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Besitzt der Patentinhaber jedoch auch im auflereuropii-
schen Raum, z. B. in China, Schutzrechte, so kann er dem
dort ansassigen Hersteller eine Lizenz gewiahren, die dann
die Herstellung und den Vertrieb des Gegenstands eines
Patents in diesem aufSereuropiischen Raum ermoglicht.
Ein rechtmifliger Import in die EU wire damit noch
immer nicht verbunden.

Die eleganteste Losung des Problems des Imports in die
EU bestiinde darin, mit dem Hersteller des geschiitzten
Gegenstands (Infrarotsensor, MPEG-2-Vorrichtungen) ei-
nen alle relevanten Linder umfassenden Lizenzvertrag
abzuschliefen. Die Patent-Trolle sollten sich deshalb an
die Hersteller der konkret geschiitzten Bauelemente wen-
den und diesen eine Lizenz anbieten, statt eine Vielzahl
von kleinen Hindlern und Importeuren, die keine tech-
nischen Kenntnisse besitzen, mit einer Flut von Klagen zu
iiberziehen. Bei diesen Herstellern diirfte es sich um nur
ganz wenige Firmen handeln, denn die meisten der rele-
vanten Hersteller sind wohl Mitglieder des Patent-Pools
selbst, womit sich die Frage stellt, ob diese letztgenannten
Hersteller die fiir sie patentierten Bauteile einerseits auf
den Markt bringen und andererseits dann noch von denje-
nigen, welche diese Bauteile in komplexe Gerite einbau-
en, Lizenzen verlangen diirfen.

Zusammenfassung

Der Rechtsprechung der Instanzgerichte zu den angeb-
lichen Schutzrechtsverletzungen durch Importeure kom-
plexer Gerite, in denen patentierte Bauteile enthalten
sind, kann nicht zugestimmt werden. Sie beriicksichtigt
nicht, dass das Vorhandensein eines geschiitzten Einzel-
teils in einem komplexen Gerit noch keine Patentverlet-
zung durch das komplexe Gerit selbst darstellt. Die kon-
krete und komplette Uberpriifung eines komplexen Gerits
auf mégliche Patentverletzungen fordert von einem Hand-
ler eine unmdogliche Leistung. Bei genormten Systemen,
z.B. MPEG-Systemen, stellt sich die Frage, ob die Gel-
tendmachung von Schutzrechten, die angeblich fiir die
Norm notwendig sind, gegen kartellrechtliche Vorschrif-
ten verstoflt. Sind diese Schutzrechte sehr alt, stellt sich
auflerdem die Frage von Verjihrung und Verwirkung. Die
Argumentationskette: Beklagter benutzt die Norm, also
verletzt er auch die fiir die Norm relevanten Patente, ist
nicht zwingend. Sie beinhaltet eine vollstindige Abkehr
von der bisherigen Praxis, bei welcher der Wortlaut eines
unabhingigen Anspruchs Merkmal fiir Merkmal mit ei-
nem konkreten Bauteil bzw. einem Verfahren verglichen
wird. Indizienprgzesse sind dem patentrechtlichen Verlet-

uss die Grofle Beschwerdekammer des
EPA bei Auslegungsfragen zur Richt-
linie 98/44/EG dem EuGH vorlegen?

Besprechung der Entscheidung der
Groflen Beschwerdekammer des EPA vom
25. November 2008 - G 2/06

Joachim Gruber™

Die Grofle Beschwerdekammer des Europdischen Patentamts
(EPA) gebt davon aus, dass sie weder verpflichtet noch berech-
tigt sei, bei Auslegungsfragen zum EG-Recht dem EuGH ein
Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen. Der nachfolgende Bei-
trag gibt die Argumentation der Groflen Beschwerdekammer
wieder und setzt sich mit deven Auffassung kritisch auseinander.
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I. Einleitung j

Die GrofSe Beschwerdekammer des EPA hatte in ihrer
Entscheidung Stammzellen ./. Wisconsin Alumni Research
Foundation (WARF) vom 25. November 2008 (Az. G
2/06)! Uber die Patentfihigkeit eines Verfahrens zur Ge-
winnung embryonaler Stammzellkulturen von Primaten zu
entscheiden. Dieses Verfahren erfasst auch Stammzellkul-
turen von Menschen, wobei diese Kulturen nur durch Zer-
stérung von menschlichen Embryonen gewonnen werden
konnen. Die Grofle Beschwerdekammer hat die Patent-
fihigkeit dieses Verfahrens verneint und sich dabei auf
Art, 53 lit.a EPU und Regel 23 d lit. ¢ EPUAO a.F. (jetzt
Regel 28 lit. ¢) gestiitzt. Im Verlauf des Rechtsstreits wurde
auch die Frage aufgeworfen, ob die Grofle Beschwerde-
kammer das bei ihr anhdngige Verfahren aussetzen und ein
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richten muss.
Die Grofle Beschwerdekammer hat eine Vorlagepflicht aus
grundsitzlichen Erwigungen verneint. Dieser Aspekt ihrer
Entscheidung soll im Folgenden erortert werden.

