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Teilschutz aus nicht eingetragenen Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster ,Ferrari/Mansory
Design [Front kit]*

Neuigkeiten vom Einheitlichen Patentgericht - ,Vorab-
opt-outs” ab Hinterlegung der deutschen Ratifikations-
urkunde maglich.
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Teilschutz aus nicht eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmuster ,Ferrari/Mansory Design

[Front kit]"
Wasilis Koukounis LL.M. ist Moderator,

Der eigentlich fiir schutzrechtsskeptische Entscheidungen bekann- ~ Prof. Dr. Aloys Hiittermann Sprecher auf
te FUGH hat in seiner zum Designrecht ergangenen Entscheidung  der ersten VDI/VPP-Tagung zum Einheits-

] . : g L ke Patentsystem, welche am 7./8. Juni 2022
rcaggﬁuzgg él:eesrger\;[/Mansory Design [Front kit]" fiir eine positive Uber im Industrieclb Diisseldorf stattfinden

wird. Nahere Informationen sowie die

, N o Maglichkeit zur Anmeldung finden sich hier.
Der EUGH hatte entschieden, dass es durchaus maglich ist, bei ei- - pjese Vieranstaltung war urspriinglich fiir

nem durch Veroffentlichung in einer Pressemitteilung entstandenen - Februar 2022 geplant, musste aber auf-
nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch nur = grund der Pandemiesituation verschoben
aus einem Teil dieses Musters Designrechte herzuleiten. werden.

Dadurch konnte Ferrari gegen ein Tuning-Kit vorgehen, mit dem ein

alterer Ferrari auf das Design des neueren Ferraris umgeristet werden konn-
te. Voraussetzung fur diesen Teilschutz ist jedoch, dass dieser separate Teil in-
nerhalb des veroffentlichten Gesamterzeugnisses eindeutig erkennbar ist und
,durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflachen-
struktur klar abgegrenzt ist".!

Diese Entscheidung des EuGH eroffnet deutlich bessere Rechtschutzmaglichkei-
ten gegen Nachahmer in einem 3-Jahres-Zeitraum nach einer Produktveroffent-
lichung.

Zu beachten ist, dass der EuGH sich nur auf das nicht eingetragenen Gemein-
schaftsgeschmacksmuster und nicht auf das eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster bezogen hat. Beim eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacks-
muster sei ein derartiger Teilschutz namlich gerade nicht maglich (BGH GRUR
2012, 1139 ,Weinkaraffe").

Allerdings ware zu uberlegen, ob nicht die Veroffentlichung des eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmuster ohne Teilschutz gleichzeitig zu einem iden-
tischen nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit Teilschutz
flihren konnte, so dass zumindest fir einen Zeitraum von 3 Jahren nach der amt-
lichen Veroffentlichung auch ein Teilschutz gegen Nachahmer fir das eingetra-
gene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ,durch die Hintertlr” begriindet werden
konnte. Dies zu klaren wird dann aber wohl weiteren Verfahren vorbehalten sein.

' Leitsatz der Entscheidung.


https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-123/20
http://vpp-patent.de/seminar/gemeinschaftsveranstaltung-des-vdi-und-vpp-zum-einheitspatentsystem

Neuigkeiten vom Einheitlichen Patentgericht - ,Vo-
rab-opt-outs” ab Hinterlegung der deutschen Ratifi-

kationsurkunde moglich.

Wie bereits berichtet,> fand am 22. Februar 2022 die erste Sitzung des Ver-
waltungsausschusses des Einheitlichen Patentgerichts statt,® bei dem unter
anderem die Vorschriften zum Zertifikat zur Fihrung europaischer Patentstreit-
verfahren (European Patent Litigation Certificate, EPLC) verabschiedet und die
Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses, der die Bewerbungsverfahren
fir die zu berufenden Richter durchfihren wird, festgelegt wurde.

Von beidem sind nun offizielle Veroffentli-

chungen auf der Internetseite des Ge-
richts abrufbar und einige Einzelheiten
sind durchaus aufschlussreich.

So wurde beim EPLC* die revidierte
Fassung des Entwurfes® aus dem Jah-
re 2016 im Wesentlichen angenommen,
jedoch mit der Einschrankung, dass die
Kurse, welche als ,GroRvater-Regelung"
angerechnet werden, britische Kurse
nur dann gelten, wenn sie bis zum Aus-
tritt GroRbritanniens aus der EU, dem
31. Januar 2020 absolviert wurden.

