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Uberblick

| PO Arbitration and Mediation Center
und geistiges Eigentum

e und Grenzen algemein
lichtungsverfahren
edsgerichtsverfahren
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WI PO Arbitration and M ediation Center

nde 1994
nstandige Verwaltungseinheit der WIPO
) Genf

) der Streitbeilegung im Bereich des
Igentums durch “ADR”

1g/K onferenzen im Bereich ADR/IP

ng von Verfahren
le Schieds- oder Schlichtungsklauseln
Streitigkeiten (Domain Namen)
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WIPO Center Experience:
Domain Names

.info

.name

sunrise | ?'2STOP | gpprp | TOt! L eading
L domain name
dispute
1,857 provider
(>60% of all
1,579 53 3,188 UDRP
disputes
13,593 285 1 15,087 P )
1,100 Partiesfrom
131 countries
3 1,179
13 languages
1 1,457 guag
795 Average
duration: 60
15,172 338 5 24,594 days
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Angebotene WIPO Verfahren

tungsverfahren (Mediation)
perichtsverfahren

Igtes Schiedsgerichtsverfahren
onen:

ngsverfahren mit im Falle mangelnder
) der Streitigkeit nachfolgendem
Ichtsverfahren
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WIPO Klausd

Gerichtsverfahren

Urtall

Schlichtung

Schiedsverfahren

Beschleunigtes
Schiedsverfahren

Vergleich

Schiedsspruch
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W1 PO Erfahrung
ediationen, 50 Schiedsverfahren

putsch, Englisch und Franzosisch
ert zwischen USD 20.000 und 750 Millionen

entlizenzvertrége, Software Lizenz- und
lungsvertrége, F& E Vertrage, Joint Ventures,
ertrage, markenrechtliche

ngsvertrage

sverfahren
liche Unterwerfung
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WIPO Verfahren

[ I I E.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

| BArbitraje  ® Mediacion
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ADR: Vortaleund Grenzen
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| nter national

hte des geistigen Eigentums zunehmend

ational vermarktet und geschitzt

[Lzmechanismen territorial

findung, eine Marke in Vielzahl v. Staaten geschuitzt

|t kann vide verschiedene Staaten beriihren

Izenznehmer behauptet Unwirksamkeit von
verschiedenen Staaten

0zesse?
einbarer Ergebnisse

zungsverfahren “Epilady” Europaisches Patent
5 Staaten - “Keine Verletzung” in 4 Staaten
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| nter national

teien konnen ein einziges Forum zur Bellegung des
Mten Streitfalls bestimmen
)ei tliche und umfassende Regel ung

stelle elnes Patchworks von (widersprichlichen)
htsurtellen

5
Partel wird gezwungen, im Gerichtsstand der
ZU prozessiereen

5 Sachrecht

he: erleichterte internationale
) und Vollstreckung nach dem New
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Beispiel:WIPO Schiedsverfahren

damerikanischer Softwarehersteller und Hardwarehersteller
Len halten nahezu identische Marken 1n verschiedenen
wetweit

chs- und Gerichtsverfahren -> gegenseitige Blockade
tlicher Abgrenzungsvertrag (mit WIPO Klausel)

Ich Markenregistrierungen in verschiedenen
d européischen Landern

elen Verfahren in verschiedenen Staaten
DIrUm
e Durchsetzbarkeit des Schiedsspruchs
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Kompetent

Ll ges Eigentum
i alisiertes Rechtsgebiet
|sches Umfeld (Patentrecht, Software etc.)

estimmen die Parteien den Schlichter oder
ter (mit)

/Schiedsrichter mit erforderlicher rechtlicher,
 oder wirtschaftlicher Erfahrung
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WIPO Schlichter und Schiedsrichter