II. Problemstellung

Der Erfolg der legislatorischen Tarigkeit der EG im
Bereich des Patentrechts nimmt sich - insbesondere im
Vergleich zum Markenrecht — sehr bescheiden aus: Er
beschrankt sich auf die Richtlinien 98/44/EG des Europii-
schen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 iiber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen? und
2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des
Geistigen FEigentums3. In dem hier zu besprechenden
Rechtsstreit ging es um eine Erfindung, bei der fraglich
war, ob sie unter den Anwendungsbereich der Richtlinie
98/44/EG fillt. Wenn man eine Vorlagefihigkeit der Be-
schwerdekammern des EPA bejaht, hitte hier die Grofle
Beschwerdekammer als letztinstanzliches Gericht ange-
sichts des Umstands, dass es sich um eine umstrittene
Frage handelt, nach Art. 234 EG vorlegen miissen. Aller-
dings ist das EPA bekanntlich — zumindest formaljuristisch
— keine Institution der EG, sondern basiert auf dem Euro-
piischen Patentiibereinkommen (EPU)?, einem eigenstin-
digen volkerrechtlichen Vertrag®. Zu den Mitgliedern der
durch diesen Vertrag errichteten Europaischen Patentorga-
nisation (EPO) zihlen derzeit alle 27 EG-Mitgliedstaaten
sowie die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, San Marino,
Norwegen, die Schweiz und die Tiirkei®; es besteht somit
ein Verhiltnis EG-Staaten zu Nicht-EG-Staaten von 27:9.

Der EuGH hat sich bislang lediglich am Rande mit dem
EPU befasst. Er musste sich mit der Frage beschiftigen,
ob es zuldssig ist, dass ein deutsches Gesetz ein vom EPA
mit Wirkung fiir Deutschland erteiltes Patent nur dann
fur wirksam ansieht, wenn der Anmelder eine Uberset-
zung der Patentschrift in deutscher Sprache einreicht’,
Der EuGH nahm die Vorlage an, ohne seine Zustindig-

* Prof. Dr.jur., D.E. A. (Paris I), Professor fiir Wirtschaftsprivatrecht
und Arbeitsrecht an der Westsichsischen Hochschule Zwickau.

1) Zusammenfassung in GRUR Int. 2009, 90; Mitt. 2009, 29 (LS);
Volltext versffentlicht im Internet unter <www.documents.epo.org>.

2) ABL. EG Nr. L 213, S. 13-21 = GRUR Int. 1998, 675. Vgl. dazu
auch EuGH, Rs. C-377/98, Slg. 2001, 1-7079 = GRUR Int. 2001, 1043
= EuZW 2001, 691 = EuR 2002, 67.

3) ABL. EG Nr. L 157, S. 45.

4) Vgl. dazu die Ubersicht bei Gruber, Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht, 2. Aufl., Altenberge 2008, S. 28f.

5) Zur Ursprungsfassung vgl. BGBL. 1976 II, S. 649.

6) <www.epo.org/topics/news/2008/20081230_de.htlm>.

7} EuGH, Rs. C-44/98, Slg. 1999, 1-6269 = GRUR Int. 2000, 71 =
EuZW 1999, 730 — BASF./. Deutsches Patentamt.
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keit zu problematisieren. In einem anderen Verfahren hat
er festgestellt, dass die Richtlinie 98/44/EG als Mittel zur
Gewihrleistung einer einheitlichen Auslegung diene, was
bei einem volkerrechtlichen Abkommen wie dem EPU
nicht gewihrleistet sei®.

III. Argumentation der Grofien Beschwerdekammer

Die Grofse Beschwerdekammer stiitzt ihre Entscheidung
hauptsichlich auf folgende Aspekte”: Zuerst stellt sie fest,
dass es im EPU keine ausdriickliche Regelung gebe, wel-
che eine Vorlage an den EuGH vorsehe. Da die Beschwer-
dekammern durch das EPU geschaffen wurden, seien sie
prima facie mangels einer entsprechenden Norm im EPU
nicht zur Vorlage berechtigt. Die Regeln 26 bis 29 (frither
23b bis 23e) EPUAO entsprichen zwar der Richt-
linie 98/44/EG. Damit hitten die Mitgliedstaaten des EPU
jedoch nicht den Beschwerdekammern das Recht verlei-
hen bzw. die Verpflichtung auferlegen wollen, dem EuGH
vorzulegen. Die Ubereinstimmung des Wortlauts der ge-
nannten Normen der EPUAO mit der Richtlinie begriinde
keine Gerichtsbarkeit des EuGH fiir das EPU.

Zudem sei die GroRe Beschwerdekammer nicht ein
,»Gericht eines Mitgliedstaats®, wie es Art. 234 Satz 2 EG
formuliert, sondern ein Gericht eines Volkerrechtssub-
jekts, und nicht alle Mitgliedstaaten dieses Vilkerrechts-
subjekts gehérten der EG an. Die Beschwerdekammer
erortert in diesem Zusammenhang die EuGH-Entschei-
dung in Sachen Dior ./. Evora'®. Sie halt die Ausgangs-
situation in dieser Angelegenheit mit derjenigen in dem
bei ihr anhingigen Rechtsstreit fiir nicht vergleichbar. In
dem Verfahren Dior ./. Evora sei es um die Frage gegan-
gen, ob der Benelux-Gerichtshof dem EuGH vorlegen
muss, was der FuGH bejaht habe. Der Benelux-Gerichts-
hof bestehe aber aus drei Richtern, welche jeweils am
héchsten Gericht ihres Heimatstaats, also in Belgien, in
den Niederlanden und in Luxemburg, titig seien. Diese
Funktion sei Voraussetzung dafiir, Mitglied des Benelux-
Gerichthofs zu sein. Der Benelux-Gerichtshof kénne in
seinem Zustindigkeitsbereich daher als das héchste natio-
nale Gericht dieser drei EG-Staaten angesehen werden. Im
Gegensatz dazu seien bei den Verfahren vor den Beschwer-
dekammern einige, eventuell sogar alle Mitglieder einer
Beschwerdekammer Angehorige eines Nicht-EG-Staats.

