen neben erfrischenden aktuellen Entscheidun-
gen auch das immer brisanter werdende Thema Einheitspatent und Einheitspatentgerichtsystem erldau-
tern. Wir bringen Sie zum Einheitspatent auf den aktuellen Stand und geben Ihnen strategische An-
kntpfungspunkte mit auf den Weg, die Ihnen die Entscheidung flr oder gegen ein Opt-Out Ihrer euro-
paischen Patente und Anmeldungen erleichtern.

Aufgrund der Brisanz des ,Einheitspatentgerichtssystems® finden Sie unseren Artikel hierzu an erster
Stelle. Auf die sehr kurze dreimonatige ,Sunrise Period™ weisen wir gesondert hin. Nur in dieser kurzen
Schonfrist ist ein sicheres Ausoptieren Ihrer europdischen Patente und Anmeldungen madglich. In der
spateren und langeren siebenjahrigen Opt-Out Frist unterliegen Ihre europaischen Patente und Anmel-
dungen der Gefahr, dass ein Opt-Out nicht mehr mdglich ist, wenn eine Nichtigkeitsklage beim Ein-
heitspatentgericht anhangig ist. Aus dieser und anderen Uberlegungen heraus empfehlen wir ein Opt-
Out der europadischen Patente und Patentanmeldungen in der Sunrise Period.

Wir geben Ihnen mit einer Entscheidung des OLG Miinchen Einblick in das deutsche Arbeitnehmererfin-
derrecht. Das OLG entschied dabei Uber die Falligkeit flir die Zahlung einer angemessenen Verglitung
an einen Diplomanden. Das Gericht stellte fest, dass der Zeitpunkt der Kenntnis einer Erfindung durch
den Arbeitgeber maBgeblich ist. Eine weitere Entscheidung des OLG Diisseldorf stellt klar, inwieweit ein
Patentinhaber eigene Aussagen gegen sich im Verletzungsverfahren gelten lassen muss, die er in ei-
nem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren getroffen hat.

In einer erfrischenden Entscheidung wurde die wettwerbliche Eigenart eines Reiseweckers diskutiert,
die das Gericht letztlich verneinte.

Von Adidas Uber Bier hin zur Markenbenutzung halten wir weitere interessante Artikel fiir Sie bereit.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude beim Lesen und stehen Ihnen natirlich jederzeit gerne flr Fragen zu
den Themen zur Verfligung.

Mit freundlichen GriBen

{]/__@72{/ O RIT

Vanessa Bockhorni Thorsten Briintjen
(Patentanwaltin) (Patentanwalt)
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PATENTRECHT

Wichtige strategische Uberlegungen fiir Inhaber europiischer Patente

Das baldige Inkrafttreten des Einheitspatents und des Einheitspatentgerichts (EPG) naht mit
groBBen Schritten. Dies war nicht unbedingt zu erwarten. Denn nun ratifizierte das Vereinigte
Konigreich am 26. April 2018 das Ubereinkommen zum Einheitspatentgericht (EPGU) und
das trotz der Austrittsbestrebungen des Vereinigten Konigreichs aus der Europaischen Union
(s. .B. Brexit" unten).

Das derzeit somit noch verbleibende und einzige Hindernis fiir das Inkrafttreten des Ein-
heitspatents und des Einheitspatentgerichts ist die anhdngige Verfassungsbeschwerde einer
Privatperson gegen die Umsetzungsgesetzgebung zum EPGU in Deutschland, deren Ausgang
allerdings nur - so wird mehrheitlich angenommen - auf die Zeitschiene des Inkrafttretens
Einfluss nehmen wird. Das Einheitspatentsystem wird also kommen, voraussichtlich Anfang
nachsten Jahres.

Hochste Zeit fiir Inhaber europdischer Patente, sich der Frage des sogenannten , Opt-Out™
zu stellen (s. insbesondere Ziff. A. II1. unten).

Vorangestellt ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass anhangige europai-
sche Patente, also erteilte und in Kraft stehende klassische EP-Patente, und anhdngige Pa-
tentanmeldungen automatisch in das neue Gerichtssystem fallen, wenn nicht innerhalb ei-
ner Frist von sieben Jahren aus dem Gerichtssystem ausoptiert wird. Verscharft wird das
ganze dadurch, dass ein Ausoptieren des klassischen europaischen Patents nicht mehr mog-
lich sein wird, sobald eine Klage, bspw. eine Nichtigkeitsklage vor dem Einheitspatentge-
richt anhangig gemacht wurde. Ein Schutz davor besteht nur, wenn das klassische europai-
sche Patent in der sogenannten ,,Sunrise Period" ausoptiert wird.

II. Status quo hin zum zweigleisigen Ge-
richtssystem

A. Strategien im neuen Patentsystem

I. Vorwort
1. Aktuelles Gerichtssystem

Aktuell kénnen Erfindungen in Europa Uber (a)

ein nationales Patent oder (b) ein klassisches
europaisches Bilindelpatent geschitzt werden.
Kiinftig wird es moglich sein, Schutz fir eine
Erfindung zudem Uber (c) das Einheitspatent zu
beanspruchen. Dieses Patent entfaltet einheitli-
che  Wirkung fir insgesamt 26 EU-
Mitgliedsstaaten! (siehe griin/gelb markierte
Staaten in der Karte unten). Validierungen in
diesen 26 Landern sind dann nicht mehr erfor-
derlich und auch die Zahlung nationaler Auf-
rechthaltungsgebihren fir diese Lander wird
durch eine einheitliche Gebuhr ersetzt.

Die heutige rechtliche Durchsetzung sowohl (a)
des nationalen Patents als auch (b) des klassi-
schen europaischen Patents erfolgt auf nationa-
ler Ebene vor einem nationalen Verletzungsge-
richt. Besonders bei groBen Unternehmen - die
gewdhnlich in vielen Landern Schutz beanspru-
chen - kann dies zu mehreren parallelen Ver-
letzungsklagen in jedem einzelnen Land flihren,
in dem Schutz besteht und eine Verletzung
stattfindet. Bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen, ist die Anzahl der Lander, in denen
gegen einen Verletzter geklagt wird, in der Re-
gel deutlich geringer, da entweder eine Verlet-
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zung nur in ein bis zwei marktrelevanten Lan-
dern stattfindet, das europaische Patent nur in
zwei bis vier Landern, haufig Kernléndern?, va-
lidiert ist oder z. B. eine nationale Gerichtsent-
scheidung bereits ausreicht, um eine auBerge-
richtliche Einigung mit Gbernationaler Wirkung
abzuschlieBen.

Die regelmaBig im Gegenangriff vorgebrachten
Argumente der Nichtigkeit sind entweder als
Einreden im Verletzungsverfahren vorzubringen
oder als Nichtigkeitsklagen vor den nationalen
Nichtigkeitsgerichten, bspw. in Deutschland vor
dem Bundespatentgericht, anhdngig zu ma-
chen.

2. Neues zweigleisiges Gerichtssystem in Euro-
pa

Unter dem Einheitspatentgerichtssystem wird
es kinftig moglich sein, Patente in Europa ent-
weder weiterhin vor nationalen Gerichten oder
vor dem Einheitspatentgericht als neues inter-
nationales gemeinsames Gericht von 253 EU
Mitgliedsstaaten durchzusetzen oder fir nichtig
erklaren zu lassen:

(a) Bei nationalen Patenten wird die Zustandig-
keit auch im neuen Gerichtssystem weiterhin
bei den nationalen Gerichten bleiben.

(b) Bei europaischen Patenten hingegen wird
kinftig entweder vor den ,nationalen Gerich-
ten" oder vor dem ,Einheitspatentgericht™ Klage
wegen Verletzung des Patents oder Klage auf
Nichtigkeit des Patents erhoben werden kén-
nen.

(c) Das Einheitspatent wird allein dem Einheits-
patentgericht untergeordnet sein.

III. Uberlegungen des Patentinhabers VOR
Inkrafttreten des EPGU

Wie einleitend schon erwahnt, fallen anhangige
europdische Patente und Patentanmeldungen
automatisch in das neue Gerichtssystem, wenn
nicht innerhalb von sieben Jahren aus dem Ge-
richtssystem ausoptiert wird. Ein Ausoptieren
des klassischen europadischen Patents ist nicht

mehr moglich, sobald eine Klage vor dem Ein-
heitspatentgericht anhdngig gemacht wurde.
Schutz davor besteht nur, wenn das klassische
europdische Patent in der ,Sunrise Period"
ausoptiert wird.

