03] 2025|97-136

ISSN 0029-8921

manz.at/oebl

BSH

Editorial:
- Bedeutung

Sicherlich Hoch

Beitrag

Vom Informationszugang zur Verwendung: Das Verhiltnis des
IFG zum InformationsweiterverwendungsG

Paul Reiter

Aktuelle Entwicklungen

Rechtsprechung EuGH, EUIPO, UPC, EPA, Patentsachen und
markenrechtliches Registerverfahren

Rechtsprechung
Liickenhafter Passwortschutz - ungehiitete Geheimnisse

Heinz Kranzer

Online-Buchverkauf - die Herkunft des Buchpreises

Hans Lederer

Nebenintervention des Lizenznehmers - (Da)neben interveniert

Clemens Griinzweig

Markenumschreibung - was (k)eine Urkunde ist
Lothar Wiltschek

COVIDIOT - der Idiot im Spiel

Christian Schumacher

MANZY




‘W‘ "!")

NS
RAINER BEETZ
OBl 2025/28

dass ein Bekl, an dessen Sitz eine Klage wegen einer Pa-

tentverletzung anhéngig ist, mit dem Nichtigkeitsein-
wand mit Erfolg auch die Einrede der Unzustidndigkeit verbinden
kann, sofern das Klagspatent, dessen Nichtigkeit behauptet wird,
auflerhalb des Territoriums des Staates des angerufenen Gerichts
glltig ist.! Der EuGH ist nunmehr in seiner richtungsweisenden
E BSH Hausgerdte* von dieser Rsp zur Auslegung von Art 24
Abs 4 Briissel Ia-VO abgegangen: Wird die Klage wegen Verlet-
zung eines Patents, das in einem Territorium aufSerhalb des Sitz-
staates des Bekl giiltig ist, erhoben, behalt das Gericht auch bei
Erhebung eines Nichtigkeitseinwand hinsichtlich dieses Patents
die Zustandigkeit fiir das Verletzungsverfahren (vgl in diesem
Heft OBI 2025/30 [105]). In einer knappen und gut begriindeten
Entscheidung folgt der EuGH im Wesentlichen den beiden in
dieser Rs erlassenen und iiberaus lesenswerten Schlussantragen
von GA Emiliou.?

B isher ging man aufgrund der Rsp des EuGH davon aus,

Zutreffenderweise differenziert der EuGH zwischen Patenten
aus einem EU-MS und jenen, die in einem Dirittstaat erteilt wur-
den. Im Falle von Patenten aus EU-MS normiert Art 24 Abs 4
Briissel Ia-VO ausdriicklich, dass die Zustidndigkeit fiir die Ent-
scheidung iiber die Giiltigkeit ausschlieSlich den Gerichten die-
ses anderen EU-MS zukommt. Fiir Drittstaaten gilt diese Spezial-
norm hingegen nicht, so dass das am Sitz des Bekl angerufene
Gericht grundsitzlich auch iiber einen Nichtigkeitseinwands in-
ter partes absprechen kann. In beiden Fillen behilt das Gericht
am Sitz des Bekl die Zustdndigkeit fiir das Verletzungsverfahren,
wodurch es, sofern ein Bekl Verletzungshandlungen in mehreren
Staaten begangen hat, deutlich attraktiver wird, ein grenziiber-
schreitendes Unterlassungsurteil am Sitz des Bekl einzuklagen.

Mangels Sachverhaltsgrundlage erwdhnt der EuGH in seiner
Entscheidung den UPC kein einziges Mal — aber gerade iZm dem
UPC stellen sich viele spannende Fragen: Werden grenziiber-
schreitende Patentverletzungsverfahren vor nationalen Gerich-
ten nun zu einer ernsthaften Konkurrenz zu Verfahren vor
dem UPC? Eroffnet die Entscheidung neue Moglichkeiten fiir
den UPC? Unter welchen Voraussetzungen ist eine UPC-Klage
am Sitz des Bekl angebracht?