Die Beschwerdekammer argumentiert weiter, Art. 23
IIT EPU lege fest, dass die Mitglieder der Beschwerdekam-
mern unabhingig seien. Daher diirften sich die Beschwer-
dekammern nicht den EuGH-Urteilen unterwerfen. Bis-
lang sei auch noch keine einzige Vorlage einer Beschwer-
dekammer an den EuGH erfolgt, und es sei' daher fraglich,
ob der EuGH eine Vorlage iiberhaupt annehmen wiirde.

IV. Eigene Stellungnahme

Bergé und Robin-Olivier haben jiingst darauf hingewie-
sen, dass das Europarecht die Bedeutung der herkémm-
lichen juristischen Kategorien relativiere!!. Der hier be-
sprochene Rechtsstreit bestdtigt diese Aussage: Es waren
nicht nur Fragen des Patentrechts zu beantworten — ein
Spezialgebiet der Mitglieder der Beschwerdekammer -,
sondern auch Probleme des Vélker- und insbesondere des
Europarechts. Hinsichtlich der beiden letztgenannten
Rechtsgebiete haben die Mitglieder der Beschwerdekam-
mer im Regelfall keine vertieften Kenntnisse, was man
meines Erachtens der Entscheidung anmerkt. Im Folgenden
werden die Voraussetzungen des Art. 234 EG analysiert.
Anschlieffend werden einige Argumente dargelegt, die ge-
gen die Auffassung der Beschwerdekammer sprechen.
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1. Kriterien des Art. 234 EG

Betrachten wir die Kriterien des Art. 234 EG im Einzel-
nen: Es muss sich um eine Frage handeln, welche die
Auslegung dieses Vertrags betrifft (a). Diese Frage muss
sich in einem vor einem Gericht eines Mitgliedstaats an-
hingigen Verfahren stellen. Die Vorlagepflicht setzt ferner
nach Art. 234 Satz 3 EG voraus, dass die Entscheidung
des einzelstaatlichen Gerichts selbst nicht mehr mit
Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten
werden kann (b).

a) Zulissige Vorlagefragen

Die Vorlageberechtigung nationaler Gerichte setzt zum
einen voraus, dass sich in einem anhingigen Verfahren
eine Frage stellt, welche die Auslegung des EG-Vertrags
oder die Giltigkeit und die Auslegung von Handlungen
der Europdischen Gemeinschaften!? betriffe und diese fiir
die Entscheidung erheblich ist. Hier ging es um die Richt-
linie 98/44/EG; dieses Kriterium ist damit erfiillt. Nach
der Rechtsprechung des EuGH besteht nur dann keine
Vorlagepflicht, wenn zu der aufgeworfenen Rechtsfrage
bereits eine gesicherte Rechtsprechung des EuGH vorliegt
oder wenn kein Raum fiir einen vernuinftigen Zweifel an
der Beantwortung der gestellten Frage bleibt. Ob eine
Verpflichtung zur Vorlage besteht oder nicht, kann letzt-
instanzlich allerdings nur der EuGH selbst beurteilen und
gegebenenfalls eine Verletzung dieser Pflicht feststellen'3.
Hier waren diese Ausnahmebedingungen jedoch offen-
sichtlich nicht gegeben; die Vorlage wire insoweit zuléssig
gewesen.

b) Rechtsnatur des vorlegenden Gerichts

Bei der Beschwerdekammer miisste es sich um ein ,,Ge-
richt” handeln. Die Kriterien, welche dabei zu priifen
sind, hat der EuGH in einem Urteil vom 4. Februar
19991 aufgezihlt:

,Hierzu ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof
nach stindiger Rechtsprechung zur Beurteilung der
rein gemeinschaftsrechtlichen Frage, ob die vorlegende
Einrichtung Gerichtscharakter im Sinne von Art. 177
EGV [= Art. 234 EG n.F] besitzt, auf eine Reihe von
Gesichtspunkten abstellt, wie gesetzliche Grundlage
der Einrichtung, stindiger Charakter, obligatorische
Gerichtsbarkeit, streitiges Verfahren, Anwendung von
Rechtsnormen durch die Einrichtung sowie deren Un-
abhingigkeit!s.«

8) EuGH, Rs. C-377/98 (oben Fn. 2), Rdnr. 20.

9) Vgl. die Rdnrn. 2 bis 11 der Entscheidung der Groflen Beschwer-
dekammer.

10} EuGH, Rs. C-337/95, Slg. 1997, 1-6013 = EuZW 1998, 22 =
MittdtPatA 1998, 35 — Parfuwms Christian Dior /. Evora.

11) Bergé/Robin-Olivier, Introduction au droit européen, Paris 2008,
S. 35, Rdnr. 26. Vgl. dazu auch die Besprechung von Gruber, EuR
2008, 892-893.

