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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, lhnen die Ausgabe 2/2005 des ,,Griinen

Boten*“ Ubersenden zu kénnen.

Im vergangenen Monat fand im Intershop-Tower der 1.

Jenaer Markenrechtstag statt. Die Veranstaltung traf bei

allen Beteiligten auf eine positive Resonanz. Einen

Tagungsbericht finden Sie am Ende des ,,Grinen Boten“.

Im Beitragsteil bespricht Carsten Johne die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 24. Februar 2005 zur Reichweite des Reinheitsgebotes bei
Bier. Die Lego-Problematik wird im Anschluss an die Klemmbausteine I11-

Entscheidung von Paul T. Schrader aufgefachert.
Neu in diesem ,Grunen Boten® ist die Rubrik ,Best of IP“. In dieser Rubrik

soll nun regelmaliig die weniger ernste Seite des Rechts des geistigen Eigen-

tums beleuchtet werden.

Mit besten GriufRRen aus Jena
lhr

Prof. Dr. Volker Michal Janich
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Rechtsprechungsubersicht

Patentrecht

Verspatete Zahlung der Einspruchs-

gebuhr

BGH, Beschl. v. 11. Oktober 2004 - X

ZB 2/04 - Bundespatentgericht

PatG 88 59 Abs. 1, 123 Abs. 1

PatKostG § 6

Der Einspruch gegen ein Patent nach §

59 Abs. 1 PatG ist eine sonstige Hand-

lung im Sinne von § 6 PatKostG. Gegen

die verspatete Einzahlung der Ein-

spruchsgebihr ist eine Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand ausgeschlossen.

Fundstelle: GRUR 2005, 184;
MittdtschPatAnw 2005, 118
BGHReport 2005, 396-397
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lich der auslandische Klager, nicht auch

der rechtsmittelfUhrende auslandische

Beklagte zu leisten.

Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls
194/05 (Leitsatz)

Cabergolin 11

BGH, Beschl. v. 25. Januar 2005 - X ZB
21/01 - Bundespatentgericht

VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom
18. Juni 1992 Uber die Schaffung eines
erganzenden Schutzzertifikats fur Arz-
neimittel Art. 3, Art. 19;

PatG (1981) 88 16 a, 49 a

Auslandersicherheit im Patentnich-

tigkeitsverfahren

BGH, Beschl. v. 25. Januar 2005 - X ZR

135/04 - Bundespatentgericht

PatG (1981) § 81 Abs. 6

Auslandersicherheit hat im Patentnich-

tigkeitsverfahren unter den Vorausset-

zungen des § 81 Abs. 6 PatG 1981 ledig-

lich der auslandische Klager, nicht auch

der rechtsmittelfUhrende auslandische

Beklagte zu leisten.

Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls
194/05 (Leitsatz)

Der Erteilung eines erganzenden Schutz-
zertifikats fur Arzneimittel auf der
Grundlage eines in dem betreffenden
Mitgliedstaat zugelassenen Humanarz-
neimittels steht es entgegen, dass vor
dem malgeblichen Stichtag in einem
anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft
eine  Genehmigung fur das Inver-
kehrbringen desselben Erzeugnisses als
Tierarzneimittel erteilt worden ist (im
Anschluss an die Entscheidung des Ge-
richtshofs der Europaischen Gemein-
schaften vom 19. Oktober 2004 - Rs. C-
31/02, Mitt. 2004, 544).

Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls

221/05 (Leitsatz)

Leichtflissigkeitsabscheider

BGH, Urt. v. 11. Januar 2005 - X ZR

20/02 - OLG Dusseldorf; LG Dusseldorf

PatG (1981) § 9, § 15 Abs. 2

Erfordert bei einem Lizenzvertrag die

Benutzung der lizenzierten Erfindung die

Mitbenutzung einer weiteren Erfindung

des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel

mitlizenziert.

Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls
231/05 (Leitsatz)

Urheberrecht

Auslandersicherheit im Patentnich-
tigkeitsverfahren

BGH, Beschl. v. 25. Januar 2005 - X ZR
135/04 - Bundespatentgericht

PatG (1981) 8 81 Abs. 6

Kehraus
BGH, Urt. v. 25. November 2004 - | ZR
49/02 - OLG Minchen; LG Minchen |
UrhG 88 20, 20a, 137h Abs. 2; BGB §
242 Bb
Zur Auslegung eines im Jahre 1983 ge-
schlossenen Filmproduktionsvertrages
zwischen inlandischen Unternehmen, in
dem uUber die Inhaberschaft des Rechts
an direkten Satellitensendungen keine
ausdruckliche Regelung getroffen worden
ist.
Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls
172/05 (Leitsatz)

Markenrecht

Auslandersicherheit hat im Patentnich-
tigkeitsverfahren unter den Vorausset-
zungen des § 81 Abs. 6 PatG 1981 ledig-

Aluminiumrader
BGH, Urt. v. 15. Juli 2004 — |1 ZR 37/01
— OLG Stuttgart; LG Stuttgart
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MarkenG 8 14 Abs. 2, 8 23 Nr. 3; UWG
(Fassung v. 3.7.2004) 8 4 Nr. 9, 8 6
Abs. 1
a) Ein Hersteller von Aluminiumréadern,
der in der Produktwerbung einen exklu-
siven Sportwagen abbildet, der mit sei-
nen u.a. fur diesen Fahrzeugtyp be-
stimmten R&adern ausgeristet ist, ver-
letzt die auf dem abgebildeten Fahrzeug
angebrachte Marke des Sportwagenher-
stellers nicht, wenn die Abbildung des
Sportwagens den fur den Verkehr er-
kennbaren Zweck hat, das Produkt in
seiner bestimmungsgemalen Verwen-
dung zu zeigen.
b) Wird in der Werbung flr ein Produkt
ein fremdes Produkt eingesetzt, ohne
dass das eine dem anderen Produkt als
Kaufalternative gegenubergestellt wird,
liegt eine vergleichende Werbung nicht
vor, auch wenn mit der Bezugnahme auf
das fremde Produkt eine Anlehnung an
dessen guten Ruf verbunden ist.
Fundstelle: GRUR 2005, 163-165

MarkenR 2005, 85-88

WRP 2005, 219-222
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tung bezieht, fur die der Markenschutz
beansprucht wird, fehlt dem Zeichen
regelmalig jegliche Unterscheidungs-
kraft.
b) Ruft ein Bildzeichen fir die Dienstleis-
tung, fur die die Eintragung beantragt
ist, positive Assoziationen hervor, die die
Art der Dienstleistung nur vage um-
schreiben (hier: sachlich-professionell,
kompetent, zeitgemal, innovativ, dyna-
misch, hochwertig), so reicht dies, an-
ders als bei einer wdrtlichen Beschrei-
bung von Dienstleistungen, fur die An-
nahme eines Eintragungshindernisses
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht aus.
c) Fasst der Verkehr ein Bildzeichen als
Angabe des Ortes auf, an dem die
Dienstleistungen erbracht wurden, flr
die der Schutz beantragt ist, fehlt dem
Zeichen jegliche Unterscheidungskraft.
Fundstelle: WRP 2005, 217-219

NZM 2005, 198-199

GRUR 2005, 257-258

MarkenR 2005, 90-92

soco.de
BGH, Urt. v. 22. Juli 2004 — |1 ZR 135/01
— OLG Stuttgart; LG Stuttgart
MarkenG 8 5 Abs. 2
a) Durch die Benutzung eines Domain-
namens kann ein entsprechendes Unter-
nehmenskennzeichen entstehen, wenn
durch die Art der Benutzung deutlich
wird, dass der Domainname nicht ledig-
lich als Adressbezeichnung verwendet
wird, und der Verkehr daher in der als
Domainname gewahlten Bezeichnung
einen Herkunftshinweis erkennt.
b) Unternehmen mit einem lokalen oder
regionalen Wirkungskreis weisen mit
ihrer Prasenz im Internet nicht notwen-
dig darauf hin, dass sie ihre Waren oder
Leistungen nunmehr jedem bundesweit
anbieten wollen.
Fundstelle: GRUR 2005, 262-264

