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vom 13. Juli 2023!

Rechtssache C-382/21 P

Amt der Europiischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO)
gegen

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

»Rechtsmittel — Geistiges Eigentum — Gemeinschaftsgeschmacksmuster — Verordnung (EG)
Nr. 6/2002 — Art. 41 Abs. 1 — Prioritatsrecht — Prioritdtsanspruch aufgrund einer nach dem
Vertrag iiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens eingereichten
internationalen Anmeldung — Prioritédtsfrist — Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums — Art. 4 — Volkerrechtskonforme Auslegung des Unionsrechts —
Unmittelbare Wirkung internationaler Ubereinkiinfte — Mechanismus der vorherigen Zulassung
von Rechtsmitteln — Rechtssache, die eine fiir die Einheit, die Kohérenz oder die Entwicklung des
Unionsrechts bedeutsame Frage aufwirft*

I. Einleitung

1. Gegenstand der vorliegenden Rechtssache ist das Rechtsmittel des Amtes der Europiischen
Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) gegen das Urteil vom 14. April 2021, The KaiKai
Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Turn- oder Sportgerdte und -artikel) (T-579/19,
EU:T:2021:186) (im Folgenden: angefochtenes Urteil).

2. Mit diesem Urteil hob das Gericht die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des
EUIPO vom 13. Juni 2019 (Sache R 573/2019-3) auf, mit der die Anerkennung des
Prioritédtsrechts fiir die von The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (im Folgenden: KaiKai)
eingereichte  Anmeldung von  Turn- oder  Sportgeriten und  -artikeln  als
Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach der Verordnung Nr. 6/2002* abgelehnt worden war. Der
Prioritatsanspruch von KaiKai beruhte auf einer fritheren internationalen Anmeldung, die nach
dem Vertrag iiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (im
Folgenden: PCT)? eingereicht worden war.

' Originalsprache: Englisch.
2 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 tiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABL 2002, L 3, S. 1) (im
Folgenden: Verordnung Nr. 6/2002).

3 Am 19. Juni 1970 in Washington D.C. unterzeichnet und zuletzt am 3. Oktober 2001 geéndert (United Nations Treaty Series, Bd. 1160,
Nr. 18336, S. 231).
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3. Formal stiitzt sich dieses Rechtsmittel auf einen einzigen Rechtsgrund, mit dem geriigt wird,
das Gericht habe Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 verletzt. Das Vorbringen des EUIPO
wirft aber wichtige Fragen zum Verhiltnis zwischen fiir die Union verbindlichen internationalen
Ubereinkiinften und dem abgeleiteten Unionsrecht sowie zu den einschligigen Befugnissen und
Pflichten der Unionsgerichte in diesem Bereich auf. Im Rahmen des vorliegenden
Rechtsmittelverfahrens stellt sich auch die Frage nach der Auslegung einer internationalen
Ubereinkunft, hier der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(im Folgenden: Pariser Verbandsiibereinkunft oder PVU)*.

4. Aus diesen Griinden wurde das vorliegende Rechtsmittel geméfs dem mit Art. 58a der Satzung
des Gerichtshofs der Europdischen Union eingefiihrten Mechanismus der vorherigen Zulassung
von Rechtsmitteln (im Folgenden: Filterverfahren fiir Rechtsmittel) zugelassen®. Es handelt sich
um das erste Rechtsmittel, das der Gerichtshof seit der Einfiihrung dieses Mechanismus am
1. Mai 2019 zugelassen hat. Von diesem Mechanismus erfasste Rechtsmittel werden nur
zugelassen, wenn sie eine fiir die Einheit, die Kohédrenz oder die Entwicklung des Unionsrechts
bedeutsame Frage aufwerfen®.

5. Nach einer kurzen Schilderung des Hintergrundes dieser Rechtssache (II) werde ich kurz auf
das Filterverfahren fiir Rechtsmittel eingehen und darlegen, warum das vorliegende Rechtsmittel
zuzulassen war (III). AnschliefSend werde ich das Vorbringen der Parteien in der Sache priifen
(IV).

II. Hintergrund

A. Einschldgige Rechtsvorschriften

1. Verordnung Nr. 6/2002
6. Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 bestimmt:

sJedermann, der in einem oder mit Wirkung fiir einen Vertragsstaat der Pariser
Verbandsiibereinkunft oder des Ubereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation
ein Geschmacksmuster oder ein Gebrauchsmuster vorschriftsmaflig angemeldet hat, oder sein
Rechtsnachfolger genief3t hinsichtlich der Anmeldung als eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster fiir dieses Muster oder Gebrauchsmuster ein Prioritatsrecht
von sechs Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung.”

*  Am 20. Mérz 1883 in Paris unterzeichnet, zuletzt am 14. Juli 1967 in Stockholm revidiert und am 28. September 1979 gedndert (United
Nations Treaties Series, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305).

Siehe dazu ndher Nrn. 28 bis 43 dieser Schlussantrége.

¢ Vgl. Art. 58a Abs. 3 der Satzung des Gerichtshofs der Europidischen Union (im Folgenden: Satzung); Art. 170a Abs. 1 der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs.
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2. Pariser Verbandsiibereinkunft
7. Art. 4 Abschnitt A Abs. 1 PVU sieht vor:

,Wer in einem der [Vertragsstaaten der PVU] die Anmeldung fiir ein Erfindungspatent, ein
Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke
vorschriftsmaflig hinterlegt hat oder sein Rechtsnachfolger geniefdt fiir die Hinterlegung in den
anderen Landern wiahrend der unten bestimmten Fristen ein Prioritdtsrecht.”

8. Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 PVU lautet:

»Die oben erwdhnten Prioritétsfristen betragen zwolf Monate fiir die Erfindungspatente und die
Gebrauchsmuster und sechs Monate fiir die gewerblichen Muster oder Modelle und fiir die
Fabrik- oder Handelsmarken.”

9. Art. 4 Abschnitt E PVU bestimmt:

»(1) Wird in einem Land ein gewerbliches Muster oder Modell unter Inanspruchnahme eines auf
die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gegriindeten Prioritatsrechts hinterlegt, so ist nur die fiir
gewerbliche Muster oder Modelle bestimmte Prioritétsfrist mafigebend.

(2) Im Ubrigen ist es zuldssig, in einem Land ein Gebrauchsmuster unter Inanspruchnahme eines
auf die Hinterlegung einer Patentanmeldung gegriindeten Priorititsrechts zu hinterlegen und
umgekehrt.”

B. Ereignisse, die zum Verfahren vor dem Gericht fiihrten

10. Am 24. Oktober 2018 beantragte KaiKai nach der Verordnung Nr. 6/2002 beim EUIPO als
Sammelanmeldung die Eintragung von zwolf Gemeinschaftsgeschmacksmustern. KaiKai
beanspruchte eine Prioritit, die auf die von ihr am 26. Oktober 2017 aufgrund des PCT
eingereichte frithere internationale Anmeldung PCT/EP2017/077469 gestiitzt war.

11. Unter Berufung auf Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 akzeptierte der Priifer des
EUIPO die Sammelanmeldung, wies jedoch den Priorititsanspruch zuriick, weil die
internationale Anmeldung von KaiKai auflerhalb der in dieser Vorschrift festgelegten
Sechsmonatsfrist eingereicht worden sei.

12. KaiKai legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, wobei sie im Kern geltend machte, die
Prioritatsfrist betrage nicht sechs, sondern zwolf Monate.

13. Mit Entscheidung vom 13. Juni 2019 (R 573/2019-3) wies die Dritte Beschwerdekammer des
EUIPO diese Beschwerde zuriick. Die Beschwerdekammer stellte im Wesentlichen fest, dass der
Prifer Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 korrekt angewandt habe, wonach eine
internationale Anmeldung gemifS dem PCT einer Gebrauchsmusteranmeldung gleichgesetzt
werden und daher als Grundlage fiir einen Priorititsanspruch hinsichtlich eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters dienen konne. Eine solche Prioritdt miisse aber innerhalb der
vorgeschriebenen Sechsmonatsfrist in Anspruch genommen werden, die in dem von KaiKai
betriebenen Verfahren iiberschritten worden sei.
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C. Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

14. Am 20. August 2019 focht KaiKai die Entscheidung der Beschwerdekammer mit einer Klage
vor dem Gericht an. KaiKai machte zwei Klagegriinde geltend: erstens eine Verletzung
wesentlicher Formvorschriften und zweitens einen Verstofl gegen die Verordnung Nr. 6/2002.

15. Mit dem angefochtenen Urteil gab das Gericht dem zweiten Klagegrund von KaiKai statt und
hob, ohne iiber den ersten Klagegrund zu befinden, die Entscheidung der Beschwerdekammer auf.

16. Das EUIPO habe — so das Gericht — zu Recht entschieden, dass eine internationale
Anmeldung geméfl dem PCT herangezogen werden koénne, um nach Art. 41 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 6/2002 die Prioritdt eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in Anspruch zu
nehmen. Jedoch habe das EUIPO im vorliegenden Fall zu Unrecht eine sechsmonatige anstelle
einer zwolfmonatigen Prioritétsfrist angewandt.

17. Die von KaiKai nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung sei ndmlich auch als
internationale Patentanmeldung und nicht nur als Gebrauchsmusteranmeldung anzusehen.
Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 enthalte keine Regelung der sich aus einer
Patentanmeldung ergebenden Prioritatsfrist; er regele nur die Fristdauer fiir den Fall, dass die
Prioritét auf einer fritheren Anmeldung eines Geschmacks- oder Gebrauchsmusters beruhe. Im
letzteren Fall betrage diese Frist sechs Monate. Zur SchliefSung dieser Regelungsliicke sei Art. 4
PVU heranzuziehen.

18. Das Gericht nahm offenbar an, dass die PVU Priorititsanspriiche zwischen verschiedenen
Kombinationen von Rechten des geistigen Eigentums zulasse. Daher kénne nach der PVU die
Prioritdt eines gewerblichen Musters oder Modells aufgrund einer fritheren Patentanmeldung
beansprucht werden. In diesem Fall betrage die Prioritatsfrist zwolf Monate, da Art. 4
Abschnitt C Abs. 1 PVU fiir Patente eine zwo6lfmonatige Priorititsfrist vorsehe.

19. Maf3geblich fiir die Priorititsfrist der Kombination aus einem fritheren Patent und einem
spiteren Geschmacksmuster sei die in der PVU fiir Patente festgelegte Frist. Denn die PVU
enthalte eine allgemeine Regel, wonach die Art des dlteren Rechts die Dauer der Prioritétsfrist
bestimme. Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVU — wonach es auf die fiir das spitere Recht festgesetzte
Prioritatsfrist ankomme, wenn dieses spidtere Recht ein Geschmacksmuster und das friihere
Recht ein Gebrauchsmuster sei — sei eine Sonderregel, die eine Ausnahme von dieser
allgemeinen Regel darstelle.

20. Folglich habe das EUIPO zu Unrecht festgestellt, dass die fiir die Inanspruchnahme der
Prioritdt fiir eine frithere internationale Patentanmeldung mafgebliche Prioritatsfrist bei der
Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sechs Monate betrage.

D. Verfahren vor dem Gerichtshof

21. Am 23. Juni 2021 hat das EUIPO das vorliegende Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts
eingelegt. Das EUIPO beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage von KaiKai im
ersten Rechtszug abzuweisen. Das EUIPO beantragt auch, KaiKai simtliche Kosten aufzuerlegen.

22. Am 23. Juni 2021 hat das EUIPO auflerdem geméf3 Art. 58a der Satzung und Art. 170a der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs den Antrag gestellt, das Rechtsmittel zuzulassen.
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23. Mit Beschluss vom 10. Dezember 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann
(C-382/21 P, EU:C:2021:1050), hat der Gerichtshof das Rechtsmittel zugelassen.

24. Inihrer Rechtsmittelbeantwortung, die am 25. Februar 2022 eingereicht worden ist, beantragt
KaiKai, das Rechtsmittel zuriickzuweisen und dem EUIPO séamtliche Kosten aufzuerlegen.

25. Mit Entscheidung des Présidenten des Gerichtshofs vom 8. April 2022 ist die Kommission als
Streithelferin zur Unterstiitzung der Antrige des EUIPO zugelassen worden.

26. Das EUIPO und KaiKai haben am 30. Mai 2022 bzw. 11. Juli 2022 eine Erwiderung und eine
Gegenerwiderung eingereicht.

27. In einer am 13. Mirz 2023 anberaumten Sitzung haben das EUIPO, KaiKai und die
Kommission miindlich verhandelt.

II1. Das Filterverfahren fiir Rechtsmittel und seine Anwendung im vorliegenden Fall

28. Wie in der Einleitung erwéhnt, handelt es sich vorliegend um den ersten Fall, in dem der
Gerichtshof ein Rechtsmittel im Rahmen des Filterverfahrens fiir Rechtsmittel zugelassen hat”.
Wegen der Neuartigkeit dieses Verfahrens mochte ich einige Bemerkungen dazu machen und
darlegen, wie es in unserem Fall gehandhabt worden ist.

A. Bemerkungen zum Filterverfahren fiir Rechtsmittel

29. Das Filterverfahren fiir Rechtsmittel ist Teil der (noch nicht abgeschlossenen) Reform des
Gerichtssystems der Union. Die Anregung dazu geht auf die Tatsache zuriick, dass zahlreiche
Rechtsmittel in Rechtssachen eingelegt werden, die bereits zweifach gepriift wurden, néamlich in
einem ersten Schritt von einer unabhidngigen Beschwerdekammer und anschliefSfend vom
Gericht, und dass viele dieser Rechtsmittel als offensichtlich unzuldssig oder eindeutig
unbegriindet zuriickgewiesen werden. Daher wurde dieses Verfahren eingefithrt, damit sich der
Gerichtshof auf die Rechtssachen konzentrieren kann, die seine ganze Aufmerksambkeit
erfordern®.

