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Schwdchen und Starken
der Urheberrechts-Novelle 2015

Wien, 29.9.2015

Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M.

Forschungsverein Infolaw, Wien
Professur fur Birgerliches Recht, Wettbewerbs- und
Immaterialgiterrecht, Medien- und Informationsrecht
Georg-August-Universitat Gottingen
Andreas.Wiebe@jura.uni-goettingen.de

]

Warum Novelle?

»,Gednderte wirtschaftliche, technische und rechtliche
Rahmenbedingungen haben zu einer Reihe von Reformanliegen
gefihrt...” (Erl.Bem., S. 1)

»ochlecht aus deutschen Urheberrecht abgeschrieben®,

»++.und Fehler beim Abschreiben korrigiert*

Leonard Dobusch, Urheberrechtsreform im Schnellverfahren, https://netzpolitik.org /2015 /urheberrechtsreform-
in-oesterreich-im-schnellverfahren-speichermedienabgabe-leistungsschutzrecht-aber-auch-mehr-zitat-und-

zweitveroeffentlichungsrechte /.




Ubersicht

I. Neuregelung Privatkopie § 42 V
Il. Speichermedienabgabe § 42b
[l. Bildung und Wissenschaft im digitalen Umfeld

1. Digitale Verbreitung von Lehr- und Forschungsmaterialien
a) Zurverfugungstellung in Bildungseinrichtungen § 42 g
b) Kopienversand durch Bibliotheken § 42a Abs 2

2. Zweitverwertungsrecht fir wissenschaftliche Autoren § 37a
IV. Leistungsschutzrecht fir Presseverleger
V. Weitere Regelungen

1. Neuregelung Zitatrecht § 42f

2. Unwesentliches Beiwerk § 42e

3. Anpassung Filmurheberrecht § 38

4. Modernisierung der Rechte ausibende Kinstler §§ 66 ff

Neuregelung Privatkopie (§ 42 V)
]

O Keine privilegierte Vervielfdltigung, ,,wenn hierfir eine offensichtlich
rechtswidrig hergestellte oder 6ffentlich zugdnglich gemachte Vorlage
verwendet wird"

0 Europarechtlich vertretbar (EuGH ACI Adam)

O Kernproblem: was ist ,,offensichtlich 2

O ,kein verninftiger Zweifel an der Rechtswidrigkeit*
O ,,Moglichkeit einer Zustimmung aller Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen*
o Obijektive
m abstellen auf durchschnittlichen Internetnutzer
oder
O Subjektive

m Abstellen auf den Kenntnis- und Bildungsstand des individuellen Nutzers




Beispiele im online-Bereich

o Offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage

O Mitschnitte in Kinos kurz nach dem aktuellen Kinostart und vor Verfigbarkeit der
DVD im Handel

O Einsatz technischer SchutzmafBnahmen

O Tauschborsen: legal hergestellte Vorlagen méglich

o Offensichtlich rechtswidriges Zugdnglichmachen
O Tauschborsen idR ja

O Streaming aktueller Kinofilme, aber Unsicherheit bei Rechtswidrigkeit schlie3t
Offensichtlichkeit aus (hier § 41a UrhG), LG Kéln, MR 2014, 196

Streichung der ,,Offensichtlichkeit* ¢

Merkmal ist handhabbar

Streichung wirde Méglichkeit Privatkopie im Online-Bereich
erheblich einschrdnken und Risiko auf Nutzer verlagern
Subjektiv oder objektive

Nicht zu weitgehende Prifungspflichten

Aber: Schutzumfang nicht vom individuellen Kenntnisstand abhéngig machen
Beweisprobleme

-> Objektiver MaBstab

Insgesamt: Stérke (+)




Speichermedienabgabe (§ 42b)

]
O Anpassung an technische Verdnderungen
O Umsetzung der umfangreichen Judikatur und Rechtsklarheit
O OGH: Computer-Festplatten, multifunktionale Speichermedien, ,,Musikhandys"
O EuGH: Gleichwertigkeit aller Speichermedien, Notwendigkeit ,,gerechten
Ausgleichs*
O Vergitungshohe Abs 4
O Verschiedene Kriterien, teilweise irrelevant
O Zentral Z 5, 6: AusmalB der durchschnittlichen Nutzungen, Eigenschaften der
Speichermedien
O Z 8: Angemessenheit in Relation zu ,typischem Preisniveau” Speichermedien und
Gerdate
O Deckelung Speichermedien 6%, Gerate 11%, problematisch
Speichermedienabgabe (§ 42b)
]

O Zentral: Vorabfreistellung und Rickzahlungsanspruch, Abs 6-9
O Wirksame Geltendmachung iber Formular auf Webseiten Vwges.
O Rickzahlungsanspruch an ,Letztverbraucher” (Abs 6 Nr 2)
O Vermutung der privaten Nutzung unwiderleglich?

O Jedenfalls Widerlegung praktisch fast ausgeschlossen

O Klarstellung wiinschenswert
O Woas ist mit Streaming?

O Durch ,Inverkehrbringen im Inland* von Speichermedien erfasst?

O Ausdrickliche Ergdnzung winschenswert

Insgesamt: solide Anpassung, aber wenig Neues (~)




Bildung und Wissenschaft im digitalen Umfeld
]

O Zurverfigungstellen in Bildungseinrichtungen (§ 429)
O Ermoglichung von E-Learning
O Auch vertiefende und ergdnzende Texte
O Beschrdnkungen aus § 52a dUrhG (erfreulicherweise) nicht Ubernommen
O Abspeichern durch Nutzer: freie Werknutzungen § 42 I, IV

Insgesamt: (+)

0 Kopienversand durch Bibliotheken (§ 42a Abs 2)

O ,Eigener Gebrauch® — nur fir Forschungszwecke?
O Weitere Beschrdankungen notwendig (§ 53a | dUrhG):
m Ubermittlung als grafische Datei (-)
m FEinzelne Beitrage, kleine Teile eines erschienenen Werks (+)

m Subsidiaritat zu offensichtlichen, angemessenen digitalen Verlagsangeboten (+)

Insgesamt: (-)

Zweitverwertungsrecht fir wissenschaftliche Autoren (§

37a UrhG)
|

O Zweck
O Symmetrie zwischen Verlagen und Autoren

O Forderung Internetpublikationen im Interesse von Wissenschaft und Allgemeinheit —
»,Griner Weg"“

0 Voraussetzungen
O Mindestens zur Halfte 6ffentlich geférderte Forschungseinrichtungen
O Angehdrige des wissenschaftlichen Personals

O Periodisch mindestens zweimal erscheinende Sammlung

o Folge
o Offentliche Zugénglichmachung der ,,akzeptierten Manuskriptversion® zu nicht
gewerblichen Zwecken
m ,Pre-Print“ nach Peer-Review; ,,Post-Print* Verlage vorbehalten

m Hinweis auf Zeilenumbruch sollte méglich sein
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Zweitverwertungsrecht fir wissenschaftliche Autoren (§
37a UrhG)

0 Hauptkritik: ,,Embargofrist* 12 Monate
O Uniko: véllige Abschaffung
O Wissenschaftsallianz D: Verkirzung auf 6 Monate
O Verlage: unterschiedliche Rezeptionsgeschwindigkeiten, insgesamt zu kurz
O Angemessen, Orientierung an Obergrenze Horizon 2020

O Weitere Aspekte

O Keine Unterlizenzierung, sondern eigenstdndiges Nutzungsrecht. Mehrfach
verwertbar

O Internationale Verlagsvertrdge? Vertragsstatut
o Gesamtbewertung
O Forderung von Repositorien

O Unterstitzung der ,,Golden Road"” — Open Access

Insgesamt: Stéirke (+)

Leistungsschutzrecht fir Presseverleger (§ 37a UrhG)

o Ubernahme § 87f, g dUrhG
o Weitere Uberarbeitung und Notifizierung Brissel

o Zweck

O Beeintrachtigung der Presseverleger durch Suchmaschinen und Newsaggregatoren,
die dadurch Einnahmen erzielen

O D: fast einhellige Ablehnung aus Wissenschaft, handwerkliche Mangel
O Erweiterungen gegeniber D

O Zeitungen und Zeitschriften mit Internetausgabe — unbestimmt

O Texte vom Schutz umfasst — Uberschneidungen mit Urheberrecht

O Auch Vervielfdltigung und Verbreitung — auch Pressespiegel auf Papier, vor allem
aber Crawlen und Speichern bei Suchmaschinen

O Noch schlimmer: keine Ausnahme fur einzelne Warter und kleinste Textausschnitte —
Snippets und Verlinken selbst zustimmungspflichtig




Leistungsschutzrecht fir Presseverleger (§ 37a UrhG)

Kritik
O Verleger kann Rechte aus abgeleitetem Urheberrecht wahrnehmen, ebenso § 1

UWG (Ausbeutung)

Negative Konsequenzen

O Google hat in D und E die Verlage ausgelistet

O Daraufhin kostenloste Lizenzerteilung an Google

O Kleinere Suchmaschinen kénnen sich das nicht erlauben

O VG Media gegen Google: 6% des Umsatzes (€ 3-6 Mrd in D) eingeklagt
Gesamtbewertung: hoffentlich ist das Thema fir Osterreich erledigt

Insgesamt: Schwéiche (—)

Zitatrecht § 42f

Werkkategorieibergreifende Regelung

Neue Regelungsstruktur
O Generalklauselartige allgemeine Umschreibung
O Bisherige Spezialregelungen als Regelbeispiele

O Freirdume und technische Entwicklung

Zitatzweck als Kern

O ,innere Verbindung“ und Belegcharakter

Kleinzitat kinftig generell zuldssig

Insgesamt: Stéirke (+)
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Exkurs

O § 42f ll: Definition ,,Erscheinen fir Online-Bereich:

Zurverfigungstellung der Offentlichkeit in einer Form,

dass das Werk der Allgemeinheit zugdnglich ist

O ,,Beschrénkte Offentlichkeit, zB Intranet — Offentlichkeit, aber nicht
Allgemeinheit

O D: keine solche Differenzierung, aber Méglichkeit ,,daverhaften Zugriffs“

O Unterscheidung verzichtbar, da nicht mehr technischen Gegebenheiten
entsprechend

Unwesentliches Beiwerk (§ 42e¢)

0 Neu eingefihrt, entspricht § 57d dUrhG

0 Voraussetzungen
O Fehlender Bezug zum eigentlichen Gegenstand der Verwertungshandlung, +
O Zufalligkeit oder Beilaufigkeit

-> Beiwerk kénnte ohne Beeintrdchtigung der Gesamtwirkung des Hauptgegenstands
ausgetauscht werden

O Beispiel xxxx

O Kritik: Abgrenzung schwierig

O Stattdessen auf ,unwesentliche Beeintrdchtigung der berechtigten Interessen
abstellen?

O zB Freistellung User Generated Content

O Aber systemfremd

10
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Weitere Regelungen

0 Anpassung Filmurheberrecht (§ 38)

O Klarstellung, weil cessio legis nicht europarechtskonform
O Entspricht §§ 89 ff dUrhG

O Unwirksamkeit von Vorausabtretungen, auf Nutzungsrecht beschrénkt

0 Uberarbeitung der Rechte ausiibende Kinstler (§§ 66 ff UrhG)
O Anlehnung an §§ 73-83 dUrhG
O Erweiterung Personlichkeitsschutz § 67

Insgesamt: solide Anpassung (~)

Fazit und Ausblick

o0 Fazit: Licht und Schatten
O Ohne Leistungsschutzrecht Verleger positiver Eindruck iberwiegend
O Nur Zwischenschritt:

o Kommender Richtlinienvorschlag EU

O Portabilitat, Geoblocking, Text und Data Mining, Haftung Mittler,
grenziberschreitende Rechtsverfolgung

o Initiative EP (Reda)
O Harmonisierung Schranken mit Mindestregelungen
O Urheberrechts-Verordnung EU
O Kein Leistungsschutzrecht Presseverleger
O Weitere Zukunftsthemen
O Abkehr von Vervielfdltigung als Kernkategorie zur Messung Nutzungsintensitat

O Harmonisierung Urhebervertragsrecht/Nutzer- und Verbraucherschutz

11
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Pauschale Vergiitungsmodelle mit Zukunft

Univ.-Prof. DDr. Matthias Karmasin
Universitat Klagenfurt | OAW | Medienhaus Wien

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht
Tonninger | Schermaier | Maierhofer & Partner RAe

Dr. Franz Medwenitsch
IFPI Austria

Folien zum Impulsreferat von RAA Mag. Dr. Albrecht
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Impulsdiskussion:
Pauschale Verglutungsmodelle
mit Zukunft

IP-Day 2015
Wien, 29. September 2015

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht
TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER Rechtsanwaélte

Pauschalvergltungsmodelle
der Gegenwart

Rechtlicher Rahmen auf europaischer Ebene

» InfoRL (RL 2001/29/EG)

— Art2 Vervielfaltigungsrecht
— Art5 Ausnahmen und Beschrankungen
— Art6 Schutz technischer Mal3hahmen

> EUGH zu Art 5 Abs 2 litaund b InfoRL

C-467/08, Padawan C-521/11, Amazon
C-462/09, Stichting de Thuiskopie C-435/12, ACI Adam
C-457-460/11, VG Wort C-463/12, Copydan
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Pauschalvergltungsmodelle
der Gegenwart

Rechtlicher Rahmen auf nationaler Ebene

> UrhG

— § 15 Vervielfaltigungsrecht

— § 42 Vervielfaltigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch
— 8§ 42b Speichermedien- und Reprografievergltung

— 8§ 90c Schutz technischer Mal3nahmen

» Urh-Nov 2015 (ab 1.10.2015)

— § 42 Abs 5 RechtmalRigkeit der Kopiervorlage
— 8§ 42b Abs 1 Speichermedium statt Tragermaterial
— § 42b Abs 4 Bemessungsparameter fur Vergitungshdhe

Pauschalvergltungsmodelle
der Zukunft - Modell |

.Kulturbeitrag®
» Erlaubte Nutzungshandlungen
— jede Form der ,legalen Privatkopie*
» AnknUpfung der Zahlungspflicht
— Haushalt (Reform der GIS-Gebihren iSe ,Haushaltsabgabe®)
» HOhe der Vergutung
— Einhebung eines ,Kulturbeitrags” iHv € 0,50 pro Monat

Rechtlicher Rahmen - de lege ferenda

»> Aufhebung des § 42b UrhG
» InfoRL konform? EuGH C-467/08, Padawan (Form der Finanzierung)
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Pauschalvergltungsmodelle
der Zukunft - Modell I

.Netzschilling®
» Erlaubte Nutzungshandlungen

— alltagliche” nicht kommerzielle Nutzungen im Internet durch
~prosumer* (Berticksichtigung der 2. + 3. Stufe des Drei-Stufen-Tests)

» AnknuUpfung der Zahlungspflicht
— Haushalt (Reform der GIS-Gebuhren iSe ,,Haushaltsabgabe®)

Rechtlicher Rahmen - de lege ferenda

» Aufhebung des § 42b und § 42 Abs 5 UrhG

» neue Schrankenbestimmung fur § 14 Abs 2 UrhG (Bearbeitungsrecht)
und § 18a UrhG (Recht der 6ffentlichen Zurverfiigungstellung)

» grundlegende Reform der InfoRL notwendig!

Pauschalvergltungsmodelle
der Zukunft - Modell Ill

.content Flatrate*
» Erlaubte Nutzungshandlungen

— Vervielféltigen und offentliches Zurverfiigungstellen zum nicht-
kommerziellen Gebrauch

» AnknUpfung der Zahlungspflicht
— privater Breitband-Internetanschluss

Rechtlicher Rahmen - de lege ferenda
» Aufhebung des § 42 Abs 5 UrhG
» neue Schrankenbestimmung fir § 18a UrhG

» Vergutungsanspruch nach dem Vorbild des § 42b Abs 2 Z 2 UrhG
» grundlegende Reform der InfoRL notwendig!
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Pauschalvergltungsmodelle
der Zukunft
Ausblick

» Das Pauschalvergutungsmodell der Zukunft muss auf
europdischer/internationaler Ebene implementiert werden!

» Voraussetzung dafur ist, dass die Interessen der Urheber,
Verwerter, Nutzer und Vermittler in ein neues Gleichgewicht

gebracht werden.

RAA Mag. Dr. Markus Albrecht
TONNINGER SCHERMAIER MAIERHOFER & PARTNER Rechtsanwalte
1040 Wien, Rilkeplatz 8
Web: www.tsm-law.at E-Mail: albrecht@tsm-law.at
Tel: +43 218 44 40
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Trademark-Trolling, Massenanmeldungen
und Defensivmarken im Lichte des
knappen Markenraums

RA Dr. Clemens Griinzweig
Eiselsberg Rechtsanwalte GmbH

Vortragsfolien
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IP-DAY 2015
WU Wien

»1rademark Trolling, Massenanmeldungen und
Defensivmarken im Lichte des knappen
Markenraums*®

RA Dr. Clemens Griinzweig
Eiselsberg Rechtsanwilte GmbH

29. September 2015

Begriffe

= ,Trademark Troll(ing)“

*  Markenanmeldungen ohne Benutzungsabsicht,
mit dem Zweck, Dritte auf Unterlassung und
Zahlung in Anspruch zu nehmen

= Defensivmarke®

* Anmeldung ohne Benutzungsabsicht, um einer
eigenen  Marke  hoéheren  Schutz  bzw.
Entwicklungsschutz ~ zu  gewihren;  auch
~operrmarke”

=  Vorratsmarke®

*  Benutzung/Verwertung uU beabsichtigt, jedoch zu
einem spiteren Zeitpunkt

= , Wiederholungsanmeldung"

* Neuerliche Anmeldung einer gleichen Marke
nach Ablauf der 5-Jahres-Frist

2 September 2015
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Erscheinungsformen von ,, Trolling"

* Anmeldung im Einzelfall, die gegen einen bestimmten
Marktteilnehmer gerichtet ist (Stérung fremden
,Besitzstandes”; Behinderung).

= Anmeldung bekannter Namen oder Kennzeichen
Dritter, meist mit Verkaufsabsicht (,,Trademark
Grabbing/Squatting™); zB China

= Anmeldung vieler wenig unterscheidungskriftiger
Zeichen fiir viele Waren und Dienstleistungen
(,Spekulationsmarken®).

