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Vorlage an die Grolte Beschwerdekammer des Euro-
paischen Patentamts betreffend die Ausrichtung von
mindlichen Verhandlungen per Videokonferenz

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat auch in mindlichen Verhandlungen
vor dem Europaischen Patentamt zu einer zuvor nicht vorstellbaren Umstel-
lung auf Videokonferenzen gefiihrt. In mindlichen Anhorungen im Priifungs-
verfahren sind Videokonferenzen, anders als z. B. vor dem deutschen Amt,
inzwischen zur neuen Norm geworden. Dass dies seitens des Amtes so durch-
aus so gewollt ist — und wohl auch fiir die Zeit nach der Pandemie - stellen
unter anderem die ab Marz giiltigen Richtlinien fur die Prifung’ im Abschnitt
C-VII-5 klar: ,Miindliche Verhandlungen in Priifungsverfahren werden in der
Regel per Videokonferenz abgehalten, es sei denn, es ist eine direkte Beweis-
aufnahme erforderlich oder es liegen andere schwerwiegende Griinde vor, die
dagegen sprechen”. Eine mindliche Verhandlung in den Raumlichkeiten des
Europaischen Patentamts ist somit zum Sonderfall geworden.

Als ,schwerwiegende Griinde" fiir das Durchfiihren einer mindlichen Verhand-
lung in den Raumlichkeiten des EPA nennen die Richtlinien fir die Prifung erst
eine erforderliche , Vorfiihrung oder Besichtigung eines Gegenstandes ..., bei dem
die haptischen Merkmale wesentlich sind".

Zu den schwerwiegenden Griinden zahlt jedoch nicht eine Beweisaufnahme.
Vielmehr wurden Beweisaufnahmen im Prifungs- und Einspruchsverfahren

per Videokonferenz durch eine Anderung der Regeln 117 und 118 der Aus-
fihrungsordnung explizit ermdglicht. Das EPA teilt gemaR diesen Anderungen
mit der Ladung mit, ob die Beweisaufnahme als Videokonferenz durchgefihrt
wird und dass ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverstandiger, der in die Raumlich-
keiten des EPA geladen wurde, auf Antrag auch per Videokonferenz vernommen
werden kann.

Im Beschwerdeverfahren hat sich diese Umstellung langsamer vollzogen. Aber
auch dort finden — wiederum im Gegensatz zum Bundespatentgericht - die
meisten mindlichen Verhandlungen derzeit als Videokonferenz statt. Dies ist
allerdings bisher der Pandemie geschuldet und (noch?) nicht zur neuen Norm
erkoren worden. Der neue Artikel 15a der Verfahrensordnung der Beschwerde-
kammern* erlaubt es aber den Beschwerdekammern zum einen, eine mind-
liche Verhandlung per Videokonferenz abzuhalten. Zum anderen kann sowohl
ein Beteiligter als auch ein Mitglied der Kammer auf Antrag auch per Videokon-
ferenz teilnehmen, wenn eine mindliche Verhandlung in den Raumlichkeiten
des EPA stattfindet. Der Vorsitzende kann dies in Ausnahmefallen fir einen
Beteiligten sogar anordnen.

' abrufbar unter https:/www.epo.org/law-practice/legal-texts/quidelines_de.html, bislang
allerdings nur auf englischer Sprache

2 Die gleiche Aussage findet sich auch in Abschnitt E-Ill-1
8 s. Amtsblatt EPA 2020, A132, in der Dezemberausgabe zu finden