30. Das Filterverfahren fiir Rechtsmittel gilt derzeit fiir Entscheidungen unabhingiger
Beschwerdekammern von vier Amtern bzw. Agenturen der EU (EUIPO, Gemeinschaftliches
Sortenamt, Europidische Chemikalienagentur und Agentur der Europdischen Union fiir
Flugsicherheit) sowie fiir Entscheidungen unabhéngiger Beschwerdekammern, die nach dem

Neben dem vorliegenden Fall gibt es bisher fiinf weitere Rechtsmittelzulassungen, die alle die Unionsmarke zum Gegenstand haben. Drei
Rechtssachen werfen Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit auf (vgl. Beschliisse vom 7. April 2022, EUIPO/Indo European Foods,
C-801/21 P, EU:C:2022:295, vom 16. November 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, und vom 18. April 2023,
Shopify/EUIPO, C-751/22 P, EU:C:2023:328). In den beiden anderen Rechtssachen geht es um Fragen der Unabhingigkeit von
Rechtsanwilten vor den Unionsgerichten (vgl. Beschliisse vom 30. Januar 2023, bonnanwalt/EUIPO, C-580/22 P, nicht veréffentlicht,
EU:C:2023:126, und vom 8. Mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2023:441).

$  Vgl. Verordnung (EU, Euratom) 2019/629 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Anderung des Protokolls
Nr. 3 iiber [die Satzung] (ABL 2019, L 111, S. 1), Art. 1 bis 3 und Erwégungsgriinde 1, 4 und 5; Gerichtshof der Europaischen Union,
Pressemitteilung Nr. 53/19, Luxemburg, 30. April 2019. Zu einer allgemeinen Erérterung des Filterverfahrens fiir Rechtsmittel vgl. u. a.
De Lucia, L., , The shifting state of rights protection vis-a-vis EU agencies: A look at Article 58a of the Statute of the Court of Justice of
the European Union“, European Law Review, Bd. 44, 2019, S. 809; Gaudissart, M.-A., ,L’admission préalable des pourvois: une nouvelle
procedure pour la Cour de justice*, Cahiers de droit européen, 2020, S. 177; Orzan, M. F., ,Some remarks on the first applications of the
filtering of certain categories of appeals before the Court of Justice“, European Intellectual Property Review, Bd. 42, 2020, S. 426.
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1. Mai 2019 innerhalb sonstiger Amter oder Agenturen der EU eingerichtet wurden®. Sofern der
Unionsgesetzgeber den jiingsten Vorschlag des Gerichtshofs annimmt, wird dieses Verfahren
auch auf eine Reihe anderer bestehender Amter, Einrichtungen und Agenturen der EU angewandt
werden, die liber eine unabhéngige Beschwerdekammer verfiigen *°.

31. Im Rahmen des Filterverfahrens fiir Rechtsmittel ldsst der Gerichtshof ein Rechtsmittel ganz
oder in Teilen nur dann zu, ,wenn damit eine fiir die Einheit, die Kohdrenz oder die Entwicklung
des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird“'. Der Antrag auf Zulassung eines
Rechtsmittels muss vom Rechtsmittelfithrer in einem der Rechtsmittelschrift als Anlage
beigefiigten gesonderten Schriftsatz gestellt werden, in dem dargelegt wird, warum das
Rechtsmittel fiir die Einheit, die Kohédrenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsam
ist'2

32. Die einschldgigen Verfahrensvorschriften enthalten keine ndheren Angaben dazu, was unter
einer fiir die Einheit, die Kohédrenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsamen Frage zu
verstehen ist. Es bleibt vielmehr dem Gerichtshof tiberlassen, dies in seiner Rechtsprechung zu
klaren®. Auflerdem wird in diesen Vorschriften das Wort ,,oder” und nicht ,und“ verwendet
(»die Einheit, die Kohdrenz oder die Entwicklung des Unionsrechts”), so dass ein Rechtsmittel
auch dann eingelegt werden kann, wenn es um eine oder zwei, nicht aber um die betreffenden
Kategorien insgesamt geht.

33. Diese offene Formulierung ldsst darauf schliefSen, dass dem Gerichtshof ein weites Ermessen
bei der Entscheidung zusteht, ob ein konkretes Rechtsmittel eine Frage aufwirft, die seiner
Ansicht nach fiir die allgemeine Entwicklung der Unionsrechtsordnung bedeutsam ist.

34. Dies lasst mich im Wege einer vergleichenden Betrachtung etwa an die Regeln fiir das
Certiorari-Verfahren des Supreme Court (Oberster Gerichtshof) der Vereinigten Staaten (im
Folgenden: US-Supreme Court) denken, in dessen Rahmen Letzterer ersucht wird,
Entscheidungen von Untergerichten in bundesrechtlichen Angelegenheiten zu tberpriifen. In
der Regel nimmt der US-Supreme Court (Oberster Gerichtshof) solche Fille nur dann zur
Entscheidung an, wenn sie mutmafllich von nationaler Bedeutung sind, einander
widersprechende Entscheidungen harmonisieren oder Priazedenzcharakter haben ™.

°  Vgl. Art. 58a Abs. 1 und 2 der Satzung.

1 Nach dem Antrag zur Anderung von Art. 58a der Satzung wiirden sechs am 1. Mai 2019 bereits bestehende Amter, Einrichtungen und
Agenturen der EU hinzugefiigt (die Agentur der Europiischen Union fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden, der
Einheitliche =~ Abwicklungsausschuss, die  Europdische  Bankenaufsichtsbehoérde, die Europdische = Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehorde, die Européische Aufsichtsbehorde fiir das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie die
Eisenbahnagentur der Européischen Union). Danach wiirde auflerdem der Anwendungsbereich dieses Verfahrens auf Rechtsmittel
gegen Entscheidungen des Gerichts betreffend die Erfilllung eines Vertrags ausgeweitet, der eine Schiedsklausel im Sinne von Art. 272
AEUV enthilt. Vgl. Antrag des Gerichtshofs nach Artikel 281 Absatz 2 [AEUV] zur Anderung des Protokolls Nr. 3 iiber [die Satzung],
abrufbar unter: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/de/.

1 Art. 58a Abs. 3 der Satzung; vgl. auch Art. 170a Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs. Hieriiber entscheidet eine speziell zu
diesem Zweck eingerichtete Kammer des Gerichtshofs: vgl. Art. 170b der Verfahrensordnung.

12 Vgl. hierzu Art. 170a der Verfahrensordnung des Gerichtshofs; vgl. u. a. auch Beschluss vom 10. Dezember 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, Rn. 20 bis 22, 27 und 28).

3 Vgl. hierzu Gaudissart, zitiert in Fn. 8 dieser Schlussantrége, S. 188 (mit dem Hinweis darauf, dass einige Ratsdelegationen vorgeschlagen
hitten, die Begriffe der Einheit, Kohidrenz und Entwicklung des EU-Rechts in den Verfahrensregeln zu definieren, dass der Vorschlag
aber nicht aufgegriffen, sondern es dem Gerichtshof iiberlassen worden sei, diese Begriffe in seiner Rechtsprechung zu prézisieren).

4 Vgl Z. B. die Website der US-Gerichte, »Supreme Court Procedures, abrufbar unter:
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1.
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35. Regel 10 (,Erwidgungen zur Uberpriifung aufgrund von Certiorari) des US-Supreme Court
(Oberster Gerichtshof)® besagt, dass die Uberpriifung aufgrund eines ,writ of certiorari“ nicht
auf einem Recht, sondern auf richterlichem Ermessen beruht und nur aus zwingenden Griinden
gewdhrt wird. Diese Regel benennt einige Faktoren, die beriicksichtigt werden konnen, die aber
»weder fiir das Ermessen des Gerichts ausschlaggebend sind noch dieses vollstindig erfassen®*®.

36. Das Filterverfahren fiir Rechtsmittel kann aus meiner Sicht als eine Art ,Certiorari der
Europédischen Union“ verstanden werden. Es ist nicht dazu da, jeden Fehler des Gerichts zu
korrigieren, sondern nur Fehler von grundlegender Bedeutung. Es soll daher nur zum Einsatz
kommen, wenn die Entscheidung des Gerichtshofs fundamentale Auswirkungen auf die
Unionsrechtsordnung haben kann".

37. Durch das Filterverfahren fiir Rechtsmittel wird die Funktion des Gerichtshofs als des
Obersten und Verfassungsgerichts der Europdischen Union hervorgehoben . Der Gerichtshof
wird dadurch ndmlich mit Fallen ,verfassungsrechtlicher Art“ betraut, die fiir die Union
bedeutsam sind und die Auslegung fundamentaler Verfassungsgrundsiatze des Unionsrechts
sowie die horizontale und die vertikale Kompetenzverteilung betreffen.

38. Das Filterverfahren fiir Rechtsmittel starkt meines Erachtens auch die Rolle des Gerichts. In
allen Fallen, in denen der Gerichtshof ein Rechtsmittel nicht zulasst, ist das Gericht die letzte
Instanz fiir Rechtsstreitigkeiten zwischen privaten Parteien und Unionsbehoérden in zahlreichen
Bereichen (einschliefllich des Bereichs des geistigen Eigentums), so dass die Auslegung des
geltenden Rechts durch das Gericht unionsweit verbindlich ist.

B. Fragestellungen, die die Zulassung des vorliegenden Rechtsmittels rechtfertigen

39. Aus dem Beschluss, mit dem das Rechtsmittel zugelassen wurde, geht hervor®, dass das
angefochtene Urteil nicht nur einen Prézedenzwert fiir kiinftige Fille im Zusammenhang mit
Priorititsrechten haben kann, sondern auch wichtige Fragen fiir das Recht der
Auflenbeziehungen der Union sowie fiir die horizontale Verteilung der Zustindigkeiten

5 Am 5. Dezember 2022 erlassene und am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Regeln des US-Supreme Court (Oberster Gerichtshof):
https://www.supremecourt.gov/filingandrules/2023RulesoftheCourt.pdf.

16 Regel 10 des US-Supreme Court (Oberster Gerichtshof) ist zu entnehmen, welcher Art die Griinde sind, aus denen sich dieses Gericht
veranlasst sehen kann, einem Antrag auf Uberpriifung stattzugeben, namlich in den folgenden Fillen: ,a) Ein US-Berufungsgericht hat
eine Entscheidung erlassen, die mit der Entscheidung eines anderen US-Berufungsgerichts in derselben wichtigen Angelegenheit
kollidiert; es hat eine wichtige bundesstaatliche Frage in einer Weise entschieden, die mit der Entscheidung eines bundesstaatlichen
Gerichts letzter Instanz kollidiert; oder es ist so weit vom anerkannten und iiblichen Ablauf des gerichtlichen Verfahrens abgewichen
oder hat eine solche Abweichung durch ein untergeordnetes Gericht gebilligt, dass der US-Supreme Court [(Oberster Gerichtshof)]
seine Uberpriifungsbefugnis wahrnehmen muss; b) ein bundesstaatliches Gericht letzter Instanz hat eine wichtige bundesrechtliche
Frage in einer Weise entschieden, die mit der Entscheidung eines anderen bundesstaatlichen Gerichts letzter Instanz oder eines
US-Berufungsgerichts kollidiert; c) ein bundesstaatliches Gericht oder ein US-Berufungsgericht hat eine wichtige bundesrechtliche Frage
entschieden, die vom US-Supreme Court [(Oberster Gerichtshof)] noch nicht geklart wurde, aber gekldrt werden sollte, oder eine
wichtige bundesrechtliche Frage in einer Weise entschieden, die mit einschligigen Entscheidungen des US-Supreme Court [(Oberster
Gerichtshof)] kollidiert.”

7" Vgl. in Bezug auf das US-amerikanische Certiorari-Verfahren Giannini, L. J., ,Access Filters and the Institutional Performance of the
Supreme Courts®, International Journal of Procedural Law, Bd. 12, 2022, S. 190, insbesondere S. 218.

18 Wegen einer dhnlichen Feststellung zum Gerichtshof in Bezug auf das Uberpriifungsverfahren nach Art. 256 AEUV vgl. Brkan, M., ,La
procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau réglement de procédure” in Mahieu, S. (Hrsg.),
Contentieux de I'Union européenne: Questions choisies, Larcier, 2014, S. 489. Vgl. auch Rousselot, R., ,La procédure de réexamen en droit
de 'Union européenne”, Cahiers de droit européen, 2014, S. 535.

¥ Vgl. Beschluss vom 10. Dezember 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, Rn. 31 bis 34).
Vgl. auch Rn. 13 bis 19 dieses Beschlusses zum Vorbringen des EUIPO.
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zwischen den Unionsgerichten und anderen Unionsorganen aufwirft. Der Gerichtshof hat daher
festgestellt, dass dieses Rechtsmittel fiir die Einheit, die Kohdrenz ,und“ die Entwicklung des
Unionsrechts bedeutsame Fragen aufwirft.

40. Nach meinem Dafiirhalten ist die vorliegende Rechtssache durch zwei Problemkreise
gekennzeichnet, die ihre Zulassung im Rahmen des Filterverfahrens fiir Rechtsmittel
rechtfertigen.

41. Der erste Problemkreis betrifft die Anwendbarkeit fiir die Union verbindlicher internationaler
Ubereinkiinfte vor den Unionsgerichten. Dabei geht es, genauer gesagt, zum einen um das
Verhiltnis zwischen der unmittelbaren Wirkung und der Auslegungswirkung solcher
Ubereinkiinfte. Im vorliegenden Fall macht das EUIPO geltend, das Gericht habe die (nicht
vorhandene) Liicke in der einschldgigen Unionsregelung (Verordnung Nr. 6/2002) dadurch
geschlossen, dass es der (von ihm falsch ausgelegten) PVU unmittelbare Wirkung beigemessen
habe. Nach Ansicht des EUIPO hat die PVU keine unmittelbare Wirkung innerhalb der
Unionsrechtsordnung. Zugleich leugnet das EUIPO nicht die mogliche Auslegungswirkung dieser
Ubereinkunft. Der Gerichtshof ist daher aufgerufen, zu kliren, wann eine internationale
Ubereinkunft unmittelbare Wirkung hat und ob sie, wenn ihr eine derartige Wirkung nicht
zukommt, eine Auslegungswirkung haben kann.