K&R 2005, 129-131

Stabtaschenlampe "MAGLITE"
BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - | ZB
19/01 - Bundespatentgericht
MarkenG 88 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2,
8§ 32 Abs. 2 und Abs. 3
Weist eine dreidimensionale Marke einen
Schriftzug auf, besteht Schutz fur die
Kombination von Wort und Form in der
eingetragenen Fassung der Marke. Diese
Kombination ist daher auch der Priufung
auf absolute Schutzhindernisse nach § 8
Abs. 2 MarkenG zugrunde zu legen.
Fundstelle: WRP 2005, 211-213
RUR 2005, 158-160
MarkenR 2005, 88-90

Burogebaude

BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - | ZB
1/04 - Bundespatentgericht

MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 1

a) Besteht ein Bildzeichen nur aus der
photographischen Abbildung des Ge-
genstands, auf den sich die Dienstleis-

mho.de

BGH, Urt. v. 9. September 2004 — | ZR
65/02 — OLG Oldenburg; LG Osnabrick
MarkenG 8§ 5, 15; BGB § 12
Grundsatzlich liegt bereits in der durch
einen Nichtberechtigten vorgenommenen
Registrierung eines Zeichens als Do-
mainname unter der in Deutschland ubli-
chen Top-Level-Domain "de" eine Na-
mensanmaflung und damit eine Verlet-
zung des Namensrechts desjenigen, der
ein identisches Zeichen als Unterneh-
menskennzeichen benutzt. Etwas ande-
res gilt jedoch dann, wenn die Registrie-
rung des Domainnamens einer — fur sich
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genommen rechtlich unbedenklichen —
Benutzungsaufnahme als  Unterneh-
menskennzeichen in einer anderen Bran-
che unmittelbar vorausgeht (im An-
schluss an BGHZzZ 149, 191, 199 -
shell.de und BGHZ 155, 273, 276 f. —
maxem.de)

Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls

237/05 (Leitsatz)
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fuhrung von BGHZ 156, 126 - Farbmar-
kenverletzung 1).

Lila-Schokolade

BGH, Urt. v. 7. Oktober 2004 - | ZR
91/02 - OLG Bremen; LG Bremen
MarkenG 8§ 14 Abs. 2 Nr. 2

a) Ist eine Farbmarke lediglich aufgrund
eines bei den Eintragungsunterlagen be-
findlichen Farbmusters eingetragen wor-
den, so ist der Verletzungsrichter an die
Eintragung der Marke gebunden, wenn
er den geschutzten Farbton fur die von
ihm vorzunehmende Beurteilung der
Verwechslungsgefahr aufgrund des un-
streitigen Parteivortrags im Verletzungs-
verfahren hinreichend bestimmen kann.
b) Die Umschreibung eines "Toleranzbe-
reichs” des geschutzten Farbtons durch
sog. Farbtoleranzkarten genigt insoweit
jedenfalls dann, wenn die kraft Ver-
kehrsdurchsetzung eingetragene Klage-
marke Uber eine besonders hohe Kenn-
zeichnungskraft verfugt und zwischen
der fur ahnliche Waren verwendeten be-
anstandeten Farbgestaltung und dem
geschutzten Farbton allenfalls geringfi-
gige Unterschiede bestehen.

c) Das Recht aus einer abstrakten Farb-
marke kann durch die Verwendung der
Farbe auf der Verpackung einer Ware
verletzt werden, wenn der Verkehr darin
auch unter Berucksichtigung aller sonsti-
gen Elemente der Verpackung einen
Herkunftshinweis sieht. Dies kann in Be-
tracht kommen, wenn einerseits die ge-
schutzte Farbe Uber eine durch Benut-
zung erworbene gesteigerte Kennzeich-
nungskraft verfigt und aufgrund dessen
der Verkehr daran gewohnt ist, bei Wa-
ren der in Rede stehenden Art in der
geschitzten Farbe einen Herkunftshin-
weis zu sehen, und wenn die Farbe an-
dererseits auch in der angegriffenen
Verwendungsform durch herkémmliche
Herkunftshinweise nicht in den Hinter-
grund gedrangt wird und daher als Her-
kunftshinweis in Betracht kommt (Fort-

BerlinCard
BGH, Beschl. v. 16. Dezember 2004 - |
ZB 12/02 - Bundespatentgericht
MarkenG 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1
a) Einer Bezeichnung, die die Ware oder
Dienstleistung selbst nicht unmittelbar
betrifft, fehlt die Unterscheidungskraft
nur, wenn sie einen so engen beschrei-
benden Bezug zu den einzelnen ange-
meldeten Waren oder Dienstleistungen
aufweist, dass der Verkehr ohne weiteres
und ohne Unklarheiten den beschreiben-
den Begriffsinhalt als solchen erfasst und
deshalb in der Bezeichnung kein Unter-
scheidungsmittel fur die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistun-
gen sieht.
b) Allein mit der Feststellung, der Ver-
kehr verstehe die Verwendung der Be-
zeichnung "BerlinCard" im Zusammen-
hang mit (einer Vielzahl von) Waren und
Dienstleistungen der unterschiedlichsten
Art als Hinweis darauf, dass die Waren
und Dienstleistungen im Rahmen eines
so benannten "Kartensystems" erhaltlich
seien oder in Anspruch genommen wer-
den kénnten, kann das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft wegen eines engen
beschreibenden Bezugs der angemelde-
ten Marke zu allen angemeldeten Waren
und Dienstleistungen nicht begrindet
werden.
Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls
205/05 (Leitsatz)

Staubsaugerfiltertiten

BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - | ZR
34/02 - OLG Nurnberg; LG Nurnberg-
Farth

MarkenG 8§ 23 Nr. 3

a) Eine mit der notwendigen Benutzung
einer fremden Marke als Hinweis auf die
Bestimmung der eigenen Ware verbun-
dene Verwechslungsgefahr reicht als
solche noch nicht aus, um die Benutzung
als Verstol3 gegen die guten Sitten i.S.
des § 23 MarkenG erscheinen zu lassen.
MaRgeblich ist vielmehr die Beurteilung,
ob unter Wirdigung aller Umstande des
Einzelfalls, insbesondere der Aufma-
chung, innerhalb derer die fremde Marke
zur Angabe der Bestimmung der eigenen
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Ware verwendet wird, den berechtigten
Interessen des Markeninhabers in unlau-
terer Weise zuwidergehandelt wird. Soll
die Unlauterkeit in einer IrrefUhrung Uber
die Herkunft der angebotenen Waren
oder uUber besondere Beziehungen zwi-
schen dem Anbietenden und dem Unter-
nehmen des Markeninhabers bestehen,
mussen daher erhdhte Anforderungen an
den Nachweis einer einen Verstol3 gegen
die guten Sitten begrindenden Tau-
schungsgefahr gestellt werden.

b) Wird in diesem Zusammenhang auf
Meinungsforschungsgutachten abgestellt,
so muss bereits durch die Art der Befra-
gung eindeutig daruber Klarheit gewon-
nen werden, inwieweit bestimmte Her-
kunftsvorstellungen der befragten Perso-
nen auf fur die Beurteilung der Unlauter-
keit nicht relevanten Umstanden beruhen
wie beispielsweise einer auf mangelndem
Wettbewerb oder eingefahrenen Wett-
bewerbsstrukturen beruhenden Gewodh-
nung des Verkehrs oder der (an sich er-
laubten) Verwendung der notwendigen
Bestimmungsangabe als solcher.
Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls

225/05 (Leitsatz)

Wettbewerbsrecht

Ansprechen in der Offentlichkeit 11
BGH, Urt. v. 9. September 2004 - | ZR
93/02 - OLG Frankfurt a.M.; LG Frank-
furt a.M.
UWG 8 7 Abs. 1
Die gezielte Direktansprache von Passan-
ten an offentlichen Orten zu Werbezwe-
cken ist grundséatzlich eine unzumutbare
Belastigung im Sinne des 8 7 Abs. 1
UWG, wenn der Werbende fir den Ange-
sprochenen nicht als solcher eindeutig
erkennbar ist.
Fundstelle: EBE/BGH 2005, BGH-Ls
238/05 (Leitsatz)

Stresstest

BGH, Urt. v. 30. September 2004 - | ZR
14/02 - OLG Bamberg; LG Aschaffen-
burg

UWG 8§ 6 Abs. 2 Nr. 2

1. Eigenschaften einer Sache, die sich
bei auRerhalb der regelmalligen oder der
empfohlenen Betriebsbedingungen vor-
genommenen Tests zeigen, sind relevant