12) Selbst beziiglich der sog. gemischten Vertrige, also Ubereinkom-
men, bei denen neben der Gemeinschaft zugleich die Mitgliedstaaten
Vertragspartei sind, hat der EuGH seine Auslegungskompetenz bejaht,
vgl. EuGH, Rs. 12/86, Slg. 1987, 3719 = NJW 1988, 1442 — Meryem
Demirel /. Stadt Schwibisch Gmiind; EuGH, Rs. C-89/99, Slg. 2001,
1-5851 = EuZW 2001, 657, Anm. Grob - Schieving-Nijstad ./. Groene-
veld; EuGH, Rs. C-245/02, Slg. 2004, I-11 018 = GRUR Int. 2005, 231
= NJW 20085, 2137 = EuZW 2008, 114 — Anbeuser-Busch. /. Budéjo-
vicky Budvar. Vgl. dazu auch Gaitanides, in: von der Groeben/
Schwarze (Hrsg.), Vertrag tiber die Europiische Union und Vertrag zur
Griindung der Europiischen Gemeinschaft, Bd. 4, 6. Aufl. 2004,
Art. 234 EG Rdnr. 23; Vranes, EuR 2009, 44.

13) EuGH, Rs. 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257 - CIL-
FIT. Vgl. dazu auch Kokott/Henze/Sobotta, JZ. 2006, 633 (635).

14) EuGH, Rs. C-103/97, Slg. 1999, 1-551, Rdnr. 17 = EWS 1999,
108 ~ Kollensperger ./. Atzwanger.

15) Der EuGH verweist hier u.a. auf sein Urteil vom 17.9.1997 in
der Rs. C-54/96, Slg. 1997, 1-4961, Rdnr. 23 = NJW 1997, 3365 -
Dorsch Consult.
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Betrachtet man die Art. 21ff., 106 ff., 113 EPU, kann
man diese sechs Kriterien bei der Beschwerdekammer
bejahen. Gerade die Unabhingigkeit ist also ein Kriteri-
um, um iiberhaupt vorlegen zu kénnen. Wenn man der
Argumentation der Beschwerdekammer folgen wiirde,
nach der die Unabhingigkeit der Kammer gegen eine Vor-
lagepflicht spricht, gibe es uberhaupt keine Gerichte in
der EG, die zur Vorlage berechtigt wiren.

Ferner muss es sich um ein Gericht handeln, dessen
Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des inner-
staatlichen Rechts angefochten werden kénnen. Nach
Art. 112 EPU entscheidet die Grofle Beschwerdekammer
letztinstanzlich. Ihre Entscheidung kann somit nicht mehr
mit Rechtsmitteln angegriffen werden.

Als drittes und letztes Kriterium ist erforderlich, dass es
sich im das Gericht eines Mitgliedstaats handelt. Unter
diese Definition fillt auch ein internationaler Gerichtshof.
In dem von der Beschwerdekammer angesprochenen Ur-
teil vom 4. November 199716 beziiglich des Benelux-Ge-
richtshofs!” hat der EuGH dazu ausgefiihrt:

»Aus dem Vorlageurteil geht hervor, dass der Benelux-
Gerichtshof durch einen am 31. Mirz 1965 in Briissel
zwischen dem Kénigreich Belgien, dem Groffherzogtum
Luxemburg und dem Kénigreich der Niederlande ge-
schlossenen Vertrag errichtet wurde und aus Richtern
der hochsten Gerichte jedes der drei Linder besteht,
und dass der Hoge Raad gemifs Art. 6 III dieses Ver-
trags in Verbindung mit Art. 10 des am 19. Mirz 1962
zwischen diesen drei Lindern geschlossenen Benelux-
Vertrags Ober die Warenzeichen grundsitzlich ver-
pflichtet ist, Fragen nach der Auslegung des zum letzt-
genannten Vertrag gehorenden Einheitlichen Benelux-
gesetzes iiber Warenzeichen dem Benelux-Gerichtshof
zur Beantwortung vorzulegen. ... Zuniichst geht das
nationale Gericht bei seiner Frage zutreffend davon aus,
dass ein Gericht wie der Benelux-Gerichtshof dem Ge-
richtshof Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen kann.
Nichts spricht nimlich dagegen, dass ein mehreren Mit-
gliedstaaten gemeinsames Gericht dem Gerichtshof
ebenso wie die Gerichte der einzelnen Mitgliedstaaten
Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen kann.“

Beim EPU handelt es sich um ein internationales Ab-
kommen, bei dem die EG-Staaten mehr als %4 der Mit-
glieder stellen. Damit liegt ein mehreren EG-Mitgliedstaa-
ten gemeinsames Gericht vor. Kein Kriterium far die
Rechtsnatur eines Gerichts ist — entgegen der Ansicht der
Beschwerdekammer — die Nationalitat der Richter. Wie
z.B. ein Blick auf die Richterbank des Europiischen Ge-
richtshofs fir Menschenrechte in Strafsburg belegt, wo
regelmafig Richter mit schweizerischer Staatsangehorig-
keit von Liechtenstein vorgeschlagen werden'®, kommt es
bei internationalen Gerichten immer wieder vor, dass fiir
einige Mitgliedstaaten Richter einer anderen Nationalitit
titig werden. Entscheidend ist allein, auf welcher recht-
lichen Grundlage der Gerichtshof titig wird.

