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VORWORT

Alea iACTA est?

ACTA, das Anti-Counterfeit Trade Agreement, ist derzeit in aller
Munde. Nicht nur die ,Internet-Community“ ist aufgeschreckt, auch
in der allgemeinen Wahrnehmung formiert sich Widerstand. Schaff-
te es die bevorstehende Ratifikation eines volkerrechtlichen Vertra-
ges bislang allenfalls als Randnotiz in die Medien, gibt es gegen
ACTA weltweit Proteste und Demonstrationen. Hierzulande muss
sich demnachst der Petitionsausschuss des Bundestages mit der
Problematik befassen. Ein Unternehmer initiierte auf Anregung sei-
nes 15jahrigen Sohnes eine E-Petition, die inzwischen mehr als
61.000 Mitzeichner gefunden hat. Die Bundesregierung will zwar
einstweilen an ihrem Kabinettsbeschluss zu ACTA festhalten, zu-
nachst aber das Gutachten des EuGH, das die Kommission in Auf-
trag gegeben hat, abwarten. Der demokratische US-Senator Ron Wyden fordert die Be-
fassung des Kongresses mit ACTA — die US-Regierung ist bislang der Auffassung, dass es
dem nicht bedarf.

Oft — so scheint es zumindest — ist dabei den Akteuren der genaue Inhalt des geplanten
Abkommens nicht hinreichend bekannt. So grassiert eine diffuse Angst vor der Beschrén-
kung der Meinungsfreiheit und dem Zugang zu Kultur, vor Zensur und Internetsperren
usw. Doch ist es das wirklich, was ACTA will? Geht es nicht vielmehr um die Effektivie-
rung des Kampfes gegen Marken- und Produktpiraterie, die weltweit erhebliche wirt-
schaftliche Schaden im geschatzten dreistelligen Milliarden-US-$-Volumen verursacht?
Und damit sind nicht in erster Linie private User gemeint, die ein Musikalbum oder einen
Film ,herunterladen”, sondern professionelle Falscher. Dartiber hinaus enthalt ACTA —
auch das scheint in der offentlichen Diskussion oft nicht hinreichend bedacht — keine Re-
gelungen uber Schutzvoraussetzungen oder Schutzumfang der Immaterialgiterrechte
und damit keine Verschéarfung der materiellen Rechtslage. Beabsichtigt ist stattdessen die
Verbesserung der Durchsetzung dieser Rechte. Viele der dazu in ACTA enthaltenen In-
strumente sind dabei langst bekannt und Bestandteil bestehender Regelwerke wie etwa
TRIPs oder — auf europdaischer Ebene — der Durchsetzungs-RL (2004/48/EG).

Dennoch sind die Vorbehalte gegen ACTA gut nachvollziehbar. Das Abkommen leidet
immer noch an dem ,,Geburtsfehler”, dass es praktisch konspirativ unter Ausschluss der
Offentlichkeit verhandelt und (in der ersten Fassung) beschlossen wurde. Das weckt na-
turlich Misstrauen und fuhrt zu Vorbehalten. Die Moglichkeit, ACTA still und leise zu ratifi-
zieren, durfte jedenfalls verbaut sein. Die Beteiligten werden daher noch einiges tun
mussen bis es heil3t: pACTA sunt servanda.

Wir winschen lhnen, liebe Leserinnen und Leser, eine interessante Lektlire des neuen
GB - Der Griine Bote.

Mit besten GrufRen aus Jena und Augsburg
lhr

Jan Eichelberger
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A. BEITRAGE |

ACTA UND DIE VERTRAGSUBERPRUFUNGSKOMPE-
TENZ DES EUGH

Dr. Stefan Lorenzmeier, LL.M. (Lugd.)”

Das Anti-Counterfeit Trade Agreement
(ACTA)' hat eine weit iber den engen
Kreis des an den AuRenbeziehungen der
Union und der Mitgliedstaaten interessier-
ten Fachpublikums hinausreichende Auf-
merksamkeit gefunden. Wohl zum ersten
Mal gab es in Deutschland gegen die Un-
terzeichnung eines volkerrechtlichen Ver-
trages groRere Proteste und Demonstratio-
nen. Der Beitrag unternimmt den Versuch,
die rechtlichen Hintergrinde des Abkom-
mens néher zu analysieren.

I. Problemstellung

Das ACTA-Ubereinkommen wurde am 26.
Januar 2012 in Japan von der EU und 22
ihrer Mitgliedstaaten, darunter Deutsch-
land, paraphiert. Regelungsgegenstand des
Abkommens ist die Bekampfung der Pro-
dukt- und Markenpiraterie, welche nach
Ansicht der Vertragsparteien volkerrecht-
lich bislang nur unzureichend gesichert ist.
Aufgrund der nachfolgenden Proteste hat
das federfihrend zustandige Bundesjus-

* Der Autor ist Akad. Rat an der Juristischen
Fakultat der Universitat Augsburg.

1 Handelsabkommen zur Bekampfung der Pro-
dukt- und Markenpiraterie zwischen der Europa-
ischen Union und ihren Mitgliedstaaten, Austra-
lien, Kanada, Japan, der Republik Korea, den
Vereinigten Mexikanischen Staaten, dem Konig-
reich Marokko, Neuseeland, der Republik Sin-
gapur, der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und den Vereinigten Staaten von Amerika, ver-
bindlicher dt. Text abgedruckt bei Kommissi-
onsvorschlag fir einen Beschluss des Rates
vom 24.06.2011, KOM(2011) 380 endg., S. 6
ff.

tizministerium Uberraschend die Ratifizie-
rung des vdlkerrechtlichen Vertrags erst
einmal ausgesetzt®. Inhaltlich soll durch
das Abkommen das im Rahmen des TRIPS
geltende Urheberrecht erganzt werden,
indem vdlkerrechtliche Standards fur die
Bekampfung der Produktpiraterie aufge-
stellt werden. Hierzu zahlt unter anderem
die mdgliche Verpflichtung der Internet-
wirtschaft, einem Rechteinhaber gegen-
Uber die notwendigen Informationen zur
Identifizierung eines Abonnenten offenzu-
legen®. Dies hat groRe Teile der so ge-
nannten »Internetcommunity* aufge-
schreckt, welche bemangelt, dass ACTA
nach seinem Inkrafttreten die Freiheit des
Internets beschréanken wirde. Daneben
seien die Vorschriften des Abkommens
nicht genau genug formuliert und aufgrund
der nichtoffentlichen Verhandlungen eine
Verletzung des Demokratieprinzips gege-
ben*. Am 22. Februar erklarte die EU-
Kommission, dass sie die RechtmaRigkeit
des Abkommens vom EuGH uberpriufen
lassen wolle®.

11. Rechtliche Fragestellungen

Das ACTA-Ubereinkommen ist rechtlich als
atypischer, da multilateraler, gemischter
Vertrag zu qualifizieren, welcher von der
Europaischen Union und ihren Mitgliedstaa-
ten und zuséatzlich noch von weiteren, drit-
ten Staaten abgeschlossen wird®. Uberein-

2 Siehe MMR-Aktuell 2012, 327806.

3 Art. 27 Abs. 4 ACTA. NuURing/Ricke, MMR-
Aktuell 2012, 327733 sprechen insoweit von
einer ,Verpflichtung der Internetwirtschaft,
gegen Urheberrechtsverstéfe vorzugehen*.

4 NURing/Ricke, MMR-Aktuell 2012, 327733.

5 Siehe hierzu den Beitrag von De Gucht, Denkt
nach, bevor ihr Acta verurteilt, Suddeutsche
Zeitung v. 02.03.2012, S. 20.

8 Zu gemischten Vertragen siehe Grabitz/Hilf/

Nettesheim-Lorenzmeier, Das Recht der Euro-
paischen Union, Stand: 46. Lief. 2011, Art. 218
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kommen, an denen auch die Europaische
Union beteiligt ist, sind in der Sonderform
der ,gemischte Vertrage“ zu schlie3en,
wenn weder der Union noch den Mitglied-
staaten die alleinige Vertragsschlusskom-
petenz zusteht. Aufgrund der in ACTA ent-
haltenen strafrechtlichen Vorschriften, wird
von einer Zustandigkeit der Mitgliedstaaten
far diese Sachmaterie ausgegangen. Der
Bereich des Urheberrechts durfte in seiner
Gesamtheit der ausschlie3lichen Kompe-
tenz der EU im Bereich des AuRenhandels,
wie sie in Art. 207 Abs. 3 AEUV niederge-
legt ist, unterfallen.

1. Uberpriufungskompetenz des EuGH
nach Art. 218 Abs. 11 AEUV

Nach Art. 218 Abs. 11 S. 1 AEUV kann der
Gerichtshof Uber die Vereinbarkeit einer
geplanten Ubereinkunft ein Gutachten ab-
geben. Dieses kann gemall S. 2 der Be-
stimmung nur dann in Kraft treten, wenn
das Gutachten nicht ablehnend ausféllt,
ansonsten musste zum Inkrafttreten das
unionsrechtliche  Primarrecht geandert
werden. Das praventive Gutachten-
verfahren ist von den im AEUV vorgesehe-
nen Ubrigen gerichtlichen Verfahren ver-
schieden’, welche unabhangig davon gel-
tend gemacht werden konnen®. Telos der
Vorschrift ist die Vermeidung des Ausei-
nanderfallens von Voélkerrecht und priméa-
rem Unionsrecht®. Antragsberechtigt sind
die Mitgliedstaaten, das EP, der Rat und
die Kommission, welche das ACTA-
Ubereinkommen auch dem Gerichtshof zur
Uberprifung vorgelegt hat. Das ACTA-
Ubereinkommen kann vom Gerichtshof am
gesamten formellen und materiellen Uni-
onsrecht Uberprift werden®. Im Zeitpunkt
des Gutachtenantrags miussen die Grund-
zige des geplanten Abkommens bereits

AEUV Rn. 12 ff.; Grabitz/Hilf/Nettesheim-Vone-
ky, Art. 216 AEUV, Rn. 32 ff.; Streinz-Mdgele,
EUV/AEUV, 2. Aufl. 2011, Art. 216 AEUV, Rn.
39 ff.; Calliess/Ruffert-Schmalenbach, EUV/
AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 216 AEUV, Rn. 5 ff.

7 Grabitz/Hilf/Nettesheim-Lorenzmeier, Art. 218
AEUV, Rn. 69.

8 EuGH, Gutachten 1/75, Lokale Kosten, Slg.
1975, 1355, 1361.

® EuGH, Gutachten 1/75, Lokale Kosten, Slg.
1975, 1355, 1360.

10 EuGH, Gutachten 2/92, OECD, Slg. 1995, I-
521 Rn. 14; EuGH, Gutachten 1/75, Lokale
Kosten, Slg. 1975, 1361.

bekannt sein'!, dies ist bei dem bereits
fertig ausgehandelten und paraphierten
ACTA-Ubereinkommen gegeben.
Uberpriifen kann der Gerichtshof das Ab-
kommen nur am Malistab des unionalen
Priméarrechts. Das Sekundérrecht selbst
muss mit dem abzuschlieRenden Vertrag in
Einklang stehen, da laut Art. 216 Abs. 2
AEUV die von der Union geschlossenen
volkerrechtlichen Ubereinkiinfte die Organe
der EU und die Mitgliedstaaten binden'?,
und kann mit der Nichtigkeitsklage gemaf
Art. 263 AEUV bzw. im Rahmen eines Vor-
abentscheidungsverfahrens nach Art. 267
AEUV angegriffen werden®®. Die Aussage
der EU-Kommission in ihrem Beschlussvor-
schlag fur den Abschluss des Handels-
Ubereinkommens, dass ,das ACTA-
Ubereinkommen am bestehenden EU-
Recht nichts andern werde“'*, ist folglich
als Ubereinstimmung des im Bereich des
geistigen Eigentums bereits bestehenden
Sekundérrechts mit den Vorschriften des
Abkommens zu verstehen.

2. Beteiligung des Européaischen Par-
laments

Das ACTA-Ubereinkommen wird von den
Unionsorganen hinsichtlich der dem aus-
schlielBlichen Kompetenzbereiche der EU
unterfallenden Teile auf Art. 207 Abs. 3, 4
UAbs. 1 gestitzt™®. GemaR Art. 3 Abs. 1 lit.
e) AEUV ist die in Art. 207 AEUV niederge-
legte gemeinsame Handelspolitik ein aus-
schlielBlicher  Zustédndigkeitsbereich  der
Union'®. ACTA als Handelstibereinkommen
zur Bekdmpfung der Produkt- und Marken-
piraterie fallt in den Anwendungsbereich
der gemeinsamen Handelspolitik.

Auf den ersten Blick sind die Beteiligungs-
rechte des Europaischen Parlaments im
Bereich der gemeinsamen Handelspolitik
sehr schwach ausgebildet. Art. 207 Abs. 3
AEUV spricht nur davon, dass die Kommis-

11 Grabitz/Hilf/Nettesheim-Lorenzmeier, Art.

218 AEUV Rn. 74 m.w.N.

12 5. vertiefend Streinz-Mogele, Art. 216 AEUV
Rn. 52 ff.

