~§§§» BOEHMERT & BOEHMERT

B&B Bulletin

Marz 2017

Die Themen in der Ubersicht

Urheberrecht Reform des Urhebervertragsrechts tritt in Kraft 02

Urheberrecht Vorschlage der Europaischen Kommission 07
fur einen digitalen Binnenmarkt

Wettbewerbsrecht Ruckrufverpflichtung stets Teil des 10
Unterlassungsanspruchs?

Kartellrecht EuGH: Zur kartellrechtlichen Beurteilung 12
von Lizenzvertragen Uber nichtig gewordene Patente

Patentrecht Die Initiative ,Frihe Gewissheit flir Patent- 13
erteilungsverfahren“— was sie fir Anmelder
bedeutet und mogliche Kollateralschaden

Patentrecht Erste einstweilige Benutzungserlaubnis fiir ein 15
AIDS-Medikament in Deutschland angeordnet

Patentrecht Neues zur aquivalenten Patentverletzung 16

Patentrecht Uberblick: Die deutsche Rechtsprechung zu 18
normessentiellen Patenten nach Huawei ./. ZTE

Markenrecht Kurskorrektur durch EuGH: Antrag auf 23
Teilverlangerung fur Unionsmarke enthalt keinen
impliziten Teilverzicht

o1 | B&B Bulletin Mirz 2017



@ BOEHMERT & BOEHMERT

Urheberrecht

Autoren:
Dr. Julian Waiblinger,
Rechtsanwalt

Dr. Stanislaus Jaworski,
Rechtsanwalt
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Reform des Urhebervertragsrechts
tritt in Kraft

Am 1. Marz 2017 ist das neue Urhebervertragsrecht in Kraft getreten.
Mit der Gesetzesreform sind zahlreiche Anderungen verbunden, die

fur Verwerter und Urheber von groRem Interesse sind. Der vorliegende
Beitrag soll einen Uberblick iber die wichtigsten Anderungen und einige
praktische Hinweise zur Umsetzung fur Verwerter bieten.

Warum eine weitere Reform?

Mit der Reform des Urhebervertragsrechts im Jahre 2002 wurde das Urheber-
recht im Interesse der Starkung der Urheber grundlegend novelliert. So wurde
erstmals ein Anspruch des Urhebers und ausiibenden Kiinstlers auf ,angemessene
Vergiitung” gesetzlich verankert (§ 32 UrhG). Dariiber hinaus wurde das
Instrument der ,gemeinsamen Vergiitungsregeln® geschaffen (§ 36 UrhG), das

es fiir Verbande von Urhebern und ausiibenden Kiinstlern ermdglicht, sich

mit Verwerterverbanden branchenspezifisch auf angemessene Honorare zu
verstandigen.

Aus Sicht des Gesetzgebers fithrte die Reform im Jahr 2002 jedoch noch nicht

zu der gewiinschten Starkung der Kreativen. Insbesondere konstatiert der
Gesetzgeber eine ,gestorte Vertragsparitit®, die dazu fiihre, dass sich Kreative
nach wie vor teilweise auf Vertragsbedingungen einlassen miissen, mit denen sie
alle Rechte an einem Werk gegen eine unangemessene Einmalzahlung aus der
Hand geben (,, Total Buy-Outs®“). Insbesondere freiberuflich tatigen Urhebern und
ausiibenden Kiinstlern fehle die erforderliche Markt- und Verhandlungsmacht, um
ihren Anspruch auf angemessene Vergiitung tatsachlich durchzusetzen. Die Folgen
seien teilweise unangemessen niedrige Vergiitungen der Urheber und ausiibenden
Kiinstler. Vor diesem Hintergrund soll die Stellung von Urhebern und ausiibenden
Kiinstlern mit der beschlossenen Gesetzesreform (weiter) gestiarkt werden.

Nicht iiberraschend waren diese Annahmen im Gesetzgebungsverfahren

hoch umstritten. Insbesondere hatten die Verwerterindustrien immer wieder
darauf hingewiesen, dass das Beteiligungsprinzip nicht notwendigerweise zu
Gunsten der Kreativen wirkt. Urhebern und ausiibenden Kiinstlern ist hiufig

eine (endgiiltige) Einmalzahlung gleich nach Ablieferung ihres Beitrags lieber

als eine Beteiligungslosung, bei der sie sich von Erfolg oder Misserfolg der
Produktion abhéngig machen. Es bleibt jedoch festzustellen, dass sich die
Urheberrechtsindustrien im Gesetzgebungsverfahren mit diesen Einwinden nicht
durchsetzen konnten.

Die wichtigsten Anderungen im Uberblick

Vorbemerkung zur Grundstruktur

Die Gesetzesreform bringt — wie nachfolgend erlautert — zahlreiche Verschar-
fungen zulasten der Verwerter mit sich. Diese Gesetzesdnderungen sind insoweit
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als zwingende Regeln ausgestaltet, als sie nur durch Kollektivvereinbarung im
Sinne von § 36 UrhG — also gemeinsamen Vergiitungsregeln zwischen Verbanden
von Kreativen und Verwertern — abbedungen oder abgemildert werden konnen.
In einigen Branchen existieren jedoch keine reprdsentativen Vereinigungen. Der
BGH hat insoweit jlingst entschieden, dass Kollektivvereinbarungen mit nicht-
reprasentativen Vereinigungen nur einen eingeschrankten Anwendungsbereich
haben (BGH GRUR 2016, 1296 — GVR Tageszeitung III). Damit diirften die
gesetzlichen Verschirfungen in einigen Branchen bisher nicht abdingbar und
daher stets zwingend sein.

Neue Anspriiche auf Auskunft und Rechenschaft
(8§ 32d, 32e UrhG-neu)

Zu den wichtigsten Anderungen gehoren zwei neue Auskunftsanspriiche.

Der neue § 32d UrhG regelt einen Anspruch auf Auskunft und Rechenschafts-
erteilung des Urhebers gegen seinen Vertragspartner iiber den Umfang der
Werknutzung und die hieraus gezogenen Ertrage. Danach kann der Urheber bei
entgeltlicher Einriumung oder Ubertragung eines Nutzungsrechts von seinem
Vertragspartner einmal jahrlich Auskunft und Rechenschaft tiber den Umfang der
Werknutzung und die hieraus gezogenen Ertriage und Vorteile verlangen.

Dieser Auskunftsanspruch greift bei allen entgeltlichen Einriumungen oder
Ubertragungen von Nutzungsrechten, also auch im Falle von Pauschalhonoraren;
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war bei Pauschalvergiitungen
bislang keine Auskunft geschuldet.

Die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht bezieht sich nach dem Wortlaut der
Regelung auf solche Informationen, die bei den Verwertern ,,im Rahmen eines
ordnungsgemiBen Geschiftsbetriebs iblicherweise“ vorhanden sind.

Die Regelung sieht einige Ausnahmen von der Auskunftspflicht vor. So sollen
Urheber oder ausiibende Kiinstler, die lediglich einen ,nachrangigen Beitrag” zu
dem jeweiligen Werk, der Produktion oder Dienstleistung erbracht haben, nicht
in den Genuss des neuen Auskunftsanspruches kommen. ,Nachrangig® ist ein
Beitrag nach der Regelung insbesondere dann, ,,wenn er den Gesamteindruck
eines Werkes wenig pragt”, etwa weil er nicht zum typischen Inhalt eines

Werkes gehort. Ausweislich der Gesetzesbegriindung @ (Beschlussempfehlung
des 6. Ausschusses fiir Recht und Verbraucherschutz) soll der Begriff des
»hachrangigen Beitrags” keine qualitative Wertung enthalten. Als Beispiele fiir
shachrangige Beitrage“ nennt die Gesetzesbegriindung etwa einen geringfiigigen
Textbeitrag eines Journalisten oder den Auftritt eines Komparsen. Sicherlich wird
hier erst die Rechtsprechung im Laufe der Zeit herauskristallisieren, wann die
Grenze zu einem ,nachrangigen Beitrag" iiberschritten ist. Ausgenommen von
den Auskunftsanspriichen sind ferner die Urheber von Computerprogrammen

(8§ 69a Abs. 5 UrhG-neu). Unter Verweis auf die hohe Nachfrage der Branche
nach Mitarbeitern sieht der Gesetzgeber die Vertragsparitit zwischen Urhebern
und Verwertern in der Softwareindustrie nicht in gleichem Mafle gefahrdet wie in
anderen Gebieten der Kreativwirtschaft. SchlieBlich soll der Auskunftsanspruch
ausscheiden, wenn eine Auskunftserteilung fiir den Vertragspartner
unverhialtnismaBig wire. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn der Aufwand
fiir die Bereitstellung der entsprechenden Informationen fiir den Vertragspartner


http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/106/1810637.pdf
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Urheberrecht unzumutbar erscheint, eine entgegenstehende Rechtspflicht besteht, die
Geltendmachung des Auskunftsanspruchs rechtsmissbrauchlich ist oder aber
berechtigte Geheimhaltungsinteressen beeintriachtigt wiirden.

Der neue Auskunftsanspruch des § 32d UrhG ist insoweit zwingend, als
abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Urhebers (oder ausiibenden
Kiinstlers) nur im Rahmen von gemeinsamen Vergiitungsregeln oder
Tarifvertriagen getroffen werden konnen.

Nach dem ebenfalls neu eingefiihrten § 32e UrhG sind neben dem Vertragspartner
des Urhebers zur Auskunft auch verpflichtet Dritte, die die Nutzungsvorginge

in der Lizenzkette wesentlich bestimmen (wie zum Beispiel Sendeunternehmen
bei Auftragsproduktionen), oder Dritte, die beim ,Bestseller-Fall“ des § 32a

UrhG in einer Lizenzkette eintreten. § 32e UrhG-neu erweitert also den Kreis

der Auskunftspflichtigen auf Unternehmen in der Lizenzkette, die nicht in einem
unmittelbaren Vertragsverhéltnis mit dem Urheber stehen.