42. Zum anderen stellt sich im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit internationaler
Ubereinkiinfte die Frage, welches die Schranken einer konformen Auslegung sind und ob fiir die
Auslegung des Unionsrechts im Einklang mit internationalen Ubereinkiinften die gleichen
Schranken gelten wie fiir die unionsrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts. Diese
Frage wurde durch das Vorbringen des EUIPO, das Gericht habe die Contra-legem-Grenze
tiberschritten, aufgeworfen. In der vorliegenden Rechtssache ist der Gerichtshof daher
aufgerufen, zu entscheiden, ob die Feststellung einer Liicke in einer Unionsregelung eine Form
der konformen Auslegung darstellt.

43. Der zweite Fragenkomplex, der die Zulassung des Rechtsmittels rechtfertigt, betrifft die
Auslegung der PVU. In der vorliegenden Rechtssache riigt das EUIPO eine fehlerhafte Auslegung
der PVU durch das Gericht. Die PVU sehe kein Priorititsrecht fiir eine spitere
Geschmacksmusteranmeldung vor, wenn diese auf einer fritheren Patentanmeldung beruhe. Sie
enthalte auch keine allgemeine Regel, wonach es fiir die Prioritdtsfrist maf3geblich auf die Art des
dlteren Rechts ankomme. Das wirft die Frage auf, wovon sich der Gerichtshof bei der Auslegung
der PVU und anderer internationaler Ubereinkiinfte leiten lassen sollte.

IV. Rechtliche Wiirdigung

44. Das EUIPO macht, unterstiitzt von der Kommission, einen einzigen Rechtsmittelgrund
geltend, mit dem es einen Verstof$ gegen Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 beanstandet.
Dieser einzige Rechtsgrund besteht aus drei Riigen: Erstens habe das Gericht die Verordnung
Nr. 6/2002 contra legem ausgelegt. Zweitens habe es der PVU entgegen dem Unionsrecht
unmittelbare Wirkung zuerkannt. Drittens habe es die PVU und den PCT unzutreffend ausgelegt.

45. Die ersten beiden Riigen des EUIPO, die ich unter A. priifen werde, betreffen die
Anwendbarkeit der PVU vor den Unionsgerichten. Zum besseren Verstindnis meiner
Argumentation werde ich sie in umgekehrter Reihenfolge behandeln. Anschliefiend werde ich
mich unter B. mit der Auslegung der PVU befassen.
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A. Anwendbarkeit der Pariser Verbandsiibereinkunft vor den Unionsgerichten

46. Eingangs ist festzuhalten, dass eine Rechtsnorm auf einen Fall in unterschiedlicher Weise
angewandt werden kann®. Sie kann dazu dienen, bestimmte Sachverhalte unmittelbar zu regeln,
entweder ohne dass andere Normen herangezogen werden miissten, oder sogar dadurch, dass
andere Normen, die der anzuwendenden Norm entgegenstehen, aufler Acht gelassen werden. Im
Unionsrecht wird dies als unmittelbare Wirkung bezeichnet. Eine Rechtsnorm kann auch
mittelbar angewandt werden, wenn sie etwa als Leitlinie fiir die Auslegung einer anderen
anzuwendenden Norm dient. Im Unionsrecht wird dies als mittelbare oder auslegende Wirkung
bezeichnet. Fiir die folgende Erdrterung ist es wichtig, zu sehen, dass beide zu demselben Ergebnis
fithren. Wenn beispielsweise ein Rechtsstreit unmittelbar auf der Grundlage einer Richtlinie
entschieden wird, ist das Ergebnis das gleiche, wie wenn dieser Rechtsstreit auf der Grundlage
einer richtlinienkonform ausgelegten nationalen Regelung entschieden wird.

47. Das EUIPO und die Kommission tragen vor, die PVU habe keine unmittelbare Wirkung,.
Ohne die Méglichkeit einer Auslegungswirkung dieser Ubereinkunft zu leugnen, halten sie diese
im vorliegenden Fall fiir ausgeschlossen, da hierfiir die Verordnung Nr. 6/2002 contra legem
ausgelegt werden miisste. Im ersten Teil meiner rechtlichen Wiirdigung werde ich darlegen, dass
eine internationale Ubereinkunft vor den Unionsgerichten entweder anwendbar (und zwar
unmittelbar oder mittelbar) oder nicht anwendbar (weder unmittelbar noch mittelbar) ist.
Meines Erachtens ist die PVU anwendbar, weshalb ich im zweiten Teil dieser Wiirdigung die
vom EUIPO aufgeworfene Frage nach den Grenzen der konformen Auslegung priifen werde.

1. Unmittelbare Wirkung und Auslegungswirkung der Pariser Verbandsiibereinkunft

48. Das EUIPO riigt mit Unterstiitzung der Kommission, dass das Gericht rechtsfehlerhaft
Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 durch die (falsch ausgelegten) Bestimmungen der PVU
ersetzt habe. Dadurch sei Art. 4 PVU entgegen der Rechtsprechung des Gerichtshofs unmittelbare
Wirkung beigemessen worden. Die fehlende unmittelbare Wirkung der PVU ergebe sich auch aus
deren Art. 25; jedenfalls seien die Voraussetzungen fiir eine unmittelbare Wirkung (unbedingt
und hinreichend genau) nicht erfiillt.

49. KaiKai erortert die mogliche unmittelbare Wirkung der PVU nicht, macht aber geltend, dass
das Gericht deren Auslegungswirkung nur anerkannt habe, als es die Liicke in Art. 41 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 6/2002 durch Bezugnahme auf Art. 4 PVU gefiillt habe.

50. Welche Wirkung kann eine internationale Ubereinkunft wie die PVU vor den
Unionsgerichten haben?

51. Zunichst stellt sich die Frage nach der Art der Anwendbarkeit einer internationalen
Ubereinkunft in der Union nur dann, wenn diese Ubereinkunft Bestandteil der
Unionsrechtsordnung ist. Eine internationale Ubereinkunft ist grundsitzlich Teil der
Unionsrechtsordnung, wenn die Union Vertragspartei der Ubereinkunft ist?". Sobald eine solche
Ubereinkunft Teil der Unionsrechtsordnung ist, bindet sie die Organe der Union und die
Mitgliedstaaten® und hat Vorrang vor dem abgeleiteten Unionsrecht®.

% Vgl. hierzu Schlussantréige des Generalanwalts Cruz Villalén in der Rechtssache Spedition Welter (C-306/12, EU:C:2013:359, Nr. 35).
2 Das hat der Gerichtshof bereits 1974 festgestellt. Vgl. Urteil vom 30. April 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, Rn. 2/6).

2 Art. 216 Abs. 2 AEUV.

% Vgl. u. a. Urteil vom 3. Juni 2008, Intertanko u. a. (C-308/06, EU:C:2008:312, Rn. 42).
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52. Die Union ist nicht Vertragspartei der PVU. Obwohl alle Mitgliedstaaten der Union
Vertragsparteien sind, bedeutet dies allein nicht, dass die PVU auch Bestandteil der
Unionsrechtsordnung und fiir die Unionsorgane verbindlich wére.

53. Die Union ist jedoch Vertragspartei des Ubereinkommens iiber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums (im Folgenden: TRIPS-Ubereinkommen)?*, das zu den
Ubereinkommen der WTO gehért. Im TRIPS-Ubereinkommen selbst sind keine Priorititsrechte
geregelt. Sein Art. 2 Abs. 1 bestimmt:

,In Bezug auf die Teile I, III und IV dieses Ubereinkommens befolgen die Mitglieder die Artikel 1
bis 12 sowie Artikel 19 der Pariser Verbandsiibereinkunft.

54. Daraus lédsst sich der Schluss ziehen, dass die Union Prioritdtsrechte in gleicher Weise
anerkennen muss, wie solche Rechte in der PVU anerkannt werden?. Die Union ist daher durch
ihre Verpflichtungen aus dem TRIPS-Ubereinkommen an Art. 4 PVU gebunden, der fiir den
vorliegenden Fall relevant ist*.

55. Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, ob sich eine Partei wie KaiKai vor den
Unionsgerichten unmittelbar oder zwecks Auslegung des anwendbaren Unionsrechts auf Art. 4
PVU berufen kann.

56. Ob eine Rechtsnorm unmittelbare Wirkung hat, hiangt nicht nur von ihrer Klarheit, sondern
auch von ihrem Kontext ab. So hat der Gerichtshof in stindiger Rechtsprechung entschieden, dass
eine Richtlinienbestimmung, selbst wenn sie hinreichend klar und unbedingt ist, keine
unmittelbare Wirkung zur Entscheidung eines Rechtsstreits zwischen Einzelnen entfalten kann?”.

57. In dhnlicher Weise hingt die unmittelbare Wirkung einer internationalen Ubereinkunft nicht
nur von der Klarheit der Bestimmungen ab, mit denen dem Einzelnen Rechte verliehen werden
sollen, sondern auch von der Natur der fraglichen Ubereinkunf'.

58. Grundsitzlich schlielen die Vertrige die Anerkennung der unmittelbaren Wirkung
internationaler Ubereinkiinfte nicht aus. So hat der Gerichtshof beispielsweise die unmittelbare
Wirkung mehrerer Assoziationsabkommen anerkannt, unabhéngig davon, ob sie dazu bestimmt

* Unterzeichnet am 15. April 1994 in Marrakesch als Anhang 1 C des Ubereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation
(,WTO*) und genehmigt durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 iiber den Abschluss der Ubereinkiinfte im
Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen der Europdischen Gemeinschaft in Bezug auf die
in ihre Zusténdigkeiten fallenden Bereiche (ABL 1994, L 336, S. 1).

% Dies ist ein Unterschied zur Verpflichtung der Union, die Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten nach der PVU als deren
Vertragsparteien eingegangen sind, nicht zu beeintréichtigen. Die Verpflichtung, ,nicht zu beeintridchtigen®, ergibt sich aus Art. 2 Abs. 2
des TRIPS-Ubereinkommens, wonach die Bestimmungen dieses Ubereinkommens die nach der PVU bestehenden Verpflichtungen der
Vertragsparteien untereinander nicht aufler Kraft setzen. Dem Gerichtshof zufolge besteht eine solche Verpflichtung der Union, die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nicht zu beeintriachtigen, in Bezug auf das Abkommen von Rom tiber den Schutz der ausiibenden
Kiinstler, der Hersteller von Tontrdgern und der Sendeunternehmen, bei dem jeder Mitgliedstaat Vertragspartei ist, nicht aber die
Union. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass sich eine solche Verpflichtung fiir die Union aus Art. 1 Abs. 1 des WIPO-Vertrags
iiber Darbietungen und Tontréger ergibt, dem die Union beigetreten ist. Vgl. Urteil vom 15. Marz 2012, SCF Consorzio Fonografici
(C-135/10, EU:C:2012:140, Rn. 50).

% Vgl. entsprechend Urteil vom 15. November 2012, Bericap Zarédastechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, Rn. 70). In diesem Sinne heift es
auch in Rn. 15 der Beschwerdekammerentscheidung im vorliegenden Fall: ,Fir die EU, die als zwischenstaatliche Organisation kein
Verbandsland der PVU, aber Mitglied der WTO ist, gilt Artikel 4 PVU gemif3 Artikel 2(1) TRIPS-Abkommen entsprechend.”

2 Der Gerichtshof hat in den Urteilen vom 26. Februar 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, Rn. 48), und vom 14. Juli 1994, Faccini Dori
(C-91/92, EU:C:1994:292, Rn. 20), festgestellt, dass es grundsitzlich keine horizontale unmittelbare Wirkung gibt, und diesen
Standpunkt in zahlreichen spateren Rechtssachen bestitigt. Vgl. u. a. Urteile vom 24. Januar 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33,
Rn. 37), und vom 18. Januar 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, Rn. 32).

% Vgl. u. a. Urteil vom 8. Mérz 2011, Lesoochrandrske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, Rn. 45).
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waren, einen Staat auf die kiinftige Unionsmitgliedschaft vorzubereiten®, oder nicht®*. Der
Gerichtshof hat auch die unmittelbare Wirkung anderer bilateraler Abkommen, wie des
Open-Skies-Abkommens mit den Vereinigten Staaten® und einiger Bestimmungen multilateraler
Abkommen, wie der Abkommen von Jaunde und Lomé?? sowie des Protokolls iiber den Schutz
des Mittelmeers gegen Verschmutzung vom Lande aus®, anerkannt.

59. Hingegen war die Natur der WTO-Abkommen, nicht aber deren unklarer Wortlaut, der
Hauptgrund fiir die Rechtsprechung, wonach diese Abkommen grundsitzlich keine unmittelbare
Wirkung entfalten?.

60. Der Gerichtshof hat in Anbetracht der Rechtsprechung zum WTO-System auch eine
unmittelbare Wirkung des TRIPS-Ubereinkommens grundsétzlich ausgeschlossen .

61. Da einige Bestimmungen der PVU Bestandteil des Unionsrechts geworden sind und die
Union durch das TRIPS-Ubereinkommen binden, ist der Schluss erlaubt, dass auch diesen
Bestimmungen grundsitzlich keine unmittelbare Wirkung zuzuerkennen ist.