13 Grabitz/Hilf/Nettesheim-Lorenzmeier, Art.

218 AEUV Rn. 78.

14 Kommissionsvorschlag fiir einen Beschluss
des Rates vom 24.06.2011, KOM(2011) 380
endg., S. 2 Punkt 2.

15 Siehe den Kommissionsvorschlag fiir einen
Beschluss des Rates vom 24.06.2011, KOM
(2011) 380 endg., S. 4.

16 Siehe Streinz-Mogele, Art. 3 AEUV Rn. 10.
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sion im Rahmen der Verhandlungen zu
einer volkerrechtlichen Ubereinkunft dem
EP regelmalig Uber den Stand der Ver-
handlungen berichtet. Ausdrickliche Vor-
schriften Uber dessen Beteiligung beim
Vertragsabschluss finden sich dort nicht,
die Art. 207 Abs.3, 4 AEUV schweigen be-
zuglich der Einbeziehung des EP in das
Vertragsschlussverfahren.

Daraus konnte ein Ausschluss der Beteili-
gung des EP geschlossen werden, da die
Vertragsschlussvorschriften des Art. 207
lex specialis gegenuber Art. 218 AEUV
sind, welcher umfangreiche Beteiligungs-
rechte des Parlaments vorsieht. Nach zu-
treffendem Verstdndnis ist die Spezialitat
allerdings nicht gegeben und tber Art. 207
Abs. 2 AEUV ist die Vorschrift des Art. 218
Abs. 6 lit. a) v AEUV anzuwenden, wonach
die Zustimmung des EP fir den Erlass au-
tonomer Rechtsakte der Union erforderlich
ist, wenn fur diese das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren nach Art. 289 AEUV an-
zuwenden ist. Diese umsténdliche Verwei-
sungskette fuhrt im Ergebnis dazu, dass
die Zustimmung des Européaischen Parla-
ments nunmehr in allen Fallen erforderlich
ist, in denen der sehr haufige Fall des be-
sonderen Gesetzgebungsverfahrens ein-
schlagig ist'’. Uberdies betrifft die Speziali-
tat von Art. 207 Abs. 4 AEUV zu Art. 218
Abs. 6 AEUV nicht das Zustimmungsrecht
des EP'8. Insgesamt wird durch das neue
System das Beteiligungsrecht des EP deut-
lich gestarkt, da es vor dem Inkrafttreten
des Vertrags von Lissabon der Abschluss
volkerrechtlicher Vertrdge ohne Parla-
mentsbeteiligung zustande kam®.

3. Ausschliel’3licher Kompetenzbereich
der Union — Beteiligung der Mitglied-
staaten am Ubereinkommen

Wie bereits dargestellt wurde, unterfallen
die handelspolitischen Teile der ACTA-
Ubereinkunft der ausschlieBlichen Zustan-
digkeit der EU. In dieser Sachmaterie kann
laut Art. 2 Abs. 1 AEUV nur die Union
Rechtsakte erlassen, den Mitgliedstaaten
kommt eine solche Kompetenz nur zu,
wenn sie von der Union insoweit erméch-
tigt wurden oder sie Rechtsakte der EU

17 Streinz-Nettesheim/Duvigneau, Art. 207

AEUV Rn. 46 ff.; Grabitz/Hilf/Nettesheim-Lo-
renzmeier, Art. 218 AEUV Rn. 49.

18 Grabitz/Hilf/Nettesheim-Lorenzmeier, Art.

218 AEUV Rn. 49.
19 Streinz-Mégele, Art. 218 AEUV Rn. 18 a.E.

ausfuhren. Jedoch unterfallt nicht das ge-
samte Ubereinkommen der gemeinsamen
Handelspolitik, in Abschnitt 4 ACTA wird
die strafrechtliche Durchsetzung des Ab-
kommens durch die Vertragsparteien gere-
gelt. GemaR Art. 24 ACTA zahlen zu den zu
verhangenden Strafen Haft- und Geldstra-
fen.

Die strafrechtliche Kompetenz der Union ist
in Art. 82 ff. AEUV niedergelegt®, welcher
laut Art. 4 Abs. 2 lit. j) AEUV zu den zwi-
schen der Union und den Mitgliedstaaten
geteilten Kompetenzen zahlt. Art. 2 Abs. 2
AEUV bestimmt hierfir, dass die Mitglied-
staaten im Rahmen der geteilten Zustan-
digkeiten ihre Befugnisse ausitben durfen,
solange und soweit die Union nicht tatig
geworden ist?*. Die strafrechtlichen Best-
immungen von ACTA fallen in den Anwen-
dungsbereich von Art. 83 Abs. 2 AEUV?.
Fur die Sachmaterie der strafrechtlichen
Durchsetzung von Rechten des geistigen
Eigentums bestehen bislang keine Vor-
schriften der EU und die Union verfolgt
hinsichtlich des Abkommens-abschlusses
von ACTA auch nicht die Absicht, solche
einzufihren. Insoweit verbleibt es folglich
bei der Zustandigkeit der Mitgliedstaaten
fur die Umsetzung der strafrechtlichen
Bestimmungen des Ubereinkommens.

Im Ergebnis fehlt hinsichtlich der straf-
rechtlichen Vorschriften des Ubereinkom-
mens eine AusUbung der unionalen Ge-
setzgebungskompetenz, so dass nicht alle
von ACTA geregelten Sachmaterien in den
Kompetenzbereich der Union fallen und das
Abkommen ist als gemischtes Uberein-
kommen abzuschlief3en.

4. VerstoR des ACTA-Ubereinkommens
gegen die Grundrechte der Europai-
schen Union, Art. 6 EUV

Zuletzt soll noch darauf eingegangen wer-
den, ob und inwieweit das ACTA-
Ubereinkommen gegen die von der Union
geschutzten Grundrechte verstof3t. Zu be-
achten ist dabei, dass das ACTA-
Ubereinkommen, wie oben bereits festge-
stellt wurde, am bereits bestehenden Uni-
onsrecht nichts andern wird, welches nach

29 Hjerzu Vedder/Heintschel von Heinegg-Ro-
senau/Petrus, Europaisches Unionsrecht, 2011,
Art. 82 AEUV ff.

21 streinz-Streinz, Art. 2 AEUV Rn. 8.

22 Kommissionsvorschlag fiir einen Beschluss
des Rates vom 24.06.2011, KOM(2011) 380
endg., S. 3 Punkt 6.
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Ansicht der EU-Kommission ,den bislang
bestehenden internationalen Regeln weit
voraus ist*?®, Die von den Kritikern des
ACTA-Ubereinkommens vorgebrachten
rechtlichen Einwande, dass das Abkommen
zu vage und zu unbestimmt sei und einsei-
tig die Interessen der Rechteinhaber
schitzen wirde, vermégen im Ergebnis
nicht zu Gberzeugen.

Im Bereich der Rechtsdurchsetzung enthéalt
die zentrale Vorschrift von Art. 6 ACTA die
allgemeinen Pflichten der Mitglieder, wie
zum Beispiel die Pflicht zur effektiven
Durchsetzung, die Verpflichtung zur Durch-
fihrung eines fairen Verfahrens und der
Wahrung des VerhéltnismaRigkeitsgrund-
satzes. Als generelle Vorschrift ist sie
zwangslaufig sehr allgemein gehalten, eine
Regelungstechnik, welche in volkerrechtli-
chen Vertragen haufig verwandt wird, um
die rechtméfRige Umsetzung des voélker-
rechtlichen Vertrages in nationales oder
supranationales Recht zu ermdglichen,
ohne dass die Umsetzung gegen andere
Regeln des innerstaatlichen Rechts, wie
widerstreitende Grundrechtspositionen,
verstoft.

Die allgemeinen Pflichten werden in den
folgenden Abschnitten »Zivilrechtliche
Durchsetzung”“ (Art. 7 — 12 ACTA);
,GrenzmalBRnahmen* (Art. 13 — 22 ACTA),
»Strafrechtliche Durchsetzung“ (Art. 23 —
26 ACTA) und ,Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums im digitalen Um-
feld“ (Art. 27 ACTA) des Ubereinkommens
naher konkretisiert. Ein Verstol3 der im
Abkommen genannten, eher allgemein
gehaltenen Verpflichtungen gegen die Vor-
schriften der Grundrechtecharta oder der
EMRK sind dabei nicht ersichtlich. Die abs-
trakten Vorschriften des Ubereinkom-
mens?* erlauben gerade eine Umsetzung

23 Kommissionsvorschlag fiir einen Beschluss
des Rates vom 24.06.2011, KOM(2011) 380
endg., S. 2 Punkt 2.

24 Zum Beispiel Art. 9 ACTA: ,Jede Vertragspar-
tei sorgt dafur, dass ihre Gerichte in zivilrechtli-
chen Verfahren zur Durchsetzung von Rechten
des geistigen Eigentums anordnen durfen, dass
der Verletzer, der wusste oder vernunftiger-
weise hatte wissen mussen, dass er eine Verlet-
zungshandlung vornahm, dem Rechteinhaber
zum Ausgleich des diesem aus der Verletzung
entstandenen Schadens einen angemessenen
Schadensersatz leistet.” Oder die die Durchset-
zung der Rechts des geistigen Eigentums im
digitalen Umfeld betreffende Vorschrift des Art.
27 Abs. 4 ACTA: ,Eine Vertragspartei kann in
Ubereinstimmung mit ihren Rechts- und Ver-

durch die Vertragsparteien in einer den
grundrechtlichen Bereich der Rechtsunter-
worfenen schitzenden Weise. Folglich ist
nicht das ACTA-Ubereinkommen als sol-
ches rechtlich problematisch, sondern
eventuell das zukilnftig zu erlassende Uni-
onsrecht, welches die grundrechtlichen
Bestimmungen von Art. 6 EUV und der EU-
Grundrechtecharta beachten muss. Dies ist
jedoch keine Besonderheit des ACTA-
Ubereinkommens sondern tagliche Ubung
rechtssetzender Organe, welche die allge-
meinen Vorschriften eines vdlkerrechtli-
chen Vertrages und/oder den politischen
Willen in grundrechtskonforme Rechtsakte
Uberfihren mussen.

Der vorgebrachte Vorwurf der ,Geheim-
verhandlungen“ zum Abschluss des Ab-
kommens ist rechtlich ebenfalls zu entkraf-
ten. Ein Anspruch der Birger auf Informa-
tion zu Vertragsverhandlungen besteht
weder im Recht der Union noch der Bun-
desrepublik. Das Transparenzgebot von
Art. 15 AEUV/Art. 42 EU-Grundrechte-
Charta ist unergiebig, da das dort gewéahr-
te Zugangsrecht zu Dokumenten in Art. 15
Abs. 3 AEUV nicht absolut, sondern nur
unter Vorbehalt gewahrt wird®®. Ein ent-
sprechender Vorbehalt besteht fur sensible
Dokumente, zu denen die Verhandlungs-
dokumente zum Abschluss eines volker-
rechtlichen Vertrags zu zahlen sind.

111. Schlussfolgerungen

Die vorgenommene Analyse hat erstens
aufgezeigt, dass das ACTA-Ubereinkom-
men so lange als gemischter Vertrag zu

waltungsvorschriften ihre zustdndige Behdrde
dazu erméachtigen, einem Online-Dienstanbieter
gegeniber anzuordnen, einem Rechteinhaber
unverziglich die nétigen Informationen zur
Identifizierung eines Abonnenten offenzulegen,
dessen Konto zur mutmaflichen Rechtsverlet-
zung genutzt wurde, falls dieser Rechteinhaber
die Verletzung eines Marken-, Urheber- oder
verwandten Schutzrechts rechtsgentgend gel-
tend gemacht hat und die Information zu dem
Zweck eingeholt werden, diese Rechte zu
schutzen oder durchzusetzen. Diese Verfahren
sind so anzuwenden, dass rechtmaBige Tatig-
keiten [...] nicht behindert werden und dass — in
Ubereinstimmung mit den Vorschriften der je-
weiligen Vertragspartei — Grundsatze wie freie
MeinungsaulRerung, faire Gerichtsverfahren und
Schutz der Privatsphéare beachtet werden.

25 sjehe Streinz-Gellermann, Art. 15 EUV Rn. 8;
Grabitz/Hilf/Nettesheim-Krajewski/Rdsslein, Art.
15 AEUV Rn. 32 ff.



GB 2/2012 91

schlieBen ist, bis die Europaische Union
von ihrer strafrechtlichen Kompetenz in
den Art. 82 ff. AEUV Gebrauch gemacht
hat. Zweitens ist der Gerichtshof bereits
zur Uberpriifung des Abkommens zustan-
dig, da ein ausgehandelter Text des Ab-
kommens vorhanden ist. Drittens ist die
Zustimmung des Europaischen Parlaments
zum Abschluss des Ubereinkommens er-
forderlich. Materiell ist ein Verstol3 des
ACTA-Ubereinkommens gegen die Vertrage
nicht ersichtlich, der Gerichtshof durfte
zum Ergebnis gelangen, dass das Uberein-
kommen seitens der EU abgeschlossen
werden darf.

Im Lichte der rechtlichen Regelungen tber-
raschen der politische Stopp des Ratifizie-
rungsprozesses und der Verweis des Ab-
kommens zur Uberprifung an den Ge-
richtshof. Mit sehr groRer Wahrscheinlich-
keit wird dieser die Vereinbarkeit des Ab-
kommens mit den Vertragen aussprechen,
so dass der Ratifizierungsprozess danach,
soweit das Abkommen dann noch politisch
gewollt sein sollte, fortgesetzt werden
kénnte. Rechtspolitisch tUberzeugt das Vor-
gehen der EU-Kommission, da wohl nur
durch die objektive Uberpriifung von ACTA
durch den EuGH Rechtsfrieden geschaffen
werden kann.