Die Sunrise Period beginnt drei Monate vor
dem Tag, an dem das Einheitspatentgericht
seine Tatigkeit aufnimmt und endet mit der
Aufnahme der Tatigkeit des Einheitspatentge-
richts. Die Sunrise Period ist damit &uBerst
kurz, so dass im Prinzip schon jetzt eine Ent-
scheidung gefallt werden sollte, ob ein europai-
sches Patent der Gerichtsbarkeit des Einheits-
patentgerichts unterliegen soll oder nicht.

Jeder Patentinhaber sollte daher zeitnah und
vor Inkrafttreten des EPGU strategische Uberle-
gungen zu jedem einzelnen Europdischen Pa-
tent und jeder Patentanmeldung in seinem
Portfolio anstellen und eine Entscheidung tref-
fen, ob weiterhin nationale Gerichte Uber die
Rechtsgliltigkeit und/oder Verletzung entschei-
den sollen oder aber das einheitliche Patentge-
richt.

1. Uberlegungen aus prozessualer Sicht:

Ein Vorteil des Einheitspatentsystems ist die
Durchsetzung des Einheitspatents und/oder des
europdischen Patents mit nur einer Klage an
einem Gericht, wobei bei erfolgreichem Aus-
gang der Klage fiir den Patentinhaber, die Ent-
scheidung einheitliche Wirkung fir alle teilneh-
menden EU-Mitgliedsstaaten entfaltet. Einher
damit geht aber der wohl gréBte Nachteil des
Einheitspatentgerichtssystems, namlich das
Risiko des teilweisen oder vollstandigen Wider-
rufs des Einheitspatents bzw. des europaischen
Patents in allen 25 EU-Mitgliedsstaaten bzw. in
allen der benannten teilnehmenden Lé&nder
durch ein einziges, wenn auch zweiinstanzliches
Verfahren.

= Im Einheitspatentgerichtssystem steht
also der Vorteil der europaweiten Durch-
setzung eines Patents dem Nachteil der
zentralen Nichtigerklarung des Patents
durch eine einzige Entscheidung des
Einheitspatentgerichts gegenuiber.
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Die Fragestellung, ob ein europaisches Patent
oder eine Patentanmeldung ausoptiert oder im
Einheitspatentsystem untergebracht wird, sollte
anhand mehrerer Faktoren entschieden werden,
wobei in erster Linie die Gefahr der zentralen
Nichtigerklarung im Verhaltnis zur Starke und
Relevanz des Patents flr das Unternehmen ab-
zuwagen ist. Gerade zu Beginn des Gerichtssys-
tems werden auch Unklarheiten in den Verfah-
rensablaufen und eine unvorhersehbare, unein-
heitliche Rechtsprechung pravalieren.

Zu bedenken ist auch, dass im Fall einer Pa-
tentverletzung haufig die einstweilige Verfi-
gung das Rechtsmittel der ersten Wahl ist, um
eine Verletzung sofort zu stoppen. Erlasst ein
nationales Gericht eine einstweilige Verfligung
zu Gunsten des Patentinhabers, so hat dieser
regelmaBig die besseren Karten flir weitere
Verhandlungen Uber die Beilegung paralleler
Verletzungsstreits in anderen Landern. Zu Be-
ginn wird es so sein, dass die nationalen Ge-
richte mit dem Erlass einstweiliger Verfligungen
mehr Erfahrung haben als das Einheitspatent-
gericht, das anfangs madglicherweise weniger
erlassfreundlich sein wird und auch sicher lan-
ger flr seine Entscheidungsfindung benétigt.
Bei nationaler Gerichtsbarkeit hat ein Patentin-
haber auch den Vorteil, dass auch bei einer ab-
lehnenden Entscheidung Uber den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfigung offenbleibt,
wie in anderen Jurisdiktionen entschieden wird.

= Aufgrund der vielen Unwagbarkeiten
empfehlen wir zumindest die Implemen-
tierungsphase und anfangliche Entwick-
lungsphase des neuen Systems abzu-
warten und vorerst klassische europai-
sche Patente und Patentanmeldungen
auszuoptieren, insbesondere dann,
wenn nur wenige, z. B. zwei bis vier
Lander der teilnehmenden Mitgliedsstaa-
ten validiert wurden, was wir als den
Regelfall ansehen. Nach dem Opt-Out ist
eine zentrale Nichtigerklarung des euro-
paischen Patents nicht mehr mdglich.

= Sollten europadische Patente und Patent-
anmeldungen nicht ausoptiert werden,
so empfehlen wir Uber einen parallelen

nationalen Patent- oder Gebrauchsmus-
terschutz in zumindest den wirtschaftlich
bedeutendsten Landern nachzudenken.
In Deutschland ist zum Beispiel eine Ge-
brauchsmusterabzweigung aus einer an-
hangigen Anmeldung oder einem Patent
im Einspruchsverfahren ohne weiteres
moglich.

2. Uberlegungen aus Kostenperspektive:

Das klassische europadische Patent ist nach der
Erteilung in den jeweils benannten Mitglieds-
staaten zu validieren. Da die Validierungskos-
ten, das sind bspw. Kosten fiir Ubersetzung und
Vertretung, je nach Anzahl der Validierungslan-
der und den Validierungsbedingungen der ein-
zelnen Lander unterschiedlich hoch sind, kann
dies fur einen Anmelder, der einen mdglichst
breiten Schutz in Europa Uber die Abdeckung
vieler Lander erzielen moéchte, teuer werden.
Viele Unternehmen validieren daher vorwiegend
in den Kernlandern Deutschland, Frankreich,
GroBbritannien, Italien, Spanien und den Nie-
derlanden.

Das Einheitspatent kann daher eine kosten-
glinstige Option zum klassischen europdischen
Patent darstellen, wenn man auf die am Ab-
kommen teilnehmenden EU-Ldnder blickt. Ins-
besondere werden die Aufrechterhaltungsge-
bihren innerhalb der ersten zehn Jahre relativ
glnstig sein.

= Die Entscheidung zwischen dem klassi-
schen und dem Einheitspatent sollte von
der Anzahl der Validierungslander und
der zu erwartenden Kosten abhangig
gemacht werden. Erst bei mehr als 3
Landern lohnt sich ggf. das Einheitspa-
tent. Zu beachten ist, dass auch eine
Kombination von beiden, also Einheits-
patent und europdischem Patent rele-
vant sein kann, wenn ein Patentschutz in
Nicht-EU-Mitgliedsstaaten, wie der
Schweiz oder Tirkei oder in den Nicht-
teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten er-
strebt wird.
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3. Zusammenfassung

Dem Rechteinhaber empfehlen wir, sich in
nachster Zeit mit dem Thema Opt-Out intensiv
zu beschaftigen. Im Anfangsstadium des neuen
Systems empfehlen wir das Ausoptieren euro-
paischer Patente und Patentanmeldungen.

nimmt, ist eine politische Entscheidung, die von
der EU, den verbleibenden Mitgliedstaaten und
dem Vereinigten Konigreich zu treffen ist.
Rechtlich gesehen ist dies maglich.

Bei rechtswirksamen Austritt des Vereinigten
Kdénigreichs aus der EU, verlieren zwar zwei
Verordnungen des Einheitspatentsystems ihre

B. Brexit Wirkung. Dennoch ist anzunehmen, dass ent-
sprechende Ldsungen gefunden werden, damit
AT, BE, BG, DK, light green
ol ! EE, Fl, FR,IT, LT, “ratified”
LU, LV, MT, NL,
siedn | PT, SE, UK
Estonia g g
CZ, CY, DE, EL, nsigned” dark green
NORTH SEA HU, IE, RO, 5K, 51
oI | PL + signed not yellow
| Agreement
* only regulations
=t Neﬁ:- rotand ES Rarbcpaton red
lang
participation unsettled  red
Igium
ATLANTIC OCEAN
Turkey
MEDTERRANEAN SEA : !
!
" Malt
03/07/2018 BOCKHORNI & KOLLEGEN |

Ob das Vereinigte Kénigreich Uber den Brexit
hinaus am einheitlichen Patentsystem teil-

Weitere Informationen zum Einheitspatent und
Gerichtssystem finden Sie in unseren vorausge-
gangenen Updates:

e ,Europaisches Gemeinschaftspatent und
Gemeinschaftspatentgericht - ein Fort-
gang mit vielen Fragezeichen” - Update
~Frihjahr 2018"

e ,'Harter Brexit' - Fortgang des Einheits-
patents ” - Update ,Friihjahr 201 7"

e ,Unsere Artikelserie zum Einheitspatent
und Einheitspatentrecht" Update
,Herbst 2015"

das Einheitspatent weiterhin Patentschutz in
dem Vereinigten Kénigreich gewahrt.

e ,Das Einheitspatent und das einheitliche
Patentgericht in Europa™ - Update ,Friih-
jahr 2014"

1 Alle EU-Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von Spanien und
Kroatien

2 EPA Statistik 2017: Deutschland, Frankreich, GroBbritan-
nien, Italien, Spanien und den Niederlanden

3 Alle EU-Mitgliedsstaaten auBer Spanien, Polen und Kroa-
tien
BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis
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Vorlaufige Vergutung eines Arbeitnehmererfinders vor erteiltem Patent in
Ubereinstimmung mit dem deutschen Arbeithehmererfindergesetz

Weltweit gesehen verfligt nur die Bundesrepub-
lik Deutschland Uber ein durchstrukturiertes
Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG), dessen
maBgebliche Bestimmungen zwingend einzuhal-
tend sind. Trotz seines schon hohen Alters flihrt
dieses Gesetz immer noch zu neuen Entschei-
dungen und Urteilen fiir bestimmte Problem-
stellungen.