Seite 7

i.S. des 8 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG, soweit es
fur den angesprochenen Verkehr von
Bedeutung ist zu wissen, inwieweit die
Sache auch auflerhalb der regelmaRigen
oder der empfohlenen Betriebsbedingun-
gen verwendet werden kann, oder soweit
der Verkehr hieraus Ruckschlisse auf die
Tauglichkeit der Sache unter normalen
oder den empfohlenen Betriebsbedin-
gungen ziehen kann.
2. Bei einem Vergleichstest unter extre-
men Bedingungen liegt erfahrungsgeman
die Gefahr einer IrrefUhrung Uber die
Eigenschaften der verglichenen Waren
bei normaler oder empfohlener Nutzung
nicht fern.
Fundstelle: WRP 2005, 207-211

GRUR 2005, 172-176

NJW-RR 2005, 342-346

Ausschreibung von Ingenieurleis-
tungen
BGH, Urt. v. 11. November 2004 - | ZR
156/02 - OLG Stuttgart; LG Stuttgart
UWG 88 3, 4 Nr. 11
Zur wettbewerblichen Haftung des Auf-
traggebers, der Ingenieurleistungen aus-
schreibt, wenn die gemal der Ausschrei-
bung vorgenommenen Honorarberech-
nungen der Ingenieure gegen die HOAI
verstol3en.
Fundstelle: WRP 2005, 205-207;

GRUR 2005, 171-172;

BauR 2005, 580-582;

NZBau 2005, 161-162

Klemmbausteine 111

BGH, Urt. v. 2. Dezember 2004 - | ZR
30/02 - OLG Hamburg; LG Hamburg
UWG 8 4 Nr. 9

a) Eine nicht spatestens im Zeitpunkt
des Kaufs, sondern erst nachfolgend auf-
tretende Herkunftstduschung kann keine
Anspriche aus erganzendem wettbe-
werbsrechtlichen Leistungsschutz be-
grinden.

b) Ein wettbewerbsrechtlicher Schutz
gegen das sog. Einschieben in eine
fremde Serie ist jedenfalls nicht zeitlich
unbegrenzt zu gewahren.

c) Eine nach § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1
UWG unlautere Rufausbeutung liegt nicht
vor, wenn der Originalhersteller mit sei-
nem Produkt einen neuen Markt er-
schlossen hat und der Nachahmer beim
Eindringen in diesen Markt die angespro-
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chenen Verkehrskreise in geeigneter
Weise daruber informiert, dass sein ei-
genes von dem nachgeahmten Produkt
zu unterscheiden sei.
Fundstelle: EBE/BGH 2005,
236/05 (Leitsatz)

BGH-Ls
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Hinweis: Eine kurze Anmerkung zu diesem Urteil
befindet sich in der Rubrik ,,Kurze Beitrage*“.

Epson-Tinte
BGH, Urt. v. 16. Dezember 2004 - | ZR
222/02 - OLG Dusseldorf, LG Dusseldorf
UWG 8 5
a) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine
Werbung im Internet irrefiihrende Anga-
ben enthalt, ist wie auch sonst auf das
Verstandnis eines durchschnittlich infor-
mierten und verstandigen Verbrauchers
abzustellen, der der Werbung die der
Situation angemessene Aufmerksamkeit
entgegenbringt. Die besonderen Um-
stdnde der Werbung im Internet wie ins-
besondere der Umstand, dass der inte-
ressierte Internet- Nutzer die bendtigten
Informationen selbst nachfragen muss,
sind bei der Bestimmung des Grades der
Aufmerksamkeit zu bertcksichtigen.
b) Ob mehrere Angaben auf verschiede-
nen Seiten eines Internet-Auftritts eines
werbenden Unternehmens von den an-
gesprochenen Verkehrskreisen als fir
den malgeblichen Gesamteindruck der
Werbung zusammengehorig aufgefasst
werden, richtet sich nach den Umstéan-
den des Einzelfalles.
Fundstelle: EBE/BGH 2005,
232/05 (Leitsatz)

BGH-Ls

BGH, Urt. v. 30. September 2004 — | ZR
89/02 — Kammergericht; LG Berlin

UWG 88 3, 4 Nr. 11; StBerG 88 2, 5
Abs. 1 Satz 1, 8§ 64 Abs. 1; StBGebV §8§
4, 13, 21 Abs. 1 Satz 1; Berufsordnung
der Bundessteuerberaterkammer
(BOStB) 8§ 45 Abs. 4 Satz 1

a) Der durch den Anruf bei einer Steuer-
berater-Hotline zustande  kommende
Beratungsvertrag wird im Zweifel mit
dem den Anruf entgegennehmenden
Steuerberater geschlossen und nicht mit
dem — zur Steuerberatung nicht befug-
ten — Unternehmen, das den Beratungs-
dienst organisiert und bewirbt.

b) Der Steuerberater, der sich an einer
Steuerberater-Hotline beteiligt, verstoit
damit nicht gegen berufsrechtliche Ver-
bote. Insbesondere verstof3t es nicht
gegen 8 13 Nr. 2 StBGebV, wenn ein
Steuerberater, der von einem ihm nicht
naher bekannten Mandanten um telefo-
nische Beratung gebeten wird, hierfar
eine im Minutentakt berechnete Zeitge-
buhr vereinbart.

Kartellrecht

Direkt ab Werk

BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - | ZR
96/02 - OLG Karlsruhe; LG Mannheim
UWG 88 3,5 Abs. 1

Die Werbung eines Einzelhdndlers mit
den Angaben "Direkt ab Werk! Kein Zwi-
schenhandel! Garantierter Tief-Preis" ist
irrefUhrend, wenn sie bei den angespro-
chenen Verbrauchern den Eindruck er-
weckt, die so beworbene Ware werde zu
den Abgabepreisen des Herstellers ver-
trieben, der Werbende in die von ihm
verlangten Preise jedoch seine Ge-
winnspanne eingerechnet hat.

Steuerberater-Hotline

Bestellnummernubernahme

BGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 - |
ZR 273/01 - OLG Minchen; LG Minchen
|

UWG 88 3, 6 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4

Dem Gerichtshof der Europaischen Ge-
meinschaften werden zur Auslegung von
Art. 3a Abs. 1 Ilit. g der Richtlinie
84/450/EWG des Rates vom 10. Sep-
tember 1984 uber irrefihrende und ver-
gleichende Werbung (ABI. EG Nr. L 250,
S. 17) in der durch die Richtlinie
97/55/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 6. Oktober 1997
(ABl. EG Nr. L 290, S. 18) geanderten
Fassung folgende Fragen zur Vorabent-
scheidung vorgelegt:

Wird der Ruf eines "anderen Unterschei-
dungszeichens" eines Mitbewerbers i.S.
von Art. 3a Abs. 1 lit. g der Richtlinie
84/450/EWG in unlauterer Weise ausge-
nutzt, wenn der Werbende das in den
Fachkreisen bekannte Unterscheidungs-
zeichen (hier: Bestellnummernsystem)
des Mitbewerbers in seinem Kern iden-
tisch Ubernimmt und auf die identische
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Ubernahme in der Werbung Bezug

nimmt?

Ist bei der Prifung der Unlauterkeit der

Rufausnutzung i.S. von Art. 3a Abs. 1 lit.

g der Richtlinie 84/450/EG der Vorteil

der identischen Ubernahme fir den Wer-

benden und den Verbraucher ein malfi-

geblicher Faktor?

Fundstelle: EBE/BGH 2005,
167/05 (Leitsatz)

BGH-Ls

Telekanzlei

BGH, Urt. v. 30. September 2004 — | ZR
261/02 — Kammergericht; LG Berlin

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 8 5; BRAO § 49b
Abs. 1; RVG § 4 Abs. 1 und 2, VV 2100
Zu 8 2 Abs. 2

Ein Rechtsanwalt, der fur eine telefoni-
sche Rechtsberatung einen Minutenpreis
vereinbart, versto3t damit nicht notwen-
dig gegen das Verbot der Gebihrenun-
ter- oder -uUberschreitung (im Anschluss
an BGHz 152, 153 — Anwalts-Hotline). Er
muss jedoch in der Werbung fir die tele-
fonische  Rechtsberatung auf nicht
selbstverstandliche Einschrankungen und
Besonderheiten der Berechnung hinwei-
sen (hier: Streitwertgrenze fur Minuten-
preis; Berechnung des Minutenpreises
auch fur Gesprachsunterbrechungen zum
Zwecke des Recherchierens).