AUCH IM PATENTRECHT SOLLTEN DIE DINGE BEIM
NAMEN GENANNT WERDEN — ANM. zU BGH, URT.
v. 10. 5. 2011 — X ZR 16/09 (GRUR 2011,
701) — ,,OKKLUSIONSVORRICHTUNG"

von Dr. (Oxford) Paul Ganter”

Schon aus Griunden der Rechtssicherheit
ist es wiunschenswert, klare Anhaltspunkte
zur Bestimmung des Schutzbereichs eines
Patentanspruchs zu haben. Eine Patentver-
letzung kann auf einer wortsinngemalen
oder einer aquivalenten Benutzung der
erfindungsgeméaflen Lehre beruhen. Wah-
rend in der Regel relativ einfach zu beur-
teilen ist, ob eine wortsinngeméalRe Verlet-
zung vorliegt, wirft die Diskussion einer
aquivalenten Verletzung haufig schwierige-
re Fragen auf. In der Entscheidung ,,Okklu-
sionsvorrichtung“ hat der BGH dazu Stel-
lung genommen, ob die Angabe von expli-
ziten Alternativen in der Beschreibung zu
einem im Anspruch enthaltenen Merkmal
eine Bedeutung fur die Frage hat, ob eine
entsprechende Ausfuhrungsform eine aqui-
valente Verletzung des Patentanspruchs
darstellen kann oder nicht.

Wahrend der erste Leitsatz im Wesentli-
chen sagt, dass eine mit den Anspriichen
unvereinbare Beschreibung nicht zu einer
Erweiterung des durch die Anspriiche defi-
nierten  Schutzbereichs fihren kann,

" Der Autor ist Patentanwalt sowie European
Patent, Trademark and Design Attorney und
arbeitet in der Kanzlei Rau Schneck und Hub-
ner, Nldrnberg.

scheint der zweite Leitsatz' auf den ersten
Blick madglicherweise etwas verwirrend.
Man koénnte den Eindruck bekommen, die
explizite Offenbarung von Alternativen zu
einem im Anspruch enthaltenen Merkmal
fuhre zu einer selektiven Ausklammerung
derartiger Alternativen aus dem Aquiva-
lenzbereich. Letztendlich wirde damit der
Schutzbereich eingeschrankt. Dies hatte
unter anderem als Uberraschende Folge,
dass der Schutzbereich durch Streichung
derartiger Merkmale aus der Beschreibung,
beispielsweise im Wege einer Streichung
nicht-erfindungsgeméafer Ausfuhrungsfor-
men, wozu der Anmelder hin und wieder
im Prufungsverfahren aufgefordert wird,
erweitert werden kénnte.

Im vom BGH zu beurteilenden Fall ,,Okklu-
sionsvorrichtung® enthielt der Anspruch
unter anderem das Merkmal, wonach eine
Vorrichtung ,Klemmen [..] an den entge-
gengesetzten Enden” der Vorrichtung auf-
weise. Die angegriffene Ausfiihrungsform
wies hingegen nur eine einzige Klemme
auf, mit welcher beide freie Enden eines
auf sich selbst zurtickgestulpten schlauch-
formigen Elements fixiert waren. Dennoch
hatte das Berufungsgericht (OLG Ddussel-
dorf, Urt. v. 22. 12. 2008 — I-2 U 65/07,

1 Leitsatz 2: ,Offenbart die Beschreibung meh-
rere Mdglichkeiten, wie eine bestimmte techni-
sche Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch
nur eine dieser Moéglichkeiten in den Patentan-
spruch aufgenommen worden, begrindet die
Benutzung einer der Ubrigen Méglichkeiten re-
gelméRig keine Verletzung des Patents mit
aquivalenten Mitteln.“.
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InstGE 10, 248) Ubereinstimmend mit dem
Landgericht (Urt. v. 31. 7. 2007 — 4b O
297/06) eine wortlautgeméaRe Verletzung
des Anspruchs bejaht. Hierzu wurde aus-
gefuhrt, bei der Frage, ob eine wortlaut-
gemale Verletzung vorliege, sei eine philo-
logische Betrachtung des Patentanspruchs
nicht ausreichend, es komme hierbei nicht
allein auf das rein sprachliche Verstandnis
des Fachmanns, sondern vielmehr auch auf
dessen Verstandnis des gesamten techni-
schen Sinngehalts an. Ob dies tatsachlich
zu einer Bestimmung des Wortsinns fuhrt,
darf bezweifelt werden. Es erscheint insbe-
sondere fraglich, was, wenn nicht eine phi-
lologische Betrachtung, zur Bestimmung
des Wortsinns eines Anspruchs bzw. des-
sen Merkmale geeignet sein kdnnte.

Bei der Frage nach der Auslegung des
Wortsinns geht Kuhnen sogar noch einen
Schritt weiter und schreibt in einer Anmer-
kung (GRUR 2011, 701 ff.) zum o.g. Urteil:
-Wenn der Patentanspruch eine ,eckige’
Ausgestaltung des geschutzten Gegen-
stands verlangt und das Klagepatent in
seiner Beschreibung eine kreisrunde Form
als ,eckig’ definiert oder bezeichnet, haben
runde Formen als ,eckig’ im Sinne der Er-
findung zu gelten, auch wenn nach land-
laufigem Verstandnis die Behauptung, ein
Kreis sei eckig, Unsinn ist.”“ Er verlangt mit
anderen Worten, dass im Wortsinn auch
Wort-Unsinn enthalten sein soll. Dies fuhrt
nicht zu klareren Anhaltspunkten zur Be-
stimmung des Schutzbereichs eines Pa-
tents.

Gerade im Patentrecht ist es jedoch nicht
zuletzt aus Grunden der Rechtssicherheit
wuinschenswert, die Dinge beim Namen zu
nennen (to call a spade a spade). Es er-
scheint daher begruRenswert, dass der
BGH der sehr feinsinnigen Betrachtung des
Berufungsgerichts, welche zwischen einem
»rein sprachlichen Verstandnis“ bzw. einer
»philologischen Betrachtung“ des Patentan-
spruchs einerseits und dem technischen
Verstandnis des Wortsinns durch den
Fachmann andererseits unterscheidet (und
im Ergebnis letztere bejaht), nicht gefolgt
ist.

Wahrend die Feststellung, dass im zugrun-
deliegenden Fall eine wortsinngemalfe Ver-
letzung nicht vorliege, wohl zumindest
Uberwiegend Zustimmung findet, ist die
Frage, ob eine aquivalente Verletzung zu

bejahen sei, schwieriger. Ausgangspunkt
fur die Beurteilung einer aquivalenten Ver-
letzung sind die drei vom BGH in der Ent-
scheidung ,,Schneidmesser 1“ (Urt. v. 12.
3. 2002 — X ZR 168/00, GRUR 2002, 515)
formulierten Voraussetzungen, die kumula-
tiv erfullt sein mussen:

1. Das Austauschmittel muss dieselbe
technische Wirkung erzielen, die das im
Patentanspruch beschriebene Lo-
sungsmittel nach der Lehre des Klage-
patents erreichen soll (Gleichwirkung),

2. der Durchschnittsfachmann mit dem
Kenntnisstand des Prioritatstages muss
ohne erfinderische Uberlegungen in der
Lage gewesen sein, das Austauschmit-
tel als funktionsgleiches L&sungsmittel
aufzufinden (Naheliegen) und

3. der Fachmann muss schlief8lich die ab-
weichende Ausfilhrung mit ihren abge-
wandelten Mitteln als eine Losung in
Betracht gezogen haben, die mit der im
Wortsinn des Patentanspruchs liegen-
den gegenstandlichen Ausfuhrungsform
gleichwertig ist (Gleichwertigkeit) (sie-
he auch Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl.,
8§ 14 Rn. 58).

Zu den in einen Anspruch aufgenommenen
Merkmalen ist weiter festzuhalten, dass
der Anmelder gerade durch die Aufnahme
dieser Merkmale in den Anspruch zum
Ausdruck bringt, dass er sie als erfin-
dungswesentlich ansieht. Sind in der Be-
schreibung mehrere alternative Mdglichkei-
ten zur Ausfilhrung eines derartigen
Merkmals angegeben, kann das ein Indiz
fur ihre objektive Gleichwirkung (1. Aqui-
valenz-Kriterium) sein. Eine Aufzéhlung
von Alternativen in der Beschreibung be-
legt jedenfalls zumindest, dass diese fur
den Erfinder und damit fur einen Fach-
mann zum Zeitpunkt der Anmeldung auf-
findbar waren (2. Aquivalenz-Kriterium).
Wahrend die Angabe einer Alternativiésung
in der Beschreibung fur eine Erfullung der
ersten beiden Voraussetzungen (Gleichwir-
kung und Naheliegen fir einen Fachmann
zum Zeitpunkt des Prioritéatstages) spricht,
steht sie jedoch der Annahme einer
Gleichwertigkeit (3. Aquivalenz-Kriterium),
wie der BGH in der Entscheidung ausfuhr-
lich darlegt (s. Rn. 29 und 32-36), entge-
gen.

In diesem Zusammenhang erscheint es
sinnvoll, sich zunachst noch einmal den
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Zweck der Aquivalenzlehre vor Augen zu
halten (siehe Schulte, Patentgesetz, 8.
Aufl., 8 14 Rn. 57 ff.): Dem Patentinhaber
soll es nicht zum Nachteil werden, dass
»=auch die sorgféltigste Formulierung nicht
alle denkbaren, zuklnftigen Mdglichkei-
ten zu erfassen vermag“. Die Aquivalenz-
lehre soll jedoch keiner Erweiterung eines,
aufgrund einer unachtsamen Formulierung
unnotig eingeschrankten, Schutzbereichs
dienen.

Auch dies hat der BGH in der o.g. Ent-
scheidung ,,Schneidmesser I“ explizit fest-
gehalten:

»,Der Anmelder wird nicht immer den vollen
technischen Gehalt der Erfindung erkennen und
ausschopfen; er ist auch — unbeschadet der
Frage, ob ihm das rechtlich méglich ist — von
Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Be-
schréankt sich das Patent bei objektiver Betrach-
tung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies
vom technischen Gehalt der Erfindung und ge-
genuber dem Stand der Technik geboten wére,
darf die Fachwelt darauf vertrauen, dass der
Schutz entsprechend beschrankt ist. Dem Pa-
tentinhaber ist es dann verwehrt, nachtréaglich
Schutz fur etwas zu beanspruchen, was er nicht
unter Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst
dann, wenn der Fachmann erkennt, dass die
erfindungsgeméafRe Wirkung als solche (in dem
vorstehend ausgefiihrten engeren Sinn) Uber
den im Patentanspruch unter Schutz gestellten
Bereich hinaus erreicht werden kénnte.*

Anders ausgedruckt kann es nicht priméar
darauf ankommen, was der Patentinhaber
retrospektiv gerne beansprucht hatte, son-
dern zunachst einmal darauf, was er tat-
sachlich beansprucht hat. Dies stimmt im
Ubrigen auch mit dem 2. Grundsatz des
Auslegungsprotokolls zu Artikel 69 EPU
Uberein: ,Ebensowenig ist Artikel 69 da-
hingehend auszulegen, dass die Patentan-
spruche lediglich als Richtlinie dienen und
der Schutzbereich sich auch auf das er-
streckt, was sich dem Fachmann nach Pri-
fung der Beschreibung und der Zeichnun-
gen als Schutzbegehren des Patentinha-
bers darstellt.

Welche Bedeutung hat es nun fir die Frage
der Gleichwertigkeit (3. Aquivalenzkriteri-
um), wenn in der Beschreibung explizite
Alternativen zu einem im Anspruch enthal-
tenen Merkmal angegeben sind? Zu dieser
Frage fuhrt der BGH aus, dass die explizite
Angabe von Alternativen in der Beschrei-
bung zu einem in den Patentanspruch auf-

genommenen konkreten Merkmal dahinge-
hend zu verstehen sei, dass der Anmelder
eine bewusste Auswahl aus den ihm offen-
sichtlich bekannten, verschiedenen Alter-
nativen und damit gerade eine Entschei-
dung gegen die nicht in den Anspruch auf-
genommenen Alternativen darstelle. An
diese Auswahl miusse sich der Patentinha-
ber gebunden halten. Mochte der Anmelder
diese Alternativmoglichkeiten vom Schutz-
bereich umfasst wissen, steht es ihm offen,
den Anspruch entsprechend zu formulie-
ren. Dies kann beispielsweise durch Defini-
tion eines abstrakten Oberbegriffs oder
durch Verwenden einer Auswahlformulie-
rung (,ausgewahlt aus den folgenden Al-
ternativen...”) erreicht werden. Im vorlie-
genden Fall hatte der Anmelder das im
Nachhinein gewutnschte Ergebnis auch be-
sonders einfach durch die Formulierung
»,mindestens eine Klemme*“ erreichen kon-
nen.