Hinweis fir die Praxis Verwerter miissen in der Lage sein, Urhebern und ausiibenden Kiinstlern einmal
jahrlich Auskunft und Rechenschaft iiber den Umfang der Werknutzung und
ihre Ertrage zu erteilen. Es kann sich daher empfehlen, die internen Prozesse zur
Auskunftserteilung (Buchhaltung, Software etc.) zu iiberpriifen und gegebenenfalls
zu optimieren.

Verstofle gegen gemeinsame Vergiitungsregeln (§§ 36b, 36c UrhG-neu)

Weitere Anderungen betreffen das Instrument gemeinsamer Vergiitungsregeln
zwischen Urheber- und Verwertervereinigungen.

Zu nennen ist insbesondere der neue § 36b UrhG, der einen Unterlassungs-
anspruch bei VerstoB gegen gemeinsame Vergiitungsregeln vorsieht. Danach

Vereinigungen von konnen Vereinigungen von Urhebern oder Werknutzern Unternehmen auf
Urhebern oder Werknutzern . .. . . "

kénnen Unternehmen auf Unterlassung in Anspruch nehmen, die sich nicht an gemeinsame Vergiitungs-
Unterlassung in Anspruch regeln halten, die auf sie anwendbar sind. Es handelt sich insoweit um ein
gzmﬁgaﬂis\;ﬁgﬂ&hﬁ;ﬁ Verbandsklagerecht, das den Urhebervereinigungen zusteht, die Parteien der
regeln halten, die auf sie entsprechenden Vergiitungsregeln sind. Daneben sind auch Vereinigungen von

anwendbar sind. Werknutzern oder einzelne Werknutzer klagebefugt.

Der neue § 36¢ UrhG regelt die individualvertraglichen Folgen eines VerstoB3es
gegen gemeinsame Vergiitungsregeln. Nach dieser Vorschrift kann der Urheber
von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Anderung des Vertrages
verlangen, mit dem der Verwerter von einer gemeinsamen Vergiitungsregel
zum Nachteil des Urhebers abweicht. § 36¢ UrhG-neu sieht also einen neuen
Vertragsanpassungsanspruch vor, sofern Verwerter von fiir sie geltenden
gemeinsamen Vergiitungsregeln abweichen.

Das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren
(§ 40a UrhG-neu)

Der neu geschaffene § 40a UrhG-neu eréffnet dem Urheber, der ein ausschlieB-
liches Nutzungsrecht fiir eine Dauer von mehr als zehn Jahren gegen eine
pauschale Vergiitung eingeraumt hat, die Moglichkeit, sein Werk nach Ablauf
dieser Frist anderweitig zu verwerten. Fiir die verbleibende Dauer der Nutzung,
das heiBt nach Ablauf der ersten zehn Jahre, besteht das Nutzungsrecht des
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ersten Inhabers als einfaches Nutzungsrecht fort. Er kann also mit der bisherigen
Nutzung weiter fortfahren, jedoch nicht mehr auf ausschlieBlicher Basis. Der
urspriingliche Vertragspartner muss also damit rechnen, dass der Urheber auch
einem Dritten ein entsprechendes (einfaches) Nutzungsrecht einrdumt. Ab dem
11. Jahr ist also die Verwertung des Werkes nicht mehr ausschliefllich.

Die neue Regelung sieht ferner vor, dass die Vertragspartner frithestens nach fiinf
Jahren die — urspriinglich unbegrenzt vorgesehene — AusschlieBlichkeit durch
eine weitere vertragliche Vereinbarung auf die gesamte Vertragslaufzeit erstrecken
konnen. Auch bei § 40a UrhG-neu handelt es sich insoweit um eine zwingende
Regelung, als abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Urhebers nur im
Rahmen von gemeinsamen Vergiitungsregeln oder Tarifvertriagen vereinbart
werden diirfen.

Doch auch § 40a UrhG-neu enthilt einige Ausnahmen: So gilt das Recht

zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren nicht, wenn es sich bei

dem betreffenden Werk nur um einen ,lediglich nachrangigen Beitrag®, ein
Computerprogramm oder ein Werk der Baukunst handelt. Ebenfalls gilt § 40a
UrhG-neu nicht fiir Filmrechte. Eine weitere Ausnahme besteht dann, wenn die
Rechteeinrdumung ein Werk betrifft, das mit Zustimmung des Urhebers als Marke
(oder sonstiges Kennzeichen) oder als Design bestimmt ist.

In Vertragen mit Marken-Designern, Logo- und Produktgestaltern etc. muss von
nun an ausdriicklich eine Regelung aufgenommen werden, dass die vom Urheber
geschaffenen Werke zur Benutzung als Marke (oder sonstiges Kennzeichenrecht)
oder als Design bestimmt sind. Anderenfalls endet nach zehn Jahren die

ExKklusivitit, und der Urheber kann das betreffende Werk anderweitig verwerten.

Anderungen beim Recht der Wiederverfilmung (§ 88 UrhG-neu)

Auch im Bereich des Wiederverfilmungsrechts stiarkt die Reform die Stellung

der Urheber. So erhilt der Urheber die gesetzliche Erlaubnis, sein Werk nach
zehn Jahren wiederverfilmen zu lassen. Es handelt sich um eine zwingende
Regelung, von der nur durch eine Vereinbarung abgewichen werden kann, die

auf einer gemeinsamen Vergiitungsregel beruht. Durch die Neuregelung ist eine
unbegrenzte Einriumung ausschlieflicher Rechte an Produzenten nicht mehr
moglich. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich die Regelung nur auf ,,echte
Wiederverfilmungen® bezieht, nicht auf Prequels oder Sequels. Fiir derartige
Folgeverfilmungen kénnen Produzenten bei richtiger Vertragsgestaltung nach wie
vor unbegrenzte ausschlieBliche Nutzungsrechte eingerdaumt werden.

Vergiitung des ausiibenden Kiinstlers fiir spiter bekannte
Nutzungsarten (§ 79b UrhG-neu)

§ 79b UrhG-neu regelt die Vergiitung bei (eingeraumten) Nutzungsrechten an
unbekannten Nutzungsarten. Er entspricht § 32c¢ UrhG, sodass der ausiibende
Kiinstler Anspruch auf eine gesonderte angemessene Vergiitung hat, wenn der
Vertragspartner, der die Rechte an unbekannten Nutzungsarten erworben hat,
eine neue Art der Nutzung aufnimmt, die bei Vertragsschluss noch unbekannt war.
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Wenn die Nutzungsrechte weiter an einen Dritten {ibertragen werden, besteht der
Anspruch des ausiibenden Kiinstlers auf eine gesonderte angemessene Vergiitung
gegen den Dritten, sobald dieser die neue Art der Nutzung aufnimmt. Allerdings
wurden die beiden letzten Sitze des § 32¢ Abs. 1 UrhG nicht mit in § 79b UrhG-neu
iibernommen. Es besteht daher etwa — anders als gegeniiber Urhebern gemaB

§ 32¢ Abs. 1 S. 3 UrhG — keine Pflicht, den Kiinstler iiber die Aufnahme der neuen
Art der Werknutzung unverziiglich zu unterrichten.

Inkrafttreten am 1. Marz 2017

Das neue Urhebervertragsrecht gilt grundsatzlich nur fiir Vertrige, die ab dem
Inkrafttreten des Gesetzes — also ab dem 1. Marz 2017 — geschlossen werden.
Ausnahmen hiervon bestehen lediglich beim Riickrufrecht wegen Nichtausiibung.
Hier gilt die neue Rechtslage auch fiir Altvertrdge, jedoch nur im Hinblick auf
Sachverhalte, die ein Jahr nach dem Inkrafttreten entstanden sind.

Fazit

Die Reform des Urhebervertragsrechts ist fiir Verwerter mit einigem
Implementierungsaufwand verbunden. Unternehmen sollten priifen, ob sie
aufgrund ihrer internen Prozesse in der Lage sind, die den Urhebern und
ausiibenden Kiinstlern nun jahrlich zustehenden Auskunftsanspriiche zu erfiillen.
Zudem sollte bei der Gestaltung urheberrechtlicher Lizenzvertriage das neue Recht
zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren (§ 40a UrhG-neu) im Blick
behalten werden. Bei richtiger vertraglicher Gestaltung konnen Nutzungsrechte
auch in Zukunft fiir mehr als zehn Jahre ausschlieBlich (exklusiv) eingeraumt
werden. Insbesondere bei Werken, die als Marke oder Design genutzt werden
sollen, ist eine derartige zeitlich unbegrenzte ausschlieBliche Lizenz bei

Nennung des Nutzungszweckes im Lizenzvertrag weiterhin moglich. Das neue
Urhebervertragsrecht stellt Verwerter damit vor Herausforderungen, die mit dem
richtigen rechtlichen Handwerkszeug aber durchaus zu meistern sind.

@ Biiro Berlin/Potsdam
‘l‘ waiblinger@boehmert.de
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Reform des Urheberrechts der EU —
Vorschlige der Europaischen
Kommission fiir einen digitalen
Binnenmarkt

Am 14. September 2016 hat die Europdische Kommission Vorschlage fir
eine Urheberrechtsreform vorgelegt. Gegenstand dieser Vorschlage ist
nicht nur eine bessere Verteilung urheberrechtlich geschutzter Inhalte.

Es soll auch ein ,gerechterer und tragfahigerer digitaler Markt* flir Urheber,
die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Presse geschaffen werden.

»Copyright is everywhere® — Urheberrecht ist tberall. In unserer digitalen
Wissens- und Spaligesellschaft kontrolliert das Urheberrecht die Verteilung
und Nutzung der Inhalte. Das hat auch Jean-Claude Juncker, Prasident
der Europaischen Union, erkannt. Als Jean-Claude Juncker seine flnf
Prioritaten zur Prasidentenwahl 2014 veroffentlichte, galt seine erste
Prioritat dem Urheberrecht. Das Potential der digitalen Technologien,
die keine Grenzen kennen, misse ausgeschopft werden. ,Dazu

mussen wir den Mut aufbringen, bisher national isolierte Systeme in der
Telekommunikationsbranche, im Urheber- und Datenschutzschrecht zu
durchbrechen.” Das Ziel: die Schaffung eines ,Digital Single Market*
(DSM) innerhalb der EU.