3 September 2012

Benutzungszwang

= EU: harmonisiertes Recht = ,aufgeschobener”
Benutzungszwang

= O: §33aMSchG

Jedermann kann die Léschung einer seit mindestens fiinf Jahren im Inland registrierten oder
gemifl § 2 Abs. 2 in Osterreich Schutz genieflenden Marke begehren, soweit diese fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Tag
der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von
einem Dritten ernsthaft kennzeichenmafSig benutzt (§ 10a) wurde, es sei denn, dafs der
Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

= FU: Art10 Marken-RL
Art 15 GMVO

Muss Benutzungswille bei Anmeldung vorliegen?

4 September 2015
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* Im amerikanischen Raum = Benutzungsabsicht
bei Anmeldung erforderlich

* Der Anmelder oder eine bevollmichtigte Person muss eine
eidesstattliche Versicherung abgeben, dass der Anmelder die

Absicht hat, die Marke

im Handelsverkehr zu benutzen.

* Der Anmelder hat 6 Monate Zeit, die Marke zu benutzen und
eine sog. Benutzungserklarung (statement of use) einzureichen.

=  Fristverlingerungen moglich; dh bis zu 3 Jahre Zeit die Marke
tatsdchlich zu benutzen = de facto auch hier ,aufgeschobener”

Benutzungszwang.
*  Gilt auch bei IR fiir die USA.
5 September 2015
Unternehmensbezug

= Frither Bindung der

Marke an das Unternehmen.

= Kein Unternehmensbezug (Akzessorietdt) mehr
seit der Markenrechts-Novelle 1977.

= Daher auch Markenanmeldungen durch Private,
Vorratsmarken von Agenturen (Markendesigner)

etc. moglich.

September 2012
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Schranken der Anmeldefreiheit

= ,Bosgliaubigkeit”
*= Art 3 Abs 2 lit d Marken-RL (Option)
= Art52 Abs 1lit b GMVO
= §34 Abs 1 MSchG

Jedermann kann die Loéschung einer Marke begehren, wenn der
Anmelder bei der Anmeldung bosglaubig war.

= §8 Abs 2 Z 10 dMarkenG (auch Eintragungshindernis!)

> Schnittstelle zum Lauterkeitsrecht!

- ,Generalklausel” zu anderen Loschungsgriinden: § 30a
(Agent); § 31 (dlteres Kennzeichen); § 32 (Name/Firma).

7 September 2015

EU Markenrechtsreform

Vorschlag der Komm fiir eine neue Marken-RIL:

Art 4 Punkt 3. des Entw:
Bosglaubigkeit obligatorischer Nichtigkeitsgrund und

fakultatives Eintragungshindernis.

8 September 2012
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Bosgldubigkeit

EuGH - Unionsweit einheitliche Auslegung; alle erheblichen
Umstidnde des Einzelfalles zu beriicksichtigen (EuGH C-320/12 -
Malaysia Diary).

Verletzung von Loyalitdtspflichten — ,Agentenmarke® (4 Ob 28/06 —
»Firekiller®); vgl. § 30a MSchG

Nachahmung (zB Urheberrechtsverletzung)
Behinderung (EuGH C-529/07 — ,Goldhase III%)

=  Anmelder weif8 oder muss wissen, dass Dritter gleiches/dhnliches Zeichen
fiir gleiche/dhnliche Waren benutzt (gentigt alleine noch nicht)

=  Absicht, Dritten an Vermarktung einer Ware zu hindern

=  Zeichen besteht in Form und Aufmachung und schriankt Mitbewerber in
seiner Wabhlfreiheit aufgrund technischer wund kommerzieller
Erwégungen stark ein

= Bekanntheitsgrad der Marke und des Zeichens des Dritten (,,Besitzstand
aber nicht erforderlich).

September 2012

Behinderungsabsicht

Kann, aber muss sich nicht gegen bestimmte Personen
richten;

subjektives Merkmal;
anhand von objektiven Umstdnden zu bestimmen.

Liegen Umstidnde vor, die Vermutung begriinden =
Beweislast beim Markeninhaber

OGH (RIS-Justiz RS0123318):

~Bosglaubiger Markenrechtserwerb setzt die Absicht des Anmelders voraus,
mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens
als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem
Mitbewerber aufgebautes System zu stéren. Diese Absicht muss nicht der
einzige Beweggrund des Anmelders sein, es geniigt, dass es sich um ein
wesentliches Motiv handelt. “

10

September 2012




Rsp Osterreich

OGH ,Feeling/Feel II* (4 Ob 98/14m)

Kl (Lizenznehmerin der Marke ,FEELING®),
dessen Inhaber ca. 3.000 Osterr Marke und ca
450 Gemeinschaftsmarken angemeldet hat,
nahm einen Kfz-Hersteller, der das Wort
LFEEL® in Werbeanzeigen fiir ein Kfz
verwendete, in Anspruch.

Entscheidung:

Markenanmeldung ist bdsgldubig, wenn sie ohne Benutzungs- oder
Vermarktungsabsicht erfolgt und nur dazu dient, dritte Unternehmen auf
Unterlassung und Zahlung in Anspruch zu nehmen. Indiz ist Anmeldung vieler
Marken mit geringer Kennzeichnungskraft ohne Geschiftsbeziehung mit
potenziellen Nutzern, wobei nur ein geringer Teil tatsichlich registriert wird.

11 September 2015

Rsp Osterreich

Weitere Judikatur:

= OGH 4 Ob 310/98m - Pinkplus

= OGH 4 Ob 244/01p — Alpentrio Tirol
= OGH 4 Ob 128/01d - Silberpfeil

= OGH 4 Ob 28/06f — Firekiller

= OGH 4 Ob 89/06a — griingeflammt

= OGH 17 Ob 1/08h — FEEL 1

= OGH 17 Ob 40/08v — Tramontana II
= OGH 17 Ob 17/09p — Goldhase IV

= OGH 4 Ob 122/13i — Zone EMEA (sittenwidrige
Rechtsausiibung)

= OLG Wien 34 R 127/14t — RUSH
= OLG Wien 34 R 149/b — Earth Wind & Fire

12 September 2012
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Rsp EU

EuGH ,reifen.eu IT“ (C-569/08)

Bekl — Inhaber der Wortmarke ,Reifen“ -
bekdmpfte die Registrierung der Doméne
www.reifen.eu der Kl, die unter Verwendung des
Sonderzeichens ,&“ 33 Gattungsbegriffe als
Marken angemeldet hatte, darunter die
Wortmarke ,&REE&I&F&E&N&, um nach den
Ubertragungsregeln die Doméne www.reifen.eu
registrieren zu konnen.

Entscheidung:

Die Anmeldung einer Marke ohne die Absicht, sie als solche zu benutzen,
sondern zu dem alleinigen Zweck, anschliefSend auf der Grundlage der Rechte
an dieser Marke einen Namen der Doméne oberster Stufe ,.eu“ eintragen zu
lassen, kann unter bestimmten Umstinden ein Verhalten als bosglaubig
kennzeichnen.

13 September 2015

Rsp EU

Antwort Vorlagefragen - ,reifen.eu™

1. Zu beriicksichtigende Umstidnde, unter denen die Eintragung der Marke
erwirkt wurde:

= Absicht, die Marke nicht zu benutzen;

= Gestaltung der Marke;

. Eintragung einer grofen Zahl von anderen Marken, die
Gattungsbegriffen entsprechen;

. Eintragung der Marke kurz vor Registrierung der Domine.

2. Zu beriicksichtigende Umstédnde, unter denen die Domine registriert wurde:

. missbrauchliche Verwendung von Sonderzeichen;
. die Registrierung auf der Grundlage einer Marke, unter den
genannten Umstanden;
: cgiroﬁ,e Zahl von Antrigen auf Registrierung von Doménennamen,
ie Gattungsbegriffen entsprechen.

14 September 2012
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Rsp Deutschland

Entscheidung:

15

BGH ,,Classe E“ (I ZR 93/98)

Die K1 die seit Mitte 1993 die Bezeichnung ,E-Klasse“
sowie ,Classe E“ in der Werbung fiir ihre Fahrzeuge
verwendete — beantragte die Feststellung, dass der
Bekl — der im April 1993 das Zeichen ,Classe E“ fiir
Waren mehrere Warenklassen anmeldete - keine
Anspriiche auf Unterlassung der Verwendung ,,Classe
E“ bzw ,E-Klasse® fiir die Benennung von
Kraftfahrzeugen hat.

= Die Berufung auf dltere Rechte an einer eingetragenen Marke ist rechtsmissbrauchlich,
wenn der Inhaber eine Vielzahl von Marken ohne die Absicht registriert hat, die
Marke fiir eigene oder fremde Produkte zu nutzen und Hauptzweck die Abmahnung
von Kennzeichennutzern zu sein scheint (, Hinterhaltsmarke®).

* Unterschied Zeitpunkt Rechtserwerb und Rechtsausiibung (vgl. auch § 1295 Abs 2

ABGB).

* Der Benutzungswille wird bei Anmeldung vermutet, ist allerdings widerlegbar.

September 2015

Prozessuale Geldendmachung

16

Ost Marke:
Anmeldeverfahren(Widerspruch): nein
Nichtigkeitsantrag: ja
Einwand Verletzungsverfahren (EV): ja
Negative Feststellungsklage/Leistungsklage?

Gemeinschaftsmarke:

Anmeldeverfahren(Widerspruch): nein

Antrag auf Nichtigerkldrung: ja

Einwand Verletzungsverfahren: nein (Widerklage: ja)
IR:

Vorgehen gegen Basismarke

Schutzverweigerung: nein

Nichtigkeitsantrag: ja

Einwand Verletzungsverfahren (EV): ja

September 2012
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Fazit

Die Ausiibung von Ausschlieffungsrechten
darf nicht primérer Zweck der Markenanmeldung sein!

Wesentliche Kriterien:

* Fehlende Benutzungsabsicht und
» weitere Unlauterkeitsmerkmale:
Behinderungsabsicht;
Fehlen eines ,realistischen® Geschaftsmodells
- quantitative Merkmale (Zahl der Marken)
- qualitative Merkmale (insb. Waren/Dienstleistungen)
- zeitliche Merkmale

17 September 2015

Fazit

=  Vorratsmarke

. Unbedenklich, wenn tatsichliche Beniitzung (wenn auch zu einem spiteren Zeitpunkt)
beabsichtigt oder Verwertungsplan zB auch durch Werbeagentur.

= Defensivmarke

] Rechtliches Interesse, bestimmte Marken zu sperren, um den Schutzbereich der eigenen
Marken abzusichern, kann Bosglaubigkeit ausschliefien (vgl. EuGH C-553/11 -Proti).

* Wiederholungsanmeldung

. Nach hA alleine noch nicht bosglaubig (aA Hofingerin Kucsko/Schuhmacher).
* Massenanmeldungen

. Alleine noch nicht bosglaubig.
* Behinderungsabsicht

. Grundsatzlich Bosgldubigkeit anzunehmen.

18 September 2012
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Fazit

Praktische Aspekte fiir Unternehmen:
*  Welche Mirkte/Lénder?

* Recherche vor Benutzung/Anmeldung neuer Zeichen/Marken (auch
bei vermeintlich beschreibenden Zeichen)

= Agenturvertrige; Beratung

*  Monitoring/Dokumentation;

* Anmeldestrategie? Eigene Defensiv- oder Vorratsmarken?
=  Streit oder Settlement? Kosten/Nutzen?

* Budget
=  Domains
= Fristen
19 September 2012
Vielen Dank fiir die
Aufmerksamkeit/
Eiselsberg Rechtsanwilte GmbH
A-1030 Wien, Lothringerstrafie 16
Tel: +43 171301 73
Fax: +43 171301 73 99
office@eiselsberg.at
www.eiselsberg.at
20 September 2015
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Der Schutzbereich der bekannten Marke

RA Dr. Christof Péchhacker
und
RA Dr. Lutz Riede
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Vortragsfolien

59



-60 -

60



-61-

Der Schutzbereich der bekannten Marke

IP Day 2015

Christof Péchhacker / Lutz Riede, 29 September 2015

Agenda

1.

2.

Worum geht es?

Tatbestandsmerkmale anhand von Judikaturbeispielen

EuGH
OGH
Deutsche Rechtsprechung

Resumee / "Lessons Learned"
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Apple Markenwert.: US$ 250 Mi

-62-

llarden

Bekannte Marken und ihr Wert

Microsoft: US$ 116 Milliarden

Google: US$ 174 Milliarden

Nike: US$ 30 Milliarden

Coca-Cola: US$ 84 Milliarden
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GrolRer Wert — grol3es Schutzbedtrfnis

Bekannte Marken sind viel wert.

Quelle: Milward Brown, 2015 (www.milwardbrown.com)

Der Wert bekannter Marken entsteht nicht von selbst, sondern ist Ergebnis erheblicher Investitionen und
Anstrengungen.

Das Ergebnis dieser Leistung soll vor Ausbeutung und Verwasserung geschuiitzt werden: Der erweiterte
Schutz bekannter Marken ist daher ein Leistungsschutz lauterkeitsrechtlicher Préagung.

Gesetzliche Regelungen

810 Abs 2 MSchG

Schutz der bekannten Marke gegen Benutzung gleicher oder ahnlicher Zeichen auch auRerhalb des
Warené&hnlichkeitsbereichs:

"Dem Inhaber einer eingetragenen Marke ist es auch gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschaftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr &hnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen (8§ 10a), die nicht denen &hnlich sind, fur die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.”

Es kommt nicht auf Verwechslungsgefahr an; daftr ist die Unlauterkeit der Ausnutzung / Beeintrachtigung
Tatbestandsmerkmal.

4 verschiedene Eingriffshandlungen:
- Ausnutzung der Wertschatzung (Rufausbeutung)
- Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung)
- Beeintrachtigung der Wertschatzung (Rufschédigung)
- Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft (Verwésserung)

Basiert auf: Art 5 Abs 2 Marken-RL 2008/95/EG
Gemeinschaftsmarke: Art 9 Abs 1 lit c GMV 2009/207/EG

Korrespondierende Ldschungs- /Widerspruchsanspriiche in § 30 Abs 2 MSchG und Art 4 Abs 4 Marken-RL sowie Art 8
Abs 5 GMV

Auslegungskompetenz liegt beim EuGH
Vgl: Art 6bis PVU, Art 16 TRIPS-Abk, WIPO-Empfehlung fir die Behandlung beriihmter Marken
Vor 1999: Schutz des mit erheblichen Kosten und Miihen geschaffenen Werbesymbols durch § 1 UWG
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Fallbeispiele
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EuGH

1. Bekanntheit
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EuGH: Wann liegt eine "bekannte Marke" vor? (1)

» Verschiedene Sprachfassungen der Marken-RL zeigen, dass sich Bekanntheit aus qualitativen und
quantitativen Merkmalen zusammensetzt (EuUGH C-375/97 Chevy; EuGH C-301/07 Pago).

» Prifung unter Berilcksichtigung aller relevanten Umstande, insb Marktanteil, Intensitat, geographische
Ausdehnung und Dauer der Benutzung, Umfang der Werbung etc.: Je nach Sachverhalt kommt dem
einen oder anderen Kriterium mehr oder weniger Bedeutung zu (Bsp: Luxusmarke "Ferrari" kennt
nahezu jeder, wenngleich der Marktanteil der unter dieser Marke vertriebenen Autos sehr gering ist).

» Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die &ltere Marke einem
bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten
Waren/Dienstleistungen konkret betroffen ist. Das Publikum kann je nach Produktart die breite
Offentlichkeit oder ein spezielleres Publikum sein (EuGH C-375/97 Chevy; EuGH C-301/07 Pago).

» Keine bestimmten Prozentsatze gefordert, auch nicht als Untergrenze (EuGH C-375/97 Chevy).

» Bekanntheit wird fir jede Warengruppe separat gepruft; Marken mit breitem Warenkatalog konnen daher
unterschiedliche Bekanntheit fuir einzelne Warengruppen genief3en (EuG T-369/10 Beatle).

* Bekanntheit muss im Prioritdtszeitpunkt der angegriffenen jungeren Marke vorliegen. Das fuhrt zu
Beweisschwierigkeiten, da demoskopische Umfragen im Regelfall erst im Kollisionsfall durchgefuhrt
werden. Je naher der Beweis am mal3geblichen Zeitpunkt liegt desto besser (freie Beweiswirdigung!);
"Ruckrechnung" aber zu gewissem Grad mdglich.

EuGH: Wann liegt eine "bekannte Marke" vor? (2)

Geographische Anforderungen an die Bekanntheit:

EuGH 14.9.1999, C-375/97 Chevy: Auslegung des Begriffs "im Inland bekannt"

* Es genlgt, wenn die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets eines
Mitgliedstaates vorliegt (bestimmte Region, Bundesland kann ausreichen).

EuGH 6.10.2009, C-301/07 Pago: Auslegung des Begriffs "in der Gemeinschaft bekannt"

 Marke muss einem "wesentlichen Teil des betroffenen Publikums" in einem "wesentlichen Teil des
Gemeinschaftsgebietes" bekannt sein.

* In concreto ("angesichts der Umstande des Ausgangsverfahrens") reicht Bekanntheit im Gebiet des
betreffenden Mitgliedstaates (hier: Osterreich).

» Bekanntheitsnachweis ist fir jede Ware separat zu fihren und hat das Territorium zu betreffen, in
welchem der Bekanntheitsschutz geltend gemacht wird (HABM-BK R 1588/2009 Pineapple; HABM-BK
R 1795/2008-4 Zapper-Click).

» Liegt Bekanntheit vor, erstreckt sich der Schutz grundséatzlich auf das gesamte Gebiet der Union; das
Verbot wéare aber territorial zu begrenzen, wenn die Funktionen der Marke nur in bestimmten Teilen des
Unionsgebietes beeintrachtigt werden koénnen, etwa weil die Marke nur dort bekannt ist. Die
Behauptungs- und Beweislast dafur trifft aber den Beklagten (EuGH C-235/09 DHL Express France;
OGH 17 Ob 27/11m, Red Bull / Run Cool).

