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Gert Wiirtenberger*

Eines der wichtigsten Abkommen auf internationaler Ebene
aus der jiingsten Zeit, welches Einfluss auf samtliche Berei-
che des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts
haben wird, ist der WIPO Treaty on Intellectual Property,
Genetic Ressources and Associated Traditional Knowledge,
das am 24. Mai 2024 am Ende der in diesem Kontext vom
13. bis 24. Mai 2024 nach Genf einberufenen Diplomatischen
Konferenz verabschiedet wurde.! Auf Einladung der WIPO
nahm die GRUR als Observer hieran teil; Prof. Dornis vertrat
unsere Vereinigung bei dieser Konferenz.

Trotz grofiter, durch die Diplomatische Konferenz verur-
sachte Termindichte fir den Director General lud Daren
Tang unsere Vereinigung im Rahmen dieser Konferenz auch
zu einem personlichen Meinungsaustausch zu aktuellen IP-
Themen von internationaler Relevanz ein. Neben Prof.
Dornis nahm der Verfasser dieser Zeilen teil. Wie schon
sein Vorganger, Francis Gurry, betonte Mr. Tang den hohen
Stellenwert des Meinungs- und Informationsaustausches
zwischen WIPO und GRUR.

Diese Wertschitzung findet ihre Bestétigung in der inzwi-
schen einmal jahrlich auf Vorschlag der WIPO stattfinden-
den Konferenz zwischen Mitarbeiter*innen der WIPO und
Mitgliedern von GRUR-Fachausschiissen, die sich jeweils mit
den auf der Agenda stehenden Fachthemen befassen. Zuletzt
fand ein solches Treffen am 25. Juni 2024 in Genf statt. Auf
der Agenda stand u.a. auch der Diskussionsstand zum ein-
gangs erwdhnten Abkommen. Wend Wendland, zustidndig
fiir die WIPO Traditional Knowledge Division, Global Chal-
lenges and Partnership Section, betonte zu diesem Tagesord-
nungspunkt die grof3e Hilfe der von Prof. Dornis verfassten
GRUR-Stellungnahme der GRUR Taskforce IGC zu dem im
Jahre 2022 vorgelegten WIPO Entwurf eines Vertragstextes®.

Gleiches gilt auch fiir die Diskussionsbeitrdge des GRUR
WIPO-Link-Committees zu den auf internationaler Ebene
seit Langem gefiihrten Verhandlungen zu einem Design Law
Treaty. Hierzu fand vom 11. bis 22. November 2024 in Riad,
Saudi-Arabien, die Diplomatic Conference to Conclude and
Adopt a Design Law Treaty statt, an der Alexander Spéth als
Mitglied des erwdhnten Link-Committees sowie des Design
Fachausschusses als offizieller Delegierter der GRUR teilge-
nommen hat. Zum Verlauf, der Verhandlungsschwerpunkte
und dem Stand der Diskussion zu diesem Projekt sei auf das
ab Seite 18 dieses Newsletters abgedruckte Interview mit
Herrn Spéth verwiesen.

Neben anderen Themen wird auch das Verfahren zu den bei-
den genannten internationalen Reformbestrebungen Thema
des nichsten Treffens mit der WIPO sein, welches fiir den
13. Juni 2025 geplant ist.

Grundlage dieser inter-institutionellen Zusammenarbeit ist
das vom damaligen WIPO Generaldirektor Prof. Dr. Francis

* Dr. iur, Rechtsanwalt, Miinchen
1 (WIPO 2018) WIPO/GRTKEF/IC/37/INF/7,70; sh. Hierzu den Bericht von Vésquez Callo-
Miiller/Ortega Sanabria/Matsuno Remigio; GRUR Int., 73 (12) 2024, 1128 bis 1136

2siehe GRUR Int. 2024, 139

Guurry initiierte und von ihm und unserem ehemaligen Pré-
sidenten Dr. Peter Kunz-Hallstein im Mai 2014 unterzeich-
nete Memorandum of Understanding zwischen WIPO und
GRUR. Wie die wenigen Beispiele zeigen, wurde die Ab-
sichtserkldrung in die Tat umgesetzt und mit Leben erfiillt.

Dass die GRUR auch auf der europiischen Ebene als eine
wissenschaftliche Vereinigung mit hoher Kompetenz ange-
sehen ist, findet Bestitigung zudem in dem hohen Zuspruch,
den der — mit Unterbrechung durch Corona — jéhrlich statt-
findende Workshop GRUR meets Brussels erfihrt, oder
durch vergleichbare Veranstaltungen, die unter maf3geblicher
Beteiligung der GRUR geplant und durchgefiihrt werden. Als
Beispiel sei die am 5. Juni 2024 in den ,heiligen Hallen” des
Europdischen Gerichtshofes durchgefiihrte, von Prof. Stierle,
Universitdt Luxemburg initiierte Veranstaltung ,Intellectual
Property and the European Courts” genannt.?

Themen der Veranstaltungen waren u.a. die Rolle des Ge-
richtshofes bei der Entwicklung und Vereinheitlichung des
IP Rechts in der EU sowie ein Riickblick auf das erste Jahr
des Unified Patent Court.

Das Interesse an den Themen der Veranstaltung insbeson-
dere bei der am Européischen Gerichtshof tétigen Richter-
schaft war so tiberwiltigend, dass der EuGH einen weiteren
Saal fiir eine Videotiibertragung der Veranstaltung bereit-
stellte.

3GRUR Int. 73 (11) 2024, 1071 bis 1078
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Ohne damit zu tibertreiben, darf der Schluss gezogen wer-
den, dass sowohl Themenauswahl als auch die Bereitschaft
von angefragten angesehenen Referent:innen, zu den je-
weiligen Veranstaltungsthemen Beitrége zu leisten, bestéti-
gen, dass unsere Vereinigung als eine, zwar nationale, In-
stitution angesehen wird, die jedoch fiir die Fortentwick-
lung auch des europiischen und internationalen IP Systems
Gewichtiges beizutragen hat. Unsere Vereinigung hatte das
grofSe Gliick, wihrend der Aufbauzeit der Schutzsysteme
fir industrielles Eigentum von ausgewiesenen Fachleuten
dieses Rechtsgebiets gegriindet zu werden, um die natio-
nalen und internationalen Schutzsysteme zu férdern. Die
deutsche Tradition des rechtswissenschaftlichen Dialogs,
die darauf basierenden erfolgreichen Publikationen der
Vereinigung sowie eine lange Reihe prominenter Vertre-
ter:innen der Vereinigung haben die GRUR als Kompe-
tenzzentrum fiir Fragen des Immaterialgiiterrechts etab-
liert. Von besonderem Wert ist hierbei die rein wissen-
schaftliche Ausrichtung der Vereinigung mit der Folge, dass
unsere Stellungnahmen und Beitrége frei von Partikularin-
teressen sind. Diese Tradition ist Verpflichtung gegeniiber
unseren Mitgliedern sowie Ansporn, dieser hiermit ver-
bundenen Erwartung auch in Zukunft gerecht zu werden.

Als nichste Veranstaltung auf europdischer Ebene steht der
GRUR meets Brussels Workshop 2025 auf dem Programm,
der am 25. Juni 2025 zum Thema ,,New Genome Technolo-
gies and Patents in Plant Innovation” stattfinden wird.

Durch die enormen Fortschritte in der Pflanzenziichtung
mithilfe neuer Ziichtungstechnologien wie der Genschere
CrispR/Cas stellt sich mit besonderer Brisanz die Frage nach
dem geeigneten Schutz von Ziichtungsresultaten durch Pa-
tent- und/oder Sortenschutz. Das Gesetzeswerk, das den
Umgang mit Pflanzen regelt, welche durch Einsatz von
molekularbiologischen Techniken zur zielgerichteten Ver-
anderung des Erbguts von Pflanzen (sog. Genom-Editing)
erzielt werden, gilt seit mehr als 20 Jahren. Es bedarf ange-
sichts der Herausforderungen, auch mithilfe von neuen
Pflanzensorten die Landwirtschaft in die Lage zu versetzen,
nachhaltig und umweltfreundlich eine nach wie vor rasant
wachsende Weltbevolkerung zu versorgen, sowie aufgrund
Anwendung neuer Ziichtungstechnologien einer dringen-
den Reform des bestehenden Regelwerks, indem es dem wis-
senschaftlichen und technischen Fortschritt angepasst wird,
ohne das hohe Schutzniveau fiir die Gesundheit von Mensch
und Tier sowie fiir die Umwelt zu vernachléssigen (so die
tibergeordnete Prioritétssetzung durch den sogenannten
Green Deal der Kommission, der bis 2050 ein Europa ohne
Netto-Treibhausgasemissionen zu schaffen bestrebt ist).

Neben Informationen zum Diskussionsstand auf der politi-
schen Ebene, werden Schwerpunkte des Workshops eine Be-
standsaufnahme der technologischen Moglichkeiten bei der
Schaffung neuer Pflanzensorten und des gegenwértigen
Schutzsystems fiir Pflanzenziichtungen sein, sowie die Frage,
welche Anforderungen an den rechtlichen Schutz entspre-
chender Investitionen zu stellen sind, und ob und inwiefern
das bestehende System reformiert werden muss, um dieser
Zielvorgabe gerecht zu werden.

Einen Tag vor dem Workshop wird erneut ein Treffen zwi-
schen Vertreter:innen unserer Vereinigung und Reprasen-

tant:innen der Kommissionsdirektorate stattfinden, die sich
mit Themen beschéftigen, welche sich unmittelbar oder mit-
telbar mit dem Status und der Fortentwicklung des gewerb-
lichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Rechts der
Daten auf europdischer Ebene befassen.

Als letztes Beispiel fiir das Engagement der GRUR zu aktu-
ellen Themen des geistigen Eigentums tiber die nationalen
Grenzen hinaus sind das jahrliche Treffen der sog. European
Sister Organisations (APRAM, BMM, CITMA, ECTA, Mar-
ques, Union — kurz ESO genannt) sowie die zahlreichen Teil-
nahmen an Veranstaltungen des EUIPO einschlief3lich der
Beschwerdekammer aufzuzéhlen, nicht zu unterschétzende
Veranstaltungen, in deren Rahmen auch die Stellungnahmen
oder Auffassungen der GRUR Gehor finden. Ergdnzend
hierzu ist zu erwdhnen, dass gerade die zuletzt genannten
Veranstaltungen auch dazu dienen, die Wahrnehmung der
GRUR als in ihrer Art einzigartige wissenschaftliche Verei-
nigung zu fordern und somit Zugang zu wichtigen Ent-
scheidungstrigern mafigebender européischer Behorden zu
gewihrleisten.

Wie das zuletzt am 4. Mérz 2025 in Paris durchgefiihrte
ESO-Treffen zeigte, wird durch solche Begegnungen auch
die Moglichkeit er6ffnet, moglichst frithzeitig tiber wichtige,
sich abzeichnende Themen Informationen zu erhalten.
Beispielhaft ware hier der Erfahrungsaustausch zum Einsatz
von KI durch das EUIPO im Rahmen von Entscheidungs-
prozessen und daraus zu ziehende Konsequenzen zu nen-
nen, oder der Austausch zu Fragen, die mit den diskutierten
Anderungen zum Madrider Abkommen im Zusammenhang
stehen, wie z. B. die Abhéngigkeit von der Basismarke oder
die Erweiterung auf zusitzliche Amtssprachen wie Chine-
sisch, Arabisch und/oder Russisch.

Unsere Vereinigung lebt von dem freiwilligen, engagierten
Input unserer Mitglieder, die sich vornehmlich durch ihr
Engagement in die Arbeit der jeweiligen Fachausschiisse
einbringen, zu GRUR Veranstaltungen Beitrage leisten
und/oder durch Fachbeitrage in unseren Zeitschriften die
Aktualitat der von der GRUR aufgegriffenen Themen und
die hierzu stattfindende fachliche Auseinandersetzung
kontinuierlich unter Beweis stellen.

Die Fachausschiisse einschliefSlich deren Vorstufen ,Task
Force” und , Arbeitskreis” sind insoweit — neben den Be-
zirksgruppen und den Organen der Vereinigung (Ge-
schiftsfithrender Ausschuss, Gesamtvorstand und Haupt-
versammlung) — eine der drei Séulen, auf denen Arbeit und
Verantwortung der Vereinigung basieren. Die Fachaus-
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schiisse sind die Keimzelle der wissenschaftlichen Arbeit der
GRUR, die deren Ansehen in der Fachwelt begriinden. Hier-
fiir engagierte und dem wissenschaftlichen Arbeiten zuge-
neigte junge Juristinnen und Juristen aus Wissenschaft und
Praxis zu gewinnen, ist existentiell fiir die Vereinigung.

Es ist daher entscheidend, junge Kolleginnen und Kollegen
fur die Arbeit der GRUR neugierig zu machen und letztlich
ein Interesse an einer Mitarbeit in einem Fachausschuss zu
wecken. Aus diesem Grunde findet seit 2019 im Rahmen un-
serer Jahrestagung eine Veranstaltung ,GRUR Young Atten-
dees” statt, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Die Be-
mithungen, so frith als méglich junge Juristinnen und Juristen
fiir die GRUR zu interessieren, zeitigen zunehmend Erfolge:
Seit den Jahrestagungen 2023 und 2024 in Mannheim und
Augsburg ist eine deutlich gestiegene Teilnehmerzahl junger
Berufstrager:innen zu verzeichnen.

Trotz dieser Versuche, Hemmschwellen gegeniiber der Mit-
arbeit in Fachausschussen abzubauen, offenbaren Gespréche
mit jungen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen unserer
Veranstaltungen jedoch, dass es noch immer psychologische
Hiirden gibt, Interesse an einer Mitarbeit zu bekunden; ja
zundchst einmal als Gast an der einen oder anderen Aus-
schusssitzung teilzunehmen. Es muss deshalb unser Bestre-
ben sein, weiter das wohl nach wie vor bestehende Image zu
andern, bei den Fachausschiissen wiirde es sich um einen
Zirkel von alten weiflen Méannern handeln, in den Zugang
zu finden doch erheblicher Miihen bedarf. Nicht zuletzt gibt
es auch aus diesem Grund seit der Jahrestagung 2017 in
Hamburg auch eine ausschliefilich weiblichen Teilnehme-
rinnen vorbehaltene Veranstaltung ,GRUR Women Special,
die sich grofden Zuspruchs erfreut.

Daneben bedarf es auch immer wieder eines Blickes auf die
Richtlinien, welche die Besetzung und Arbeitsweise der
Fachausschiisse transparent machen, um auch insoweit Bar-
rieren abzubauen, die eine ,Bewerbung” fiir eine Mitarbeit
darstellen konnen. Aus diesem Grunde wird aktuell in den
Entscheidungsgremien eine Uberarbeitung der gegenwirti-
gen Richtlinien diskutiert.

Um junge Kolleginnen und Kollegen mit einer Passion fiir
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit aktuellen und
zukiinftigen Themen fiir unsere Vereinigung zu gewinnen,
fordert die GRUR die wissenschaftliche Arbeit aufSerdem
durch Literaturkostenzuschissen fiir Lehrstithle/Institute,
Druckkostenzuschiisse zu Dissertationen sowie durch die
Verleihung von Dissertationspreisen.

Die GRUR verleiht jéhrlich bis zu vier Preise fiir Arbeiten,
die der Wissenschaftsausschuss als forderungswiirdige
Arbeiten beurteilt. Sie werden ftir besonders herausragende
Dissertationen auf dem Gebiet des Patent- und Gebrauchs-
musterschutzes, des Urheber- und Medienrechts, des Mar-
ken-, Wettbewerbs- und Designrecht sowie des Daten- und
Informationsrechts verliehen und im Rahmen der Jahresta-
gung jeweils vorgestellt und gewtrdigt.

Die Forderungswiirdigkeit aller Projekten wird von einem
hierftr eingerichteten Wissenschaftsausschuss begutachtet,
der sich aus Hochschulvertreter:innen sowie Praktiker:innen
aus der Anwaltschaft zusammensetzt und seine Empfehlung
nach Mafigabe transparenter Forderrichtlinien abgibt.*

Neben den Einzelprojektforderungen bezuschusst die GRUR
im Rahmen der Projektférderung einerseits die Realisierung
grofSerer ,Leuchtturm-Projekte®, die sich in vertiefter Weise
mit besonderen Forschungsfragen befassen®. Andererseits
stellt sie Fordermittel zur Finanzierung von Lehrstuhlvertre-
tungen fiir die Zeit bereit, in welcher sich der/die Lehrstuhl-
inhaber:in in einem Forschungsfreisemester befindet, sodass
der Lehrstuhlbetrieb aufrechterhalten werden kann, wéh-
rend sich der/die Lehrstuhlinhaber:in einem Forschungs-
thema vertieft widmet.