HeilRt dies nun, dass bei der Ausarbeitung
der Anmeldung auf explizite Angabe von
Alternatividsungen in der Beschreibung im
Interesse eines moglichst breiten Schutz-
bereichs verzichtet werden sollte? Mit an-
deren Worten, kann die Angabe von Alter-
nativen in der Beschreibung zu einer selek-
tiven Ausgrenzung dieser Alternativen aus
dem Aquivalenzbereich fihren? Und kénnte
ein spateres Streichen dieser Alternativen
den Schutzbereich etwa wieder erweitern?
Keineswegs! Ob derartige Alternativen zum
Zeitpunkt der Anmeldung einem Fachmann
bekannt waren, ist eine Tatsachenfrage,
welche von deren expliziter Angabe in der
Beschreibung unabhéngig ist. Eine Erwah-
nung in der Beschreibung kann jedoch das
Bekanntsein dieser Alternativen belegen.

Wie bereits erwdhnt soll die Lehre der
Aquivalenz dazu dienen, den Nachteil aus-
zugleichen, dass ,auch die sorgfaltigste
Formulierung nicht alle denkbaren, zu-
kunftigen Moglichkeiten zu erfassen ver-
mag“ (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 14
Rn. 57). Alternativen, die in der Beschrei-
bung explizit erwdhnt werden, sind jedoch
nachweislich zum Zeitpunkt der Anmel-
dung bekannt gewesen und fallen somit
nicht unter derartige zukunftige Mdglich-
keiten. AuRerdem ist eine Konkretisierung
eines allgemeinen Begriffs im Prufungsver-
fahren, beispielsweise zur Abgrenzung ge-
gen ein nachverdffentlichtes Dokument,
nur dann mdglich, wenn diese Konkretisie-
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rung explizit in der Beschreibung offenbart
ist. Insofern kann es wichtig sein, konkrete
Alternativen in der Beschreibung explizit
anzugeben.

Auf die Frage in oben genannter Anmer-
kung, wie es unangemessen sein koénne,
dem Patentinhaber auch Schutz fur eine
nicht vom Wortlaut des Patentanspruchs
umfasste Erfindungsvariante zu gewahren,
kénnte als Antwort die Gegenfrage dienen,
warum ein Gericht dem Patentinhaber
Schutz fur etwas zusprechen sollte, was
ausdricklich nicht beansprucht wurde, ob-
wohl dies moglich gewesen wéare. Dem
Anmelder steht es offen, seine Anspriuche
bestmdglich, d.h. so abstrakt und breit wie
moglich zu formulieren. Er kann damit den
Schutzbereich auf Gegenstande ausdeh-
nen, welche nicht (identisch) in der Be-
schreibung offenbart sind. Warum sollte
man ihm daruber hinaus auch noch Schutz
fur Gegenstande gewahren, die er — wil-
lentlich oder aus Versehen — gar nicht be-
ansprucht hat?

Im Ergebnis zeigt die vorliegende Ent-
scheidung einmal mehr, wie wichtig es ist,
zwar einerseits konkrete Details zu be-

schreiben, jedoch andererseits geeignete
Abstraktionen einzufuhren. Deutlich wird
insbesondere, wie sorgféaltig die Formulie-
rung der Anspriche vorgenommen werden
sollte. Auch ein Ruckgriff auf die Entschei-
dung ,,.Spannschraube“ (Urt. v. 2. 3. 1999
— X ZR 85/96, GRUR 1999, 909), wonach
die Patentschrift ,ihr eigenes Lexikon dar-
stellt®, kann dem Patentinhaber nicht als
Entschuldigung dienen, die Dinge nicht bei
ihrem Namen zu nennen.

Wie bereits in den unterschiedlichen Ent-
scheidungen »~Epilady* (umfassende
Nachw. bei Mes, Patentgesetz, 3. Aufl., §
14 Rn. 168 f.) deutlich wurde, lasst sich
die Frage, ob eine &aquivalente Verletzung
eines Patentanspruchs vorliegt, in der Pra-
Xis oftmals nicht mit eindeutiger Sicherheit
beantworten. Zu begriufRen ist allerdings
die Klarstellung aus dem vorliegenden Ur-
teil, dass auch in Deutschland ein spade
keine shovel ist, zumindest nicht, wenn
diese in der Beschreibung explizit als Al-
ternative dargestellt ist.

AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES
EUG zumM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 1.
QUARTAL 2012

von Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

I. Zusammenfugung einer beschrei-
benden Wortkombination und einer
Buchstabenfolge, die eine Abklurzung
dieser Wortkombination darstellt, ist
selbst beschreibend und nicht unter-
scheidungskréaftig

Angemeldet bzw. eingetragen waren die
Zeichen ,Multi Markets Fund MMF* und
»NAI — Der Natur-Aktien-Index“. Das DPMA
vertrat im Eintragungs- bzw. im Lo6-
schungsverfahren, den Zeichen fehle jegli-
che Unterscheidungskraft bzw. sie seien
beschreibend und daher nach § 8 Abs. 2
Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung
als Marke ausgeschlossen.

Auf Vorlage des BPatG bestétigt der EuGH
(Urt. v. 15. 3. 2012 — C-90/11 und C-
91/11) die Vereinbarkeit dieser Auffassung
mit Art. 3 I lit. b und ¢ MarkenRL:

[29] Aus den vorstehenden Ausfihrungen
ergibt sich, dass das vorlegende Gericht mit
seinen Fragen wissen mdéchte, ob die Eintra-
gungshindernisse des Art. 3 | lit. b und/oder lit.
¢ der Richtlinie auf eine Wortmarke anzuwen-
den sind, die aus der Zusammenfliigung einer
beschreibenden Wortkombination und einer
Buchstabenfolge besteht, die isoliert betrachtet
nicht beschreibend ist, die aber die Anfangs-
buchstaben der Woérter wiedergibt, aus der die
genannte Wortkombination besteht.

[32] Vorliegend ist festzustellen, dass in beiden
Fallen die in den Ausgangsverfahren jeweils in
Rede stehenden drei GroRRbuchstaben, namlich
~MMF“ und ,NAI“, die Anfangsbuchstaben der
Wortkombinationen darstellen, denen sie beige-
fugt sind. Somit sind die Wortkombination und
die Buchstabenfolge in beiden Fallen dazu be-
stimmt, sich gegenseitig zu erlautern und die
zwischen ihnen bestehende Verbindung zu un-
terstreichen. Jede der Buchstabenfolgen soll
daher die Wahrnehmung der Wortkombination
durch die Verkehrskreise verstarken, indem die
Verwendung der Wortkombination vereinfacht
und die Erinnerung daran erleichtert wird.
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[33] Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die Buch-
stabenfolge der Wortkombination voran- oder
nachgestellt ist.

[35] Ferner gibt es kein zusatzliches Element,
das die Annahme erlaubte, dass die Zusam-
menfuigung der Wortkombination und der Buch-
stabenfolge ungewdhnlich ware oder eine eige-
ne Bedeutung hétte, die geeignet ware, die
betroffenen Dienstleistungen in der Wahrneh-
mung der mafgeblichen Verkehrskreise von
denen mit anderer betrieblicher Herkunft zu.

[36] Die bloRe Aneinanderreihung einer Buch-
stabenfolge als Abklrzung und einer Wortkom-
bination ohne Vornahme einer ungewo6hnlichen
Anderung kann vielmehr zu einem sprachlichen
Ausdruck fuhren, der ausschlie3lich aus Zeichen
oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Be-
zeichnung von Merkmalen der in Rede stehen-
den Dienstleistungen dienen.

[37] Wenn aulRerdem — wie das vorlegende
Gericht zu verstehen gibt — die in den Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden Buchstaben-
folgen von den malgeblichen Verkehrskreisen
als Abkirzungen der Wortkombinationen, mit
denen sie zusammengefugt sind, wahrgenom-
men werden, kdnnen diese Buchstabenfolgen
selbst dann nicht Uber die Summe der Bestand-
teile der Marke in ihrer Gesamtheit hinausge-
hen, wenn die Buchstabenfolgen selbst als un-
terscheidungskréaftig angesehen werden koén-
nen.

Im Ergebnis hat somit allein die der fur
sich genommen mdglicherweise markenfa-
higen AbklUrzung beigefugte Erlduterung
dem Gesamtzeichen die Markenfahigkeit
genommen. Dies gilt es zukiunftig bei der
Markenbildung zu berucksichtigen.

Il. Keine Inanspruchnahme des Zeit-
rangs einer alteren nationalen Marke
bei bloRer Zeichen&dhnlichkeit

Die Klagerin wollte fur die neu eingetrage-
ne Gemeinschaftsmarke

juﬁing

den alteren Zeitrang der italienischen Mar-

¢ JUSTING &

nach Art. 34 GMV in Anspruch nehmen.
Priufer und Beschwerdekammer wiesen den
Antrag mit der Begrundung zurick, die
angemeldete Gemeinschaftsmarke und die
altere nationale Marke stimmten nicht

Uberein, da ihre grafischen Darstellungen
verschieden seien, und zwar nicht nur in
Bezug auf die Schriftart des Wortelements
»justing”, sondern auch in Bezug auf ihre
Bildelemente und die Position der einzel-
nen Zeichenbestandteile.

Die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer
alteren nationalen Marke hat drei kumula-
tiv zu erfullende Voraussetzungen (Art. 34
GMV):

1. ldentitat der alteren nationale Marke
und der angemeldeten Gemeinschafts-
marke,

2. ldentitat der Waren oder Dienstleistun-
gen der angemeldeten Gemeinschafts-
marke mit denen der alteren nationalen
Marke und

3. ldentitat des Inhabers beider Marken.

Die Klagerin meinte, Art. 34 GMV sei zu
restriktiv ausgelegt worden. Aufgrund der
identischen Waren seien die Unterschiede
zwischen den Zeichen nicht geeignet, de-
ren ldentitat im Sinne der Vorschrift zu
beseitigen. Die gleichwohl vorhandenen
Unterschiede miuissten vor dem Hinter-
grund eines ,grafischen Entwicklungspro-
zesses" der alteren nationalen Marke gese-
hen werden, durch den die ,Einzigartigkeit
der Marke“ keineswegs in Frage gestellt
worden sei. Ferner sei fur die Feststellung,
ob zwei Marken als identisch anzusehen
sind, auf Art. 4 der Richtlinie 98/71 [Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster-RL] abzu-
stellen, wonach ,Muster ... als identisch
[gelten], wenn sich ihre Merkmale nur in
unwesentlichen Einzelheiten unterschei-
den“. Demnach seien zwei Marken iden-
tisch, wenn ihre wesentlichen Elemente,
d. h. die Elemente, an denen das Publikum
sie erkennen kdénne, identisch seien.

Das EuG (Urt. v. 19. 1. 2012 — T-103/11)
bestatigt die Zurickweisung des Antrags.

[16] Hinsichtlich der Identitat der Marken ist
darauf hinzuweisen, dass ein Zeichen mit einer
Marke identisch ist, wenn es ohne Anderung
oder Hinzufigung alle Elemente wiedergibt, die
diese Marke bilden, oder wenn es, als Ganzes
betrachtet, Unterschiede gegeniber der Marke
aufweist, die so geringfugig sind, dass sie ei-
nem Durchschnittsverbraucher entgehen kon-
nen.

[17] Die Voraussetzung der ldentitat des Zei-
chens und der Marke ist angesichts der sich aus
dieser ldentitat ergebenden Konsequenzen rest-
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riktiv auszulegen. Der Inhaber der Gemein-
schaftsmarke, dem die Inanspruchnahme des
Zeitrangs der alteren nationalen Marke bewilligt
wurde, kann gemal Art. 34 Abs. 2 der Verord-
nung Nr. 207/20009, falls er auf die altere Marke
verzichtet oder sie erléschen lasst, weiter die-
selben Rechte geltend machen, die er gehabt
hatte, wenn die &ltere Marke weiterhin einge-
tragen gewesen waére.

[18] Die Beschwerdekammer hat somit Art. 34
Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zu Recht
eng ausgelegt.

[19] In diesem Zusammenhang ist das Vorbrin-
gen der Klagerin zurickzuweisen, wonach der
durch Art. 34 der Verordnung Nr. 207/2009
gewahrte Rechtsvorteil sich ebenso auf &hnliche
Marken erstrecken miuisse, wie auch der Schutz
von Marken vor der Gefahr von Verwechslungen
ahnliche Marken erfasse. Im Gegensatz zu den
Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 zum
Schutz von Marken vor der Gefahr einer Ver-
wechslung mit identischen oder ahnlichen Mar-
ken betrifft Art. 34 dieser Verordnung né&mlich
nur identische Marken und enthéalt keine Vor-
schrift fur ahnliche Marken. Das Gericht kann
aber den Wortlaut dieses Art. 34 nicht dadurch
andern, dass es zulasst, dass die Voraussetzung
der ldentitat der Marken durch die der Ahnlich-
keit der Marken ersetzt wird.

24 [...] Die Marken hatten namlich nur dann als
identisch angesehen werden kénnen, wenn die
Unterschiede gemaR der vorstehend in Randnr.
16 erwédhnten Rechtsprechung so geringfugig
gewesen waren, dass sie einem Durchschnitts-
verbraucher entgangen wéren, was hier nicht
der Fall ist, da die grafische Darstellung der
beiden Marken ausgepréagt unterschiedlich ist.

Nichts anderes ergebe sich aus der (ohne-
hin nicht anwendbaren) Gemeinschaftsge-
schmacksmuster-RL. Die Klagerin reduzie-
re deren ldentitatsbegriff unzutreffend auf
die wesentlichen Elemente der Zeichen und
lasse dabei aul’er Acht, dass eine ldentitat
der Zeichen nur dann gegeben ist, wenn
ihre Unterschiede geringfiigig sind, was
hier nicht der Fall sei, obwohl die Marken
dieselben Wortelemente haben. Im Ubri-
gen genugt der Verweis auf die vom Ge-
richt im Rahmen des ersten Klagegrundes
vorgenommene Beurteilung.