10
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2. Schutz auch im
Warenahnlichkeitsbereich

11

EuGH: Schutz auch im Warenahnlichkeitsbereich

EuGH 9.1.2003, C-292/00 EuGH 23.10.2003, C-408/01

Ahnliche
Darstellung mit 2

u.a. Zigarren und u.a. Zigarren und .
Zubehor Etuis (adidas)

Kleidung Kleidung

vertikalen Streifen

¢ Erweiterter Schutz der bekannten Marke gilt auch im
Warenahnlichkeitsbereich.

e MS missen Schutz auch bei identen/ &hnlichen

« Anderes Ergebnis ware nicht sachgerecht: Inhaber der Waren/Dienstleistungen  vorsehen, wenn sie sich
bekannten Marke hétte bei Warenahnlichkeit geringeren entscheiden, den erweiterten Schutz nach Art 5 Abs 2
Schutz als bei Warenverschiedenheit. Marken-RL im nationalen Recht zu gewahren.

¢ Schlussantrage des GA: Konstellationen, in denen der
erweiterte Schutz der bekannten Marke auch im
Produktahnlichkeitsbereich greift, werden aufRerst selten
sein.

» Diese Einschatzung wurde durch die Praxis widerlegt:
Der erweiterte Schutz wird haufig im
Produktéhnlichkeitsbereich in  Anspruch genommen
(Verwechslungsgefahr liegt bei "schlau gemachten"
Anlehnungen oft nicht vor).

12
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3. Zeichenahnlichkeit

13

EuGH: Zeichenahnlichkeit

EuGH C-292/00 Davidoff; C-408/01 Adidasstreifen Il

Voraussetzung fur erweiterten Bekanntheitsschutz ist in jedem Fall Zeichenidentitdt oder
Zeichenéahnlichkeit.

Auf Verwechslungsgefahr kommt es nicht an: Die Zeichen missen einander (nur) so &hnlich sein, dass
beteiligte Verkehrskreise "gedankliche Verknlipfung" vornehmen.

Das ist (wie bei der Verwechslungsgefahr) unter Berticksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen.

Liegt keine Zeichenahnlichkeit vor, sind weitere Schutzvoraussetzungen nicht mehr zu prifen (EuGH
C-552/09p TiMi KINDERJOGHURT).

EuGH 27.11.2008, C-252/07 INTEL

Kriterien fur gedankliche Verknupfung (bewegliches System):

- Grad der Ahnlichkeit zw. den (i) Zeichen, (ii) Waren/Dienstleistungen und (iii) relevanten Verkehrskreisen;

- Ausmal der Bekanntheit und Unterscheidungskraft der alteren Marke;

- Bestehen einer Verwechslungsgefahr;

Die Tatsache, dass eine jlingere Marke dem Durchschnittsverbraucher eine bekannte altere Marke in
Erinnerung ruft, ist gleichbedeutend mit dem Bestehen einer gedanklichen Verknipfung.

Vorliegen einer gedanklichen Verknlpfung allein reicht nicht aus, um Eingriffshandlung zu bejahen:
Anspruchswerber muss Nachweis erbringen, dass Benutzung der jingeren Marke "die
Unterscheidungskraft 0. Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrachtigen" wirde.

14
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4. Eingriffsformen

15

EuGH: Eingriffsformen

Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschéatzung

« Félle, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke zu einer Ausnutzung ihres Images /
Prestiges fuhrt ("Trittbrettfahren"):

- EuGH C-487/07 L'Oreal: Unlautere Ausnutzung liegt vor, wenn der Dritte durch die Verwendung eines der
bekannten Marke &hnlichen Zeichens versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu
begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne
finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und
Aufrechthaltung des Images oder des Prestiges dieser Marke auszunutzen.

- Dafiir muss Imagetransfer moglich sein (Umsténde des Einzelfalls entscheidend: Hoher Bekanntheitsgrad
der alteren Marke, hoher Grad der Zeichen&hnlichkeit, Branchennédhe — zB bei "benachbarten Markten"
oder fiir Merchandising).

- "Beeintrachtigung" (Schadigung) der bekannten Marke nicht erforderlich: Verpont ist der unlautere Vorteil
fur den schmarotzenden Trittbrettfahrer (EuGH C-252/07 INTEL).

16
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Fallbeispiele: Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung

HABM-BK R 1074/2011-5 Twitter EuG T-369/10 Beatle

VS.
Twitter (Online-Dienst)
VS.
TWITTER (fur Bekleidung, Uhren)

(fur Ton- und Videoaufnahmen, (fur Vehikel,

Filme, Merchandising) speziell fur
Behinderte)

Die Beschwerdekammer sah es als wahrscheinlich an,

dass die Waren des Anmelders als * "Enorme Reputation" der Beatles-Marken betont.

Merchandisingprodukte des Widersprechenden

wahrgenommen werden. «  EuG nahm (wie die BK des HABM) Rufausbeutung an,
obwohl die betreffenden Waren sehr unterschiedlich

e Aufgrund des einmaligen Charakters der &lteren sind:

bekannten Marke "Twitter" werde der Endverbraucher Die bekannte "Beatles"-Marke stehe fur ein positives

die Verknupfung leicht vornehmen; aufgrund der Bild von Freiheit, Jugend und Mobilitit — daher sei ein

identen Zeichen sei ersichtlich, dass sich der unlauterer Imagetransfer auch far

Markenanmelder ~ einen  unangemessenen  und Fortbewegungsgeréte fur Behinderte denkbar, obwohl

ausschlieBlich auf der Bekanntheit der alteren Marke keine Verwechslungsgefahr besteht.

beruhenden Wettbewerbsvorteil verschaffen wolle.

e Entscheidung wurde durch den EuGH bestatigt. (C-
294/12p).

17

EuGH: Eingriffsformen

Unlautere Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung

* Falle, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke die Anziehungskraft der &alteren Marke
vermindern oder deren erworbenes Image beschadigen wirde.

Verwésserung: Eignung der Marke, die benannten Waren und Dienstleistungen als vom Inhaber dieser Marke
stammend zu identifizieren, wird geschwacht, weil Benutzung der jingeren Marke zur Auflosung der Identitat der
alteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum fiihrt.

Rufschadigung: Situationen, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke ohne rechtfertigen Grund
wahrscheinlich das Image oder den guten Ruf der bekannten Marke beschadigen wird; kann sich insb dann
ergeben, wenn die vom Dritten angebotenen Waren/Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen,
die sich negativ auf das Bild der bekannten Marke auswirken kénnen (EuGH C-487/07 L'Oreal).

 EuGH C-252/07 INTEL

Beeintrachtigung wird umso eher vorliegen, je gréRer die Unterscheidungskraft und die Wertschatzung der
bekannten Marke sind: Umso starker der einmalige Charakter der alteren Marke ausgepragt ist, desto mehr ist die
Benutzung einer identischen oder &hnlichen jiingeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der alteren Marke
zu beintrachtigen.

Fir die Beeintrachtigung der Wertschatzung und der Unterscheidungskraft muss dargetan werden, dass Gefahr
besteht, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers infolge der Benutzung der
jingeren Marke andert.

Glaubhaftmachung der Gefahr einer kiinftigen (ernsthaften) unlauteren Beeintrachtigung reicht.

Nicht erforderlich, dass der Verletzer einen Vorteil aus der Beeintréachtigung zieht.

18
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Fallbeispiele: Verwasserung / Rufschadigung

EuG T-131/09 BOTOX

Das Gericht hat fir die Marke "Botox" (Kunstwort aus
"Botulinum" + Toxin") eine hohe originare
Kennzeichnungskraft angenommen.

Die breite Offentlichkeit komme mit diesem Zeichen nur
fur die Waren in Beriihrung, die von der bekannten
Marke erfasst sind.

Daher fuhre die Verwendung eines @hnlichen Zeichens
fur Waren, die sich an das allgemeine Publikum
richten, pall einer Verwasserung der
Unterscheidungskraft der weithin bekannten Alteren
Marke.

Vgl. aber OGH 17 Ob 20/08b BOTOX.

HABM BK-R 0297/2011-5 KAPPA

» Die von der jungeren Marke erfassten Tabakwaren

gelten als gesundheitsschadlich.

Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die
Benutzung des Zeichens "KAPPA" fur Tabak und
verwandte Erzeugnisse negative gedankliche
Verknupfungen zur bekannten A&lteren Marke auslost
oder zu Assoziationen fuhrt, die dem Image einer
gesunden Lebensfihrung widersprechen und es
beeintrachtigen.

* Vgl. OGH 4 Ob 32/05t Burton.

19

5. Besondere Fallkonstellationen
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EuGH: Nutzung in Vergleichslisten

EuGH 18.6.2009, C-487/07

Trésor, Miracle, Vergleichslisten /

Noa, etc (L'Oreal) Parfumimitate
(Bellure)

Parfiims Parfiims

» Beklagte vertreibt Parfims unter Bezeichnungen, die den Marken der Klagerin nicht verwechslungsfahig
ahnlich sind. In Vergleichslisten verwendet die Beklagte die Wortmarken der Klagerin, um ihre Produkte
als olfaktorische Entsprechung der Parfums der Klagerin zu bewerben.

» L'Oreal kann die Nutzung von Zeichen, die identisch mit ihren Marken sind, in Vergleichslisten verbieten,
auch wenn dadurch die Hauptunktion der Marke, die Herkunftsfunktion, nicht beeintrachtigt wird.

» "Versucht ein Dritter, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer
Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und, ohne jede finanzielle Gegenleistung
und ohne dafir eigene Anstrengungen machen zu mdissen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des
Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke ausnutzen, ist der sich
aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der
Wertschatzung der Marke anzusehen.”

* Anerkennung der Qualitats-, Werbe-, Kommunikations- und Investitionsfunktion der bekannten Marke.

21

EuGH: Nutzung fur Referenzierungsdienste

EuGH 22.9.2011, C-323/09

» Die Verwendung eines Zeichens als Schlusselwort fur einen Referenzierungsdienst, das mit einer
fremden bekannten Marke identisch oder &hnlich ist, kann — ohne rechtfertigenden Grund — als
unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung gelten.

» Aber: keyword advertising in Bezug auf bekannte Marke keineswegs per se unzuléssig:

- Unzulassig, wenn im Internet unter Verwendung dieser Schlagworter Nachahmungen von den Produkten des
Inhabers der bekannten Marke verkauft werden oder die Produkte der Klagerin in ein negatives Licht gerlckt
werden (vgl OLG Frankfurt/Main 6 U 272/10 Beate Uhse II).

- Zulassig, wenn keine Nachahmungen vertrieben werden und auch sonst keine Funktionen der Marke
beeintréchtigt werden, also bloR ein Alternativangebot vorgeschlagen wird.

22
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EuGH: Restiimee

Zwischenergebnis

» Bekanntheit ist qualitativ und quantitativ zu verstehen, keine fixen Prozentséatze (auch nicht iS einer
Untergrenze).

* Marke muss einem "bedeutenden Teil" des relevanten Publikums bekannt sein.
- Nationale Marke: Wesentlicher Teil eines MS genigt;
- Gemeinschaftsmarke: Wesentlicher Teil der Gemeinschaft, Gebiet eines MS kann ausreichen.

- Unionsweites Verbot auf Antrag des Beklagten zu begrenzen, wenn Bekanntheit nur teilweise vorliegt.

e Schutz der bekannten Marke gilt auch im Warenahnlichkeitsbereich. MS, die bekannten Marken
erweiterten Schutz gewéahren, missen dies auch fir den Bereich der Warenahnlichkeit.

» Verwechslungsgefahr ist nicht erforderlich. Der Ahnlichkeitsgrad der sich kollidierenden Zeichen muss
aber so grof3 sein, dass "gedankliche Verknipfung" vorgenommen wird.

23

EuGH: Restiimee

» Die "gedankliche Verknipfung" allein reicht nicht: Nachweis der Ausbeutung/Beeintrachtigung muss
gefiihrt werden.

» Unlautere Ausnutzung der Wertschatzung/Unterscheidungskraft liegt vor, wenn sich der Verletzer ohne
Rechtfertigung in die "Sogwirkung" der bekannten Marke begibt.

» Fir die Beeintrachtigung der Wertschatzung/Unterscheidungskraft ist Nachweis erforderlich, dass sich
das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers durch Benutzung der jingeren Marke
andern konnte.

» Keyword advertising:

- Hier reicht Zeichenidentitdt und Warenidentitét nicht aus, ein weiteres Element muss hinzutreten, das die
Anlehnung als unlautere Ausbeutung erscheinen lasst.

-  Bei Vorliegen weiterer Elemente (zB Verkauf von Nachahmungen) kann eine unlautere
Ausnutzung/Beeintrachtigung verwirklicht sein.

24
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OGH
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Fallbeispiele OGH

Rufausbeutung
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OGH "BOSS"

VS. &

(Waren unahnlich)

OPM 22.12.1999, Om 4/99 — BOSS (Energy Drink)

OPM bejaht Moglichkeit der Ruflibertragung des guten Rufs der Marke "BOSS" fur Bekleidung auf Getranke, und damit
Rufausbeutung. Naher begriindet wird dies nicht.

OPM zeigt Sympathie fiur eine Rickrechnung des durch ein demoskopisches Gutachten bescheinigten
Bekanntheitsgrades: Bekanntheit entstehe nicht von heute auf morgen.

OGH 16.10.2001, 4 Ob 54/01x — BOSS Zigaretten Il

Glaubhaftmachung der "abstrakten Eignung" der unlauteren Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wertschatzung oder
Unterscheidungskraft gentigt.

OGH 17.12.2001, 4 Ob 234/01t — BOSS Zigaretten llI

Rufausbeutung wurde bejaht, Branchenndhe ausreichend fiir Rufubertragung, auch weil sich Verkehrskreise
Uberschneiden. Unlauterkeit der Benutzung ist Tatbestandsmerkmal von § 10 Abs 2 MSchG: Daraus folgt, dass zB der
Handler, der keine Kenntnis von Tatsachen hat, aus denen er auf eine Markenverletzung schlieRen muss und annehmen
kann, dass die Zustimmung des Markeninhabers vorliegt, keine Markenverletzung nach § 10 Abs 2 MSchG begeht.

27

OGH "kinder.at"

OGH 4 Ob 156/02y — kinder.at

VS.

(Domain / Website)
(Waren unahnlich)

Klagerin machte Rufausbeutung und -beeintrachtigung ihrer fiir Schokoladeprodukte, Lebensmittel und
Getranke eingetragenen Wortbildmarke geltend.

Bekanntheit der Worthildmarke "Kinder" fiir Schokoladeprodukte wurde vom Gericht angenommen.

Jedoch nur geringe Kennzeichenkraft — und diese nur dank der optischen Gestaltung. Schutz erstreckte
sich daher nicht auf Verwendung als Domain fur ein Internetportal zum Thema Kinder.

Vgl. EuGH C-552/09p TiMi Kinderjoghurt: Auch hier scheitert die Klagerin (Ferrero) schon an der
(fehlenden) Zeichenahnlichkeit.

28
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OGH "Firn"

OGH 25.5.2004, 4 Ob 36/04d — FIRN

FIRN ( ) VS. "FIRN BAR & CASTING CAFE"
+ www.firn.at, www.firn.co.at

(Nahrungsmittel) (Bar-Betrieb, Veranstaltungen)
(Waren unéhnlich)

» Rufausbeutung vom OGH bejaht: Der gute Ruf (Frische durch Pfefferminzgeschmack) lasse sich auf
den Café- oder Barbetrieb und auf die von der Beklagten durchgefiihrten Veranstaltungen (Casting-
Events) Ubertragen.

* Wegen der Verwendung des identischen Zeichens werde Rufausbeutung vermutet, die Beklagte habe
die Vermutung nicht widerlegt.

» Auf die ebenfalls behauptete Rufschadigung ging der OGH nicht mehr ein.

29

Fallbeispiele OGH

Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung
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OGH "Red Dragon"

OGH 29.11.2005, 4 Ob 122/05b — Red Dragon

VS.

(Waren ident)
* OGH bejaht Bekanntheit und hinreichende Zeichen&hnlichkeit.
» §10 Abs 2 MSchG gelte auch im Waren&hnlichkeitsbereich; Verwechslungsgefahr nicht erforderlich.

» Behauptungs- und Beweislast fur Rufausbeutung:
- Grundsatzlich miisse der Anspruchswerber das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen beweisen.

Bei identischer Verwendung des bekannten Zeichens fir nicht gleichartige Waren (Dienstleistungen), ebenso bei
Verwendung eines ahnlichen Zeichens fiur identische Waren liege es nahe unlautere Motive zu vermuten, da die
Méoglichkeit einer Rufausbeutung auf der Hand liege.

"Ohne rechtfertigen Grund": Rufausbeutung, Rufbeeintrachtigung und Verwasserung bekannter Marken indiziert
die Rechtswidrigkeit, Beklagte musse besondere Rechtfertigungsumstéande geltend machen.

31

OGH "Red Bull/ Run Cool"

OGH 12.6.2012, 17 Ob 27/11m — Red Bull / Run Cool

VS.

etal.
(Waren ident)

» Frage des Eindrucks der beteiligten Verkehrskreise (Bekanntheit?) sei Rechtsfrage, wenn zu ihrer
Beurteilung die Erfahrungen des téaglichen Lebens ausreichen; sie ist Tatfrage, wenn dies nicht der Fall
ist > demoskopische Umfrage erforderlich. Beweisaufnahme aber nur dann geboten, wenn im
konkreten Fall Zweifel bestehen (unter Verweis auf EUGH C-210/96 Gut Springenheide und C-108/97
Chiemsee) — in concreto kein Zweifel.

» Die ahnlichen Farbkombinationen hatten selbstandig kennzeichnenden Charakter; dies reiche fir
"gedankliche VerknUpfung" aus.

* OGH bejaht Bekanntheit der Klagemarke, Rufausbeutung und Aufmerksamkeitsausbeutung. Eine
Rechtfertigung seitens der Beklagten sei nicht ersichtlich.
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OGH "Botox"

OGH 23.9.2008, 17 Ob 20/08b — BOTOX
BOTOX (Wortmarke)

vs. BOTOINA 1000

(Waren ahnlich)

» Bekanntheit des markenrechtlich geschitzten Begriffs kénne nur dann zu einer gesteigerten
Wertschatzung oder Unterscheidungskraft fihren, wenn das Publikum den Begriff (fir die Waren, fur die

Bekanntheit in Anspruch genommen wird) tatsachlich als Herkunftshinweis versteht.