*  Einsehbar ist der in Kraft getretene Entwurf unter: http:/documents.epo.org/projects/
babylon/eponet.nsf/0/26FC88FAEBB475FECT125861F002F09E7/SFile/user_consultation
art 15a RPBA en.pdf, s. auch unser Newsletter 12/2020
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Im Verfahren T 1807/15 wurde nun vom Vertreter des Patentinhabers zu Be-
ginn der mindlichen Verhandlung, die als Videokonferenz stattfand, folgender
Hilfsantrag gestellt: ,Hiermit stellen wir den Hilfsantrag, der Grossen Beschwer-
dekammer die Frage zur Entscheidung vorzulegen, ob eine mindliche Ver-
handlung nach Art. 116 EPC durch eine Videokonferenz ersetzt werden kann,
wenn die Parteien dem nicht zustimmen.” Die Kammer beschloss daraufhin,
die mundliche Verhandlung zu beenden und der GroRen Beschwerdekammer
eine entsprechende Frage vorzulegen. Der Wortlaut der Vorlagefrage ist bisher
noch nicht bekannt, geschweige denn die Nummer bei der GrolRen Beschwer-
dekammer, die aber wohl G 1/21 betragen musste.

Ein vergleichbarer Antrag aus umgekehrter Perspektive, namlich unter wel-
chen Umstanden eine Priifungsabteilung einem Antrag auf Durchfihren einer
mundlichen Verhandlung per Videokonferenz stattgeben sollte, war in der
Entscheidung T 2068/14 von einer Beschwerdekammer im Jahr 2015 noch
abgelehnt und in der Sache abschlagig beschieden worden.®

In diesem Zusammenhang muss die GroRe Beschwerdekammer moglicher-
weise auch eine Entscheidung aus dem Dezember letzten Jahres in Betracht
ziehen, namlich T 1604/16. In dieser Entscheidung folgte die Kammer der zuvor
in der Entscheidung T 1418/17 aufgestellten Einschrankung einer Beschwerde-
kammer in der Beweiswirdigung nicht, da sie allein auf Basis des Protokolls
der ersten Instanz keine ausreichenden Informationen vorliegen sah.

In der Entscheidung T 1604/16 war Uber das Vorbringen eines Beteiligten

zu entscheiden, das die Wirdigung der Beweismittel zu einer offenkundigen
Vorbenutzung in der ersten Instanz in Frage stellte. Die Kammer konnte die
geaulerten Zweifel in vollem Umfang nachvollziehen. Es lag die Niederschrift
von Aussagen vor, die ein Zeuge vor der Einspruchsabteilung abgegeben hatte.
Die Kammer stellte fest, dass der unmittelbare Eindruck, den der Zeuge mog-
licherweise vermittelt, nur bei der Zeugenvernahme selbst verfiigbar ware. Die
offenkundige Vorbenutzung wurde daher als nicht ausreichend nachgewiesen
bewertet.

Diese Entscheidung wirft konkret die Frage der Vergleichbarkeit von Zeugen-
vernahmen vor Ort in den Raumlichkeiten des EPA und Zeugenvernahmen per
Videokonferenz auf.

Allgemeiner veranschaulicht diese Entscheidung das grundsatzliche Problem,
inwieweit eine Videokonferenz mit einer Verhandlung vor Ort im gleichen Raum
auch dann noch vergleichbar ist, wenn es um mehr als das gesprochene Wort
geht. Nonverbale Kommunikation, beispielsweise unausgesprochene Hinweise
der Kammer (oder Einspruchsabteilung), kann fir alle Beteiligten durchaus
wesentlich sein.

Es ist gut moglich, dass die Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer dazu
flihrt, dass bis zu einer Entscheidung mindliche Verhandlungen in Verfahren
vor den Beschwerdekammern wieder in den Raumlichkeiten des EPA stattfin-
den, wenn ein Beteiligter erklart hat, dass er mit einer mindlichen Verhandlung
als Videokonferenz nicht einverstanden ist. Weiterhin ist durchaus denkbar,

5 s.der Leitsatz und Punkt 5.4 der Entscheidungsgriinde
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dass Verfahren ausgesetzt werden, in denen ein Beteiligter erklart hat, dass er
auf Grund der Pandemie nicht in der Lage ist, in den Raumlichkeiten des EPA zu
erscheinen.