Eine davon ist die Frage des Zeitpunkts der
nach dem ArbErfG zu zahlenden Vergiitung an
den Erfinder. Dies ist nach § 9 Abs. 1 ArbErfG
geregelt, wobei nach Inanspruchnahme der
Erfindung der Arbeitgeber zur Zahlung einer
angemessenen Verglitung an den Erfinder ver-
pflichtet ist. Hierbei ist die angemessene Vergl-
tung allerdings erst ab Benutzung der Erfindung
zu zahlen und wird teilweise auch erst nach
Erteilung des Patents gezahlt, da erst dann
Neuheit und erfinderische Qualitdt der Erfin-
dung feststeht.

Allerdings wird nach allgemeiner Rechtsauffas-
sung die Zahlung der angemessenen Vergiitung
stets so gehandhabt, dass diese ab erstmaliger
Benutzung der Erfindung anfallt und zwar auch
schon vor Erteilung des Patents und zwar letzt-
endlich auch unabhangig von der Erteilung des
Patents, wobei bereits vorab gezahlte Vergi-
tungsanspriche hinterher vom Erfinder durch
den Arbeitgeber nicht mehr zurtickgefordert
werden kénnen.

Fir die Bemessung des Verglitungsanspruchs
kénnen nach BGH-Rechtsprechung auch Nut-
zungszeitraume vor dem Zeitpunkt der Anspri-
che relevant sein und zwar unter dem Gesichts-
punkt, wonach der Erfinder an samtlichen wirt-
schaftlichen Vorteilen zu beteiligen ist, die dem
Arbeitgeber erfindungskausal zuflieBen (BGH
GRUR 2003/789 - Abwasserbehandlung).

Die hier diskutierte Entscheidung befasst sich
mit der Frage, ob der Verglitungsanspruch be-
reits fir Nutzungen des Arbeitgebers ab dem
Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Erfin-

dungsgegenstandes besteht, obgleich noch
nicht einmal eine Erfindungsmeldung durch den
Arbeitnehmer vorlag.

Im vorliegenden Fall war durch das OLG Min-
chen dber einen Anspruch auf Vergltung zu
entscheiden, bei dem die Erfindungsmeldung
durch den Erfinder erst Jahre nach der Benut-
zungsaufnahme der Erfindung durch den Ar-
beitgeber abgegeben worden war, d.h. vor der
Meldung des Erfinders an den Arbeitgeber.

Ausgangspunkt war eine Diplomarbeit des Kla-
gers (sozusagen als friherer Arbeitnehmer) im
Jahre 2007 betreffend die Entwicklung und Fer-
tigung von Flugzeugbauteilen. Hierbei war im
Vertrag mit dem Diplomanden geregelt, dass
Erfindungen unverzlglich zu melden sind und
diese dann auch als Arbeitnehmererfinder-
Erfindungen im Sinne des ArbErfG gehandhabt
werden.

Geregelt wurde zudem, dass der Diplomand
dem Unternehmen (Beklagte) das ausschlieBli-
che und umfassende Recht einraumt, die in der
Diplomarbeit angestellten Untersuchungen und
Erkenntnisse flir seinen Betrieb zu nutzen.

Die Diplomarbeit wurde im Marz 2008 fertigge-
stellt und nicht veroéffentlicht.

Erst im September 2011 und damit drei Jahre
spater hat der Klager dem Unternehmen als
Beklagte die Erfindung gemeldet, woraufhin im
August 2012 seitens der Beklagten eine Patent-
anmeldung beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingereicht wurde. Hierbei wurde der
Klager (Diplomand) als Alleinerfinder benannt.

Die Patentanmeldung wurde vom DPMA im Sep-
tember 2015 zuriickgewiesen und die Beklagte
ging in die Beschwerde. Im Zeitraum des Be-
schwerdeverfahrens reichte der Klager (Diplo-
mand) eine Klage auf Auskunft, Rechnungsle-
gung und Zahlung einer angemessenen Vergu-
tung ein.

www.patguard.de Seite 7
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Die Klage war erstinstanzlich erfolgreich fiir den
Zeitraum ab Dezember 2012 (Ablauf der Frist
fur die Inanspruchnahme durch die Beklagte).

Mit der Berufung verfolgte der Klager die Aus-
kunftspflicht auch flir den Zeitraum ab Fertig-
stellung der Diplomarbeit und entsprechender
Kenntnisnahme der Diplomarbeit durch den
Beklagten Ende November 2007.

Das OLG Minchen bestatigte die Rechtspre-
chung des BGH zum vorldaufigen Verglitungsan-
spruch ab Benutzung der Erfindung bereits vor
dem Zeitpunkt der Patenterteilung.

Das aufgrund des Beschwerdeverfahrens beste-
hende Patentversagungsrisiko hat das OLG
Mlnchen hierbei als nicht maBgeblich fir die
Bezahlung der Vergitung angesehen, mit Aus-

Fazit:

nahme allenfalls des Vorliegens eines ganz be-
sonderes schwerwiegenden Versagungsrisikos,
was im zu entscheidenden Fall allerdings nicht
gegeben war.

Da aufgrund einer Power-Point-Prasentation die
Beklagte jeweils im November 2007 Kenntnis
von der Erfindung erlangte, waren die vorlaufi-
gen Benutzungshandlungen zu bertlicksichtigen,
da die Beklagte jedenfalls seit dem Jahr 2010
im Rahmen der Herstellung des Airbus A350 die
Erfindung genutzt hat.

Nach Auffassung des OLG Miinchen haben diese
Nutzungen den Anspruch auf angemessene
Vergitung mitbestimmt, so dass die Auskunft
auch auf diesen Zeitraum, d.h. auch Dezember
2007 zu erstrecken war. Dies gilt naturlich dann
auch fur die Zahlung des Schadensersatzes.

Kenntnisse an der Erfindung eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber, die dieser ggf. auch bereits
weit vor der Meldung der Erfindung, erfahren hat und die in eine darauffolgende Nutzung einflieBen,
bestimmen bereits die Falligkeit fir die Zahlung einer angemessenen Vergtitung an den Erfinder vor
der eigentlichen Meldung, namlich bereits ab Kenntniserlangung.

OLG Miinchen, Urteil vom 14.09.2017
Az.: 6 U 38/16
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis
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Inwieweit muss ein Patentinhaber im Verletzungsverfahren Aussagen gegen
sich gelten lassen, die er selbst im Rechtsbestiandigkeitsverfahren getroffen

hat?

In einem vor dem OLG Dusseldorf verhandelten
Fall, ein Patent mit dem Titel ,Rauchartikel mit
verringerter Entziindungsneigung" betreffend,
ist wieder mal die Besonderheit des deutschen
Patentsystems zu erkennen, bei dem die
Rechtsbestandigkeit und die Verletzung unab-
héngig voneinander behandelt werden.

In der noch recht jungen Entscheidung ,Kreuz-
gestéange" war es der Bundesgerichtshof selbst,
der zunachst im Nichtigkeitsverfahren und dann
im Verletzungsverfahren einen in einem Pa-
tentanspruch auftauchenden Begriff auf zwei
verschiedene Weisen auslegte. Der Leitzsatz
des Bundesgerichthofs aus dem Jahre 2015 -
BGH X ZR 103/13 - Kreuzgestange lautete
dementsprechend: Das Verletzungsgericht hat
das Klagepatent selbststandig auszulegen und
ist weder rechtlich noch tatsachlich an die Aus-
legung durch den Bundesgerichtshof in einem
das Klagepatent betreffenden Patentnichtig-
keitsverfahren gebunden.

In der Entscheidung ,Rauchartikel mit verrin-
gerter Entziindungsneigung" sieht man nun,

dass auch der Patentinhaber in durchaus zulas-
siger Weise im Einspruchsverfahren zundchst
eine sehr enge Auslegung und im Nichtigkeits-
verfahren dann eine sehr breite Auslegung des-
selben Begriffes wahlen kann.