 In concreto geht der OGH davon aus, dass das Publikum den Begriff "Botox" nur als Bezeichnung eines

Wirkstoffs oder als Hinweis auf eine Behandlungsmethode versteht.

» (Klagerin drang letztlich nach § 2 UWG durch, da die Beklagte ihr Produkt — u.a. mit der Abbildung einer
Spritze — irrefiihrend quasi als "BOTOX flur den Hausgebrauch" beworben und damit eine BOTOX-

gleiche Wirkung suggeriert hatte).
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Fallbeispiele OGH

Aufmerksamkeitsausbeutung
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OGH "Styriagra"

OGH 22.9.2009, 17 Ob 15/09v — Styriagra

VS.

(fur pharmazeutische Waren, (Vertrieb von Kirbiskernen mit
aber auch flir Backwaren) blauem Zuckerlberzug)

(Waren ahnlich)

» Bekanntheit von VIAGRA wurde, ebenso wie hinreichende Zeichenahnlichkeit Verbindung bejaht.

» Parodistische Anlehnung I6st idR keine positiven Assoziationen aus und ist daher keine Rufausbeutung,
aber sehr wohl uU Aufmerksamkeitsausbeutung (wie hier).

» Die Verwendung eines ahnlichen Zeichens fir (hier: entfernt) ahnliche Waren indiziere die Unlauterkeit;
der OGH Ubertragt also den Grundsatz aus Red Dragon fur die Rufausbeutung auf die Ausnutzung der
Unterscheidungskraft — und geht, was die Waren anbelangt, (deutlich) Giber Red Dragon hinaus.

» Mdgliche Rechtfertigung: MeinungsauRerungs- und Kunstfreiheit (Art 10 MRK, Art 17 StGG) verneint,
weil kommerzielle Motive bei der Beklagten klar Uberwogen:

"... wenn die Nutzung der Marke bei realistischer Betrachtung in erster Linie dazu dient, deren
Bekanntheit flir den Absatz eigener Waren oder Dienstleistungen auszunutzen."”

35

OGH "Trikot der Nationalmannschaft"

OGH 28.2.2012, 4 Ob 212/11x — Trikot der Nationalmannschaft

VS.

(Waren unahnlich)

« OGH verneint Rufausbeutung, weil die Unternehmensgegenstande (FulRballverband bzw Gratis-
Zeitung) zu weit voneinander entfernt seien: Ruflbertragung nicht denkbar.

» Aber: Aufmerksamkeitsausbeutung im Sinne des EuGH (Rs INTEL - "Sogwirkung"...) auch ohne
Rufubertragung ieS moglich, Unlauterkeit werde bei identischer Zeichenverwendung vermutet.

* OGH bejaht Unterlassungsanspruch der Klagerin auf Basis des UWG: Der erweiterte (dem Wesen nach
lauterkeitsrechtliche) Schutz fir die Ausnutzung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gelte auch fir
nicht registrierte Kennzeichen, wenn diese in hohem MaRe bekannt sind (= sonstiges unlauteres
VerhalteniSd 8§ 1 Abs 1 Z 1 UWG)
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Fallbeispiele OGH

Rufschadigung

37

OGH "Burton"

OGH 14.3.2005, 4 Ob 32/05t - BURTON

VS.

(Waren unahnlich)

* OGH bejaht eine Beeintrachtigung der Wertschatzung der fir Snowboards- und zubehdr / -equipment
bekannten Marke "Burton" durch den Vertrieb preisgunstiger Zigaretten unter der identen Marke, insb
auch auf Wintersportveranstaltungen.

» Es entstehe der Eindruck, ein renommierter Sportartikelhersteller, dessen Angebot auf die Férderung
des sportlichen Lebens vor allem junger Menschen ausgerichtet sei, versuche diese Zielgruppe zugleich
zum gesundheitsschéadlichen Zigarettenkonsum zu animieren.
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Fallbeispiele OGH

Verwasserung

39

OGH "Oscar I1"

OGH 19.11.2009, 17 Ob 26/09m — OSCAR

OSCAR (Wortmarke) VS. Verwendung des Zeichens "Oscar" fur
Pramierung von Mode durch ital.
Rundfunkanstalt

(insb Pramierung von Leistungen
auf dem Gebiet des Films)

(Dienstleistungen &ahnlich)

* OSCAR sei keine Gattungsbezeichnung.

e Gericht nahm unlautere Ausnutzung der Wertschatzung (Rufausbeutung) und Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft (Verwasserung) an.
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Fallbeispiele

Bekannte Marke und Markenparodie

41

OGH "Styriagra"

OGH 22.9.2009, 17 Ob 15/09v — Styriagra

VS.

(registriert fir pharmazeutische Waren, (Vertrieb von Kurbiskernen mit
aber auch flr Backwaren) blauem Zuckerlberzug)

e Die durch Aufmerksamkeitsausbeutung initierte Unlauterkeit koénne ausnahmsweise aus
grundrechtlichen Uberlegungen zu verneinen sein.

» Die Abwéagung gehe umso eher zugunsten der Beklagten aus, je eindeutiger die Markennutzung der
Kunst- oder Meinungsauf3erungsfreiheit zugeordnet werden kann, je weniger kommerzielle Motive im
Vordergrund stehen.

e Hier liege kein kunstlerisches Schaffen vor, wenn (berhaupt sei das Grundrecht der
MeinungséuRerungsfreiheit berlhrt.

 Hier stehe der Versuch der Anlehnung zum Zwecke der Erregung von Aufmerksamkeit im Vordergrund,
weshalb das Interesse der Klagerin am Schutz ihrer Marke Uberwiege.
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Fallbeispiele

Deutsche Rechtsprechung

43

OLG Koln "Goldbaren"

OLG Kdln 11.04.2014 , 6 U 230/12 — Goldbéaren

VS.

GOLDBAREN +

(Waren &hnlich)

» Die Klagerin wendete sich gestutzt auf die Marken "Goldbaren" und "Goldbaren Figur" fir Zuckerwaren
und Schokoladen gegen den Vertrieb in einer in Goldfolie eingewickelten Schokoladefigur, den die
Beklagte als "Lindt Teddy" bezeichnet.

+ Die gedankliche Verkniipfung wurde wegen des Fehlens einer hinreichenden Ahnlichkeit verneint.

e Der "Lindt Teddy" werde eher mit dem "Lindt Goldhasen" assoziiert und damit nicht mit den
Gummibarchen der Klagerin.
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BGH "Volkswagen" / "Volks-Inspektion"

BGH 11.04.2013, | ZR 2014/11 — Volkswagen / Volks-Inspektion

VS.
VOLKSWAGEN
(Waren / Dienstleistungen a&hnlich)

» Die Beklagte verwendet die Wort-Bild-Marke Volks-Inspektion u.a. fiir Dienstleistungen mit Ersatzteilen
fur Kraftfahrzeuge und Reparaturleistungen.

» Kein Ausnutzen der Unterscheidungskraft und Wertschatzung der bekannten Marke Volkswagen.
» Keine Beeintrachtigung der Wertschatzung der bekannten Marke "Volkswagen".
» Sehr wohl aber Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft :

» Die Eignung der Marke als Herkunftshinweis zu wirken werde geschwécht. Durch die Benltzung von
Volks-Inspektion werde die Identitat der alteren Marke und ihre Bekanntheit beim Publikum aufgelost.
Dass sei der Fall, wenn zumindest die Gefahr einer kiinftigen Anderung des Verbraucherverhaltens
bestehe.

45

BGH"OTTO" /"OTTO CAP"

BGH, 31.10.2013, | ZR49/1 - OTTO /OTTO CAP

VS.

OTTO

(Waren / Dienstleistungen &hnlich)

» Die Entscheidung betrifft  die Verwendung sehr &hnlicher Zeichen fur &hnliche Waren und
Dienstleistungen (Versandhandel von Bekleidung einerseits, Bekleidung andererseits).

» Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke wurde bejaht.
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OLG Minchen "VIAGRA" / "Viagura"

OLG Minchen 17.06.2010, 29 U 4083/09 — VIAGRA / Viagura

VS.
VIAGRA Viagura

(geringe Warenahnlichkeit)

» Die Klagemarke ist fur pharmazeutische und veterindrmedizinische Préparate und Substanzen in Klasse

5 registriert, die Beklagte verwendet das Zeichen Viagura fiir alkoholische Getranke.

e Unlautere Ausnltzung der Wertschatzung wurde bejaht: Positive Assoziationen

mit

der

Klagemarke — wie Vitalitat, Genuss und Starke — wirden fur alkoholische Getranke kommerzialisiert,

eine Ruflbertragbarkeit wurde bejaht.

47

OLG Koln "Ritter-Sport™

OLG Ko6lIn 30.03.2012, 6 U 159/11 — Ritter-Sport

VS.

(Waren ident)

+ Im Hinblick auf die Verwendung der Marke "Milka" durch die Beklagte fehle es an einer Ahnlichkeit und

damit an einer gedanklichen Verknupfung, weshalb die Klage abgewiesen wurde.

» Mangels gedanklicher Verkniipfung kénne es auch zu keiner Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft

der Klagemarke kommen.
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BGH "Lila Postkarte"

BGH 03.02.2005, | ZR 159/02 — Lila Postkarte

» Die Entscheidung betrifft die Herstellung und den Vertrieb von violetten Karten mit folgendem Text :

» Der BGH bejaht eine markenméRige Benutzung im Lichte der (grof3zugigen) EuGH Rechtsprechung,
ebenso die Ausnitzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke.

» Die Kunstfreiheit gehe — so im vorliegenden Fall — vor, wenn
die Marke nicht herabgesetzt oder verunglimpft wird,

die Beklagte die Marke nicht ausschlie3lich zum Zweck benutzt, ein sonst unverkaufliches Produkt auf den Markt
zu bringen

eine gewisse satirische Auseinandersetzung gegeben ist.

» Dass hier vorranging kommerzielle Zwecke verfolgt werden, schade der Beklagten nicht.

49

BGH "Springender Pudel”

BGH 02.04.2015, | ZR 59/13 — Springender Pudel

VS.

(Waren sehr ahnlich)

» Beide Marken betreffen den Bekleidungsbereich.

» Ausnutzung von Unterscheidungskraft und Wertschatzung wurden bejaht, alle Instanzen erkannten auf
Léschung der angegriffenen Marke "Springender Pudel".

» Die Berufung auf Kunstfreiheit und Meinungsaul3erungsfreiheit scheiterte: Die Grundrechte
rechtfertigten nicht den Erwerb eines eigenen Markenrechts idente Waren.
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OLG KdIln "DUMONT" / "Dumont Kdlsch"

OLG KolIn 08.04.2011, 6 U 176/1 — DUMONT / Dumont Kdlsch

VS.

DUMONT + DuMont DuMont Kélsch

(Waren nicht &hnlich)

* Hier wurde eine gedankliche Verknipfung wegen der Unéhnlichkeit der Waren (Marke fur
Druckschriften und Verlagsdienstleistungen einerseits, Vertrieb von Bier durch die Beklagte
andererseits) verneint.

51

BGH "TUV"

BGH 17.08.2011, | ZR 108/109 — TUV

VS.
Privater TUV

(Dienstleistungen ident / sehr &hnlich)

» Die einander gegeniberstehenden Zeichen "TUV Sid" und "Privater TUV" wurden jeweils fir
Prifleistungen verwendet.

» Ausnutzung der Unterscheidungskraft wurde bejaht, obwohl eine Verwechslungsgefahr verneint wurde.
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OLG Frankfurt "Beate Uhse 11"

OLG Frankfurt 10.4.2014, 6 U 271/10 — Beate Uhse Il

Verwendung von "Beate Uhse" als AdWord bei Google; die bei Eingabe dieses Schlisselworts bei den
Suchergebnissen geschaltete Anzeige war wie folgt gestaltet:

Entscheidung wurde vom BGH (in Anlehung an EuGH Interflora) an das Berufungsgericht
zuriickverwiesen:

Eine Verletzung der bekannten Marke kdnne insbesondere vorliegen, wenn der Werbende Nachahmungen von
Waren des Inhabers dieser Marke anbietet oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem
negativen Licht darstellt. Wird dagegen eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der
bekannten Marke vorgeschlagen, ohne Funktionen der Marke zu beeintrachtigen, sei davon auszugehen, dass
eine solche Benutzung grundsétzlich nicht "ohne rechtfertigenden Grund" erfolge.

OLG Frankfurt bejahte im 2. Rechtsgang den Markeneingriff (hier: Art 9 Abs 1 lit c GMV): Es liege eine
unlautere Ausnutzung der bekannten Marke vor, weil die Dienstleistungen der Klégerin durch die
Anzeige der Beklagten in ein negatives Licht geriickt wirden: Durch die Angabe "Ersparnis bis 94%
garantiert" erscheine das Sortiment der Klagerin stark Uberteuert. Die Werbung der Beklagten gehe
damit Gber den blof3en Vorschlag eines Alternativangebots hinaus.
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OGH / BGH: Reslimee

Bekanntheit

Bekanntheit wird zumeist als Rechtsfrage behandelt und oft angenommen, ohne dass vom Gericht ein
Sachverstandiger bestellt wird.

Fir einen unionsweiten Unterlassungsanspruch aus einer Gemeinschaftsmarke ist fraglich, ob
Bekanntheit in nur einem oder mehreren Mitgliedstaaten ausreicht. Der Beklagte ist hier gut beraten, die
Bekanntheit entsprechend zu bestreiten.

Beklagte konnten bei regional unterschiedlicher Bekanntheit versuchen auszuloten, ob auf Basis
nationalen Markenrechts erwirkte Titel enger zu fassen waren, also nicht das gesamte Staatsgebiet
umfassen.

Zeichenahnlichkeit

 Klagen scheitern gerne an der mangelnden Ahnlichkeit der Zeichen: Ohne Ahnlichkeit der Zeichen gibt

es keine gedankliche Verknipfung, weiterer Prifungsschritte bedarf es dann nicht mehr (zB OLG KdéIn
Goldbéaren, OGH kinder.at; OLG KdlIn Rittersport).

e Eine gedankliche Verknipfung (eine der Voraussetzungen fir die Annahme der Ausnutzung oder

Beeintrachtigung von Unterscheidungskraft und Wertschéatzung) kann auch vorliegen, wenn keine
Verwechslungsgefahr besteht (vgl OGH Red Dragon, Styriagra; BGH Springender Pudel).
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OGH / BGH: Reslimee

Rufausbeutung / Aufmerksamkeitsausbeutung / Beeintrachtigung

» Bei auf Ausnutzung der Unterscheidungskraft und / oder Wertschatzung gestitzten Klagen greift die
Judikatur gerne zum Stehsatz, die Beklagte versuche sich in den Bereich der Sogwirkung der
bekannten Marke zu begeben, um von deren Anziehungskraft ohne eigene Leistung zu profitieren.
Diesen Stehsatz packt die Judikatur umso eher aus, je dhnlicher die Zeichen und betroffenen Waren
/Dienstleistungen sind und/oder je "einmaliger" die altere bekannte Marke ist (vgl BGH OTTO / OTTO
CAP, BGH TUV, OGH Red Dragon, OGH Trikot der Nationalmannschaft).

e Sind die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht &hnlich, so kann sich Rufausbeutung daraus
ergeben, dass ein Imagetransfer (i.e. eine Ruflibertragung) der bekannten Marke auf die (nicht
ahnlichen) Waren und Dienstleistungen plausibel erscheint (Vgl OLG Munchen VIAGRA / Viagura; EuG
BEATLE, OGH BOSS Zigaretten Ill). Das wird vom Gericht gepruft (vgl. OGH Trikot der
Nationalmannschaft); ohne entsprechende Argumentation des Klagers droht Klagsabweisung (OLG
DUMONT / Dumont Kolsch).

» Der Klager ist daher gut beraten, die Klage auch auf die Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft zu
stitzen — und in der Klage die Behauptung aufzustellen, das wirtschaftliche Verhalten des
Durchschnittsverbrauchers drohe sich zu andern (BGH Volkswagen- / Volks-Inspektion, OGH Trikot der
Nationalmannschaft).
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OGH / BGH: Reslimee

Parodie

» Der BGH diirfte in "Lila-Postkarte" die Parodie etwas grof3zligiger beurteilen als der OGH in "Styriagra™:
Laut BGH schaden vorrangig kommerzielle Zwecke der Markennutzung dem Beklagten nicht; der OGH
hat hingegen die Klagsstattgebung unter anderem damit begrindet, dass kommerzielle Motive im
Vordergrund gestanden waren.

 Freilich wirkt die grundrechtliche Argumentation im Fall "Styriagra" aufgrund des Sachverhalts — anders
als im Fall "Lila-Postkarte" — eher aufgesetzt. Es gilt auszuloten, wie der OGH Sachverhalte entscheidet,
bei denen die Berufung auf die Kunst- oder Meinungsauf3erungsfreiheit ndher liegt als im "Styriagra"-
Fall.

» Die Ansicht, dass sich die bekannte Marke unter bestimmten Umstdnden eine Parodie zur
kommerziellen Zwecken gefallen lassen muss, lasst sich auf die Bohlen-Entscheidungen des BGH
(05.06.2008 — | ZR 223/05) und des EGMR (19.02.2015, 53495/09 Bohlen/Deutschland) stiitzen, die die
zustimmungslose Verwendung des Namens einer "public figure" fuir kommerzielle Werbezwecke
betreffen.
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OGH / BGH: Reslimee

Sonstiges

Die Beweislast des Klagers wird nicht streng gehandhabt, die unlautere Benutzung wird vom OGH und
BGH bei Zeichenidentitat / Ahnlichkeit regelmaRig vermutet, es liegt am Beklagten, entsprechende
Rechtfertigungsgrinde ins Treffen zu fihren (OGH Red Bull-Judikate, OLG Minchen VIAGRA /
Viagura) .

Wer einer bekannten Marke nahe kommt, bendétigt ein Uberzeugende Begriindung: Dann besteht
Hoffnung auf Klagsabweisung mit der Begriindung, die Beklagte wolle sich nicht an den guten Ruf der
bekannten Marke anhé&ngen (vgl OLG Kdln Goldbaren).