Vor Inkrafttreten des EPGU wurden die Regeln iiber die in-
ternationale Zustindigkeit innerhalb der EU durch die Briissel
Ia-VO vereinheitlicht. Gem Art 71a gilt der UPC als ein Gericht
eines MS und der UPC ist gem Art 71b Briissel Ia-VO zustandig,
wenn die Gerichte eines MS fiir den Rechtsstreit zustindig wé-
ren. Somit ist fir die Sitzzustindigkeit ausreichend, wenn der
Bekl seinen Sitz in einem EGPU-MS, sozusagen in UPC-Land,
hat. Im Vergleich zum Sitzerfordernis im Fall der Zustindigkeit
eines einzelstaatlichen Gerichts er6ffnet dies fiir den Kl aus stra-
tegischer Sicht natiirlich ganz andere Moglichkeiten, kann er
doch weiterhin frei zwischen allen Lokal- und Regionalkammern
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des UPC wihlen. Ob der Gesetzgeber wirklich intendiert hatte,
dass zB ein siiditalienisches Unternehmen bei der Nordisch-Bal-
tischen Kammer des UPC als seinem Sitzgericht aufgrund einer
Verletzung zB des tiirkischen Teils eines EP geklagt werden kann,
erscheint eher zweifelhaft, ist nun aber bereits stRsp des UPC.*

Somit kann der Kl in einem einzigen Verfahren ua Unterlas-
sungs- und Schadenersatzanspriiche nicht nur fir EPGU-MS,
sondern fiir simtliche EPU-MS, unabhingig davon ob EU-MS
(zB Spanien oder Polen) und EU-Drittstaat (zB Groflbritannien
oder die Schweiz), einklagen. Da die Zustindigkeit des UPC auf
EP und erginzende Schutzzertifikate beschrinkt ist,> kann der
UPC aber - anders als ein nationales Gericht — nicht sogleich
auch tiber nationale Patente absprechen.

Aus Sicht des Kldgers eroffnet die BSH-Entscheidung somit
vollig neue Moglichkeiten und der UPC wird somit fiir Patent-
inhaber nochmals deutlich attraktiver. Hochst unattraktiv wird es
hingegen aus staatlicher Sicht eines EU-MS (zB Spanien, Polen,
Tschechische Republik), nicht am EPGU teilzunehmen, wird nun
doch sehr hédufig von einem supranationalen Gericht anderer
EU-MS iiber Verletzungshandlungen in Nicht-EPGU-MS abge-
sprochen werden. Dass der UPC nicht gedenkt, im Falle eines
Nichtigkeitseinwands bzw der Erhebung einer Nichtigkeitsklage
betreffend den nationalen Teil eines EP in einem Nicht-EPGU-
MS das gesamte Verfahren auszusetzen, ist auch bereits klar.®
Vielmehr wird in diesem Fall das Verfahren betreffend die
Nicht-EPGU-MS abgetrennt werden und fiir die EPGU-MS
(idR binnen 13 Monaten) eine Endentscheidung iiber die Verlet-
zung und den Rechtsbestand getroffen werden. Sobald das na-
tionale Gericht dann tber den Rechtsbestand des EP-Teils, der
nicht der Zustandigkeit des UPC unterfillt, abgesprochen hat,
kann dann der UPC das Verletzungsverfahren auch fiir diesen
Nicht-EPGU-MS fortsetzen. Dass ein nationales Gericht auf Ba-
sis der gleichen Rechtsgrundlage (Art 138 EPU) und - in aller
Regel voraussichtlich - des gleichen tatsdchlichen Vorbringens
(insb des gleichen Stands der Technik) zu einem anderen Ergeb-
nis als der UPC gelangt, erscheint hochst unwahrscheinlich. Aus
der Sicht von bisher am EPGU nicht beteiligten EU-MS konnte
es nun doch die deutlich attraktivere Option sein, mit Richtern
aus dem Heimatland, einem Gerichtsstandort im Heimatland,
etc am Einheitlichen Patentgerichtssystem der EU teilzunehmen.
Gut moglich, dass BSH Hausgerdte dem UPC zu neuer Grofle
verhilft.
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