62. Das Wesen der WTO-Ubereinkiinfte, auf das der Gerichtshof abstellte, als er diesen eine
unmittelbare Wirkung grundsétzlich absprach, hat mit der Flexibilitdt und der Gegenseitigkeit
der Verpflichtungen zu tun, die die Union gegeniiber anderen Vertragsparteien eingegangen ist.
Das WTO-System ist insofern flexibel, als von seinen Bestimmungen abgewichen werden kann
und verschiedene Verhandlungslésungen zur Beilegung daraus resultierender Streitigkeiten
moglich sind*. Diese Flexibilitat gestattet es den politischen Organen der Union, ebenso wie den
anderen Vertragsparteien der WTO-Ubereinkiinfte, fiir Losungen zu optieren, die der
Gerichtshof eventuell als eigentlich nicht den Vorgaben der WTO entsprechend ansieht. Um
diesen politischen Handlungsspielraum zu bewahren, hielt der Gerichtshof es fiir angebracht, die
Giltigkeit von Rechtsakten der Union nicht anhand des WTO-Rechts zu iiberpriifen. Anstatt dies
als eine Art bewusste Selbstbeschrankung zur Wahrung der Kompetenzverteilung innerhalb der
WTO darzustellen, griff der Gerichtshof auf die Rechtsfigur der unmittelbaren Wirkung zuriick.
Allerdings sollte durch die grundsitzliche Weigerung, dem WTO-Recht unmittelbare Wirkung

»  So hat der Gerichtshof beispielsweise die unmittelbare Wirkung der Bestimmungen von Assoziationsabkommen zwischen der Union
und Drittstaaten anerkannt, die Einzelpersonen Niederlassungsrechte gewidhrten, auf die sie sich vor Gericht berufen konnten. Vgl.
hierzu Urteile vom 27. September 2001, Gloszczuk (C-63/99, EU:C:2001:488, Rn. 30 bis 38), und vom 20. November 2001, Jany u. a.
(C-268/99, EU:C:2001:616, Rn. 26 und 28).

0 Vgl. u. a. Urteile vom 12. April 2005, Simutenkov (C-265/03, EU:C:2005:213, Rn. 20 bis 29) (zu Bestimmungen des
Partnerschaftsabkommens mit Russland), und vom 24. November 2016, SECIL (C-464/14, EU:C:2016:896, Rn. 99 bis 109 sowie 131
bis 137) (zu Bestimmungen der Assoziationsabkommen mit Tunesien und mit dem Libanon).

3 Vgl. Urteil vom 21. Dezember 2011, Air Transport Association of America u. a. (C-366/10, EU:C:2011:864, Rn. 79 bis 84). In den Rn. 73
bis 78 dieses Urteils hat der Gerichtshof anerkannt, dass das Kyoto-Protokoll zum Klimawandel grundsitzlich unmittelbare Wirkung
haben konnte, aber die unmittelbare Wirkung einschldgiger Bestimmungen verneint, da sie nicht unbedingt und hinreichend genau
waren.

22 Vgl. Urteil vom 12. Dezember 1995, Chiquita Italia (C-469/93, EU:C:1995:435, Rn. 34 und 35).

% Vgl. Urteil vom 15. Juli 2004, Pécheurs de 'étang de Berre (C-213/03, EU:C:2004:464, Rn. 39 bis 47).

3 Schon im Urteil vom 12. Dezember 1972, International Fruit Company u. a. (21/72 bis 24/72, EU:C:1972:115, Rn. 14/18 und 27), hat der
Gerichtshof festgestellt, dass die Unionsorgane zwar an das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) gebunden waren, dessen
Bestimmungen aber so beschaffen waren, dass sie fir den Einzelnen keine Rechte begriinden konnten. Im Urteil vom
23. November 1999, Portugal/Rat (C-149/96, EU:C:1999:574, Rn. 47), hat der Gerichtshof entschieden, dass die Griindung der WTO
nichts an der Natur des GATT oder anderer in den Geltungsbereich der WTO fallender Ubereinkiinfte geindert hat.

% Vgl u. a. Urteile vom 14. Dezember 2000, Dior u. a. (C-300/98 und C-392/98, EU:C:2000:688, Rn. 44), vom 25. Oktober 2007,
Develey/HABM (C-238/06 P, EU:C:2007:635, Rn. 39), und vom 15. Mérz 2012, SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140,
Rn. 46).

% Vgl u. a. zum GATT Urteile vom 12. Dezember 1972, International Fruit Company u. a. (21/72 bis 24/72, EU:C:1972:115, Rn. 21), und
vom 5. Oktober 1994, Deutschland/Rat (C-280/93, EU:C:1994:367, Rn. 106 bis 109). Vgl. zu den WTO-Ubereinkiinften generell Urteil
vom 23. November 1999, Portugal/Rat (C-149/96, EU:C:1999:574, Rn. 36 bis 42).
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zuzuerkennen, meines Erachtens dem Einzelnen nicht die Moglichkeit genommen werden, sich
vor Gericht auf internationale Ubereinkiinfte zu berufen, sondern vielmehr den Unionsorganen
ein politischer Handlungsspielraum eingerdumt werden®.

63. Gleichwohl hat der Gerichtshof von seiner Befugnis zur gerichtlichen Kontrolle von
Rechtsakten der Union anhand des WTO-Rechts Gebrauch gemacht, wenn er der Auffassung
war, dass der Unionsgesetzgeber den durch das WTO-System eingerdumten politischen
Handlungsspielraum gar nicht nutzen wollte. In einer solchen Situation wiirde die gerichtliche
Kontrolle den auf WTO-Ebene erforderlichen politischen Handlungsspielraum nicht
beeintrachtigen*.

64. Es lassen sich somit zwei Fallgestaltungen unterscheiden, von denen die unmittelbare
Anwendbarkeit des WTO-Rechts abhingt. Die erste Konstellation, die durch Fille wie die
Rechtssache Nakajima® représentiert wird, liegt vor, wenn die einschldgige unionsrechtliche
Regelung nach Ansicht des Gerichtshofs zur Erfilllung einer auf der WTO beruhenden
Verpflichtung erlassen wurde. Der Begriff ,zur Erfiillung” erfasst nicht nur eine Situation, in der
eine WTO-Verpflichtung weitere DurchfithrungsmafSinahmen erfordert, sondern auch
Situationen, in denen der Unionsgesetzgeber beschlossen hat, sein (bestehendes oder neues)
Recht an seine WTO-Verpflichtungen anzupassen. Bei der zweiten Konstellation, die durch Falle
wie die Rechtssache Rusal Armenal® reprasentiert wird, halt es der Gerichtshof fiir moglich, dass
der Unionsgesetzgeber gegebenenfalls eine spezifische unionsrechtliche Mafinahme erlassen
wollte, und zwar ungeachtet seiner WTO-Verpflichtungen. Das bedeutet nicht, dass die von der
Union getroffene Mafinahme mit dem WTO-Recht unvereinbar wire, sondern nur, dass sie
erlassen wurde, ohne dass versucht worden wire, sie an die WTO-Verpflichtungen anzupassen.

65. Beide Fallgestaltungen schlieflen sich gegenseitig aus. Mit anderen Worten, wie ich bereits an
anderer Stelle erkldrt habe*: Entweder gilt das Urteil Nakajima oder das Urteil Rusal Armenal.

66. Im vorliegenden Fall macht die Kommission geltend, aus Art. 41 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 6/2002 koénne nicht geschlossen werden, dass der Unionsgesetzgeber Art. 4 PVU zu einem
unionsrechtlichen Maf$stab fiir die Prioritatsfristen habe machen wollen, die fiir die Anmeldung
von Gemeinschaftsgeschmacksmustern in Anspruch genommen werden konnten*. Vielmehr
habe die Union ihre eigene Methode festgelegt: Bei der Anmeldung eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters konne ein Prioritatsrecht aus einer fritheren Anmeldung eines
Geschmacks- oder Gebrauchsmusters wihrend eines Zeitraums von sechs Monaten in Anspruch
genommen werden. Damit habe der Unionsgesetzgeber, wie vom EUIPO vorgetragen, jede andere
Art der fritheren Anmeldung, einschliefllich einer Patentanmeldung, bewusst ausgeschlossen.
Diese Losung stehe im Einklang mit der PVU; aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, wire
dies unerheblich, da hierin der eindeutige Wille des Unionsgesetzgebers zum Ausdruck komme,

7 Vgl. meine Schlussantrége in der Rechtssache Changmao Biochemical Engineering/Kommission (C-123/21 P, EU:C:2022:890, Nrn. 37
bis 43, 56 und 57). In dieser Rechtssache steht das Urteil noch aus.

% Vgl. hierzu meine Schlussantrige in der Rechtssache Changmao Biochemical Engineering/Kommission (C-123/21 P, EU:C:2022:890,
Nrn. 46, 59 und 60).

* Vgl. Urteil vom 7. Mai 1991, Nakajima/Rat (C-69/89, EU:C:1991:186, im Folgenden: Urteil Nakajima). Vgl. auch Urteil vom 22. Juni 1989,
Fediol/Kommission (70/87, EU:C:1989:254).

% Vgl. Urteil vom 16. Juli 2015, Kommission/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494, im Folgenden: Urteil Rusal Armenal).

# Vgl. meine Schlussantrige in der Rechtssache Changmao Biochemical Engineering/Kommission (C-123/21 P, EU:C:2022:890, Nr. 64).

42

In diesem Zusammenhang zieht die Kommission einen Vergleich mit Art. 25 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 6/2002, der
ausdriicklich auf Art. 6b PVU verweise und damit zeige, dass diese Bestimmung der PVU habe umgesetzt werden sollen.

12 ECLLI:EU:C:2023:576



SCHLUSSANTRAGE VON FRAU CaPETA — RECHTSSACHE C-382/21 P
EUIPO / THe KaiKai CoMPANY JAEGER WICHMANN

tiber den sich der Gerichtshof bei Anwendung einer anderen Losung hinwegsetzen wiirde. Es
liege, mit anderen Worten, eine Rusal-Armenal-Situation, nicht aber eine Nakajima-Situation
vor. Daher gebe es keinen Grund, der PVU unmittelbare Wirkung beizumessen.

67. Dem kann ich nicht zustimmen. Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin
auszulegen, dass er den Willen des Unionsgesetzgebers zum Ausdruck bringt, diese Bestimmung
an Art. 4 PVU anzupassen. Erstens ist der Wortlaut von Art. 41 der Verordnung Nr. 6/2002, wie
vom Gerichtshof bestitigt®, praktisch identisch mit Art. 4 PVU. Das deutet auf den Willen des
Gesetzgebers hin, die Verordnung Nr. 6/2002 an diese internationale Ubereinkunft
anzugleichen®. Zweitens dirfte die Erwihnung des Gebrauchsmusters neben dem
Geschmacksmuster den Willen des Unionsgesetzgebers verdeutlichen, Art. 4 Abschnitt E Abs. 1
PVU Wirkung zu verleihen. Dies scheint sich auch aus den Vorarbeiten zur Verordnung
Nr. 6/2002 zu ergeben, in deren Rahmen die Kommission ihren urspriinglichen Vorschlag
gedndert hat, um ihn an Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVU anzupassen .

68. In Anbetracht dessen bin ich der Meinung, dass die Natur der durch das
TRIPS-Ubereinkommen in das Unionsrecht integrierten PVU unter den Umstinden des
vorliegenden Falles ihrer unmittelbaren Wirkung nicht entgegensteht. Mit Art. 41 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 6/2002 wollte der Unionsgesetzgeber das Geschmacksmusterrecht der Union in
Bezug auf die Entstehung und die Dauer von Priorititsrechten an die PVU angleichen. Der
vorliegende Fall dhnelt daher eher einer Nakajima-Situation als einer Rusal-Armenal-Situation.

69. Ich kann auch nicht dem EUIPO und der Kommission zustimmen, soweit sie meinen, Art. 25
Abs. 1 PVU stehe einer unmittelbaren Wirkung der PVU entgegen. Diese Bestimmung mit der
Uberschrift ,Anwendung der Ubereinkunft durch die Vertragslinder® sieht vor: ,Jedes
Vertragsland dieser Ubereinkunft verpflichtet sich, entsprechend seiner Verfassung die
notwendigen Mafinahmen zu ergreifen, um die Anwendung dieser Ubereinkunft zu
gewidhrleisten.” Nach meinem Verstdndnis verpflichtet diese Bestimmung die Vertragsparteien
lediglich dazu, das nach ihrer jeweiligen Verfassung Erforderliche zu tun. Fiir die Lander, deren
Verfassung das Verhiltnis ihrer Rechtsordnung zum Voélkerrecht iiberwiegend dualistisch regelt,
kann dies bedeuten, dass sie die PVU in eine innerstaatliche Rechtsquelle umsetzen miissen, um
ihr Wirkung zu verleihen. Wie bereits dargelegt, schlieflen die Vertrdge aber die unmittelbare
Wirkung internationaler Ubereinkiinfte, die die Union binden, nicht grundsitzlich aus. Wahrend
einige PVU-Bestimmungen tatsichlich zusitzliche Entscheidungen des Unionsgesetzgebers
erfordern dirften, konnen diejenigen Bestimmungen, die ohne zusdtzliche Entscheidungen
angewendet werden konnen, unmittelbare Wirkung haben. Da der Unionsgesetzgeber von der
Flexibilitit des TRIPS-Ubereinkommens keinen Gebrauch machen wollte, sondern beschloss,
seine die Priorititsrechte betreffende Regelung an die Vorgaben der PVU anzupassen, hingt die
unmittelbare Wirkung der einschligigen PVU-Bestimmungen davon ab, ob sie den iiblichen
Kriterien — hinreichende Genauigkeit und Unbedingtheit — geniigen. Mit der Auslegung der
einschligigen PVU-Bestimmungen werde ich mich in den Nrn. 94 bis 140 dieser Schlussantrige
befassen.

# Vgl. Urteil vom 5. Juli 2018, Mast-Jagermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, Rn. 56).

“ Vgl. dazu Urteil vom 20. Januar 2022, Kommission/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, Rn. 30 und 34), in dem
der Gerichtshof festgestellt hat, dass aus der Ahnlichkeit des Wortlauts einer unionsrechtlichen Regelung und eines internationalen
Ubereinkommens der Schluss gezogen werden kann, dass der Unionsgesetzgeber die Absicht hatte, Letzteres durchzufiihren.