Der erweiterte Schutz nach § 10 Abs 2 MSchG wird oft innerhalb des Warenahnlichkeitsbereichs in
Anspruch genommen (OGH Red Bull-Judikate, OGH BOTOX, OGH Styriagra, OGH OSCAR IlI, BGH
TUV, BGH Volkswagen- / Volks-Inspektion, BGH OTTO / OTTO CAP).

Bei Verwendung als Schlusselworter in Referenzierungsdiensten ("Adwords") werden bekannte Marken,
obwohl ein Fall der "Doppelidentitat" besteht, nur geschiitzt, wenn Nachahmungen des Markeninhabers
angeboten werden oder die Waren des Inhabers der bekannten Marke in ein negatives Licht gerickt

werden.
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Danke!

This material is provided by the international law firm Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (a limited liability partnership organised under the law
of England and Wales) (the UK LLP) and the offices and associated entities of the UK LLP practising under the Freshfields Bruckhaus Deringer
name in a number of jurisdictions, and Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, together referred to in the material as ‘Freshfields’.

For regulatory information please refer to www.freshfields.com/support/legalnotice.

The UK LLP has offices or associated entities in Austria, Bahrain, Belgium, China, England, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan,
the Netherlands, Russia, Singapore, Spain, the United Arab Emirates and Vietnam. Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP has offices
in New York City and Washington DC.

This material is for general information only and is not intended to provide legal advice.
© Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 2015
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Gebiihrenrecht und F&E-Lizenzierung

RA MMag. Dr. Michaela Petritz-Klar
Schoénherr RAe

Vortragsfolien
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht

IP Day 2015 - 29.9.2015
WU Wien

RA MMag. Dr. Michaela Petritz-Klar

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Inhalt

« Gebuhrenrechtlicher Uberblick

e Bestandvertrage

* Lizenzvertrage als Bestandvertrage iSd 8 33 TP 5 GebG?
* Gebuhrenbefreiung iZm Bestandvertragen

* Zessionsgebuhr

 Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zessionsgebuhr

e Vertragstibernahmen im Gebuhrenrecht

© 2015 schoenherr
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebuhrenrechtlicher Uberblick

e taxativer Katalog an gebuhrenpflichtigen Rechtsgeschaften in § 33
GebG, einschliellich insbesondere

- Bestandsvertrag (8 33 TP 5 GebG)
- Zession (8§ 33 TP 21 GebG)
> keine eigene Tarifpost fur Lizenzvertrage
— im MinEntw des GebG 1974 noch vorgesehen

— neben Vertragen tber die EinrAumung der Werknutzung
(Werknutzungsbewiligungen, Werknutzungsrechte) iSd UrhG

— allerdings nicht verabschiedet

» gebuhrenrechtliche Einordnung von Lizenzvertragen erforderlich

© 2015 schoenherr 3

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebihrenrechtlicher Uberblick

* Urkundenprinzip
- rechtserzeugende vs rechtsbezeugende Beurkundung
e Beurkundung anlasslich des Abschlusses des
zugrundeliegenden Rechtsgeschéafts oder zu einem spéteren

Zeitpunkt

» relevant auch bei Gebuhrenvermeidungsstrategien, die die
Errichtung einer Urkunde vermeiden

- Ersatzbeurkundungstatbestande (8§ 18 GebG)

» Gedenkprotokolle, Punktationen, Eingaben/Protokolle vor
Gericht

© 2015 schoenherr
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebuhrenrechtlicher Uberblick

e Inlandsanknipfung
- Errichtung (Unterfertigung) der Urkunde im Inland
- Errichtung der Urkunde im Ausland

e personlicher Inlandsbezug iSd Gebuhreninlandereigenschaft
der Vertragsparteien

» sachlicher Inlandsbezug

— im Inland belegene Sache

— inlandischer Erfullungsort fur mind. eine Vertragspartei
(Hauptleistung oder eine fur die Erbringung der
Hauptleistung wesentliche Nebenleistung relevant)

— Vornahme einer rechtserheblichen Handlung
— Vornahme eines amtlichen Gebrauchs der Urkunde

© 2015 schoenherr

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebihrenrechtlicher Uberblick

« Einrdumung bzw. Ubertragung von IP-Rechten insbesondere im
Wege

- eines Bestandsvertrag oder
- einer Zession / Abtretung von Rechten

- eventuellim Wege einer Vertragsubernahme

© 2015 schoenherr
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht

Bestandvertrage

e sachlicher Anwendungsbereich von § 33 TP 5 GebG
.Bestandvertrage (88 1090 ff ABGB) und sonstige Vertrage, wodurch
jemand den Gebrauch einer unverbrauchbaren Sache auf eine
gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhalt...*

e weite Definition des Begriffs des Bestandvertrags fur
gebuhrenrechtliche Zwecke

- geht uber § 1090 ABGB hinaus
» erforderliche Elemente
- Willenseinigung Uber eine Gebrauchsuberlassung
- Objekt: unverbrauchbare Sache
- Dauer: gewisse Zeit

- Entgelt: bestimmter Preis

© 2015 schoenherr

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Bestandvertrage
e« unverbrauchbare Sachen

- Sachbegriff des § 285 ABGB

» Sachen, die durch den vertragsgemaflen Gebrauch nicht
verbraucht werden kdnnen

* umfasst sowohl kdrperliche als auch unkorperliche Sachen
(so etwa VWGH 27.11.1980, 240/79)

+ Uberlassung von nutzbaren Rechten iSd § 1093 ABGB
— beispielsweise Patent- und Urheberrechte umfasst

— zB VWGH 11.3.2010, 2008/16/0094 bzgl Nutzungsrecht an
Glasfaserkabeln

© 2015 schoenherr
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht

Bestandvertrage

Bemessungsgrundlage und Gebihrensatz
e ...nach dem Wertim allgemeinen ... 1 v.H.*

* Wert: einmalige oder wiederkehrende Leistungen, die fur die
Uberlassung des Gebrauchs vereinbart werden

* Wiederkehrende Leistungen:
- beiunbestimmter Vertragsdauer
» 3facher Jahreswert
- bei bestimmter Vertragsdauer

* vervielfachter Jahreswert entsprechend der Vertragsdauer,
maximal 18-facher Jahreswert

© 2015 schoenherr 9

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Lizenzvertrage als Bestandvertrage iSd 8 33 TP 5 GebG?

e Begriff der Lizenz
- Erlaubnis, ein fremdes gewerbliches Schutzrecht zu nutzen
- Lizenzvertrag als Vertrag sui generis

e kein Bestandvertrag iSd 8 1090 ABGB , soweit vom Schutzbereich des
UrhG betroffene Lizenzvertrage betroffen sind

e Einordnung als sonstiger Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch
einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen
einen bestimmten Preis erh&lt

- Vertrage, die an sich zwar den Tatbestand des § 1090 ABGB
erfullen, aber wegen Nichterflillung sonstiger Voraussetzungen
nicht als Bestandvertrage gewertet werden (zB Nutzungsvertrage
von Wohnungsgenossenschaften mit ihren Mitgliedern,
Leasingvertrage)

© 2015 schoenherr 10
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Lizenzvertrage als Bestandvertrage iSd 8 33 TP 5 GebG?

* Einordnung als Bestandvertrag iSd 8 33 TP 5 2. Fall GebG

- Gegenargument: urspringliche Absicht, eine eigene TP flr
Lizenzvertrage im Rahmen der Gesetzesnovelle 1975 vorzusehen

- entspricht standiger Rsp (VWGH 19.12.1986, 85/15/0249 bis 0253;
24.3.1994, 92/16/0129; 19.4.1995, 94/16/0193; 7.9.2006,
2006/16/0054) und hA im Fachschrifttum (aA Frotz/Hugel/Popp,
GebG, § 33 TP 5 B.1.13; Gaier, GebG § 33 TP 5 Rz 75; hinsichtlich
der Einraumung von Werknutzungsrechten ebenso Schénherr,
OBl 1981, 165)

© 2015 schoenherr 11

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Lizenzvertrage als Bestandvertrage iSd 8 33 TP 5 GebG?

e Beispiele aus der Judikatur

- Softwarelizenzvertrage (VWGH 27.11.1980, 240/79; 19.12.1986,
85/15/0249 bis 0253; 24.3.1994, 92/16/0129; 19.4.1995, 94/16/0193;
7.9.2006, 2006/16/0054; UFS 3.8.2007, RV/0319-W/06; 26.8.2005,
RV/0004-S/05; 28.3.2006, RV/1984-W/05)

- ausschlieBlliches Vertriebsrecht von Druckwerken (VWGH 6.5.1985,
84/15/0194)

- Fertigung und weltweiter Vertrieb einer Tageszeitung (ohne
Abanderung des redaktionellen Inhalts) samt Lizenzierung der
hierfur erforderlichen Vertragsschutzrechte (VWGH 27.6.1994,
92/16/0165)

© 2015 schoenherr 12
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Lizenzvertrage als Bestandvertrage iSd 8 33 TP 5 GebG?

e Beispiele aus der Judikatur

- Uberlassung von Fernsehrechten, Rundfunkiibertragungsrechten,
Rechten fur Tontrager-Aufnahmen, Rechte iZm Sportwetten aller
Art und das Recht zum Merchandising samt uneingeschranktem
Nutzungsrechte an samtlichen Markenrechten, am Namensrecht
und an sonstigen Persdnlichkeitsrechten von einem Fu3ballverein
zur Errichtung eines Sport-Wettkanals (UFS 30.7.2012, RV/1925-
W/05; 30.7.2012, RV/1809-W/05)

- Patent-, Marken- und Musterlizenzvertrage (bspw VwGH
27.6.1994, 92/16/0165 zu Markenlizenzvertrag)

- ablehnend zur Einordnung von Patentlizenzvertragen und

Filmleihvertragen als Bestandvertrage noch VwWGH 24.9.1952,
869/51; 22.6.1959, 3106/58

© 2015 schoenherr 13

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Lizenzvertrage als Bestandvertrage iSd 8 33 TP 5 GebG?

e Beispiele aus der Judikatur
- Know-How-Vertrag

+ Ubertragung von rechtlich nicht geschiitztem
Erfahrungswissen, zB geheim gehaltene technische Lehren,
Fabrikationsdaten und Rezepte, Erfahrungen,
Organisationsmethoden , Mitteilung von Forschungs- und
Entwicklungsergebnissen

e strittig (keine Rspr)
» keine Gebuhrenpflicht nach Finanzverwaltung (GebR Rz 668

mangels einer ,,unverbrauchbaren Sache*) und hA im
Fachschrifttum

© 2015 schoenherr 14
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebuhrenbefreiung iZm Bestandvertragen

e Gebuhrenbefreiung nach 8 33 GebG TP 5 Abs 4 Z 2 GebG vor BudBG
2007

- umfasste Werknutzungsvertrage sowie Patent- , Marken- und
Musterlizenzvertrage

- Vertrage uber die Nutzung von Software waren nach standiger
Rsp nicht erfasst (VWGH 27.11.1980, 240/79; 19.12.1986,
85/15/0249 bis 0253; 24.3.1994, 92/16/0129; 19.4.1995, 94/16/0193;
7.9.2006, 2006/16/0054)

* Werknutzungsbewiligungen konnen nur vom Urheber (=
natirliche Person), nicht aber von einer juristischen Person
eingeraumt werden

e Keine Einraumung von Verwertungsrechten iSd § 8§ 14 bis 18a
UrhG -> typischer (Standard)-Softwarelizenzvertrag (im Sinne
der Uberlassung von Computerprogrammen zur Installation
und Einsatz beim Kunden) nicht von Gebuhrenbefreiung
umfasst

© 2015 schoenherr 15

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebuhrenbefreiung iZm Bestandvertragen

* BudBG 2007: vollige Neufassung der Gebuhrenbefreiung nach § 33
GebG TP 5 Abs 4722 GebG

- Grund: umfassende Diskussion und Kritik der vom VwGH
vertretenen Rechtsansicht

- EB zum BudBG 2007: ,,Die Befreiung dient der Erhaltung, Starkung
und weiteren Forderung des Wirtschaftsstandortes Osterreich.*

- sachlicher Anwendungsbereich
» umfasst nunmehr urheberrechtliche und
leistungsschutzrechtliche Nutzungsrechte sowie Patent- ,
Marken- und Musterlizenzvertrage

- zeitlicher Anwendungsbereich

* ruckwirkende Anwendung ab 1.1.2002 (dh auf alle nach
dem 31.12.2001 verwirklichten Sachverhalte)

© 2015 schoenherr 16
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebuhrenbefreiung iZm Bestandvertragen

e urheberrechtliche Nutzungsrechte

- samtliche Arten von Nutzungen, die im |. Hauptstiick des UrhG
geregelt sind, dh insbesondere die Verwertungsarten nach den
88 14 bis 18a UrhG sowie die Nutzung von
Computerprogrammen nach den §8 40a ff UrhG

* leistungsschutzrechtliche Nutzungsvertrage

- umfasst die entgeltliche Nutzungsuiberlassung der im Il.
Hauptstuck des UrhG in den 88 66 ff UrhG geregelten
,verwandten Schutzrechte*

- Leistungen, die mit der Vermittlung von Werken im
Zusammenhang stehen, wie Vortrage und Auffihrungen,
Leistungen des Veranstalters, Lichtbilder, Herstellung von
Schalltragern, Rundfunksendungen, Veroffentlichung
nachgelassener Werken und Datenbanken sowie
personlichkeitsrechtliche Bestimmungen wie Briefschutz oder das
Recht am eigenen Bild

© 2015 schoenherr 17

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Gebuhrenbefreiung iZm Bestandvertragen

* Gebuhrenbefreiung umfasst nunmehr die EinrGumung von
Nutzungsrechten durch

- Werknutzungsvertrage durch Einraumung eines (ausschliefllichen)
Werknutzungsrechts oder einer (nicht ausschliellichen)
Werknutzungsbewiligung (GebR Rz 729)

- Patentlizenzvertrage (GebR Rz 730)

- Markenlizenzvertrage (VWGH 27.6.1994, 92/16/0165; GebR Rz 731)

- Musterlizenzvertrage (GebR Rz 732)

- Vertrage Uber die Nutzung von Software

- nicht umfasst etwa Nutzungstiberlassung von Rechten nach dem
Halbleiterschutz- oder Sortenrecht

© 2015 schoenherr 18
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht

Zessionsgebuhr

* 833GebG TP 21 GebG umfasst Zessionen oder Abtretungen von
Schuldforderungen oder anderen Rechten

e BMGL: Entgelt

* Gebuhrensatz: 0,8%

* Anknupfung: Verfugungsgeschaft aufgrund gultigem
Verpflichtungsgeschaft wie Kauf, Tausch, Sicherungsabrede etc.

* sachlicher Anwendungsbereich

- nicht nur schuldrechtliche Anspriche umfasst, wie etwa die
Abtretung des dem Urheber gegenuber seinem Verlag
zustehenden Anspruchs auf Tantiemen (OGH 23.4.1958, Obl 1959,
14)

- auch die Abtretungen von sonstigen Rechten umfasst

© 2015 schoenherr 19

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht

Zessionsgebuhr

* sachlicher Anwendungsbereich

- auch die entgeltliche Abtretung von Urheber-, Patent- und
Markenrechten umfasst (VWGH 17.3.1954, 2859 ff/51; 15.12.1954,
1819/52; 5.2.1962, 1833/61; 6.12.1973, 512/73 - allerdings
Uberwiegend als obiter dictum)

o fur Patentkauf vertretbar (GebR Rz 1017)

e auch fur Markenkauf moglich (VwWGH 6.12.1973, 512/73;
GebR Rz 1017)

« allerdings: Unubertragbarkeit von 6st. Urheberrechten unter
Lebenden

— Ubertragbarkeit von Werknutzungsrechten zumindest
eingeschrankt moglich

© 2015 schoenherr 20
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Zessionsgebuhr

* bloRRer Rechtsverzicht oder Auflassung des Rechtes kein
gebuhrenpflichtiger Vorgang (GebR Rz 1020)- fehlender
Rechtserwerb

- zB Verzicht auf ein Patentlizenzrecht gegeniber dem
Patentinhaber

© 2015 schoenherr
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zession

* Abgrenzung entscheidend wegen

- anwendbarer Tarif:
1% (Bestandvertrage) vs. 0,8% (Zessionen)

- Berechnung:
Wert (Bestandvertrage) vs. Entgelt (Zessionen)

- Gebuhrenbefreiung:
fur bestimmte IP-Vertrage in der Form von Bestandsvertragen

- Geblhrenerhebung:

Selbstberechnung (Bestandvertrage) vs. Gebiuhrenanzeige
(Zession)

© 2015 schoenherr
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zession

* Bestandvertrag:

» Vertragsgegenstand: Einraumung eines Benutzungsrechts
(Werknutzungsrecht, Werknutzungsbewiligung, Lizenzrecht)

* bedeutet gegeniiber dem Immaterialgtterrecht inhaltlich ein
Minus (zB zum Jagpachtvertrag VWGH 5.2.1962, 1833/61)

» Beispiele:

* Einrdumung einer Lizenz zum Gebrauch einer Marke (UFS
30.07.2012, RV/1809-W/05)

* Nutzungsuberlassung einer Software (UFS 03.08.2007,
RV/0319-W/06)

© 2015 schoenherr 23

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Abgrenzung: Bestandvertrag vs Zession

e Zession

- vollstandige und endgiiltige Ubertragung des
ImmaterialgUterrechts

- Beispiele
+ Ubertragung des ,,Eigentumsrechts* (urheberrechtliche
Benutzungs- und Schutzrechte) an Fiimen (VwWGH 17.3.1954,
2859/51; 6.12.1973, 512/73)

+ Ubertragung des Markenrechts (Registeranderung)

» Fur Abgrenzung ist Vertragsinhalt entscheidend!