Pro Fide Catholica

BGH, Urt. v. 2. Dezember 2004 - | ZR
92/02 - OLG Miunchen; LG Kempten

BGB § 12

a) Mit der programmatischen Bezeich-
nung eines Verlagsprogramms mit "Pro
Fide Catholica"” ("Fur den katholischen
Glauben™) wird nicht der geschitzte Na-
me "Katholische Kirche" namensmalig
benutzt. Es wird auch nicht im Sinne des
8 12 BGB unbefugt auf einen besonderen
Zusammenhang der zum Verlagspro-
gramm gehdrenden Schriften mit der
Amtskirche hingewiesen.

b) Das Namensrecht gibt keine Anspri-
che dagegen, dass jemand Wéorter, die -
wie das Wort "katholisch" - dem allge-
meinen Sprachgebrauch angehdren, als
Sachaussage zur naheren Beschreibung
eigener Tatigkeiten und Erzeugnisse
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verwendet. Dies gilt auch dann, wenn im
Verkehr aus einer solchen beschreiben-
den Wortverwendung zu Unrecht auf
eine besondere Beziehung zum Namens-
tréger geschlossen wird. ‘

Hinweis

| Links zu Gerichten im Internet

Die Entscheidungen sind im Volltext Uber
die Internetseiten der Gerichte abrufbar.

e Gerichtshof der
Gemeinschaften
http://curia.eu.int/

Européischen

e Bundesgerichtshof
http://www.bundesgerichtshof.de
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Kurze Beitrage
Bier nach deutschem Reinheits-
gebot — oder doch nicht?

Anmerkung von Carsten Johne

BVerwG, Urteil vom 24. Februar
2005 (Az.:3 C 5.04)

Das BVerwG hat in einer Entscheidung
vom 24.02.2005" entschieden, dass ein
Getrank, welches nicht streng nach dem
deutschen Reinheitsgebot gebraut wur-
de, sondern bei dem nach erfolgter Filt-
rierung Zuckersirup zugesetzt wurde,
dennoch unter der Bezeichnung ,,Bier” in
Deutschland vertrieben werden kann.
Klagerin in dieser bereits seit mehr als
10 Jahren andauernden Streitigkeit war
die im brandenburgischen Neuzelle an-
sassige Klosterbrauerei. Diese stellt ein
untergéariges® Schwarzbier her, welches
unter dem Namen ,Schwarzer Abt* ver-
kauft wird. Die Brauerei beantragte
beim zustandigen Veterindr- und Le-
bensmitteliberwachungsamt, dass die-

1 BVerwG 3 C 5.04 — Urteil vom 24. Februar 2005.
2 Untergariges Bier wird in der Hauptgérung 8 Tage
bei Temperaturen von 4 bis 9 °C vergoren, wobei
sich die Hefe am Boden der Gargefalle absetzt;
etwa 85 % des hierzulande hergestellten Bieres
wird auf diese Art und Weise gebraut (dazu zahlen
Pils, Leichtbier, Lager, Dunkel, Rauchbier, Kloster-
bier, Export, Marzen, Festbier, Bockbier, Stark-
bier); im Gegensatz dazu werden obergérige Biere
etwa 3 Tage bei 15 bis 20 °C vergoren, wobei sich
am Ende der Garung die Hefe an der Oberflache
des Jungbieres sammelt (hierzu zahlen Alt, Kdlsch,
Weizen, Weizenbock, Hefeweizen, Berliner Wei3e,
Malztrunk, Roggenbier, Dinkelbier, Emmerbier);
siehe ausfuhrlich dazu http://www.was-wir-
essen.de/abisz/bier.cfm;
http://www.lgl.bayern.de/de/left/fachinformatio-
nen/lebensmittel/warencodes/bier.htm.
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ses die Herstellung des Getranks und
sein Inverkehrbringen als Bier geneh-
migt, was von dem Amt abgelehnt wur-
de. Auch eine daraufhin eingereichte
Klage beim VG Frankfurt/Oder® blieb
erfolglos.

Gemal § 9 | VorlBierG darf fur ein un-
tergdriges Bier nur Gerstenmalz, Hop-
fen, Hefe und Wasser verwendet wer-
den. Diese Regelung geht auf das be-
reits 1516 vom bayerischen Herzog Wil-
helm 1V. erlassene Reinheitsgebot zu-
rick.* Mit dem Zusetzen von Invertzu-
ckersirup zu dem Schwarzbier hat die
Brauerei gegen dieses strenge Rein-
heitsgebot verstoRen. Eine derartige
Zuwiderhandlung héatte natirlich nicht
automatisch zur Folge, dass ein solches
Getrank Uberhaupt nicht in Deutschland
vertrieben werden darfte. Allerdings
kénnte es gem. 8§ 9 | VorlBierG i.Vv.m. §
1 1 Bierverordnung eben nicht unter der
Bezeichnung ,,Bier* bzw. unter Bezeich-
nungen oder bildlichen Darstellungen,
die den Anschein erwecken, als ob es
sich um Bier handele, in den Verkehr
gebracht werden. Eine differierende
Kennzeichnung des Getrankes wéare a-
ber natirlich mit einem erhdhten Mar-
ketingaufwand verbunden und wirde
letztlich den Absatz des Getrankes er-
heblich erschweren, da der Bierkonsu-
ment wohl nicht so schnell auf ein an-

3 VG Frankfurt/Oder, Urteil vom 28. November
1996 — 4 K 1018/96, ZLR 1997, 215 ff.

4 ,Ganz besonders wollen wir, dass forthin allent-
halben in unseren Stadten, Markten und auf dem
Lande zu keinem Bier mehr Stiicke als allein Gers-
te, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht
werden sollen. Wer diese unsere Anordnung wis-
sentlich Ubertritt und nicht einhélt, dem soll von
seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Fass Bier,
so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenom-
men werden.”; siehe dazu auch
http://www.weizenglas-
sammler.de/geschichte/reinheitsgebot.html; Klin-
ke, ZLR 1987, 289 (291):

5 VG Frankfurt/Oder ZLR 1997, 215 (219).

8 VG Frankfurt/Oder ZLR 1997, 215 (219).

7 VG Frankfurt/Oder ZLR 1997, 215 (220).

8 Zur Dreistufentheorie BVerfGE 7, 377 ff.

9 Vgl. EuGH NJW 1987, 1133 (1134) — Reinheitsge-
bot fur Bier.

10 Klinke, ZLR 1987, 289 (300 ff.)

1 vgl. Ausfilhrungen bei Zipfel, NJW 1987, 2113
(2114); Moench, NJW 1987, 1109 (1110).

2 EUGH NJW 1987, 1133 (1135); Zipfel, NJW
1987, 2113 (2114); Moench, NJW 1987, 1109
(1110).

'3 EuGH NJW 1987, 1133 ff.
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ders lautendes Getrank als Ersatz um-
schwenken wirde. Bevor sich eine
Brauerei dieser Risiken am Markt aus-
setzt, wirde sie wohl eher die Produkti-
on des Getrankes einstellen.

Das Gesetz sieht aber auch Ausnahmen
vom strengen Reinheitsgebot fir unter-
garige Biere vor. So unterliegen Braue-
reien, die nur fur den Hausbedarf her-
stellen (sog. Hausbrauer) nicht dem
Reinheitsgebot (8 9 VIII VorlBierG).
Daneben kdénnen Brauereien gem. 8 9
VIl VorlBierG auf Antrag sog. besondere
Biere (d.h. Bierspezialitdten) und far
den Export bestimmte Biere abweichend
vom Reinheitsgebot herstellen. Die vor-
liegend klagende Brauerei beruft sich
auf eben diese Regelung, da sie mit der
Zugabe des Zuckers nach Ablauf des
Brauprozesses ein besonderes Bier
i.S.d. 8 9 VII VorlBierG herstelle. Dem
wurde vom zustdndigen Amt wie auch
vom VG Frankfurt/Oder widersprochen.
Ein besonderes Bier wird seit dem
Brausteuergesetz vom 3.6.1906 als ein
bierartiges Getrank definiert, bei dem
neben den in 8 9 I, Il VorIBierG genann-
ten Stoffen die Mitverwendung gewisser
anderer Stoffe notwendig ist, die indes
zum Ersatz von Malz und Hopfen nicht
geeignet und bestimmt sind, sondern
diesem Bier nur hinsichtlich seines Ge-
schmacks den Charakter eines beson-
ders gegarten Bieres verleihen.® Das
Amt wie auch das VG sahen den Zucker
jedoch als typischen Malzersatzstoff an,
der bei der Herstellung von untergéri-
gem Bier gerade nicht zugelassen ist,
woran auch die Ausnahmeerklarung des
§ 9 VII VorlBierG nichts andere.® Auch
die Tatsache, dass der Zucker nicht
wahrend des Brauens vergoren, sondern
erst nachtraglich hinzugegeben wurde,
sei fur dessen Funktion als Malzersatz-
stoff unerheblich.” Das BVerwG hinge-
gen sah in dem Hinzugeben des Zuckers
keine Ersetzung des Gerstenmalz, wo-
mit das Getrank als ein besonderes Bier
i.S.d. 8 9 VII VorlBierG angesehen wer-
den kann. Damit wurde das Urteil des
VG geéandert und der Klage der Brauerei
stattgegeben.