% Vgl. Gednderter Vorschlag der Kommission fiir eine Verordnung des Rates tiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, KOM(2000) 660
endgiiltig, 20. Oktober 2000, Begriindung, Titel IV, 2. Abschnitt: Prioritit (,Mit dem neuen Absatz la des Artikels 43 soll gewihrleistet
werden, dass die Verordnung iiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit Artikel 4 E der Pariser Verbandsiibereinkunft vereinbar
ist“).
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70. An dieser Stelle muss ein weiterer Punkt angesprochen werden. KaiKai macht geltend, das
Gericht habe dadurch, dass es die Gesetzesliicke ausgefiillt habe, der PVU keine unmittelbare,
sondern eine auslegende Wirkung beigemessen. Insoweit stimme ich KaiKai zu. Das Vorbringen
des EUIPO, das Gericht habe der (falsch ausgelegten) PVU rechtsfehlerhaft unmittelbare Wirkung
zuerkannt, ist daher zuriickzuweisen, und zwar nicht, weil die PVU im vorliegenden Fall keine
unmittelbare Wirkung hitte, sondern deshalb, weil das Gericht sie nicht unmittelbar angewandt,
sondern zu Auslegungszwecken herangezogen hat.

71. Das EUIPO lehnt zwar die Méglichkeit einer unmittelbaren Wirkung der PVU ab, nicht aber
deren mogliche Auslegungswirkung. Das wirft die folgende Frage auf.

72. Wenn wir uns tatsdchlich, wie vom EUIPO und der Kommission vorgetragen, in einer
Rusal-Armenal-Situation befinden und der PVU keine unmittelbare Wirkung zur Wahrung des
politischen Handlungsspielraums der Unionsorgane im Rahmen des TRIPS-Ubereinkommens —
einschliefllich der Moglichkeit, bei der Regelung der Gemeinschaftsgeschmacksmuster von den
Vorgaben der PVU abzuweichen — zuzuerkennen ist, warum sollte sich der Gerichtshof dann
{iberhaupt bemiihen, die relevanten Rechtsakte der Union PVU-konform auszulegen?

73. Wie eingangs dargelegt (siehe Nr. 46 dieser Schlussantrige), fithrt es, wenn der Gerichtshof
Rechtsakte der Union wirksam im Einklang mit einer internationalen Ubereinkunft auslegt, zu
demselben Ergebnis, wie wenn dieser Ubereinkunft unmittelbare Wirkung verliehen wiirde. Hat
der Gerichtshof eine unmittelbare Wirkung abgelehnt, um den politischen Handlungsspielraum
der Unionsorgane fiir eine Abweichung von einer internationalen Verpflichtung zu wahren, so
sprechen dieselben Griinde dafiir, auch von einer konformen Auslegung abzusehen.

74. Die den nationalen Gerichten obliegende konforme Auslegung beinhaltet die weitreichende
Verpflichtung, alles zu tun, um ein vom Unionsrecht vorgeschriebenes Ergebnis durch
Auslegung des nationalen Rechts zu erreichen®. Dies verlangt eine konforme Auslegung nicht
nur des zur Umsetzung des Unionsrechts (in der Regel einer Richtlinie) erlassenen nationalen
Rechts, sondern auch jeder anderen nationalen Regelung, einschliefilich bereits bestehender
Regelungen®.

75. Das bedeutet, dass — iibertragen auf das Verhiltnis zwischen Rechtsakten der Union und
internationalen Ubereinkiinften — die Verpflichtung zur konformen Auslegung fiir alle
Rechtsakte der Union gelten wiirde, unabhéngig davon, ob sie speziell zur Umsetzung einer
internationalen Verpflichtung erlassen wurden oder nicht. Mit anderen Worten: Die
Unionsgerichte hiétten nicht nur in einer Nakajima-Situation, sondern auch in einer
Rusal-Armenal-Situation eine unionsrechtliche Regelung im Einklang mit einer internationalen
Ubereinkunft auszulegen. Eine solche den Unionsgerichten trotz des grundsitzlichen
Ausschlusses einer unmittelbaren Wirkung auferlegte Verpflichtung, alles zu tun, um
sicherzustellen, dass die unionsrechtliche Regelung die gleiche Bedeutung erhilt, wie sie in einer
internationalen Ubereinkunft vorgesehen ist, liefe dem Sinn und Zweck dieses Ausschlusses
zuwider.

% Vgl. u. a. Urteile vom 5. Oktober 2004, Pfeiffer u. a. (C-397/01 bis C-403/01, EU:C:2004:584, Rn. 119), vom 24. Januar 2012, Dominguez
(C-282/10, EU:C:2012:33, Rn. 27), und vom 6. November 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften (C-684/16,
EU:C:2018:874, Rn. 59).

¥ Vgl. u. a. Urteile vom 13. November 1990, Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395, Rn. 8), und vom 10. Mirz 2011, Deutsche Lufthansa
(C-109/09, EU:C:2011:129, Rn. 52).
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76. Auf unseren Fall bezogen, heif3t das: Soll die unmittelbare Wirkung der PVU deshalb verneint
werden, um den Unionsgesetzgeber in die Lage zu versetzen, eine frithere Patentanmeldung als
Grundlage fiir die Inanspruchnahme von  Priorititsrechten fiir ein spéteres
Gemeinschaftsgeschmacksmuster auszuklammern, dann erscheint es wenig sinnvoll, darauf zu
bestehen, dass der Gerichtshof die Verordnung Nr. 6/2002 gleichwohl so auslegt, dass ein solches
Ergebnis erreicht wird.

77. Wenn der Gerichtshof also meiner Einschitzung, dass die PVU im vorliegenden Fall
unmittelbare Wirkung entfalten kann, deshalb nicht zustimmt, weil der Unionsgesetzgeber die
Verordnung Nr. 6/2002 nicht an die PVU habe anpassen wollen, sondern vielmehr eine
spezifische unionsrechtliche Mafinahme erlassen habe (die mit der PVU in Einklang stehen
konne oder auch nicht), sollte der Gerichtshof feststellen, dass das Gericht einen Rechtsfehler
begangen hat, indem es iiberhaupt den Versuch einer konformen Auslegung unternommen hat.
Meines Erachtens ist eine unmittelbare Wirkung wie auch eine Verpflichtung zur konformen
Auslegung in einer Rusal-Armenal-Situation ausgeschlossen. Von der Suche nach einer Liicke im
Unionsrecht, um sie durch eine PVU-konforme Regelung zu schliefen, sollte in einem solchen
Fall abgesehen werden. Wie ich im ndchsten Abschnitt zeigen werde, ist die konforme Auslegung
eine besondere Auslegungsmethode, die Kreativitit erfordert, damit ein von der Zielvorschrift
(hier: Art. 4 PVU) vorgeschriebenes Ergebnis erreicht wird. Sie sollte daher nur in einer
Nakajima-Situation herangezogen werden.

78. Dies bringt mich zum néchsten Argument des EUIPO, wonach das Gericht die Grenzen einer
konformen Auslegung {iberschritten habe.

2. Grenzen der Verpflichtung zur konformen Auslegung

79. Das EUIPO macht geltend, das Gericht habe Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 contra
legem ausgelegt. Es habe die Begriffe ,Patent” und ,zwolf Monate® in diese Bestimmung
hineingelesen, obwohl deren eindeutiger Wortlaut nur Geschmacks- und Gebrauchsmuster
sowie eine Prioritétsfrist von sechs Monaten zulasse.

80. KaiKai stellt in Abrede, dass Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 eine abschlieflende
Regelung enthalte. Das Gericht habe zutreffend festgestellt, dass eine zu schlieflende Liicke
bestehe und dass diese Bestimmung keine besonderen Vorschriften iiber die Dauer der auf eine
Patentanmeldung gestiitzten Prioritétsfrist enthalte. Daher hat KaiKai in der miindlichen
Verhandlung betont, dass keine Auslegung contra legem gegeben sei; Art. 41 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 6/2002 schliefle nach seinem Wortlaut nicht aus, dass andere Arten von
Rechten des geistigen Eigentums als Grundlage fiir das Prioritdtsrecht dienen konnten.

81. Im (unions-)internen Bereich hat der Gerichtshof, beginnend mit dem Urteil in der
Rechtssache  Pupino®, anerkannt, dass der Pflicht der nationalen Gerichte,
unionsrechtskonforme Entscheidungen zu erlassen, eine Contra-legem-Grenze gesetzt ist. Der
Gerichtshof hat die Bedeutung dieser Grenze noch nicht néher erldutert. Das EUIPO scheint
darunter aber zu verstehen, dass die Gerichte sich nicht uber einen klaren und
unmissverstandlichen Wortlaut hinwegsetzen diirfen®.

# Vgl. Urteil vom 16. Juni 2005 (C-105/03, EU:C:2005:386, Rn. 47). Vgl. auch u. a. Urteile vom 1. August 2022, Sea Watch (C-14/21
und C-15/21, EU:C:2022:604, Rn. 84), und vom 27. April 2023, M. D. (Verbot der Einreise nach Ungarn) (C-528/21, EU:C:2023:341,
Rn. 99).

¥ Das EUIPO verweist insoweit auf die Urteile vom 8. Dezember 2005, EZB/Deutschland (C-220/03, EU:C:2005:748, Rn. 31), und vom
28. Februar 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, Rn. 48).
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82. Vor diesem Hintergrund macht das EUIPO geltend, dass der Unionsgesetzgeber die Fille, in
denen ein Prioritdtsrecht fiir die spiatere Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
beansprucht werden konne, abschlieffend und eindeutig geregelt habe; Patentanmeldungen
gehorten nicht dazu®. Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 weise keine Regelungsliicke auf.
Mit der Feststellung einer solchen Liicke habe das Gericht Art. 41 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 6/2002 contra legem ausgelegt.

83. Ob die Feststellung einer solchen Liicke contra legem ist, hangt meines Erachtens davon ab, in
welchem Zusammenhang ein Gericht seine Auslegung vornimmt. Gébe es die fiir die Union
aufgrund des TRIPS-Ubereinkommens verbindliche PVU nicht oder wire diese irrelevant®,
bestiinde fiir das Gericht kein Grund zur Annahme einer Gesetzesliicke. Die Feststellung einer
solchen Liicke kénnte aber eine Lésung im Rahmen einer PVU-konformen Auslegung sein. Mit
der konformen Auslegung soll nicht nur die Bedeutung einer Bestimmung ermittelt, sondern
auch eine den Anforderungen der Zielvorschrift entsprechende spezifische Losung gefunden
werden.

84. Unter Berufung auf den Wortlaut von Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 meint das
EUIPO, Patentanmeldungen kdmen als giiltige Grundlage fiir ein Priorititsrecht nach dieser
Vorschrift klar und eindeutig nicht in Betracht. Ist das wirklich der Fall? Tatsdchlich gibt es in
der Verordnung Nr. 6/2002, wie von KaiKai angefiihrt, keine Bestimmung, der zufolge eine
Patentanmeldung ausdriicklich ausgeschlossen wire. Wie die Schonheit im Auge des
Betrachters, liegt der Grad der Eindeutigkeit im Auge desjenigen, der die Auslegung vornimmt.

85. Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 sieht in der Tat ausdriicklich nur zwei Arten von
Voranmeldungen vor: (i) die Anmeldung von Geschmacksmustern und (ii) die Anmeldung von
Gebrauchsmustern. Bei isolierter Betrachtung gibt es keinen Grund fiir die Annahme, der
Unionsgesetzgeber habe ,vergessen®, frithere Patentanmeldungen zu regeln.

86. Betrachtet man die Verordnung Nr. 6/2002 aber im Rahmen der Verpflichtungen aus der
PVU, wie die Union sie aufgrund des TRIPS-Ubereinkommens eingegangen ist, und versteht
man die PVU in dem Sinne, dass die Inanspruchnahme eines Prioritdtsrechts fiir eine auf eine
frithere Patentanmeldung gestiitzte Geschmacksmusteranmeldung ermdoglicht werden muss,
dann édndert sich die Auslegung. Dann erscheint es als ein Versaumnis des Unionsgesetzgebers,
dass Patente tiberhaupt keine Erwédhnung gefunden haben. Im Rahmen der konformen
Auslegung hat ein Gericht etwaige Unzulédnglichkeiten des Gesetzgebers zu korrigieren. Daher
sollte das Gericht nicht daran gehindert sein, eine Gesetzesliicke festzustellen, die sich auf das
mutmaflliche Erfordernis der PVU stiitzt, die Kombination zwischen einem fritheren Patent und
einem spéteren Geschmacksmuster zu beriicksichtigen. Die Feststellung von Regelungsliicken ist
aus meiner Sicht eine zuldssige Methode im Rahmen der konformen Auslegung.

87. Dies diirfte zumindest im internen Bereich — also der unionsrechtskonformen Auslegung des
nationalen Rechts — der Fall sein. Wie bereits dargelegt (siehe Nr. 74 dieser Schlussantrage), geht
die den nationalen Gerichten obliegende Pflicht zur konformen Auslegung in solchen internen
Angelegenheiten sehr weit. Dabei hat der Gerichtshof die Ansicht nationaler Gerichte, eine
andere Auslegung des nationalen Rechts sei contra legem, nicht ohne Weiteres akzeptiert. Er hat

% Dieser Standpunkt kommt auch in Punkt 6.2.1.1 der EUIPO-Priifungsrichtlinien fiir eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom
31. Mérz 2023 (im Folgenden: EUIPO-Richtlinien) in der zum maf3geblichen Zeitpunkt geltenden Fassung vom 1. Oktober 2018 zum
Ausdruck: ,Ein Priorititsanspruch auf der Grundlage einer dlteren Patentanmeldung wird prinzipiell zuriickgewiesen. ...*

Nach meiner Meinung ist die PVU fiir Auslegungszwecke in der Tat irrelevant, wenn es einen Grund gibt, ihr eine unmittelbare Wirkung
abzusprechen.

16 ECLLI:EU:C:2023:576



SCHLUSSANTRAGE VON FRAU CaPETA — RECHTSSACHE C-382/21 P
EUIPO / THe KaiKai CoMPANY JAEGER WICHMANN

von den nationalen Richtern verlangt, kreativer als bei ihrer nationalen Entscheidungspraxis zu
sein, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen®, und sogar von einer stindigen Rechtsprechung
bei der Auslegung der jeweiligen nationalen Vorschrift abzuweichen®. Die geforderte Kreativitét
gilt auch fiir die Feststellung von Regelungsliicken .

88. Sollten die Unionsgerichte aber genauso kreativ vorgehen, wenn sie Unionsrechtsakte im
Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Union auszulegen haben?