© 2015 schoenherr 24
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Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Vertragstibernahmen im Gebuhrenrecht

* Gebuhrenrechtliche Einordnung in Vergangenheit strittig
- Neubegrindungstheorie vs Zession
- subsidiare Anwendung von § 33 TP 21 GebG?

e VwGH 11.9.2014, 2012/16/0023

- Vertragsiibernahme: uno actu Ubertragung der gesamten
vertraglichen Rechtsstellung unter Mitwirkung samtlicher
Vertragsparteien

» Neubegrindung des ubertragenen Rechtsgeschafts
» keine subsidiare Anwendung von § 33 TP 21 GebG

- zB Ubertragung der Rechte und Pflichten des Lizenznehmers
aus einem Musterlizenzvertrag durch Vereinbarung
samtlicher Vertragsparteien

© 2015 schoenherr 25

Lizenzvertrage im Gebuhrenrecht
Vertragstibernahmen im Gebuhrenrecht

*  VwGH 11.9.2014, 2012/16/0023

— keine Dreiparteieneinigung, lediglich Vereinbarung zw neuer und
ausscheidender Partei

— Restpartei hat bereits vorweg zugestimmt
» Anwendung von 8 33 TP 21 GebG mdglich

— Vereinbarung ausschliefllich zw neuer und ausscheidender Partei
ohne vorherige Zustimmung der Restpartei

» keine Neubegriindung des Ubertragenen Rechtsgeschafts

» keine Anwendung von § 33 TP 21 GebG

© 2015 schoenherr 26
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Konzerninterne Verrechnungspreise
fiir Immaterialgiiter
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IP-Day 2015

Konzerninterne
Verrechnungspreise
far Immaterialguter

Dr. Andrea Lahodny, Tax Partner, Deloitte

29. September 2015

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.

Rechtsgrundlagen fur Konzernverrechnungspreise

Eckpunkte zur Verhinderung internationaler Gewinnverschiebung
Geltende Richtlinien

Diskussion zu Base Erosion and Profit Shifting/BEPS
Ausgewahlte Beispiele

Auslandischer Strategietrager

Verrechnung einer Dachmarke

Kinstliche Markenstruktur

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH 2 109




Rechtsgrundlagen

fur Konzernverrechnungspreise

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH

1. Innerstaatliche Gewinnermittlungsvorschrift:
8 6 Z 6 EStG — Fremdvergleichswert (auch) bei Betriebsstétten
mit Sonderregelung fur ,unkdrperliche” Wirtschaftsguter
Fur Kapitalgesellschaften: verdeckte Gewinnausschittung bzw

verdeckte Einlage (8 6 Z 14 EStG)

2. arm‘s length-Grundsatz im DBA-Recht (OECD-MA):
Art 7: Betriebsstatten (Selbstandigkeitsfiktion)

Art 9: Verbundene Unternehmen

3. Richtlinien der Finanzverwaltung(en)
Verrechnungspreisrichtlinien 2010 des BMF
OECD - Transfer Pricing Guidelines 2010

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH 4 110
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Verbot der Einlagenrickgewahr (8 52 AktG,8 82 GmbHG)
= Umsatzgeschafte: Angemessenheitsprifung
- Sorgfaltspflicht des ordentlichen Geschaftsleiters
- Ermessensspielraum

- Fremdvergleich

Rechtsfolgen: Nichtigkeit / Ruckforderungsanspruch

Haftung / Schadenersatzanspriiche

anders: ZweigNL / PersG

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH 5

Eckpunkte

zur Verhinderung internationaler
Gewinnverschiebung

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH




Geltende Richtlinien zu iP/ in Uberarbeitung

« Definition von Intangible Property (derzeit nur Beispiele)

— Trade IP: Patente, Know How, Produktionsrechte, ...
— Marketing IP: Marke, Warenzeichen, Kundenstamm, ...

» Base Erosion and Profit Shifting/ BEPS-Initiative

— weite Definition geplant — Intangible Assets:

kein physisches oder finanzielles Wirtschaftsgut; es kann sowohl besessen bzw
kontrolliert werden, als auch fir kommerzielle Tatigkeiten verwendet werden
(mogliche Tendenz zu mehr lokalem IP fir Schwellenlander!)

» Wer ist Eigentiimer eines IP?

— bisher: rechtlicher/wirtschaftlicher Eigentimer
— BEPS: Zurechnung der resultierenden Gewinne
« Anforderung an Vertrage It VWGH:

— moglichst detaillierte Beschreibung des ,einzelnen“ immateriellen Wirtschaftsgutes

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH 7

Uberblick Verrechnungspreismethoden

OECD Verrechnungspreismethoden

Geschéftsfallbezogene Gewinnorientierte Andere Methoden
Standardmethoden Methoden

v A 4 v

Geschéftsfall-
Wiederverkaufs- Kostenaufschlag bezogene

preismethode s-methode Nettomargen-
methode
|

| ! ! }
Nettogewinn Nettogewinn Nettogewinn Berry Ratio
Kapital Kosten Umsatz
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* Preisvergleichsmethode — Suche in Lizenzdatenbanken
- Royalty Stat (basierend auf SEC-Verotffentlichung)
- ktMine, RoyaltySource, LexisNexis, FranchiseHelp,
- Lizenzkartei, Lizenzsatze von Bdcker und Grol3

- Profit Split: zB Knoppe-Formel zur Verplausibilisierung:
Lizenzgeber 25% - 33% (umstritten)

- bei Markenrechtsverletzungen: 1-5% vom Umsatz It Judikatur ?

Insbes US: je nach Funktions- und Risikoprofil: Residual Profit

VPR: Rz 108 f: Untergrenze Kosten LG: Obergrenze Gewinn LN

Kostenverteilungsvertrdge/Forschungspools

Auftragsforschung: (bisher) net cost plus = Nettogewinn / Kosten

Base Erosion and Profit
Shifting / BEPS

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH
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IP-Eigentumer: anteilig fur
Produktverkaufe in Land U

Zentrale U-Inc

B-Steueroasen
. Ltd

Kauf der Fertigprodukte fiir Markt U

4 ’

7’
v

4 ’

v
7

’
’

Forschung erfolgt durch U-Inc.

R&D R&D cost sharing agreement (CSA)

Zw U-Inc und B-Ltd.

IP-Eigentiimer:
anteilig fur ,Rest of the World*

Lizenz,gébijhr
/ IJ\ ,l/ \
C-Prinzipal AG g . A-GmbH
Net Cost-plus fir Auftragsfert
N N et Cost-plus fur Auftragsfertigung N7
»Prinzipal” fir die Produktionsfunktion Auftragsfertigung

Quelle: Based on ,Present Law and Background Related to Possible Income Shifting and Transfer Pricing®, prepared by staff of the Joint
Comittee on Taxation, submitted to the US House Committee on Ways and Means, 20 July 2010, JCX-37-10, p.93.

11

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH

Wer hat Anspruch auf die Ubergewinne aus dem IP?

- Funktionen/Risken/Wirtschaftsguter, die zur Entwicklung,
Verbesserung, Erhaltung, Schutz und Nutzung von IP beitragen, insb:

Gestaltung und Steuerung von F&E; Verantwortlichkeit und Kontrolle des
Budgets; Kontrolle tber strategische Entscheidungen in Bezug auf IP-
Entwicklungsprogramme, Verantwortung fr wichtige Entscheidungen zur
Verteidigung und Schutz des IP und fur die laufende Qualitatskontrolle

Welche Bedeutung hat das Kapital ftr das Eigentum bzw fir die
Zurechnung von Gewinnen und Verlusten aus Forschungsprojekten?

Wie soll die Forschungsférderung ausgestaltet sein? siehe Patent Box;
Untersuchungen in Hinblick auf staatliche Beihilfen

Kodnnen urspriinglich vereinbarte Preise nachtraglich angepasst werden?

Gewabhrleistung der Ubereinstimmung zwischen
Verrechnungspreisergebnissen und Wertschdpfung

12114




Ausgewahlte Beispiele

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH

Sachverhalt

US Mutter: Osterreichische Produktionseinheit:
= Patente = wirtschaftlich = Vertragsproduzent
=  Produktion Know-How = Vertrage = Lieferung erfolgt direkt
= Kundenbeziehung an Osterreichische Kunden
= Marken

- TP System

+ hoher Nettoumsatz in Osterreich
- Betriebsaufwendungen

- Lizenzgebihr 10%

Nettogewinn (operating profit)

Arm’s length test: CPM basiert auf US-Regulations (TNMM) Netto-
Umsatzrentabilitat (net operating margin) sollte innerhalb der interquartilen
Bandbreite liegen
andernfalls: Anpassung der Lizenzgebhr

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftspriifungs GmbH 14115




Dachmarke

Der Begriff ,Dachmarke*
bezeichnet Geschaft als
Ganzes:

e Kundenbindung zum
Konzern (Werte:
Zuverlassigkeit, Qualitat,
etc.)

e Absatzférderung fur
Produkte und
Dienstleistungen

Konzernriuckhalt

Abgrenzung zum Begriff des
Konzernriickhalts durch:

« fiir Uberlassung des
Konzernnamens steuerlich
kein Entgelt zuléassig
laut BFH Verrechnung
dann, wenn Beitrag ftir

Absatzférderung

zukommt

Leitgedanken des BFH-Urteils vom 09.08.2000 (BStBI. 2001 I, 140)
¢ ist Konzernname als Markenname oder Markenzeichen geschutzt, ist
Entgeltsfahigkeit gegeben, wenn Uberlassener Marke eigenstandiger Wert

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprifungs GmbH

15

Verrechnung dem Grunde nach

werthaltige Dachmarke ist
entgeltsfahig

fur Werthaltigkeit spricht u. a.:

e markenrechtliche und
wirtschaftliche Zuordnung zur
Konzernobergesellschaft

¢ global einheitlicher Marktauftritt
(Logo steht im Vordergrund)

e eventuell entsprechend wie

Franchising

Qutbound-Fall* (auslandische TG)
= ist Nutzungsentgelt zu fordern?

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprifungs GmbH

Verrechnung der H6he nach

— Entgelt muss Fremdvergleich
standhalten (i. d. R. Umsatzlizenz)

— kaum vergleichbare
Nutzungsuberlassung unter
Fremden

— Werte aus Datenbanken mangels
Vergleichbarkeit kaum verwertbar

— Verprobung/ Hilfsrechnung
~Knoppe-Formel“?

Inbound-Fall* (inlandische TG) =
sind Kosten als BA anzuerkennen?
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Sachverhalt

51%

Die polnische B.T. Sp. z 0. 0. nutzt im Geschéftsverkehr (im Internetauftritt, als
Aufschrift auf Betriebsfahrzeugen, auf Messestanden und Geschaftsunterlagen)
massiv das auf den Klager eingetragene Markenrecht — und zwar unentgeltlich.

Der Schutz des Markenrechts wurde in engem zeitlichen Zusammenhang mit
dem Eintritt in den polnischen Markt auf Polen erweitert.

Die Betriebspriifung kam zu dem Ergebnis, dass wegen der unentgeltlichen
Uberlassung des Markenrechts die Gewinne gem. § 1 Abs. 1 AStG zu erhhen
sind, und zwar um den Mittelwert von 1% des Umsatzes aus Eigenproduktion
und 25% des EBIT (Knoppe-Formel).

Wegen der Wesentlichkeit des Markenrechts werde zudem eine
Betriebsaufspaltung begriindet.

Der Klager legte dagegen Einspruch ein u.a. mit der Begriindung, der
Markenname habe fiir die polnische Firma keinen eigenstandigen Wert gehabt.

Das FG entschied, dass die mit der Markentiiberlassung verbundene Einkommenskorrektur dem Grunde
nach rechtmagig war, der nach Hohe jedoch nicht.

Das FG stellt fest, dass die die Anwendung der Knoppe-Formel nicht geeignet ist. Das FG bemisst
dagegen den angemessenen Betrag nach den von Zivilgerichten fir Markenrechtsverletzungen
anerkannten Satzen flr Schadensersatzanspriiche (i.d.R. zwischen 1% und 5% des Umsatzes).

Gegen das Urteil ist Revision beim BFH eingelegt (Aktenzeichen | R 22/14).

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprifungs GmbH

Gesellschaft A

(1)

Verkauf
Markenrechte

(2)

I

I Ricklizenzierung
I Markenrechte
I

I

Gesellschaft B

Vertragsgestaltung:

- Gesellschaft A verkauft werthaltige Markenrechte
fur eigenes Verkaufsgebiet an neugegrtindete
Gesellschaft B (ansassig im Niedrigsteuerland) (1)

- Gesellschaft A lizenziert die Markenrechte an
Gesellschaft B (2)

Sachverhalt:

- Gesellschaft B hat zwar ,Senior Personal‘ zur
Uberwachung / Kontrolle — kann Marke aber nicht
,selbst verwerten* sondern nur zur Lizenzierung
nutzen

- Gesellschaft B beauftragt Gesellschaft A Marketing-
/ Markenschutzaktivitaten, etc. durchzufihren

fehlende Markttblichkeit der Struktur; nicht zu erkennen, wie Gesellschaft A
,commercial value‘ durch den Eintritt in die Transaktionen generiert

© 2015 Deloitte Tax Wirtschaftsprifungs GmbH

117




-118-

MMag.Dr. Andrea Lahodny
Wirtschaftsprifer und Steuerberater
Partner

Tax Services, Transfer Pricing
Tel +43 (0)1-537 00-6200
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Die Offenbarung in der Patentschrift

PatA DI Harald Nemec
Schwarz & Partner Patentanwalte

Vortragsfolien
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Die Offenbarung in der Patentschrift

PA DI Harald Nemec Patentanwalte
European Patent Attorneys

European Trademark and Design

IP DAY 2015, WIEN
Attorneys

www.kopas.at

Die Patentschrift — Eine Offenbarung?

www.kopas.at
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Was ist eine Offenbarung?

~Etwas, das plotzlich viele Dinge erkennen und verstehen lasst.”
» Etwas, das eine Klarheit/Klarung verschafft.”
= Die Darlegung einer direkt von Gott erfahrenen Wabhrheit.”

= Eine Offenbarung ist die Eroffnung von etwas bisher Verborgenem. Der
Begriff wird im sinnlichen, im religiésen und im juristischen Sinne
gebraucht.”

= Patentrechtlich: Der durch Patentanspriiche, Beschreibung und
ggf. Zeichnungen gegebene Inhalt der Patentanmeldung

= Offenbarung — Disclosure ./. Lehre - Teaching

www.kopas.at

Agenda

= Die Funktionen der Offenbarung einer
Patentanmeldung/Patentschrift

« Lehre zur Ausfuhrbarkeit der Erfindung (Art. 83 EPU, § 87aPatG)
- Stiitze der Anspriiche (Art. 84 EPU, § 91 PatG)

= Mittel zur Auslegung der Anspriche
(Art. 69 EPU, 8§ 22a PatG)

- Basis fir Anderungen der Patentanmeldung/des Patentes
(Art. 123(2),(3) EPU, § 91(3) PatG)

= Stand der Technik

- Fir spatere Patentanmeldungen
- Fur die eigene Patentanmeldung(!?)

4 www.kopas.at
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Ausfuhrbarkeit

= EPU Art. 83/ PatG § 87a

= Die Erfindung ist in der (...) Patentanmeldung so deutlich und vollstandig zu

offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

» Erlauternde Bemerkungen zum PatG 1897:

www.kopas.at

Ausfuhrbarkeit - 2

» Erlauternde Bemerkungen zum PatG 1897

www.kopas.at
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Ausfuhrbarkeit - 3

= Quid pro Quo fur Patentschutz:

= (Zeitlich begrenztes) Ausschliel3ungsrecht im Austausch flr
= Ausreichende Lehre der Erfindung an die Offentlichkeit

= Widerstreitende Interessen der Offentlichkeit und des Erfinders
.Wie viel muss ich offenbaren?”

= Konflikt: Notwendige Lehre ./. Technische Details / Know-How
= Beste Ausfiihrungsform?

www.kopas.at

Ausfuhrbarkeit - 4

= Eine Lehre ist ausfuhrbar offenbart, wenn der Fachmann ohne
erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage
ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der
Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am
Anmeldetag im gesamten beanspruchten Bereich so zu verwirklichen,
dass der angestrebte Erfolg ohne unangemessenen Aufwand erreicht
wird (EPA-TBK T 1063/06)

= Bezugsperson fur ,ausreichende Offenbarung®: Der FACHMANN
= Nacharbeitbarkeit

» Uber die gesamte beanspruchte Breite (siehe auch Art. 56 EPU —
Problem/Solution-Approach — Losung der Aufgabe)

= Anhand der Angaben in der Patentanmeldung und dem allgemeinen
Fachwissen am Anmeldetag

= Kein ,unangemessener Aufwand*

www.kopas.at
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Ausfuhrbarkeit - 5

= NAN 18/2008 (PBI. 2012, 26) ,Kontaktlinsen*:
= Anspruch mit mehreren funktionellen Merkmalen
- ,Beweglichkeit der Linse auf dem Auge”
- ,Gesundheit der Cornea“
- L 2Annehmlichkeit des Tragers"
= NA: Klinische Evaluierung notwendig: Unzumutbarer Aufwand
= UK: It is no more than a “if you can find it, we claim it” patent.

= EPAT 2403/11
= Mehrdeutiger Parameter im Anspruch (Viskositat)
- Unterschiedliche Messmethoden ergeben unterschiedliche Ergebnisse

- Nicht nur Klarheitsproblem, sondern ggf. auch unzureichende
Offenbarung

www.kopas.at

Stltze des Anspruches

= Art. 84 EPU/ § 91 PatG:
» Art. 84 EPU: Die Patentanspriiche miissen den Gegenstand angeben, fiir
den Schutz begehrt wird. Sie mussen deutlich und knapp gefasst sein und
von der Beschreibung gestutzt werden.

» Fallkonstellationen:
= Widerspruch zwischen Beschreibung und Anspruch

= Merkmal in der Beschreibung als essentiell geoffenbart, aber nicht im
Anspruch

= Funktionelle Merkmale*:
=  Gegenstand X, (u.a.) gekennzeichnet durch (neue) Eigenschaft/Parameter Y

= Parameter Y eindeutig bestimmbar

= (Mindestens) ein Beispiel / Weg zur Herstellung in der Anmeldung offenbart
- ,aufgabenhaft*?
- unbestimmt“?

www.kopas.at
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Stitze des Anspruches - 2

= BGH X ZB 8/12 — ,Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren*
(GRUR 2013, 1210-1212)

= Anspruch:

= Verwendung von Inhibitoren der Dipeptidyl Peptidase (DP IV)-Enzymaktivitat zur
Senkung des Blutzuckerspiegels unter die fiir Hyperglykémie charakteristische
Glukosekonzentration im Serum eines Sauger-Organismus bei Diabetes mellitus.
= Leitsatz c):

= Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem
Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass eine solche Fassung des
Patentanspruchs neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch die
Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukinftig bereitgestellt werden, noch dass die
Bereitstellung erfinderische Tatigkeit erfordern kann.