Teil der Nachwuchsforderung ist die Unterstiitzung der
Tagung GRUR Junge Wissenschaft. Dies ist ein loser Zu-
sammenschluss von Nachwuchswissenschaftler:innen und
jungen Praktiker:innen, die sich der Forschung und der
Arbeit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und
Urheberrecht wissenschaftlich betitigen. Die GRUR Junge
Wissenschaft organisiert jahrlich eine Tagung, in deren Rah-
men Promovierende und Habilitierende sowie junge Prakti-
ker:innen zu ausgewahlten Themen aus dem IP-Bereich vor-
tragen und sich austauschen. Diese Veranstaltung erfreut sich
zunehmender Beliebtheit, was zur Folge hat, dass es zuletzt
deutlich mehr Bewerbungen als Teilnehmerplitze gab. Die
Tagung wird neben einer Unterstiitzung durch die GRUR
zum Teil von Verlagen, wissenschaftlichen Einrichtungen/In-
stituten, die sich mit den Themen der jeweiligen Tagung be-
fassen, sowie aus der Anwaltschaft ermdglicht. Die néchste
Veranstaltung Junge Wissenschaft wird am 4. und 5. Juli 2025
in Miinchen stattfinden.

Die genannten Bestrebungen auf internationaler Ebene zur
Reform von bestehenden Schutzrechtssystemen sowie die
Notwendigkeit, Schwellen- und Entwicklungslander besser
in das internationale Schutzrechtssystem einzubeziehen —
Stichwort benefit sharing — sind Herausforderungen, denen
sich auch die GRUR stellen muss. Auch wenn es sich bei un-
serer Vereinigung um eine nationale Vereinigung handelt, ist
durch die Vernetzung des nationalen und européischen
Rechtssystems mit internationalen rechtlichen Rahmen-
bedingungen erwiesenermaflen der Austausch mit einer
wissenschaftlichen Vereinigung wie GRUR fiir die Entschei-
dungstriger auf europdischer und internationaler Ebene
durchaus von Bedeutung, um sicherzustellen, dass die
diskutierten Vorhaben zu verwertbaren, sich in der Praxis
bewihrenden Regelwerken fithren.

*https://www.grur.org/de/wissenschaftsfoerderung/wissenschaftsfoerderung.html

> Siehe hierzu das Interview mit Prof. Raue ab Seite 6 dieses Newsletters.
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GRUR: Der Wissenschaftsausschuss der GRUR hat im ver-
gangenen Jahr eine 3-jihrige Forderung Ihres Forschungspro-
Jekts ,Immaterialgiiterrecht und Digital Services Act (IDiSA)
- Prozeduralisierter Interessenausgleich zwischen effektiver
Rechtsdurchsetzung und angemessener Wahrung der Nut-
zerinteressen” bewilligt.

Worum geht es in diesem Forschungsprojekt und weshalb
haben Sie sich dazu entschlossen, eine Forderung bei der
GRUR zu beantragen?

Raue: Plattformen stellen eine wichtige Infrastruktur far
die 6ffentliche Kommunikation zur Verftigung. Sie miissen
hierbei vielfaltigen Interessen Rechnung tragen, insbesondere
denen der Nutzer und der Rechteinhaber. Auflerdem haben
sie berechtigte Eigeninteressen. Die Europaische Union ver-
sucht in verschiedenen Rechtsakten durch Verfahrensvorga-
ben Leitplanken ftir diesen Ausgleich zu installieren. Allen
voran im DSA und in der DSM-RL.

GRUR: Kritiker bringen vor, der DSA beschrdinke massiv
Grundrechte der Nutzer und insoweit vor allem die freie
MeinungsdufSerung. Ist da etwas dran?

Raue: Da ist viel missverstanden worden. Meines Erachtens
ist das Gegenteil richtig: Der DSA formuliert sehr detailliert
Nutzerrechte und Verpflichtungen der Plattformen, diese bei
der Inhaltemoderation zu beachten, Einschrankungen zu
begriinden und ein kostenloses und effektives Beschwerde-
verfahren einzurichten. Der DSA setzt auf Interessenaus-
gleich durch Prozeduralisierung — schréankt aber gericht-
lichen Rechtschutz nicht ein. Auflerdem setzt der DSA auf
Transparenz und verpflichtet Plattformen sehr weitgehend,
Beschriankungen der Nutzer 6ffentlich zu machen.
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Was uns in dem Projekt interessiert: Ist diese Prozedurali-
sierung hinreichend, um die Nutzerinteressen zu schiitzen
— und gleichzeitig eine effektive Rechtsdurchsetzung zu
gewihrleisten? Diesen Fragen wollen wir uns in zwei Teil-
projekten widmen.

Prof. Dr. Benjamin Raue, Professur fiir Zivilrecht, Recht der Informationsgesell-
schaft und des Geistigen Eigentums, Universitat Trier

An die GRUR bin ich herangetreten, weil sie in hervorra-
gender Weise Wissenschaft und Praxis des Immaterialgii-
terrechts zusammenbringt und ihre Wissenschaftsforderung
auf neue Beine gestellt hat. Sie stellt nicht nur die Finanzie-
rung zur Verfiigung, ich erhoffe mir auch inhaltliche
Befruchtung und freue mich, die Ergebnisse bei Veranstal-
tungen der GRUR vorstellen zu konnen. AufSerdem bin ich
selbst seit vielen Jahren Mitglied der GRUR — seit dem
Beginn meiner Promotion.

GRUR: Welche Fragen stehen in den jeweiligen Teilprojekten
im Fokus und wie hdngen die beiden Teilprojekte miteinander
zusammen?

Raue: Das erste Teilprojekt untersucht, was die allgemeine
Plattformregulierung vom Urheberrecht als Vorreiter auf
diesem Gebiet lernen kann: Welche Grundsétze und Er-
kenntnisse lassen sich auf den DSA tibertragen? Entsprechen
die Regelungen des DSA den Gewihrleistungen der GRCh,
die der EuGH bei Art. 17 DSM-RL gefordert hat? Im
zweiten Teilprojekt soll hingegen analysiert werden, wie sich
die Vorgaben der Inhaltsmoderation auf die Durchsetzung
von Immaterialgiiterrechten gegentiber Intermedidren
auswirken. Das komplexe Spannungsfeld wird daher von
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

GRUR: Art. 17 DSM-RL hatte im Vorfeld fiir heftige Diskus-
sionen in den beteiligten Kreisen aber auch in der Gesellschaft
insgesamt gesorgt. Welche Positionen und Interessen standen
sich damals gegeniiber?

Raue: Bei Art. 17 DSM-RL stehen sich die Interessen der
Rechteinhaber, der jeweiligen Nutzer und der Intermediére
gegeniiber. Auch muss das Interesse der Allgemeinheit mit-
gedacht werden. Rechteinhaber haben ein berechtigtes
Interesse an einer moglichst effektiven Durchsetzung ihrer
Rechte. Um die Rechtsdurchsetzung fiir Rechteinhaber zu
verbessern, miissen zwangsldufig die (Sorgfalts-)Pflichten der
Intermedidre erweitert werden. Dies engt wiederum deren

Fotos: 1. Portrait Benjamin Raue — Fabian Hoffmanns; 2. Shutterstock.com/Primakov
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unternehmerische Freiheit ein. Es bestand zudem die Be-
fiirchtung, die Plattformen wiirden im Zweifel einen Beitrag
entfernen oder Nutzer blockieren, um einer Haftung zu ent-
gehen und ihren Aufwand zu minimieren. Dieses sog. ,Over-
blocking” kann dann wiederrum die Rechte der einzelnen
Nutzer und das Interesse der Allgemeinheit an einem freien
offentlichen Diskurs beeintréichtigen. In dieser Konstellation
einen angemessenen Interessenausgleich zu gewéhrleisten,
stellt eine grofSe Herausforderung dar und sorgt selbstver-
standlich fur jede Menge Diskussionsstoff. Es war aber
wichtig und richtig, dass der Gesetzgeber die grundlegenden
Fragen beantwortet und dies nicht allein den Gerichten
tberlasst. Mittlerweile hat auch der EuGH in der Entschei-
dung Polen/Parlament und Rat! zu diesem Spannungsfeld
Stellung bezogen: Art. 17 DSM-RL ist grundrechtskonform.

GRUR: Es ging also bereits bei der DSM-RL um einen an-
gemessenen Interessensausgleich zwischen Urhebern, Platt-
formen und Nutzern. Inwieweit wurde dieser; aus Ihrer Sicht,
mit der o.g. Richtlinie erreicht?

Raue: Die DSM-RL und dessen Umsetzung, das UrhDaG,
gewihrleisten eine effektive Rechtsdurchsetzung. Insbeson-
dere wenn Nutzer Schutzgegensténde in identischer oder fast
identischer Form hochladen, ist das Schutzniveau hoher und
die Durchsetzung einfacher geworden. Gleichzeitig kann sich
die Plattform durch das Einhalten hoher brancheniiblicher
Standards exkulpieren. Daneben hat die DSM-RL erstmals
verbindliche Safeguards fiir Nutzerrechte vorgegeben, etwa
die Verpflichtung zu Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfah-
ren. Nutzer werden so vor einer zu starken Beeintrachtigung
ihrer Meinungsfreiheit geschiitzt. Der angemessene Interes-
senausgleich ist aus meiner Sicht gelungen.

! EuGH GRUR 2022, 820 - Republik Polen/Europiisches Parlament u. Rat der Europdischen Union.

GRUR: Im Jahr 2022 hat die EU mit dem Digital Services
Act (DSA) eine EU-Verordnung verabschiedet, die seit Feb-
ruar 2024 in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar gilt. Was
bezweckt diese Verordnung und warum war eine solche Ver-
ordnung aus Sicht der EU (neben der DSM-RL) iiberhaupt
notwendig?

Raue: Die Vorgiangerregelung aus 2002 — die E-Commerce-
RL — war in die Jahre gekommen und hat die geédnderten
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realitdten nicht mehr
angemessen abgebildet. Nach intensiver Diskussion ist die
grundsitzliche Haftungsbefreiung der Diensteanbieter fiir
Inhalte der Nutzer beibehalten worden — im Gegenzug
miissen sie aber umfangreiche Sorgfaltspflichten einhalten.
Neben der DSM-RL ist der DSA erforderlich, da erstere auf
das Urheberrecht beschrinkt ist. Jedoch bedarf es auch bei
den anderen Immaterialgiiterrechten und im Personlich-
keitsrecht eines Interessenausgleiches.

GRUR: Worin bestehen die Unterschiede zwischen der
urheberrechtlichen Plattformregulierung nach Art. 17 DSM-
RL/UrhDaG und den neuen Regelungen des DSA, wo gibt es
Gemeinsamkeiten? Gibt es moglicherweise auch ,Widersprii-
che“zwischen beiden - Regelwerken - und welche Forschungs-
fragen erwachsen daraus?

Raue: Die DSM-RL ist — vermittelt durch die nationale Um-
setzung — die Grundlage fiir die Haftung der Plattformen.
Bereits das ist im DSA anders. Der DSA enthilt keine
Haftungsbegriindung, sondern setzt diese voraus. Er regelt
nur die Haftungsprivilegierung und stellt u.a. Sorgfalts-
pflichten fiir den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten auf.

Allerdings ermoglicht auch Art. 17 DSM-RL den Dienstean-
bietern, sich von der Haftung zu befreien, wenn sie bestimmte
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Sorgfaltspflichten einhalten — und macht prozedurale Vor-
gaben fiir den Schutz der Nutzerrechte. Hier tiberschneiden
sich beide Regelungen, so dass sich zum einen die spannen-
de Frage stellt, welche Regelung im Uberschneidungsbereich
Vorrang hat und zum anderen, wie sich die beiden Regelun-
gen wechselseitig bei der Auslegung beeinflussen, zumal es
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Haftung und Nutzer-
rechten zu Art. 17 DSM-RL eine grundlegende Entscheidung
des EuGH in Sachen Polen/Parlament und Rat gibt und
spannend ist, inwiefern diese Grundsitze auf die Vereinbar-
keit des DSA mit der GRCh ausstrahlen.

GRUR: Worum ging im Urteil des EuGH in Sachen Po-
len/Parlament und Rat und welche Fragestellungen ergeben
sich daraus fiir den DSA?

Raue: Ironischerweise hat Polen, damals eher bekannt fiir
den Abbau von Justizgrundrechten, ein Nichtigkeitsverfah-
ren angestrengt. Die faktische Verpflichtung zum Einsatz von
Uploadfiltern sei nicht mit Unionsgrundrechten vereinbar.
Es wurde befiirchtet, dass es hierbei zu einer Zensur kommt.
Der EuGH stellte fest, dass es natiirlich ein legitimes, von
Art. 17 Abs. 2 GRCh abgedecktes Ziel ist, die Durchsetzung
von Immaterialgiiterrechten zu stérken. Gleichzeitig schrankt
die faktische Verpflichtung zum Einsatz automatischer Up-
loadfilter aber die Meinungs- und Informationsfreiheit der
Nutzer aus Art. 11 GRCh ein, fiir deren Ausiibung Online-
Plattformen eine sehr wichtige Rolle zukommt. Weil Art. 17
DSM-RL hinreichende Safeguards fiir die Nutzerfreiheiten
vorsah, hat der EuGH diesen Eingriff als gerechtfertigt ange-
sehen. Er hat dabei die Wichtigkeit der Informations- und
Meinungsfreiheit betont. Insbesondere miissen die Filter
so eingesetzt werden, dass es nicht zu einer Sperrung recht-
miéfliger Inhalte kommt. Das ist einer der Safeguards, die der
EuGH unterstreicht.

GRUR: Worum geht es in Teilprojekt 2, in dem Sie die Aus-
wirkungen des DSA auf die Durchsetzung von Immaterial-
giiterrechten gegeniiber Internet-Intermedidiren untersuchen.
Welche Rechtsfragen stehen hier im Fokus — und inwieweit
betreffen diese das deutsche Recht?

Raue: Hier geht es vor allem um zwei Fragen: Ersten, inwie-
fern die Haftungsfreistellungen und die Sorgfaltspflichten
des DSA die vorgelagerte Frage des materiellen Immaterial-
giiterrechts beeinflusst, ob und wann die Diensteanbieter
fir Urheber-, Marken-, Patent- oder Personlichkeitsrechts-
verletzungen ihrer Nutzer haften. Hier haben wir bisher die
Verkehrspflichten der Plattformen analog zu den Vorausset-
zungen der Haftungsfreistellung konstruiert. Jetzt sagt der
DSA in Art. 16 Abs. 3iVm Art. 6 Abs. 1 DSA aber, dass Platt-
formen nur dann ihre Haftungsfreistellung verlieren, wenn
ein sorgfiltig handelnder Diensteanbieter ,ohne eingehende
rechtliche Priifung” feststellen kann, dass der Inhalt rechts-
widrig ist. HeifSt das im Umbkehrschluss, dass Diensteanbie-
ter in uneindeutigen Fallen nicht mehr auf Unterlassung
haften, etwa wenn unklar ist, ob eine Schranke eingreift?

Zweitens ist umgekehrt spannend, wie es sich auf die Haf-
tung auswirkt, wenn die Sorgfaltspflichten des DSA nicht
eingehalten werden, also zB die Hinweise auf rechtswidrige
Inhalte entgegen Art. 16 Abs. 6 DSA nicht ,zeitnah” und
»sorgfaltig” gepriift wurden oder das Beschwerdeverfahren

i

nach Art. 20 DSA nicht ordnungsgemaf$ durchgefiithrt wird.
Kann man dann die Ausfithrungen des EuGH in Sachen You-
Tube/Cyando? fruchtbar machen und bei systematischem
Versagen die neutrale Rolle der Plattform in Frage stellen —
mit der Folge, dass die Haftungsfreistellung verloren geht?

GRUR: Das Forschungsprojekt ist insgesamt auf drei Jahre
angelegt. Was sind die Projektziele und wie sieht der Zeitplan
aus?

Raue: Zunichst soll durch Interviews und Recherchen ein
Uberblick iiber den aktuellen Rechts- und Meinungsstand
erarbeitet werden. Anfang 2026 wird sich an diese Vorberei-
tungsphase ein Workshop anschlieflen, in dem erste Thesen
und Problemstellungen présentiert und diskutiert werden
sollen, bevor wir im Laufe des Jahres erste Publikationen zu
den Teilprojekten veroffentlichen wollen. Im letzten Jahr soll
der Fokus auf der Teilnahme an weiteren Veranstaltungen
und Tagungen liegen. Am Ende des Projektes soll pro Teil-
projekt eine Dissertation erstellt worden sein. Diese werden
Open Access publiziert, damit sie allen Mitgliedern der
GRUR und der gesamten Wissenschaftscommunity zur
Verfigung stehen.