Mehr Auswahl und leichterer Zugang zu Inhalten

Einen ersten Schritt zu einer besseren Integration der digitalen Markte innerhalb
der EU ist die Kommission bereits im Dezember 2015 gegangen, als sie einen
Vorschlag zur Portabilitdt von Online-Inhaltediensten vorgelegt hat. Damit wird es
Europiern erlaubt, ihre Online-Inhalte, die sie in ihrem Heimatland rechtmaBig
beispielsweise iiber Abonnementsmodelle nutzen, bei voriibergehenden
Aufenthalten mitzunehmen, also z. B. auf Reisen.

Am 14. September 2016 hat dann die Europiische Kommission weitere Vorschlige
unterbreitet, mit der zwei Ziele erreicht werden sollen:

» Fiir Sendeunternehmen wird die Rechteklarung fiir eine EU-weite Sendung
ihrer Programme im Internet erheblich vereinfacht. Eingeschlossen sind
auch Catch-up-Dienste dieser Sendeanstalten, wie z. B. die ZDF-Mediathek in
Deutschland. Fiir Internetnutzungen gilt zukiinftig das Ursprungslandprinzip,
das heift, die Sendeanstalten miissen die Rechte nur noch im Heimatland
Kklaren.

« Ferner wird auch zu Gunsten von IPTV-Anbietern (z.B. IPTV Entertain der
Deutschen Telekom) die Territorialitdt des Urheberrechts aufgeweicht. Thnen
wird jetzt die Moglichkeit gegeben, liber Verwertungsgesellschaften eine
Lizenz zur zeitgleichen, unveranderten und vollstindigen Weitersendung von
Programmen zu nehmen, die im EU-Ausland gesendet wurden. Insbesondere
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Anbieter von Programmbouquets konnen danach einen Straul3 aus Fernseh-
programmen der gesamten EU iiber IP TV zugéinglich machen. Nicht gelten soll
diese Lizenzierungsmoglichkeit allerdings fiir Plattformen, die iiber das offene
Internet operieren, also z. B. Zattoo.

Diese Vorschldge sind nur konsequent im Hinblick auf die Verwirklichung eines
Digital Single Market. Es muss sich allerdings noch zeigen, ob ein digitaler
Binnenmarkt tatsdchlich auf entsprechende Nachfrage st68t. Auch kann die
Aufweichung des Territorialitdtsprinzips berechtigte Preisdifferenzierungen
durch Rechteinhaber erschweren oder sogar unméglich machen. Beispiel
Premiumcontent ProfifuBball: Die Verbraucherpreise konnten auBerhalb des
Liga-Heimatlandes steigen, wiahrend die Verbraucherpreise im Heimatland stabil
bleiben.

Eine Zugangserleichterung schliagt die Kommission iiberdies auch durch eine
neue Urheberrechtsrichtlinie fiir Museen, Archive und andere Einrichtungen vor.
Sie sollen die Moglichkeit erhalten, vergriffene Werke (Biicher oder Filme) zu
digitalisieren und grenziiberschreitend verfiighar zu machen.

»Ein besseres Urheberrecht im Hinblick auf
Forschung, Bildung und die Eingliederung von
Menschen mit Behinderungen*

Unter dieser Uberschrift schligt die Europdische Kommission eine neue Aus-
nahmeregelung fiir die Verwendung von Materialien in digitaler Form zur Veran-
schaulichung im Unterricht in Bildungseinrichtungen und in Online-Kursen vor,
die auch grenziiberschreitend gelten soll.

Weiter soll es fiir Wissenschaftler EU-weit einfacher werden, Technologien fiir
das Text- und Datenmining zur Auswertung gréferer Datenmengen einzusetzen.
AuBerdem soll eine neue verbindliche Ausnahmeregelung Einrichtungen des
Kulturerbes ermoglichen, Werke digital aufbewahren zu konnen. SchlieBlich
schlidgt die Kommission noch Rechtsvorschriften zur Umsetzung des sogenannten
Vertrages von Marrakesch vor, einem internationalen Urheberrechtsabkommen,
das Blinden, Sehbehinderten oder anderweitig lesebehinderten Personen den
Zugang zu veroffentlichten Werken erleichtern will.

»Ein gerechterer und tragfahigerer Markt fiir Urheber,
die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Presse*

Die Europiische Kommission bleibt allerdings nicht bei einem Vorschlag fiir
Vorschriften zur besseren Integration des digitalen Binnenmarktes stehen. Es
werden auch Regelungen fiir einen ,,gerechteren und tragfihigeren Markt fiir
Urheber, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Presse” vorgestellt.

Zunichst sieht der Vorschlag fiir eine Richtlinie die Starkung der Stellung der
Rechteinhaber bei Verhandlungen mit Videoplattformen vor, die nutzergenerierte
Inhalte (user generated content) veréffentlichen und dabei eine aktive Rolle bei
der Verteilung des Content iibernehmen. Das wichtigste Beispiel im Bereich der
Videoplattformen ist hier YouTube.
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Ferner enthilt der Vorschlag der Kommission ein neues Leistungsschutzrecht
(verwandtes Schutzrecht) fiir Presseverleger. Es wird dem bereits auf europa-
ischer Ebene existierenden Leistungsschutzrecht fiir Filmproduzenten, Ton-
tragerhersteller oder Sendeunternehmen nachgebildet. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Presseverleger ihre Inhalte im Internet besser monetarisieren
konnen. Ein solches Leistungsschutzrecht fiir Presseverleger gibt es — in etwas
eingeschranktem Umfang — schon auf deutscher Ebene, und der politische Streit
um die Einfiihrung des Leistungsschutzrechts in Deutschland ldsst erwarten, dass
das Vorhaben auf EU-Ebene viele Diskussionen auslosen wird. Die Kommission
wird hier die Erfahrungen mit dem Leistungsschutzrecht in Deutschland bedenken
miissen: In Deutschland kann das Leistungsschutzrecht nicht greifen, weil Google
es durch seine Marktmacht auf dem Suchmaschinenmarkt in Deutschland umgeht
und von Presseverlegern nach Aufforderung Freilizenzen erhalten hat.

Erwahnenswert ist ferner, dass der Richtlinienentwurf Verwerter von urheber-
rechtlichen Inhalten gegeniiber Urhebern und ausiibenden Kiinstlern dazu
verpflichtet, iiber Gewinne zu informieren, die sie mit den Werken der Urheber
bzw. den Leistungen der ausiibenden Kiinstler erzielt haben. Auferdem wird
ein Mechanismus eingefiihrt, der Urhebern und ausiibenden Kiinstlern einen
unverzichtbaren Anspruch auf eine zusitzliche Vergiitung einraumt, wenn

die bislang vereinbarte Vergiitung in Ansehung des Auswertungserfolges
unverhaltnisméaBig niedrig ist. Das lehnt sich unter anderem an den deutschen
Anspruch auf zusitzliche Vergiitung in Bestsellerfillen an (§ 32a UrhG).
Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil das europaische Urheberrecht
damit erstmals generelles Urhebervertragsrecht auf europdischer Ebene reguliert.

Fazit und Ausblick

Die Verordnungs- und Richtlinienentwiirfe der Europaischen Kommission ent-
halten nicht nur verschiedene Regelungen, um innerhalb der EU iiber nationale
Grenzen hinweg einen besseren Zugang zu urheberrechtlich geschiitzten

Werken und Leistungen zu ermoglichen. Die Europdische Kommission nutzt

die Gelegenheit, auch die Markte fiir urheberrechtlich geschiitzte Werke und
Leistungen zu regulieren. Bisher wurde eine Harmonisierung des europaischen
Urheberrechts immer iiber das Instrument der sogenannten Richtlinie durch die
Kommission angeschoben. Richtlinien miissen von den Mitgliedsstaaten noch

in nationale Gesetze umgesetzt werden. Auch jetzt greift die Kommission wieder
zu dem Instrument der Richtlinie. Gleichzeitig wird allerdings insbesondere der
Zugang zu urheberrechtlich geschiitzten Inhalten gleich {iber zwei Verordnungen
neu geregelt. Verordnungen miissen nicht mehr in nationales Recht umgesetzt
werden, sondern sind in allen Mitgliedsstaaten sogleich unmittelbar anwendbar.
Das zeigt die Richtung, die die Europdische Kommission im Urheberrecht ein-
schldgt: Das Urheberrecht entwickelt sich in Europa hin zu einer einheitlichen
Regelung in Form einer Verordnung. Am Ende diirfte ein einheitliches europiisches
Urheberrechtsgesetz und das Ende der nationalen Urheberrechte in Europa stehen.
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Riickrufverpflichtung stets Teil des
Unterlassungsanspruchs?

Der Bundesgerichtshof hat am 29. September 2016 (Aktenzeichen | ZB
34/15) in einem wettbewerbsrechtlichen Fall entschieden, dass eine
Verurteilung zur Unterlassung einer fortdauernden Stérungshandlung
auch beinhalten kann, im Rahmen des Mdglichen und Zumutbaren auf
Dritte in Form der Geltendmachung eines Ruckrufs der betreffenden
Waren einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung des Stérungszustands
erforderlich ist.

Die Schuldnerin war in diesem Fall durch Urteil vom 31. Januar 2013 ver-

urteilt worden, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr als Spirituosen
gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung ,,RESCUE TROPFEN* oder
»RESCUE NIGHT SPRAY" zu bewerben oder zu vertreiben. Der Bundesgerichtshof
ist mit dem Berufungsgericht der Ansicht, dass die Schuldnerin sowohl

dadurch, dass sie die Apotheken nicht zur Riickgabe der bereits an sie
ausgelieferten Produkte ,,RESCUE TROPFEN*“ und ,RESCUE NIGHT SPRAY*
aufgefordert hat, als auch dadurch, dass sie die Produkte ,,RESCUE SPRAY" und
»RESCUE NIGHT TROPFEN* weiter beworben und vertrieben hat, gegen ihre
Unterlassungsverpflichtung aus dem vorgenannten Urteil verstofSen hat.