Es ist daneben denkbar, dass die Vorlagefrage ein erhebliches Problem fir die
deutliche Abkehr in der ersten Instanz von mindlichen Verhandlungen in den
Raumlichkeiten des EPA darstellt. MOglicherweise wird sich der Prasident des
EPA gezwungen sehen, Verfahren auszusetzen, in denen als nachster Schritt
eine mundliche Verhandlung ansteht und ein Beteiligter erklart hat, dass er
mit einer Videokonferenz nicht einverstanden ist. Ein Rickgang der zweiten
COVID-19-Welle konnte in diesem Fall einen weitgehenden Stillstand von Ver-
fahren verhindern.

Winschenswert ware natirlich eine schnelle Entscheidung in der Sache, ahn-
lich wie in der ,Haar"-Entscheidung G 2/19¢. Politisch brisant ist die Vorlage

auf jeden Fall, war doch die Abkehr von der Prasenzpflicht bei miindlichen
Verhandlungen in Minchen — und damit einhergehend natirlich der vermutete
weitgehende Wegfall des Standortvorteils von Kanzleien, die in Minchen ein
Biro besitzen’ - bereits als ,Neuverteilung der Karten" fir den Markt der euro-
paischen Patentvertreter eingestuft worden.® Der Ausgang des Verfahrens kann
somit auf jeden Fall mit Spannung erwartet werden.

Bundesgerichtshof legt Fragen zu Nichtangriffsabre-
den im Markenrecht dem EuGH vor

In dem unlangst veroffentlichten Beschluss ,Nichtangriffsabrede™ befasste
sich der Bundesgerichtshof mit dem Verhaltnis zwischen nationalem und euro-
paischen Recht und kam am Ende zu dem Ergebnis, den EuGH zu befragen.

Die zugrundeliegende Fallkonstellation ist sehr komplex und kann dabei nicht in
allen Einzelheiten vorgestellt werden.

Grundlage des Streites war eine Auseinandersetzung im Schmuck- und Uhren-
warenbereich. Konkret hatte hier die Klagerin 2010 das Geschaft der Beklagten
tibernommen, wobei es im Ubernahmevertrag geregelt war, dass eine deutsche
Marke der Beklagten fir einen Teil der Waren und Dienstleistungen an die
Klagerin Ubergehen sollte und sich die Beklagte verpflichtete, diese ubertragene
Marke weder selbst anzugreifen, noch Dritte dabei zu unterstitzen. Die Ge-
sellschafter der Klagerin wie der Beklagten waren bei Vertragsabschluss dabei
teilweise identisch.

Allerdings war dieser Teiltibergang niemals im Register vermerkt worden. Statt-
dessen hatte die Beklagte 2011, unter Nutzung der Senioritat der deutschen

6 s.unser Newsletter 6/2019

7 Anm.: Eine erste Herabstufung dieser Art war natirlich bereits die Praxis, in Rijswijk miind-
liche Verhandlung in Anmeldverfahren vorzusehen, eine Beschwerde dagegen (T 933/10)
war erfolglos

8 s. hier: https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/compulsory-vi-
deo-conferencing-reshuffles-the-cards-for-patent-attorneys/

°  BGH, Beschluss vom 19. November 2020 - | ZR 27/19 - Nichtangriffsabrede
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Marke, eine europaische Marke angemeldet und die deutsche Marke verfallen
lassen. Offenbar nachdem dies der Klagerin im Jahre 2015 aufgefallen war, hat-
te die Beklagte dann diese europaische Marke an die Klagerin Ubertragen.

2016 kam es dann zum Bruch, die Gesellschafter, die bei beiden Firmen aktiv
waren, erklarten ihren Austritt bei der Klagerin in der Gesellschafterversamm-
lung 2016, gleichzeitig kiindigten sie an, Loschungsantrag gegen die Marken

der Klagerin zu stellen.