Die Verabschiedung des EPLC wurde
schon als Fingerzeit gewertet,® dass
grundsatzlich européaische Patentver-
treter, die nicht in der EU anséssig sind
(in Frage kommen wohl vor allem Briten
und Schweizer) vor dem Einheitlichen
Patentgericht vertreten dirfen. Bei na-
herer Betrachtung scheint dies aber
nicht so vollstandig sicher.

Zum einen war es dem Vernehmen
nach in der Diskussion, die britischen
Kurse insgesamt zu streichen. Nur der

Vorbereitungskurs fiir den C- und D-Teil der europdischen Eignungs-
prifung

Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, bietet unsere Kanzlei 2022
zwei jeweils zweitagige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und
D- Teil der europaischen Eignungspriifung (EQE-Priifung) an. Die
Kurse finden am Donnerstag/Freitag, den 24./25. November, sowie
Samstag/Sonntag, den 10./11. Dezember 2022 statt. Beide Kurse
sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Priifungstechniken
sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen
Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Priifung erfolgreich angehen
zu konnen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete
Prifungsunterlagen die Erfolgschancen wesentlich erhhen. Daher
wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige
Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Erganzung zu
einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen
des EPUs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie
ihr fachliches Wissen iiber das EPU in mdglichst viele Punkte zum
Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Priifung umwandeln konnen.
Die Kurse finden in Diisseldorf in unseren Raumlichkeiten in der
Kaistrasse 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind
Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Groschel und Prof. Dr. Aloys
Huttermann.

2 S.unser Newsletter 3/2022

$ Vgl hier: https://www.unified-patent-court.org/news/announcement-unified-patent-court-

administrative-committees-inaugural-meeting

+ S hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_06_22022022_rev_d.pdf
5 Fiir einen Text s. hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/draft-eplc-

2015-07-01-rev-2016-12-01.pdf

6 S. hier https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/uk-and-swiss-

patent-attorneys-can-represent-clients-at-upc/


https://www.mhpatent.net/app/download/11879015321/Newsletter_03_2022_DE.pdf?t=1646032646

Verweis darauf, dass auch nichtbritische Vertreter, im Glauben auf den 20716er
Entwurf, diese Kurse absolviert hatten, flhrte letztendlich zu einer Anerkennung,
jedoch dann befristet auf Kurse bis zum EU-Austritt.

Zum anderen ist am Ende der Verwaltungsausschul® fur die Frage, ob europai-
sche Patentvertreter aus Nicht-EU-Staaten vertretungsbefugt sind oder nicht,
gar nicht zustandig. Diese Entscheidung trifft am Ende das Einheitliche Patent-
gericht, wobei es durchaus im Raum steht, dass dieses, z.B. aufgrund der Bris-
sel-I-Richtlinie, den EuGH befragen wird.

Fur deutsche Vertreter ist die Verabschiedung jedoch eine gute Nachricht, be-
deutet dies doch, dass sowohl die ,Hagen-I"- wie die Fischbachaukurse aner-
kannt werden.”

Als Vorsitzender des Beratenden Ausschusses, der die Bewerbungsverfahren fur
die zu berufenden Richter durchfihren wird,® wurde Prof. Willem Hoyng von der
Kanzlei Hoyng ROKH Monegier berufen.® Dies ist auf der einen Seite eine Uber-
raschung, da er noch (zumindest offiziell) als Anwalt tatig ist,'* auf der anderen
Seite war Prof. Hoyng Mitglied der Kommission, die die Verfahrensregeln zum
Einheitlichen Patentgericht ausgearbeitet hat, seine Expertise steht somit aufier
Zweifel.

Deutschland hat zwei ehemalige Richter des Bundesgerichtshofs, Prof. Dr. Joa-
chim Bornkamm sowie Prof. Dr. Peter Meier-Beck berufen. Zu dieser Auswah!
kann man nur gratulieren und sich bei den beiden fir Ihr Engagement schon im
Voraus bedanken.

Der Beratende Ausschuss hat auch schon, am 24. Februar 2022, seine erste Sit-
zung durchgefihrt und in Balde werden die ersten Auswahlgesprache beginnen.