Zwar sei nach Ansicht des BGH die Schuldnerin nach dem Wortlaut des hier

in Rede stehenden Urteilstenors lediglich zu einem Unterlassen und nicht zur
Vornahme von Handlungen verpflichtet. Fiir die Auslegung des Vollstreckungs-
titels sei es allerdings ohne Bedeutung, ob den Glaubigerinnen ein solcher
Riickrufanspruch sachlichrechtlich zustehe. Unter Hinweis auf und in Fortfiihrung
u.a. der Hot Sox-Entscheidung (Az. I ZR 109/ 14) ist der BGH der Auffassung, dass
die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder
Storungszustand geschaffen wurde, regelmaBig dahin auszulegen sei, dass sie
nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme
moglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Stérungszustands
umfasse.

Damit erschopft sich eine Unterlassungsverpflichtung nicht im bloBen Nichtstun,
sondern umfasst auch die Vornahme von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor
geschaffenen Storungszustands, wenn allein dadurch dem Unterlassungsgebot
entsprochen werden kann.

Damit hebt der BGH die im Wortlaut des § 8 Abs. 1 UWG vorgesehene
Unterscheidung von Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch faktisch auf.

Im Ergebnis konsequent wendet der BGH auf den Unterlassungsanspruch
allerdings den eigentlich nur beim Beseitigungsanspruch geltenden Verhéltnis-
maiBigkeitsgrundsatz an, wonach eine MaBnahme zur Beseitigung eines Storungs-
zustandes geboten und zum angestrebten Erfolg in einem angemessenen Ver-
héltnis stehen muss. Diese VerhialtnismaBigkeitspriifung kénne nach Ansicht des
BGH allerdings auch erst im Vollstreckungsverfahren vorgenommen werden.
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Die Frage, ob zusitzlich zum Unterlassungsanspruch bei bereits beendeter
Verletzungshandlung, aber fortdauerndem Stérungszustand die Beseitigung
der Storung verlangt werden kann, wurde bisher von den Instanzgerichten
unterschiedlich beurteilt. Die mit der vorliegenden Entscheidung erfolgte
Klarstellung des BGH ist daher zu begriiien. Auch ist die Entscheidung als
Fortfithrung der neueren Entscheidungspraxis der Gerichte zu verstehen,
Unterlassungsschuldnern nicht nur ein Nichtstun, d.h. Unterlassung, sondern
dariiber hinaus weitergehende Pflichten aufzuerlegen. So hatte das OLG
Diisseldorf bereits 2015 entschieden, dass bei rechtsverletzenden Handlungen
(z.B. Werbung) im Internet und entsprechender Verurteilung zur Unterlassung
auch die Pflicht umfasst sei, darauf hinzuwirken, dass die streitgegenstandliche
Werbung aus dem Zwischenspeicher von gingigen Suchmaschinen gel6scht wird,
wenn diese dort trotz der auf der eigenen Webseite erfolgten Loschung immer
noch auffindbar ist (vgl. OLG Diisseldorf, Urteil v. 3. September 2015, Az. I-15 U

119 /14).

Hinweise fiir die Praxis

Im Ergebnis gilt daher fortan: Ist der unlautere Vertrieb oder die unlautere
Bewerbung eines Produktes untersagt worden, hat der Schuldner grundsétzlich
gleichwohl durch einen Riickruf gegeniiber seinen Abnehmern dafiir zu sorgen,
dass bereits ausgelieferte Produkte von diesen nicht weiter vertrieben werden.

Auf den Unterlassungsschuldner kommen daher nicht nur unerhebliche aktive
Pflichten zu, die zum einen den aktiven Riickruf entsprechender Produkte und
die damit verbundenen Kosten umfassen, sondern auch eine Offenlegung der
Verurteilung gegeniiber den Kunden und ggf. weiteren am Vertrieb Beteiligten
Dritten, was zudem einen entsprechenden Imageverlust bedeuten kann. Wir
empfehlen zudem eine griindliche Dokumentation dessen, was unternommen
wurde, um der Riickrufverpflichtung und ggf. der Pflicht zur Léschung des Cache
bei gingigen Suchmaschinen nachzukommen, um dies im Falle der Beantragung
eines Ordnungsgeltes oder der Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch den
Schuldner darlegen zu kénnen.

Offen ist nach wie vor die Frage, inwieweit die Riickrufpflicht auch auf die
sondergesetzlichen Unterlassungsanspriiche, beispielsweise aus dem Marken-
oder Patentrecht, {ibertragbar ist. Es besteht insoweit die Gefahr der Umgehung
der durch die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie in die Sondergesetze
aufgenommenen Riickruftatbestinde und deren spezifischer Voraussetzungen.
Uber die weitere Entwicklung der Rechtsprechung werden wir Sie informieren.
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EuGH: Zur kartellrechtlichen
Beurteilung von Lizenzvertragen iiber
nichtig gewordene Patente

In seiner am 7. Juli 2016 ergangenen Entscheidung (Az. C-567/14 —
Genentech/ Sanofi-Aventis) hat der EuGH an seine kartellrechtliche
Ottung-Rechtsprechung angeknupft und bestatigt, dass Lizenzvertrage
Uber nichtig gewordene Patente wirksam sein kébnnen, wenn der
Lizenznehmer innerhalb einer angemessenen Frist den Lizenzvertrag
kiindigen kann.

Das Kartellverbot des Artikel 101 Abs. 1 AEUV wird nach der Entscheidung des
EuGH nicht verletzt, wenn im Fall der Nichtigerklarung oder der Nichtverletzung
eines lizenzierten Patents wihrend der gesamten Laufzeit des Lizenzvertrages eine
Gebiihr fiir die Verwendung der patentierten Technologie zu zahlen ist, sofern der
Lizenznehmer den Lizenzvertrag mit angemessener Frist kiindigen kann. Daher
sind Lizenzvertrage, welche die Zahlung einer Lizenzgebiihr fiir die Verwendung
einer patentierten Technologie auch bei Nichtigkeit oder Nichtverletzung des
lizenzierten Patents vorsehen, nicht kartellrechtswidrig, sofern zugleich eine
angemessene Kiindigungsfrist in dem Lizenzvertrag vorgesehen ist.

Der EuGH bestitigt auch noch einmal seine Entscheidung Ottung vom 12. Mai
1989 (320/ 87, EU: C: 1998: 195, Rn. 11 ff.), welche vorsah, dass selbst nach
Ablauf der Schutzfrist fiir ein Patent eine Lizenzgebiihr fiir die ausschlieBliche
Verwendung einer Technologie verlangt werden kann, wenn der Lizenznehmer
diesen Vertrag innerhalb angemessener Frist kiindigen kann.

Ferner folgt aus dem Urteil Genentech /Sanofi-Aventis des EuGH auch, dass
bereits fiir die Vergangenheit gezahlte Lizenzgebiihren nicht aufgrund der (spiter
festgestellten) Nichtigkeit eines Patents zuriickgefordert werden kénnen.

In Bezug auf Lizenzvertriage, bei denen eine Zahlung auch bei Nichtverletzung
des lizenzierten Patents vorgesehen ist, ist aber noch die Technologietrans-
fergruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 316 / 2014 der
Kommission vom 21. Mérz 2014) zu beriicksichtigen. Nach Rn. 101 der Leit-
linien zur Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung liegt eine
Kernbeschriankung nach Artikel 4 Abs. 1a, d der TT-GVO vor, wenn in einem
Lizenzvertrag die Lizenzgebiihren auf der Grundlage aller Produktverkiufe
berechnet werden, unabhingig davon, ob die lizenzierte Technologie genutzt
wird. Kartellrechtlich nach Art. 101 Abs. 3 AEUV zulissig kann eine derartige an
allen Produktverkdufen ausgerichtete Lizenzklausel nach Rn. 102 der Leitlinien
zur Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung wiederum sein, wenn
sie unerlisslich ist, weil etwa fiir den Lizenzgeber nicht nachpriifbar ist, in
welchem Umfang seine Technologie eingesetzt wurde. Moglicherweise konnen
derartige Vereinbarungen dariiber hinaus bei angemessener Kiindbarkeit des
Lizenzvertrages aufgrund des Urteils EuGH Genentech /Sanofi-Aventis wirksam
sein, da sie schon nicht gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstoBen. Rechtliche
Gewissheit besteht aber letztlich nicht, so dass Vertragsklauseln, nach denen
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Lizenzgebiihren auf der Grundlage aller Produktverkiufe berechnet werden,
unabhingig davon, ob die lizenzierte Technologie genutzt wird, vermieden werden
sollten.

Ungeklart ist auch weiterhin die Situation, dass Patentlizenzen fiir Gebiete
eingerdaumt werden, in denen zu keinem Zeitpunkt Patentschutz bestand.
Beispielshaft sei hier die Konstellation genannt, dass eine Patentlizenz mit
Stiicklizenz fiir ganz Europa vereinbart wird, obwohl in Lettland kein Patent
besteht. Ob hier bereits eine angemessene Kiindigungsfrist fiir das Gebiet von
Lettland ausreichen wiirde, um eine Kartellrechtswidrigkeit zu verhindern, ist
fraglich.

Unwirksam sollten Patentlizenzen aber jedenfalls dann sein, wenn den Parteien
schon bei Vertragsschluss bewusst ist, dass keine wirksamen Patente bestehen
(auch nicht in anderen Gebieten).
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f ) LL.M. (Cambridge), k4
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ﬂ Biiro Berlin/Potsdam ‘ >
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Die Initiative ,,Frithe Gewissheit fuir
Patenterteilungsverfahren“— was sie
fiir Anmelder bedeutet und mogliche
Kollateralschaden

Fruhe Gewissheit im Prufungsverfahren fur Patentanmeldungen ist
das Ziel der gleichnamigen Initiative des Europaischen Patentamtes
(EPA). Vom Prufantrag fur die Europaische Patentanmeldung bis zur
Entscheidung sollen in Zukunft nur noch 12 Monate vergehen.