Es gingen dann auch drei Loschungsantrage wegen Verfall gegen entsprechen-
de Marken der Klagerin beim EUIPO ein, allerdings im Namen eines Rechtsan-
walts. ™0

Daraufhin verklagte die Klagerin die Beklagten, mit dem Ziel, dass diese diesen
Rechtsanwalt anweisen sollten, die Loschungsantrage zurickzunehmen und
eventuell entstandenen Schaden zu erstatten.

Sowohl die erste Klage vor dem LG Minchen wie die Berufung vor dem OLG
Munchen waren erfolglos, allerdings lie® das OLG Miinchen die Revision zu.

Fir den Fall wichtig ist, dass es bereits ein Urteil des EuG gibt (Carrera,
T-419/16), in dem der EuG festgestellt hatte, dass eine Nichtangriffsabrede sich
nicht auf einen Loschungsantrag aufgrund Verfalls erstrecken dirfe. Zur Be-
grindung fuihrte dieser unter anderem aus, dass fur einen Loschungsantrag nur
Voraussetzung sei, von ,demjenigen, der den Antrag auf Verfallserklarung stellt,
zu verlangen, dass er Rechtspersonlichkeit besitzt oder prozessfahig ist; [die Vor-
schrift] setzt aber nicht voraus, dass er ein Rechtsschutzbediirfnis nachweist."

Zum anderen war der EuG der Meinung, dass das EU-Markenrecht eine eigen-
standige, von den nationalen Rechtssystemen losgeloste Rechtsordnung
darstelle, d. h. wie eine solche Nichtangriffsabrede von nationalen Gerichten
gewertet werde, sei unbeachtlich:

,Es ist zwar richtig, dass das EUIPO oder das Gericht, wenn [der Antrag zuriick-
genommen wiirde], nicht mehr (ber einen solchen Antrag zu befinden hétte. Ent-
gegen der Behauptung der Klagerin haben die nationalen Gerichte jedoch keine
Befugnis nach nationalem Recht, [lemanden] zur Riicknahme ihres beim EUIPO
gestellten Antrags auf Erklarung des Verfalls einer Unionsmarke zu verpflichten.
Das EUIPO und der Unionsrichter kinnen ihrerseits, [..] nicht daran gebunden
sein, wie nationale Gerichte den Inhalt einer Nichtangriffsabrede auslegen.” 2

Diese letzten Erwagungen wurden jedoch vom EuGH in seiner Beschwerdeent-
scheidung nicht aufgegriffen (C-35/18 P), so dass es hier keine letzte Klarheit
gibt. Diese Klarheit zu erzielen, war somit wahrscheinlich eine wesentliche
Motivation, die Sache dem EuGH vorzulegen mit folgenden Fragen:

1% Anm.: Dass dieser offensichtlich als Strohmann agierte, wurde zwar nie bewiesen, anschei-
nend gingen aber alle befassten Gerichte davon aus

" Rdn 34 derT419/16
12 Rdn 39ff. der T 419/16



1. Fiihrt der in [der Unionsmarkenverordnung] geregelte Umstand, dass ein Ver-
fallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder
natirlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfahigen Interessen-
verband gestellt werden kann, zur Unwirksamkeit einer vertraglichen Verein-
barung, mit der sich ein Dritter gegeniiber dem Inhaber einer Unionsmarke
verpflichtet, keinen Antrag beim Amt der Europaischen Union fir geistiges Ei-
gentum auf Erklarung des Verfalls dieser Unionsmarke wegen Nichtbenutzung
zu stellen?

2. Bewirkt der in [der Unionsmarkenverordnung] geregelte Umstand, dass ein Ver-
fallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder
natirlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfahigen Interessen-
verband gestellt werden kann, dass ein rechtskraftiges Urteil des Gerichts
eines Mitgliedsstaats, das den Beklagten verpflichtet, den von ihm selbst oder
lber eine von ihm beauftragte Person gestellten Antrag auf Erklarung des Ver-
falls einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zurtickzunehmen, im Verfalls-
verfahren vor dem Amt der Europaischen Union fir geistiges Eigentum und den
Unionsgerichten nicht zu beachten ist?