00 potentielle Schlichter und Schiedsrichter
st 100 Landern (einschliesslich Deutschland)

das gesamte rechtliche und technische
des geistigen Eigentums ab

er

0 von Schlichtern/Schiedsrichtern im Rahmen
den WIPO Verfahren

von WIPO Verfahren gegen
sgebihr (US$ 500)
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Effizient

o N \Warten auf (knappe) Gerichtstermine
de LOsung des Streitfalls

erfahren, ein Recht, eine Sprache, ein
Ssvertreter, kompetenter Schlichter/Schiedsrichter,

terd Schiedsrichters,

reuenden Institution
tive Verfahrensbetreuung
ectronic Case Facility (ECAF)
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Beispiel: WIPO Beschleunigtes
Schiedsverfahren

fall, In dem beide Partelen eine Entscheldung
al b von 6 Wochen bendtigen

Sieht beschleunigtes Schiedgerichtsverfahren
PO Regeln vor

prel nbaren welter abgekurzte Fristen fr
2 (10 Tage), und Schiedsspruch (10 Tage)

ch von Schriftsdtzen
indliche Verhandlung
h innerhalb von 5 Wochen nach
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Vertraulich

ate Verfahren - Vereinbarung der Partelen

hieds- und Schlichtungsregeln

Ichten alle Verfahrensbetelligten zu Wahrung der
lichkelt hins. von

PNz des Verfahrens

ungen im Rahmen des Verfahrens

sdes Vefahrens

Betriebs- und Geschaftsgeheimnissenin
edsverfahren (Artikel 52)
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Grenzen

agliche Grundlage von ADR

e vertragliche Grundlage keine Verpflichtung zur
ahme - Prbl.: bOosglaubige Rechtsverletzer

kung grds. inter partes

e allgemein wirksame Erklarung der (Un-)
eit elnes Rechts

e direkte Einwirkung auf das (Patent-,
c.) Register (Eintragung oder L dschung)

Irkung reicht meistens aus
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WIPO Schlichtungsverfahren/M ediation

ONtrolle der Partalen / kain Risiko

ach erster Sitzung mit dem Schlichter

IS vereinbart (Vergleichsschluss)

on statt Konfrontation

pngel eltet, zukunftsorientiert

(Ausbau) geschéftlicher Beziehungen

‘ Katalysator”

ingsmittel, keine bindende Streitentscheidung
klarend

olgsguote



] Arbitration and Madiation Cantar

Beispiel: WIPO Schlichtungsverfahren

gtverletzungsstreitigkeit
N0l ogieconsultant (Europa) vs. M aschinenbauer

ng in allen wesentlichen Méarkten geschitzt

\ erletzungsverfahren?

e Vereinbarung eines WIPO
verfahrens

Wi po.int/mediation/case-example.html
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Einleitung

. Schlichtungsantrag, Art. 3
— kurz, vgl. Art. 3-5

— gof. Hemmung der Verjahrung,
Art. 27

SCHLICHTUNGSANTRAG

SCHLICHTERBESTELLUNG

ORGANISATORISCHE
VORFRAGEN

. Schlichterbestellung, Art. 6, 7
— Partelen, hilfsweise Center
—- Expertise
Mediation
Technik, Recht, Wirtschaft, etc.

SITZUNGEN

BEENDIGUNG
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SCHLICHTUNGSANTRAG

SCHLICHTERBESTELLUNG

ORGANISATORISCHE
VORFRAGEN

SITZUNGEN

BEENDIGUNG

Sitzung

. Alternativen zum
Vergleichsschluss

Kosten und Risiken von
Gerichtsverfahren (“BATNA™)

. Interessen der Parteien

M: Weitere Benutzung der
Technologie

T: Weltere Auftrage
. Vergleichsoptionen und
Bewertung

Gegensaitiges Interesse an
Kooperation
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SCHLICHTUNGSANTRAG

SCHLICHTERBESTELLUNG

ORGANISATORISCHE
VORFRAGEN

SITZUNGEN

BEENDIGUNG

Beendigung

. Vergleichsschluss

Lizenzvertrag + weltere
Zusamenarbeit (Vertrage mit
bestimmtem Volumen Uber einen
Zeitraum von mehreren Jahren)