Entgegen der Auffassung der Klagerin sei
sie durch diese Auslegung auch nicht an
der Fortentwicklung ihres Logos gehindert,
denn vorliegend gehe es ausschlieRlich um
die Frage, ob die Klagerin den Zeitrang der
alteren nationalen Marke geltend machen
kann.

SchlieBlich findet die Kléagerin auch kein
Gehor mit dem Argument, ihr wirde so
jeglicher Schutz unmaoglich, weil dann je-
dermann eine identische Marke mit einem
geringfugigen grafischen Unterschied unter
Hinweis darauf anmelden kénnte, dass das
Fehlen einer volligen Ubereinstimmung der
grafischen Elemente Grund genug sei, um
davon auszugehen, dass die Marke ver-
schieden sei und Originalitat aufweise.

[35] Dieses Vorbringen kann nicht uberzeugen,
weil die Schutzmechanismen der Verordnung
Nr. 207/2009 dem Inhaber einer Marke die
Mdoglichkeit bieten, Schutz gegen die Marke
eines Dritten zu erwirken, die seiner eigenen
dhnelt, und weil nach gefestigter Rechtspre-
chung die umfassende Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr eine gewisse Wechselbezie-
hung zwischen den in Betracht kommenden
Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken und der Ahnlichkeit der damit gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen, impli-
ziert. So kann ein geringer Grad der Ahnlichkeit
der gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen durch einen héheren Grad der Ahnlich-
keit der Marken ausgeglichen werden und um-
gekehrt.
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B. ENTSCHEIDUNGEN

I. EUGH / EuG

zusammengestellt von
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

1. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte — Richtlinie 2006/115/EG -—
Art. 8 und 10 — Begriffe ,Nutzer’ und
,offentliche Wiedergabe® — Ausstrah-
lung von Tontragern Uber in Hotelzim-
mern aufgestellte Fernseh- und/oder
Radiogerate

EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 — C-162/10 (des
High Court (Commercial Division) [Irland)]
— Phonographic Performance (lreland) ./.
Irland, Attorney General

1. Ein Hotelbetreiber, der in seinen Gaste-
zimmern Fernseh- und/oder Radiogerate
aufstellt, zu denen er ein Sendesignal
Ubermittelt, ist im Sinne von Art. 8 Abs. 2
der Richtlinie 2006/115/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 zum Vermietrecht und
Verleihrecht sowie zu bestimmten dem
Urheberrecht verwandten Schutzrechten
im Bereich des geistigen Eigentums ein
».Nutzer“, der eine ,,6ffentliche Wiedergabe“
eines in einer Rundfunksendung abgespiel-
ten Tontragers vornimmt.

2. Ein Hotelbetreiber, der in seinen Géaste-
zimmern Fernseh- und/oder Radiogerate
aufstellt, zu denen er ein Sendesignal
Ubermittelt, ist nach Art. 8 Abs. 2 der
Richtlinie 2006/115 verpflichtet, zusatzlich
zu der vom Rundfunksender gezahlten
Vergltung eine angemessene Vergutung
far die Ausstrahlung eines in einer Rund-
funksendung abgespielten Tontragers zu
zahlen.

3. Ein Hotelbetreiber, der in seinen Gaste-
zimmern zwar keine Fernseh- und/oder
Radiogeréate, zu denen er ein Sendesignal
Ubermittelt, aber ein Gerat anderer Art und
Tontrager in physischer oder digitaler Form
zur Verfigung stellt, die mit einem solchen
Gerat abgespielt oder gehért werden kon-
nen, ist ein ,Nutzer”, der eine ,0ffentliche
Wiedergabe* eines Tontragers im Sinne
von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115
vornimmt. Er ist daher verpflichtet, fur die
Ubertragung der genannten Tontrager eine

»~angemessene Vergutung“ im Sinne dieser
Vorschrift zu zahlen.

4. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
2006/115, der, wenn es sich um eine ,,pri-
vate Benutzung“ handelt, eine Beschran-
kung des nach Art. 8 Abs. 2 dieser Richtli-
nie vorgesehenen Anspruchs auf eine an-
gemessene Vergutung vorsieht, gestattet
es den Mitgliedstaaten nicht, einen Hotel-
betreiber, der eine ,06ffentliche Wiederga-
be*“ eines Tontragers im Sinne von Art. 8
Abs. 2 der genannten Richtlinie vornimmt,
von der Verpflichtung zur Zahlung einer
solchen Vergutung freizustellen.

Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte — Unmittelbare Anwendbarkeit
des Rom-Abkommens, des TRIPS-
Ubereinkommens und des WPPT in der
Unionsrechtsordnung — Richtlinie
92/100/EG — Art. 8 Abs. 2 — Richtlinie
2001/29/EG — Begriff ,Offentliche
Wiedergabe‘— Offentliche Wiedergabe
von Tontragern im Rahmen von Radio-
sendungen, die in einer Zahnarztpra-
Xis ausgestrahlt werden

EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 — C-135/10
(Vorabentscheidungsersuchen der Corte
d’appello di Torino [Italien]) — Societa
Consortile Fonografici (SCF) ./. Marco Del
Corso

1. Die Bestimmungen des Ubereinkom-
mens Uber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums, das An-
hang 1 C zum Ubereinkommen zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation (WTO),
unterzeichnet in Marrakesch am 15. April
1994 und genehmigt durch den Beschluss
94/800/EG vom 22. Dezember 1994 uber
den Abschluss der Ubereinkinfte im Rah-
men der multilateralen Verhandlungen der
Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen
der Europaischen Gemeinschaft in Bezug
auf die in ihre Zustandigkeiten fallenden
Bereiche, bildet, und des Vertrags der
Weltorganisation flr geistiges Eigentum
(WIPO) uber Darbietungen und Tontrager
vom 20. Dezember 1996 sind in der Uni-
onsrechtsordnung unmittelbar anwendbar.

Das internationale Abkommen von Rom
vom 26. Oktober 1961 Uber den Schutz
der ausubenden Kiunstler, der Hersteller
von Tontragern und der Sendeunterneh-
men ist nicht Teil der Unionsrechtsordnung
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und daher in der Union nicht anwendbar,
entfaltet dort jedoch mittelbare Wirkungen.

Einzelpersonen kénnen sich weder auf die-
ses Abkommen noch auf dieses Uberein-
kommen noch auf diesen Vertrag unmittel-
bar berufen.

Der Begriff ,,6ffentliche Wiedergabe“ in den
Richtlinien 92/100/EWG des Rates vom 19.
November 1992 zum Vermietrecht und
Verleihrecht sowie zu bestimmten dem
Urheberrecht verwandten Schutzrechten
im Bereich des geistigen Eigentums und
2001/29/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Har-
monisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft ist
im Licht der gleichen Begriffe im Abkom-
men, dem Ubereinkommen und dem Ver-
trag und so auszulegen, dass er mit diesen
vereinbar bleibt, wobei auch der Kontext
dieser Begriffe und die Zielsetzung der ein-
schlagigen Bestimmungen der Uberein-
kinfte im Bereich des geistigen Eigentums
zu berucksichtigen sind.

2. Der Begriff der ,6ffentlichen Wiederga-
be* im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtli-
nie 92/100 ist dahin auszulegen, dass er
nicht die kostenlose Wiedergabe von Ton-
tragern in einer Zahnarztpraxis wie der im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden im
Rahmen der Auslbung eines freien Berufs
fur die Patienten, die unabhangig von ih-
rem Willen in den Genuss dieser Wieder-
gabe kommen, betrifft. Infolgedessen be-
grundet eine solche Wiedergabe fur die
Tontragerhersteller keinen Anspruch auf
Vergutung.

Urheberrechte — Informationsgesell-
schaft — Richtlinie 2001/29/EG -—
Art. 5 Abs. 1 und 5 — Werke der Litera-
tur und der Kunst — Vervielfaltigung
von kurzen Auszugen aus Werken der
Literatur — Zeitungsartikel — Voruber-
gehende und flichtige Vervielfalti-
gungshandlungen — Technisches Ver-
fahren, das im Einscannen von Arti-
keln und deren anschlieBRender Um-
wandlung in eine Textdatei, einer
elektronischen Verarbeitung der Ver-
vielfaltigung und der Speicherung ei-
nes Teils der Vervielfaltigung besteht
— Vervielfaltigungshandlungen, die ei-

nen integralen und wesentlichen Teil
eines solchen technischen Verfahrens
darstellen — RechtmaRige Nutzung ei-
nes geschiutzten Werks oder eines
Schutzobjekts als Zweck dieser Hand-
lungen — Eigenstandige wirtschaftliche
Bedeutung dieser Handlungen

EuGH, Beschl. v. 17. 1. 2012 — C-302/10
(Vorabentscheidungsersuchen des Hgjeste-
ret [Danemark]) — Infopaqg/DDF

1. Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG
des Européischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft ist dahin auszulegen,
dass im Lauf eines sogenannten ,.Datener-
fassungsverfahrens* vorgenommene Vvo-
ribergehende Vervielfaltigungshandlungen
wie die im Ausgangsverfahren in Rede ste-
henden

— die Voraussetzung, dass solche Hand-
lungen einen integralen und wesentli-
chen Teil eines technischen Verfahrens
darstellen mussen, auch dann erflllen,
wenn sie dieses Verfahren einleiten und
abschlieRen und dabei Menschen mit-
wirken;

— die Voraussetzung erflullen, dass die
Vervielfaltigungshandlungen den allei-
nigen Zweck haben missen, eine
rechtméaflige Nutzung eines geschutz-
ten Werks oder eines Schutzobjekts zu
ermoglichen;

— die Voraussetzung, dass diese Hand-
lungen keine eigenstandige wirtschaftli-
che Bedeutung haben durfen, erfullen,
sofern zum einen die Vornahme dieser
Handlungen nicht die Erzielung eines
zusatzlichen, Uber den aus der recht-
maRigen Nutzung des geschiutzten
Werks gezogenen Gewinn hinausge-
henden Gewinns ermdglicht und zum
anderen die vorubergehenden Verviel-
faltigungshandlungen zu keiner Ande-
rung dieses Werks fuhren.

2. Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29 ist
dahin auszulegen, dass im Lauf eines so-
genannten ,Datenerfassungsverfahrens*
vorgenommene vorubergehende Vervielfal-
tigungshandlungen wie die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden der Voraus-
setzung, dass die Vervielfaltigungshand-
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lungen die normale Verwertung des Werks
nicht beeintrachtigen und die berechtigten
Interessen des Rechtsinhabers nicht unge-
bahrlich verletzen dirfen, genigen, wenn
sie alle in Art. 5 Abs. 1 dieser Richtlinie
genannten Voraussetzungen erfillen.

Vorabentscheidungsersuchen —
Rechtsangleichung — Geistiges Eigen-
tum — Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte — Richtlinien 93/83/
EWG, 2001/29/EG, 2006/115/EG und
2006/116/EG — Vertragliche Auftei-
lung der Verwertungsrechte an einem
Filmwerk zwischen dem Hauptregis-
seur und dem Hersteller des Werks —
Nationale Regelung, nach der diese
Rechte kraft Gesetzes ausschlieldlich
dem Filmhersteller zustehen — Mog-
lichkeit der Abbedingung dieser Regel
durch Parteivereinbarung — Nachfol-
gende Verglutungsanspruche

EuGH, Urt. v. 9. 2. 2012 — C-277/10 (Vor-
abentscheidungsersuchen des Handelsge-
richts Wien) — Martin Luksan ./. Petrus van
der Let

1. Die Art. 1 und 2 der Richtlinie
93/83/EWG des Rates vom 27. September
1993 zur Koordinierung bestimmter urhe-
ber- und leistungsschutzrechtlicher Vor-
schriften betreffend Satellitenrundfunk und
Kabelweiterverbreitung einerseits sowie die
Art. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft in Verbindung mit den
Art. 2 und 3 der Richtlinie 2006/115/EG
des Européischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. Dezember 2006 zum Vermiet-
recht und Verleihrecht sowie zu bestimm-
ten dem Urheberrecht verwandten Schutz-
rechten im Bereich des geistigen Eigen-
tums und Art. 2 der Richtlinie 2006/
116/EG des Européischen Parlaments und
des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber
die Schutzdauer des Urheberrechts und
bestimmter verwandter Schutzrechte an-
dererseits sind dahin auszulegen, dass die
Verwertungsrechte an dem Filmwerk, wie
sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen
(Vervielfaltigungsrecht, Recht zur Aus-
strahlung Uber Satellit und jedes andere
Recht zur Wiedergabe im Wege der offent-
lichen Zuganglichmachung), kraft Gesetzes

unmittelbar und origindr dem Hauptregis-
seur zustehen. Folglich sind diese Bestim-
mungen dahin auszulegen, dass sie inner-
staatlichen Rechtsvorschriften entgegen-
stehen, die die genannten Verwertungs-
rechte kraft Gesetzes ausschlielllich dem
Produzenten des betreffenden Werks zu-
weisen.

2. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen,
dass es den Mitgliedstaaten die Moglichkeit
lasst, eine Vermutung der Abtretung der
Verwertungsrechte an dem Filmwerk, wie
sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen
(Recht zur Ausstrahlung Uber Satellit, Ver-
vielféaltigungsrecht und jedes andere Recht
zur Wiedergabe im Wege der offentlichen
Zuganglichmachung), an den Produzenten
des Filmwerks aufzustellen, vorausgesetzt,
dass eine solche Vermutung nicht unwider-
legbar ist und damit die Moglichkeit fur den
Hauptregisseur des Filmwerks ausschldsse,
eine anderslautende Vereinbarung zu tref-
fen.

3. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen,
dass der Hauptregisseur in seiner Eigen-
schaft als Urheber des Filmwerks kraft Ge-
setzes unmittelbar und originédr Berechtig-
ter des in Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richt-
linie 2001/29 im Rahmen der sogenannten
Privatkopieausnahme vorgesehenen An-
spruchs auf gerechten Ausgleich sein
muss.

4. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen,
dass es den Mitgliedstaaten nicht die Mdg-
lichkeit lasst, eine Vermutung der Abtre-
tung des dem Hauptregisseur des Film-
werks zustehenden Anspruchs auf gerech-
ten Ausgleich an den Produzenten dieses
Werks aufzustellen, wobei es nicht darauf
ankommt, ob diese Vermutung unwider-
legbar oder abbedingbar ist.

Informationsgesellschaft — Urheber-
recht — Internet — Hosting-Anbieter —
Verarbeitung von Informationen, die
auf einer Plattform fur ein soziales
Netzwerk im Internet gespeichert sind
— Einrichtung eines Systems zur Filte-
rung dieser Informationen, um die ur-
heberrechtsverletzende Zurverfigung-
stellung von Dateien zu verhindern —
Keine allgemeine Verpflichtung, die
gespeicherten Informationen zZu
Uberwachen
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EuGH, Urt. v. 16. 2. 2012 — C-360/10
(Vorabentscheidungsersuchen der Recht-
bank van eerste aanleg te Brussel [Belgi-
en]) — Belgische Vereniging van Auteurs,
Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)
./. Netlog NV

Die Richtlinien

— 2000/31/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2000
Uber bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft,
insbesondere des elektronischen Ge-

schéftsverkehrs, im Binnenmarkt
(Richtlinie Uber den elektronischen Ge-
schaftsverkehr),

— 2001/29/EG des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspek-
te des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft und

— 2004/48/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April
2004 zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums

sind, bei einer Gesamtbetrachtung und
einer Auslegung im Hinblick auf die sich
aus dem Schutz der anwendbaren Grund-
rechte ergebenden Anforderungen, dahin
auszulegen, dass sie der Anordnung eines
nationalen Gerichts an einen Hosting-
Anbieter entgegenstehen, ein System der
Filterung

— der von den Nutzern seiner Dienste auf
seinen Servern gespeicherten Informa-
tionen,

— das unterschiedslos auf alle diese Nut-
zer anwendbar ist,

= praventiv,
= allein auf eigene Kosten und
= zeitlich unbegrenzt

einzurichten, mit dem sich Dateien ermit-
teln lassen, die musikalische, filmische
oder audiovisuelle Werke enthalten, an
denen der Antragsteller Rechte des geisti-
gen Eigentums zu haben behauptet, um zu
verhindern, dass die genannten Werke
unter VerstoR gegen das Urheberrecht der

Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt wer-
den.

Richtlinie 96/9/EG — Rechtlicher
Schutz von Datenbanken — Urheber-
recht — FuBballmeisterschaftsspielpla-
ne

EuGH, Urt. v. 1. 3. 2012 — C-604/10 (Vor-
abentscheidungsersuchen des Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division)
[Vereinigtes Kodnigreich]) — Football Dataco
Ltd. u. a. ./. Yahoo! UK Ltd. u.a.

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 96/9/EG des
Europadischen Parlaments und des Rates
vom 11. Marz 1996 uber den rechtlichen
Schutz von Datenbanken ist dahin auszu-
legen, dass eine ,Datenbank* im Sinne von
Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie durch das in
dieser vorgesehene Urheberrecht geschitzt
wird, sofern die Auswahl oder Anordnung
der in der Datenbank enthaltenen Daten
einen eigenstandigen Ausdruck der schop-
ferischen Freiheit ihres Urhebers darstellt,
was vom nationalen Gericht zu prifen ist.

Folglich

— sind die geistigen Anstrengungen und
die Sachkenntnis, die fur die Erzeugung
der Daten aufgewandt wurden, uner-
heblich fur die Feststellung, ob die Da-
tenbank fur den Schutz durch dieses
Recht in Betracht kommt,

— ist es hierfur gleichgultig, ob die Aus-
wahl oder Anordnung der Daten bein-
haltet, dass diesen eine ,wesentliche
Bedeutung hinzugefiugt* wird, und

— konnen der bedeutende Arbeitsaufwand
und die bedeutende Sachkenntnis, die
far die Erstellung der Datenbank erfor-
derlich waren, als solche einen derarti-
gen Schutz nicht rechtfertigen, wenn
durch sie keinerlei Originalitdt bei der
Auswahl oder Anordnung der in der Da-
tenbank enthaltenen Daten zum Aus-
druck kommt.

2. Die Richtlinie 96/9 ist dahin auszulegen,
dass sie unter dem Vorbehalt der Uber-
gangsbestimmung ihres Art. 14 Abs. 2 na-
tionalen Rechtsvorschriften entgegensteht,
durch die Datenbanken, die unter die Defi-
nition des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie fal-
len, unter anderen Voraussetzungen als
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denen des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie ur-
heberrechtlicher Schutz gewahrt wird.

Verordnung (EG) Nr. 6/2002 — Art. 19
Abs. 1 Gemeinschaftsgeschmacks-
muster — Verletzung oder drohende
Verletzung — Begriff ,Dritter*

EuGH, Urt. v. 16. 2. 2012 — (C-488/10
(Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado
de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de
Marca Comunitaria [Spanien]) — Celaya
Emparanza y Galdos Internacional SA ./.
Proyectos Integrales de Balizamiento SL

1. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001
Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
ist dahin auszulegen, dass sich in einem
Rechtsstreit wegen Verletzung des aus-
schliellichen Rechts aus einem eingetrage-
nen Gemeinschaftsgeschmacksmuster das
Recht, Dritten dessen Benutzung zu unter-
sagen, auf jeden Dritten erstreckt, der ein
Geschmacksmuster benutzt, das beim in-
formierten Benutzer keinen anderen Ge-
samteindruck erweckt, einschliel3lich des
Inhabers eines spater eingetragenen Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters.

2. Die Antwort auf die erste Frage ist von
der Absicht und dem Verhalten des Dritten
unabhangig.

2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

Marken Richtlinie 2008/95/EG
Eintragungshindernisse und Ungultig-
keitsgriinde — Sprachliche Ausdriicke,
die aus einer Kombination von Wor-
tern und einer Folge von Buchstaben
bestehen, die mit den Anfangsbuch-
staben dieser Worter identisch sind —
Unterscheidungskraft — Beschreiben-
der Charakter — Beurteilungskriterien
EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 — C-90/11 und
C-91/11 (Vorabentscheidungsersuchen des
BPatG) — Alfred Strigl/DPMA (C-90/11) und
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung al-
ternativer Versicherungskonzepte mbH (C-
91/11) ./. Oko-Invest Verlagsgesellschaft
mbH

Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie
2008/95/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken ist dahin
auszulegen, dass er auf eine Wortmarke
anwendbar ist, die aus der Zusammenfi-
gung einer beschreibenden Wortkombina-
tion und einer — isoliert betrachtet — nicht
beschreibenden Buchstabenfolge besteht,
wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als
AbklUrzung der Wortkombination wahrge-
nommen wird, weil sie den Anfangsbuch-
staben jedes Wortes dieser Wortkombina-
tion wiedergibt, und die Marke in ihrer Ge-
samtheit betrachtet damit als eine Kombi-
nation beschreibender Angaben oder Ab-
kirzungen verstanden werden kann, der

infolgedessen die Unterscheidungskraft
fehlt.
Marken — Richtlinie 89/104/EWG —

Art. 5 Abs. 1 Buchst. b — Abfullen von
Getrankedosen, die bereits mit einem
einer Marke ahnlichen Zeichen verse-
hen sind — Dienstleistung im Auftrag
und nach den Anweisungen eines Drit-
ten — Gerichtliches Vorgehen des Mar-
keninhabers gegen den Dienstleisten-
den

EuGH, Urt. v. 15. 12. 2011 — C-119/10
(Vorabentscheidungsersuchen des Hoge
Raad der Nederlanden) — Frisdranken In-
dustrie Winters BV ./. Red Bull GmbH

Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten Uber die Marken ist
dahin auszulegen, dass ein Dienstleisten-
der, der im Auftrag und nach den Anwei-
sungen eines Dritten Aufmachungen ab-
fallt, die der Dritte ihm zur Verfigung ge-
stellt hat, der darauf zuvor ein Zeichen hat
anbringen lassen, das mit einem als Marke
geschutzten Zeichen identisch oder ihm
adhnlich ist, nicht selbst eine Benutzung
dieses Zeichens vornimmt, die nach dieser
Bestimmung verboten werden kann.

I1. BUNDESGERICHTSHOF
zusammengestellt von Stephan Kunze

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT
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E-Mail via SMS

Urt. v. 22. 11. 2011 — X ZR 58/10 — Bun-
despatentgericht

EPU Art. 56; PatG § 4

a) Der Fachmann, der mit einer punktuel-
len Verbesserung einer in einem internati-
onalen Standard vorgesehenen Daten-
struktur befasst ist, hat in der Regel Ver-
anlassung, zur Lésung des technischen
Problems auf Mechanismen zurtckzugrei-
fen, die im Standard bereits vorgesehen
sind.

b) Ergibt sich aus dem Standard eine Uber-
schaubare Zahl von méglichen Lésungsan-
satzen, von denen jeder spezifische Vor-
und Nachteile hat, gibt dies in der Regel
Veranlassung, jeden dieser Lésungsansatze
in Betracht zu ziehen.

Fundstelle: GRUR 2012, 261 |

Ramipril 11

Urt. v. 22. 11. 2011 — X ZR 35/09 — OLG
Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main
ArbNErfG 8 9

Ein Anspruch auf Erfindervergitung kommt
auch dann in Betracht, wenn bei der Ver-
wertung eines auf eine gemeldete Diens-
terfindung zuriickgehenden Patents ein
Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt,
das aufgrund des Beitrags einer weiteren
Person der Patentanmeldung hinzugeflgt
worden ist und nicht bereits Gegenstand
der Erfindungsmeldung war.

Rohrreinigungsdise

Urt. v. 29. 11. 2011 — X ZR 23/11 — Bun-
despatentgericht

ZPO § 325; PatG §8 81 ff.

Eine Kapitalgesellschaft muss sich nicht die
Rechtskraft eines gegen ihren Alleingesell-
schafter ergangenen klageabweisenden
Nichtigkeitsurteils entgegenhalten lassen.

Fundstelle: BB 2012, 476

Glasfasern

Urt. v. 20. 12. 2011 — X ZR 53/11 — Bun-
despatentgericht

EPU Art. 54; PatG § 3; EPU Art. 56; PatG §
4

Durch eine Verdffentlichung, in der hin-
sichtlich einer bestimmten Gruppe von

Produkten die Vermutung geauflert wird,
dass diese Krebs verursachen kénnen, ist
die Verwendung eines dieser Produkte fir
Zwecke, bei denen kein kanzerogenes Po-
tential vorhanden sein darf, nicht offen-
bart.

Besteht hinsichtlich einer bestimmten
Gruppe von Produkten die Vermutung,
dass diese Krebs verursachen kdnnen, so
hat der Fachmann auch dann nicht ohne
weiteres Anlass, aufwendige Versuche zur
Ermittlung von eventuellen Unterschieden
hinsichtlich des kanzerogenen Potentials
der einzelnen Produkte anzustellen, wenn
in einer Vero6ffentlichung berichtet wird,
dass ein Hersteller solche Versuche fur
bestimmte Produkte bereits in Auftrag ge-
geben hat.

Installiereinrichtung 11

Beschl. v. 20. 12. 2011 — X ZB 6/10 —
Bundespatentgericht

GebrMG 8§ 1 Abs. 1, § 18 Abs. 4; PatG §
100, 8 106, § 99 Abs. 1; ZPO § 91a Abs. 1
Satz 1

In welchem Umfang und mit welcher Kon-
kretisierung der Fachmann Anregungen im
Stand der Technik bendétigt, um eine be-
kannte Losung in bestimmter Weise wei-
terzuentwickeln ist eine Frage des Einzel-
falls, deren Beantwortung eine Gesamtbe-
trachtung aller malRgeblichen Sachverhalt-
selemente erfordert. Dabei sind nicht etwa
nur ausdrickliche Hinweise an den Fach-
mann beachtlich. Vielmehr kénnen auch
Eigenarten des in Rede stehenden techni-
schen Fachgebiets, insbesondere betref-
fend die Ausbildung von Fachleuten, die
Ubliche Vorgehensweise bei der Entwick-
lung von Neuerungen, technische Bedurf-
nisse, die sich aus der Konstruktion oder
der Anwendung des in Rede stehenden
Gegenstands ergeben und auch nichttech-
nische Vorgaben eine Rolle spielen.