2. Weitere Argumente, die fiir eine Vorlagepflicht sprechen

a) Historie des EPU

Die von der Beschwerdekammer vorgenommene Ab-
grenzung des EPU von der EG ist nur bei formaler Betrach-
tungsweise zutreffend. Bereits ein Blick auf die Historie des
EPU zeigt, dass dieses stets einen engen Bezug zur EG
aufwies. Als im Jahr 1962 der Entwurf eines EWG-Patents
vorgelegt wurde, war auch Grofbritannien an einer Betei-
ligung interessiert!®. Da Groflbritannien dann aber 1963
mit seinem Beitritt zur EWG scheiterte, konnte das Projekt
in der urspringlich angedachten Form nicht realisiert wer-
den. Daher beschloss man, dass das EWG-Patent die Mog-
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lichkeit der Assoziierung von Drittstaaten vorsehen soll.
Dadurch wollten die EWG-Staaten jedoch die Binnen-
marktorientierung des europaischen Patentrechts nicht
aufgeben. Dass die EWG-Staaten damals das europiische
Patentrecht in zwei Ubereinkommen, niamlich das EPU
und das Gemeinschaftspatentiibereinkommen (GPU)20,
mit im Wesentlichen identischen Mitgliedstaaten aufspal-
ten wollten, geschah nur mit Ricksicht auf das noch nicht
zur EWG zugelassene Grofbritannien?!. Auch spiter war
es das Bestreben der EG, das EPU in das Gemeinschafts-
recht zu integrieren??. Das (nie in Kraft getretene) GPU
i.d. E von 197523 sah z. B. eine Zustandigkeit des EPA und
fiir Vorabentscheidungsfragen des EuGH vor?*, An dieser
Idee halt die Kommission nach wie vor fest. Sie schligt nun
ein Ubereinkommen zwischen der EG, ihren Mitgliedstaa-
ten sowie den anderen Vertragsstaaten des EPU vor?s.
Ferner hat die EG von allen Beitrittskandidaten zur EG
verlangt, dass sie ihre Rechtsvorschriften iiber Patente in
Einklang mit dem in der Gemeinschaft erreichten Stand
des gewerblichen Rechtsschutzes bringen und zu diesem
Zweck dem EPU beitreten?®. Selbst diejenigen EFTA-Staa-
ten, die dem EWR beigetreten sind, mussten sich gegen-
itber der EG verpflichten, die materiellen Regelungen des
EPU in ihr nationales Recht zu iibernehmen. Diese Ver-
pflichtung findet sich im Protokoll 28 des Abkommens
iiber den EWR vom 2. Mai 199227, Diese Regelung mit
der EG bindet daher die EFTA-Mitglieder Island, Liechten-
stein und Norwegen, die alle drei auch der EPO beitraten.

b) Bindung der EPO an die EG

Umgekehrt sieht sich auch die EPO eng mit der EG
verbunden. So dient die im anhingigen Verfahren rele-
vante Regel 23d lit.c EPUAO a.F bzw. Regel 28 lit.c
EPUAO n.F der Umsetzung des Art. 6 II lit. ¢ der Richt-
linie 98/44/EG?8. Ferner sind die Definitionen in Art. 5 1I
der VO (EG) Nr. 2100/94 des Rates iiber den gemein-
schaftlichen Sortenschutz vom 27. Juli 19942° mit der am
1. September 1999 in Kraft getretenen Regel 23 b IV
EPUAO a. F. inhaltlich identisch3°,

¢) Wertungswiderspriiche bei zweigeteiltem Rechtsschutz

Die Auffassung der Groflen Beschwerdekammer fiihrt
zu Wertungswiderspriichen: Die Nichtigerklirung der

16) EuGH, Rs. C-337/95 {oben Fn. 10), Rdnrn. 15, 20, 21.

17) Vgl. dazu z.B. Noordenbos/Abeln, Das Markenrecht in den Be-
nelux-Staaten, in: Ekey/Klippel (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum
Markenrecht, Heidelberg 2003, S. 1379.

18) So derzeit Marc Villger, vgl. <www.echr.coe.int>; vgl. dazu auch
die auf dieser Internetseite veréffentlichte Informationsnotiz vom Kanz-
ler des Gerichtshofs, datiert vom September 2003: ,,Die Richter geho-
ren dem Gerichtshof in ihrer personlichen Eigenschaft an und sind nicht
Vertreter der einzelnen Staaten.“

19) Bossung, GRUR Int. 1995, 923,

20) Mit dem Gemeinschaftspatentiibereinkommen (GPU) sollte inner-
halb der EG ein einheitlicher Patentschutz geschaffen werden.

21} Bossung, GRUR Int. 1995, 923 (924).

22) Vgl. dazu Baumann, Patentstreitigkeiten vor Schiedsgerichten,
Frankfurt a. M. 2008, S. 70.

23) BGBL 1979 11, S. 883.

24) Bruchhausen, GRUR Int. 1987, 497.

25) Vgl. die Mitteilung in EuZW 2009, 274.

26) EuGH, Rs. C-267/95 u.a., Slg. 1996, 16285, Rdnr. 12 = GRUR
Int. 1997, 250 = EuZW 1997, 87 — Merck II, beziiglich Spanien und
Portugal.

27) BGBL. 1993 11, S. 266.

28) Die Umsetzung der Richtlinie durch die Europiische Patentorga-
nisation erfolgte bereits zum 1.9.1999; in Deutschland ist die Richtlinie
erst verspitet durch das Biopatentgesetz vom 21.1.2005 (BGBL I,
S. 146) umgesetzt worden.

29) ABL. EG Nr. L 227, S. 1, gedndert durch VO v. 25.10.1995, ABI.
EG Nr. L 258, S. 3.