Die Bestimmungen Uber die Herstellung
von Bier stellen als solche Regelungen
der Berufsausiibung dar, d.h. in ihnen

geht es um das ,Wie“ der beruflichen
Tatigkeit (hier also um die Ausubung
der Brauereikunst). Eine derartige, auf
der niedrigsten Stufe stehende Be-
schrankung der Berufsfreiheit ist dann
gerechtfertigt, wenn vernunftige Erwa-
gungen des Gemeinwohls entgegenge-
bracht werden koénnen.® Noch in der
Streitigkeit Uber die Wirksamkeit des
Reinheitsgebots gegeniiber Bierbrauern
aus der EU, welche ihr Bier nach
Deutschland einfuhren, hat die Regie-
rung der Bundesrepublik die Regelung
zum Reinheitsgebot mit den Grunden
des Gesundheitsschutzes zu rechtferti-
gen versucht.? Zwar kann die Zufiigung
von Zusatzstoffen in Nahrungsmittel
durchaus auch Gefahren fir die Ge-
sundheit nach sich ziehen, so dass diese
von entsprechenden Zusétzen méglichst
frei gehalten werden sollten. Allerdings
werden auch anderen Getrdnken teil-
weise Zusatzstoffe beigefugt. Die Zul&s-
sigkeit der Verwendung solcher Ingre-
dienzien in Lebensmitteln bestimmt sich
allgemein nach dem Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstandegesetz ~ (LMBG).'°
Das deutsche Reinheitsgebot dient
demnach nicht dem Gesundheitsschutz,
sondern vielmehr der Traditionspflege
(in concreto der deutschen Braukunst)
und einem bestimmten Produktniveau.
Das Verbot der Kennzeichnung nicht
nach dem Reinheitsgebot hergestellter
Getranke als ,,Bier” solle schlie3lich auch
den Verbraucher vor T&auschungen
schiitzen.**

Dem Verbraucherschutz kann aber be-
reits durch eine entsprechende Etiket-
tierung Rechnung getragen werden.
Durch die Angabe der bei der Bierberei-
tung verwendeten Grundstoffe wird der
durchschnittlich informierte und auf-
merksame Verbraucher in die Lage ver-
setzt, seine Wahl in Kenntnis aller Um-
stande zu treffen.'? Auf den Etiketten
kann zusatzlich — quasi einem Gutezei-
chen gleich — darauf verwiesen werden,
dass das Bier entsprechend dem Rein-
heitsgebot gebraut wurde, wahrend bei-
spielsweise der klagende Bierbrauer
diesen Verweis nicht verwenden kann.
Der Verbraucher kann aufgrund dieser
Kennzeichnung entscheiden, inwieweit
er ein Bier verzehren will, welches nicht
gemal dem strengen Reinheitsgebot
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gebraut wurde. Es bleibt auch zu be-
denken, dass nach der Entscheidung
des EuGH auch auslandische Biere, die
nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut
wurden, unter der Bezeichnung ,,Bier” in
Deutschland vertrieben werden kon-
nen.’®* Zwar ist im Europarecht allge-
mein eine Ungleichbehandlung der in-
landischen Brauer gegenuber den aus-
landischen moglich (sog. Inlanderdis-
kriminierung), jedoch dirfte es beim
Verbraucher gerade zu Verwirrungen
fuhren, wenn auf dem Markt beispiels-
weise ein Bierhersteller aus Danemark
ein Bier, welchem Zucker zugefuhrt
wurde, in Deutschland unter der Be-
zeichnung ,,Bier* verkauft, wéhrend die
inlandische Brauerei eine Bezeichnung
wahlen muss, die jede Nahe zur Be-
zeichnung »Bier*  vermeidet. Der
Verbraucherschutz kann demnach nicht
als eine hinreichende Rechtfertigung fur
eine Einschrankung der Berufsaus-
Ubungsfreiheit durch die Regelungen
des VorlBierG bzw. der Bierverordnung
herangezogen werden.

Weiterhin kdénnte das allgemeine Inte-
resse an der Beibehaltung eines be-
stimmten Produktniveaus ein Rechtfer-
tigungsgrund fur eine derartig strenge
Kennzeichenregelung fur Bier sein.
Werden dem Bier andere als die in § 9 |
VorIBierG aufgefuhrten Stoffe zugesetzt,
wird dieses aber nicht automatisch min-
derwertig. Die Beibehaltung eines be-
stimmten Produktniveaus bei Bieren
kann bereits durch die recht strengen
Regelungen des LMBG gewéhrleistet
werden. Damit scheidet auch diese Er-
wagung als ein Rechtfertigungsgrund
aus.

Letztlich kénnte noch die Traditionspfle-
ge als Rechtfertigungsgrund herangezo-
gen werden, handelt es sich beim Rein-
heitsgebot doch um eine fast 500 Jahre
alte Regelung. Das BVerwG stellt hier
aber zu Recht fest, dass ein solcher
Zweck eine Einschréankung der Berufs-
freiheit nur rechtfertigen kann, wenn
Uber Ausnahmen grofRziigig entschieden
werde. Schlie3lich kann bereits Uber die
Etikettierung auf die Qualitat des Bieres
bzw. auf einen bestimmten Herstel-
lungsprozess hingewiesen werden (vgl.
Ausfihrungen oben).

Das von der klagenden Brauerei herge-
stellte Bier wird zuné&chst auf die traditi-
onelle Art und Weise unter ausschlief3li-
cher Verwendung von Gerstenmalz,
Hopfen, Hefe und Wasser gebraut. Erst
im Anschluss wird fur eine Geschmacks-
abrundung der Zucker noch beigefligt.
Eine derartig geringe Abweichung vom
Reinheitsgebot kann nun nicht zur Folge
haben, dass das Getrank nicht mehr
unter der Bezeichnung ,,Bier” vertrieben
werden darf und so eine Vermarktung in
Deutschland erheblich erschwert wird,
wird doch die Qualitat des Bieres hier
nicht nachhaltig beeintrachtigt (schliel3-
lich wurden die Voraussetzungen des
LMBG eingehalten).

Das BVerwG hat mit dieser Entschei-
dung die Rechte der inlandischen Brauer
gegenuber ihren Konkurrenten aus dem
EU-Ausland, welche ebenfalls Bier auf
dem deutschen Markt vertreiben, deut-
lich gestarkt. Leider hat das Gericht kei-
ne genaueren Grenzen festgelegt, wie
weit sich ein gebrautes Getrank vom
Reinheitsgebot entfernen kann, um
noch als Bier vertrieben werden zu kén-
nen (konnte beispielsweise ein deut-
scher Brauer jetzt auch ein Reisbier her-
stellen und als solches vertreiben?).
Gelten jetzt die europaischen Standards
oder zeitigt das Reinheitsgebot noch
immer seine strengeren Wirkungen?
Das BVerwG wollte in seiner Entschei-
dung wohl noch nicht eines der wohl
altesten noch geltenden und traditions-
reichsten Gesetze offen angreifen.
Durch die Ausweitung der Ausnahme-
moglichkeiten vom Reinheitsgebot wur-
de aber dennoch der strenge Nimbus
dieser Regelung angekratzt. Es bleibt
daher abzuwarten, ob in Zukunft eine
weitere Aufweichung des einstmals
strengen Reinheitsgebots stattfindet.