= Aber: EPAT 544/12:

= The board does however not share this view. As set out in T 435/91 (point 2.2.1 of the
Reasons), in order for a functional definition of a group of substances in a claim to meet
the requirements of Article 83 EPC, the substances falling under this functional definition
must all be available to the skilled person.

www.kopas.at

Mittel zur Auslegung der Anspriiche

= Art. 69 (1) EPC, § 22a PatG:

= Der Schutzbereich des (...) Patents und der veroffentlichten (...) Patentanmeldung wird
durch die Patentanspriiche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen.
(Dabei ist das Protokoll tiber die Auslegung des Art. 69 EPU sinngemaR anzuwenden).

= Protokoll iiber die Auslegung des Artikels 69 EPU, Artikel 1:

= Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des
européischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen
Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen
nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentanspriichen anzuwenden sind.
Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentanspriiche
lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was
sich dem Fachmann nach Prufung der Beschreibung und der Zeichnungen als
Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen
diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fiir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fur Dritte verbinden.

www.kopas.at

126




-127 -

Mittel zur Auslegung der Ansprliche - 2

= OPM Op 3/12, PBI. 2013/100 (,Zwei-Wege-Maschine®):

= Fur (den) Fachmann geht aus der strittigen Anmeldung eindeutig hervor,
dass in Anspruch 1 zwei tragende Schienenradpaare gemeint sind. Dafur
spricht schon der nicht zwischen den beiden Radpaaren differenzierende
Wortlaut des Anspruches. (...)

= Dazu kommen zwei weitere Argumente: Zum einen ergibt sich der tragende
Charakter beider Radpaare eindeutig aus der Zeichnung ,Fig.1%, die
(innerhalb des Wortsinns) zur Auslegung des Anspruches heranzuziehen ist

(.

www.kopas.at

Mittel zur Auslegung der Anspriche - 3

» BGH X ZR 16/09 ,Okklusionsvorrichtung“ (GRUR 2011, 701)

= ,Bei Widerspriichen zwischen den Patentanspriichen und der Beschreibung
sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentanspriichen
keinen Niederschlag gefunden haben, grundséatzlich nicht in den
Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit bertcksichtigt
werden, als sie sich als Erlauterung des Gegenstands des Patentanspruchs
lesen lasst.”

= ,Offenbart die Beschreibung mehrere Mdglichkeiten, wie eine bestimmte
technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser
Moglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begriindet die
Benutzung einer der Ubrigen Moglichkeiten regelméaRig keine Verletzung des
Patents mit aquivalenten Mitteln."

= Patent offenbart Alternativen A und B, Patent beansprucht nur Alternative A.
= Alternative B ist gleichwirkend und war naheliegend:

Aquivalenz? Nein!(?)
= Sitacuisses...."?

www.kopas.at
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Basis fur Anderungen der
Patentanmeldung

= Art. 123(2) EPU:

= Die europaische Patentanmeldung und das europdaische Patent dirfen nicht
in der Weise geandert werden, dass ihr Gegenstand Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.

= §91(3) PatG:
= Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dirfen die
Beschreibung, die Patentanspriiche, die Zeichnungen und die
Zusammenfassung abgeandert werden. Soweit die Abanderungen das
Wesen der Erfindung berihren, sind sie aus der Anmeldung auszuscheiden
und, wenn der Anmelder den Schutz auch fir sie erwirken will, gesondert
anzumelden (8 99 Abs. 5).

www.kopas.at

Basis fur Anderungen der
Patentanmeldung - 2

=  Warum Anderungen?
Reaktion auf entgegengehaltenen Stand der Technik

= Strategiednderung (Wechsel der Anspruchskategorie, Konzentration auf alternative
Ausflhrungsform)

Klarstellungen/Korrekturen

= PBasis:
Inhalt der Patentanmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

- Per Anmeldetag
— (in der Regel: Anmeldetag einer als Folgeanmeldung eingereichten PCT-Anmeldung)

- Anspriche, Beschreibung, Figuren
- Nicht: Zusammenfassung
- Nicht: Prioritatsanmeldung

= EPA: ,Der Inhalt einer Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
schliel3t alles ein, was darin entweder explizit oder implizit unmittelbar und
eindeutig offenbart wird®

= Malstab: Der FACHMANN

www.kopas.at
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Basis fur Anderungen der
Patentanmeldung - 3

~Was offenbart die Offenbarung”?
» Haufige Probleme:

= (Zwischen-)Verallgemeinerung einer Angabe, inshesondere eines Beispiels

= Kombination verschiedener Angaben aus der Beschreibung (,Reservoir*-
Rechtsprechung)

» Einschrankung/Anderung von Bereichsangaben

=  Disclaimer”
- EPAG 1/03, G 1/10

= Offenbarung durch Querverweis

www.kopas.at

Basis fur Anderungen der
Patentanmeldung - 4

= Verfahrensrechtliche Aspekte:

= EPA:
Vor Erteilung:
- Basis fiir Anderungen: Die gesamte Offenbarung
- Erweiterung des urspriinglich eingereichten Schutzbegehrens maglich
Nach Erteilung:
- Basis fiir Anderungen: Die gesamte Offenbarung
- Erweiterung des erteilten Schutzbegehrens ausgeschlossen (Art. 123(3))

= AT
Vor Erteilung:
- Basis fiir Anderungen: Die gesamte Offenbarung
- Erweiterung des urspringlich eingereichten Schutzbegehrens maoglich
Nach Erteilung:
- Basis fur Anderungen: Die gesamte Offenbarung (OPM Op 1/13, PBI. 2014, 54)
- Erweiterung des erteilten Schutzbegehrens ausgeschlossen

www.kopas.at
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Die Offenbarung als Stand der Technik

= FUr spatere Patentanmeldungen (eigene oder Dritte):

= Fidr nach Veroffentlichung eingereichte Patentanmeldungen:
- \Voller Stand der Technik®

= Fir zwischen Einreichung/Prioritatsdatum und Verdffentlichung eingereichte
Patentanmeldungen:

- Art. 54(3) EPU, § 3 PatG:

- Bei der Beurteilung der Frage, ob sich die Erfindung fir den Fachmann
nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, werden

solche prioritatsalteren Anmeldungen nicht in Betracht gezogen.

.Was offenbart die Offenbarung”?

www.kopas.at

Die Offenbarung als Stand der Technik - 2

= FUr die eigene Patentanmeldung(!?):

= Toxic Priority“ - ,Poisonous Divisionals"
= Die eigene (vertffentlichte) Prioritatsanmeldung und/oder
= eine die gleiche Prioritat beanspruchende Teilanmeldung

= Als (neuheitsschadlicher) Stand der Technik?

» Gegebenenfalls, wenn

= Die Folgeanmeldung (z.B. aufgrund einer unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung) die Prioritat nicht mehr zu Recht in Anspruch
nehmen kann

= Die veroffentlichte Prioritatsanmeldung oder
= eine die Prioritat zu Recht beanspruchende Teilanmeldung
= den Gegenstand der Folgeanmeldung vorwegnimmt

www.kopas.at
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Die Offenbarung als Stand der Technik - 3

»Toxic Priority“ - NA N 18/2008 (PBI. 2012, 26) ,Kontaktlinsen”

Folgeanmeldung (1) (Streitpatent) gegentber Prioritadtsanmeldung(en)
verallgemeinert: Prioritat It. NA nicht zu Recht beansprucht

Aus Prioritatsanmeldung(en) wurden zwei weitere Folgeanmeldungen (ll, 111)
abgeleitet, welche die Prioritét zu Recht in Anspruch nehmen

Diese Folgeanmeldungen (11, I11) sind nach Art. 54(3) EPU/ §3(2) PatG Stand
der Technik fUr das Streitpatent (I)

Folgeanmeldungen (I1, 1ll) offenbaren Makromere, die It. NA in den Anspruch
des Streitpatentes (1) fallen

Damit sind diese Folgeanmeldungen (ll, 1ll) neuheitsschadlich

www.kopas.at

Die Offenbarung als Stand der Technik - 4

,Poisonous Divisionals“ — EPA T 1496/11

Prioritatsanmeldung beschreibt Kombination von A und B
Folgeanmeldung (1) beansprucht ,nur* A
- Dabher Prioritat nicht zu Recht beansprucht (Zwischenverallgemeinerung)

Teilanmeldung (II) beschreibt Kombination von A und B
- Nimmt daher Prioritat zu Recht in Anspruch
- Ist daher Stand der Technik fiir Folgeanmeldung (I) und
- nimmt Anspruch auf ,A"“ neuheitsschéadlich vorweg

LAsung(?): Teilprioritaten:
- Anspruch auf

- ,Aund B“ oder ,Aohne B*

Fragen zu Zulassigkeit/Umfang von Teilprioritaten der Grof3en
Beschwerdekammer vorgelegt: T 557/13

www.kopas.at
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Die Patentschrift — eine Offenbarung?

Die Funktionen der Offenbarung einer

Patentanmeldung/Patentschrift

« Lehre zur Ausfuhrbarkeit der Erfindung (Art. 83 EPU, § 87aPatG)

- Stiitze der Anspriiche (Art. 84 EPU, § 91 PatG)

= Mittel zur Auslegung der Anspriche

(Art. 69 EPU, § 22a PatG)

= Basis fur Anderungen der Patentanmeldung/des Patentes
(Art. 123(2),(3) EPU, § 91(3) PatG)

= Stand der Technik

- Fir spatere Patentanmeldungen
- Fur die eigene Patentanmeldung(!?)

www.kopas.at

Herzlichen Dank fur die Aufmerksamkeit!

www.kopas.at
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www.kopas.at
office@kopas.at

Zentrale Wien
Wipplinger Strasse 30
A-1010 Wien

Tel: +43/1/533 18 50
Fax:+43/1/533 18 55

Innsbruck
Maria-Theresien-Str. 38
A-6020 Innsbruck

Tel: 0512/55 62 33
Fax:0512/55 62 33-10

Graz

Sporgasse 11

A-8010 Graz

Tel: 0316/83 62 05
Fax:0316/83 62 05-40

Patentanwalte

European Patent Attorneys
European Trademark and Design
Attorneys

www.kopas.at
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Warum die meisten Patente
unwirksam sind

Univ.-Prof. Dr. Joachim Henkel
Technische Universitat Minchen

Vortragsfolien
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Technische Universitat Minchen

Why most patents are invalid —
Extent, reasons, and potential
remedies of patent invalidity

Joachim Henkel, Hans Zischka

TUM School of Management

Technische Universitat Minchen

IP-Day, Wien

September 29, 2015

Patent invalidation

TUTI

Invalidation of the patent in suit decides many patent litigation cases.

This creates uncertainty.

=
w

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien
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Uncertainty in the patent systen2- Tum

= Uncertainty has negative consequences:

— Patentee
* uncertain protection of investments
* possibly delay of investments
» cost of enforcing patent rights
— Third parties
* unnecessary invent-arounds
 legally not warranted avoidance of focal inventions
» patent clearance more difficult due to large number of “invalid” patents

— Policy makers
e reduced overall incentives to innovate
e avoidable transaction costs

=>» To fulfill its purpose — to promote innovation — the patent system needs
to provide certainty.

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien

Validity Tm

Uncertainty regarding validity particularly serious:

= ends only with patent expiry
= should be avoidable through examination
= harder to assess than infringement

= searching for prior art is a matter of deep purse

—~———

How serious is the issue of patent (in)validity?

-

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien
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Invalidation rates around the wad#dd

~ 50%!* — ~ 27%* B~ 7506

t ~ 60%?

~ 53%°

—— @ ~73%3

Sources: 1: Helmers & Mc Donagh 2013; 2: Mann & Underweiser 2012; 3: Oyama 2012; 4: Véron 2010; 5: Weatherall & Jensen 2005; 6: Own Research

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 11
High invalidation rate in Germany (2000-2012) UM
37% 3% 4 75% of patents in
invalidation
invalid invalid invalid proc.eedlngs
— reaching a final
decision are held
partially or fully
— o 41% invalid
partially iall partially
invalid ML invalid
invalid -
24% 2204
valid valid
Decisions BPatG* Decisions BGH Final decisions, BPatG or BGH
I. Instance Il. Instance I. or Il. Instance
Source: Own research; * Share “valid” for final decisions at BPatG: 29% BPatG: Federal Patent Court; BGH: Federal Court of Justice 139
09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 14




Central question - 140- TUT

What share of all patents would,
if they went through invalidation proceedings,

be ruled invalid?

These patents may be less — or more — robust than the
average patent.

=»Need to understand the selection effects at work.

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 16
Selection stages TUTI
- -~ - - =~ ~ o
7 N
/7 N
/ N
/ N
‘ All A

/ patents
I
[ Infringed
\ .
\ patents Infringed

\ patents
Patents in
infringement suits

~~—_—-—’

Patents in
nullity suits

Suits reaching
a final decision

Patents ruled invalid (completely or partially) (BPatG/ BGH)

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien




Approach e TUTI
pData SO e
Interviews Survey Decisions
09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 23
Agenda TLUTI
Motivation and research question
Interviews and survey
Analysis of court decisions
8 Discussion
SN Conclusion
141
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Interviews -142-

= 19 hours

= 12 interviews

= 15 interviewees

— patent attorneys

— lawyers

— judges

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien
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Survey

325 Participants

= |dentification of relevant law firms according to JUVE-ranking
.Patentrecht/ Patentprozesse*

= 1163 potential contacts in 100 law firms
— Patent attorneys (75%); lawyers (25%)
— Response rate: 28%

Implementation
= Several pretests

= Announcement placed in ,Rundschreiben der Patentanwaltskammer”
(KRS 5-13)

= Paper questionnaires sent out
= Online questionnaire available
= Two follow-up emails

= Conducted November 2013

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien




Interviews, survey: Main topics 43 UM

= Leqal stability of patents
entering invalidation suits?

= Settled cases?

= Plaintiff’'s budget?

= Differing standards, PTO vs. courts?

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 30

Legal stability UM

Legal stability of patents in infringement/ invalidation proceedings, compared to avg. patent:

Infringement suits: more robust patents More robust patents

- “l wouldn't have proceeded on the basis of a non-robust patent [...].” (patent seen to enter
attorney 2) infringement

proceedings

Nullity suits: less robust patents

- “Well, I assume after all that there would have been some sort of tangential result, Counteracting
affecting the granted patent [...] And this in turn indicates to me that the suits which selection effect
are filed are not without any prospect of success. “ (patent attorney 2)

Most nullity suits triggered by infringement suits

- “So | would actually state quite brutally: The revocation suit is the immediate ]
response to the infringement suit” (patent attorney 2) For nullity

- “In chemistry, | feel that there is almost always a suit for revocation if an procegdlngs, positive
infringement suit is pending. It’s tantamount to malpractice not to [...].” selection effect partly
(patent attorney 6) or fully reversed

- “So, because of this, [the patents in revocation suits] will be a little more robust,
statistically speaking. But it would surprise me now if they were twice as robust as
standard patents.” (patent attorney 1)

-

w B
g w
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Legal stability

-144 -

Tl

Legal stability of patents in infringement/ invalidation proceedings, compared to avg. patent:

Infringement
proceedings

3% 5%
— ||

significantly somewhat
less valid  less valid

-2 -1

Invalidation
proceedings

11%
2%

significantly somewhat
less valid less valid

-2 -1

66%
Mean:
@=10.20

22%
4% Test median=0:
0 p=0.000
|

roughly somewhat significantly

same more valid more valid

validity

0 1 2 n=297

69%
Mean:
@=0.05

15%
° 3% Test median=0:

p=0.206

roughly ~ somewhat significantly

same more valid more valid

validity

0 1 2 n=295

Survey confirms:
more robust patents
involved in
infringement
proceedings

Survey:
legal stability of
patents that enter
invalidation
proceedings
not different from
that of average patent

09/29/2015
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Settled cases

TUTI

For cases that settle: what would have been the outcome in case of a decision?

Settled cases

- “In my opinion, this means that behind these very high figures there are, in
essence, potentially successful revocation suits.”(patent attorney 6)

- “They would probably also all have been revoked, or many would have been

revoked.” (judge 2)

- “These certainly are the weak patents. If one’s pretty sure of one’s position, then

one sees it through.” (Patent attorney 1)

Patents in settled
proceedings would
likely have been ruled
(partially) invalid if
the suit had reached
a final decision

09/29/2015
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Settled cases -145-

Tl

Expected outcomes: settled proceedings compared to proceedings ending with a dec.?

Probability of

Bl - - . 0,
partial invalidation 39%

34% Mean:
@=0.57
17%
9% Test median=0:
1% ] p=0.000
- o Survey confirms
significantly somewhat roughly somewhat significantly interview results that
less likely  less likely pr(?t?;;)?lity more likely more likely settled proceedings
P 1 0 1 9 -~ would more likely
have led to
“(partially) invalid”
Probability of 41% decision than
complete invalidation 33% proceedings that
Mean: ended with a decision
15% ?=10.18
6% 0
’ oY% Test median=0:
p=0.002
significantly somewhat roughly somewhat significantly
less likely  less likely same more likely more likely
probability
-2 -1 0 1 2 n=206
09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 38
Firm size/budget Tm
Influence of plaintiff’'s budget on likelihood of finding relevant prior art:
Likelihood of finding new prior art, 47% 47%
variation with plaintiff's budget Mean:
?=1.41
Larger plaintiff
Test median=0 , budget seen t.o-
6% p=0.000 increase probability
0% 0% m of invalidation
significantly considerably doesnot somewhat significantly
decreases decreases increase increases  increases
-2 -1 0 1 2 n=296
Note: Varying numbers of respondents picked the response option “no answer possible.” 145
41
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Differences BPatG / PO - Intervi&s

Newly found prior art vs. differ

= Newly found prior art

ing evaluation standards

- “l do believe, however, that in most cases new prior art will be found or

submitted.” (patent attorney 6)

= Differing evaluation standards
- “And here, the thing is that, in my view — this is just my personal estimation

now — 50 percent of the decisions

have reached the opposite conclusion at the European Patent Office.” (patent

attorney 1)

- “That happens, too. That is, that prior art was not considered as relevant in the
examination procedure by the EPO as it was before the Federal Patent Court

taken by the Federal Patent Court would

in a revocation suit - that happens a lot.”(patent attorney 6)

Newly found prior
art typically relevant

Differing evaluation
standards (BPatG
vs. DPMA/EPO)
also matter

09/29/2015

Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien
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Differences BPatG / PO - Survey

Reasons for invalidation by BPatG after grant by patent office:

Newly found prior art

50%
47% Mean:
9= 4.46 Newly found prior
art seen as
predominant reason
0% 1% 204 for invalidation
— — at BPatG
not at all low somewhat important very
important importance important important
1 2 3 4 5 n=297
Differing Evaluation Standards
(BPatG vs. patent office) 44% 46%
Mean:
@=3.49 Differing evaluation
standards (BPatG vs.
DPMA/EPO)
0 4% 5% also contribute to
1% . .
—_— - L different evaluation
not at all low somewhat important very
important importance important important
1 2 3 4 5 n=285
Note: Varying numbers of respondents picked the response option “no answer possible.” 146
44

09/29/2015

Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien




Interviews and Survey: Summars -

= Legal stability of patents entering
invalidation suits?