GRUR: Ihr Projekt ist das erste Projekt, das iiber die Forder-
linie 1 der neu verabschiedeten Richtlinien der GRUR zur
Wissenschaftsforderung unterstiitzt wird (Unterstiitzung
von Forschungsvorhaben zu bestimmten, ausgewdhlten
Forschungsfragen mit Praxisbezug oder zu Grundlagen-
themen - ,Leuchtturmcharakter®). Wie beurteilen Sie den bis-
herigen Ablauf des Antrags- und Bewilligungsverfahrens
durch die GRUR, auch in Bezug auf Transparenz, Kommu-
nikation und Verwaltung?

Raue: Hier hat der Wissenschaftsausschuss wirklich tolle
Arbeit geleistet: Der Ablauf des Antrags- und Bewilligungs-
verfahrens ist sehr transparent und gut strukturiert worden.
Der Forderumfang, die Kriterien sowie die Fristen sind klar
und tibersichtlich kommuniziert worden — und die Riick-
meldungen kamen zeitnah. Ich kann nur alle Kolleginnen
und Kollegen ermutigen, sich ebenfalls zu bewerben!

GRUR: Herr Prof. Dr. Raue, wir danken Ihnen fiir dieses
Gesprich und sind gespannt auf erste Ergebnisse Ihres
Forschungsprojektes!

2EuGH GRUR 2021, 1054 — Peterson/Google ua u. Elsevier/Cyando.

Foto: Shutterstock.com/olrat
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Diana Spikowius*

Vertragsmodelle der Kreativbranche beinhalten neben der
klassischen Einrdumung von Nutzungsrechten zur Ver-
wertung des kiinstlerischen Kernproduktes oft eine umfas-
sende Nebenrechteverwertung. Am Beispiel der Musik-
branche lasst sich erkennen, dass neben der exklusiven
Produktion und Verwertung der Musikaufnahmen auch
das Kiinstlermanagement, Musikverlagsleistungen, das
Merchandising- und Veranstaltungsgeschaft sowie Werbe-
tatigkeiten in Kiinstlervertrédgen geregelt werden. Solche
Vertrage wurden zunéchst als sog. ,360-Grad-Vertrage*
bezeichnet. Als rechtswissenschaftlich passender erscheint
jedoch der Begrift der kiinstlerbezogenen Nebenrechtever-
wertung, welcher die Einrdumung von Nutzungsrechten am
Werk sowie die Vereinbarung von (schuldrechtlichen) Ver-
marktungsverpflichtungen in Bezug auf die Kunstlertatig-
keit und -personlichkeit umfasst. Neben der Einfithrung
dieses Begriffs zeigt der Beitrag die Systematisierung von
Vertragsmodellen zur Regelung einer kiinstlerbezogenen
Nebenrechteverwertung und ihre Relevanz fir die Krea-
tivwirtschaft auf.

I. Kiinstlervertrage der Musikwirtschaft im Wandel

Die Musikwirtschaft unterlag in den vergangenen Jahrzehn-
ten einem wirtschaftlich-technischen sowie strukturellen
Wandel wie wohl kaum eine andere Teilbranche der Kreativ-
wirtschaft.! Als Folge etablierten sich neben Vertragen zur
Regelung der reinen Musikverwertung auch Vertragsarten
der Kiinstlervermarktung. Soziologisch betrachtet erweiterte
sich das Star-System vom reinen Werk-Star, welcher fiir die
Produktion seines Werkes berithmt wird, hin zu einer um-
fassenden Vermarktung der Auffithrung (Performance-Star)

* Die Verfasserin wurde 2024 an der Humboldt-Universitit zu Berlin mit einer Arbeit mit
dem Titel ,,Kiinstlervertragsmodelle in der Musikwirtschaft — Rechtliche Grenzen der
kiinstlerbezogenen Nebenrechteverwertung im Erlos-, Vermittlungs-, Options- und Leis-
tungsmodell“ zum Dr. iur. promoviert. Der Beitrag stellt einen Teilbereich der Dissertati-
onsarbeit verkiirzt dar. Die Arbeit erscheint im Verlag Mohr Siebeck im Friihjahr 2024.

! Siehe ausfiihrlich zur Entwicklung Tschmuck, Die 6konomische Wechselwirkung von Musik-
industrie und Medien, in Schramm (Hrsg.), Handbuch Musik und Medien (2019), 551-568.

iana Spikowius

und seiner Personlichkeit (Personlichkeits-Star).? Da neben
dem klassischen Kiinstlerexklusiv- und Bandiibernahmever-
trag zur Musikverwertung nunmehr auch Konzert-, Gast-
spiel-, Tournee-, Management-, Merchandising-, Verlags-,
Werbe-/Testimonial-/Sponsoring- und Endorsementvertrage
sich ihren Weg in Kiinstlervertragsmodelle bahnten, erwei-
terten Musikunternehmen ihre Rechten- und Pflichtenkata-
loge in Kunstlervertragen.® In der musikwirtschaftlichen Dis-
kussion etablierte sich fiir die Erweiterung von Kuinstlerver-
tragen der Begriff des ,360-Grad-Vertrags“* Der Ursprung
des Begriffs des ,360-Grad-Vertrags“ bzw. des ,,360 deals” liegt
in der US-amerikanischen musikwirtschafts- und rechtswis-
senschaftlichen Forschung sowie Vertragspraxis.” Hierunter
wird ein Vertrag verstanden, der die Musikverwertung, das
Merchandising, das Verlagsgeschift, die Vermittlung in das
Veranstaltungsgeschift (Konzerte, Auftritte) sowie in Wer-
beauftrige regelt.® Die bisherige Literatur unterschied zwi-
schen aktiven und passiven 360-Grad-Vertragen: Bei einem
passiven Modell erhalte das Musikunternehmen eine pro-
zentuale finanzielle Beteiligung an vertragsfremden Einnah-
men des Kiinstlers, wihrend bei aktiven Modellen das Mu-
sikunternehmen die Einnahmequellen aktiv beherrsche.’”

Insgesamt ist jedoch eine Unterscheidung zwischen dem
musikwirtschaftlichen Phdnomen des 360-Grad-Vertrages
und der rechtswissenschaftlichen Erfassung und Einord-
nung dieser Regelungen zur Rundumvermarktung zu tref-
fen. Weiter noch lasst sich im deutschen Recht der Begriff
der ,kinstlerbezogenen Nebenrechteverwertung” fiir die
zahlreichen Regelungen zur Rundumvermarktung einfiih-
ren und die Vertragsmodelle zur Regelung einer kiinstler-
bezogenen Nebenrechteverwertung differenzierter syste-
matisieren.?

2 Reckwitz, Die Erfindung der Kreativitit, S. 240.
3Vgl. Kromer IPRB 2014, 283 (283—284); Waldhausen/Hann KSzW 2010, 284.
*Tschmuck, Okonomie der Musikwirtschaft, S. 111; Waldhausen/Hann KSzW 2010, 284 (285).

*Vgl. statt vieler Karubian, 360° Deals: An industry reaction to the devaluation of recorded mu-
sic, 18 S. Cal. Interdisc. L.J. 395-462 (2009).

¢ Limper in Schwartmann (Hrsg.), Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht, Kap. 32
Rn. 5; vgl. Waldhausen/Hann KSzW 2010, 284; vgl. Kromer IPRB 2014, 283-284.

7 Limper, Entertainmentrecht, Rn. 22.

8 Siehe ausfiihrlich zum Begriff der kiinstlerbezogenen Nebenrechteverwertung sowie der Sys-
tematisierung von Kiinstlervertragsmodellen zur Regelung einer kiinstlerbezogenen Neben-
rechteverwertung in der erscheinenden Dissertation Spikowius, Kiinstlervertragsmodelle in der
Musikwirtschaft, Kapitel 1 und 2.
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II. Begriff der kiinstlerbezogenen Nebenrechteverwertung

In Kunstlervertragen finden sich Regelungen zu den ver-
schiedenen Leistungsbereichen einer Rundumvermarktung
regelmiaflig unter dem Punkt ,Nebenrechte” oder ,Neben-
rechtebeteiligung’®. Es handelt sich hierbei gerade nicht um
klassische Nebenrechte des Verlagsrechts, sondern auch
um schuldrechtliche Vermittlungs- und Beteiligungsbefug-
nisse. Ein Vertrag zur Rundumvermarktung zeichnet sich
gerade durch konstitutive Rechteeinrdumungen sowie
gleichzeitig schuldrechtliche Vermittlungsbefugnisse hin-
sichtlich der besonderen Kiinstlervermarktungsbereiche
wie dem Merchandising, der Vermittlung in das Veranstal-
tungsgeschift wie auch der Personlichkeitsverwertung
aus.’® Ich schlage daher vor, den Begriff der , kiinstlerbezo-
genen Nebenrechteverwertung” fiir entsprechende Ver-
tragsregelungen einzufiihren, die sodann eine Nebenrech-
teeinrdumung wie auch zusdtzliche Befugnisse zur Ver-
mittlung umfasst. Durch diese Begriffswahl werden die er-
weiterten Vermittlungsbefugnisse in den Vertrégen bezo-
gen auf die Kinstlervermarktung und gleichzeitig die
Werkverwertung abgebildet. Fiir die verschiedenen Rege-
lungsvarianten einer ,360-Grad-Vermarktung® eines
Kiinstlers erscheint daher die Bezeichnung der ,Kiinstler-
vertragsmodelle mit kiinstlerbezogener Nebenrechtever-
wertung” treffend.

III. Systematisierung und Relevanz der kiinstlerbezo-
genen Nebenrechteverwertung

Die Kuinstlervertragsmodelle mit einer kiinstlerbezogenen
Nebenrechteverwertung lassen sich unter der Grundauf-
teilung zwischen aktiven und passiven Modellen zu fol-

° Fierdag/Westphal in Brauner/Brauneck (Hrsg.), Angemessene Vergiitung von Urhebern und
Kiinstlern, Kap. 4 Rn. 138.

19Siehe die rechtstatsichliche Erfassung der Vertragsmodelle und Regelungsvariationen in Spi-
kowius, Kinstlervertragsmodelle in der Musikwirtschaft, Kap. 2 sowie zum rechtlichen Leis-
tungsspektrum der kiinstlerbezogenen Nebenrechteverwertung Kap. 3.

genden Modellen systematisieren: das passive Erlésmodell,
das nicht-exklusive Vermittlungsmodell, das exklusive Op-
tionsmodell sowie das exklusive Leistungsmodell (eigene
Begriffswahl durch die Verfasserin)."" In der Musikwirt-
schaft basieren diese Vertragsmodelle regelméfiig auf einem
Kunstlerexklusiv- oder Bandiibernahmevertrag, soweit
nicht gleich ein umfassender Kooperationsvertrag abge-
schlossen wird (vgl. exklusives Leistungsmodell). Im passi-
ven Erlosmodell wird dem Musikunternehmen eine finan-
zielle prozentuale Beteiligung an vertragsfremden Einnah-
men des Kiinstlers eingerdumt, wie an den Einnahmen aus
dem Veranstaltungsgeschaft. Als nicht-exklusives Vermitt-
lungsmodell fungiert im Kern ein Kiinstlerexklusiv- oder
Bandiibernahmevertrag, in welchem dem Musikunterneh-
men nicht-exklusive Vermittlungsbefugnisse in den Leis-
tungsbereichen Werbe-, Testimonial- und Sponsoringauf-
tragen, Merchandising und Booking/Veranstaltungsge-
schift gegen Zahlung einer Vermittlungsprovision zuge-
schrieben werden. Exklusive Optionsmodelle treten in zwei
Varianten auf: Einerseits in Form eines exklusiven Opti-
onsmodells als Vertragsbiindel, in welchem jeweils einzelne
Vertrdge unter einem Optionsvorbehalt stehen, sowie in
Form eines Kiinstlervertrages mit exklusiven vertragser-
weiternden Optionen, in welchem nur einzelne Regelun-
gen der kiinstlerbezogenen Nebenrechteverwertung erst
durch Austibung einer Option wirksam werden. Das ex-
klusive Leistungsmodell zeichnet sich hingegen dadurch
aus, dass die Parteien eine exklusive Zusammenarbeit fiir
samtliche Wertschopfungsaktivititen vereinbaren. Ziel ist
hier eine vollumfassende kiinstlerbezogene Nebenrechte-
verwertung auf exklusiver Basis.

Insgesamt zeigt sich in der Systematisierung der Vertrags-
modelle zur Regelung einer kiinstlerbezogenen Neben-

! Siehe ausfiihrlich zur Systematisierung der Kiinstlervertragsmodelle mit kiinstlerbezogener
Nebenrechteverwertung Spikowius, Kiinstlervertragsmodelle in der Musikwirtschaft, Kap. 2. C.
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rechteverwertung eine Aufteilung in aktive und passive,
exklusive und nicht-exklusive Modelle sowie eine Auftei-
lung in Hinblick auf die Reichweite der einbezogenen
Leistungssphéren (z.B. exklusive Optionen nur fiir eine
Merchandisingregelung oder gleich einen ganzen Vertrag).
Die wirtschaftliche Relevanz der kiinstlerbezogenen Ne-
benrechteverwertung zeigt sich einerseits in der wirt-
schaftlich-technischen Entwicklung der Musikwirtschaft
und damit verbundenen Diversifizierung der Einnahme-
quellen von Musikunternehmen, die eine Regelung zu Leis-
tungsbereichen auflerhalb der reinen Musikverwertung at-
traktiv gemacht hat. Kiinstler werden gemeinsam mit ihrem
Werk als Gesamtvermarktungsprojekt betrachtet, sodass
bei entsprechender Verhandlungsmacht auch Rundumver-
marktungsvertrige abgeschlossen werden.

IV. Anwendungsbereich in der Kreativwirtschaft

Meine Forschungsarbeit befasst sich einerseits mit Ver-
tragsmodellen aus der Musikwirtschaft. Durch einen Blick
in die 11 Teilmérkte der Kultur- und Kreativwirtschaft'?
zeigte sich jedoch, dass eine kiinstlerbezogene Nebenrech-
teverwertung kein exklusives Phanomen der Musikbran-
che ist. Dies wird am Beispiel der Vertragsgestaltung eines
exklusiven Galerievertrages aus dem Kunstmarkt im Ver-
gleich mit Kiinstlervertragsmodellen der Musikwirtschaft'
deutlich. Es zeigen sich abstrakte Merkmale eines Anwen-
dungsbereiches von Kiinstlervertragsmodellen mit kiinst-
lerbezogener Nebenrechteverwertung: Notwendig ist zu-
néchst ein urheberrechtlich geschiitztes Werk bzw. eine ur-
heberrechtlich geschiitzte Leistung. Sodann muss der Ur-
heber/austibende Kiinstler tiber eine Kiinstlerpersonlich-
keit verfiigen, die parallel zum Werk eigenstédndig ver-

2 Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BWMK), Monitoringbericht Kultur-
und Kreativwirtschaft 2022, S. 6.

13 Siehe einen ausfiihrlichen Vergleich in Spikowius, Kiinstlervertragsmodelle in der Musikwirt-
schaft, Kap. 4 C.

marktet werden kann. Zuletzt muss die Rundumvermark-
tung des Werkes samt Kiinstlerpersonlichkeit auch in bran-
chenfremden Bereichen wirtschaftlich sinnvoll sein. Liegen
diese Voraussetzungen vor, erscheint ein Ktnstlervertrags-
modell mit kiinstlerbezogener Nebenrechteverwertung
moglich zu vereinbaren.

V. Ausblick

Anhand der Systematisierung von Kunstlervertragsmodel-
len mit kiinstlerbezogener Nebenrechteverwertung lassen
sich daran anschlieflende Rechtsfragen kldren. Hierzu zéhlt
einerseits die Bestimmung von Kriterien einer Sittenwid-
rigkeit der Vertragsmodelle, die Uberpriifung einzelner
typischer AGB-Klauseln einer kiinstlerbezogenen Neben-
rechteverwertung sowie zahlreiche urhebervertragsrechtli-
che Regelungen, wie beispielsweise der rechtssichere Um-
gang mit Mischvergiitungen und Anspriichen nach §§ 32,
32a UrhG oder auch einem Teilrtickruf bzw. Teilkiindigung
eines entsprechenden Vertragsmodells. **

!“Diese Fragestellungen habe ich in meiner Dissertation bearbeitet. Offene weitere Fragen blei-
ben jedoch die potenzielle Arbeitnehmereigenschaft eines Kiinstlers in einem stark exklusiven
Leistungsmodell oder auch die Einordnung der gefundenen Kiinstlervertragsmodellen anhand
des Internationalen Privatrechts.