NuUtzliche Links

Zur Unterscheidung einzelner Biersorten:
http://www.was-wir-essen.de/abisz/bier.cfm
http://www.lgl.bayern.de/de/left/fachinforma
tionen/lebensmittel/warencodes/bier.htm

Zur Geschichte des Reinheitsgebotes:
http://www.weizenglas-
sammler.de/geschichte/reinheitsgebot.html
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Materialien

Vorlaufiges Biergesetz (1993):

§ 9 VorlBierG

(1) Zur Bereitung von untergdrigem Bier darf,
abgesehen von den Vorschriften in den Absatzen 4
bis 6, nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser
verwendet werden.

(2) Die Bereitung von obergéarigem Bier unterliegt
derselben Vorschrift; es ist hierbei jedoch auch die
Verwendung von anderem Malz und die Verwen-
dung von technisch reinem Rohr-, Riben- oder
Invertzucker sowie von Starkezucker und aus
Zucker der bezeichneten Art hergestellten Farb-
mitteln zuléssig.

(3) Unter Malz wird alles kinstlich zum Keimen
gebrachte Getreide verstanden.

(4) Die Verwendung von Farbebieren, die nur aus
Malz, Hopfen, Hefe und Wasser hergestellt sind,
ist bei der Bierbereitung gestattet, unterliegt je-
doch besonderen UberwachungsmaRnahmen.

(5) An Stelle von Hopfen durfen bei der Bierberei-
tung auch Hopfenpulver oder Hopfen in anderweit
zerkleinerter Form oder Hopfenausziige verwendet
werden, sofern diese Erzeugnisse den nachste-
henden Anforderungen entsprechen:

1. Hopfenpulver und anderweit zerkleinerter Hop-
fen sowie Hopfenausziige mussen ausschlieflich
aus Hopfen gewonnen sein.

2. Hopfenauszuge mussen

a) die beim Sudverfahren in die Bierwirze uber-
gehenden Stoffe des Hopfens oder dessen Aroma-
und Bitterstoffe in einer Beschaffenheit enthalten,
wie sie Hopfen vor oder bei dem Kochen in der
Bierwilirze aufweist,

b) den Vorschriften des Lebensmittelrechts ent-
sprechen.

Die Hopfenausziige durfen der Bierwtrze nur vor
Beginn oder wahrend der Dauer des Wiurzeko-
chens beigegeben werden.

(6) Als Klarmittel fur Wirze und Bier durfen nur
solche Stoffe verwendet werden, die mechanisch
oder adsorbierend wirken und bis auf gesundheit-
lich, geruchlich und geschmacklich unbedenkliche,
technisch unvermeidbare Anteile wieder ausge-
schieden werden.

(7) Auf Antrag kann im einzelnen Falle zugelassen
werden, daf bei der Bereitung von besonderen
Bieren und von Bier, das zur Ausfuhr oder zu
wissenschaftlichen Versuchen bestimmt ist, von
den Abséatzen 1 und 2 abgewichen wird. Fir die
Zulassung von Ausnahmen sind die nach Landes-
recht zustandigen Behérden zustandig.

(8) Die Vorschriften in den Absatzen 1 und 2 fin-
den keine Anwendung fir diejenigen Brauereien,
die Bier nur fur den Hausbedarf herstellen (Haus-
brauer).

(9) (weggefallen)

(10) (weggefallen)

(11) Zur Herstellung von obergarigem Einfachbier
darf nach MaRgabe der Zusatzstoff-
Zulassungsverordnung vom 22. Dezember 1981
(BGBI. | S. 1625, 1633) in der jeweils geltenden
Fassung SuRstoff verwendet werden.

Bierverordnung

Fassung vom 29. Januar 1998, gultig ab 6.
Februar 1998

§ 1 Bierverordnung

Schutz der Bezeichnung Bier

(1) Unter der Bezeichnung Bier - allein oder in

Zusammensetzung - oder unter Bezeichnungen
oder bildlichen Darstellungen, die den Anschein
erwecken, als ob es sich um Bier handelt, dirfen
gewerbsmaRig nur Getranke in den Verkehr ge-
bracht werden, die gegoren sind und den Vor-
schriften des § 9 Abs. 1, 2 und 4 bis 6 des Vorlau-
figen Biergesetzes und den 88 16 bis 19, 8 20
Abs. 1 Satz 2 und 88 21 und 22 Abs. 1 der Ver-
ordnung zur Durchfuhrung des Vorléaufigen Bierge-
setzes entsprechen.

(2) Abweichend von Absatz 1 durfen im Ausland
hergestellte gegorene Getranke, die nicht den in
Absatz 1 genannten Vorschriften entsprechen,
unter der Bezeichnung "Bier" gewerbsmafig in
den Verkehr gebracht werden, wenn sie im jewei-
ligen Herstellungsland unter der Bezeichnung
"Bier" oder einer dieser Bezeichnung entsprechen-
den Verkehrsbezeichnung verkehrsfahig sind. Sind
diesen Getréanken zulassungsbedurftige Zusatz-
stoffe zugesetzt worden, so gilt dies jedoch nur,
wenn fur diese Zusatzstoffe eine Ausnahmerege-
lung nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
standegesetz getroffen worden ist.

(3) Ein Getrank, bei dem die Garung unterbrochen
ist, gilt ebenfalls als gegoren.

Best of IP

Zitate aus Urteilen im Bereich des geisti-
gen Eigentums.

ALF

[...] Der Gesamteindruck der Figur "ALF"
wird geprégt durch das besonders aus-
gestaltete Kopfteil in Verbindung mit
dem teddybarartigen Korper. Der Kopf
zeichnet sich durch einen langgezoge-
nen, aus drei Querstreifen bestehenden
Russel aus, Uber dem sich zwei groRRe
Knopfaugen befinden und der in Nistern
aus zwei Punkten endet. Grof3e Ohrmu-
scheln betonen die spitz zulaufende
Kopfform. Uber den dunklen Augen-
brauen fallen leichte, hochgestellte
Haarbiischel auf. Der Mund ist geoffnet
und zeigt in einer dunklen Mundhohle
oben und unten je zwei Zahne. Insge-
samt handelt es sich nicht um die natu-
ralistische Darstellung des Kopfes eines
Ameisenbaren verbunden mit einem
vorbekannten, teddybarartigen Korper
ohne kunstlerische Eigentumlichkeit,
sondern um eine originelle und eigenar-
tige Gestaltung, die einen markanten
Eindruck vermittelt. [...]

OLG Hamburg 07.06.1990 3 U 222/89
GRUR 1991, 207, 208- "ALF"
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Kurz vorgestellt von Paul T. Schrader

BGH, Urt. v. 2. Dezember 2004 — 1
ZR 30/02 — Klemmbausteine 111

o
OOO

®
O

I. Sachverhalt

Die Klagerin stellt Kunststoff-
Klemmbausteine her. Diese zeichnen
sich dadurch aus, dass sie miteinander
verbaut werden koénnen. Der Vertrieb
der Spielsteine erfolgt in Grund- als
auch durch Universalbaukasten. Aus
diesen kdnnen Autos, Hauser und Boote
gebaut werden, sowie eigene Konstruk-
tionen, die durch Kombination der ein-
zelnen Spielsteine gestaltet werden
konnen. Auf der Oberseite der Bausteine
befinden sich zylindrische Noppen, die
Unterseite ist so gestaltet, dass die
Steine miteinander durch Zusammen-
stecken von Ober- und Unterseite ver-
bunden werden kénnen. Der wohl be-
kannteste Spielstein ist der oben abge-
bildete mit jeweils vier Noppen in zwei
Reihen auf der Oberseite. Dieser Spiel-
stein ist unter anderem als Bildmarke
(1987) angemeldet worden.

Die Beklagte beabsichtigt, Klemmbau-
steine in Form von Bausatzen und Bau-
elementen in Deutschland zu vertreiben.
Diese Klemmbausteine sind mit denen
der Klagerin kompatibel und kénnen mit
diesen verbaut werden. Die Beklagte
plant, ihre Bausatze mit dem Hinweis zu
versehen, dass es sich um ein einheitli-
ches Bausystem ihrer Firmengruppe
handele, welches nicht mit anderen
Bausystemen verwechselt werden sollte.

Die Vorinstanzen verurteilten die Be-

Seite 14

klagte antragsgemal zur Unterlassung,
das aus den Klemmbausteinen beste-
henden Konstruktionsspielzeug in
Deutschland u.a. zu vertreiben und an-
zubieten. Uber marken- und ge-
schmacksmusterrechtliche Anspriche
wurde nicht entschieden, da ein An-
spruch jedenfalls aus erganzendem
wettbewerbsrechtlichem Leistungs-
schutz gegeben sei.