In dem vorliegenden Fall wurde das europai-
sche Patent EP 1 482 815 im Jahre 2009 erteilt
und nach einem Einspruch im Jahre 2014 in
eingeschranktem Umfang aufrechterhalten. Das
Patent betrifft eine Papierumhillung fir einen
Rauchartikel, die den Rauchartikel mit verrin-
gerten Entzindungsneigungscharakteristika
ausstattet, das heiBt, dass der Rauchartikel im
Gefahrenfall von selbst verlischt. Derartige Zi-
garettenumhillungen werden als ,low ignition
property paper" bezeichnet. Die Papierumhl-
lung hat einen wesentlichen Einfluss auf die
Schwelcharakteristik der Zigarette, denn sie
reguliert die Menge an Sauerstoff, die zur glu-
henden Tabakkohle in der Zigarette gelangt. Im
Zusammenhang mit dem Stand der Technik
beschreibt das Patent bekannte Lésungen, wo-
bei das die Zigarette umhillende Papier mit
einer filmbildenden L6ésung zum Verringern der
Durchlassigkeit flir Sauerstoff behandelt worden
ist, um damit die Brennrate zu steuern. Wah-
rend der Produktion musste das Material, das
den didnnen Film bildet, in der Form einer ,L6-
sung" aufgebracht werden.

Wahrend des Einspruchsverfahrens argumen-
tierte die Patentinhaberin, dass der Begriff ,L6-
sung" keine ,Suspensionen™ umfasst, um sich
vom Stand der Technik abzugrenzen. Das OLG
entschied nun im Verletzungsverfahren jedoch,
dass der Begriff ,Suspensionen™ aus der Sicht
des Durchschnittsfachmanns dem Wortsinn
nach sehr wohl unter den Begriff ,Lésung" fallt.
Da im Einspruchsverfahren vor dem Europai-
schen Patentamt keine eine Begutachtung er-
setzende Erkenntnis zum Begriff ,Losung" zu
entnehmen war, musste das OLG ein Sachver-
standigengutachten einholen. Die Ergebnisse
des Sachverstandigengutachtens bildeten dem-
entsprechend auch die Entscheidungsgrundlage,
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und zwar unabhdngig davon, ob sie mit der
Auffassung des Europdischen Patentamts in
Ubereinstimmung steht oder nicht.

Das OLG bestdtigte damit, dass AuBerungen
des Patentinhabers im Einspruchs- oder Nich-
tigkeitsverfahren nur dann mehr als eine indizi-
elle Bedeutung haben, wenn sie

1. schutzbeschrankend und fir die Auf-
rechterhaltung des Patents grundlegend waren
und

2. gegenlUber dem gleichen Gegner getatigt
wurden.

Die spatere Erhebung einer Verletzungsklage
gegen jemanden, der am Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren beteiligt war, wegen einer
von der schutzbereichsbeschrankenden Erkla-
rung erfassten Ausflihrungsform ware ein treu-
widriges Verhalten, gegenliber jedem anderen
kann das Patent aber in vollem Umfang durch-
gesetzt werden.

Obwohl die Entscheidung ,Rauchartikel mit ver-
ringerter Entziindungsneigung" bestatigt, dass
der Patentinhaber durch Erkldarungen im
Rechtsbestandigkeitsverfahren nur demselben
Gegner gegeniber gebunden ist, und dass
zweifelsfrei eine Kausalitdt zwischen der vom
Patentinhaber angefiihrten einschrankenden
Auslegung des betreffenden Merkmals im Pa-
tentanspruch und ein damit verbundener Ver-
zicht auf eine oder mehrere mdgliche Ausfiih-
rungsformen vorliegen muss, sollte der Patent-
inhaber im deutschen Verfahren weiterhin vor-
sichtig damit sein, welche Aussagen wahrend
des Erteilungsverfahrens getroffen werden. Ins-
besondere sollte es der Patentinhaber vermei-
den, eindeutige Erklédrungen abzugeben, die
den Schutzgegenstand in Bezug auf mdogliche
Verletzungsverfahren spater beschranken kénn-
ten.
OLG Disseldorf Urteil vom 20.12.2017
Az.: I-2 U 39/16
Dipl.-Phys. Thorsten Brintjen (PA)

Inhaltsverzeichnis
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MARKENRECHT

Reicht eine Markenbenutzung nur in Deutschland fiir eine rechtserhebliche
Benutzung einer Unionsmarke in der Europaischen Union

Zur Fallgestaltung:

Die unten abgebildete Marke KONRAD als Logo
wurde in Deutschland fir die Dienstleistung
~Wartung und Reparatur von Fahrzeugen" als
Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingetragen. Dagegen hat die Inhaberin der
alteren Unionsmarke CONRAD Widerspruch ein-
gelegt.

KONRAD ™

AUTO - TEILE - TECHNIK

Erstinstanzlich wurde der Widerspruch zurick-
gewiesen, da nach Auffassung des Patent- und
Markenamts nur eine Benutzung in Deutschland
glaubhaft gemacht worden sei, dies jedoch fir
die Benutzung einer Unionsmarke in einem ein-
zigen Land der EU nicht ausreichen wirde. Zu-
dem sei die Widerspruchsmarke nur firmenma-
Big, unter anderem zur Bezeichnung des Onli-
ne-Shops der Inhaberin der Widerspruchsmarke
benutzt worden.

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts
(Beschwerdeinstanz) steht die Benutzung der
Widerspruchsmarke in nur einem einzigen Land
der Europdischen Union der Anerkennung der
rechtserhaltenden Benutzung in der Union nicht
entgegen, da nach Auffassung des EuGH die

Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaa-
ten auBer Betracht zu lassen sind. Nach Auffas-
sung des Bundespatentgerichts stellt die glaub-
haft gemachte Benutzung der Widerspruchs-
marke im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land jedoch einen erheblichen Teil der Europai-
schen Union dar. Zudem betreibt die Wider-
sprechende neben ihren Filialen in Deutschland
auch die Online-Verkaufsplattform
+~wWww.conrad.com®, die durch Interessenten
einer Vielzahl von Mitgliedsstaaten der Union
abgerufen werden kann. Insoweit stellt die Be-
nutzung einer Unionsmarke nur in Deutschland
eine Benutzung in einem erheblichen Teil der
Europaischen Union dar, was ausreicht.

Fir die Benutzung der Dienstleistungen ist es
im Ubrigen ausreichend, dass die Wider-
spruchsmarke in den Katalogen bzw. im Online-
Shop der Widersprechenden abgebildet wurde,
da naturgemaB bei Dienstleistungen eine kor-
perliche Verbindung zwischen Marke und der
Dienstleistung anders als im Falle von Waren
nicht moglich ist.

BPatG, Beschluss vom 06.09.2017
Az. 28 W (pat) 514/17
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis
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Die berithmten drei Adidas-Streifen auf einem Sportschuh (Anspriiche aus

Markenrecht - Unionsbildmarke)

Die Klagerin war Inhaberin einer Unionsbild-
marke flir den nachfolgend abgedruckten
Sportschuh (Schuhwaren) mit dem fir Adidas
typischen 3-Streifen-Muster, wobei die Unions-
marke eine Prioritdt vom 3. November 2003
beansprucht hat.

Aus dieser Unionsmarke wurde geklagt gegen
Sportschuhe, die im Folgenden wiedergegeben
sind und seitens der Beklagten in ihren Online-
Stores entsprechend beworben wurden.

Die Beklagte war Inhaberin verschiedener Bild-
marken einschlieBlich der im Folgenden einge-
blendeten Unionsmarke, die eine Prioritdt vom
31. Oktober 2003 beanspruchte.

D.h., diese Bildmarke hatte eine um einen Mo-
nat glinstigere Unionsprioritdt als die Bildmarke
mit den drei Streifen.

Das OLG Koéln erkannte auf eine Verletzung der
Unionsmarke der Klagerin, insbesondere Scha-
densersatzpflicht, weshalb die Beklagte in die
Revision zum BGH ging, die allerdings ebenfalls
erfolglos blieb.

Aufgrund der Aufmachung der Sportschuhe war
an sich klar, dass der BGH auf eine Verwechs-
lungsgefahr abgestellt hat. Insoweit kam es
dann letztendlich auf die um einen Monat bes-
sere Prioritat der Unionsmarke der Beklagten
nicht an.

Dies deswegen, weil die von der Beklagten in
Anspruch genommene altere Prioritat ihrer Uni-
onsmarke keine rechtserhaltende Benutzung
der Sportschuhe mit den drei Streifen entspre-
chend der Werbung der Beklagten darstellte.