Dauer der Mediation: 4 Monate
Gebuhren: USD 24.000

. ErfUllung als Normalfall
. Anderweitige Beendigung

— Entscheidung des Schlichters

— Erklarung einer/beider Partei(en)
nach erster Sitzung
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WIPO Schiedsgerichtsverfahren

es Verfahren auf vertraglicher Grundlage
ein von den Parteien oder mit ihrer

UNQg elngesetztes privates Schiedsgericht
Ivatrechtlichen Streitigkeit

tige Entscheidung trifft,

den Partelen bindend ist.

nbarung ist erzwingbar (also keine
irufung nationaler Gerichte)
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Schiedsfahigkeit von geistigem Eigentum

deutsam nach Schiedsverfahrensrecht und Recht des
ytreckungsortes

PO: “Jeder vermogensrechtliche Anspruch”

tvermogensrechtlich: “insowelt...als Parteien
htigt sind, Uber den Gegenstand einen Vergleich zu

b tionsbefugnis von Rechteinhabern

genstehenden gesetzlichen Vorschriften

brer Gerichtszug fur Klagen auf
klarung/Zurtcknahme von Patenten (BPatG)?

spruch unterliegt weitgehend der Disposition
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Empfohlene Vertragsklausel fur das
Schiedsgerichtsverfahren der WIPO

Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spaterer
ygen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen,

Rl i ch (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung,
bindende Wirkung, Auslegung, Durchfihrung, Verletzung
gung, sowie ausservertragliche Anspriche sind dem
tsverfahren gemass den Regeln fur das

tsverfahren der WIPO zu unterwerfen und
schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Das

soll aus [drei Schiedsrichtern] [einem

hter] bestehen. Der Ort des

verfahrenssoll .... sein. Indem

erfahren soll die .... Sprache verwendet werden. Die
nter Anwendung des Rechtsvon .... entschieden
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Schiedsklausel

ertragliche Ansprtiche und darauf bezogene
sservertragliche Anspruche

pschliesslich (an Stelle staatlicher Gerichte)

Ultige Regelung (keine Berufung)

dbare Schiedsregeln

of ohlene Regel ungen:

der Schiedsrichter (Einer- oder Dreiertribunal)

bares Sachrecht
Schiedsgerichtsverfahrens’
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Schiedsklauseln
Negative Beispiele

If negotiations will lead to nothing, parties will
ARBITRATION CENTER in Geneva’

pf telexes:
, iIf any, by ICC Rulesin London”

bitration, the WIPO Arbitration Rules shall
of litigation, any dispute shall be brought
rts of England.”
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Schiedsklauseln
Negative Beispiele

Rahmenvertrag: Gerichtsstand Paris

venzvertrag (auf der Basis des Rahmenvertrages):
pitration Rules

o)
gsstreitigkeiten: WIPO expedited arbitration

en (vertraglichen) Streitigkeiten: AAA
followed by AAA arbitration
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Schiedsklauseln
Negative Beispiele

sputes shall be solved by arbitration between the

i [ing that, arbitration in the Englisnh language will
fed in Houston, Texas, USA, according to the
ention, which shall be final and binding upon
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Schiedsklauseln
Praxistips

eldung von Zustandigkeitsstreitigkeiten
und eindeutig wie moglich

h wie moglich

wie notig

ng an bewahrten Mustern

Elemente z.B.:
lon der Schiedsrichter
anz”?
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Beispiel eines WIPO Schiedsverfahrens

10si sche Bio-Pharma-Firma (A) halt Patente auf
ptech-Erfindung, die sie zu einem neuen
eutischen Produkt fortentwickeln mochte;
ersuche in Phasella

beits-Vertrag mit der Schweizer Tochter
en Pharma-Unternehmens

nderung in der Technologie (wahrend
ngen erwahnt) entwertet ale

passung des Vertrags, A besteht auf
Vertrag und leitet Schiedsverfahren ein



Schiedsantrag
v

Erwiderung auf
Schiedsantrag 30 Tage
v
Schiedsrichterbestellung
K ostenvor schuss
v

Klageschrift
30 Tage

Klageerwiderung
30 Tage

Gdf. weitere Schriftsatze

M dndliche
Verhandlung(en)

Beendigung des Verfahrens
9 Monate

Schiedsspruch (3 Monate)

Arbitratlon and Madiation Cantar

W I PO Schiedsverfahren

Zweiphasenmodell:

1) Kurzer Schiedsantrag +
Erwiderung

2) Vollstandige Klageschrift +
Klageerwiderung erst nach
Bestellung des Schiedsgerichts
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Einleitung des Verfahrens

. Inhalt, Artikel 9

Antrag

Namen und Adressen der
Partelen und ihrer Vertreter

Abschrift der
Schiedsvereinbarung

Kurze Beschreibung von
Streitfall und Klagebegehren
. Wirkung wie Klageerhebung vor

staatlichem Gericht (§262 ZPO)
Unterbrechung von V erjahrung

und Ersitzung 88 220 I, 209,
210, 941 BGB

Schiedsantrag

Erwiderung
30 Tage
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Schiedsantrag

v

Erwiderung
30 Tage

v

Schiedsrichter bestellung
K ostenvor schuss

Klageschrift
30 Tage

Klageerwiderung
30 Tage

Gdf. weitere Schriftsatze

M andliche
Verhandlung(en)

Beendigung des Verfahrens
9 Monate

Schiedsspruch (3 Monate)

b/ino-Hat

Schiedsrichterbestellung
. Inder Hand der Parteien

. EInzelschiedsrichter (Art. 16)
— Partelvereinbarung
— Sonst: Listenverfahren (Art. 19)

. Dra Schiedsrichter (Art. 17)
— grds.: Parteivereinbarung

— Sonst:

Jede Partel bestellt einen
Schiedsrichter

Diese bestellen den Vorsitzenden

Falls keine fristgeméasse
Bestellung: Listenverfahren
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Antrag Be\Nel S
Erwitjerung ° BeNel Serhebung

30 Tage

; — Kontrolle des Schiedsgerichts,
Schiedrichterbestelung keine Bindung an Beweisregeln
— Balance zwischen common law und
D civil law Traditionen

— Begrenzte “discovery” Art. 48(b)
Zeugen, Sachverstandige
Gy weiter e Schriftsatze — “Cross examination” Art. 54(c)

Klageerwiderung
30 Tage

M indliche ° TeChnISChe BeNelse
Verhandlung(en) — Art. 49, 51
peendigung des vertahrens |, Vertraulichkeit
— Art. 52
Schiedsspruch (3 Monate)




Antrag
v

Erwiderung
30 Tage

v
Schiedsrichter bestellung
K ostenvor schuss

Klageschrift

Klageerwiderung
30 Tage

Gdf. weitere Schriftsatze

Mindliche Verhandlung

Beendigung des Verfahrens

Schiedsspruch (3 Monate)
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Beendigung / Schiedsspr uch

| nternational vollstreckbar:

— New Y orker Ubereinkommen
137 Vertragsstaaten
— Anerkennungsversagungsgrinde
abschliessend:

Unwirksamkeit/Uberschreitung der
Schiedsvereinbarung

Verletzung rechtlichen Gehors

Nichtverbindlichkeit oder
Aufhebung des Schiedsspruchs

Nichtschiedsfahigkeit des
Streitgegenstandes

Ordre public



Arbitratlon and Madiation Cantar

WIPO Arbitration Example

. A - Schiedsantrag: Schadensersatz und entgangener Gewinn
3 - Erwiderung: Gegenklage fur Milestone Payments und

' durch Schiedsrichter

en Vergleichsverhandlungen

uss

ach Ausarbeitung des vollstandigen Vergleichsvertrags
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Einstwelliger Rechtsschutz

ch Schiedsgericht (nach Bestellung)

. 46(a)-(c) WIPO Regeln:

Sl . 1N Form eines vorlaufigen Schiedsspruchs
erheitdeistung

partes

(PO

phung grds. auf Antrag vom Gericht “zuzulassen”
ales Gericht

Antrag keine Verletzung der Schiedsabrede
pst), 88 937, 942 ZPO (eV)
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W1 PO Schiedsverfahren W1 PO beschleunigtes Schiedsverfahren

_ Schiedsantrag und
Schiedsantrag Klageschrift
v '
Erwiderung auf Erwiderung und
Schiedsantrag 30 Tage Klageerwiderung 20 Tage
v
Schiedsrichterbestellung —
K ostenvor schuss Schiedsrichterbestellung