Eine interessante Veroffentlichung betrifft die Ausschreibung fir den medizini-
schen und sozialen Dienst des Gerichts.!! Dies zum einen, als dass in dieser Aus-
schreibung das Gericht die Gehalter der Richter und Angestellten veroffentlicht
hat, zumindest fiir deutsche Richter wiirde eine Ernennung (in Vollzeit) einen
deutlichen Einkommenssprung darstellen, zumal auch noch steuerliche Vorteile
hinzukommen.

Noch sehr viel interessanter sind aber die Angaben, was die Richterstellen an-
geht. So plant das Gericht im ersten Jahr nur mit funf Vollzeitrichtern, die alle
rechtlich qualifiziert sein sollen. Eine gewisse Zahl von Vollzeitrichtern ist zumin-
dest in der ersten Instanz notwendig, da nur diese zur Wahl des Prasidenten be-
rechtigt sind - der erste Prasident (oder die erste Prasidentin) muss obendrein
aus Frankreich kommen. '

7 Vgl. auch unseren Newsletter 3/2022
& Vgl. auch unseren Newsletter 2/2022 und 3/2022
° S hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_04_22022022_rev.pdf

10 Vgl. die zugehdrige Argumentation der Verfassungsbeschwerden zum Ratifikationsgesetz
in Deutschland, vgl. unsere Newsletter 9/2021 sowie Tilmann, GRUR 2021, 1138

S hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_
medicalsocialsecurityplan_callfortender.pdf

2 Art. 14 Abs. 1 und 2 der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts.



https://www.mhpatent.net/app/download/11879015321/Newsletter_03_2022_DE.pdf?t=1646032646
https://www.mhpatent.net/app/download/11879015321/Newsletter_02_2022_DE.pdf?t=1644412466
https://www.mhpatent.net/app/download/11879015321/Newsletter_03_2022_DE.pdf?t=1646032646
https://www.mhpatent.net/app/download/11726143321/Newsletter_9.2_2021_DE.pdf?t=1645782607

Insgesamt will das Gericht aber 35 rechtlich qualifizierte und 50 technische Rich-
ter einstellen, 40 davon aber nur mit einer Auslastung von 5% (= 2 Stunden pro
Woche), d.h. diese waren dann wohl eher bei Bedarf hinzugezogene Experten als
echte Richter. Fir das zweite bis flnfte Jahr wird prognostiziert, dass sich die
Zahl der Vollzeitrichter um finf pro Jahr erhoht, so dass es am Ende 25 Richter
waren, 165 Richter insgesamt. Das Eintrittsalter der Richter soll bei 45 bis 50
liegen, was aber hoffentlich kein echtes Ausschlulikriterium ist, da ansonsten
Koryphaen wie z.B. Klaus Grabinski, Ulrike Vo8 oder Tim Crummenerl nicht in
Frage kamen. Das letzte Wort werden hier aber sowieso der Beratende und Ver-
waltungsausschul haben.

Auch die Verteilung auf die Standorte ist aufschlussreich, hier ist fiir London
kein Personal vorgesehen, aber — obwohl kein Mitgliedsstaat, aufgrund der
verfassungsrechtlichen Problematik auch nicht in Zukunft!* - in Ungarn beim
Schulungszentrum fur Richter.

Im Ergebnis soll das Einheitliche Patentgericht zumindest am Anfang relativ
schlank aufgestellt sein, was sicherlich fur die Akzeptanz nicht hinderlich sein
wird.

Die wichtigste Neuigkeit ist jedoch, dass das Gericht zum ersten Mal offiziell
den Termin verkiindet hat, ab dem ,opt-outs” moglich sein werden, namlich ab
der Hinterlegung der Ratifikation Deutschlands.'* Zwar war dies allgemein
erwartet worden, eine offizielle Bestatigung gab es jedoch noch nicht. Die-
se ,Sunrise period” wird je nach Hinterlegungsdatum drei oder vier Monate
dauern, da das Gericht am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterle-
gung seine Arbeit aufnehmen wird. Patentinhaber sind somit gut beraten,
schon jetzt ihre Portfolios durchzusehen und Entscheidungen hinsichtlich
eines ,Vorab-opt-outs” zu treffen.

8 S. Lantos, Mitt. 2020, 264 und Gombos/Orban, JIPLP 2022, 24

™ S, hier: https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-
upcs-expected-timeline

In eigener Sache

Wir wiinschen Ihren Angeharigen,
Mitarbeitern, Kollegen und natiir-

lich Ihnen selbst alles Gute fir die
jetzige, weiterhin schwierige Zeit.
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