Wie sich aus den oben eingeblendeten Darstel-
lungen der Sportschuhe der Beklagten und der
Unionsmarke der Beklagten ergibt, zeichnet
sich die Unionsmarke nur durch einen Streifen
aus, nicht jedoch durch drei Streifen, weswegen
eine rechtserhaltende Benutzung der ebenfalls
mit drei Streifen versehenen Schuhe der Be-
klagten verneint wurde. Nicht behandelt wurden
hier im Ubrigen mégliche Anspriiche von Adidas
aufgrund UWG-Rechts.

BGH Urteil vom 09.11.2017
Az.: 1ZR 110/16
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis
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Inlandsbezug einer an auslandische Kunden gerichteten Internet-
Markenbenutzung
In einem interessanten Urteil vom Hierbei hat der BGH vorausgeschickt, dass nicht

09.11.2017 hat sich der Bundesgerichtshof
(BGH) damit befasst, in wieweit eine Be-
nutzung einer Marke auf einer Internetsei-
te, die vorrangig an ausldndische Markte
gerichtet ist, in wirtschaftlich relevanter
Weise in Inland hinein wirkt, sodass dar-
aus eine Markenrechtsverletzung einer im
Inland registrierten Marke resultiert.

Geklagt wurde aus der deutschen Wortmarke
RESISTOGRAPH, eingetragen flr spezielle
Mess- und Priifgerate, und zwar gegen die Ver-
wendung derselben Bezeichnung durch mehrere
Beklagte flr vergleichbare Waren.

Die Beklagten hatten die entsprechenden Gera-
te auf einer Internetseite prasentiert, die primar
an auslandische Verkehrskreise gerichtet war
und von einer amerikanischen Tochtergesell-
schaft der Beklagten gefiihrt wird. Auf der In-
ternetseite wird die Bezeichnung RESISTO-
GRAPH verwendet, wobei es sich um eine ame-
rikanisch-englische Webseite mit Preisen in US-
Dollar handelt, sodass der BGH sich mit der
Frage auseinandersetzen musste, in wieweit
eine wirtschaftlich relevante Inlandshandlung
aus diesem Internetauftritt abgeleitet werden
kann, der eine Verletzung einer deutschen Mar-
ke bedeuten kdnnte.

Der Bundesgerichtshof kam zum Schluss, dass
die Internetseite einen entsprechenden In-
landsbezug aufweisen wirde, der fir eine Mar-
kenverletzung in Deutschland erforderlich ware.

Unstreitig ist der Umstand, dass verletzende
Benutzungshandlungen im Inland durch das
deutsche Markengesetz verboten sind, wobei im
vorliegenden Fall das beanstandete Verhalten
mit Schwerpunkt im Ausland aufgrund des In-
ternetauftritts stattgefunden hat, sodass es
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs be-
sondere Feststellungen bedarf, in wieweit eine
relevante Verletzungshandlung auch im Inland
vorliegt.

jedes im Inland abrufbare Internetangebot ei-
nen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug
(commercial effect) aufweisen miuisse. Aller-
dings ist es objektiv schwierig, zu entscheiden,
wann ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug
bei einer vorrangig auf das Ausland gerichteten
Internetseite vorliegt. Somit bedarf es einer
Prifung des Einzelfalls und einer Gesamtabwa-
gung der Umstande, um die Frage eines In-
landsbezugs zu beantworten.

Hierbei kommt der BGH zum Ergebnis, dass im
vorliegenden Fall gleichzeitig mehrere Merkmale
vorliegen, die einen ausreichenden wettbewerb-
lich relevanten Inlandsbezug bejahen kénnen.

Hierbei hat der BGH klargestellt, dass ein mdg-
licher Aufruf der Internetseite durch englisch-
sprachige Interessenten in Deutschland flr sich
kein relevantes Kriterium fir die Gesamtabwa-
gung ware.

Im Anschluss daran setzt sich der BGH mit der
Frage auseinander, in wieweit die Verwendung
des Wortes RESISTOGRAPH als Metatag auf der
betroffen Internetseite den erforderlichen In-
landsbezug begriinden kann. Metatags sind
Informationen im Quelltext einer Internetseite,
die als Schllisselworter vom Betreiber einer In-
ternetseite eingegeben werden, um das Auffin-
den durch eine Suchmaschine zu ermdglichen.
Hierin sieht der BGH nur insoweit ein relevantes
Kriterium fiir die Annahme eines Inlandsbezugs,
wenn es sich hierbei um einen vom Betreiber
der Internetseite beeinflussbaren Umstand
handeln wirde. Diese Frage hat der BGH aber
aus weiten Griinden dahingestellt lassen, da
weitere Merkmale bei der Internetseite vorla-
gen, die letztendlich zum Inlandsbezug gefiihrt
haben.

Zum einen weist die Internetseite klar erkenn-
bar eine deutsche Fahne auf und wird auch auf
eine der Beklagten mit Sitz in Deutschland als
~Manufacturer/Head Office" geworben. Zudem
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ergibt sich aus dem Internetauftritt, dass als
Kontakt flir ,Germany" die deutsche Webseite
(.de) der amerikanischen Seitenbetreiberin
verwiesen wird. Zudem wurde unter der Rubrik
~Upcoming dates" flir deutsche Fachmessen
und -seminare geworben und zwar in deutscher
Sprache.

Hierbei stellt der BGH fest, dass diese Merkmale
alleine flr sich nicht einen Inlandsbezug be-
grinden wirden, allerdings der Umstand, dass
diese Merkmale im vorliegenden Fall gleichzeitig
vorliegen.

Im Ergebnis hat dies dazu gefiihrt, dass dieser
Internetauftritt, wenngleich an auslandische
Kreise gerichtet, einen relevanten Inlandsbezug
aufweist, mithin eine Verletzung der deutschen
Marke RESISTOGRAPH der Klagerin vorliegt.

Urteil BGH vom 09.11.2017
Az. 1 ZR 134/16
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis
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Mangelnde ernsthafte Benutzung einer Klagemarke

Eine tschechische Gesellschaft und Inhaberin
der IR-Marke REVOLT, eingetragen flr mineral-
reiche Wasser und andere alkoholfreie Getran-
ke; Fruchtgetranke und dergleichen mit Priori-
tat vom 20. August 2010 und Schutzerstre-
ckung auf die EU hat auf Basis der EU-Marke
(Erstreckung) Klage beim LG Dusseldorf gegen
ein US-Unternehmen erhoben, wobei sich die
Klage gegen die Benutzung der Bezeichnung
ROCKST*R REVOLT flir Energydrinks richtet. Die
fir den Vertrieb verantwortliche US-Firma und
Beklagte hat am 28. Februar 2016 diese Be-
zeichnung als Unionsmarke flir Energiegetranke
angemeldet. Hiergegen hat die Klagerin am
6. Juni 2016 Widerspruch eingelegt. Die Beklag-
te hat seinerseits beim EUIPO Ldschungsantrag
gegen die Schutzerstreckung der Klagemarke
auf die EU wegen Verfalls infolge mangelnder
ernsthafter Benutzung erhoben (Artikel 127
Absatz 3 UMV).

Zur Benutzung der Klagemarke REVOLT trug
die Klagerin vor, dass ihre Lizenznehmerin zwi-
schen Februar und September 2016 mit der
Klagemarke gekennzeichnete Energydrinks in
der Tschechischen Republik, in der Slowakei
und nach Deutschland vertrieben hat und zwi-
schen September 2016 und Februar 2017 die
Getranke auch in die Niederlande, Italien ver-
trieben und in der Tschechischen Republik be-
nutzt wurde. Dabei wurde fiir die Benutzung ein
Vertrieb von 5.856 verkauften Flaschen in funf
EU-Mitgliedstaaten im Jahre 2016 geltend ge-
macht mit einem Gesamtverkaufspreis von
EUR 5.978,47.

Da die Verletzungsklage erst nach Ablauf der
Benutzungsschonfrist am 06.09.2016 erhoben
wurde, musste die Klagerin eine ernsthafte
rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke
darlegen. Hier kam das LG Dusseldorf allerdings
zum Schluss, dass flir eine ernsthafte Benut-
zung eine mengenmafig gréBere Verwendung
als knapp 6.000 Flaschen mit einem Gesamt-
preis von ca. € 6.000,00 erforderlich gewesen
ware. Zudem handelt es sich bei Getrankefla-
schen mit einem Einzelverkaufspreis von circa
EUR 0,80 pro Flasche nicht um hochpreisige
Luxusglter, wo moglicherweise auch der Ver-
kauf einer geringeren Menge als ernsthafte Be-
nutzung hatte angesehen werden kénnen.