89. Der Gerichtshof hat die Verpflichtung zur konformen Auslegung im internen Bereich wie
folgt begriindet: Die den Mitgliedstaaten zuzurechnenden nationalen Gerichte sind an die
Loyalitétspflicht gebunden, die heute in Art. 4 Abs. 3 EUV niedergelegt ist und als Grundsatz der
loyalen Zusammenarbeit bezeichnet wird*. Die nationalen Gerichte sind somit verpflichtet, im
Rahmen ihrer Befugnisse, d. h. bei der Auslegung des Rechts, die mit dem Unionsrecht
verfolgten Ziele zu erreichen. Auflerdem diirfte aufgrund dieser Loyalitéitspflicht davon
auszugehen sein, dass ein Mitgliedstaat in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber nicht gegen das
Unionsrecht verstofien will. Dies lasst den Schluss zu, dass alle — vor oder nach dem Unionsrecht
erlassenen — nationalen Regelungen unionsrechtskonform sind, sofern nicht ausdriicklich etwas
anderes bestimmt ist’. Fir die nationalen Gerichte bedeutet dies, dass sie sich mit einer
unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts nicht tiber den Willen des Gesetzgebers
hinwegsetzen.

90. Wenngleich die Union nach Art. 216 Abs. 2 AEUV bzw. nach dem internationalen Grundsatz
pacta sunt servanda an ihre internationalen Verpflichtungen gebunden ist, beruht dies nicht auf
derselben Loyalitétspflicht verfassungsrechtlicher Natur®, wie sie fiir die Mitgliedstaaten gemaf3
Art. 4 Abs. 3 EUV gilt. Die Vermutung, dass der Unionsgesetzgeber nicht gegen die
internationalen Verpflichtungen der Union verstofien wollte, kann nicht so stark sein wie die
gleiche Vermutung im internen Bereich.

91. Dies konnte die Auffassung rechtfertigen, dass die Pflicht zur Auslegung des Unionsrechts im
Einklang mit internationalen Ubereinkiinften weniger weit reicht. Insofern kénnte die
Feststellung von Liicken eher als eine Auslegung contra legem qualifiziert werden, wenn es an
einem eindeutigen Beweis dafiir fehlt, dass sich der Unionsgesetzgeber an die internationalen
Verpflichtungen der Union halten wollte. Auf alle Fille ist die Contra-legem-Grenze einer
konformen Auslegung ihrerseits in jedem Einzelfall auslegungsbediirftig.

92. Da der  Unionsgesetzgeber  die  Prioritdtsrechte = bei =~ Anmeldungen  von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern fast mit demselben Wortlaut wie in der PVU geregelt hat,
kann dies — obwohl er nirgendwo in der Verordnung Nr. 6/2002 ausdriicklich seine Absicht
bekundet hat, sich an die Priorititsregeln der PVU zu halten — meines Erachtens, wie ich bereits

2 Ein pragnantes Beispiel findet sich im Urteil vom 24. Januar 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, Rn. 25 bis 31).

% Vgl u. a. Urteile vom 17. April 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, Rn. 72), und vom 5. September 2019, Pohotovost (C-331/18,
EU:C:2019:665, Rn. 56).

% Nur so kann ich mir die Situation in der Rechtssache Marleasing erkliren. Vgl. in diesem Kontext den Losungsvorschlag in den
Schlussantragen des Generalanwalts van Gerven in der Rechtssache Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:310, Nr. 10).

% Als der Gerichtshof erstmals diese Pflicht anfithrte, um das Gebot der konformen Auslegung zu begriinden, war die einschligige
Bestimmung Art. 5 des EWG-Vertrags (vgl. Urteil vom 10. April 1984, von Colson und Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, Rn. 26; vgl. auch
Urteil vom 14. Juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, Rn. 26).

% Setzt ein Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht um, diirfen die nationalen Gerichte daraus schlieflen, dass der Gesetzgeber der Auffassung
war, sein geltendes Recht gentige bereits den aus der Richtlinie resultierenden Rechtspflichten.

7 Vgl. in diesem Zusammenhang Temple Lang, J., ,Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty“, Common Market Law Review,
Bd. 27, 1990, S. 645, und Temple Lang, J., ,The duties of cooperation of national authorities and Courts under Article 10 EC: two more
reflections”, European Law Review, Bd. 26, 2001, S. 84.
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dargelegt habe (siehe Nr. 68 dieser Schlussantrdge), als eine Nakajima-Situation betrachtet
werden. Daher wire die Feststellung einer Liicke in der Verordnung Nr. 6/2002 gerechtfertigt
und keine Auslegung contra legem, wenn in der PVU wirklich eindeutig eine zwdélfmonatige
Prioritétsfrist vorgeschrieben wire. Das Gericht hat daher nicht fehlerhaft gehandelt, als es
versuchte, die Verordnung Nr. 6/2002 im Einklang mit der PVU auszulegen.

93. Meines Erachtens enthilt die PVU aber keine solche — und schon gar keine so eindeutige —
Vorschrift, die eine zwolfmonatige Prioritdtsfrist verlangt, weshalb das Gericht die PVU
fehlerhaft ausgelegt hat. Damit komme ich zum letzten Teil meiner Schlussantrége.

B. Auslegung der Pariser Verbandsiibereinkunft

94. Die Auslegung der PVU wirft zwei Hauptfragen auf, welche die Parteien unterschiedlich
beantworten.

95. Erstens macht das EUIPO mit Unterstiitzung der Kommission geltend, das Gericht habe zu
Unrecht angenommen, dass nach der PVU eine frithere Patentanmeldung als Grundlage fiir eine
spatere Geschmacksmusteranmeldung dienen kénne. Nach Ansicht von KaiKai hat das Gericht
die PVU korrekt ausgelegt.

96. Zweitens argumentiert das EUIPO, das Gericht habe zu Unrecht festgestellt, dass die PVU
eine allgemeine Regel aufstelle, wonach das éltere Recht die Dauer der Priorititsfrist festlege, und
dass Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVU davon eine Ausnahme bilde. Daher habe das Gericht KaiKai zu
Unrecht eine Prioritétsfrist von zwolf Monaten zugebilligt. KaiKai verteidigt die vom Gericht
vertretene Auslegung.

97. Aus meiner Sicht hat das Gericht zu Recht festgestellt, dass die PVU einen auf der
Kombination  zwischen einer fritheren  Patentanmeldung und einer spiteren
Geschmacksmusteranmeldung beruhenden Prioritdtsanspruch zuldsst. Das Gericht hat aber
insoweit einen Rechtsfehler begangen, als es eine zwdlfmonatige Priorititsfrist fiir den Fall
angenommen hat, dass der Prioritdtsanspruch fiir ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf eine
frithere Patentanmeldung gestiitzt ist.

98. Bevor ich meine Griinde fiir eine solche Auslegung der PVU darlege, méchte ich kurz auf die
Methoden eingehen, die der Gerichtshof bei der Auslegung einer internationalen Ubereinkunft
wie der PVU anwenden sollte.

1. Methoden der Auslegung einer internationalen Ubereinkunft

99. Das  Volkerrecht, einschliefSlich des ~ WTO-Rechts, besitzt trotz  seines
Streitbeilegungsmechanismus kein Rechtsprechungsorgan, das befugt wire, internationale
Ubereinkiinfte fiir alle anderen Akteure verbindlich und rechtskriftig auszulegen. Im Gegensatz
zur Unionsrechtsordnung fehlt es also an einem Mechanismus, der eine einheitliche Auslegung
gewihrleistet.
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100. Ein Instrument zur Entschirfung des Problems der divergierenden Auslegung ist das Wiener
Ubereinkommen iiber das Recht der Vertrige (im Folgenden: Wiener Ubereinkommen), das
Regeln fiir die Auslegung von internationalen Ubereinkommen enthilt®. Die Union ist zwar
nicht Vertragspartei dieses Ubereinkommens; dessen Regeln stellen jedoch eine Kodifizierung
des Volkergewohnheitsrechts dar®, und die Union hat sie bei der Auslegung internationaler
Ubereinkiinfte anzuwenden ®.

101. Art. 31 Abs. 1 des Wiener Ubereinkommens enthilt die folgende allgemeine
Auslegungsregel: ,Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Ubereinstimmung mit der
gewohnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und
im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.” In Art. 31 Abs. 2 bis 4 dieses Ubereinkommens
finden sich weitere Klarstellungen und in Art. 32 einige zusitzliche Auslegungsregeln.

102. Meines Erachtens unterscheiden sich die Auslegungsregeln des Wiener Ubereinkommens
kaum von den iiblichen Auslegungsmethoden des Gerichtshofs. Daher sollte der Gerichtshof bei
der Auslegung der PVU deren Wortlaut und Zusammenhang sowie den Zweck beriicksichtigen,
zu dem sie in erster Linie angenommen wurde. Ausgangspunkt sollten aber Wortlaut, Kontext
und Zweck dieser internationalen Ubereinkunft selbst sein, nicht aber die Art und Weise, wie die
Union sie umgesetzt hat. Selbst wenn also der Unionsgesetzgeber die PVU bona fide im Sinne der
Unzuldssigkeit der Kombination aus einem fritheren Patent und einem spiteren
Geschmacksmuster verstanden und deshalb beschlossen hat, nur frithere Geschmacks- und
Gebrauchsmuster als Grundlage der Prioritdtsrechte fiir Gemeinschaftsgeschmacksmuster
zuzulassen, bedeutet dies nicht, dass dieses Verstindnis der PVU zutreffend wire®'.

103. Vor diesem Hintergrund priife ich nun die beiden strittigen Fragen.

2. Eine frithere Patentanmeldung als Grundlage der Priorititsrechte fiir eine spdtere
Geschmacksmusteranmeldung

a) Vorbemerkungen

104. Der Schutz des geistigen Eigentums ist gebietsbezogen, d. h., er gilt nur im Gebiet des Landes
(oder der Region), das (die) ihn gewdhrt. Fiir die Arten von Rechten des geistigen Eigentums,
deren Schutz von einer Eintragung abhdngt, wie etwa Patente, Gebrauchs- und
Geschmacksmuster, bedeutet dies, dass der Schutz nur in dem Gebiet gilt, das in die
Zustindigkeit der Registrierungsstelle fillt, die ihn jeweils gewdhrt hat.

105. Wer seine Erfindung, sein Geschmacksmuster oder seine Marke, unter der das Produkt
verkauft wird, schiitzen lassen will, muss diesen Schutz in jedem einzelnen Land bzw. jeder
einzelnen Region beantragen. Um die mit der Territorialitit des Schutzes des geistigen
Eigentums verbundenen Probleme zu entschirfen, wurde mit der PVU das System der

% Unterzeichnet in Wien am 23. Mai 1969 (United Nations Treaty Series, Bd. 1155, S. 331).

% Vgl. hierzu Generalversammlung der Vereinten Nationen, Resolution vom 20. Dezember 2018, A/RES/73/202, ,Spétere Ubereinkiinfte
und spétere Praxis bei der Auslegung von Vertrdgen®, Schlussfolgerung 2, Punkt 1, wonach die Art. 31 und 32 des Wiener
Ubereinkommens auch als Vélkergewohnheitsrecht gelten.

® Vgl. u. a. Urteile vom 25. Februar 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, Rn. 42 und 43), und vom 14. Juli 2022, OBB-Infrastruktur
Aktiengesellschaft (C-500/20, EU:C:2022:563, Rn. 56).

" Andere Rechtssysteme, z. B. in Deutschland, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten, verfolgen einen anderen Ansatz. Vgl. hierzu

Hartwig, H., ,Claiming priority under the Community design scheme®, in Hartwig, H. (Hrsg.), Research Handbook on Design Law,
Edward Elgar, 2021, S. 250, insbesondere S. 253 bis 255.

ECLI:EU:C:2023:576 19



SCHLUSSANTRAGE VON FRAU CaPETA — RECHTSSACHE C-382/21 P
EUIPO / THe KaiKai CoMPANY JAEGER WICHMANN

Prioritétsrechte eingefithrt. Damit wird zwar nicht die Notwendigkeit beseitigt, den Schutz in
jedem gewiinschten Gebiet gesondert zu beantragen, aber es wird fiir die Beantragung eines
solchen Schutzes ,Zeit gewonnen®, bevor potenzielle Konkurrenten dasselbe tun kénnen. Diese
Zeit, die sogenannte Priorititsfrist, kann sechs oder zwolf Monate betragen und wird mit der
ersten ordnungsgemaifl eingereichten Anmeldung in Gang gesetzt.

106. Neben der Territorialitit besteht eine weitere Schwierigkeit beim Schutz des geistigen
Eigentums darin, dass es unterschiedliche Arten von Rechten am geistigen Eigentum gibt. Die
Lénder definieren unterschiedlich, was unter einer bestimmten Art von Recht am geistigen
Eigentum zu verstehen ist, und sehen nicht alle dieselben Arten von Immaterialgiiterrechten vor.
So erkennen offenbar elf Mitgliedstaaten der Union das Gebrauchsmuster als eine eigene Form
des Rechts am geistigen Eigentum an®. Uberdies werden #hnliche Arten von Rechten des
geistigen Eigentums oft unterschiedlich benannt. So wird etwa die nidchstliegende Art des
Schutzes dessen, was in Europa iiblicherweise als Geschmacksmuster bezeichnet wird, in den
Vereinigten = Staaten als  ,design  patent”  bezeichnet®.  Selbst der  Begriff
Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist auf Unionsebene nicht einheitlich. So ist in der englischen
Fassung der Verordnung Nr. 6/2002 von ,community designs“ die Rede, wihrend die
franzosische Fassung von ,dessins ou modeéles communautaires” spricht®.

b) Anmeldung nach dem PCT

107. Der PCT, nach dem KaiKai ihre Anmeldung einreichte, aufgrund deren sie im vorliegenden
Fall beim EUIPO die Anerkennung eines Prioritdtsrechts beantragte, geht auf internationale
Bemiithungen zuriick, mit denen den Erfindern das Leben erleichtert werden sollte.