= Settled cases?

= Plaintiff's budget?

= Differing standards, PTO vs. courts?

-> average
- less robust
- invalidation A

- some effect, but new
prior art more important

=» Findings suggest: invalidity rate for average patents would be higher

than for adjudicated patents

— even more so if thorough search for prior art assumed.

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien
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Agenda

Motivation and research question
Interviews and survey

Analysis of court decisions

s Conclusion
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Court decisions

-148 -

Descriptive analysis

= BPatG: 1125 decisions (00-12)
= BGH: 355 corresponding decisions (00-15)

Multivariate analysis

= BPatG: 305 decisions (10-12)
= BGH: 105 corresponding decisions (10-15)

Datasources
= Patent level:

— PATSTAT & INPADOC,

— DPMAregister & Espacenet
= Plaintiff/defendant
Bureau van Dijk’s Orbis

— Thomson Reuters’ Thomson ONE

— LexisNexis’s Nexis

— Bisnode’s Hoppenstedt Firmendatenbank fiir Hochschulen

— German Federal Gazette

09/29/2015
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l. Instance: Selection

TUTI

Selection — I. Instance

Coef. S.E.
Defendant/Patent Owner
Def./Own. size large -0.942%** (0.159)
Def./Own. size medium -0.505%** (0.154)
Def./Own. individual -0.431 (0.278)
Def./Own.: NPE 0.226 (0.580)
Def./Own. not German -0.323** (0.139)
Patent characteristics
IPC: Electrical Engineering 0.502** (0.209)
IPC: Instruments 0.198 (0.225)
IPC: Chemical Engineering -0.116 (0.280)
IPC: Mechanical Engineering 0.023 (0.201)
IPC: Complex industry 0.057 (0.188)
IPC4 class count -0.057 (0.051)
Number of claims (log) 0.156* (0.092)
Family size (log) 0.495*** (0.088)
German Part of EP patent -0.272 (0.166)
Grant lag (log) 0.143 (0.106)
Opposition 0.910*** (0.215)
Forward citations, 5 years (log) 0.239%** (0.078)
Backward citations (log) 0.050 (0.103)
Backward citations to NPL (log) -0.210** (0.106)
Constant -1.650* (0.846)
Observations 610
F-Test/ Pseudo Likelihood 0.000/ -343.9
Wald’s chi-squared/ df 124.6/ 19
Pseudo R-squared 0.187

% p<0,01, ** p<0.05, * p<0.1

Less likely in invalidation
proceed. and adjudicated:

Patents owned by
* larger firms
« foreign firms

Increasing the likelihood of
a patent being challenged:

« Electrical Engineering

e # of claims

o family size

e opposition

« # of forward citations

e smaller # of NPL citations

Heckman specifications:
no significant correlation
between error terms of
selection and outcome stage
- separate regressions

-
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. Instance: Outcome 149 TUT
la — 3 stages Ib — 3 stages lla - fully inv. i IIb — fully inv. Illa — partly/fully i 1lIb — partly/fully
Coef. S.E. : Coef. S.E. Coef. S.E. | Coef. S.E. Coef. S.E. | Coef. S.E.
Plaintiff : | |
Plaintiff size large 0.396** (0.198) '0.450* (0.187) |0.598** (0.227) 10.640%* (0.214) |0.124  (0.260) ,0.202  (0.250)
Plaintiff size medium -0.047  (0.169) 1-0.022  (0.165) |0.102  (0.202) '0.138  (0.198) |-0.218  (0.217) !-0.194  (0.216)
Plaintiff individual | I I
Plaintiff not German 0.171  (0.143) !0.166  (0.142) |0.138  (0.169) 10129  (0.167) |0.184  (0.183) ,0.171  (0.181)
| 1 1
Defendant/Patent Owner : i i
No significant effects 1 1
1 1 1
1 1 1
Patent characteristics | | |
IPC: Electrical Engineering 0126  (0.255) 10.141  (0.243) (0134  (0.269) 10.110 ~ (0.261) |0.055  (0.301) 10.117  (0.286)
IPC: Instruments 0.229  (0.239) 10.215  (0.239) |0.010  (0.289) -0.052  (0.286) |0.761* (0.339) '|0.830** (0.337)
IPC: Chemical Engineering -0.102  (0.365) -0.079  (0.364) |-0.350  (0.401) !-0.369  (0.403) |0.372  (0.451) !0.479  (0.436)
IPC: Mechanical Engineering -0279  (0.239) !-0.286  (0.238) [-0.350 (0.274) '-0.378  (0.274) |-0.146  (0.280) '-0.130  (0.272)
IPC: Complex industry -0.410  (0.273) 1-0.387  (0.275) |-0.533* (0.296) -0.460  (0.294) |-0.152  (0.309) -0.193  (0.311)
IPC4 class count 0.038  (0.054) | -0.015  (0.064) | 0.140  (0.085) |
Number of claims (log) -0.090  (0.120) -0.151  (0.139) | -0.053  (0.152) |
Family size (log) 0.000 (0.085) ! -0.010  (0.094) ! 0.014 (0.104) !
German Part of EP patent -0.271  (0.194) -0.266  (0.168) |-0.128  (0.217) ,-0.156  (0.188) |-0.527** (0.255) |-0.473** (0.228)
Grant lag (log) 0.241* (0.138) |0.261* (0.136) |0.250  (0.158) '0.251  (0.156) |0.236  (0.179) '0.291  (0.182)
Opposition -0.111  (0.198) !-0.133  (0.191) [0.133  (0.205) '0.109  (0.202) |-0.414* (0.226) '-0.401* (0.212)
Forward citations, 5 years (log) 0.118 (0.084) 10.113 (0.082) |0.156 (0.096) 10.127 (0.093) |0.084 (0.108) 10.103 (0.105)
Backward citations (log) -0.313* (0.119) |-0.312*** (0.116) |-0.337** (0.137) |-0.331** (0.135) |[-0.251  (0.172) ,-0.257  (0.160)
Backward citations to NPL (log) -0.068  (0.127) | -0.128  (0.144) | 0.042 (0.157) |
Patent Age at Case Filing (1k d) -0.161*** (0.058) :-0.161*** (0.058) |-0.154** (0.065) 1-0.146** (0.065) |-0.183*** (0.071) :-0.193*** (0.070)
Constant i -0.153  (1.234) ,-0.654 (1.154) [0.352  (1.391) ,0.118  (1.342)
Constant cut 1 -0.650  (1.065) |-0.323  (0.995) | |
Constant cut 2 0.369 (1.064) 10.693 (0.994) ! !
Observations 305 1 305 305 | 305 305 1 305
F-Test/ Pseudo Likelihood 0.000/ -296.1 : 0.000/ -296.8 0.014/-187.7 ! 0.003/ -188.9 0.000/ -133.3 ! 0.000/ -135.1
Wald’s chi-squared/ df 51.34/ 23 1 49.13/ 18 40.43/ 23 : 38.75/ 18 55.33/ 23 : 50.88/ 18
Pseudo R-squared 0.074 ! 0.077 0.107 1 0.101 0.156 1 0.145
% p<0,01, ** p<0.05, * p<0.1
09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 58
Outcome Stage - I. Instance: Plaintiff UM
oprobit: upheld / probit: probit:
partially / fully inv. fully invalidated | partially or fully inv.
1 1 1
la | I b la ' b Ma  llIb
1 1 1
Plaintiff ; ; ;
Plaintiff size large 0.396** 0.450** (0.598*** 0.640*** |0.124 10.202
- - - - | | I
Plaintiff size medium -0.047 -0.022 |0.102 10.138 -0.218 1-0.194
. . . - . 1 1 1
Plaintiff individual : : :
Plaintiff not German 0.171  10.166 0.138  10.129 0.184 0.171
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l. or Il. Instance: Selection

LTI

Defendant/Patent Owner

Def./Own. size large

Def./Own. size medium

Def./Own. individual
Def./Own.: NPE
Def./Own. not German

Patent characteristics

IPC: Electrical Engineering

IPC: Instruments

IPC: Chemical Engineering
IPC: Mechanical Engineering

IPC: Complex industry
IPC4 class count
Number of claims (log)
Family size (log)

German Part of EP patent

Grant lag (log)
Opposition

Forward citations, 5 years (log)
Backward citations (log)
Backward citations to NPL (log)

Constant
Observations

F-Test/ Pseudo Likelihood

Wald’s chi-squared/ df
Pseudo R-squared

-150 -
Selection —I. or Il. Instance
Coef. S.E.
-1.049%*** 0.190
-0.617*** 0.177
-0.471 0.308
-0.198 0.160
0.685*** 0.237
0.416 0.260
0.121 0.324
0.162 0.238
0.075 0.221
-0.076 0.059
0.183* 0.110
0.4927%** 0.104
-0.242 0.196
0.135 0.120
0.826*** 0.260
0.226** 0.088
0.039 0.118
-1.724* 0.959
454
0.000/ -259
93.11/18
0.177

% p<0,01, ** p<0.05, * p<0.1

Less likely in invalidation
proceed. and adjudicated:

Patents owned by
* larger firms
« foreign firms

Increasing the likelihood of
a patent being challenged:

Electrical Engineering
e # of claims

o family size

e opposition

# of forward citations

Heckman specifications:
no significant correlation
between error terms of

selection and outcome stage

- separate regressions

09/29/2015
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I. or Il. Instance: Outcome

TUTI

la — 3 stages | Ib — 3 stages lla —fully inv. i Ilb — fully inv. Illa — partly/fully i Illb — partly/fully
Coef. ~ S.E. ! Coef.  SE. | Coef. SE. | Coef. SE. | Coef. SE. | Coef. SE.
T T
. | | |
Plaintiff i ! |
Plaintiff size large 0.565** (0.239) |0.598** (0.227) |0.844** (0.285) 10.898** (0.274) |0.231  (0.302) 10.263  (0.286)
Plaintiff size medium -0.077  (0.200) '-0.048  (0.195) [-0.041  (0.248) ,0.007  (0.241) |-0.103  (0.252) ,-0.064  (0.245)
Plaintiff individual - - - - - -
Plaintiff not German 0529 (0.174) 0505 (0.171) [0.561** (0.209) '0.538** (0.204) [0.493* (0.217) 10.472* (0.213)
1
1 1 1
Defendant/Patent Owner ! | |
No significant effectls ! !
| 1 1
Patent characteristics ! : :
IPC: Electrical Engineering -0.558** (0.298) :-0.551** (0.295) (-0.318 (0.346) ,-0.312 (0.341) |-1.024*** (0.411) | -1.015*** (0.407)
IPC: Instruments -0.594* (0.322) -0.602** (0.321) |-0.624* (0.377) '-0.635* (0.374) |-0.665* (0.453) '-0.678* (0.450)
IPC: Chemical Engineering 0416  (0.419) |-0.412 (0.415) |-0.407 (0.501) -0.357 (0.493) |-0.663 (0.557) :-0.635  (0.547)
IPC: Mechanical Engineering -0.799*** (0.303) '-0.808** (0.303) |[-0.781** (0.373) |-0.778* (0.371) |-1.032*** (0.410) |-1.032*** (0.409)
IPC: Complex industry -0.404  (0.290) 1-0.372  (0.285) |-0579  (0.363) |-0.505 (0.353) |-0.322  (0.355) 1-0.275  (0.346)
IPC4 class count 0.095  (0.077) ;0.090  (0.075) |0.014  (0.094) 10.008  (0.091) |0.225* (0.108) :0.215* (0.103)
Number of claims (log) -0.041  (0.147) | -0.114  (0.181) | -0.077  (0.188)
Family size (log) -0.056  (0.107) ! -0.046  (0.123) | -0.055  (0.133) |
German Part of EP patent -0.386  (0.238) (-0.437** (0.199) |-0.375 (0.277) (-0.408* (0.232) |-0.461  (0.305) 1-0.522** (0.257)
Grant lag (log) 0131  (0.170) | 0.155  (0.200) | 0.063  (0.214) |
Opposition -0.390*  (0.235) |-0.384* (0.235) |-0.037 (0.287) |-0.031  (0.285) |-0.758** (0.286) |-0.744*** (0.285)
Forward citations, 5 years (log) 0.030  (0.100) 10.012  (0.098) 0.084  (0.120) !0.053  (0.117) |-0.036 (0.124) |-0.050  (0.122)
Backward citations (log) -0.292** (0.143) 1-0.291** (0.140) |-0.482** (0.174) :-0.487** (0.172) |0.023  (0.193) 10.011  (0.191)
Backward citations to NPL (log) -0.205  (0.151) '-0.208  (0.149) |-0.485"* (0.190) :-0.495*** (0.189) |0.131  (0.192) ,0.128  (0.191)
Patent Age at Case Filing (1k d) -0.103  (0.069) -0.076  (0.060) [-0.110  (0.081) |-0.070  (0.068) |[-0.093  (0.085) |-0.077  (0.075)
Constant i 1.004  (1.492) 11.590* (0.668) [1.809  (1.609) !1.954** (0.721)
Constant cut 1 -1.624  (1.265) |-2.287%* (0.567) i i
Constant cut 2 -0.614  (1.261) !-1.281** (0.558) | |
Observations 227 i 227 227 1 227 227 1 227
F-Test/ Pseudo Likelihood 0.000/ -218.7 ! 0.000/ -219.3 0.000/ -123.9 | 0.000/ -124.6 0.003/ -111.1 | 0.004/ -111.4
Wald's chi-squared/ df 57.09/ 22 | 57.09/ 19 59.40/ 22 I 60.34/ 19 44.84/ 22 I 4539/ 19
Pseudo R-squared 0.111 ! 0.109 0.191 . 0.187 0.153 . 0.150
0k p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
150
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Predictions out-of-sample -151- T|.|T|

Models I. Instance decision I. or Il. Instance decision
Obs. Mean Std. Dev. Obs. Mean Std. Dev.

la -Full Model: 3 Stages

Patent fully valid 305 0.188 0.113 227 0.213 0.132

Patent partly invalid 305 0.330 0.061 227 0.330 0.060

Patent fully invalid 305 (@) 0.482 (b)| 0.163 227 0.457 0.179
Ib - Reduced Model: 3 Stages

Patent fully valid 305 0191 0.116 227 0.218 0.131

Patent partly invalid 305 @) 0.329 0.061 227 0.332 0.058

Patent fully invalid 305 0.480 (b)| 0.165 227 0.450 0.175
lla - Full Model: Fully invalid

Patent fully invalid 305 0.462 0.152 227 0.439 0.214
IIb - Reduced Model: Fully invalid (b)

Patent fully invalid 305 0.455 0.148 227 0.433 0.217
llla - Full Model: Partly/Fully invalid

Patent partly/fully invalid 305 0.828 0.140 227 0.802 0.129
lllb - Reduced Model: Partly/Fully invalid (@)

Patent partly/fully invalid 305 0.827 0.143 227 0.796 0.128

Note: Plaintiff size and law firm variables for matched patents are set to average values of adjudicated patents. The in-sample predictions are identical to the actual
invalidation rates

—_—

Predicted invalidation rate for average patent:

(a): partial/full: ~82%  (actual rate: 78%)
(b): full: ~47%  (actual rate: 45%)
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Analysis of court decisions: Summary UM

= Main correlates of selection into nullity suit with adjudication:
— small firm size of owner, German, opposition, family size, forward citations

= Correlates of invalidation:
— full invalidation: firm size of plaintiff, backward cites (neg.)
— partial/full inval.: EP granted (neg.), opposition (neg.)
— both partial and full inval.: patent age (neg.)

= Actual invalidation rate vs. out-of-sample prediction:

decisions prediction prediction
assuming
large plaintiff
full invalidation 45% 47% 61%
partial/full 78% 82% 87%
invalidation

-

o
© p=b
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Agenda -152- Tm

Motivation and research question
Interviews and survey

Analysis of court decisions

s Conclusion

09/29/2015 Patent Validity - Henkel / Zischka - IP-Day Wien 70

Overall share of invalid patents LM

= Share of all German patents that would be invalidated likely higher than
corresponding share of adjudicated patents:

—fully: ~47%
— partially or fully: ~ 82%

= Further increased if deep purse of plaintiff is assumed (thus, more thorough
search for prior art).

= Arguments should largely carry over to other jurisdictions.

— even more so since the selection effect of weaker patents into invalidity proceedings is largely absent
if —as e.g. in the U.S. — patent validity is decided within the infringement case.

-
~ &
NN
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Policy measures?
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Suggestion: Increase of inventive step & double standardsT[]]

= Examination: Significant increase of required inventive step

— Reduces overall number of patents.
— Affects “simple” patents more than others.

— Prevents grant of many “invalid” patents, since those with smaller inventive step
will more easily be invalidated through prior art.

= Litigation: Moderate increase of inventive step
— Increases stability of patents that are granted

— Increases legal certainty for all parties
— Double standards unsatisfactory, but would mitigate the problem

-
o 1
o w
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Motivation and research question
Interviews and survey

Analysis of court decisions
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Conclusions '|'|_|'|'|

= Large majority of all German patents should not have been granted as they are

= The arguments carry over to other legislations and patent offices.

= “Rational ignorance at the patent office” is not a satisfactory solution.

= Increasing examiners’ time or raising patent fees offer little remedy.

= Suggested solution: significant increase of required inventive step for grant,
with moderate increase for invalidation.

Thank you

-
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