30) Vgl. dazu Grofe Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung v.
20.12.1999 - G 1/98, EPAE 2000, 111, Rdnr. 82 = GRUR Int. 2000, 431.
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durch das EPA erteilten Patente liegt in den Hinden na-
tionaler Gerichte®!, und diese sind unstreitig an das EG-
Recht gebunden und zur Vorlage an den EuGH berechtigt
bzw. - soweit kein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung
gegeben ist ~ sogar verpflichtet’?. Folgt man der Be-
schwerdekammer, lige es in den Handen desjenigen, der
gegen ein vom EPA erteiltes Patent vorgeht, ob eine Vor-
lage an den EuGH moglich ist oder nicht: Wihlt er den
Einspruch beim EPA und die anschlieffende Beschwerde,
kime eine Vorlage nicht in Betracht, wihlt er das Nichtig-
keitsverfahren, konnten bzw. miissten die nationalen Ge-
richte dem EuGH vorlegen.

d) Normenbhierarchie und Loyalitatspflicht

Beziiglich der Frage nach der Vorlagepflicht stellt die
Beschwerdekammer nur auf das EPU ab. Die Argumenta-
tion der Beschwerdekammer ist damit schon vom Ansatz
her verfehlt. Die Kammer verkennt, dass das EG-Recht
Vorrang vor nationalen Regelungen geniefft und diese
daher im Lichte des EG-Rechts auszulegen sind. So hat
der EuGH?3 ausgefiihrt:

»e .. stellt der EWG-Vertrag, obwohl er in der Form
einer volkerrechtlichen Ubereinkunft geschlossen wur-
de, nichtsdestoweniger die grundlegende Verfassungs-
urkunde einer Rechtsgemeinschaft dar.“

In den Bereichen, in denen die EG zur Verwirklichung
einer vom Vertrag vorgeschenen gemeinsamen Politik
Vorschriften erlassen hat, die in irgendeiner Form gemein-
same Rechtsnormen vorsehen, sind die Mitgliedstaaten
weder einzeln noch gemeinsam handelnd berechtigt, mit
dritten Staaten Verpflichtungen einzugehen, die diese
Normen beeintrichtigen®*. Die Ziele des EG-Vertrags
wiirden gefihrdet, wenn die EG-Mitgliedstaaten volker-
rechtliche Vereinbarungen eingehen kénnten, deren Be-
stimmungen von der Gemeinschaft erlassene Rechtsnor-
men beeintrichtigen oder in ihrer Tragweite indern kénn-
ten3?,

EG-widrige Vertriage zwischen den Mitgliedstaaten tre-
ten hinter dem EG-Recht zuriick?®, Der EuGH vertritt in
stindiger Rechtsprechung®” die Auffassung, dass jede
Norm, welche dem EG-Recht widerspricht, vom nationa-
len Richter nicht angewandt werden darf. In der
Rs. C-459/0338 beziiglich des UN-Seerechtsiibereinkom-
mens (UNCLOS) hat der FEuGH z. B. zu diesem Problem
ausgefiihrt:

»Die in Art. 292 EG vorgesehene Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, sich an das gerichtliche System der
Gemeinschaft zu halten und die ausschlieffliche Zu-
standigkeit des Gerichtshofs zu achten, die ein grund-
legender Zug dieses Systems ist, muss als eine spezi-
fische Ausprigung der allgemeineren Loyalitdtspflicht
verstanden werden, die sich aus Art. 10 EG ergibt.”

Die Ausfithrungen des Generalanwalts Poiares Maduro
in seinem Schlussantrag in dieser Angelegenheit sind noch
klarer. Dort?? heifst es:

»Art. 292 EG steht einer Ubertragung der ausschlief-
lichen Zustindigkeit des Gerichtshofs durch ein inter-
nationales Ubereinkommen auf einen anderen Ge-
richtshof oder ein anderes Gericht entgegen. Daher
kann der Abschluss des UNCLOS nicht zu einer Uber-
tragung der Zustindigkeit des Gerichtshofs fiir die
Regelung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft iiber die Auslegung und Anwendung
des Gemeinschaftsrechts auf ein nach den Regeln des
UNCLOS gebildetes Gericht gefithrt haben.“

Die sich aus einer Richtlinie ergebende Verpflichtung
der Mitgliedstaaten, das in dieser Richtlinie vorgesehene
Ziel zu erreichen, sowie die Pflicht der Mitgliedstaaten
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gemidfl Art. 10 EG, alle zur Erfiillung dieser Verpflich-
tung geeigneten Mafinahmen allgemeiner oder besonde-
rer Art zu treffen, obliegen allen Trigern offentlicher
Gewalt in den Mitgliedstaaten, und zwar im Rahmen
threr Zustiandigkeiten auch den Gerichten. Vor allem den
nationalen Gerichten obliegt es ndmlich, den Rechts-
schutz zu gewahrleisten, der sich fur den Einzelnen aus
den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen ergibt, und
deren volle Wirkung sicherzustellen. In diesem Zusam-
menhang ist daran zu erinnern, dass der Grundsatz des
effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes ein allgemeiner
Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist*®. Daraus ldsst
sich schlussfolgern, dass auch dann, wenn es im nationa-
len Recht keine entsprechende Vorschrift gibt, Gerichte
aufgrund des Gemeinschaftsrechts verpflichtet sind, dem
EuGH vorzulegen. Somit entscheidet das EG-Recht al-
lein, ob ein Gericht vorlageberechtigt (bzw. gegebenen-
falls sogar zur Vorlage verpflichtet) ist. Ob das EPU eine
Vorlagepflicht ausdriicklich vorsieht oder nicht, ist daher
unerheblich.