Es soll nicht nur Qualitit geliefert werden, sondern diese frithzeitig im Sinne
der Effizienz. Frithe Gewissheit fiir Anmelder, aber auch fir Dritte, ob eine
Patentanmeldung erteilt wird, ist grundsétzlich positiv. Insbesondere Dritte
miissen friithzeitig wissen, ob eine Patentanmeldung ihre Businessaktivititen
storen konnte. Allerdings braucht es nach Meinung vieler Anmelder noch
yFinetuning“, damit die Kollateralschiaden die Vorteile nicht tiberwiegen.

Idealerweise sollten Entscheidungen iiber Patente und damit verbundene Kosten
den Bediirfnissen des jeweiligen Business angepasst sein. Die Pharmaindustrie
hat lange Produktzyklen, und nur eines von zehn Projekten ist erfolgreich.

Man mochte natiirlich sowenig Geld wie mdglich in die ,toten Pferde” stecken,
aufgrund der langen Produktentwicklungszeit kann aber erst recht spit das ,tote”
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Pferd vom anderen unterschieden werden. Kosten werden daher méglichst nach
hinten geschoben. Mit der zwangsweisen Beschleunigung des Priifverfahrens
werden nun samtliche Kosten, insbesondere die hohen Validierungskosten, fiir
alle Anmeldungen in allen Projekten friithzeitig fallig. Noch viel hirter als die
Pharmaindustrie trifft dies akademische Einrichtungen, kleine Unternehmen und
Technologietransfer-Einrichtungen, die in jedem Fall frithe Kosten vermeiden
miussen, bevor sie einen starken Partner finden.

Ein weiteres Problem ist das Einreichen experimenteller Daten wihrend des
Priifungsverfahrens. In vielen Patentanmeldungen, insbesondere im Pharma- und
Life-Science-Bereich, miissen experimentelle Daten nachgereicht werden, zum
Beispiel um den behaupteten Effekt zu beweisen oder um die Erfindung vom
Stand der Technik abzugrenzen. Insbesondere fiir die ,kleinen“ Anmelder wird es
aus Ressourcengriinden schwierig werden, dies innerhalb von zwolf Monaten zu
bewerkstelligen.

Aber auch aus anderen technischen Bereichen als dem Pharmabereich hort man
kritische Stimmen. Das EPA war und ist eine Referenz fiir Qualitit. Experten
firchten, dass dies sich dndern konnte. Schon heute hort man, dass fiir die
Priifer zu wenig Zeit bleibt, die Erfindung wirklich zu verstehen. Daher sind
Beanstandungen in Priifbescheiden mehr und mehr formaler Natur. Dies kann
zu ungerechtfertigt eingeschrankten Anspriichen fiihren. Ein Trend, der sich nun
verschlechtern konnte.

Neue unerfahrene Priifer mit niedrigeren Gehéltern und befristeten Arbeitsver-
tragen sind schwerlich eine Losung, die Arbeitsflut in angemessener Qualitit zu
bewiltigen. Andere Patentdmter, die aus Kostengriinden ,,Durchlauferhitzer” fiir
unerfahrene Priifer wurden, wurden ein Qualitats-Desaster.

Priifverfahren in zwolf Monaten heiBt auch — ein oder zwei Priifbescheide und
dann miindliche Verhandlungen. Bisher haben wir pro Anmeldung einen Bescheid
pro Jahr budgetiert. Wenn nun pro Jahr mehrere Bescheide und die miindliche
Verhandlung und die Validierungskosten den Anmelder treffen, dann sprengt

es das Budget gerade der kleinen Anmelder. Kosten werden ein groBes Problem.
Besser wire ein fiir den Anmelder maBgeschneiderter Weg — beschleunigtes
Priifverfahren auf Antrag des Anmelders oder von Dritten.

Sollte diese Initiative aber kommen wie angekiindigt, dann brauchen Anmelder
einen ,,de-PACE“ Antrag zur ,,Entschleunigung” des Verfahrens. Auch die Moglich-
keit, die Validierung nach Patenterteilung on-hold zu setzen, wire angesichts der
Kosten wichtig. Falls die beschleunigte Priifung auch fiir anhéngige Verfahren gilt,
braucht es zudem eine Ubergangsregelung.

Es bleibt fiir die Anmelder zu hoffen, dass das EPA die berechtigten Bediirfnisse
der Anmelder berticksichtigt und die Initiative entsprechend anpassen wird.
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Erste einstweilige Benutzungserlaubnis
fiir ein AIDS-Medikament in
Deutschland angeordnet

Das Bundespatentgericht hat in einem im Februar 2017 veréffentlichten
Urteil erstmals in einem Eilverfahren eine einstweilige Benutzungserlaubnis
gemal § 85 des Patentgesetzes angeordnet. Demgemal ist es Merck
(USA) vorlaufig gestattet, das HIV-Medikament Raltegravir, welches unter
dem Markennamen Isentress® in Deutschland vertrieben wird, weiter
anzubieten.

Zuvor hatte das japanische Unternehmen Shionogi & Co. Ltd. im Jahr 2015 eine
einstweilige Verfliigung gegeniiber Merck (USA) beantragt, da der Vertrieb von
Isentress® angeblich eine Verletzung des deutschen Teils seines europdischen
Patents 1 422 218 (DE 602 42 459) darstellen wiirde. Nachdem Shionogi das
Angebot von Merck (USA) fiir eine weltweite Lizenz zur Nutzung dieses Patents
abgelehnt hatte, antwortete Merck (USA) mit der Beantragung einer Zwangslizenz
und ersuchte parallel eine einstweilige Verfiigung im Zwangslizenzverfahren fir
eine dringliche Benutzungserlaubnis gemaB § 85 des deutschen Patentgesetzes.

In dem entsprechenden Fall 3 Li 1/16 (EP) vor dem 3. Senat des Bundespatent-
gerichts ersuchen verschiedene Unternehmen der US-amerikanischen Gruppe
Merck & Co. eine Zwangslizenz fiir das oben benannte AIDS-Medikament

im Rahmen eines dringenden 6ffentlichen Interesses an der Sicherung der
Gesundheitsversorgung.

In seinem Urteil vom 31. August 2016, welches nunmehr am 3. Februar 2017 mit
einer Urteilsbegriindung veroffentlicht wurde, hat das Bundespatentgericht auf
eine einstweilige Benutzungserlaubnis des européischen Patents durch Merck
(USA) entschieden. GemaB dem Urteil ist es Merck (USA) vorldufig gestattet, die
bereits zuvor verteilten Formen von Raltegravir auch weiterhin als Arzneimittel
Isentress® zur antiretroviralen Therapie gegen HIV-Infektionen und AIDS in der
Bundesrepublik Deutschland anzubieten.

Unter Beriicksichtigung eines unabhéngigen Gutachtens kam der 3. Senat zu
dem Schluss, dass das Arzneimittel Raltegravir von bestimmten Gruppen HIV-
infizierter Patienten und von AIDS-Erkrankten aus medizinischen Griinden
benotigt werde. Diese Gruppen von Patienten konnen nicht zu anderen
Arzneimitteln wechseln, ohne signifikante Gesundheitsrisiken einzugehen. Dies
gilt insbesondere fiir Schwangere, Neugeborene, Neuinfizierte und auch fiir
Patienten, die bereits seit vielen Jahren gegen HIV und AIDS behandelt werden.

In seiner Entscheidung ist der 3. Senat auch der Auffassung, dass unter

der fortgesetzten Verwendung von Raltegravir ein mogliches Risiko von
Neuinfektionen durch Dritte abnehmen wiirde, da durch diesen Wirkstoff eine
effektivere Reduktion der HI-Viruslast zur Verfiigung stehe. Dariiber hinaus
haben die Kliger nach Ansicht des Senats auch die iibrigen Voraussetzungen einer
Zwangslizenz nach § 24 Abs. 1 des deutschen Patentgesetzes vorlaufig erfiillt.
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Ferner wurde aufgrund einer miindlichen Verhandlung, die fiir den 13. September
2016 vor dem Landgericht Diisseldorf anberaumt wurde (zum Zeichen

4¢0 48/ 15), die erforderliche Dringlichkeit fiir die Gewahrung einer solchen
Zwischenbenutzung nach § 85 des deutschen Patentgesetzes erfiillt. In diesem
parallelen Verfahren wurde von der Patentinhaberin die Verurteilung von Merck
(USA) wegen einer angeblichen Verletzung des europdischen Patents 1 432 218
durch die Vermarktung von Isentress® beantragt.

Zusammenfassend stellte das Bundespatentgericht fest, dass die vorgenannten
Tatsachen die Gewihrung einer vorlaufigen Zwangslizenz auf der Grundlage eines
dringenden o6ffentlichen Interesses ermdglichen wiirden. Eine solche Entscheidung
ist fiir das Bundespatentgericht in Deutschland ungewo6hnlich, da die deutschen
Gerichte traditionell zogern, Zwangslizenzen zu erteilen. Insbesondere im

Rahmen eines Eilverfahrens, wie im vorliegenden Fall. Typischerweise werden
Zwangslizenzverfahren durch eine auBergerichtliche Vereinbarung zwischen

dem Patentinhaber und den potentiellen Lizenznehmern vor einer Entscheidung
abgeschlossen.

Das Hauptverfahren von 3 Li 1/16 (EP) bleibt anhéngig, und Shionogi kann sich
gegen die oben zusammengefasste Entscheidung in der einstweiligen Verfiigung
beschweren.
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Neues zur dquivalenten
Patentverletzung

In zwei seiner jungsten Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof
mit der Auslegung von Patentansprichen befasst. Insbesondere wurde die
Frage des Schutzbereichs eines Anspruchs behandelt, der wahrend des
Prifungs- oder Einspruchsverfahrens auf eine einzelne Ausfihrungsform
beschrankt wurde.