Auch unter Bericksichtigung der GroBe des
Unternehmens der Klagerin muss die Menge
von 5.856 verkauften Flaschen in finf EU-
Mitgliedsstaaten als zu gering angesehen wer-
den, sodass trotz des geltend gemachten Wer-
beaufwands durch die Klagerin das Landgericht
Dusseldorf zum Schluss kam, dass die Benut-
zungshandlungen alleine dem Zweck dienten,
dem drohenden Verfall der Marke wegen feh-
lender ernsthafter Benutzung zu entgehen.

Hierbei hat das LG Disseldorf durchaus in Be-
tracht gezogen, dass auch andere Faktoren, wie
der Werbeaufwand, fir die ernsthafte Benut-
zung berticksichtigt werden missten, jedoch die
geringe Anzahl an verkaufter Produkte ganz
einfach flr eine ernsthafte Benutzungshandlung
nicht ausreicht.

Urteil LG Dusseldorf vom 28.03.2018
AZ: 2a O 313/16
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)
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DATING BRACELET nicht eintragbar

Sachverhalt: Der Anmelder wollte die Wort-
/Bildmarke, welche nachfolgend dargestellt ist,
als EU-Marke fir Waren und Dienstleistungen
der Klassen 09, 41, 42 und 45, vorwiegend im
Bereich elektronische Armbander und Dating-
Anwendungen registrieren.

&J3 Dating Bracelet

Allerdings wies nach dem EU-Markenamt auch
das Gericht der Europaischen Union die Mar-
kenanmeldung als nicht eintragbar wegen feh-
lender Unterscheidungskraft und Beschrei-
bungseignung zurlick. Das Gericht fihrte hierzu
in seiner Begriindung wie folgt aus: Die Wort-
bestandteile der Marke ,DATING BRACELET"
stellten einen englischen Ausdruck dar, weshalb
der relevante Verkehr das englischsprachige
Publikum der EU (Irland, Malta und das Verei-
nigte Konigreich) sei. Die Zusammensetzung
~DATING BRACELET" beziehe sich auf einen
+Armreif zum Daten™ oder ,einen Armreif, der
flr das Vereinbaren von Dates verwendet wird".
Insbesondere sei nachgewiesen, dass die Wort-
folge im Handel ein existierendes elektronisches

Gerat bezeichne, das um das Armgelenk getra-
gen wird und Software enthalt, die im Auffinden
eines Partners assistiert. Daher sei die Wortfol-
ge ,DATING BRACELET" fir die Waren und
Dienstleistungen der angemeldeten Marke be-
schreibend und nicht eintragbar. Bezeichnend
an dieser Entscheidung aber ist, dass das Ge-
richt das Bildelement nicht als ausreichend an-
gesehen hat, die Eintragungshindernisse zu
Uberwinden. Denn dieses zeige zwei ineinander
verschweifte Herzen, die lediglich die Bedeu-
tung der Wortfolge betone.

Aus unserer Sicht ist diese Beurteilung viel zu
restriktiv, da die Marke aufgrund der besonde-
ren grafischen Gestaltung der Herzen, d. h.
deren individuell verwobenen Anordnung in ho-
rizontaler Ebene und der Tatsache, dass die
Herzen nicht auf dem ersten Blick als zwei Her-
zen erkennbar sind, einen individuellen, ein-
pragsamen Eindruck beim relevanten Verkehr
hinterlasst, der unseres Erachtens lber die Ein-
tragungshindernisse hinwegflhrt.

Urteil EuG vom 20.03.2018
AZ: T-272/17
BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)
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URHEBERRECHT/WETTBEWERBSRECHT

Aktivilegitimation eines ausschlieBlichen Lizenznehmers im Falle einer

Schutzrechtsverletzung

Der Gegenstand des Patentlizenzvertrags ist die
Einrdumung einer Lizenz, das heiBt eines Be-
nutzungsrechts an einem Schutzrecht. Das am
Patent eingeraumte Nutzungsrecht kann in der
Herstellung und im Vertrieb jeweils nicht-
ausschlieBlich oder ausschlieBlich sein. Im ers-
ten Fall darf der Patentinhaber weitere Lizenzen
vergeben und den lizensierten Gegenstand auch
selbst fertigen. Im zweiten Fall muss erklart
werden, welche Bedeutung die AusschlieBlich-
keit haben soll.

Der Lizenznehmer eines Patents hat grundsatz-
lich jedenfalls nur dann rechtlich eine Méglich-
keit, aus einem Patent gegen potenzielle Pa-
tentverletzer vorzugehen, wenn er Uber eine
ausschlieBliche Lizenz verfligt. Nur in diesem
Fall gewahrt die Lizenz neben dem positiven
Benutzungsrecht auch uneingeschrankt ein ne-
gatives Verbietungsrecht.

Das OLG hatte nun einen Fall zu verhandeln,
bei dem eine ausschlieBliche Lizenznehmerin
gegen einen Patentverletzer vorgegangen war.
Da der Patentverletzer die Aktivlegitimation der
ausschlieBlichen Lizenznehmerin infrage stellte,
musste das OLG im Lizenzvertrag prifen, ob die
Lizenznehmerin tatsachlich Uber eine aus-
schlieBliche Lizenz verflige. Im Lizenzvertrag
war es der Patentinhaberin erlaubt, unter be-
stimmten Bedingungen weitere Lizenzen zu
vergeben. Allerdings war die Berechtigung der
Vergabe weiterer Lizenzen an zwei Bedingun-
gen geknlpft, namlich erstens an eine nicht

Fazit:

rechtzeitige Zahlung der Lizenzgebiihr seitens
der Lizenznehmerin und zweitens daran, dass
auch nach In-Verzug-Setzung per Einschreiben
keine Zahlung erfolgt.

Das OLG erkannte, dass aus dem Auslibungs-
recht allein jedoch nicht folge, ob bzw. dass die
Patentinhaberin von dem ihr zustehenden Recht
auch tatsachlich Gebrauch gemacht und mit
einem Dritten einen weiteren Lizenzvertrag ab-
geschlossen habe. Nur wenn dies tatsachlich
geschehe, wirde das der Lizenznehmerin ge-
wahrte uneingeschrankte positive Benutzungs-
und negative Verbietungsrecht eingeschrankt.

In dieser Hinsicht treffe den Patentverletzer,
der die Aktivlegitimation anzweifelt, eine Darle-
gungs- und Beweislast, weil er aus dem Bestrei-
ten der Aktivlegitimation flir sich glnstige Fol-
gen ableiten wolle. Der Patentverletzer kénne
sich dabei auch nicht auf sein Nichtwissen beru-
fen, sondern musse tatsachlich Beweise vorle-
gen, dass diese Bedingungen eingetreten seien.

Im vorliegenden Fall war auBerdem die Lizenz-
nehmerin ihrer obliegenden sekundaren Darle-
gungslast bezilglich der in ihrer Sphare liegen-
den Tatsachen nachgekommen und hatte Kon-
toausziige vorgelegt, die die Zahlungseingange
der Lizenznehmerin in Bezug auf die Lizenzge-
bihr nachwiesen. Ein Zahlungsverzug war hier-
nach zu keinem Zeitpunkt eingetreten. Somit
fuhrte dieser Angriff ins Leere.

Bei der Formulierung von Lizenzvertragen ist darauf zu achten, dass deutlich hervorgeht, welche Art von
Lizenz vorliegt, damit im Verletzungsfall der Einwand der mangelnden Aktivlegitimation nicht im Raum
stehen kann. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Bedingungen, unter denen eine weitere Lizenz ver-
geben werden kann, klar und deutlich definiert werden, da sich hier Fallstricke ergeben kénnen.

OLG Dusseldorf vom 22.02.2018
Az.: I-15 U 102/16
Dipl.-Phys. Thorsten Briintjen (PA)
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OLG Frankfurt a. M.: Reisewecker - Vertrieb unter verschiedenen Handels-
marken kann wettbewerbliche Eigenart zerstoren!

Die Klagerin konstruierte und gestaltete einen
Reisewecker, den sie in einer Menge von Uber
40.000 Stick an einen Discounter in Deutsch-
land lieferte. Der Discounter verkaufte den We-
cker der Klagerin im niedrigen Preissegment
unter einer Eigenmarken an den Endkunden,
die auf dem Ziffernblatt der Uhr angebracht
war.

Die Klagerin belieferte weiter ein drittes Unter-
nehmen mit ihrem Wecker, das diesen ebenfalls
unter zwei Eigenmarken, auf dem Ziffernblatt
positioniert, verkaufte.