GRUR verleiht einmal im Jahr bis zu vier mit je
€ 2.500,— dotierte Preise fiir besonders heraus-
ragende Dissertationen auf den Gebieten des Pa-
tent- und Gebrauchsmusterrechts, des Urheber-
und Medienrechts, des Marken-, Wettbewerbs-
und Designrechts sowie des Daten- und Infor-
mationsrechts. Die Preise werden im Rahmen
der Jahrestagung vom Prisidenten der GRUR,
Herrn Dr. Gert Wiirtenberger, an die Preistra-
ger:innen iibergeben.

Preistréger und Preistrégerinnen 2024:

Dr. Diana Spikowius — Kategorie: Urheber-
und Medienrecht; Thema: Kinstlervertragsmo-
delle in der Musikwirtschaft

Dr. Lara Schifer — Kategorie: Daten- und
Informationsrecht; Thema: Datenkooperation
durch Datenpooling

Dr. Marko Andjic — Kategorie: Marken-, Wett-
bewerbs- und Designrecht; Thema: Der Schutz
von Geschiftsgeheimnissen in Schiedsverfahren
Dr. Zora Witte — Kategorie: Patent- und Ge-
brauchsmusterrecht; Thema: Empirische Ana-
lyse der Auslandsprioritat im Patentrecht

i _-:n_-—,:m =

Verleihung der GRUR-Dissertationspreise wéhrend der GRUR Jahrestagung 2024 in Augsburg.
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GRUR-DISSERTATIONSPREIS

GRUR: Frau Dr. Spikowius, wir gratulieren Ihnen nochmals
sehr herzlich zum GRUR-Dissertationspreis 2024 in der
Kategorie Urheber- und Medienrecht, der Ihnen auf der
GRUR Jahrestagung in Augsburg verliehen wurde.

Worum ging es in Ihrer Dissertation und was hat Sie dazu be-
wogen, sich fiir den Dissertationspreis der GRUR zu bewer-
ben?

Spikowius: Vielen herzlichen Dank! In meiner Dissertation
befasse ich mich damit, wie in Kiinstlervertrigen eine um-
fassende kiinstlerbezogene Nebenrechteverwertung geregelt
wird und welchen rechtlichen Grenzen sie unterliegt. Es geht
im Kern um die Regelungen, die neben einer Musikproduk-
tion und -verwertung in den Bereichen Musikverlag, Mer-
chandising, Veranstaltungsgeschift und Personlichkeitsver-
marktung getroffen werden. Zudem erortere ich rechtliche
Grenzen dieser Vertragsmodelle im Recht der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen, hinsichtlich des Sittenwidrigkeits-
vorwurfs, anhand des Grundsatzes von Treu und Glauben
sowie im Urhebervertragsrecht. Gerade im Urhebervertrags-
recht zeigen sich zahlreiche interessante und praxisbezogene
Fragestellungen, wie beispielsweise die Frage nach dem
rechtspraktischen Umgang mit gemischten Einheitsvergii-
tungen im Rahmen von § 32 UrhG oder der Konkretisierung
des Gegenleistungsbegriffs im Rahmen von § 32a UrhG.

Als Urheberrechtlerin kennt man natiirlich die GRUR als
erste Anlaufstelle fiir fachlichen Austausch. Ich hatte in den
vergangenen Jahren durch den Mitglieder-Newsletter mit-
bekommen, dass die GRUR die Forschung in ihrem Fachbe-
reich auf verschiedenen Ebenen fordert. Daher bin ich
schnell auf die Ausschreibung des GRUR-Dissertationsprei-
ses gekommen und habe mein Gliick mit einer Bewerbung
versucht. Ich freue mich sehr tiber die Auszeichnung und bin
der GRUR sehr dankbar, dass sie junge Wissenschaftler mit
verschiedenen Unterstiitzungsprogrammen fordert.

GRUR: Sie haben einen Teil Ihres Referendariates in den USA
verbracht. Wo waren Sie dort tétig und wie waren Ihre Er-
fahrungen?

Spikowius: Ich habe die Wahlstation meines Referendaria-
tes in einer amerikanischen Grofikanzlei in New York City
im Entertainment Law Team absolviert — eine wirklich fas-
zinierende Stadt und inspirierende Erfahrung! Im Entertain-
ment Law durfte ich mich unter anderem TV-Distributi-
onsvertragen sowie auch dem amerikanischen Sportrecht
widmen. Das war gerade aufgrund der wirtschaftlich-recht-
lichen Strukturen von grofieren Sportligasystemen in den
USA sehr interessant.

GRUR: Welche wesentlichen Unterschiede sehen Sie in Bezug
auf die Situation von Kiinstlern und Kulturschaffenden in den

USA und in Europa?

Spikowius: Im Vergleich zur européischen Kreativwirt-

Dr. Diana Spikowius

schaft ist der Kommerzialisierungsgedanke in den USA
weitreichender verbreitet. Mein Dissertationsthema fufst
auch auf einer urspriinglich amerikanischen Entwicklung zu
sog. 360 deals (360-Grad-Vertrdgen), die friithzeitig eine
Rundumvermarktung von Kiinstlern etablierten. Das zeigt
sich auch im amerikanischen Copyright Law, welches wirt-
schaftlich motiviert ist und ein Urheberpersonlichkeitsrecht
nur eingeschrénkt kennt. In Europa wird Kunst und Kultur
viel 6ffentlich gefordert — eine Aufgabe, die in den USA re-
gelmiflig privaten Forderern zukommt. Ansonsten kénnen
auf dem weltweit umsatztechnisch grofiten Musikmarkt in
den USA natirlich hohere Umsitze erreicht werden als in
kleineren Musikmirkten (vgl. ifpi Global Music Report
2024).

GRUR: Die EU hat in den letzten Jahren umfassende Rege-
lungen zur europdischen Datenokonomie verabschiedet, da-
runter u.a. die DSM-Urheberrechtsrichtlinie, den AI Act und
den Data Act. Welche Auswirkungen kinnten diese Regelwerke
speziell fiir Urheber und ausiibende Kiinstler haben?

Spikowius: Insgesamt stérken diese européischen Gesetze
die Kontrolle {iber das Werk sowie die Transparenz {iber
die Werkverwertung, was wiederum die Rechtsdurchset-
zung fiir Urheber und austibende Kunstler starken soll. In
Hinblick auf die DSM-Richtlinie bedeutet dies vor allem die
Etablierung von Transparenzstandards hinsichtlich der
Werkverwertung sowie die Stdrkung der Rechtsposition
von Kiinstlern durch einen europaweiten Anspruch auf an-
gemessene Vergiitung bzw. eine Nachvergtitung. Ebenso
bezweckt die KI-Verordnung, dass Urheber gegentiber KI-
Modell-Anbietern Informationen tber ihre Werknutzun-
gen erhalten oder auch ihre Werke fiir KI-Trainings sperren
kénnen.

GRUR: Frau Dr. Spikowius, besten Dank fiir das Gesprich
und weiterhin viel Erfolg!

Foto: Portrait Diana Spikowius — Ann-Christin Schubert
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Marko Andjic*

Geschiftsgeheimnisse geniefSen rechtlichen Schutz nur so
lange, wie sie ,geheim” sind. Dies folgt aus § 2 Nr. 1 lit. a)
des Gesetzes zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen
(GeschGehG). Die Geheimnisqualitét der zugrundeliegen-
den Information zu wahren, sollte daher die oberste Prio-
ritit eines jeden Inhabers eines Geschéftsgeheimnisses sein.
An die Einordnung einer Information als schutzfahiges Ge-
schaftsgeheimnis sind zahlreiche Rechtsfolgen gekniipft.
Neben materiell-rechtlichen Anspriichen fiir den Fall der
Geheimnisverletzung (§§ 6 ff. GeschGehG) erméglichen
die §§ 16 ff. GeschGehG es dem Gericht auch prozessuale
Mafinahmen zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen an-
zuordnen. Diese sind erforderlich, da prozessuale Darle-
gungs- und Beweisanforderungen den Inhaber eines Ge-
schiftsgeheimnisses dazu zwingen kénnen, Geschiftsge-
heimnisse innerhalb eines Rechtsstreits zu offenbaren.
Deshalb konnen Gerichte auf Grundlage der §§ 16 ff.
GeschGehG etwa die Offentlichkeit ausschliefen (vgl. § 19
Abs. 2 Nr. 1 GeschGehG) oder ordnungsmittelbewihrte
Vertraulichkeitspflichten und Nutzungsverbote (vgl. §§ 16
Abs. 2, 17 GeschGehG) anordnen.

Diese Vorschriften haben zwar insbesondere die verfah-
rensrechtliche Ausgangslage des Inhabers eines Geschafts-
geheimnisses verbessert, waren jedoch auch Kritik ausge-
setzt. Die beiden Hauptkritikpunkte waren der enge An-
wendungsbereich der §§ 16 ff. GeschGehG einerseits, das
Fehlen eines In-camera-Verfahrens, dort, wo es eines noch
weitergehenden prozessualen Schutzes eines Geschéftsge-
heimnisses bedarf, andererseits. Den Anwendungsbereich
der prozessualen Geheimnisschutzvorschriften hat der
Gesetzgeber zwar inzwischen ausgeweitet, ein In-camera-
Verfahren ist dem deutschen Zivilprozess jedoch nach wie
vor fremd, obwohl ein solches Verfahren europa- und ver-
fassungsrechtlich zuléssig und aus Griinden des effektiven
Geheimnisschutzes auch erforderlich wére.

Der erste Kritikpunkt beruhte darauf, dass §§ 16 ff. Gesch-
GehG ausschliefllich in Geschéftsgeheimnisstreitsachen
anwendbar waren, also wenn Anspriiche geltend gemacht
werden, die unmittelbar aus dem GeschGehG folgen (vgl. §
16 Abs. 1 GeschGehQG). Dass der Anwendungsbereich der
prozessualen GeheimnisschutzmafSnahmen deshalb deut-
lich zu eng ausgestaltet war, hat der Gesetzgeber erkannt
und zuerst im Bereich des Geistigen Eigentums nachge-
bessert: § 145a des Patentgesetzes (PatG) erstreckte den
Anwendungsbereich der prozessualen Mafinahmen zu-
gunsten des Geheimnisschutzes, die das GeschGehG ent-
hélt, bereits zum 18. August 2021 auf Patentstreitsachen
mit Ausnahme selbststéndiger Beweis- und Zwangslizenz-
verfahren. Hier war der Bedarf nach solchen Mafinahmen
auch am grofSten, denn der Schutz von Geschiftsgeheim-
nissen spielt insbesondere bei patentrechtlichen Vorlage-
und Besichtigungsanspriichen eine besondere Rolle. In
einem Zeitpunkt, in dem eine Patentverletzung noch nicht
sicher feststeht, sondern um eine solche Verletzung iiber-
haupt erst begrtinden zu kénnen, erhilt der Patentinhaber

*Dr. iur., Akad. Rat a. Zt., Lehrstuhl fiir Biirgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums
sowie deutsches und europiisches Zivilprozessrecht (Prof. Dr. Mary-Rose McGuire) am
European Legal Studies Institute der Universitit Osnabriick.

Dr. Marko Andijic

aufgrund des § 140c PatG Einblicke in die Sphére des ver-
meintlichen Patentverletzers. Hiervon kénnen dann auch
Geschiftsgeheimnisse des mutmafilichen Verletzers be-
troffen sein, sodass dessen Interessen ebenfalls zu bertick-
sichtigten sind.

Allerdings kann prozessualer Geheimnisschutz auch
auflerhalb des ,Griinen Bereichs” relevant werden. Dies ist
etwa dann der Fall, wenn die Parteien um die aufSerordent-
liche Kiindigung eines Cloud-Vertrags streiten, die der
Cloud-Nutzer damit begriindet, dass der Cloud-Anbieter
vertragswidrig auf Geschiaftsgeheimnisse des Cloud-
Nutzers zugegriffen und diese Dritten zugdnglich gemacht
habe. Bestreitet der Cloud-Anbieter dies, wird der Cloud-
Nutzer nicht umhinkommen néher zu spezifizieren, welche
Informationen konkret betroffen sind. Da es dem Cloud-
Nutzer jedoch darum geht, ein Dauerschuldverhiltnis zu
beenden und nicht Anspriiche wegen der Verletzung von
Geschiftsgeheimnissen geltend zu machen, finden §§ 16 ff.
GeschGehG (noch) keine Anwendung.

Dies wird sich zum 1. April 2025 éndern: § 273a der Zivil-
prozessordnung (ZPO) eroffnet Gerichten in Zukunft die
Moglichkeit, streitgegenstidndliche Informationen, die Ge-
schiftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG darstellen,
ganz oder teilweise als geheimhaltungsbediirftig einzustu-
fen. In diesem Falle finden die prozessualen Geheimnis-
schutzmafSnahmen der §§ 16 ff. GeschGehG entsprechende
Anwendung. Diese Neuregelung hat im Zuge des Gesetzes
zur Starkung des Justizstandortes Deutschland durch die
Einfithrung von Commercial Courts und der Gerichts-
sprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit (Justizstand-
ort-Stirkungsgesetz) Einzug in die ZPO gehalten. Dies ist
die einzige Regelung des Justizstandort-Stiarkungsgesetzes,
die tber den Hauptregelungsgegenstand — Wirtschafts-
streitigkeiten — hinaus Anderungen mit sich bringt. Damit
wird der Anwendungsbereich der §§ 16 ff. GeschGehG
erheblich erweitert, nidmlich fir alle Zivilsachen, die
Geschiftsgeheimnisse betreffen, unabhiangig davon, ob
Anspriiche nach dem GeschGehG geltend gemacht werden.

Der zweite Kritikpunkt — das Fehlen eines besonders ge-
heimnisschiitzenden In-camera-Verfahrens —, lisst sich je-
doch nach wie vor anbringen. Ein In-camera-Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Partei von Teilen der
Beweisaufnahme ausgeschlossen wird und diese aus-

Foto: Portrait Marko Andjic — Jette Golz, Osnabrtick
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schlief3lich zwischen der beweiserbringenden Partei und
dem Spruchkérper stattfindet. Ein use case des In-camera-
Verfahrens stellt der Schutz von Geschiftsgeheimnissen dar.
Von dem Spruchkorper geht in aller Regel eine geringere
Gefahr der Geheimnisverletzung aus als von der gegneri-
schen Partei, die wohlmoglich ein Wettbewerber des Inha-
bers des Geschiftsgeheimnisses ist. Deshalb ist ein prozes-
sualer Mechanismus sinnvoll, der es dem Inhaber eines
Geschiftsgeheimnisses ermdglicht, den Spruchkorper voll-
umfinglich tiber das Geschiftsgeheimnis in Kenntnis zu
setzen, ohne dass die gegnerische Partei dabei anwesend ist.
Deren Interessen kann der Spruchkérper im Anschluss an
die Beweisaufnahme in camera dadurch wahren, dass ihr
die Informationen zur Verfiigung gestellt werden, die zur
Wahrung ihrer Rechte zwingend erforderlich sind. Infor-
mationen tiber das Geschaftsgeheimnis enthalt diese Mit-
teilung nur, soweit dieses Wissen fiir den weiteren Prozess,
insbesondere zur Verteidigung, zwingend erforderlich ist.
Auf diese Weise gewdhrleistet das In-camera-Verfahren,
dass die gegnerische Partei das Geschiftsgeheimnis nicht
bzw. nur in Teilen zur Kenntnis erlangt. Ein solcher Ge-
heimnisschutz ist wesentlich effektiver als Vertraulichkeits-
pflichten und Nutzungsverbote, wie sie in § 16 Abs. 2
GeschGehG enthalten sind. Dabei muss der Inhaber des
Geschiftsgeheimnisses darauf vertrauen, dass sein Gegen-
iber seinen Pflichten auch nachkommt, wohingegen das
In-camera-Verfahren bereits die Kenntnisnahme ausschliefst.