Tintenpatrone I1

Urt. v. 24. 1. 2012 — X ZR 94/10 — OLG
Dusseldorf; LG Dusseldorf

ZPO § 62 Abs. 1 Fall 2

Der Inhaber eines Patents oder Ge-
brauchsmusters und der Inhaber einer
ausschlielllichen Lizenz an diesem Recht,
die einen Verletzer gemeinsam auf Ersatz
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des ihnen aus einer Verletzung des Schutz-
rechts entstandenen Schadens in Anspruch
nehmen, sind notwendige Streitgenossen.

Transhydrogenase

Urt. v. 7. 2. 2012 — X ZR 115/09 — Bun-
despatentgericht

EPU Art. 56; PatG § 4

Der Fachmann, der mit der Verbesserung
eines Verfahrens zur Herstellung einer
Substanz mit Hilfe von Stoffwechselvor-
gangen in Mikroorganismen betraut ist, hat
grundséatzlich nur dann Anlass, die Verstéar-
kung eines bestimmten Teilvorgangs im
Rahmen des Stoffwechselnetzwerks in Er-
wagung zu ziehen, wenn bekannt oder mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist, dass dieser Faktor limitierend
wirkt, d.h. bei den bekannten Verfahren
nicht in ausreichendem Male zur Verfu-
gung steht.

Rohrreinigungsduse 11

Urt. v. 21. 2. 2012 — X ZR 111/09 — OLG
NUrnberg; LG Nirnberg-Firth

ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2; PatG 8§ 9, § 139

Der Klager ist durch das Prozessrecht nicht
gehindert, Anspriiche wegen Patentverlet-
zung nicht nur wegen einer bestimmten
angegriffenen Ausfuhrungsform geltend zu
machen, sondern auf das Klagepatent um-
fassende (prozessuale) Anspriche zu stit-
zen, die auf weitere Ausfihrungsformen,
die sich unter den Patentanspruch subsu-
mieren lassen, bezogene Handlungen des
Beklagten erfassen sollen. Dass ein solches
umfassendes Klagebegehren zur gerichtli-
chen Entscheidung gestellt werden soll,
kann regelmé&fig nicht schon daraus abge-
leitet werden, dass es der Klager unter-
lasst, einen wie geboten (BGH, Urteil vom
30. Méarz 2005 X ZR 126/01, BGHZ 162,
365 Blasfolienherstellung) auf die von ihm
vorgetragene angegriffene Ausfuhrungs-
form zugeschnittenen Klageantrag zu for-
mulieren.

|

2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

Kinderwagen

Urt. v. 28. September 2011 — | ZR 23/10 —
OLG Dusseldorf; LG Dusseldorf

GGV Art. 10 Abs. 1 und 2, Art. 19 Abs. 1,
Art. 89 Abs. 1 Buchst. d, Art. 91 Abs. 1

a) Eine Verfahrensaussetzung nach Art. 91
Abs. 1 GGV kommt nicht in Betracht, wenn
die Verletzungsklage nach Art. 81 Buchst.
a GGV vor dem Antrag auf Nichtigerkla-
rung nach Art. 52 GGV erhoben worden ist.
b) Eine Begehungsgefahr fiir ein Herstellen
und Herstellenlassen eines das Klagemus-
ter verletzenden Erzeugnisses im Gebiet
der Europaischen Union besteht bei einem
produzierenden Unternehmen bereits
dann, wenn es entsprechende Erzeugnisse
aulRerhalb der Europaischen Union herstel-
len lasst und innerhalb der Européischen
Union anbietet und vertreibt.

Das Boot

Urteil vom 22. 9. 2011 — | ZR 127/10 -
OLG Minchen; LG Minchen |

UrhG § 8 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 und
Satz 3 Halbsatz 2, & 32a Abs. 1 und 2 Satz
1, 8 132 Abs. 3 Satz 2

a) Ein Miturheber kann einen Anspruch auf
weitere angemessene Beteiligung nach §
32a Abs. 1 oder 2 Satz 1 UrhG und einen
diesen Anspruch vorbereitenden Aus-
kunftsanspruch grundsatzlich unabhéngig
von anderen Miturhebern und allein zu sei-
nen Gunsten geltend machen; die Bestim-
mungen des 8 8 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1
und des 8§ 8 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 UrhG
stehen dem nicht entgegen.

b) Nach § 132 Abs. 3 Satz 2 UrhG ist bei
Vorliegen der Voraussetzungen des § 32a
Abs. 1 oder 2 Satz 1 UrhG eine weitere
angemessene Beteiligung allein an Ertra-
gen und Vorteilen aus Verwertungshand-
lungen geschuldet, die nach dem 28. Marz
2002 vorgenommen worden sind. Fir den
Anspruch aus 8 32a Abs. 1 oder 2 Satz 1
UrhG kommt es nach § 132 Abs. 3 Satz 2
UrhG nicht darauf an, ob das aufféllige
Missverhaltnis im Sinne des 8 32a UrhG
erst nach dem 28. Marz 2002 entstanden
ist oder ob es bereits vor dem 28. Marz
2002 bestand und nach dem 28. Maérz
2002 fortbestanden hat. Ferner sind im
Rahmen der Prifung, ob ein auffalliges
Missverhaltnis im Sinne des 8 32a UrhG
besteht, nach § 132 Abs. 3 Satz 2 UrhG
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nicht nur nach dem 28. Marz 2002 erzielte
Ertrage und Vorteile, sondern grundséatzlich
auch samtliche vor dem 28. Marz 2002
angefallene Ertragnisse zu bericksichtigen.

MarkenG kommt es nicht darauf an, wie
das Zeichen vom Anmelder verwendet wird
oder verwendet werden soll.

Fundstelle: GRUR 2012, 272

3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

Werbegeschenke

Urt. v. 9. 6. 2011 — | ZR 41/10 — OLG
Hamburg; LG Hamburg

MarkenG § 26 Abs. 1, 8 49 Abs. 1, § 55
Abs. 1 und 2; ZPO § 128 Abs. 2, § 524
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2

a) Die Ldschungsanspriche wegen bds-
glaubiger Markenanmeldung und wegen
Verfalls mangels rechtserhaltender Benut-
zung sind unterschiedliche Streitgegen-
stande.

b) Will die in erster Instanz mit dem LO6-
schungsgrund der bdsglaubigen Marken-
anmeldung erfolgreiche Partei die Klage in
der Berufungsinstanz (auch) auf einen Ver-
fall der Marke wegen fehlender rechtser-
haltender Benutzung stitzen, muss sie sich
dem Rechtsmittel der Gegenseite anschlie-
RBen.

c) Hat das Berufungsgericht das schriftliche
Verfahren nach 8 128 Abs. 2 ZPO ohne
Zustimmung der Parteien angeordnet,
kann eine Anschlussberufung im Rahmen
des schriftlichen Verfahrens nicht wirksam
eingelegt werden.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung im
Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG liegt nicht
vor, wenn Werbegeschenke als Belohnung
fur den Kauf anderer Waren und zur Forde-
rung des Absatzes dieser Waren verteilt
werden, es sei denn, dies geschieht auch,
um fur die als Werbegeschenke verteilten
Waren einen Absatzmarkt zu erschlieZen.

Fundstelle: GRUR 2012, 180 |

Rheinpark-Center Neuss

Beschl. v. 22. 6. 2011 — | ZB 78/10 — Bun-
despatentgericht

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4

a) Die angemeldete Marke "Rheinpark-
Center Neuss" beschreibt den Ort, an dem
die beanspruchten Dienstleistungen ange-
boten oder erbracht werden, und unterfallt
im Regelfall dem Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) FOr die Frage des Vorliegens eines
Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

Medicus.log

Beschl. v. 7. 7. 2011 — | ZB 68/10 — Bun-
despatentgericht

GG Art. 103 Abs. 1; MarkenG § 83 Abs. 3
Nr. 3

Geht das Gericht auf das Vorbringen einer
Partei zu einer entscheidungserheblichen
Frage ein, ist der Anspruch auf Gewahrung
rechtlichen Gehdors nicht verletzt, wenn das
Gericht das tatsachliche und rechtliche
Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Er-
wagung zieht und nur die von einer Partei
daraus gezogenen rechtlichen Schlussfol-
gerungen nicht teilt.

Fundstelle: GRUR 2012, 314

akustilon

Beschl. v. 17. 8. 2011 — | ZB 98/10 — Bun-
despatentgericht

MarkenG 8§88 7, 53 Abs. 3

Das Verfahren nach § 53 MarkenG ist auf
die formelle Prifung beschrankt, ob der
Inhaber der eingetragenen Marke der L6-
schung rechtzeitig widersprochen hat. Wird
mit dem Antrag nach § 53 Abs. 1 MarkenG
geltend gemacht, der Inhaber der Marke
erfulle nicht mehr die in § 7 MarkenG ge-
nannten Voraussetzungen, und hat der im
Register eingetragene Markeninhaber Wi-
derspruch erhoben, hat das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt im Verfahren nach
8§ 53 MarkenG das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 7 MarkenG nicht zu pru-
fen.

Fundstelle: GRUR 2012, 315

Institut der Norddeutschen Wirtschaft
e.V.

Beschl. v. 17. 8. 2011 — | ZB 70/10 — Bun-
despatentgericht

MarkenG 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2

a) Fur das Vorliegen des Schutzhindernis-
ses nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt
es nicht darauf an, ob der Anmelder be-
reits Uber ein Namens- oder Kennzeichen-
recht verfugt, mit dem er Dritte von der
Verwendung einer der Marke entsprechen-
den Angabe im Zusammenhang mit den
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beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen ausschlieRen kann.

b) Die Bezeichnung "Institut der Norddeut-
schen Wirtschaft e.V." ist unter anderem
far die Waren und Dienstleistungen "Dru-
ckereierzeugnisse, betriebswirtschaftliche
Beratung, Marketing und finanzielle Bera-
tung” freihaltebedurftig.

Fundstelle: GRUR 2012, 276

zelfalls ergeben. Solche gefahrerhbhenden
Umsténde liegen vor, wenn der im Ausland
ansassige Anmelder freiwerdende Domain-
namen jeweils in einem automatisierten
Verfahren ermittelt und registriert und der
Admin-C sich dementsprechend pauschal
bereiterklart hat, diese Funktion fur eine
grolle Zahl von Registrierungen zu uUber-
nehmen.

Fundstelle: GRUR 2012, 304

Simca

Beschl. v. 27. 10. 2011 — | ZB 23/11 -
Bundespatentgericht

MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 10, 8 50 Abs. 1, §
83 Abs. 3 Nr. 3

Das rechtliche Geh6r des Antragstellers
eines Loschungsverfahrens nach § 8 Abs. 2
Nr. 10, 8§ 50 Abs. 1 MarkenG ist nicht
schon dann verletzt, wenn das Bundespa-
tentgericht nicht ausdricklich auf samtli-
che Indizien eingeht, die fur eine Marken-
anmeldung zu Spekulationszwecken gel-
tend gemacht worden sind.

Basler Haar-Kosmetik

Urt. v. 9. 11. 2011 — | ZR 150/09 — OLG
Stuttgart; LG Stuttgart

MarkenG § 15 Abs. 5; BGB 8§ 12, 677,
683 Satz 1, § 670; ZPO 8§ 139 Abs. 1

Satz 2, Abs. 4

a) Der Namensschutz aus § 12 BGB bleibt
neben dem Kennzeichenschutz aus 88 5,
15 MarkenG anwendbar, wenn mit der L6-
schung des Domainnamens eine Rechtsfol-
ge begehrt wird, die aus kennzeichenrecht-
lichen Vorschriften deswegen nicht herge-
leitet werden kann, weil das Halten des
Domainnamens im konkreten Fall fur sich
gesehen die Voraussetzungen einer Verlet-
zung der Marke oder des Unternehmens-
kennzeichens des Klagers nicht erfillt
(Fortfuhrung von BGH, GRUR 2005, 430 —
mho.de; BGH, GRUR 2008, 1099 — afili-
as.de).

b) Derjenige, der sich von einem auslandi-
schen Anmelder eines Domainnamens ge-
gentber der DENIC als administrativer An-
sprechpartner (Admin-C) benennen und
registrieren lasst, haftet nicht schon des-
wegen als Storer fur mogliche mit der Re-
gistrierung verbundene Verletzungen von
Rechten Dritter.

c) Eine Prufungspflicht kann sich jedoch
aus den besonderen Umsténden des Ein-

Stofffahnchen 11

Beschl. v. 24. 11. 2011 — | ZR 206/10 —
OLG Hamburg; LG Hamburg
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 15
Abs. 1

Dem Gerichtshof der Europaischen Union
werden zur Auslegung des Art. 15 Abs. 1
der Verordnung (EG) 40/1994 des Rates
vom 20. Dezember 1993 uUber die Gemein-
schaftsmarke (ABI. EG Nr. L 11 vom 14.
Januar 1994, S. 1) folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG)
40/94 dahin auszulegen,

1. dass eine Marke, die Teil einer zusam-
mengesetzten Marke ist und nur infolge
der Benutzung der zusammengesetzten
Marke Unterscheidungskraft erlangt hat,
rechtserhaltend benutzt sein kann, wenn
nur die zusammengesetzte Marke Verwen-
dung findet;

2. dass eine Marke rechtserhaltend benutzt
wird, wenn sie nur zusammen mit einer
weiteren Marke verwendet wird, das Publi-
kum in den 2zwei Marken selbstandige
Kennzeichen sieht und beide Marken zu-
sammen zusatzlich als Marke eingetragen
sind?