108. Der PCT ist ein internationales Abkommen, das 1970 geschlossen wurde und 1978 in Kraft
trat. Er hat derzeit 157 Unterzeichnerstaaten, darunter alle 27 Mitgliedstaaten der Union, aber
nicht die Union selbst. Er ist ein Sonderabkommen im Rahmen der PVU und wird von der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet. Der PCT sieht die Einreichung einer
sinternationalen Anmeldung” zum Schutz von Erfindungen vor®. Sobald eine solche
internationale Anmeldung eingereicht ist, kann sie als Anmeldung fiir ein Patent, ein
Gebrauchsmuster sowie andere Arten des Schutzes von Erfindungen, wie Erfinderscheine und
Gebrauchszertifikate, verstanden werden®. Nach der internationalen Phase, die nicht zur
Gewidhrung des Schutzes fithren kann, muss die Person, die eine internationale Anmeldung

l%ei diesen EU-Mitgliedstaaten handelt es sich um die Tschechische Republik, Didnemark, Deutschland, Spanien, Italien, Ungarn,
Osterreich, Polen, Portugal, die Slowakei und Finnland. Vgl. EUIPO-Richtlinien, zitiert in Fn. 50 dieser Schlussantrége, Punkt 6.2.1.1.

Im Handbuch des US-amerikanischen Patent- und Markenamts zum Patentpriffungsverfahren, 9. Ausgabe, Februar 2023,
Abschnitt 1502.01 Unterscheidung zwischen Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster heifit es: ,Im Allgemeinen schiitzt ein utility
patent [(Gebrauchsmuster)] die Art und Weise des Gebrauchs und der Funktionsweise eines Gegenstands (35 U.S.C. 101), wihrend ein
design patent [(Geschmacksmuster)] das Erscheinungsbild eines Gegenstands schiitzt (35 U.S.C. 171). ... Sowohl design patents als auch
utility patents kénnen fir einen Gegenstand erlangt werden, wenn die Erfindung sowohl in dessen Gebrauchstauglichkeit als auch in
dessen dekorativer Erscheinung liegt. Wahrend Gebrauchs- und Geschmacksmuster einen rechtlich getrennten Schutz bieten, lassen
sich Gebrauchstauglichkeit und Verzierung eines Gegenstands nicht ohne weiteres voneinander trennen. Herstellungsgegenstinde
konnen sowohl funktionsbezogene als auch dekorative Merkmale aufweisen. ...“ Vgl. hierzu auch Schickl, S., ,Protection of Industrial
Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?“, The Journal of World Intellectual Property,
Bd. 16, 2013, S. 15.

®  Auflerdem wird z. B. in der kroatischen Sprachfassung nur der Begriff ,Design“ (,dizajn Zajednice“) und in der slowenischen
Sprachfassung nur der Begriff ,Modell“ (,model Skupnosti“) verwendet. Auch die deutsche Sprachfassung kennt nur ein einziges Wort
(,Gemeinschaftsgeschmacksmuster”), wahrend in der spanischen und der italienischen Sprachfassung von ,Designs und Modellen”
(»dibujos y modelos comunitarios” bzw. ,disegni e modelli comunitari“) die Rede ist.

% Vgl. Art. 2 Ziff. vii und Art. 3 Abs. 1 PCT.

% Vgl. Art. 2 Ziff. i PCT. Auflerdem konnen nach Art. 2 Ziff. ii PCT Bezugnahmen auf ein ,Patent” als solche auf jede der in Art. 2 Ziff. i
PCT aufgefiithrten Formen des Schutzes einer Erfindung verstanden werden.
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eingereicht hat, die nationale Phase einleiten, in deren Verlauf sie in jedem Land oder jeder Region
die geeignete Form des Schutzes separat beantragt. Mit einer internationalen Anmeldung soll u. a.
ein Anmeldetag zur Inanspruchnahme von Prioritétsrechten festgelegt werden.

109. Das EUIPO trégt vor, der erste Fehler in der Begriindung des Gerichts bestehe darin, dass es
den Begriff ,internationale Patentanmeldung” benutzt habe, den es als Rechtsbegriff nicht gebe.
KaiKai habe tatsdchlich eine internationale Anmeldung im Sinne des PCT eingereicht, nicht aber
eine internationale Patentanmeldung. Wie ich soeben dargelegt habe, kann eine solche
internationale Anmeldung entweder als Patentanmeldung oder als Gebrauchsmusteranmeldung
verstanden werden; solange aber keine diesbeziigliche Wahl durch Einreichung einer nationalen
Anmeldung getroffen wird, bewirkt eine internationale Anmeldung gewissermaflen einen
Zustand der Uberlagerung im Sinne der Quantenmechanik — sie ist gleichzeitig eine Patent- und
eine Gebrauchsmusteranmeldung.

110. Meines Erachtens wollte das Gericht durch die Verwendung des Begriffs ,internationale
Patentanmeldung” unterstreichen, dass die Anmeldung von KaiKai als Patentanmeldung
verstanden werden konne, selbst wenn insoweit auch eine Gebrauchsmusteranmeldung moglich
sei. Genau deshalb war das Gericht der Ansicht, dass KaiKai eine Priorititsfrist von zwolf
Monaten zustehe. Um erneut die Terminologie der Quantenphysik zu bemiihen: Wiahrend das
Gericht die internationale Anmeldung von KaiKai in ein Patent ,kollabieren liefs, nahm das
EUIPO den ,Kollaps® in ein Gebrauchsmuster vor. Das ist genauso, als wiirde das EUIPO sie als
»internationale Gebrauchsmusteranmeldung” bezeichnen. Daher ist das Vorbringen des EUIPO,
das Gericht habe einen nicht existierenden Begriff benutzt, irrelevant.

¢) Griinde fiir die Auslegung der PVU in dem Sinne, dass die Kombination zwischen einem
fritheren Patent und einem spdteren Geschmacksmuster zuldssig ist

111. Die PVU sieht nicht ausdriicklich vor, dass ein Priorititsrecht fiir eine spitere
Geschmacksmusteranmeldung auf eine frithere Patentanmeldung gestiitzt werden kann. Sie
schlief3t eine solche Mdglichkeit aber auch nicht aus.

112. Nach dem Wortlaut von Art. 4 Abschnitt A Abs. 1 PVU sind verschiedene Erstanmeldungen
moglich (,die Anmeldung fiir ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches
Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke®), wobei fiir eine spatere Anmeldung in
anderen Lindern ein Priorititsrecht besteht, ohne dass jedoch die Art dieser spéteren
Anmeldung prazisiert wéare. Dem lédsst sich unschwer entnehmen, dass jede der aufgezéhlten
moglichen Erstanmeldungen Prioritétsrechte fiir jede spiatere Anmeldung begriinden kann.

113. Der Wortlaut von Art. 4 Abschnitt A Abs. 1 PVU ist daher nicht allein maf3gebend. Vielmehr
spricht der Zusammenhang, in den die PVU einzuordnen ist und der die vielfiltigen Formen der
weltweiten Immaterialgiiterrechte umfasst, fiir eine Auslegung, die der Form oder Bezeichnung
eines Rechts des geistigen Eigentums keine entscheidende Rolle beimisst.

114. Das EUIPO meint, das Gericht habe die allgemeine Regel der PVU iiber die Identitit des

Gegenstands verkannt. Jede Art von gewerblichem Schutzrecht begriinde ein Prioritatsrecht nur
fur dieselbe Art von Recht, wie ein Patent fiir ein Patent, ein Geschmacksmuster fir ein
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Geschmacksmuster oder ein Gebrauchsmuster fiir ein Gebrauchsmuster”. Sofern nicht
ausdriicklich etwas anderes vorgesehen sei, konne daher nur ein élteres Geschmacksmuster ein
Prioritdtsrecht fiir ein spiateres Gemeinschaftsgeschmacksmuster begriinden; ein Patent geniige
dieser Regel nicht.

115. Nach meinem Dafiirhalten kann die Vorschrift {iber die Identitit des Gegenstands im
formalen oder im materiellen Sinne verstanden werden. Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren
scheint das EUIPO sie im formalen Sinne anzuwenden, da es auf der formlichen Identitat
zwischen fritherer und spéterer Anmeldung besteht .

116. Der Leitfaden zur PVU scheint hingegen auf ein materielles Verstindnis der Regel iiber die
Identitdt des Gegenstands hinzudeuten. So heifSt es in diesem Leitfaden zu Art. 4 Abschnitt E
Abs. 1 PVU: ,Es wird selten vorkommen, dass ein gewerbliches Muster oder Modell und ein
Gebrauchsmuster denselben Gegenstand betreffen, da das erstere grundsétzlich die dekorativen
Aspekte eines gewerblichen Gegenstands betrifft, wdhrend sich das letztere auf dessen
technische Neuheit bezieht“®. Dieser Verweis auf denselben Gegenstand diirfte sich auf den
Inhalt der neuen Idee beziehen, fiir die Schutz beantragt wird, und nicht auf die Form ihres
Schutzes.

117. Mir scheint, dass auch das mit der PVU verfolgte Ziel, das Territorialititsprinzip durch die
Einfiilhrung von Prioritdtsrechten zu lockern, ein solches materielles und kein formales
Verstiandnis der Regel iiber die Identitit des Gegenstands nahelegt.

118. Es diirfte gerade die Erkenntnis, dass es zu inhaltlichen Uberschneidungen zwischen den
Schutzgegenstinden verschiedener gewerblicher Schutzrechte kommen konnte, gewesen sein,
die dazu fiihrte, dass die PVU 1925 gedndert und Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 eingefithrt wurde, der
ausdriicklich eine Kombination aus einem fritheren Gebrauchsmuster und einem spateren
Geschmacksmuster zulésst.

119. Wenn eine solche inhaltliche Uberschneidung zwischen einem Gebrauchsmuster und einem
Geschmacksmuster bestehen kann, ist sie auch zwischen einem Patent und einem
Geschmacksmuster moglich. Wie sich aus amtlichen Dokumenten der Union ergibt, ist ein
Gebrauchsmuster ein eingetragenes Recht, das wie ein Patent einen ausschliefSlichen Schutz fiir
eine technische Erfindung gewéhrt; es dhnelt einem Patent insofern, als die Erfindung neu sein
muss, auch wenn die erforderliche Erfindungshohe héufig niedriger ist als bei Patenten. Im
Unterschied zu Patenten werden Gebrauchsmuster ohne vorherige Uberpriifung der Neuheit
und Erfindungshohe erteilt. Daher kann dieser Schutz schneller und kostengiinstiger erlangt

& Zur Begriindung seines Vorbringens, es gebe eine allgemeine Regel tiber die Identitit des Gegenstands, beruft sich das EUIPO auf Art. 4
Abschnitt C Abs. 4 der PVU. Hierzu ist festzustellen, dass diese Vorschrift, auch wenn darin die Worte ,denselben Gegenstand”
vorkommen, keine allgemeine Regel enthilt, sondern fiir die Festlegung des Beginns der Prioritatsfrist einen Sonderfall regelt, in dem
zwei frithere Anmeldungen vorliegen, von denen die erste zuriickgezogen, fallen gelassen oder zuriickgewiesen wurde. Vgl
Bodenhausen, G. H. C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm
in 1967, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 1968, abrufbar unter
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (im Folgenden: Leitfaden zur PVU), Art. 4 Abschnitt C
Abs. 4, Kommentar b).

% Hierzu mochte ich bemerken, dass die EUIPO-Richtlinien die Regel tiber die Identitit des Gegenstands offenbar sowohl im formalen als
auch im materiellen Sinne anerkennen. In formaler Hinsicht verlangen sie, dass die frithere Anmeldung ein Geschmacks- oder
Gebrauchsmuster betreffen muss. In materieller Hinsicht verlangen sie, dass sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf dasselbe
Geschmacks- oder Gebrauchsmuster beziehen muss. In Bezug auf das letztere Erfordernis heifSt es in diesen Richtlinien weiter, dass sich
die beiden Anmeldungen nur in Einzelheiten unterscheiden diirften, die als ,unwesentlich” bezeichnet werden konnten, so dass sie sich
auf den Gegenstand und nicht auf die Form des Schutzes bezgen. Vgl. EUIPO-Richtlinien, zitiert in Fn. 50 dieser Schlussantrige,
Punkt 6.2.1.1 (S. 58).

® Leitfaden zur PVU, zitiert in Fn. 67 dieser Schlussantrage, Art. 4, Abschnitt E, Kommentar b) (Hervorhebung nur hier).
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werden, bietet aber auch weniger Rechtssicherheit™. Gebrauchsmuster werden deshalb z. B. als
»Patente zweiter Klasse“”, ,kleine Erfindungen“” oder nationale Patente ,von kurzer Dauer“”
bezeichnet.

120. Man mag sich fragen, warum die Moglichkeit, sich auf eine frithere Patentanmeldung fiir
eine spitere Geschmacksmusteranmeldung zu berufen, nicht ausdriicklich in die PVU
aufgenommen wurde, als Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 eingefithrt wurde, um die Berufung auf ein
Gebrauchsmuster zu erlauben. Nach meiner Meinung war dies gerade deshalb nicht notwendig,
weil die Kombination aus einem fritheren Patent und einem spéteren Geschmacksmuster bereits
aufgrund der Regel iiber die Identitit des Gegenstands im materiellen Sinne moglich war. Der
Grund fiir die ausdriickliche Erwdhnung der Kombination zwischen Gebrauchs- und
Geschmacksmuster liegt darin, dass Gebrauchsmuster in der PVU relativ neu waren.

121. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die PVU bereits 1883 geschlossen wurde. Damals war
das Gebrauchsmuster als Form des Schutzes einer Erfindung noch kein Thema. Es wurde in der
PVU erst 1911 auf der Grundlage der Revision der Washingtoner Konferenz anerkannt.
Darauthin wurde 1925 mit der Revision der Haager Konferenz Art. 4 Abschnitt E in die PVU
aufgenommen ™. Es musste deshalb gekldrt werden, wie sich Gebrauchsmuster in das System der
Priorititsrechte nach der PVU einfiigten. Bei Patenten war das hingegen nicht erforderlich, weil
die PVU sie von vornherein als eine Form des gewerblichen Rechtsschutzes anerkannte. Die
Kombination aus einem fritheren Patent und einem spéteren Geschmacksmuster bedurfte bei
einer inhaltlichen Uberschneidung des Schutzgegenstands somit keiner besonderen Erwihnung,
da sie sich bereits aus der Regel tiber die Identitdt des Gegenstands in materieller Hinsicht ergab.