Ein solcher, alle Fragen des Geschiftsgeheimnisses betref-
fender, Parteiausschluss im Wege eines In-camera-Ver-
fahrens ist aufgrund des Wortlauts des § 19 Abs. 3 S. 3
GeschGehG, wonach ,jeweils mindestens einer natiirlichen
Person jeder Partei [...] Zugang zu gewdhren ist", ausge-
schlossen. Dieses Ergebnis liefSe sich jedoch ohne Weiteres
dndern. Mitnichten ist § 19 Abs. 3 S. 3 GeschGehG euro-
parechtlich zwingend vorgegeben. Die Richtlinie (EU)
2016/943 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
8. Juni 2016 iber den Schutz vertraulichen Know-hows und
vertraulicher Informationen (Geschéftsgeheimnisse) vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und
Offenlegung (Geschiftsgeheimnisschutz-Richtlinie) enthalt
zwar in Art. 9 Abs. 2 UAbs. 2 eine vergleichbare Formulie-
rung. Allerdings gehort Art. 9 Abs. 2 der Geschiftsge-
heimnisschutz-Richtlinie nicht zu den vollharmonisieren-
den Vorschriften (vgl. Art. 1 Abs. 1 UAbs. 2 Geschiftsge-

heimnisschutz-Richtlinie), sodass der deutsche Gesetzge-
ber hiervon ohne Weiteres hitte abweichen konnen.

Auch das Verfassungsrecht steht einem In-camera-Verfah-
ren trotz des Spannungsverhiltnisses mit dem Recht auf
rechtliches Gehor aus Art. 103 Abs. 1 des Grundgesetzes
nicht entgegen. Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei
Entscheidungen (BVerfGE 101, 106; BVerfGE 115, 205)
keinen Verfassungsverstof$ feststellen konnen. Es hat aus-
gesprochen, dass das Grundrecht auf rechtliches Gehor be-
schrankt werden konne, wenn dadurch u. a. ein effektiver
Rechtsschutz gefoérdert wird. Dabei ist zu berticksichtigen,
dass der Inhaber eines Geschéftsgeheimnis in jedem Fall
auch verfassungsrechtlichen Schutz geniefit. Deshalb ist es
bemerkenswert, dass § 99 Abs. 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung sowie § 214 Abs. 2 des Telekommunikationsge-
setzes die Moglichkeit eines In-camera-Verfahrens enthal-
ten, ein solches Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit aber
nicht zur Verfiigung steht.

Allerdings wire das Justizstandort-Starkungsgesetz, in dem
es dem deutschen Gesetzgeber darum geht, den Justizstand-
ort Deutschland gegeniiber ausldndischen Sonderspruch-
korpern fiir Wirtschaftsstreitigkeiten und privaten Schieds-
gerichten attraktiv zu machen, eine passende Gelegenheit ge-
wesen, nachzujustieren. Denn einem privaten Schiedsgericht
steht es ohne Weiteres offen, ein In-camera-Verfahren zum
Schutz verfahrensgegenstindlicher Geschiftsgeheimnisse
durchzufithren und die so geschiitzten Informationen vor der
Kenntnisnahme durch die gegnerische Partei abzuschirmen.
Normativ lasst sich dies damit begriinden, dass § 1042 ZPO
es den Parteien gestattet, die Befugnisse des Schiedsgerichts
weitgehend selbst zu bestimmen, soweit die Grundsatze der
Gleichbehandlung der Parteien und die Gewdhrung rechtli-
chen Gehors dabei gewahrt sind. Wie bereits ausgefiihrt, stellt
ein In-camera-Verfahren aufgrund der berechtigten Interes-
sen des Inhabers eines Geschiftsgeheimnisses zwar eine
Beschrénkung des Rechts auf rechtliches Gehor der anderen
Partei dar, jedoch ist nicht in jedem Fall die Schwelle zur
Gehorsverletzung iiberschritten. Mithin droht grundsétzlich
keine Authebung eines Schiedsspruchs nach § 1059 Abs. 2
Nrn. 1 lit. d), 2 lit. b) ZPO, auch wenn dieser aufgrund eines
In-camera-Verfahrens ergangen ist.

Abschlieflend ist festzustellen, dass, obwohl die Geschéftsge-
heimnisschutz-Richtlinie vor beinahe zehn Jahren erlassen
worden ist, der Schutz von Geschiftsgeheimnissen immer
noch ein brandaktuelles Thema ist. Dies beschrénkt sich nicht
blof3 auf die Frage des — nach wie vor unzureichenden — zivil-
prozessualen Schutzes von Geschiftsgeheimnissen mangels
eines In-camera-Verfahrens. Auch in Verfahren vor dem Ein-
heitlichen Patentgericht kommt dem Schutz von Geschifts-
geheimnissen Bedeutung zu, wie Anordnungen (vgl. etwa
jungst UPC CoA 835/2024) zeigen. Auch wenn man die neuen
Rechtsakte der europdischen Digitalregulierung in den Blick
nimmt — beispielhaft seien nur Art. 8 Abs. 6 des Data Acts
sowie Art. 25 Abs. 5 des Al Acts genannt —, sind Geschéfts-
geheimnisse — neben dem Datenschutzrecht — auch in diesen
Rechtsakten ein wiederkehrendes Motiv. Dabei geht es stets
um eine wesentliche Aufgabe des Rechts: Interessenausgleich,
némlich zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Inhabers
eines Geschiftsgeheimnisses gegeniiber situativ variierenden
Drittinteressen.
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GRUR-DISSERTATIONSPREIS

GRUR: Aufder Jahrestagung 2024 in Augsburg haben Sie den
GRUR-Dissertationspreis in der Kategorie Marken-, Wettbe-
werbs- und Designrecht erhalten. Dazu nochmals herzlichen
Gliickwunsch!

Preistibergabe durch den Préasidenten der GRUR, Dr. Gert Wiirtenberger

Wie lautete das Thema Ihrer Dissertation, worum geht es
in Ihrer Arbeit und was hat Sie dazu bewogen, sich fiir den
Dissertationspreis der GRUR zu bewerben?

Andjic: Vielen Dank! Meine Dissertation tragt den Titel
»Der Schutz von Geschdftsgeheimnissen in Schiedsverfahren®.
Darin arbeite ich heraus, welchen — aus meiner Sicht unzu-
reichenden — Schutz Geschéftsgeheimnisse vor staatlichen
Gerichten genieflen, stelle aber auch fest, dass die Schieds-
gerichtsbarkeit beim Schutz von Geschiftsgeheimnissen
nicht zwingend iberlegen ist. Stattdessen haben die
Schiedsparteien es in der Hand, den vom Gesetzgeber
eingerdumten Gestaltungsspielraum zu nutzen, um
Nichtoffentlichkeit, Vertraulichkeit und erforderlichenfalls
auch weitere GeheimhaltungsmafSnahmen festzulegen. Fiir
den GRUR-Dissertationspreis habe ich mich insbesondere
beworben, um die Sichtbarkeit meiner Arbeit zu erhohen.
Dariiber, dass meine Bewerbung erfolgreich war, insbeson-
dere wegen der damit verbundenen fachlichen Anerken-
nung, habe ich mich sehr gefreut.

GRUR: Welches waren Ihre bisherigen Ausbildungs- und
Berufsstationen und warum haben Sie sich entschlossen, sich
auf den Griinen Bereich zu spezialisieren?

Andjic: In der Schule haben mich Naturwissenschaften —
Biologie und Chemie — besonders interessiert. Nach einer
Ausbildung habe ich mich fiir das Studium der Rechtswis-
senschaften in Osnabriick entschieden. Dort bin ich {iber
Umwege im Grinen Bereich gelandet — retrospektiv eine
gliickliche Fiigung. Ich habe am Vis Moot teilgenommen und
Prof. McGuire hat die Vorlesung im Schiedsverfahrensrecht
gehalten. Uber die nachfolgenden Moot-Durchginge sind
wir in Kontakt geblieben und ich habe dann, obwohl ich den
Schwerpunktbereich im IPR/IZVR gewihlt habe, Patent-

recht belegt. Das Zusammenspiel von Recht und Technik hat
mein Interesse geweckt. Nach dem 1. Examen wollte ich
dann an der Schnittstelle von Verfahrens- und IP-Recht
promovieren. Im Referendariat habe ich die Anwaltsstation
bei CMS in Kéln im Bereich Dispute Resolution absolviert,
was mir gezeigt hat, dass meine Dissertation eine praxisrele-
vante Frage behandelt.

GRUR: Sie sind als Akademischer Rat am Lehrstuhl von
Frau Prof. Dr. McGuire am European Legal Studies Institute
(ELSI) der Universitdt Osnabriick tétig. An welchen Projekten
/ Themen arbeiten Sie aktuell?

Andjic: Aktuell befasse ich mich am liebsten mit Fragestel-
lungen der Digitalisierung und mit dem Patentrecht, ein-
schliefSlich dem Einheitspatentrecht. Ersteres, weil sich dort
Dank der regulatorischen Rithrigkeit des europdischen Ge-
setzgebers unzdhlige Fragen stellen, die es zu beantworten
gilt. Bspw. danach, zu welchen Daten aufgrund des Data Acts
genau Zugang zu gewahren ist. Im Patentrecht sehe ich es
als einmalige Gelegenheit, die Tatigkeit des UPC von Anfang
an mitzuverfolgen und meine Expertise im ,,hard [P* auszu-
bauen.

GRUR: Offenbar gibt es noch viele offene Fragen an der
Schnittstelle von Technik und Recht. Inwieweit besteht hier
Bedarf nach mehr interdisziplindrem Austausch und Ver-
netzung — und welchen Beitrag konnten Wissenschaft und
Forschung an den Universitdten hier leisten?

Andjic: Einen entscheidenden! Forschungsprojekte zu
Daten- und KI-Themen sind haufig interdisziplinar. Diese
Querschnittsmaterien erfordern es, dass Juristen ein Ver-
standnis fiir technische Zusammenhénge entwickeln. An
der Universitat Osnabriick ist man sich dieser Herausfor-
derung bewusst und bietet deshalb ein neues Masterpro-
gramm ,European Technology Law*an. Die technische Ex-
pertise liefern als Kooperationspartner das Deutsche For-
schungszentrum fir Kinstliche Intelligenz (DFKI Osna-
briick) und der Fachbereich Mathematik/Informatik/Physik
der Universitt.

GRUR: Das ist sehr interessant! An welche Zielgruppe
richtet sich dieser neue Masterstudiengang, welche Inhalte
werden behandelt und wann fillt der Startschuss?

Andjic: Aller Voraussicht nach bereits im WS 25/26. Da der
Studiengang sich sowohl an Juristen als auch Informations-
techniker richtet, geht es im ersten Semester darum, den
Teilnehmenden den fir sie jeweils neuen Themenbereich —
Recht bzw. Informationstechnologie — ndherzubringen. Im
zweiten Semester werden dann gemeinsam Plattformen,
Smart Farming oder Industrie 4.0 erforscht. Ich freue mich
sehr darauf, einen Beitrag hierzu zu leisten!

GRUR: Herr Dr. Andjic, besten Dank fiir das Gespréch und
weiterhin viel Erfolg!

Foto: Jan Jeon



GRUR JUNGE WISSENSCHAFT: BERICHT ZUR 9. TAGUNG AM 20./21. JUNI 2024 IN TRIER

Tristan Radtke*

Die 9. Tagung der GRUR Junge Wissenschaft stand ganz im
Zeichen der kunstlichen Intelligenz und widmete sich der
rechtlichen Einordnung der jiingsten rasanten Fortschritte in
der Zugénglichkeit von (generativer) kiinstlicher Intelligenz,
der Identifikation etwaigen gesetzgeberischen Handlungsbe-
darfs und der Entwicklung zukunftsweisender Perspektiven.
Kiinstliche Intelligenz stellt das Recht vor vielgestaltige Heraus-
forderungen, die auch und gerade in den Rechtsgebieten des
Griinen Bereichs, des allgemeinen Zivil-, des KI- und Pro-
dukthaftungsrechts sowie der EU-Digitalrechtsakte zu be-
wiltigen sind. Kuinstliche Intelligenz wirft dabei in besonde-
rer Art und Weise die Frage nach dem schonenden Ausgleich
zwischen dem Bediirfnis nach Innovationsférderung, dem
Schutz bestehender Ausschliefilichkeitsrechte sowie den
Interessen und Grundrechte weiterer Beteiligter auf.

Diesen dufSerst spannenden Rechtsfragen widmete sich die
9. Tagung ,GRUR Junge Wissenschaft — Kolloquium zum
Gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht” im
Kurfiirstlichen Palais in Trier. Dr. Max Dregelies (Universitét
Trier), Dr. Hannes Henke (Martin-Luther-Universitat Halle-
Wittenberg) und JProf. Dr. Lea Katharina Kumkar (Univer-
sitdt Trier) hatten zu dieser Tagung unter dem Thema
»Artificial Intelligence: Rechtsfragen und Regulierung kiinst-
licher Intelligenz im Europdischen Binnenmarkt” iiber
50 Teilnehmende aus ganz Deutschland, Osterreich, der
Schweiz und weiteren europédischen Nachbarldndern
eingeladen. Unter den Teilnehmenden waren Studierende,
Doktorad:innen, Habilitand:innen und Berufsanfinger:innen
aus Anwaltschaft, Justiz, Verwaltung und Industrie.

Eroffnet wurde die Tagung durch das Organisationskomitee,
Prof. Dr. Matthias Busch (Vizeprisident fiir Studium und
Lehre, Universitat Trier) und den Patentanwalt Dipl.-Ing.
Stephan Freischem (Generalsekretar der GRUR). Im ersten
Vortrag lieferte Benedikt Bartylla (Universitit Marburg)
Losungsansitze zur Einhegung des weiten internationalen
Anwendungsbereichs der KI-VO und zur Auslegung der ent-
sprechenden Vorschrift der KI-VO unter Heranziehung
weiterer Unionsrechtsakte. Im Anschluss folgten Philipp
Mahlow (Universitat Innsbruck) und Dr. Tristan Radtke
(TU Minchen) mit Beitrédgen zu der Herleitung eines Rechts
auf Erklarung KI-basierter Entscheidungen nach DSGVO
und KI-VO, den verfolgten Schutzzwecken und letztlich zu
dem Inhalt eines solchen Rechts auf Erklarung.

Im zweiten Vortragsabschnitt des ersten Tages durften die Teil-
nehmenden in die Welt der Videospiele eintauchen, indem die
rechtlichen Implikationen des Einsatzes von KI-Systemen im
Videospielkontext erértert wurden. Jasmin Dolling und
Tarmio Frei (jeweils Bucerius Law School) untersuchten die
datenschutzrechtlichen Anforderungen an KI-gestitzte
Sprachmoderationssysteme, auch und gerade mit Blick auf das
Vorliegen personenbezogener Daten sowie die einschlégige
Rechtsgrundlage unter der DSGVO. Zum Abschluss des ersten
Tages warf Stefanie Meyer (TU Chemnitz) einen lauterkeits-
rechtlichen Blick auf den Einsatz von KI-Charakteren in

*Dr. iur,, LL.M. (NYU), Post-doc / Akademischer Rat a.Z., Chair for Law and Regulation
of the Digital Transformation, Prof. Dr. Boris P. Paal, M.Jur. (Oxford), TUM School of So-
cial Sciences and Technology, Department Governance, Technical University Munich

Videospielen, sog. Non-Player Character (NPC), und mégliche
Verstofle gegen die Irrefithrungstatbestdnde des UWG.
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4 7.. Dr. Tristan Radtke

Das Fachprogramm des zweiten Tages er6ffnete Thomas
Pohl (Universitdt Heidelberg) mit einem Vortrag tiber den
immaterialgiiterrechtlichen Schutz von Trainingsdaten und
skizzierte das Ineinandergreifen von BGB, Urheber-, Patent-
und Geschiftsgeheimnisrecht. Die vorgelagerte Frage nach
der Nutzbarkeit von im Internet of Things (IoT) generierten
Daten adressierte Niklas Krause (Universitiat Hannover) mit
besonderem Fokus auf das Geschaftsgeheimnis- und Daten-
schutzrecht. Im Anschluss folgte eine Vertiefung der ge-
schiftsgeheimnisrechtlichen Perspektive auf KI-Anwendun-
gen durch Hanna Piischel und Niklas Kastor (beide TU
Dortmund), wobei insbesondere der Schutzumfang nach
dem GeschGehG diskutiert wurde.