Die Beklagte vertrieb an denselben Discounter
auch einen Wecker, der die Merkmale des We-
ckers der Klagerin nahezu identisch Gdbernahm.
Der Discounter verkaufte den Wecker unter
derselben Eigenmarke weiter, wie den der Kla-
gerin, wobei auch hier das Zeichen auf dem
Ziffernblatt wie unten abgebildet angebracht
war.

Die Klagerin sah hier eine wettbewerbswidrige
Nachahmung nach 84 Nr. 3 UWG verwirklicht
und nahm die Beklagte u. a. auf Unterlassung
in Anspruch. (Sachverhalt erheblich gekirzt,
rechtliche Ausflihrungen auf den Tatbestand
des §4 Nr. 3 fokussiert).

Die Berufungsinstanz hat das Urteil erster In-
stanz bestatigt, die Klage wurde abgewiesen.

Das Anbieten einer Nachahmung kann nach
84 Nr. 3 UWG wettbewerbswidrig sein, wenn
das nachgeahmte Produkt wettbewerbliche Ei-
genart aufweist und besondere Umstande - wie
eine vermeidbare Tduschung Uber die betriebli-
che Herkunft oder eine unangemessene Beein-
trachtigung oder Ausnutzung der Wertschat-
zung des nachgeahmten Produktes - hinzutre-
ten, aus denen die Unlauterkeit folgt. Wettbe-
werbliche Eigenart liegt vor, wenn die konkrete
Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines
Produktes geeignet sind, die interessierten Ver-
kehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder
seine Besonderheiten hinzuweisen.

Dem OLG Frankfurt erschienen die pragenden
Gestaltungsmerkmale des Weckers der Klagerin
grundsatzlich geeignet, von Haus aus zumin-
dest eine geringe wettbewerbliche Eigenart zu
begriinden. Die wettbewerbliche Eigenart wurde
abschlieBend dennoch abgelehnt, weil die Origi-
nalgestaltung der Klagerin in Deutschland in
groBem Umfang unter verschiedenen Marken
vertrieben wurde:

Eine wettbewerbliche Eigenart sei zu verneinen,
wenn der angesprochene Verkehr die pragen-
den Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses
nicht (mehr) einem bestimmten Hersteller oder
einer bestimmten Ware zuordnen kénne. Dies
sei der Fall, wenn ein- und dasselbe Produkt in
groBem Umfang von verschiedenen Unterneh-
men jeweils unter eigener Kennzeichnung ver-
trieben wird. FlUr die wettbewerbliche Eigenart
komme es zwar nicht darauf an, ob der Verkehr
den Hersteller der Ware namentlich kenne. Er-
forderlich sei aber, dass der Verkehr annehme,
die Ware stamme von einem bestimmten Her-
steller, wie auch immer dieser heiBen moge,
oder sei von einem mit diesem verbundenen
Unternehmen in den Verkehr gebracht. Der
Vertrieb unter verschiedenen Kennzeichen
stiinden einer solchen Herkunftsvorstellung al-
lerdings nur dann entgegen, wenn sie vom Ver-
kehr als Herstellermarken und nicht nur als
Handelsmarken angesehen wiirden.
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Obwohl es sich bei den verwendeten Kennzei-
chen rein rechtlich um Handelsmarken des Dis-
counters und des weiteren Dritthandlers - als
nicht herstellende Unternehmen - handelte,
seien die Kunden hier von einem Hersteller-
kennzeichen ausgegangen: Aufgrund der Erfah-
rung des Durchschnittsverbrauchers befinde
sich an der deutlich sichtbaren Stelle auf dem
Ziffernblatt regelmaBig die Herstellermarke.

Nach den Ausfiihrungen des OLG Frankfurt
kdnnte etwas anderes gelten, wenn der Ver-
braucher aufgrund besonderer Umstdnde von
der Marke eines Handelskonzerns ausgehen
musste, da beispielsweise warengruppeniber-
greifend fur eine Vielzahl unterschiedlichster
Produkte der jeweiligen Handelskette die jewei-
lige Marke benutzt werde und dem Verkehr ent-
sprechend haufig in den Markten der betreffen-
den Kette begegnen wiirden. Dafilir sah das
Gericht jedoch keine Anhaltspunkte.

Letztlich wurde auch verneint, dass der Ver-
braucher aufgrund des niedrigen Preises hatte
erkennen kénnen, dass es sich nicht um ,Mar-
kenware", sondern um ein unter einer Han-
delsmarke vertriebenes Produkt handeln musse.
Eine solche Annahme wiirde voraussetzen, dass
der Verkehr davon ausgehe, Hersteller ,billiger"
Produkte wirden keine eigenen Marken ver-
wenden. Dieser Erfahrungssatz wurde seitens
des Senats nicht bejaht.

Im Ubrigen wére der Anspruch verjahrt gewe-
sen. Weitere Anspruchsgrundlagen aus UWG
wurden verneint.

OLG Frankfurt a. M, Urteil vom 23.11.2017
Az.: 6 U 224/16
Sabine Rohler (RAin)
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BGH: TiegelgroBe - Wann liegt eine wettbewerbswidrige Mogelpackung vor?

Die Beklagte im gegenstaéndlichen Verfahren
vertreibt kosmetische Hautpflegeprodukte. Zu
ihrem Sortiment zahlen unter anderem eine
Tages- und eine Nachtcreme fiir das Gesicht,
die sie im Jahr 2013 jeweils fir ca. 10 EUR an
den Endverbraucher verkaufte. Beide Cremes
wurden jeweils in einer Umverpackung, die
7 cm hoch war, vertrieben, in der auf Hohe von
3 cm ein Boden aus Pappe wie ein Podest ein-
gezogen war. Auf diesem Podest stand ein 4 cm
hoher, rund ausgeformter Tiegel, der die Creme
in einer Menge von 50 ml enthielt. Diese Full-
menge des Tiegels war auf der Verpackungsun-
terseite zutreffend mit 50 ml angegeben. Auf
der rechten Seite der Umverpackung befand
sich auBerdem eine fotorealistische Abbildung
des Cremetiegels in dessen natirlicher GroBe
mit dem Hinweis ,Diese Produktabbildung ent-
spricht der OriginalgréBe®.

' [
O\l!\i -

- i - Sy
iy piY
=rEm e _—
=
A | YITA
@ Vi - mmoma | g 3
it - SR
_.‘.-:‘- ——————

Die Klagerin sah in der geschilderten Verpa-
ckung den Verkauf einer Mogelpackung, die
sowohl gegen §7 Abs. 2 Eichgesetz (Geltung bis
31.12.2014) und 43 II Mess- und Eichgesetz
(Geltung ab 01.01.2015) sowie gegen das Irre-
filhrungsverbot gemaB §5 Abs. 1 UWG versto-
Be. Sie hat daher die Beklagte u. a. auf Unter-
lassung in Anspruch genommen.

Ein VerstoB gegen §7 Abs. 2 EichG und
843 Abs. MesskEG, die das Vortduschen einer
bestimmten Flllmenge zum Gegenstand haben,
war bereits gemaB der Ausfuhrungen in der
Berufungsinstanz nicht gegeben. Es kdénne nicht
festgestellt werden, dass der Verkehr in einer
groBeren Verpackung stets auch eine gréBere
Flallmenge erwarte.

Im Gegensatz zur Berufungsinstanz verneinte
der BGH jedoch auch einen VerstoB gegen das
Irrefihrungsverbot gemaB §5 Abs. 1 UWG. Da-
nach handelt derjenige unlauter, der eine irre-
fihrende geschaftliche Handlung vornimmt, die
geeignet ist, den Verbraucher zu einer ge-
schaftlichen Handlung zu veranlassen, die er
andernfalls nicht getroffen hadtte. Der BGH sah
hier weder eine irrefihrende Fehlvorstellung
begriindet, noch die notwendige Relevanz der
geschaftlichen Handlung zur Veranlassung einer
Handlung.