T K ostenvor schuss
Klageschrift - *
30 Tage MundllcheVerhandIung
. (maximal 3 Tage)
Klageerwiderung : Y
30 Tage Beendigung des Verfahrens
3 Monate
v

Gdf. weitere Schriftsatze
Schiedsspruch( 1 Monat)

M andliche
Verhandlung(en)

*Einphasenmodell:
Klageschrift mit Schiedsantrag
Klageerwiderung mit Erwiderung
*Einzelschiedsrichter
sKurzere Fristen
M lndliche Verhandlung grds. max. drel Tage
*Niedrigere Geblhren

Beendigung des Verfahrens
9 Monate

Schiedsspruch (3 Monate)
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W1 PO Beschleunigtes Schiedsverfahren
Flexibilitat

{spiel 1 (s.0.)

klrzte Fristen

Zter Streitstoff

Lge mindliche Verhandlung

ruch nach 5 Wochen

Igkeit (US und EPO Patente)

xe technische, juristische und vertragliche Probleme
Fragen der “Discovery”, Schutz von

| mnissen

tndliche Verhandlung

nach 15 Monaten



Arbitration and Madiation Cantar

WIPO Gebuhrentabelle fur Schiedsverfahren

Schedule of Fees (All amountsarein United States dollar s)

to $10 M (fixed fee)
Over $10 M As agreed by the
Center in

consultation with
the parties and the
arbitrator

Amount in dispute Expedited Arbitration
Arbitration
tion Fee Any Amount $1,000| $2,000
ation Fee* [(Upto$2.5M $1,000| $2,000
Over $2.5 M and up $5,000] $10,000
to $10 M
Over $10 M $5,000]| $10,000
+0.05% of amount +0.05% of amount
over $10 M up to & over $10 M upto a
maximum fee of maximum fee of
$15,000 $25,000
Upto$2.5M $20,000
(fixedfee)) Asagreed by the
Over $2.5 M and up $40,000| Center in consultation

with the parties and
the arbitrator(s)

Indicative rate(s)
$ 300 to $ 600 per hour

es the total amount of the fees payable in adispute, e.g. the

ble when the amount in dispute is $5 million is $5,000 (and not a
Id have resulted from adding the fees of $5,000 and $1,000)
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WIPO Electronic Case Facility (ECAF)

http://arbiter.wipo.int/ecaf/introduction.jsp

Ine Verfahrensakte
PO Schieds- und Schlichtungsverfahren

htert Korrespondenz und Verwaltung
greicher Dokumente

ng nach Einsender, Datum, Betreff
ptifizierung
formationen:

erview, time tracking, finance overview, message

erung + Encryption + Firewall
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WIPO ECAF Docket

2004A1 Licensing Ltd. v. AB Technics Inc.
ECAF Home

S

Log Out =/

Help
Arbitration

Mediation

Docket Listing

Only decuments to be recorded as part of the casefile should be submitted in the Decket.

Q_Search Docket " submit New File

Item

No Submitted By Date Subject

7 SR BEE 14/02/05 14:52:61  Claimant's Reply to Response
Sophie Cloakville

a1 ) I 231104 17:10:02  Comments re: Confidentiality Advisar
John Doe e ; . i -

7] = 22/1 1404 14:52:24  Proposals re: Confidentiality Advisor

4 st Line 140504 171648 | Mark Srith
Sophie Cloakwille

& o 14/058/04 17:13:50  Answer to Request for Arbitration

2 Ty 14/05/04 17:00:56 | Acknowledgment of Receipt of Request

el 14/05/04 16:58:10 | Reguest for Arhitration
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Nachste Veranstaltungen

Arbitration Workshop
. Oktober 2006

dvanced Workshop on Domain Name
Resolution: Update on Practices and
s, 19.-20. Oktober 2006

|lation/Advanced Mediation
. Juni 2007
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Waeatere | nformationen

biter.wipo.int/subscribe/all.html

i | @wipo.int
Ichard@wipo.int