Zum Abschluss wurden die in besonderem Mafle praxisre-
levanten Aspekte der Haftung und behordlichen Aufsicht
erortert. Jannik Scherer (Universitat Gottingen) unternahm
eine 6konomische Analyse der haftungsrechtlichen Dimen-
sion kinstlicher Intelligenz und ordnete Verstof3e gegen die
KI-VO in das Schuld- und Deliktsrecht des BGB ein. Paul
Suilmann (Freie Universitit Berlin) stellte Beweiserleichte-
rungen unter der in Revision befindlichen EU-Produkthaf-
tungsrichtlinie und nach dem Entwurf einer EU-KI-
Haftungsrichtlinie vor und untersuchte, ob und inwieweit
diese sich zur Ausrdumung von Defiziten in der Haftung aus
dem Einsatz von KI-Systemen eignen. Im letzten Fachvor-
trag gab Jennifer Pullen (Universitét St. Gallen) Einblicke in
die Automatisierung der behordlichen Kartellrechtsdurch-
setzung und identifizierte Potenziale zur weiteren Verbesse-
rung des Einsatzes kiinstlicher Intelligenz in diesem Bereich.

Die Tagung und die Veroéftentlichung des Tagungsbands
wurden grof3ziigig geférdert durch die Deutsche Vereinigung
fir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR),
das Institut fir Recht und Digitalisierung Trier (IRDT), die
Kanzlei Clifford Chance und den Nomos Verlag.

Im kommenden Jahr feiert die GRUR Junge Wissenschaft ihr
zehnjéhriges Jubilaum. Zu der 10. Tagung laden Dr. Lucie
Antoine (LMU), Dr. Tristan Radtke (TUM) und Dr. Klaus
Wiedemann (MPI) am 4./5. Juli 2025 unter dem Thema
yInnovation durch Regulierung? — Perspektiven des euro-
péischen Daten-, Immaterialgiiter-, Medien- und Wettbe-
werbsrechts” nach Minchen ein.

=
©
=
(]
7]
c
]
7]
i
®
=)
c
S
=

112025
17



\n
2
(1]
=
2
)
(2]
o
S
[<F]
=]
=

112025
18

NACHGEFRAGT

GRUR: Herr Spdth, Sie haben als Mitglied des GRUR-
WIPO Link Committees sowie des Design Fachausschusses
als offizieller Delegierter der GRUR an der Diplomatic
Conference to Conclude and Adopt a Design Law Treaty
teilgenommen, die vom 11.-22. November 2024 in Riad,
Saudi-Arabien, stattgefunden hat.

Was waren die Hintergriinde der Konferenz, wer waren die
Teilnehmenden und warum war die GRUR dort vertreten?

Spéth: Die diplomatische Konferenz in Riad war der finale
Schritt sehr langer Vertragsverhandlungen der internationa-
len Gemeinschaft. Der Riyadh Design Law Treaty (RDLT)
soll den Erwerb registrierten Designschutzes international
vereinfachen und wo immer es geht harmonisieren. Teilge-
nommen haben etwa 900 Delegierte der WIPO-Mitglieds-
staaten sowie Vertreter von NGO’s, darunter AIPPI, INTA,
FICPI und eben auch wir als GRUR. Als wissenschaftliche
Vereinigung bringt sich die GRUR nicht nur auf nationaler
und européischer Ebene ein, sondern eben auch bei volker-
rechtlichen Vertrégen, die fiir deutsche Schutzrechtsinhaber
relevant sein konnen.

GRUR: Wie lduft eine solche Konferenz ab und welche
Moglichkeiten bieten sich fiir Vereinigungen wie die GRUR
und andere Nutzerorganisationen mit Beobachterstatus, sich
dort einzubringen?

Spéth: Eine diplomatische Konferenz lduft zunachst einmal
in dhnlicher Weise ab, wie die sonstigen WIPO-Sitzungen,
beispielsweise der Standing Committees. Der Unterschied:
es herrscht bei all den streitigen Themen ein hoher Ergeb-
nisdruck und zum Ende hin ein grofSer Zeitdruck.

Nach Eréffnung der Konferenz durch Daren Tang als
Director General der WIPO sowie durch Abdulaziz
Muhammad AlSwailem, Prisident des Saudischen Amtes
fiir Geistiges Eigentum (SAIP), folgten die Opening State-
ments der Delegierten. Bei diesen Opening Statements
zeichnen sich teilweise schon die Schwerpunkte der
nationalen Positionen und damit der bevorstehenden
Verhandlungen ab.

Im Anschluss wurde der Entwurf des RDLT in zwei unter-
schiedlichen Hauptausschiissen Artikel fur Artikel behan-
delt. Artikel, bei denen es keinen weiteren Verhandlungsbe-
darf gab, wurden dem sogenannten Drafting Committee
tibergeben, das die finalen Sprachversionen des RDLT erar-
beitete. Ubrig blieben die streitigen Artikel, iiber die dann im
Plenum verhandelt wurde. Konnte dort keine schnelle
Einigung erzielt werden, wurden diese Themen in kleinere
Arbeitsgruppen auflerhalb des Plenums tbersandt, die
sogenannten Informals. Auf diesem Wege wird die Zahl der
Verhandlungsfiihrer verknappt, um eine effiziente Verhand-
lungsfithrung zu ermoglichen. Die Sitzungen der Informals
konnten per Videostream im Plenarsaal verfolgt werden.
Sobald in den Informals eine Einigung erzielt wurde, wurde
der finale Text des jeweiligen Artikels zuriick in das Plenum
ibersandt, dort verabschiedet und von dort wiederum dem

,f

Alexander Spéth, Mitglied des GRUR-WIPO Link Committees;
Rechtsanwalt / Dusseldorf

Drafting Committee iibergeben. In den ersten Tagen ging es
nur in kleinen Schritten vorwarts.

Im Plenum war es jederzeit auch der GRUR moglich, sich
miindlich einzubringen. Ebenso war es moglich, wihrend
der Pausen auflerhalb des Plenarsaals mit den Delegierten
Gespréiche zu fihren und Streitpunkte zu diskutieren. Davon
haben wir als GRUR in tiberaus konstruktiver Zusammen-
arbeit mit den Vertretern der AIPPI, INTA und FICPI
Gebrauch gemacht. Wir konnten uns zudem tiber die Nach-
richtenfunktion der Konferenz-App einbringen, die es auf
einfachem Weg erméglichte, den Delegierten Wortlaut-
vorschldge aufSerhalb einer formellen Eingabe als Diskussi-
onsgrundlage zu présentieren. Es war also immer und ohne
weiteres moglich, sich aktiv einzubringen, was ganz tiber-
wiegend von den jeweiligen Delegierten dankbar angenom-
men wurde.

GRUR: Die Konferenz war einige Jahre lang vorbereitet
worden, die Vorverhandlungen zum RDLT liefen seit rund
20 Jahren. Um welche Fragen ging es dort — was sollte geregelt
worden, was wurde strittig diskutiert und wer vertrat welche
Positionen?

Spéth: Wie eingangs gesagt, geht es beim RDLT um die
Vereinfachung des Schutzrechtserwerbs fiir ausldndische
Anmelder, und zwar analog dem Patent Law Treaty im
Patentbereich und dem Singapore Treaty im Markenbereich.
Im Vordergrund stehen die Aspekte des ,simplifying” und
»streamlining”. Profitieren sollen vor allem Anmelder, die
tiber keine professionellen Organisationsstrukturen verfii-
gen, sodass der Zugang zum auslédndischen Designschutz
auch den einzelnen Designern und KMU ermoglicht wird.
Wie schafft man das? Indem sich die Staaten beispielsweise
auf maximale Anforderungen an wirksame Designanmel-
dungen einigen oder Leitplanken installiert werden, inner-
halb derer sich die nationalen Rechtsordnungen bewegen
diirfen.



Die zentralen Punkte sind dabei die Reduktion der Anmelde-
voraussetzungen, die Abschaffung von Formalitaten, wie Be-
glaubigungen, Legalisationen, die Festlegung der maximalen
Voraussetzungen fiir die Vergabe des Anmeldetags, eine ein-
heitliche Neuheitsschonfrist, die Implementierung von
Regelungen zur Wiedereinsetzung bei Fristversaumnis und
vieles mehr. Naturgeméf3 tun sich die Staaten bei solchen
Regelungen schwer, die ihrem nationalen Recht fremd sind,
bei denen sie also ihr nationales Recht in grofSerem Umfang
reformieren miissen, wenn sie dem RDLT beitreten wollen.
In diesen Fillen wird es streitig.

Besonders streitig verhandelt wurden die Aspekte der
Neuheitsschonfrist sowie die Frage der Transparenz von
kulturellen Ausdrucksformen als Pflichtangabe bei der An-
meldung.

GRUR: Sie haben die Themen Neuheitsschonfrist sowie die
Offenbarungspflicht zu Traditional Knowledge (TK) & Tra-
ditional Cultural Expression (TCE) erwdhnt. Worum geht es
dabei genau und warum standen diese im Mittelpunkt der
Gesprdche?

Spéth: Nicht nur, gerade aber auch den afrikanischen Staa-
ten war und ist es wichtig, dass der Anmelder aktiv dariiber
informiert, wenn er kulturelle Ausdrucksformen bei der
Schaffung des Designs verwendet hat. Wenn man es einfach
formulieren mochte, geht es darum, dass die Anmelder rei-
cher Industrienationen zumindest kenntlich machen sollen,
wenn sie sich kultureller Ausdrucksformen aus weniger ent-
wickelten Staaten bedienen. Hier trifft ein starkes Unge-
rechtigkeitsempfinden der indigenen Volker auf praktische
Herausforderungen bei Designanmeldungen, die der Ver-
einfachung entgegenstehen.

Bei der Neuheitsschonfrist standen sich ginzlich unter-
schiedliche Regime gegentiber. In China beispielsweise kann
eine Neuheitsschonfrist nur in Anspruch genommen werden,

wenn die eigene Erstoffenbarung auf einer offiziellen und
amtlich bekanntgegebenen Ausstellung erfolgt ist. Eine
solche Regelung wollte China auch im RDLT sehen. Auch die
Dauer der Schonfrist wird unterschiedlich behandelt. Gerade
aber die Neuheitsschonfrist kann in einem internationalen
Szenario von entscheidender Bedeutung sein. Wir haben des-
wegen speziell zu diesem Thema als GRUR eine Stellung-
nahme eingereicht, bei der wir uns ftir eine einheitliche Neu-
heitsschonfrist von 12 Monaten ausgesprochen haben. Diese
sieht der RDLT nun auch vor. Eines der Juwelen des RDLT.

GRUR: Welche Positionen vertreten Deutschland / die EU in
diesen (und anderen) Kernfragen?

Spéth: Um es kurz vorwegzuschicken: seit der kiirzlich ver-
abschiedeten EU-Designreform haben wir Regelungen zu
TCE/TK auch im EU-Recht verankert, und zwar in der
Richtlinie als fakultatives Eintragungshindernis (Art. 13 Abs.
3) sowie fakultativen Nichtigkeitsgrund (Art. 14 Abs. 2).
Daran zeigt sich schon, dass sich die EU dieser Thematik
nicht vollstandig verschlief3t.

Aber es war zugleich die Position der EU, dass eine echte
Offenbarungspflicht keinen Eingang in den RDLT findet. Es
stellen sich zahlreiche Abgrenzungs- und Anwendungspro-
bleme. Ab wann gehért eine ornamentale Formgebung zum
kulturellen Erbe? Ich stelle mir zudem die Frage, was denn
die Folge einer solchen Angabe zu TCE/TK im Rahmen der
Anmeldung ist? Geht es um blofle Anerkennung des kultu-
rellen Erbes oder werden in der Zukunft monetére Ansprii-
che von wem auch immer gegeniiber dem Designinhaber
geltend gemacht?

Im Ergebnis gibt es einen Kompromiss, wonach die Lander
vom Anmelder verlangen konnen, sie sind aber nicht dazu
verpflichtet, dass er éltere Designs oder andere Informatio-
nen offenlegt, einschliefilich traditioneller kultureller Aus-
drucksformen und traditioneller Kenntnisse, die fiir die
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Eintragungsfihigkeit von Bedeutung sind, soweit sie ihm
bekannt sind.

GRUR: Welche Rolle spielten Genetic Ressources in den Ver-
handlungen?

Spéth: Genetic Ressources haben in den Verhandlungen
keine Rolle gespielt, nachdem in vielen Gespriachen aufler-
halb des Plenums dariiber diskutiert wurde, inwieweit tiber-
haupt Genetic Ressources im Bereich des Designrechts eine
Rolle spielen konnen. Bei Patenten ist das durchaus der Fall.
Im Designrecht sind aber keine Fille denkbar. Regelungen zu
Genetic Ressources lassen sich im finalen Text des RDLT
daher zu Recht nicht finden.

GRUR: Wie hatte die GRUR sich im Vorfeld positioniert —
und welche Positionen fanden maglicherweise Eingang in die
Verhandlungen?

Spith: Die GRUR hat die Initiative zum Abschluss eines
RDLT stets begriifst. In unserem Opening Statement haben
wir den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die Delegier-
ten die notwendige Balance finden, auf der einen Seite effek-
tive Regelungen zur Vereinfachung des Schutzrechtserwerbs
zu finden, auf der anderen Seite aber Regelungen zu finden,
die es vielen Staaten ermdglicht, dem RDLT beizutreten.
Sowohl im Vorfeld der vorbereitenden Konferenz 2023 in
Genf, als auch im Vorfeld der Diplomatischen Konferenz
haben wir als GRUR schriftliche Stellungnahmen einge-
reicht, bei denen wir einzelne Aspekte adressiert haben.
Unter anderem haben wir einen gednderten Wortlaut fiir
Art. 5 aF (neu Art. 6) vorgeschlagen, bei dem es um die
minimalen Voraussetzungen fiir die Vergabe des Anmelde-
tages geht. Nach dem urspringlichen Entwurf hitte es fiir
die Vergabe des Anmeldetages ausgereicht, dass ein Design
beim Amt eingereicht wird, selbst wenn offen bleibt, wer
tiberhaupt Anmelder ist. Eine solche Regelung verstofSt nach
unserer Auffassung gegen das Prinzip des ,who filed what".
Unser Wortlautvorschlag wurde von der EU offiziell als
Anderungsvorschlag eingebracht. Er hat mit einer weiteren
Ergénzung dann Eingang in den finalen Text gefunden.
Ferner haben wir in der weiteren Stellungnahme die Frage
der Neuheitsschonfrist behandelt.

Zudem haben wir vor Ort miindlich darauf hingewiesen,
dass eine anmelderfreundliche Behandlung von Fristver-
sdumnissen von grofiem Nutzen fiir ausléndische Anmelder
ist. Ein effektives System der Wiedereinsetzung oder
Weiterbehandlung ist aus unserer Sicht von elementarer

Bedeutung und hat nach streitiger Verhandlung letztlich
auch Eingang in den finalen Text gefunden.

GRUR: Kam es am Ende der Konferenz zu einer Einigung
iiber den RDLT und wie sah das Ergebnis aus?

Spath: Bis in sprichwortlich allerletzter Sekunde blieben die
Themen TCE/TK, Vergabe des Anmeldetages, Neuheits-
schonfrist, die Pflicht zur Bereitstellung von E-Filing sowie
die finanzielle Unterstiitzung beim Aufbau von Kapazititen
und technischen Hilfen streitig. Diese Themen wurden in
einem gemeinsamen Verhandlungspaket erst am Vorabend
des letzten Tages der Konferenz aufgelést. Eine Einigung
konnte daher erzielt werden und der Vertrag wurde am letz-
ten Tag der Konferenz von einer groflen Zahl der Lander
noch vor Ort unterzeichnet, auch von Deutschland sowie
der EU. Das Ergebnis ist insgesamt sehr gut. Die Juwelen des
RDLT sind eine einheitliche, volle Neuheitsschonfrist von
zwolf Monaten, die Abschaffung von Beglaubigungen/Lega-
lisation fiir Unterschriften und Ubersetzungen, die Még-
lichkeit der Aufschiebung der Veroffentlichung ist verpflich-
ten, ein System der Weiterbehandlung und Wiedereinset-
zung im Falle von Fristversaumnissen ist verpflichtend, amt-
liche Fristen sind verlédngerbar, elektronische Dienste sollen
— wo immer méglich — genutzt werden.

GRUR: Welche Neuerungen bringt der RDLT in Bezug auf
Technologie und Digitalisierung — und welche technischen
und finanzielle Hilfestellungen fiir sind fiir die Umsetzung
vorgesehen?

Spith: Die Lander sollen sich um die Bereitstellung eines
Systems fiir elektronische Anmeldungen bemiihen. Zugleich
werden die Lander ermutigt, den elektronischen Austausch
von Prioritdtsbelegen vorzusehen, das sog. DAS tool. Der
Aufrufrichtet sich auch an das DPMA, welches DAS derzeit
fiir Designs noch nicht anbietet.