Die Moglichkeit der Verletzung eines Patents iiber den exakten Wortlaut der
erteilten Patentanspriiche hinaus — im Wege der der sogenannten dquivalenten
Patentverletzung — ist vor deutschen Gerichten seit langem anerkannt. Die
Bedingungen, die erfiillt sein miissen, damit eine dquivalente Patentverletzung
bejaht werden kann, wurden in der Rechtsprechung entwickelt. Insbesondere
muss das Austauschmittel zur anspruchsgeméiBen Losung technisch gleichwirkend
sein, fiir den Fachmann naheliegend sein und sich am Sinngehalt der Erfindung
orientieren.
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Ein interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob eine dqui-
valente Patentverletzung auch dann bejaht werden kann, wenn die urspriinglich
eingereichte Anmeldung verschiedene Ausfiihrungsformen lehrt (wobei jede

der Ausfithrungsformen eine Losung fiir die zu 16sende technische Aufgabe
darstellt), jedoch lediglich eine dieser Ausfithrungsformen Eingang in die
erteilten Anspriiche gefunden hat. In einer fritheren Entscheidung (,,Okklusions-
vorrichtung®, X ZR 16 / 09) hat der BGH diese Frage fiir den Fall verneint, in dem
alle besagten unterschiedlichen Ausfiithrungsformen explizit in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung erwahnt wurden.

In zwei seiner jiingsten Entscheidungen hat sich der BGH nun erneut mit

dieser Frage befasst. In der ersten Entscheidung (,,Pemetrexed”, X ZR 29/ 15)
wurde eine Gruppe chemischer Verbindungen in der Patentschrift mittels eines
generischen Begriffs beschrieben. Alle Verbindungen, die durch den generischen
Begriff umfasst waren, wurden als eine Losung der zu l16senden Aufgabe genannt.
Allerdings wurde lediglich eine der verschiedenen unter den generischen Begriff
fallenden Verbindungen auch explizit in der Anmeldung genannt. Der erteilte
Anspruch bezog sich nun lediglich auf diese explizit genannte Verbindung.

Der Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte eine andere Verbindung —

die zwar nicht explizit in den Anspriichen genannt wurde, aber durch den
generischen Begriff umfasst war — in den Verkehr. Die entscheidende Frage des
Verletzungsverfahrens war daher, ob die verbleibenden Moglichkeiten — die
nicht explizit in der Beschreibung genannt wurden, aber durch den generischen
Begriff umfasst waren — eine dquivalente Verletzung des Schutzbereichs der
erteilten Anspriiche darstellen konnen oder nicht. Der BGH bestitigte hierzu
zunichst, dass — prinzipiell — auch in einem solchen Fall konkrete alternative
Losungsmoglichkeiten, die lediglich in der Beschreibung genannt werden, nicht
in den Schutzbereich des erteilten Patents fallen konnten. Allerdings kénne
Abweichendes dann gelten, wenn die anspruchsgemiBe Losung lediglich als ein
Beispiel fiir ein allgemeines technisches Konzept diene und der Fachmann in der
Lage sei, aus dem Wortlaut des Anspruchs weitere Ausfiihrungsformen, die eine
Verwirklichung dieses allgemeinen technischen Konzepts darstellen, abzuleiten.

Diese Ansicht wurde in einer nachfolgenden Entscheidung des BGH (,,V-formige
Fiihrungsanordung®, X ZR 76 / 14) noch einmal bestitigt. In diesem Fall war
gemaB dem Wortlaut der erteilten Anspriiche die V-formige Ausgestaltung eines
speziellen Teils einer Vorrichtung vorgesehen. In der Beschreibung wurden andere
Formen allgemein als alternative Losung erwihnt, ohne jedoch auf konkrete
alternative Formen abzustellen. Die Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte
nun Vorrichtungen in Verkehr, in denen der besagte besondere Teil U-f6rmig

statt V-formig ausgestattet war. Wie schon in der Pemetrexed-Entscheidung

kam der BGH zu dem Schluss, dass eine allgemeine Lehre in der Beschreibung,

die den Fachmann prinzipiell in die Lage versetzt, weitere Ausfithrungsformen
aufzufinden, allein nicht ausreichend sei, um eine dquivalente Patentverletzung
prinzipiell zu verneinen. Dies gelte selbst dann, wenn lediglich eine spezifische
Ausfiihrungsform in den Anspriichen Niederschlag gefunden habe. Lediglich
dann, wenn andere spezifische Ausfithrungsformen explizit (!) in der Beschreibung
genannt wiirden (allerdings nicht Gegenstand der erteilten Anspriiche sind),

wire eine Aquivalente Patentverletzung in Ubereinstimmung mit den in der
Okklusionsvorrichtung-Entscheidung entwickelten Grundsitzen grundsitzlich zu
verneinen.
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Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der BGH seine frithere
Okklusionsvorrichtung-Entscheidung ,entschérft“ hat, indem er klargestellt
hat, dass die in dieser Entscheidung aufgestellten Grundsitze nur dann unein-
geschrinkt Anwendung finden sollen, wenn von mehreren explizit genannten
Ausfiihrungsformen lediglich eine Eingang in die erteilten Anspriiche gefunden
hat. Das allgemeine Erwidhnen anderer Ausfiihrungsformen, etwa unter
Verwendung generischer Begriffe, sei hingegen nicht ausreichend, um eine
dquivalente Patentverletzung kategorisch zu verneinen. Vor dem Hintergrund
dieser Entscheidungen ist verstiarkt darauf zu achten, dass samtliche
Ausfithrungsformen, die in den Anmeldungsunterlagen explizit genannt werden,
auch durch die erteilten Patentanspriiche umfasst werden.

Autor
i Dr. Martin Erbacher,
Patentanwalt

ey
Biro Bremen
(f/\r‘ erbacher@boehmert.de

Uberblick: Die deutsche
Rechtsprechung zu normessentiellen
Patenten nach Huawei ./. ZTE

Normessentielle Patente, die den Zugang zu Schlusseltechnologien
kontrollieren, sind seit mehreren Jahren in der Debatte. In einer
Grundsatzentscheidung hat der EuGH Kiriterien zur Durchsetzung
solcher normessentieller Patente formuliert. In der instanzgerichtlichen
Rechtsprechung der deutschen Gerichte zeichnet sich jetzt ab, wie diese
Kriterien in der Praxis umgesetzt werden.

Normen spielen bei Schliisseltechnologien, wie der Telekommunikation, eine
zentrale Rolle, um deren breite Nutzung zu ermoglichen. Patente auf obliga-
torische Normbestandteile, so genannte normessentielle Patente, bilden dabei
eine neuralgische Stelle. Einerseits sind die meisten Schliisseltechnologien ohne
Innovation und Investition in Forschung und Entwicklung und damit auch ohne
Patente schlechthin nicht denkbar. Anderseits konnen solche Patente gerade

die gewiinschte und angestrebte breite Nutzung der Technologie verhindern
und insbesondere die Schaffung neuer und innovativer Produkte, die diese
Technologien nutzen, blockieren.

Dieser Konflikt hat in den letzten Jahren die Gerichte nicht nur in Deutschland,
sondern weltweit vor allem im Zusammenhang mit normessentiellen Patenten
im Telekommunikationsbereich beschiftigt. Wirtschaftlich sind die Nutzer der
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Technologie auf Lizenzen zu normessentiellen Patenten angewiesen und haben
dementsprechend bei Lizenzverhandlungen eine schwache Verhandlungsposition,
insbesondere dann, wenn es um grofe Portfolien geht. Wenn sich eine Einigung
nicht herbeifiihren lasst, laufen sie Gefahr, im Wege der Durchsetzung der
Patente binnen kurzem vom Markt ausgeschlossen zu werden. Auf der anderen
Seite gibt es im Markt Verhaltensweisen, die Patente konsequent ignorieren

und darauf aufbauen, dass der Patentinhaber seine Rechte jedenfalls kurzfristig
nicht durchsetzen kann oder wird. Rechtlich miindet dies in die Frage, wann

ein Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und wann er
lediglich seine legitimen Interessen verfolgt.

In dieser Situation hatte der EuGH im Jahr 2015, wie im B&B Bulletin September
2015 berichtet, in der Rechtssache C-170 / 13 Huawei Technologies Co. Ltd. ./.
ZTE Corp. und ZTE Deutschland GmbH entschieden?, dass der Inhaber eines

fiir einen technischen Standard essentiellen Patents (SEP), der sich gegeniiber
der Normierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten

eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen
(FRAND-Bedingungen) zu geben, eine marktbeherrschende Stellung durch eine
Klage auf Unterlassung oder Riickruf nicht missbraucht,

« wenn er vor Erhebung der Klage

. zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm
vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und
angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll,

. und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen
zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu
schlieBen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu
diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebiihr sowie die
Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und

« der angebliche Verletzer, wihrend er das betreffende Patent weiter benutzt,
auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemaB den in dem betreffenden Bereich
anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben,
reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist
und u. a. impliziert, dass keine Verzogerungstaktik verfolgt wird.

Mit der Frage, wie diese Kriterien konkret und insbesondere bei bereits
anhingigen Verfahren anzuwenden sind, haben sich die deutschen Instanzgerichte
zwischenzeitlich mehrfach beschiftigt. Weitgehende Ubereinstimmung scheint zu
bestehen, dass die Entscheidung des EuGH ex tunc wirkt und dementsprechend
die Kriterien des EuGH auch in solchen Verfahren anzuwenden sind, die zum
Zeitpunkt der Entscheidung bereits anhingig waren?. Damit stellt sich unmittelbar
die Frage, ob der vom EuGH geforderte Hinweis auf die Patentverletzung bereits
mit der Klage als erfolgt angesehen oder in einem laufenden Verfahren nachgeholt
werden kann. Der 15. Zivilsenat des OLG Diisseldorf und der 6. Zivilsenat des OLG
Karlsruhe sind, mit unterschiedlicher Begriindung, der vorlaufigen Ansicht, dass
dies moglich sein solle. Das OLG Diisseldorf vertritt, dass ein Versaumnis bei den
Obliegenheiten der Kligerin nicht zu einem endgiiltigen Rechtsverlust fithren
konne und die Worte ,vor Klageerhebung® in der Entscheidung des EuGH nicht
zwingend wortlich zu verstehen sind?, wihrend das OLG Karlsruhe die Frage der
Missbrauchlichkeit der Klage von der Missbrauchlichkeit der Fortsetzung des
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Mannheim die Ansicht, dass Sinn und Zweck der Entscheidung des EuGH sei,
dass die Verhandlungen mit einer lizenzwilligen Gegenpartei unbelastet von dem
Druck eines laufenden Verletzungsverfahrens erfolgen, und dementsprechend
das Lizenzangebot vorprozessual zu erfolgen habes. In diesem Zusammenhang
ist es beachtenswert, dass der EuGH mit seinem Berichtigungsbeschluss vom
15. Dezember 2015 noch einmal ausdriicklich klargestellt hat, dass sowohl der
Hinweis auf die Verletzung als auch das kldgerische Lizenzangebot vor Erhebung
der Klage zu erfolgen haben.