Il. Entscheidung des BGH im Kon-
text

Der BGH hatte die Frage zu entschei-
den, ob ein Unterlassungsanspruch aus
erganzendem  wettbewerbsrechtlichem
Leistungsschutz gegeben ist. Hinsicht-
lich des in die Zukunft gerichteten An-
spruchs auf Unterlassung war das neue
UWG (vom 3. Juli 2004) anzuwenden.
Als normativer Anknupfungspunkt ka-
men die Falle des § 4 Nr. 9 UWG einer
Herkunftstduschung (8 4 Nr. 9 lit. a
UWG) als auch einer Rufausbeutung (8
4 Nr. 9 lit. b UWG) in Betracht. In Bezug
auf eine Herkunftstauschung stellte der
BGH darauf ab, dass die Bestimmungen
des UWG allein das Marktverhalten re-
geln und daher eine spatere, nach dem
Kauf eintretende Herkunftstduschung
keine Anspriche aus ergdnzendem
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz
begrinden kdnnen. Im Zeitpunkt des
Kaufs sei die Gefahr der Fehlvorstellung
Uber die betriebliche Herkunft durch den
Hinweis auf der Verpackung bei einem
durchschnittlich informierten, aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnitts-
verbraucher nicht gegeben.

Offengelassen hat der BGH im Zusam-
menhang mit dem weiterhin geltend
gemachten Unterlassensanspruch unter
dem Gesichtspunkt des ,Einschiebens in
eine fremde Serie“, ob diese Fallgruppe
unter den § 4 Nr. 9 lit. b UWG fallt. In
den vorausgegangen Entscheidungen zu
den Klemmbausteinen hat der BGH die-
se (bereits als LEGO-Doktrin bezeichne-
te)! Fallgruppe etabliert. Ausgehend von
dem wettbewerbsrechtlich grundsatzlich
nicht zu beanstandenden (auch malf-
stabsgetreuen) Nachbau begriindete der

' vgl. Sack in: FS Erdmann, S. 697ff.
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BGH in der ersten Klemmbaustein-
Entscheidung?® die Besonderheit der des
Falles, aus der sich die Sittenwidrigkeit
des Nachbaus ergebe, wie folgt:3

,Die weitergehende Besonderheit des vorliegen-
den Falles, aus der sich die Sittenwidrigkeit des
Verhaltens der Bekl. ergibt, liegt aber darin, daR
das Erzeugnis der Kl. von vornherein auf einen
fortgesetzten Bedarf gleichartiger Erzeugnisse
zugeschnitten ist. Dies ergibt sich sowohl aus der
Natur eines Spielbaukastens der hier streitigen Art
als auch aus den Feststellungen des BerG im Zu-
sammenhalt und ist im Ubrigen unter den Parteien
im wesentlichen auch unstreitig. Danach ent-
spricht es dem Wesen und der Zweckbestimmung
des zunachst gelieferten Ausgangsgegenstands,
dalR er gewissermalen den Ansatz fir eine von
vornherein als fortlaufend gedachte Serie von
Ergdnzungen und Erweiterungen darstellt, mit
deren Hilfe er erst den von Anbeginn angestrebten
vollkommenen Gebrauchszweck entfaltet. Es ist
die Besonderheit des Ausgangsgegenstands, daR
er das Bedurfnis nach Erweiterung und Vervoll-
standigung durch Erganzungspackungen von Bau-
steinen derselben Art in sich tragt, welches der
Hersteller mit der ersten Lieferung bewul3t weckt
und auf das er erkennbar abzielt. Der wettbe-
werbliche Erfolg, der mit dieser Lieferung erzielt
wird, erschopft sich danach nicht in dem Gegens-
tand dieser einen Lieferung, sondern er erfal3t
auch den aus der Natur des Gegenstands sich
ergebenden Erganzungsbedarf. Der Grund hierfur
liegt darin, dal der Gegenstand des Umsatzge-
schafts hier lediglich in Materialien, namlich ein-
zelnen Bauelementen besteht, die ihrerseits zur
wechselnden Gestaltung mannigfacher anderer
Gegenstande, insbesondere von Spielzeughédu-
sern, dienen sollen und durch ihre Vermehrung
zugleich den Gebrauchszweck des Ausgangsge-
genstands erweitern. In einem solchen Fall ist es
mit den kaufméannischen guten Sitten nicht ver-
einbar, wenn ein Nachahmer sein Produkt gleich-
sam in die fremde Serie einschiebt und dadurch
den Erfolg der fremden Leistung auf sich ableitet
und fur sich ausbeutet, obwohl ihm eine Fulle von
Ausweichmdglichkeiten zur Verfigung stande, um
bei unverminderter technischer Brauchbarkeit des
eigenen Erzeugnisses dieses Einhdngen in ein
fremdes Arbeitsergebnis zu vermeiden.”

Die Sittenwidrigkeit liegt zudem nicht

2 BGH GRUR 1964, 621 — Klemmbausteine 1.

® BGH GRUR 1964, 621, 624 — Klemmbausteine 1.
4 BGH GRUR 1992, 619 — Klemmbausteine 11; vgl.
auch Kohler/Piper, 3.A. 8 1 Rn. 652

® Vgl. bspw. Rauda GRUR 2002, 38, 40; Baum-
bach/Hefermehl/Kdhler, UWG 23. A., 8 4 Rn. 9.58;
Sambuc, Nachahmungsschutz, Rn. 524; a.A. Bunte
BB 1999, 113.

6 vgl. statt vieler Kéhler/Piper, 3.A. § 1 Rn. 653,
648.

” In einer nicht veréffentlichten, rechtskraftigen
Entscheidung des DPMA in einem Ldschungsverfah-
ren wurde diese Frage bereits bejaht, Beschluss
der Loschungsabeilung des DPMA, Az. 395 03
037.4/28 vom 7.3.2002.

8 Kohler/Piper, UWG, 3.A., § 1 Rn. 653.

nur dann vor, wenn das Einschieben in
die fremde Serie ,offen“, also mit dem
Vertrieb loser Bauteile geschieht, son-
dern auch, wenn das Einschieben ,ver-
deckt” in der Weise erfolgt, dass die
Einzelteile in zusammengesetzten
Bausatzen geliefert werden, die aber
einfach in die Einzelteile zerlegt werden
kébnnen und diese zum Ursprungser-
zeugnis kompatibel sind*.

Der BGH nimmt zur Kritik, die in der
Literatur an der Fallgruppe des ,Ein-
schiebens in eine fremde Serie“ gelbt
wurde,®> nicht abschieBend Stellung.
Vielmehr stellt er mal3geblich auf eine
zeitliche Schranke ab, die der ergénzen-
de wettbewerbsrechtliche Leistungs-
schutz unterfallen soll. In der Literatur
ist eine solche zeitliche Schranke eben-
falls fur notwendig erachtet worden.®
Anders als die Literatur orientiert sich
der BGH bei der Bemessung der zeitli-
chen Grenze nicht an wettbewerblichen
Kriterien, wie der Bedeutung des nach-
geahmten Leistungsergebnisses und
dem Gesicht der Verletzungshandlung,
sondern an den sondergesetzlich vorge-
sehenen Fristen, die fir den Schutz der
technischen Gestaltung der Spielsteine
gelten wurden. Daraus schliel3t der
BGH, dass nach rund 45 Jahren nach
der MarkteinfUhrung des Systems die-
sem Kkein Innovationsschutz mehr zu-
kommen kann.