122. Zusammenfassend ldsst sich wegen der Ahnlichkeiten zwischen Patenten und
Gebrauchsmustern nicht ausschlieflen, dass es auch zwischen einer fritheren Patentanmeldung
und einer spiteren Geschmacksmusteranmeldung zu inhaltlichen Uberschneidungen kommen
kann. Geht man davon aus, dass die Regel iiber die Identitdt des Gegenstands materieller Natur
ist, so gibt es keinen Grund, weshalb ein Patent nicht genauso wie ein Gebrauchsmuster
Priorititsrechte fiir ein spéteres Geschmacksmuster begriinden konnen sollte. Nach meiner
Meinung wird dies durch keine einzige Bestimmung der PVU ausgeschlossen.

123. Daher hat das Gericht meiner Ansicht nach keinen Rechtsfehler begangen, als es die PVU
dahin auslegte, dass eine frithere Patentanmeldung zur Begriindung von Prioritdtsrechten fiir
eine spitere Geschmacksmusteranmeldung genutzt werden diirfe, sofern die beiden
Anmeldungen inhaltlich denselben Gegenstand hétten.

7 Griinbuch der Kommission, Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt, KOM(95) 370 endg., 19. Juli 1995, S. i-b.
71 Leitfaden zur PVU, zitiert in Fn. 67 dieser Schlussantrage, Art. 1 Abs. 2, Kommentar d).
7 Griinbuch der Kommission iiber den rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle, Juni 1991, 111/F/5131/91-DE, Ziff. 2.6.3.

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem ,Vorschlag fiir eine Richtlinie des Européischen Parlaments und des
Rates tiber die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster” (ABL. 1998, C 235,
S.26), Ziff. 2.7.

™ Vgl. Leitfaden zur PVU, zitiert in Fn. 67 dieser Schlussantrige, Art. 4 Abschnitt E, Kommentar a).
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3. Prioritéitsfrist fiir eine auf einer fritheren Patentanmeldung beruhende spdtere
Geschmacksmusteranmeldung

124. Das EUIPO macht geltend, es gebe keine der PVU-Logik innewohnende allgemeine Regel ”,
wonach die Dauer der Prioritétsfrist durch die Art des fritheren Rechts bestimmt werde. Das
Gericht habe daher rechtsfehlerhaft angenommen, dass eine solche Regel bestehe.

125. Insofern stimme ich mit dem EUIPO {iberein.

126. Nach Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 PVU gilt fiir Erfindungspatente und Gebrauchsmuster eine
Prioritétsfrist von zwolf Monaten und fiir gewerbliche Muster oder Modelle sowie fiir Fabrik-
oder Handelsmarken eine Prioritétsfrist von sechs Monaten. Aus dieser Bestimmung geht nicht
hervor, ob diese Frist von dem fritheren oder dem spéteren Recht abhidngt. Wie das EUIPO zu
Recht bemerkt, stellt sich diese Frage bei einer Kombination mit identischen Elementen nicht.
Sie wird jedoch bei heterogenen Kombinationen relevant, etwa wenn ein alteres
Gebrauchsmuster auf ein jiingeres Geschmacksmuster oder ein dlteres Patent auf ein jlingeres
Geschmacksmuster trifft.

127. Fiir die erste dieser beiden Situationen enthilt die PVU in Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 eine
ausdriickliche Regelung, die auf die Dauer der Frist fiir das jiingere Recht abstellt, d. h. auf die in
Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 fiir gewerbliche Muster oder Modelle vorgesehene Sechsmonatsfrist. In
der PVU fehlt es aber an einer Regelung fiir die zweite Konstellation, die aus einem fritheren
Patent und einem spéteren Geschmacksmuster besteht.

128. Obwohl der Text keine Aussage dariiber enthélt, hat das Gericht aus der vermeintlichen
allgemeinen Regel, wonach die Art des é&lteren Rechts fiir die Bestimmung der Dauer der
Prioritatsfrist entscheidend sei, abgeleitet, dass die angemessene Frist fiir diese zweite
Konstellation zwélf Monate betrage. Dies ergebe sich aus Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 PVU, der fiir
Patente zwolf Monate vorsehe.

129. Das Gericht hat Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVU als eine Ausnahme von dieser allgemeinen
Regel aufgefasst. Das EUIPO macht hingegen geltend, Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVU sei zwar eine
Ausnahme; die allgemeine Regel, von der diese Bestimmung abweiche, sei vom Gericht jedoch
verkannt worden.

130. Zunichst ist dem Wortlaut der PVU nicht zu entnehmen, ob die Priorititsfrist von der Art
des dlteren Rechts oder des jiingeren Rechts abhdngt. In einem solchen Fall sind ergénzende
Auslegungsmethoden in Betracht zu ziehen, wozu die Beriicksichtigung der Materialien gehort.

131. In dieser Hinsicht ist das angefochtene Urteil aufschlussreich. Das Gericht hat erkldrt, aus
den Materialien zur PVU gehe hervor, dass die Prioritétsfrist fiir Patente von sechs auf zwolf
Monate verldngert worden sei, weil es in einigen Landern, namentlich in Deutschland, schwierig
gewesen sei, die Vorpriifung der Patentanmeldung innerhalb der Sechsmonatsfrist
durchzufiithren”.

> Wie das Gericht in Rn. 77 des angefochtenen Urteils festgestellt hat.
¢ Dem EUIPO zufolge ist diese Bestimmung eine Ausnahme von der allgemeinen Regel der Identitit des Gegenstands im formalen Sinne.
77 Vgl. Rn. 79 des angefochtenen Urteils.
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132. Diese Darstellung verstehe ich folgendermafien. Um die Dauer der Prioritétsfrist beurteilen
zu konnen, sind zwei Daten relevant: der Anmeldetag des ersten Rechts, von dem an diese Frist
lauft, und der Anmeldetag des spiteren Rechts, mit dem diese Frist endet. Nimmt die
Anmeldung eines Folgepatents in Deutschland mehr als sechs Monate in Anspruch, kann die
frithere Anmeldung nicht mehr rechtzeitig geltend gemacht werden, wenn die Frist sechs
Monate ab der ersten Anmeldung betrégt. Das bedeutet z. B., dass eine Person, die in Frankreich
ein Patent angemeldet hat, das Folgepatent in Deutschland nicht innerhalb der Frist von sechs
Monaten anmelden koénnte. Das war der Grund fiir die Verlingerung dieser Frist auf zwolf
Monate. Auf diese Weise wurde ein Ausgleich hergestellt zwischen den Interessen des
Anmelders eines gewerblichen Schutzrechts, der die Moglichkeit haben sollte, die internationale
Erstreckung eines solchen Rechts innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu organisieren, und
den Interessen Dritter, die nicht mit zu langen Prioritatsfristen konfrontiert werden sollten,
wihrend deren es ihnen unmoglich wire, ihrem Wunsch entsprechend fiir dieselben
Gegenstinde Rechte wirksam zu erwerben’. Die Prioritétsfrist fiir Patente wurde, kurz gesagt,
deshalb verldngert, weil die Anmeldeverfahren fiir ein Patent als Folgerecht in manchen Landern
sehr zeitintensiv sind.

133. Daher hat das Gericht meines Erachtens zu Unrecht angenommen, dass die PVU eine
allgemeine Regel enthalte, wonach es fiir die Dauer der Priorititsfrist auf die Erstanmeldung
ankomme. Es erscheint mir sinnvoller, diese Frist von der spiteren Anmeldung abhéngig zu
machen.

134. Ich bin somit der Ansicht, dass die Dauer der Prioritdtsfristen, wie sie in Art. 4 Abschnitt C
Abs. 1 PVU vorgesehen sind, von der Art der spateren, nicht aber der ersten Anmeldung abhéngt.

135. Wendet man diese Logik auf den vorliegenden Fall an, so wiirde, wenn das Priorititsrecht fiir
eine spitere Geschmacksmusteranmeldung auf eine frithere Patentanmeldung gestiitzt wird, die
Dauer der Prioritétsfrist gemaf$ Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 PVU sechs Monate betragen.

136. Dem steht das Urteil des Gerichts in der Rechtssache TELEYE”, auf das sich das Gericht im
angefochtenen Urteil berufen hat®, nicht entgegen. Im Urteil TELEYE hat das Gericht im Kontext
des Markenrechts festgestellt, dass die Anmeldung eines fritheren Rechts die Entstehung des
Prioritdtsrechts bewirke. Diese Schlussfolgerung steht offenbar in volligem Einklang mit der
PVU, wonach es fiir den Beginn der Priorititsfrist auf die Existenz und den Zeitpunkt der
fritheren Anmeldung ankommt. Im Gegensatz zu dem Grund, aus dem das Gericht dieses Urteil
angefiihrt hat, sagt dies jedoch nichts tiber die Dauer der fraglichen Frist aus.

137. Ich stimme zwar mit dem EUIPO darin tiberein, dass im vorliegenden Fall die Prioritatsfrist
sechs Monate betrdgt, kann aber seinem Vorbringen zur fehlenden Gegenseitigkeit mit
Drittlandern, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, nicht folgen. Das EUIPO beruft sich im
Kern darauf, dass Geschmacksmuster in den Vereinigten Staaten durch das Patentrecht
geschiitzt seien (,design patents) und dass Anmeldern infolge des angefochtenen Urteils
automatisch eine zwolfmonatige Priorititsfrist zustehe, wiahrend Anmelder in der Union nur
tiber eine sechsmonatige Prioritétsfrist verfiigten. In den EUIPO-Richtlinien werden jedoch
US-amerikanische ,design patents” bereits als Anmeldungen von Geschmacksmustern
behandelt, die wihrend der sechsmonatigen Frist ab der Anmeldung als ,design patents”

 Vgl. Leitfaden zur PVU, zitiert in Fn. 67 dieser Schlussantrige, Art. 4 Abschnitt C Abs. 1, 2 und 3, Kommentar b).

7 Vgl. Urteil vom 15. November 2001, Signal Communications/HABM (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, im Folgenden Urteil
TELEYE).

% Vgl. Rn. 78 des angefochtenen Urteils.
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Prioritdtsrechte fiir Gemeinschaftsgeschmacksmuster begriinden konnen. Ich kann nicht
erkennen, dass die Gegenseitigkeit zum Nachteil von Personen, die ihre frithere
Geschmacksmusteranmeldung in der Union eingereicht haben, gestort wiirde, wenn eine friithere
Patentanmeldung zwolf Monate Schutz fir eine spétere
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung boéte. Die US-amerikanischen ,design patents”
wiirden nach wie vor als Geschmacksmuster- und nicht als Patentanmeldungen gelten.

138. Zuletzt méchte ich mich zu den auf Art. 4 Abschnitt E Abs. 1 PVU gestiitzten Argumenten
dufSern. Das Gericht hat diese Bestimmung herangezogen, um seine Feststellung zu untermauern,
dass es eine allgemeine Regel gebe, wonach die Prioritétsfrist von der Art des fritheren Rechts
abhidnge. Es hat diese Bestimmung als eine Ausnahme von der vermeintlichen allgemeinen Regel
verstanden, so dass nur in dieser besonderen Situation eine Prioritdtsfrist an das spétere Recht
ankniipfe. Meines Erachtens handelt es sich bei dieser Bestimmung jedoch nicht um eine
Ausnahme, sondern um die Anwendung der allgemeinen Regel, wonach es fiir die Dauer der
Prioritétsfrist auf die Art des spateren Rechts ankommt.

139. Infolgedessen sollte der Gerichtshof feststellen, dass das Gericht rechtsfehlerhaft
entschieden hat, dass nach der PVU fiir eine auf einer fritheren Patentanmeldung beruhende
Geschmacksmusteranmeldung eine Prioritdtsfrist von zwolf, nicht aber von sechs Monaten gelte.

140. Abschlieflend schlage ich dem Gerichtshof vor, die PVU so auszulegen, dass die Anmeldung
eines spiateren Geschmacksmusters (einschliefSlich eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters) auf
eine frithere Patentanmeldung gestiitzt werden kann, sofern eine inhaltliche Identitdt des
Gegenstands gegeben ist. Die Priorititsfrist betrigt in diesem Fall, wie in der PVU fiir
gewerbliche Muster oder Modelle vorgesehen, sechs Monate.

V. Konsequenzen

141. Der einzige Rechtsmittelgrund ist meines Erachtens zum Teil begriindet. Daher sollte das
angefochtene Urteil aufgehoben werden.

142. Gemaiafd Art. 61 Abs. 1 der Satzung sollte der Gerichtshof den zweiten Klagegrund, den
KaiKai vor dem Gericht geltend gemacht hat, zuriickweisen.

143. Nach meiner Meinung kann der Gerichtshof jedoch mangels Entscheidungsreife nicht tiber
den ersten Klagegrund entscheiden, den das Gericht im angefochtenen Urteil nicht gepriift hat
und beziiglich dessen Tatsachenbehauptungen, die den Rechtsstreit in der Sache betreffen, vor
dem Gerichtshof nicht erortert worden sind. Daher sollte die Sache an das Gericht zur

Entscheidung iiber diesen Klagegrund zuriickverwiesen werden und die Kostenentscheidung
vorbehalten bleiben.

VI. Ergebnis
144. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor,

— das Urteil des Gerichts vom 14. April 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO
(Turn- oder Sportgeréte und -artikel) (T-579/19, EU:T:2021:186), aufzuheben;

— den zweiten Klagegrund der The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR zuriickzuweisen;
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— die Sache an das Gericht zur Entscheidung iiber den verbleibenden Klagegrund
zuriickzuverweisen;

— die Entscheidung iiber die Kosten vorzubehalten.
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