Eine wesentliche Bedeutung Eine wesentliche Bedeutung hat die Frage gewonnen, wann ein Angebot den

hat die Frage gewonnen,

wann ein Angebot den
FRAND-Kriterien entspricht hatte das OLG Diisseldorf bereits Anfang des vergangenen Jahres entschieden®,

und wie dies im Zivilprozess dass die in der Entscheidung des EuGH formulierten Obliegenheiten den

zu prifen ist.
Beklagten nur dann treffen, wenn zuvor der Patentinhaber seine Obliegenheiten

FRAND-Kriterien entspricht und wie dies im Zivilprozess zu priifen ist. Insoweit

erfiillt hat. Danach kommt es insbesondere nicht darauf an, ob das Angebot des
lizenzbereiten Beklagten den FRAND-Kriterien entspricht, wenn nicht festgestellt
werden kann, dass von dem Patentinhaber eine Lizenz zu solchen Bedingungen
angeboten worden ist. Das OLG Karlsruhe hat sich dem im Wesentlichen
angeschlossen’ und insbesondere darauf abgestellt, dass es nicht ausreiche
festzustellen, dass das Angebot des Patentinhabers nicht evident FRAND-widrig
sei®. Damit stellt sich die Frage, was der Patentinhaber vortragen muss, um
hinsichtlich des Missbrauchsvorwurfs auf der sicheren Seite zu sein.

Der 15. Zivilsenat des OLG Diisseldorf hat hierzu in einem kiirzlich ergangenen
Hinweisbeschluss an die Parteien® seine vorlaufige Ansicht detailliert dargelegt.

Er betont zunichst noch einmal, dass die Grundsitze der Entscheidung

Huawei ./. ZTE nur dann Anwendung finden, wenn der Patentinhaber eine
marktbeherrschende Stellung hat, wofiir der Beklagte die Beweislast triagt, und
geht davon aus, dass die gegeniiber der Normierungsbehorde abgegebene FRAND-
Erklarung nur fiir den Fall einer marktbeherrschenden Stellung abgegeben worden
sei und auch nur fiir diesen Fall gelte.

An den Hinweis auf die Patentverletzung seien, so das Gericht, keine hohen
Anforderungen zu stellen. Die Mitteilung der Patentnummer und der konkret
vorgeworfenen Benutzungshandlung reiche aus. Ebenso reiche es hinsichtlich
der Lizenzbereitschaft der Beklagten aus, wenn diese erklare, eine Lizenz zu
FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen. Fiir die Feststellung, dass die Beklagte
in Wahrheit keine Lizenz nehmen wolle und die Lizenzbereitschaft lediglich
formal erklart habe, gilten hohe Anforderungen, die regelmaBig nur erfiillt
seien, wenn das Verhalten des Patentbenutzers als ernsthafte und endgiiltige
Lizenzverweigerung zu bewerten sei.

Detaillierte Anforderungen Detaillierte Anforderungen stellt das Gericht dagegen an das Lizenzangebot
stellt das Gericht dagegen

an das Lizenzangebot des
Klagers und die von ihm zur geht das Gericht davon aus, dass nicht nur zu priifen ist, ob das Angebot die
Verfigung zu stellenden
Informationen.

des Kligers und die von ihm zur Verfiigung zu stellenden Informationen. Dabei

wesentlichen Vertragsbestandteile eines Lizenzvertrages enthilt und nicht
evident FRAND-widrig ist, sondern vielmehr positiv festzustellen ist, dass es sich
um ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen handelt, insbesondere dass der
Patentinhaber dem Lizenzwilligen eine Lizenz zu vergleichbaren Konditionen
wie anderen Lizenznehmern anbietet oder, im Falle einer Ungleichbehandlung,
dafiir triftige Griinde vorliegen. Vom Patentinhaber sind hierzu samtliche
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Faktoren konkret darzulegen, aus denen sich die angebotene Lizenzgebiihr ergibt
und anhand derer nachgepriift werden kann, dass das konkrete Angebot weder
diskriminierend noch ausbeuterisch ist.

Hierfiir muss nach vorldufiger Auffassung des Gerichts im Einzelnen zu Art und
Umfang der bisherigen Lizenzierung vorgetragen werden, wenn die Beklagte
(substantiiert) bestreitet, dass die angebotenen Konditionen den FRAND-KTriterien
entsprechen. Insbesondere sind in diesem Fall zumindest die wesentlichen
bisherigen Lizenznehmer und die mit ihnen vereinbarten Konditionen konkret zu
benennen, ggf. unter einer Geheimhaltungsanordnung des Gerichts. Sofern das
Angebot mit anderen Lizenzprogrammen verglichen wird, ist darzulegen, dass und
warum das Portfolio des klagenden Patentinhabers mit den Portfolios der anderen
Lizenzprogramme nach Qualitdt und Umfang vergleichbar ist.

Beim Angebot einer Portfoliolizenz ist ferner die Benutzung der Patente des
Portfolios substantiiert darzulegen, z. B. unter Verwendung sogenannter

Claim Charts; bei Vorlage einer Liste repriasentativer Patente (sogenannte

Proud List) ist die Auswahl der Patente nachvollziehbar zu erldutern. Bei einer
einheitlichen Lizenzgebiihr fiir Linder mit unterschiedlichem Schutzrechtsbestand
ist darzulegen, dass eine entsprechende Klausel in frei ausgehandelten
Lizenzvertragen {iblich ist oder aus anderen Griinden den FRAND-Kriterien
entspricht. Zur Anpassung an etwaige Anderungen im Schutzrechtsbestand

ist eine (in beide Richtungen offene) Anderungsklausel in den angebotenen
Lizenzvertrag aufzunehmen. Ebenso sieht das Gericht eine Anderungsklausel fiir
angezeigt, die verhindert, dass der Patentbenutzer im Falle weiterer berechtigter
Lizenzforderungen iibermaBig belastet wird.

Generell ist zu beriicksichtigen, dass die Rechtsprechung wie auch die rechtliche
Diskussion zu den Implikationen der Entscheidung Huawei ./. ZTE nach wie vor
im Fluss und keineswegs abgeschlossen ist. Ein Endurteil eines Berufungsgerichts
liegt bislang nicht vor; die vorangehend genannten Entscheidungen der Ober-
landesgerichte Diisseldorf und Karlsruhe sind im Rahmen eines Zwangsvoll-
streckungsverfahrens bzw. im Wege eines Hinweisbeschlusses ergangen und
prajudizieren die jeweilige Endentscheidung nicht. Eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ist erst in einigen Jahren zu erwarten.

Fazit

Bei allen Vorbehalten zeichnet sich jedoch ein Paradigmenwechsel ab. Es scheint
weitgehende Ubereinstimmung darin zu bestehen, dass die Entscheidung des
EuGH nicht nur einen Katalog von Formalititen aufgestellt hat, den es, ggf. im
Verletzungsprozess, abzuarbeiten gilt, sondern dass sich mit den von dem EuGH
aufgestellten Kriterien inhaltliche Anforderungen sowohl an das kldgerische
Lizenzangebot als auch an den Vortrag im Verletzungsprozess verbinden, die
den klagenden Patentinhaber stirker in die Pflicht nehmen und letztlich die
Darlegungslast gegeniiber dem status quo ante verschieben. Oblag es bisher
dem Beklagten nachzuweisen, dass das Angebot des Lizenzinhabers evident
FRAND zuwider lauft, ist es nun im Regelfall an dem Kléager darzulegen, dass sein
Angebot nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend ist. Dabei geht es nicht
darum, ob die von dem Patentinhaber konkret geforderte Lizenzgebiihr unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessen ist'°. Vielmehr geht es um eine
rechtliche und vor allem kartellrechtliche Priifung des kldagerischen Angebots, ob
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dieses angesichts der iiblichen Lizenzpraxis in der Branche und der spezifischen
Lizenzpraxis des Patentinhabers als fair und insbesondere nicht diskriminierend
zu werten ist.

Dies erfordert allerdings, soweit nicht unabhingige Informationen zu den {iiblichen
Konditionen und Gepflogenheiten auf dem entsprechenden Gebiet vorliegen,

eine umfassende Darlegung und damit auch Offenlegung der Lizenzpolitik des
Klagers, die nicht unbedingt in seinem Interesse liegt und auch vertraglichen
Vereinbarungen zuwiderlaufen kann. Dies mag fiir manche Patentinhaber

ein Grund sein, auf andere Jurisdiktionen oder alternative Streitbeilegung
auszuweichen. Allerdings bildet die von dem OLG Diisseldorf in Erwagung
gezogene Geheimhaltungsanordnung einen — von den Gerichten entsprechend
auszugestaltenden — Rahmen", in dem sich grundsitzlich auch vertrauliche
Sachverhalte erortern lassen und wie er in ahnlicher Form aus anderen Rechts-
kreisen schon langer bekannt ist. Dem Beklagten gegeniiber werden sich ent-
scheidungserhebliche Informationen allerdings nicht geheimhalten lassen. Dies
folgt nicht nur aus dem grundgesetzlich garantierten Rechts auf rechtliches

Gehor. Man wird dem Beklagten fairerweise einen Anspruch auf Informationen
zugestehen, die ihm nicht vorliegen und die ihm, unabhéngig von den Angaben des
Patentinhabers, eine eigene Beurteilung gestatten, ob das Angebot des Kldgers den
FRAND-Kriterien entspricht.