Dieser Grundsatz wird nicht dadurch relativiert, dass
einige Staaten zuerst dem EPU und dann der EG beitra-
ten*!. Nach Art. 307 EG werden zwar die Rechte und
Pflichten aus Ubereinkiinften, die im Fall spiter beigetre-
tener Staaten vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen
einem oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits und ei-
nem oder mehreren dritten Lindern andererseits geschlos-
sen wurden, durch den EG-Vertrag nicht beriihrt. Soweit
diese Ubereinkiinfte jedoch mit dem EG-Vertrag nicht
vereinbar sind, miissen der oder die Mitgliedstaaten alle
geeigneten Mittel anwenden, um die festgestellten Unver-
einbarkeiten zu beheben*?. Das EPU wurde im Jahr 2000
grundlegend iiberarbeitet*?; die revidierte Fassung trat am
13. Dezember 2007 in Kraft. Selbst wenn man das
»Schweigen® im EPU zur Vorlagepflicht als vélkerrecht-
liches Verbot eines Vorlageersuchens interpretieren wiirde
— was m. E. abwegig wire -, hitten die betreffenden Staa-
ten bei der Revision des EPU auf eine Anderung des
Abkommenstextes hinwirken miussen. Da dies nicht ge-
schah, werden auch bei diesen Staaten vélkerrechtliche
Einschriankungen — sofern man diese iiberhaupt bejaht -
vom Europarecht verdringt.

V. Abschliefende Wiirdigung

Mit der Frage, ob Volkerrechtssubjekte, deren Mit-
glieder ausschlieflich EG-Staaten sind, dem EuGH
vorlegen konnen, hat sich vor lingerer Zeit Ivo E.

31) Art. 138 EPU.

32) Darauf wies bereits Bossung, GRUR Int. 1995, 923 (926) hin.

33) EuGH, Gutachten 1/91 vom 14.12.1991, Slg. 1991, 16079 -
EWR-Abkommen I.

34) EuGH, Rs. 22/70, Slg. 1971, 263.

35) EuGH, Rs. C-476/98, Slg. 2002, 1-9855, Rdnr. 136 = FuZW
2003, 82, Anm. Pitschas — Open-skies.

36) So A. Brandi-Dobrn/M. Brandi-Dohrn, Handel mit geistigem Ei-
gentum, in: Kronke/Melis/Schnyder, Handbuch Internationales Wirt-
schaftsrecht, Kéln 2005, S. 429 (439).

37) EuGH, Rs. 106/77, Slg. 1978, 629 = NJW 1978, 1741 ~ Staatli-
che Finanzverwaltung /. S.p. A. Simmentbal; EuaGH, Rs. C-312/93, Sig.
1995, 1-4599, Rdnrn. 12, 21 = EuZW 1996, 636 ~ Peterbroeck.

38) EuGH, C-459/03, Slg. 2006, 1-4657, Rdnr. 169 = EuZW 2006,
464, Anm. Kaiser - Kommission /. Irland [Montego Bay].

39) Im Internet unter <www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin>, Rdnr. 41.

40) EuGH, Rs. C-268/06, Rdnrn. 41-43, NZA 2008, 581.

41) So z. B. Osterreich: Der Beitritt zum EPU erfolgte 1979, zur EG
1995. Anders z. B. Deutschland: Der Beitritt zur EG erfolgte 1957, zum
EPU 1977.

42) EuGH, Rs. C-147/03, Slg. 2005, 1-5992, Rdnr. 72 = FuZW
2005, 465 ~ Kommission ./. Osterreich; EuGH, Rs. C-205/06, FuZW
2009, 260 — Kommission ./. Osterreich.
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Rechtsprechung — Europdisches Recht

Schwartz** beschiftigt. Er hat diese Frage damals ver-
neint. Sein Hauptargument war, dass innerhalb der EG
eine vorbehaltlose Umsetzung des EG-Rechts erfolge,
wahrend volkerrechtliche Vertrige Vorbehalte einzelner
Vertragsstaaten enthalten konnten**. Das erscheint mir
mehr ein politisches als ein rechtliches Argument zu sein.
Letztlich kann dieser Punkt dahingestellt bleiben, denn
spatestens seit Ddnemark im Vertrag von Amsterdam*®
durchgesetzt hat, dass es sich an den in Titel IV des EG-
Vertrags genannten Maffnahmen (und damit u. a. an allen
Vollstreckungsabkommen) nicht beteiligt*”, ist dieser Auf-
fassung der Boden entzogen.

Die hier aufgeworfene Frage ist nicht nur auf den Be-
reich des Patentrechts beschrinkt, sondern grundsitzli-
cher Art. So stellt sie sich z.B. auch fiir die Bediensteten
von ih Europa tdtigen Vélkerrechtssubjekten*®: Kénnen
diese Arbeitnehmer sich auf das EG-Recht berufen und
von den Personalgerichten verlangen, dass diese bei Zwei-
felsfragen dem EuGH vorlegen?