Irrefiihrend ist eine geschaftliche Handlung,
wenn der Verbraucher einen anderen Eindruck
gewinnt, als dies der Wirklichkeit entspricht. Flr
die Frage, wie eine Werbung verstanden wird,
ist die Sichtweise des durchschnittlich infor-
mierten Verbrauchers maBgebend, der einer
Werbung die der Situation angemessene Auf-
merksamkeit entgegenbringt. Der Grad der
Aufmerksamkeit ist von der jeweiligen Situation
und vor allem von der Bedeutung abhé&ngig, die
die beworbenen Waren fir ihn haben. Bei ge-
ringwertigen Gegenstanden des taglichen Be-
darfs oder beim ersten Durchblattern von Wer-
bebeilagen ist seine Aufmerksamkeit regelma-
Big eher gering, so dass er die Werbung nur
flichtig zur Kenntnis nehmen wird. Dagegen
wird der Verbraucher einer Angabe mit situati-
onsadaquat gesteigerter Aufmerksamkeit zur
Kenntnisnehmen, wenn er fir die angebotenen
Produkte einen erheblichen Preis zahlen muss.
Weiter ist erheblich die Art und Bedeutung der
angebotenen Produkte. Geht es um Produkte
wie Lebensmittel, bei denen der Verbraucher
seine Kaufentscheidung regelmaBig auch von
ihrer Zusammensetzung abhd@ngig macht, ist
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davon auszugehen, dass er nicht nur die Vor-
derseite einer Packung, sondern auch die an
anderer Stelle angebrachten Verzeichnisse Uber
die Inhaltsstoffe wahrnehmen wird.

Entsprechendes gelte flir Gesichtscremes, bei
denen die naheren Angaben zur Zusammenset-
zung fir den Verbraucher regelmaBig von Inte-
resse seien. Die relevante Gruppe von Verbrau-
chern werde daher nicht nur die Vorderseite der
Umverpackung wahrnehmen, sondern auch die
Seitenansicht studieren und dabei die platzierte
Abbildung des Tiegels und den Hinweis auf die
OriginalgréBe wahrnehmen.

Die Relevanz der geschaftlichen Handlung fur
die Verbraucherentscheidung wurde vom BGH
ebenfalls verneint. Die Vorinstanz hatte die Re-
levanz damit begriindet, dass der Verkehr bei
groBeren Verpackungen entsprechend groBere
Tiegel erwarte, die haptische und optische
Rickschlisse auf die Wertigkeit und Qualitat
des Produktes selbst zulieBe und daher Einfluss
auf die Kaufentscheidung habe. Der BGH sah
jedoch diesbeziiglich die geschaftliche Relevanz
als nicht nachvollziehbar begriindet an.

BGH, Urteil vom 11.10.2017
Az.: 1 ZR 78/16
Sabine Rohler (RAin)
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Darf in Werbungen auf die ,Bekommlichkeit" von Bier hingewiesen werden?

Der Bundesgerichtshof in Deutschland (BGH)
hat nunmehr einen langandauernden Rechts-
streit Uber die Frage beendet, in wieweit die
Bezeichnung ,bekémmlich™ in einer Werbung
fur Bier verwendet werden kann.

Zum Sachverhalt ist auszufiihren, dass eine
deutsche Brauerei bereits seit den 1930er Jah-
ren den Slogan in seiner Bierwerbung verwen-
det hat ,wohl bekomms" und davon die Be-
zeichnung ,bekdmmlich™ abgeleitet hat, um ihre
diversen Biere mit einem Alkoholgehalt von
2,9 - 5,1 % im Internet werblich herauszustel-
len. Dagegen ist ein Verband zur Bekampfung
unlauteren Wettbewerbs (Klager) mit einer Kla-
ge vorgegangen und zwar mit dem Argument,
dass die Bezeichnung ,bekémmlich" als ge-
sundheitsbezogene Angabe anzusehen ist, was
aber aufgrund von  einschlagigen EU-
Bestimmungen nicht zul&ssig ist.

Das Landgericht hat dem Klager Recht gegeben
und eine einstweilige Verfiigung erlassen, da in
der EU gemaB der Health-Claims-Verordnung
Getranke mit mehr als 1,2 % Alkohol-Gehalt
nicht mit gesundheitsbezogenen Angaben be-
worben werden dirfen. Insoweit bestatigte
das Landgericht dann auch im Hauptsachever-

fahren, dass die Bewerbung mit ,bekémmlich®
nicht zulassig ist.

Die beklagte Brauerei war mit ihrer Berufung
beim Oberlandesgericht nicht erfolgreich.

Gegen dieses Urteil hat die Brauerei Revision
beim Bundesgerichtshof eingelegt und in der
mindlichen Verhandlung vorgetragen, dass der
Begriff ,bekdmmlich®™ in der deutschen Bierkul-
tur verankert ware und von den Verkehrskrei-
sen mit der Bedeutung ,passend" oder ,be-
quem" wahrgenommen wird. Dem ist allerdings
der BGH nicht gefolgt sondern hat unter Ver-
weis auf die einschlagigen EU-Verordnungen
(Verordnung Nr. 1924/2006) herausgestellt,
dass bei alkoholischen Getranken mit mehr als
1,2 % Alkohol auf die Gesundheit bezogene
Angaben in der Werbung nicht verwendet wer-
den dirfen und darauf verwiesen, dass der Be-
griff ,bekdmmlich™ von der Verkehrskreisen als
~gesund®, ,zutraglich® und ,leicht verdaulich®
verstanden wird, was insoweit das Verbot der
Werbung rechtfertigt.

Urteil Bundesgerichtshof vom 17.05.2018
AZ:1ZR 252/16
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)
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AKTUELLES&NEWS

Anmeldestatistik des EPA zu Erfindungen der vierten industriellen Revolution

(4IR)

Eine Studie des Europdischen Patentamts (EPA)
zum Thema ,Patente und die vierte industrielle
Revolution (4IR)" zeigt einen enormen Anstieg
von Patentanmeldungen, welche Erfindungen
aus den neuen Kerntechnologiebereichen, nam-
lich Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Grundlagentechnologien, sowie die Im-
plementierung dieser Technologien Zuhause, in
Firmen oder Fahrzeugen betreffen. Demnach
stieg das Anmeldeaufkommen in diesen Kern-
technologien in den letzten drei Jahren um 54
%.

Da die jliingst angemeldeten Erfindungen einen
Indikator fiir die technologische Entwicklung der
Gesellschaft darstellen, kann in den nachsten
zwei Jahrzehnten davon ausgegangen werden,
dass kiinstliche Intelligenz, vernetzte smarte
Objekte und deren Einsatz in der hauslichen,

INTA 2018 in Seattle

Die Kanzlei Bockhorni & Kollegen war auch in
diesem Jahr durch die Patentanwalte Vanessa
Bockhorni und Thorsten Briintjen auf der welt-
weit groBten Markenkonferenz INTA (Internati-
onal Trademark Association) vertreten. Die IN-
TA fand in diesem Jahr vom 19. bis zum 24. Mai
in Seattle statt. Mit tGber 10.000 Teilnehmern
aus mehr als 150 Landern der Welt ist die INTA
die gréBte Markenkonferenz weltweit. Die Ver-
anstaltung eignet sich hervorragend dafiir, sich
umfassend Uber die neuesten Entwicklungen im
Bereich des gewerblichen Rechtschutzes in den
verschiedenen Landern der Welt zu informieren.

Die Konferenz fand im Zentrum von Seattle
statt. Seattle liegt unter anderem durch die
Hauptsitze von Microsoft und Amazon am Puls
der Zeit. Die Konferenzteilnehmer besuchten
unter anderem den weltweit ersten Amazon-
Shop, bei dem nach Installation der App ,Ama-

mobilen und geschéftlichen Umgebung die Ge-
sellschaft gravierend verandern werden.

Fihrende Anmelder in den neuen Technologien
sind Europa, die USA und Japan, wobei aller-
dings Sitdkorea und China eine rasante Aufhol-
jagd fihren. Wenn man auf Europa blickt, sind
Vorreiter der 4IR-Technologien Deutschland
und Frankreich. Dabei ist Deutschland, wie zu
erwarten war, im Bereich Fahrzeuge, Infra-
struktur und Fertigung an erster Stelle, Frank-
reich bei klnstlicher Intelligenz, Sicherheit, Be-
nutzerschnittstellen und 3D-Systemen.

Quellen:
Pressemitteilung EPA v. 11.12.2017, Kammer-
rundschreiben 1/18 Patentanwaltskammer

BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)
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zon Go" die Einkaufe wahrend des Shoppens
von einem unsichtbaren Mechanismus den ein-
zelnen Kunden zugeordnet werden, so dass im
Prinzip der Laden vollstandig ohne Kassenper-
sonal auskommt. Wie der Amazon-Mitarbeiter
im Eingangsbereich mitteilte, wirden hierdurch
jedoch keine Arbeitsplatze vernichtet, sondern
lediglich in den Bereich der Technologie ver-
schoben.

Unterm Strich werteten Vanessa Bockhorni und
Thorsten Brintjen die Konferenz als einen Er-
folg fur die Kanzlei. Sie bedanken sich auch auf
diesem Weg bei allen Korrespondenzanwadlten,
die sich Zeit fir Meetings mit ihnen genommen
haben.

Dipl.-Phys. Thorsten Brintjen (PA)
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