Wenn sich die Ansicht des OLG Diisseldorf durchsetzt, dass die Konformitét

mit FRAND vom Gericht positiv festzustellen ist, ergibt sich fiir den Klager

eine weitere Schwierigkeit. Er muss namlich fiir das Gericht nachvollziehbar
erldutern, warum sein Angebot fair und nicht diskriminierend ist. Gelingt ihm
dies nicht, wird sein Unterlassungsbegehren abgewiesen. Der Umstand, dass

sich Lizenzvertriage aufgrund ihrer spezifischen Regelungen und Konditionen

oft schwer und manchmal nicht ohne Hilfe eines Sachverstindigen vergleichen
lassen, geht dabei zu seinen Lasten. Dies kann im Einzelfall die Durchsetzung des
Unterlassungsanspruchs erheblich erschweren oder sogar unméglich machen.

Die Tendenz der deutschen Gerichte geht derzeit zu einer eher groBziigigen Hand-
habung der formalen Erfordernisse, aber einer genauen Priifung in der Sache.
Dies ist im Interesse beider Seiten begriiBenswert. Ob es in der Sache bei den
weitreichenden Anforderungen bleibt, wie sie das OLG Diisseldorf jetzt formuliert
hat, wird man sehen miissen. Patentinhaber, die eine transparente Lizenzpolitik
verfolgen, die sich konsistent und schliissig darlegen ldsst, sind jedenfalls im
Vorteil.
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Anmerkungen:

1 EuGH C-170/13 — Huawei Technologies Co. Ltd ./. ZTE Corp. u.a., Urteil vom 16. Juli 2015, ABI. C. 302, 2,
deutsche Fassung berichtigt mit Beschluss vom 15. Dezember 2015

2 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016, Rn. 25, OLG Dusseldorf 15 U 66/15, Beschluss vom
17. November 2016, Rn. 4

3 OLG Dusseldorf 15 U 36/16, Beschluss vom 9. Mai 2016, Rn. 36 und 37, dezidierter in 15 U 66/15, Beschluss vom
17. November 2016, Rn. 9

OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016, Rn. 27

OLG Mannheim 7 O 209/15, Urteil vom 1. Juli 2016, Rn. 119, 7 O 19/16, Urteil vom 17. November 2016, Rn. 86
OLG Dusseldorf 15 U 65/15, Beschluss vom 13. Januar 2016

OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016

so die Vorinstanz, vgl. LG Mannheim 7 O 96/14, Urteil vom 4. Marz 2016

OLG Dusseldorf 15 U 66/15, Hinweisbeschluss vom 17. November 2016.

10 Die gerichtliche Klarung dieser Frage wurde regelmaRig als problematisch angesehen, vgl. LG Mannheim 7 O
66/15, Urteil vom 29. Januar 2016, Rn. 55

11 Eine konkrete Anordnung wurde kiirzlich vom 2. Zivilsenat des OLG Dusseldorf erlassen, vgl. OLG Dusseldorf 2 U
31/16, Beschluss vom 17. Januar 2017
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Kurskorrektur durch EuGH: Antrag
auf Teilverlingerung fiir Unionsmarke
enthilt keinen impliziten Teilverzicht

Mit Urteil vom 22. Juni 2016 hat der EuGH als héchste europaische
Instanz in Markenangelegenheiten eine bisherige konstante Praxis bei
der Teilverlangerung von Unionsmarken zugunsten des Markeninhabers
korrigiert. Auch entgegen der Unterinstanzen im konkreten Rechtsstreit
raumt der EuGH Nissan als Inhaberin der betroffenen Marke ein, eine
zunachst nur fir einen Teil der abgedeckten Waren verlangerte Marke

zu einem spateren Zeitpunkt, aber noch innerhalb der sechsmonatigen
Schonfrist nach Ende der Schutzdauer, auch fir die verbleibenden Waren
zu verlangern. Damit kann der Inhaber eine Unionsmarke bei deren
zunachst nur teilweisen Verlangerung fur die dabei nicht bertcksichtigten
Klassen ,nachlegen®, auch wenn er bereits zuvor einen Antrag auf
Verlangerung fir andere Klassen gestellt hat.

Im konkreten Fall hatte Nissan deren Unionsmarkeneintragung oo2 188 118
(Wort/ Bild CVTC) zunachst nur teilweise verlangert. Nach der daraufhin
erfolgten tiblichen Bestitigung des EUIPO der teilweisen Verlangerung mit
Ankiindigung der Loschung der verbleibenden Waren hatte Nissan noch innerhalb
der sechsmonatigen Schonfrist die Verlangerung der bisher nicht einbezogenen
Waren der Klasse 9 beantragt. Nach Zuriickweisung durch das EUIPO scheiterte
Nissan vor der Beschwerdekammer des EUIPO ebenso wie vor dem Europaischen
Gericht (EuG). Das EuG hatte zwar die von der Beschwerdekammer noch unter-
stiitzte Amtspraxis zuriickgewiesen, Nissan hitte durch den nur teilweisen
Verlangerungsantrag auf die nicht verldngerten Klassen implizit verzichtet (Art.
50 UMV). Dennoch hielt das EuG eine stufenweise Verlingerung fiir unzulassig.
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Unter Verweis auf die englische Fassung von Art. 47 III 3 UMV sah das Gericht
die Moglichkeit der Einreichung eines Verlangerungsantrags nach dem Ablauf der
urspriinglichen Frist von der Bedingung abhingig, dass wihrend dieser Frist kein
Verliangerungsantrag eingereicht worden sei.

Demgegeniiber macht der EuGH den Weg fiir eine stufenweise Verldngerung einer
Unionsmarke innerhalb der Schonfrist frei:

« Grundsitzlich sieht die UMV mit einer unbegrenzten Verldngerung einer
Unionsmarke sowie einer zusatzlichen Schonfrist eine Erleichterung fiir den
Inhaber des durch das Unionsrecht verliechenen ausschlieBlichen Markenrechts
vor und schiitzt dessen wirtschaftliche Bedeutung.

» Weitere Sprachfassungen von Art. 47 III 1 UMV legen nahe, dass der Unions-
gesetzgeber die Einreichung eines Antrags auf Verlangerung einer Unions-
marke wihrend der Nachfrist allein von der Zahlung einer Zuschlagsgebiihr
abhingig gemacht hat und nicht von der zusitzlichen Voraussetzung, dass
zuvor kein Antrag auf Verlidngerung eingereicht worden ist; damit ergibt
sich aus Art. 47 UMV kein Verbot, zeitlich gestaffelt und auf verschiedene
Waren- oder Dienstleistungsklassen bezogene Antrige auf Verlangerung einer
Unionsmarke einzureichen.

« Ebenso wenig stehen Griinde der Rechtssicherheit sukzessiven
Teilverlangerungsantrigen entgegen; zwar weist die Eintragung eines
Teilverlangerungsantrags eine Unionsmarke im Register ab dem Tag
nach Ablauf der Eintragung erga omnes einen inhaltlichen Umfang der
teilverlingerten Unionsmarke aus, der durch eine Verldngerung der
weiteren Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist noch
erweiternd abgedndert werden kann. Allerdings muss das EUIPO einen
Teilverlangerungsantrag nicht vor Ablauf der Nachfrist eintragen und
kann zudem im Fall einer solchen Eintragung statt einer Entfernung
bestimmter Waren- oder Dienstleistungsklassen aus dem Register
InformationsmaBnahmen ergreifen, die es ermoglichen, sowohl die Rechte der
Inhaber von Unionsmarken als auch die Rechte Dritter zu schiitzen.

Die Entscheidung betrifft eine in der Praxis haufiger als gedacht auftretende
Konstellation: Ein Markeninhaber verldngert zundchst nur einen Teil einer
Unionsmarke. Danach entschlieBt er sich — noch innerhalb der sechsmonatigen
Schonfrist — fiir eine umfassendere Verlangerung des von der Markeneintragung
umfassten, nicht verlidngerten Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.
Nach bisheriger Praxis war in einem Antrag auf nur Teilverlangerung einer
Unionsmarke ein impliziter Verzicht auf die von der Teilverldngerung nicht
betroffenen Waren / Dienstleistungen der Unionsmarke gesehen worden. Dies
hatte zur Konsequenz, dass die Teilverldngerung zu einem definitiven Verlust
des restlichen Teils der Marke gefiihrt hat. Ein ,Nachjustieren“ war damit
ausgeschlossen.

Fazit

Die Klarstellung des EuGH zu Gunsten des Markeninhabers ist ebenso recht-
lich zutreffend wie aus Sicht des Markeninhabers zu begriiBen. Der EuGH
schiebt damit einer Amtspraxis einen Riegel vor, die die Eigentumsrechte der
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Markeninhaber durch eine hochst zweifelhafte Interpretation als impliziter
Teilverzicht abgeschnitten hat. Diese Missachtung war vermutlich der praktischen
Bequemlichkeit des Amtes zu Gunsten einer raschen Registrierung der Teilver-
laingerung geschuldet.

Es bleibt abzuwarten, wie das Amt die Vorgabe des EuGH in die Praxis umsetzt,
eine mogliche Verlangerung hinsichtlich weiterer Waren und Dienstleistungen
von Unionsmarken wihrend der Schonfrist im Markenregister zu beriicksichtigen.
Sollte das Amt hier die Verlingerung der Marke nicht iiberhaupt erst nach Ablauf
des Schonfrist ins Register eintragen, ist aus der Perspektive Dritter nunmehr
jedenfalls — etwa im Rahmen einer Verfiighbarkeitsrecherche — bei der Eintragung
nur teilverlangerter Unionsmarken zu beachten, dass scheinbar fallengelassene
Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist doch noch verlangert
werden konnen.
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