Zwei Aspekte scheinen mir entscheidend zu sein: So
wurde beteits 2002 beim Kolloquium der Association des
Conseils dEtat et des juridictions administratives supré-
mes de [Union européenne a. 1. s. .b.*° von belgischer Seite
darauf hingewiesen, dass Art. 234 EG ausgehohlt werden
konnte, wenn die Mitgliedstaaten zwischenstaatliche Ein-
richtungen schaffen und wenn man bei diesen eine Vor-
lagepflicht verneint’®, Der zweite Aspekt betrifft diejeni-
gen volkerrechtlichen Vertrige, die ~ wie das EPU - von
allen EG-Mitgliedstaaten ratifiziert wurden: Wenn ein
EG-Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtungen aus dem
EG-Vertrag oder einer bei seiner Durchfithrung anzuwen-
denden Rechtsnorm verstéflt, kann die Kommission als
Hiiterin der Vertrags oder ein anderer Mitgliedstaat nach
Art. 226 bzw. Art. 227 EG den EuGH anrufen, damit
dieser den betreffenden Staat verurteilt’l. Aber wenn alle
EG-Staaten in einer konzertierten Aktion, nimlich durch
einen volkerrechtlichen Vertrag, den EG-Vertrag verlet-
zen? Ich denke, dann ist es angebracht, die durch die
EG-Staaten geschaffene volkerrechtliche juristische Per-
son unmittelbar dem EG-Recht zu unterwerfen. Dafiir
spricht der Grundsatz der Prozessékonomie und der Ef-
fektivitdt. Als Fazit lisst sich daher festhalten, dass die
Gerichte derjenigen Volkerrechtssubjekte, die ausschlief3-
lich oder zumindest iiberwiegend aus Mitgliedern beste-
hen, die zugleich der EG angehoren, bei Auslegungspro-
blemen hinsichtlich des EG-Rechts dem EuGH vorlegen
konnen bzw. — wenn kein Rechtsmittel gegen ihre Ent-
scheidung gegeben ist — vorlegen miissen. Dies gilt auch
fiir die Beschwerdekammern des EPA.

44) Schwartz, Ubereinkommen zwischen den EG-Staaten: Vélker-
recht oder Gemeinschaftsrecht?, in: Kroneck/Oppermann {Hrsg.), Im
Dienste Deutschlands und des Rechts. Festschrift fiir Wilhelm G. Grewe
zum 70. Geburtstag am 16.10.1981, Baden-Baden 1981, S. 551-607.
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46) BGBL. 1998 11, S. 429 ff.

47) Vgl. Protokoll iiber die Position Dinemarks (oben Fn. 46).

48) Dazu Gruber, RdA 2008, 182.

49) Tagungsprotokoll veréffentlicht im Internet unter <www. jurad-
min.eu>.

50) Gilliaux, Belgischer Bericht, S. 12, in: Tagungsprotokoll (oben
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EuZW 1996, 2085 —~ Brasserie du pécheur u. Factortame.
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Markenrecht

Verordnung (EG) Nr. 40/94 iiber die Gemeinschaftsmarke
(GMV) Art. 8 Abs. 1 Buchst. b — Waterford Wedgwood ./.
HABM [WATERFORD STELLENBOSCH)]

Zwischen der Wortbildmarke ,, WATERFORD STELLEN-
BOSCH* fiir Weine und der Wortmarke ,, WATERFORD*
fiir Glas- und Porzellanwaren besteht keine Verwechslungs-
gefahr.*

Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften, Urt. w.
7.5.2009 (Rechtssache C-398/07 P, Waterford Wedgwood
plc ./. Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM))

(1) By its appeal, Waterford Wedgwood plc (“Waterford
Wedgwood”) seeks to have set aside the judgment of the Court
of First Instance of the Furopean Communities of 12 June
2007 in Case T-105/05, Assembled Investments (Proprietary)
v. OHIM — Waterford Wedgwood (WATERFORD STEL-
LENBOSCH) (“the judgment under appeal”), by which that
Court allowed the action brought against the decision of the
First Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the
Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) of
15 December 2004 (Case R 240/2004-1) annulling the deci-
sion of the Opposition Division and refusing the application
to register the figurative mark WATERFORD STELLEN-
BOSCH as a Community trade mark (“the decision at issue”).

Legal context

(2) Art. 8(1) of Regulation (EC) No. 40/94 of 20 Decem-
ber 1993 on the Community trade mark (O] 1994 L 11,
p. 1) provides:

“Upon opposition by the proprietor of an earlier trade

mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the
goods or services for which registration is applied for
are identical with the goods or services for which the
earlier trade mark is protected;
if because of its identity with or similarity to the
earlier trade mark and the identity or similarity of
the goods or services covered by the trade marks
there exists a likelthood of confusion on the part of
the public in the territory in which the earlier trade
mark is protected; the likelihood of confusion in-
cludes the likelihood of association with the earlier
trade mark.”

=

The facts which gave rise to the dispute

(3) On 23 December 1999, Assembled Investments (Pro-
prietary) Ltd (“Assembled Investments”) filed an application
for a trade mark with OHIM, the figurative sign of which is
represented below:

{4) The goods for which registration of the mark was
sought are within Class 33 of the Nice Agreement concerning
the international classification of goods and services for the
purposes of the registration of marks of 15 June 1957, as
revised and amended, and, following a restriction made by
Assembled Investments before OHIM, correspond to the
following description: “Alcoholic beverages, namely wines
produced in the Stellenbosch district, South Africa”.

* Leitsatz der Redaktion.