111. Ausblick

Da das Berufungsgericht nicht Uber
marken- und geschmacksmusterrechtli-
che Anspriuche entschieden hatte, konn-
te der BGH nur an die Vorinstanz zu-
rickverweisen. Hierbei wird nun die
Frage nach dem Schutzumfang einer
Bildmarke relevant, die sich auf ein
dreidimensionales Erzeugnis bezieht. Im
Vordergrund durften hier die Erwagun-
gen stehen, wie pragend der Eindruck
der Kompatibilitdt der Spielzeugsysteme
sein wird. Es sei darauf verwiesen, dass
die markenrechtlichen Voraussetzungen
des § 8 Il Nr. 1 und 2 MarkenG gerade
bei den streitgegenstandlichen Spiel-
steinen aufgrund der Verkehrsgeltung
wohl Giberwunden sind,” was einem dar-
auf gerichteten parallel zur Prozessfih-
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rung moglichen Léschungsantrag entge-
genstehen durfte. Daher wird man ge-
spannt sein durfen, in welche Richtung
die wohl folgende Klemmbausteine I1V-
Entscheidung gehen wird, wenn man
bedenkt, dass der Kern der vorliegen-
den BGH-Entscheidung gerade beinhal-
tet, dass der Schutz des Leistungser-
gebnisses zeitlich befristet sein soll. Ein
zeitlich unbefristeter Schutz liefe auf
einen sachlich nicht gerechtfertigten
Bestandsschutz fur den Wettbewerb des
Erstherstellers hinaus.® Doch genau die-
ses Ergebnis wurde bei einem nunmehr
eintretenden Markenschutz entstehen,
den Zugang zum Markenschutz ermdog-
lichte die Verkehrsdurchsetzung. Diese
wiederum wurde von der zuvor vom
Wettbewerbsrecht gewéhrten Monopol-
stellung erreicht, womit das Wettbe-
werbsrecht die Grundlage fir einen un-
begrenzten Markenschutz bildet. Ob
dieses Ergebnis tatsachlich winschens-
wert ist, ist gerade vor dem Hintergrund
des vorliegenden Urteils zweifelhaft.
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Kurze Berichte

Nutzliche Links

Urteil des BGH im Volltext:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cqi-
bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bgh&nr=31718

Am Freitag, 4. Marz 2005, fand im In-
tershop-Tower der 1. Jenaer Marken-
rechtstag statt. Die Tagung wurde ge-
meinsam vom Forum-Institut fur Mana-
gement, dem Deutschen Patent- und
Markenamt, Dienststelle Jena und Herrn
Prof. Dr. Volker Janich (Gerd Bucerius-
Lehrstuhl fur Burgerliches Recht mit
deutschem und internationalem Ge-
werblichen Rechtsschutz) veranstaltet.

Nach GruRBworten durch den Tagungslei-
ter Prof. Dr. Janich, eroffnete Herr Eck-
hart G. Miehle den fachlichen Diskurs.
Herr Miehle war bis vor kurzem Vorsit-
zender der Lo6schungsabteilung des
Deutschen Patent- und Markenamtes
(DPMA) in Minchen. Er fuhrte die Teil-
nehmer in die aktuelle Praxis im Lo6-
schungsverfahren vor dem DPMA ein
und schilderte die Voraussetzungen, die
zu einer Loéschung der Marke wegen
Verfalls oder Nichtigkeit flihren. Einen
besonderen Schwerpunkt setzte er hier-
bei auf die Frage, wann eine b&sglaubi-
ge Markenanmeldung vorliegt und fuhr-
te hierfur einige Beispiele an. Abschlie-
RBend informierte Herr Miehle Uber aktu-
elle Entscheidungen aus der Praxis des
DPMA.

Im Anschluss daran referierte Philipp
von Kapff, Dess. (Lyon) uber die ,,Aktu-
elle Praxis zur Gemeinschaftsmarke un-
ter Berlcksichtigung der Rechtspre-
chung des EuGH, des EuG und der Be-
schwerdekammern des HABM“. Herr von
Kapff ist Mitarbeiter der zweiten Be-
schwerdekammer des Harmonisierung-
samtes fur den Binnenmarkt (HABM) in
Alicante. Anhand ausgewahlter Proble-
me wurden wesentliche Veranderungen
der Verordnungen Uuber die Gemein-
schaftsmarke infolge der Erweiterung
der Europaischen Union und des Bei-
tritts zu dem Madrider Markenprotokoll
vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt
lag auf der Analyse der Entscheidungs-
praxis der Beschwerdekammern, des
EuG und des EuGH zu Fragen relativer
Eintragungshindernisse. Hierbei ging
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von Kapff insbesondere auf die Ver-
wechslungsgefahr im  Spannungsver-
haltnis von nationaler Marke zur Ge-
meinschaftsmarke ein.

Einen umfassenden Uberblick uber ak-
tuelle Rechtsprechung zum Markenrecht
wurde von Herrn Prof. Dr. Reinhard E.
Ingerl, LL.M. (Harvard) vorgestellt. Herr
Prof. Dr. Ingerl ist Rechtsanwalt in Min-
chen wund Honorarprofessor an der
Friedrich-Schiller-Universitat Jena. Ak-
tuelle Entwicklungen im Bereich der
markenmafligen Benutzung im Sinne
der Verletzungstatbestande wurden un-
ter anderem anhand der Aluminiumra-
derentscheidung (BGH GRUR 2005,
163) und der PEE-WEE-Entscheidung
(BGH GRUR 2004, 712) sowie der Abso-
lut-Luckies (OLG Kéln GRUR-RR
2005,12) vorgestellt. Hierbei wurde
auch die Abgrenzung zu wettbewerbs-
rechtlichen Ansprichen problematisiert.
Die Entscheidung Ferrari-Pferd (BGH
GRUR 2004, 594) stand im Mittelpunkt
der Betrachtungen sowohl im Hinblick
auf einen moglichen Motivschutz (sich
aufbaumendes Pferd) als auch unter
dem Gesichtspunkt der Warenéahnlich-
keit, inwieweit ein verkehrsbekanntes
Merchandising Bericksichtigung findet.
Weiterer Schwerpunkt der Ausfihrun-
gen war die Bestimmung des Schutzge-
genstandes dreidimensionaler Marken,
die Wortelemente enthalten (BGH GRUR
2005, 158 — Stabtaschenlampe ,,MAGLI-
TE").

Abgeschlossen wurde die Tagung durch
einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Janich
zum Thema ,Markenrecht und Internet”.
In der Schnittmenge von Internet und
Markenrecht wurden die Schwerpunkte
im Bereich der Domainnamen, der Sto-
rerhaftung von Internetauktionshéusern
fur Markenrechtsverstdlle sowie der
neuen Werbeform der AdWords in
Suchmaschinen gesetzt. In dem Prob-
lembereich der Markenverletzung wurde
unter anderem der bislang noch wenig
beachtete Fall der Nutzung einer Marke
innerhalb der URL, jedoch auf3erhalb des
Domainnamens selbst problematisiert
(Court of Appeals, 6th Circuit, MMR
2004, 382) und anhand einiger Beispiele
verdeutlicht. Bei der Betrachtung der
Stoérerhaftung fur Markenrechtsverstofe

bei Internetauktionshdusern stand die
neuere BGH-Rechtsprechung (BGH
GRUR 2004, 860) im Zusammenhang
mit der Reichweite der Haftungsprivile-
gierung der 88 8, 11 TDG im Vorder-
grund, insbesondere im Hinblick auf die
Prufpflichten der privilegierten Unter-
nehmen. In diesem Zusammenhang
erfolgte auch eine Auseinandersetzung
mit der Stodrererhaftung von Suchma-
schinen, wenn diese sich neuer Werbe-
formen wie der AdWord-Werbung be-
dienen.

Die Tagung traf bei einem interessierten
Fachpublikum aus der gesamten Bun-
desrepublik Deutschland auf ein groR3es
Interesse. Im kommenden Jahr wird der
zweite Jenaer Markenrechtstag folgen.
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Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist
nicht gestattet. Nachdruck, fotomecha-
nische, elektronische oder sonstige Ver-
vielfaltigung, Bearbeitung, Ubersetzung,
Mikroverfilmung und Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Da-
tenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen ist - auch aus-
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stimmung erlaubt.

Haftungsausschluss

Der Inhalt des Newsletters ist nach bes-
tem Wissen und Kenntnisstand erstellt
worden. Haftung und Gewéhr fur die
Korrektheit, Aktualitat, Vollstandigkeit
und Qualitdt der Inhalte sind ausge-
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Mit Namen gekennzeichnete Beitrage
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gesamten Redaktion dar.

Die Informationen stellen keine rechtli-
che Beratung dar und begriinden kein
Beratungsverhaéltnis.

Abbestellung:

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr
beziehen wollen, gehen Sie bitte

zu unserer Internetseite

http://www.recht.uni-jena.de/z10/

Geben Sie dort lhre E-Mail-Adresse ein
und klicken Sie auf

"Abbestellen”. lhre Daten werden dann
automatisch aus unserer Datenbank
entfernt.
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