All das dient der Vereinfachung und Effizienzsteigerung bei
internationalen Anmeldeszenarien. Naturgemaf3 fillt die
Umsetzung denjenigen Landern schwer, die personell und
technisch nicht so gut ausgestattet sind. Daher wurde sich im
Rahmen der diplomatischen Konferenz auch darauf geeinigt,
dass die sich entwickelnden Nationen weitere finanzielle
Unterstiitzung beim Aufbau derartiger Systeme erhalten.

GRUR: Wie ist der Stand der Ratifizierung des RDLT und
welchen Umsetzungsbedarf sehen Sie fiir die Implementie-
rung in europdisches und nationales Recht — und welche Re-
gelwerke miissten hier ggf. angepasst werden?

Spéth: Der RDLT tritt drei Monate nach Ratifikation durch
mindestens 15 Staaten in Kraft. Ein Inkrafttreten diirfte
innerhalb der néchsten 5 Jahre erfolgen. Es bleibt abzuwar-
ten, wie grofd die Bereitschaft der Zeichnerstaaten ist, die
Regelungen des RDLT in nationales Recht umzusetzen,
mithin bleibt es abzuwarten, wieviele Lander tatséchlich dem
RDLT beitreten. Fiir das harmonisierte europaische Recht
gibt es keinen konkreten Reformbedarf, sodass ich keinen
Hinderungsgrund sehe, dass die EU und deren Mitglieds-
staaten alsbald den RDLT ratifizieren.

GRUR: Herr Spdth, vielen Dank fiir dieses Gespréch!
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In its Study Question Q292, the Association Internationale
pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) asked
its National and Regional Groups to report on how their laws
deal with unjustified infringement allegations of intellectual
property (“IP”) rights.!

The question touches upon the need to strike a balance
between the legitimate exercise of IP rights and unjustified
conduct that adversely affects competition: IP owners should
be able to freely assert their IP rights against suspected infrin-
gers. This is true even where the question of infringement or
validity has not been answered with full clarity prior to the
assertion. On the other hand, the mere threat of exercising
the IP rights may effectively deter competitors even from
legitimate conduct. Even unjustified warning letters, take-
down notices or unfounded infringement allegations in a press
release may therefore cause competitors to withdraw their
products from the market or at least to change their behavior.

This article is based on the answers for AIPPI Study Question
Q 292 provided by the German National Group of the
AIPPI on the law and practice in Germany.” It will discuss
six common types of allegations of infringement of IP rights
and compare the applicable legal criteria to the Resolution
adopted by the AIPPI on this issue at their congress in
Hangzhou on 22 October 2024.

I. Warning letters

In practice, the most relevant category of infringement
allegations are warning letters (Abmahnungen), i.e. formal
infringement notices by which the addressee is, under threat
of legal action, requested to refrain from the allegedly
infringing conduct and to sign a cease-and-desist-undertaking
subject to a contractual penalty.

! See Summary Report for Q292: https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-
GB/DownloadImageFile.ashx?objectld=9921&owner Type=0&ownerId=6129. The adopted Re-
solution can be found at https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/6-
125.

2The answers of the German Group to AIPPI Study Question Q292 can be found under
https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/5090. The authors of the
answers were, in addition to the authors of this article: Carsten Plaga, Stefan Schohe, Detlef
von Ahsen, Lars Baum, Ole Dirks, Matthias R6f3ler, Matthias Hiilsewig.

Dr. iur. Michael Schneider
Attorney-at-law, Representative before the
UPC, Munich

Dr. Christof Karl, LL.M., Dipl.-Inform.
Attorney-at-Law (Rechtsanwalt) & German
and European Patent Attorney, UPC
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to practice in Germany and New York

Although warning letters are recognized as a desirable
means to settle an infringement dispute without expensive
and time-consuming court proceedings, they may put a
severe threat on the addressee and cause him to cease the
incriminated conduct regardless of whether the infringement
allegation was founded. Warning letters vis-a-vis customers
or distributors (so-called customer warnings) can be parti-
cularly harmful not only to their addressees but to the
manufacturer, because customers who receive a warning
letter may switch to other products and have therefore a
lesser interest than the manufacturer himself in a legal dis-
pute with the claimant. Accordingly, there is an increased
risk that they simply cease the distribution of the concerned
products as a precautionary measure and regardless of
whether the allegation was justified.

Given these potentially adverse effects, unjustified allegations
of an IP infringement are seen as tortious acts under sec.
823(1) German Civil Code.? If it turns out that the infringe-
ment allegation was unfounded, e.g. due to non-infringement
or the invalidity of the asserted IP right, the law provides for
an injunction against the claimant.* The assessment whether
a warning letter is unfounded is made objectively and with
hindsight. It is not relevant whether the claimant acted in
good faith or whether the warning letter was sent with
abusive intent.

Moreover, the law provides for damages, on the condition
that the unjustified warning letter was culpably issued, i.e.
with negligence or intent. As a rule, an IP right holder is not
considered to have acted culpably if he was convinced of his
legal position based on diligent and thorough examination,
and his actions were based on reasonable and fair delibera-
tions.®

An injunction or, as the case may be, damages can also be
granted if the warning letter is considered as unfair compe-
tition practice. This is particularly relevant in case of customer

3BGH, decision of 15-07-2005, GSZ 1/04, GRUR 2005, 882 — Unberechtigte Schutzrechtsver-
warnung.

*Injunctions can be granted under sec. 1004 para. 1, 823 para. 1 German Civil Code.

°BGH, judgment of 11-01-2018, I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 para. 88— Ballerinaschuh.
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warnings which may, depending on the circumstances, qua-
lify, for instance, as a discreditation of competitor’s goods
under sec. 4 no. 1/2 UWG, a boycott or another unlawful
obstruction of competitors (sec. 4 no. 4 UWG) and/or a mis-
leading commercial practice under sec. 5 para. 2 no. 3 UWG.

II. Authorization Enquiries

As an alternative (or preparatory) instrument to a warning
letter, an authorization enquiry (Berechtigungsanfrage) is
established in the German legal practice. Such an enquiry
substantiates only a potential infringement of an IP right by
the addressee and requests a statement as to why the
addressee considers himself either not to make use of the IP
right or to be entitled to do so.

As an authorization enquiry contains no threat with court
proceedings and typically no definitive allegation of infringe-
ment but rather concludes with an invitation to discuss the
legal situation, it is usually considered as a reasonable and
proportionate measure to clarify the situation even if it
ultimately turns out that it was unjustified. It therefore does
not trigger any legal consequences.

III. Court Proceedings

If an IP right holder fears his IP right to be infringed, he has
basically two ways to enforce it in court: For a quick relief

barring the infringer from continuing his infringing actions
he may file a motion for an interim injunction. It is usually
issued after the accused infringer has been heard by the court
or at least by the IP right holder via a warning letter. Especi-
ally if a patent or a utility model is in suit, the court will
schedule an oral hearing before issuing the interim order.
Oftentimes, the order is enforceable without a security
deposit provided by the applicant.®

The other way to pursue an alleged infringement is via a pro-
ceeding on the merits. In such an action, the claimant may
seek injunctive relief as well as other remedies.

If a patent or utility model holder does not yet have enough
information to proof the infringement in court, he may — as
a third court option — initiate proceedings for a so-called
order of inspection.”

For all these proceedings, the so-called “procedural privilege”
applies. The procedural privilege is a well-established prin-
ciple of German civil procedural law. It is not explicitly

LG Miinchen I, judgment of 24-07-2020, 21 O 8569, GRUR-RS 2020, 27094.
7BGH, order of 16-11-2009, X ZB 37/08 — Lichtbogenschniirung.

mentioned in the statutory law but was developed by the
German courts. Its reasoning is that the initiation of any
proceedings established and regulated by law does not
unlawfully interfere with a protected legal interest of the
adversary.?® The possibility of unjustified claims is an imminent
feature of any legal proceeding.” Within a legally provided
framework it does not matter whether the sought judicial
remedy is objectively justified and/or the other party suffers
disadvantages from the proceedings. The defendant does not
need any additional protection since the established legal
framework already provides protection if he was pursued
without justification. This means that the defendant is entit-
led to claim the statutory costs of legal representation if the
asserted infringement is held unfounded.

Unlike for the warning letter, there is no differentiation
between the nature of the defendants, whether a court
proceeding is initiated against the customers or distributors
or the product manufacturer himself.

However, the procedural privilege is not without boundaries.
An exception is made if the claimant initiates the court
proceedings in bad faith. In the (very) exceptional case of
abusive court proceedings, the procedural privilege does not
strike for the claimant. On the contrary, an abusive court
proceeding may create a liability for intentional immoral
damage. To the knowledge of the authors, there exists no
decision in Germany finding that an IP right holder has
abusively asserted his right in a court proceeding.

IV. Border Seizures

Under German law, liability for unjustified seizures is strict.
Sec. 142a(5) of the German Patent Act and sec. 149 of the
German Trademark Act require IP holders to compensate
the target of the seizure for damages caused by wrongful
detentions, even when enforcement was initiated in good
faith. The justification of a border seizure is assessed using
an objective hindsight test, examining whether the enforce-
ment action was legally sound at the time it was taken.

! ( Besucherterrasse

Parties harmed by wrongful seizures can seek several
remedies, including damages and injunctions.

V. Take-Down Notices
Although a take-down notice based on an unjustified allega-

tion of infringement is a serious matter, the German law
does not address this issue directly. However, German courts

$BVerfG, order of 25-02-1987, 1 BvVR 1086/85, NJW 1987, 1929 — Schadenersatz durch Straf-
anzeigeerstatter.

?BVerfG, order of 29 -05-2015, 1 BvVR 163/15, NJW 2015, 3083 para 15.

Fotos: 1. Shutterstock.com/Chris Redan; 2. Shutterstock.com/Sergiy Palamarchuk
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have treated an unjustified take-down notice as an unjustified
warning letter from the right holder, prompting the same
legal consequences for the sender.'

It has been ruled that an allegation prompting a take-down
notice may be unjustified for formal and/or for substantive
reasons. Formally, an allegation notification might be unjus-
tified because it does not indicate exactly on which specific
IP right in which specific version of the claim it is based. On
the substantive side, it might be unjustified because there is
no infringement of IP rights.

VI Press Releases and Other Public Allegations

The use of press releases to communicate allegations of IP
infringement is a potent tool for IP holders.

Public allegations of IP infringement in press releases are
primarily evaluated under the principles of competition law.
Courts consider whether the statements are value judgments
(Werturteile) or factual allegations.

The German Federal Court of Justice found that even value
judgments must be substantiated by reliable evidence if they
imply facts capable of verification.!! In another decision, the
court highlighted the delicate balance between freedom of
expression and the obligation to maintain fairness in com-
petitive practices.’?

These rulings underscore the importance of substantiation,
clarity, and balance in press releases alleging IP infringement.
Statements that fail to meet these standards risk being
classified as misleading or defamatory, exposing the issuer to
legal remedies under competition law.

LG Miinchen I, judgment of 14-10-2021, 7 O 12732/20, GRUR-RS 2021, 31805 — Starthilfegeriit.
"' BGH, judgment of 15-05-2009, 1 ZR 82/07 — Mecklenburger Obstbréiinde.
2 BGH, judgment of 01-03-2018, I ZR 264/16 — Verkiirzter Versorgungsweg II.

VII. Conclusion and Outlook

In sum, the described German approach for judging whether
an infringement allegation was unjustified corresponds
largely to what Study Question Q292 called an “objective
hindsight-based view on whether the IP right in question
was valid and infringed”"® Study Question Q292 contras-
ted this with an approach based on “the reasonable sub-
jective belief of the IP right holder”.

In practice, the German approach works well due to relati-
vely clear rules, and despite the objective hindsight-based
test, IP assertions in Germany are not less frequent than in
other jurisdictions. However, compared internationally, this
view is rarely shared. The study conducted by the AIPPI in
preparation of its annual Congress in Hangzhou from
October 18 through 22, 2024 revealed that the objective
hindsight-based view was not preferred by 80% (28 out of
35) of the National Groups of the AIPPI. According to the
prevailing view, an allegation of infringement which later is
proved incorrect, should not be categorically considered as
unjustified allegations regardless of the knowledge of the
parties.!

Nonetheless, too much emphasis on subjective criteria
seems at least impractical. For instance, the alleged infringer
will hardly be able to prove criteria like actual knowledge of
circumstances leading to non-infringement or invalidity of
the IP right. Furthermore, the legal costs should be borne by
the party that was objectively wrong in the assertion of
claims. Ultimately, according to the view of most members of
the German delegation and the authors of this contribution,
it remains a challenge to find an approach that is both inter-
nationally acceptable and practicable.

'3 Summary Report for Q292, supra note 1, question 9.

4 Summary Report for Q292, supra note 1, question 13a.

(7]
2
(1]
o
S
e
(1]
o
T
[<*]
=
=

112025
23



\n
(<]
—
(1]
=
(=]
" —
)
(2]
o
S
[<F]
=]
[=—
—

112025
24

YOUNG AIPPI MEMBERS

Hendrik Meier

Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl fir Burgerliches Recht
und Gewerblichen Rechtschutz (Prof. Dr. Tim W. Dornis,
J.S.M. (Stanford)), Leibniz Universitat Hannover

Dr. Niclas Gajeck

Rechtsanwalt, Miinchen

A. Introduction

On 9 December 2024, the Young Members of the German
group of AIPPI, the International Organization for the Pro-
tection of Intellectual Property, hosted their second webinar.
The webinar gave detailed insights into Al and its IP-dimen-
sion, starting from its technical foundations and patentability
(below B.), over regulatory, copyright and trade secret-rela-
ted aspects of its protection (below C.) to patent infringe-
ment aspects of Al (below D.). Artificial Intelligence (AI) has
gained enormous practical relevance, and so have its IP im-
plications. The Fourth Industrial Revolution is mainly driven
by data, having Al at its core. As this revolution continues, so
does e.g. the trend in patenting: Between 2010 and 2018
alone an increase of nearly 20% in patent applications con-
cerning so-called 4IR! technologies could be seen.? Similarly,
an analysis on patent applications involving Al with effect
in Germany in 2023 conducted by the DPMA showed an
increase of publications of patent applications higher than
40% in contrast to the numbers five years prior to the study.?

B. Technical and Patenting Aspects of Al

The growing number of Al patent applications gives rise to
the question how AI can fulfill patenting criteria such as
novelty, inventiveness, technicity and industrial application.

Al models are based on algorithms and computational
models.* Through training parameters are formed that
determine the activation of so-called “neurons” These neu-
rons are arranged in layers through which information is
passed to create an output. In order to train an Al model,
data is needed that is representative and balanced for the
specific task that is to be performed. After the training the Al
model is intended to be able to generalize, meaning it should
have the ability to work with data not included in the original

! Fourth Industrial Revolution (4IR).

2EPO, Fourth Industrial Revolution (2020) (https://www.epo.org/en/news-events/in-
focus/ict/fourth-industrial-revolution), last accessed on 14.2.2025.

3*DPMA, DPMAnutzerformum 2024: Boom in filings of Al inventions (2024)
(https://www.dpma.de/english/services/public_relations/press_releases/18march2024/index.ht
ml), last accessed on 14.2.2025.

“For a detailed description of the technical background, see Dornis/Stober, Urheberrecht und
Training generativer KI-Modelle (2024), § 2.

Beirat der Young Members der AIPPI Deutschland

Carsten Plaga
Rechtsanwalt, Disseldorf
Mitglied des Enforcement committee der AIPPI

dataset. For that, a big amount of data is necessary. Then, a
wide variety of tasks can be performed, such as classifying
data or generating text or images, depending on the training
method, structure and architecture of the AI model.

As such, Al is of an abstract mathematical nature and is
classified as a non-invention within the meaning of Art.
52(2)(a) EPC.> However, the established rules of CII® also
apply to A, making its patentability dependent on its imple-
mentation. The examination of claims having technical and
non-technical features follows the COMVIK” approach: The
first step is to examine whether there is technical character
— in particular if it falls under the scope of Art. 52(2) EPC —
and the second step focuses on the other requirements (no-
velty, inventive step and industrial applicability).® Only those
features that contribute to the technical character are rele-
vant for the assessment of an inventive step. In principle, any
technical contribution is sufficient to overcome the first
hurdle, so the focus of the examination lies on the second
step. The EPO mentions a few examples of a technical effect
of Al inventions in its guidelines:® A neural network in a
heart monitoring device'® or algorithms for classifying digi-
tal images, videos as well as audio and speech signals pursue
a technical purpose, while the classification of text elements'
or abstract data'? do not fulfill these criteria.

Even if patent protection is granted, companies may have an
interest in keeping the algorithm and training dataset secret.
On the other hand, the technical purpose must be apparent
to the PHOSITA': No extensive proof is required, but mere
allegations do not suffice.'* The EPO points out that the

*EPO GL-G 11, 3.3.1, March 2024, accessible under https://www.epo.org/en/legal/guidelines-
epc/2024/index.html.