Die erste Frage rihrt an eine Grundordnung des Markenrechts. In jedem Mar-
kensystem besteht das Problem, wie mit nicht benutzten Marken umzugehen
ist. In den USA wurde der Ansatz gewahlt, dass der Inhaber nach festgelegten
Zeitraumen die Benutzung gegenuber dem Amt aktiv nachweisen muss, an-
sonsten wird die Marke geloscht. Dies fuhrt allerdings zum einen dazu, dass
nicht unerheblicher Aufwand entsteht, zum anderen ist es ubliche Praxis, die
betreffenden Marken dann einfach neu anzumelden - und im US-Markenregis-
ter finden sich inzwischen so viele Marken, dass schon spekuliert wurde, dass
den USA “die Marken ausgehen."® Somit kann durchaus zu Recht bezweifelt
werden, ob dies eine zweckmaBige Vorgehensweise ist.

In Europa wie den meisten sonstigen weltweit giltigen Markensystemen wird
dagegen eine Loschung aufgrund Verfalls nur auf Antrag durchgefihrt. Da
derartige Antrage — obwohl kein Rechtsschutzinteresse nachgewiesen werden
muss - fast nur von Wettbewerbern gestellt werden, bedeutet dies, dass quasi
die ,unsichtbare Hand des Marktes" (um Adam Smith zu zitieren) auch hier
wirken und fur ein einigermalen bereinigtes Register sorgen soll. Auch aus
diesem Grund wurde im letzten deutschen Markenmodernisierungsgesetz die
gleitende Widerspruchsfrist gestrichen.™

Waren entsprechende Nichtangriffsabreden glltig, wiirde dies dem Allgemein-
interesse naturlich widerlaufen und dies war mit einer der Hauptgriinde, wa-
rum in der bereits zitierten ,Carrera“-Entscheidungen der EuG entsprechende
Nichtangriffsabreden fir unwirksam hielt. Der Bundesgerichtshof dagegen halt
derartige Nichtangriffsabreden, sofern sie kartellrechtlich unbedenklich sind,
flr unproblematisch.™

Erwahnenswert sei, dass, anders als im Patentrecht, die Marke nicht von Amts
wegen geloscht werden kann, wenn der Antrag auf Loschung wegen Verfalls

8 Beebe/Fromer, Are we running out of trademarks, Harvard Law Review, 2018, 945
™ vgl. unseren Newsletter 1/2019 und Hiittermann, Mitt. 2019,62
s Rdn 27 ff.
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zurickgezogen wird. Dagegen konnen zumindest erstinstanzliche Einspruchs-
verfahren gegen Patente sowohl in Deutschland wie vor dem EPA auch ohne
den Einsprechenden weitergefiihrt werden. Ob eine derartige Anderung des
Markenrechts allerdings zu einer grolleren Zahl geloschter Marken fiihren wiir-
de, kann wohl mit Recht bezweifelt werden.

Die zweite Frage zielt darauf ab, ob wirklich das EU-Markensystem eine von den
nationalen Rechtsordnung vollig losgeloste eigene Welt darstellt. Sie hat somit
- inshesondere im Licht unlangst ergangener Entscheidungen wie etwa der
,EZB"-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts'™ - eine nicht zu unter-
schatzende politische Relevanz. Der Bundesgerichtshof ist dabei der Ansicht,
dass das EUIPQ Urteile der Mitgliedsstaaten beachten musse."’

Zu beiden Fragen kann die Antwort des EuGH mit Interesse erwartet werden.

6 Urteil vom 05. Mai 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvVR 1651/15
7" Rdn 40 ff.

In eigener Sache
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