¢ Computer-implemented invention.

7EPO T 0641/2000, BeckRS 2002, 30618032; according to EPO G 1/2019, GRUR-RS 2021,
6335 this approach can also be applied to CII

SEPO GL-G VII, 2.4; comparing it to the approach of the BGH Schwarz GRUR 2023, 1418
(1419); Pesch MMR 2019, 14 (15 et seq.).

?EPO GL-G 11, 3.3.1; for a current overview of case law see Bengi-Akytirek GRUR Patent 2024,
435 (436 et seq.).

YEPO T 0161/18, GRUR-RS 2020, 13002.
WEPO T 1358/09.

2EPO T 1784/06.

13 Person having ordinary skill in the art.
“EPO GL-G I, 3.3.1.

Fotos: 1. Portrait Hendrik Meier — David Erhardt; 2. Portrait Niclas Gajek — Jonas Nefzger
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specific training dataset usually does not have to be publis-
hed.”® Nevertheless, the PHOSITA must be able to repro-
duce the invention in a repeatable manner. Applications
therefore regularly contain information on the model,
structure, training method and data.'

C. Regulatory, Copyright and Trade Secret Aspects of Al

Al challenges existing means of IP protection through new
data access obligations and obligations under new Al regu-
lation such as the Al Act. Under these new laws, particularly
copyright and trade secret issues may arise.

I. Regulatory Framework: New EU Laws

The EU has taken significant strides in regulating data and
Al through legislative measures such as the Digital Markets
Act (DMA), Data Governance Act (DGA), Al Act, and Data
Act (DA). While these laws have different purposes, such as
promoting competition and ensuring transparency within
digital marketplaces and ensuring the safety of Al products,
they all have implications with respect to IP and Al The
Data Act, for example, has data holders provide access to
data to users and, upon request by the user, third parties, on
FRAND terms, see Art. 5 (1), 8 et seq. DA. While this opens
up opportunities for smaller enterprises to enter competitive
markets which require access to specific data, it also increases
the risk of IP conflicts. Because of its dependency on large
sets of data for both training purposes and as a resource
during its operation, Al could prove to be particularly vulne-
rable to data access requests that could enable the requester
to obtain the means for reverse engineering and “copying”
the Al solution. In addition, Al-related and other trade secrets
may be disclosed when access to such data is granted.

Similarly, the EU AI Act, which classifies Al systems into risk
categories and imposes transparency obligations (cf. e.g. Art.
10, 13 EU AI Act), creates obligations which could conflict
with the need to keep Al components such as data or algo-
rithms proprietary. Under the Al act, Al developers must
provide information on their systems, including training data
and algorithms used, cf. e.g. Art. 11 EU AI Act. Especially
when high-risk AT applications are concerned, comprehen-

BEPO GL-G 11, 3.3.1.
16 Kriiger GRUR 2024, 992 (994).

sive disclosure is mandated for compliance with the AT Act.
In addition, the AI Act requires Al providers to provide a
policy for IP protection.”

III. Trade Secret Protection

AT technologies rely on algorithms and datasets that often
qualify as trade secrets. In this regard, Al has specific vulne-
rabilities, notably the ease with which AI models might be
reverse-engineered, revealing algorithms and data, which can
cost an Al system its protectability under trade secret law.

Legal instruments such as Germany’s Trade Secret Act (“Ge-
schiftsgeheimnisgesetz”) provide frameworks for safeguar-
ding against unauthorized use of such trade secrets, and
most of the data and Al legislation referred to above explicitly
maintains IP and trade secret protection.’® Yet, regulatory
obligations for transparency and disclosure can compromise
these protections. While violations of NDAs and other obli-
gations to maintain the confidentiality can lead to claims
under trade secret law (cf. e.g. Section 4 para. 2 German
Trade Secret Act), trade secret law does not protect against
a permitted use of the trade secret. This issue is particularly
prevalent when it comes to EU Al and data law, given that
data access requirements under these acts may well be con-
sidered such permitted use under Section 3 para. 2 German
Trade Secret Act."”

To mitigate these risks, companies must therefore increa-
singly rely on robust technical measures that safeguard their
trade secrets, such as data encryption and access control,
contractual tools such as non-disclosure agreements, and
checks-and-balances such as active monitoring of breaches
and the use of legal action where breaches of protective
measures OCCUr.

III. Copyright Protection of AI-Generated Works
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In the copyright domain, one of the paramount challenges
associated with Al is determining the originality and
authorship of Al-generated works. Most jurisdictions, such
as France and Germany, require a work to have originated
from a human creator to qualify for copyright protection.
This raises questions about works generated autonomously
by Al systems. Ownership of Al-generated works is debated
across multiple potential frameworks:

1. Al Engine Owner Model: Ownership could be ascribed
to the AI's owner; however, this creates dissonance with
existing copyright laws that requires a direct connection
between creator and creation.

2. Software-Ownership Analogy: Another solution would
be treating Al-generated outputs akin to software
ownership where authorship is vested in the person
directing the creation process.

cf. Art. 53 (1) lit. ¢: ,a policy to comply with Union law on copyright and related rights, and in
particular to identify and comply with, including through state-of-the-art technologies, a reser-
vation of rights expressed pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790".

cf. e.g. Art. 53 (1) lit. ¢, as cited above, and also the mechanisms for the protection of trade
secrets under Art. 4 para. 6,7, 8 and 9 Art. 5 para. 9, 10, 11 and 12.

19 The recitals of the DA now point out that data access claims justify the acquisition, use or
disclosure of trade secrets as statutory authorization pursuant to Section 3 para. 2 German
Trade Secret Act, whereby the protection of secrets as such is to be maintained, cf. recital 31
DA; critical Specht-Riemenschnieder MMR 2022, 809, 816.
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3. Collective Works Framework: Considering Al outputs
as collective works might align better with existing
IP frameworks, assigning ownership to the entity or
person initiating and managing the output.

4. User-Based Ownership: Finally, the ownership of the out-
put could be assigned to the users, which, through input
and prompting, define the outcome of the Al generation.

D. Patent Infringement of Al Patents

The increased number of Al patents will lead to a need for
patent holders to enforce their Al patents in court in the near
future.

I. Case Law in the Field of Software Patents

So far, there isn’t much case law on patent infringement of
Al patents in Germany. In the area of software patents, how-
ever, a number of decisions have already been issued that
address the questions that are also likely to be relevant in the
enforcement of Al patents. In 2020, the Regional Court Diissel-
dorf ruled® that patent infringement can be affirmed even if
the final step of the claimed method does not take place in
Germany. According to the decision of the Regional Court
Diisseldorf, the advantages of the claimed method must be
realized in Germany. In doing so, the Regional Court Dissel-
dorf has opposed the earlier case law of the Higher Regional
Court Diisseldorf?, according to which the last step of the
claimed method was decisive. On the other hand, the Regio-
nal Court Mannheim focuses on the success of the inven-
tion?. If the core concept of an invention is carried out ab-
road, a patent infringement is to be denied in Germany, even
if the advantages of the teaching were realized in Germany.
The case law of the courts to date is therefore not unified.
However, all judgments have in common that not all steps of
a claimed method have to take place in Germany to affirm a
patent infringement. This is particularly important in relation
to Al patents if, for example, Al models are used abroad.

On the scope of patent infringement, the Federal Court of
Justice has already confirmed in 2016 that a method claim is
not already infringed if only the result of the patented method
is displayed in Germany.” This limits infringement cases in
the realm of Al to cases where the Al is run in Germany. On
the other hand, there are decisions indicating that a user-
friendly Al system that falls within the scope of protection of
e.g. a method claim is infringing, even if it has not yet been
operated by the user. In this regard, the Higher Regional
Court Diisseldorf decided that there is no patent infringement
(only) if the customer must first activate a function and
requires at least rudimentary I'T knowledge to do so.**

II. Evidence

When enforcing Al patents, due to the technical complexity
and “black box”-nature of Al, gathering and preserving

2 Regional Court Diisseldorf, judgment of 28 July 2020 (4a 53/19), GRUR 2020, 1078 — Online
Sehtest.

! Higher Regional Court Diisseldorf, judgment of 23 March 2017 (I-2 U 5/17) — Prénatale Diagnostik.
* Regional Court Mannheim, judgment of 9 October 2018 (2 O 163/17) — Musikstreaming.

# Federal Court of Justice, judgment of 27 September 2016 (X ZR 124/15), GRUR 2017, 261 —
Rezeptortyrosinkinase I1.

*Higher Regional Court Diisseldorf, judgment of 19 February 2015 (I-15 U 39/14), GRUR-RR
2016, 97 — Primire Verschliisselungstechnik.
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evidence are likely to be of particular importance. In parti-
cular, situations are conceivable in which an infringement
can only be proven with the help of the source code of
the attacked device, which is typically not available to a
prospective Plaintiff, who generally bears the burden of
proof under German law. Hence, the UPC, with its further
options of gathering and preserving evidence (cf. e.g Rules
190 et seq. RoP), might be the more attractive venue to
enforce Al patents.

IIL. Consequences for Al Patenting

The above-mentioned case law also has consequences for Al
patenting. In order to be able to enforce Al patents later on,
the patent proprietor should consider which potential tar-
gets in the market will make use of the teaching and also draft
several subsidiary claims, each of which covers the actions
of the various targets in such a way that a direct infringement
can be proven.

E. Conclusion

The current law on Al and IP already provides a variety of
best practices for Al protection and enforcement of Al-rela-
ted IP, which the webinar of the German Young Members of
AIPPI on 9 December 2024 provided a clear perspective on.
Going forward, we expect case law on Al-related patent and
copyright infringement and IP protection of Al e.g. against
new disclosure obligations to provide a basis for us to further
develop these growing fields of IP law, both scientifically and
in daily private practice.
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YOUNG INGRES

Timmy Pielmeier*

Das schweizerische Institut fiir gewerblichen Rechtsschutz
(INGRES) setzt sich seit 1985 unabhéngig von Partikular-
interessen fiir die Weiterentwicklung des Immaterialgtiter-
rechts, den fachlichen Austausch zwischen den Gerichten,
Behorden, Unternehmen, Rechts- und Patentanwilten sowie
Hochschulen, und dabei insbesondere auch den grenziiber-
schreitenden Austausch im griinen Bereich ein.

Alle rund vier jéhrlichen Veranstaltungen von INGRES weisen
einzigartige Konzepte auf und richten sich nicht nur an das
schweizerische, sondern auch an das deutsche und tibrige
européische Publikum. Junge Forschende werden bisher ins-
besondere durch Promovierendenseminare gezielt gefordert.

2024 beauftragte der Vorstand von INGRES Dr. Sandra
Marmy-Bréndli (Schiffbau Rechtsanwilte), Dr. Angelika
Murer (Homburger AG), Dr. Lorena Piticco (Isler & Pedraz-
zini AG), Dr. Janine Daum (Novartis) und Dr. Timmy
Pielmeier (MLL Legal AG) damit, ein integratives Konzept
zu erarbeiten, das gezielt junge Begeisterte im IP anspricht
und zusammenbringt.

I

Am 3. April 2025 wird Young INGRES feierlich aus der
Taufe gehoben!

Angesprochen sind europdische Studierende im Schwer-
punkt ID, Substituten bzw. Referendar:innen, Promovierende
und Habilitierende, Patentanwaltskandidaten, aber insbe-
sondere und ausdriicklich auch die Rechtsanwaltschaft,
Patentanwaltschaft, die Richterschaft und Verwaltungs-
beamte, die im griinen Bereich zuhause sind. Die Betonung
Young beschreibt dabei nur die Zielgruppe, soll aber keine
erfahrenen alten Hasen ausschlieflen — im Gegenteil.

Neben kleineren Veranstaltungen im entspannten Umfeld
ladt Young INGRES zukiinftig zu zwei grofSeren Zusammen-
kiinften pro Jahr ein. Nach unserer feierlichen Griindungsver-
anstaltung startet eine Roadshow durch die Schweiz. Mit der
freundlichen Unterstiitzung von Kanzleien, der Privatwirt-
schaft und Behorden tourt Young INGRES zu interessanten
Hosts, wo neben spannenden Einblicken und Vortrégen nicht
zuletzt grofSartige Networking-Gelegenheiten geboten sind.

Young INGRES geht am 3. April 2025 mit einer feierlichen
Griindungsveranstaltung im Museum fiir Gestaltung
Ziirich an den Start. Eingerahmt von einer Fithrung durch

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Ziirich

das ikonische Museum und einem fiir die Schweiz typischen
Apéro riche reisen wir mit drei renommierten Referenten
einmal quer durch den gesamten griinen Bereich.

Zum Patentrecht spricht Ian Hiscock, Head of Global IP
Transactions bei Novartis in Basel. In Zeiten, da Elon Musks
These ,Patents are for the weak” zu widerlegen ist, wird
Ian erkldren, warum Patente (nicht nur in der Schweiz) das
Lebensblut der pharmazeutischen Industrie sind.

Wahrend neue Al-tools aus China den Aktienmarkt durch-
einanderwirbeln, stellt sich nach wie vor die 6ffentlich nicht
anndhernd so leidenschaftlich diskutierte Frage, ob und
wenn ja, welche Antworten das Urheberrecht auf diese
rapiden Entwicklungen bereithélt oder bereithalten sollte.
Dr. Florian Schmidt-Gabain (Partner und Inhaber der
Kanzlei SCHMIDT-GABAIN AG in Zirich und Basel)
spricht in diesem Zusammenhang zum Thema ,Der Kampf
ums Urheberrecht”. Er zeigt unter anderem auf, wie grofSe
Tech-Player durch Framing — Stichworte: wissenschaftliche
Forschung und Wohl der Menschheit —, klare Verletzungen
von Urheberrechten zu verschleiern versuchen, um eine
Diskussion heraufzubeschworen, der es nicht bedarf. Er halt
ein Pladoyer daftir, dass auch in der heutigen Zeit der Teil
Recht im Wort Urheberrecht hochzuhalten ist.

Andreas Christen, Legal Counsel IP im Bereich Legal &
Compliance des Migros Genossenschafts-Bundes in
Zirich, verfiigt tber einen unerschopflichen Fundus, aus
dem er fir seinen Vortrag zur Kreation neuer und Verteidi-
gung bestehender Marken schopfen kann. Denn bei der Mi-
gros handelt es sich nicht nur um den grofSten privaten Ar-
beitgeber, sondern auch um den gréfiten Einzel- und Online-
Hiandler der Schweiz. Die Reise durch die Berufspraxis von
Andreas behandelt dabei neben dem Marken-, fiir die Fach-
gemeinde wenig {iberraschend, auch das Lauterkeitsrecht.

Wir freuen uns zudem sehr, dass Dr. Lucie Antoine als
Mit-Organisatorin der diesjahrigen GRUR Junge Wissen-
schaft in Miinchen unsere Griindungsveranstaltung mit
einem GrufSwort beehrt.

Leitung Young INGRES: v.l. Janine Daum, Sandra Marmy-Brandli, Angelika Murer, Lorena
Piticco, Timmy Pielmeier

Kontakt: young@ingres.ch / www.ingres.ch

(7]
(%]
—
(1]
o
(=]
1
e
(1]
o
S
[<*]
=
o
—

112025
27


mailto:young@ingres.ch
http://www.ingres.ch

YOUNG INGRES
KICK OFF EVENT
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German Association for
Intellectual Property Law

New Genome Technologies and
Patents in Plant Innovation

SAVE THE DATE

25 June 2025 | Brussels
10.30 to 20.00 h

Representation of the State of North Rhine-Westphalia to the EU
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10. Tagung GRUR Junge Wissenschaft

Innovation durch Regulierung?

Perspektiven des europaischen Daten-, Immaterialgiiter-,
Medien- und Wettbewerbsrechts

4. -5, Juli 2025
Miinchen

Weitere Informationen unter
https://go.tum.de/grurjw2025

2025 AIPPI World Congress
Yokohama, Japan
13 - 16 September 2025

1)

Yokohama
AIPPI 2025

Japan'’s Gateway to Innovation

For the 2025 AIPPI World Congress, we are
heading to the vibrant city of Yokohama!

Set against the stunning backdrop of
Yokohama's iconic skyline and rich cultural
heritage, the 2025 AIPPI World Congress
promises to be an unparalleled event
filled with cutting-edge discussions, social
events, networking opportunities.
Engage with leading experts,
innovative ideas, and gain insights into the
ever-evolving IP landscape.

and
share

aippi

in @ www.aippicongress.org
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