Fundstellen: GRUR 2012, 177; GRUR Int.
2012, 251

Schokoladenstabchen

Beschl. v. 30. 11. 2011 — | ZB 56/11 —
Bundespatentgericht

MarkenG 8§ 62 Abs. 1 und 2; IFG 8 1 Abs. 3

a) Das Informationsfreiheitsgesetz findet
auf die Akteneinsicht Dritter in Verfahren
in Markenangelegenheiten keine Anwen-
dung.

b) Fur die Akteneinsicht in die Verfahrens-
akten Uber einen Antrag auf Schutzentzie-
hung einer IR-Marke braucht ein berechtig-
tes Interesse nicht glaubhaft gemacht zu
werden.
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Fundstelle: GRUR 2012

Link economy

Beschl. v. 21. 12. 2011 — | ZB 56/09 —
Bundespatentgericht

MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 1

Lasst sich ein beschreibender Gehalt einer
Wortfolge nur in mehreren gedanklichen
Schritten ermitteln, rechtfertigt dies re-
gelmaBig nicht den Schluss, die Wortfolge
habe fur das Publikum einen auf der Hand
liegenden beschreibenden Inhalt und es
fehle ihr deshalb jegliche Unterscheidungs-
kraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG.

Fundstelle: GRUR 2012, 270 |

4. WETTBEWERBSRECHT

Computer-Bild

Urt. v. 9. 6. 2011 — | ZR 17/10 — OLG
Hamburg; LG Hamburg

BGB & 312b Abs. 3 Nr. 5, § 312c Abs. 1, 8§
312d Abs. 4 Nr. 3, § 491 Abs. 2 Nr. 1, 8
505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 und 3; EG-
BGB Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10; UWG § 4
Nr. 11

a) In einer Werbeanzeige fir ein Zeitschrif-
tenabonnement, der ein Bestellformular
beigefugt ist, mit dem die Zeitschrift abon-
niert werden kann, muss gemall § 312c
Abs. 1 BGB, Art. 246 8§ 1 Abs. 1 Nr. 10
EGBGB, § 312d Abs. 4 Nr. 3 BGB darauf
hingewiesen werden, dass im Falle einer
Bestellung kein Widerrufsrecht besteht.

b) Zeitungen und Zeitschriften zahlen nicht
zu den Haushaltsgegenstanden des tagli-
chen Bedarfs im Sinne des § 312b Abs. 3
Nr. 5 BGB.

c) Die Regelung des § 312b Abs. 3 Nr. 5
BGB gilt nicht fur den herkémmlichen Ver-
sandhandel.

d) Die fur Ratenlieferungsvertrége geman
8§ 505 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 und 3, §
491 Abs. 2 Nr. 1 BGB geltende Bagatell-
grenze von 200 € ist bei Fernabsatzvertra-
gen nicht entsprechend anwendbar.

Die Vorschrift des Art. 246 8 1 Abs. 1 Nr.
10 EGBGB uber die Verpflichtung zur Be-
lehrung Uber das Nichtbestehen eines Wi-
derrufsrechts ist im Sinne des § 4 Nr. 11
UWG dazu bestimmt, im Interesse der
Marktteilnehmer das Marktverhalten zu
regeln.

Fundstelle: BB 2012, 20; GRUR 2012, 188 |

Branchenbuch Berg

Urt. v. 30. 6. 2011 — | ZR 157/10 — OLG
Frankfurt a.M.; LG Frankfurt a.M.

UWG 84 Nr. 3,85 Abs. 1

Ein formularmaRig aufgemachtes Ange-
botsschreiben fur einen Eintrag in ein
Branchenverzeichnis, das nach seiner Ge-
staltung und seinem Inhalt darauf angelegt
ist, bei einem fluchtigen Leser den Ein-
druck hervorzurufen, mit der Unterzeich-
nung und Ricksendung des Schreibens
werde lediglich eine Aktualisierung von
Eintragungsdaten im Rahmen eines bereits
bestehenden Vertragsverhaltnisses vorge-
nommen, verstof3t gegen das Verschleie-
rungsverbot des § 4 Nr. 3 UWG sowie ge-
gen das Irrefihrungsverbot des 8 5 Abs. 1
UWG.

Fundstelle: GRUR 2012, 184

Frahlings-Special

Urt. v. 7. 7. 2011 — | ZR 181/10 — OLG
Hamm; LG Bielefeld

UWG 8 5 Abs. 1 Nr. 2

Ein Reiseveranstalter, der mit einem zeit-
lich befristeten Fruhbucherrabatt wirbt,
muss sich grundsatzlich an die gesetzte
Frist halten, will er sich nicht dem Vorwurf
einer IrrefiUhrung aussetzen. Der Verkehr
rechnet indessen damit, dass es fur die
Verlangerung eines solchen Rabatts ver-
ninftige Grinde wie beispielsweise eine
schleppende Nachfrage geben kann. Trotz
der Verldngerung erweist sich die ur-
springliche Ankliindigung in einem solchen
Fall nicht als irrefihrend.

Fundstelle: GRUR 2012, 213

10% Geburtstags-Rabatt

Urt. v. 7. 7. 2011 — | ZR 173/09 — OLG
Hamm

LG Minster; UWG 8 5 Abs. 1 Nr.1

a) Werden in der Werbung flr eine Rabatt-
aktion, die ein Unternehmen anlésslich
eines Firmenjubildums ankindigt, feste
zeitliche Grenzen angegeben, muss es sich
hieran grundsatzlich festhalten lassen. Es
kann auch irrefihrend sein, wenn eine sol-
che Aktion Uber die angegebene Zeit hin-
aus fortgefuhrt wird.

b) Eine irrefUhrende Angabe wird regelméa-
Big dann vorliegen, wenn das Unterneh-
men bereits bei Erscheinen der Werbung
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die Absicht hat, die Rabattaktion zu ver-
langern, dies aber in der Werbung nicht
hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt.
Wird die Rabattaktion aufgrund von Um-
stdnden verlangert, die nach dem Erschei-
nen der Werbung eingetreten sind, ist da-
nach zu unterscheiden, ob diese Umsténde
fur das Unternehmen unter Berucksichti-
gung fachlicher Sorgfalt voraussehbar wa-
ren und deshalb bei der Planung der befris-
teten Aktion und der Gestaltung der an-
kiindigenden Werbung bericksichtigt wer-
den konnten.

¢) Der wirtschaftliche Erfolg einer solchen
Rabattaktion gehért nicht zu den Grinden,
die nach der Verkehrsauffassung eine Ver-
langerung nahelegen kénnen.

Fundstellen: BB 2012, 348; GRUR 2012,

208

¢) Rechtsmissbrauchlich ist es insbesonde-
re, wenn der Verband mit einem selektiven
Vorgehen ausschlielllich gegen Nichtmit-
glieder bezweckt, neue Mitglieder zu wer-
ben, denen er nach einem Beitritt Schutz
vor Verfolgung verspricht.

d) Ein Rechtsmissbrauch ist zu verneinen,
wenn eine dauerhafte Beschrdnkung der
Verfolgung von WettbewerbsverstoRen auf
Nichtmitglieder fur einen Verband schon
aus seinem — rechtlich unbedenklichen —
Verbandszweck folgt.

Treppenlift

Urt. v. 21. 7. 2011 — | ZR 192/09 — OLG
Dusseldorf; LG Duisburg

UWG 8 4 Nr. 4

Der Listen- oder Grundpreis fur ein indivi-
duell anzufertigendes Produkt (hier: Trep-
penlift-Anlage) gehort nicht zu den mittei-
lungsbedurftigen Bedingungen im Sinne
von § 4 Nr. 4 UWG, unter denen eine be-
worbene VerkaufsférderungsmalRnahme
(hier: "Wertgutschein" in H6he von € 500)
in Anspruch genommen werden kann.

Uberregionale Klagebefugnis

Urt. v. 22. 9. 2011 — | ZR 229/10 — OLG
Brandenburg; LG Potsdam

UWG § 8 Abs. 3 Nr. 3; UKlaG § 4

a) Der Umstand, dass das Prozessgericht
bei begrindeten Zweifeln am (Fort)Beste-
hen der Eintragungsvoraussetzungen ge-
mafR 8§ 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG, 8§ 4 Abs. 4 U-
KlaG lediglich das Verfahren aussetzen
kann, lasst die Notwendigkeit der Priufung
unberihrt, ob die Prozessfihrung im kon-
kreten Einzelfall vom Satzungszweck des
klagenden Verbandes umfasst ist.

b) Die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen ist nicht daran gehindert, auch
Wettbewerbsverstdéle aullerhalb  Nord-
rhein-Westfalens zu verfolgen.

Glucksspielverband

Urt. v. 17. 8. 2011 — | ZR 148/10 — OLG
Hamm; LG Munster

UWG § 8 Abs. 3 Nr. 4; Abs. 4

a) Legt ein Verband eine die Kosten des
Streitfalls vielfach Ubersteigende liquide
Finanzausstattung dar und ist nicht be-
kannt geworden, dass er in der Vergan-
genheit Zahlungspflichten fur Prozesskos-
ten nicht nachgekommen ist, so kann eine
unzureichende finanzielle Ausstattung des
Verbands grundsatzlich nur angenommen
werden, wenn das bei zurickhaltender Be-
trachtung realistische Kostenrisiko des
Verbands seine dafur verfugbaren Mittel
spurbar Ubersteigt.

b) Ob das dauerhaft selektive Vorgehen
eines Verbands ausschliellich gegen
Nichtmitglieder als rechtsmissbrauchlich
anzusehen ist, beurteilt sich nach den Ge-
samtumstéanden des Einzelfalls.

Sportwetten im Internet 11

Urt. v. 28. 9. 2011 — | ZR 92/09 — OLG
Frankfurt/Main; LG Wiesbaden

UWG 8 4 Nr. 11; GIUStV 8 4 Abs. 4, 8§ 5
Abs. 3

Die Vorschrift des § 4 Abs. 4 GIUStV (In-
ternetverbot) steht formell und materiell
mit dem Unionsrecht in Einklang.

Fundstelle: GRUR 2012, 193

Kreditkontrolle

Urt. v. 6. 10. 2011 — | ZR 54/10 — OLG
Minchen; LG Traunstein

UWG 8 4 Nr. 11; RDG 8 5 Abs. 1

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das
Kunden bei der Umschuldung bestehender
Verbindlichkeiten berat, darf die rechtliche
Beratung zur vorzeitigen Beendigung von
Darlehensvertréagen gemall § 490 Abs. 2
BGB als Nebenleistung im Sinne von 8§ 5
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Abs. 1 RDG nur durchfuhren, wenn der
Sachverhalt einem anerkannten Kuindi-
gungstatbestand zuzuordnen ist.

Fundstelle: DB 2012, 458; WM 2012, 356

Delan

Urt. v. 6. 10. 2011 — | ZR 117/10 — OLG
Koéln; LG Kdéln

UWG & 4 Nr. 11, 8 9 Satz 1; ZPO 8§ 253
Abs. 2 Nr. 2; PflISchG 8 1 Nr. 4, § 11 Abs.
1, 8 16¢c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1;
PflISchMGV 8§ 1c Abs. 3 bis 5; BGB § 242

a) Ein auf das Verbot des Vertriebs eines
importierten Pflanzenschutzmittels gerich-
teter Unterlassungsantrag ist regelmaRig
nicht hinreichend bestimmt, wenn er nur
allgemein auf eine mangelnde Uberein-
stimmung des Importmittels mit der Ver-
kehrsfahigkeitsbescheinigung Bezug
nimmt; erforderlich ist vielmehr eine Kon-
kretisierung der Abweichungen zwischen
Importmittel und Verkehrsfahigkeitsbe-
scheinigung.

b) Ein wettbewerbsrechtlicher Unterlas-
sungsanspruch wegen eines Verstol3es ge-
gen pflanzenschutzrechtliche Zulassungs-
bestimmungen (hier: § 11 Abs. 1, § 16¢
Abs. 1 und 2 PflISchG) ist grundsatzlich
nicht wegen widersprichlichen Verhaltens
des Glaubigers nach § 242 BGB ausge-
schlossen, weil die Zulassungsbestimmun-
gen des Pflanzenschutzgesetzes der Ge-
sundheit der Verbraucher dienen.

Betriebskrankenkasse

Beschl. v. 18. 1. 2012 — | ZR 170/10 -
OLG Celle; LG Luneburg

Richtlinie 2005/29/EG lber unlautere Ge-
schaftspraktiken Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 2
Buchst. d; UWG 88 3, 5 Abs. 1 Nr. 7

Dem Gerichtshof der Europaischen Union
wird zur Auslegung der Richtlinie
2005/29/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 11. Mai 2005 uber un-
lautere Geschaftspraktiken im binnen-
marktinternen Geschaftsverkehr zwischen
Unternehmen und Verbrauchern und zur
Anderung der Richtlinie 84/450/EWG des
Rates, der Richtlinien 97/7/EG und
2002/65/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates sowie der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 des Europaischen Parla-
ments und des Rates (ABI. EG Nr. L 149

vom 11. Juni 2005, S. 22) folgende Frage
zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2
Buchst. d der Richtlinie 2005/29/EG uber
unlautere Geschéftspraktiken dahin auszu-
legen, dass eine sich als Geschéaftspraxis
eines Unternehmens gegenuber Verbrau-
chern darstellende Handlung eines Gewer-
betreibenden auch darin liegen kann, dass
eine gesetzliche Krankenkasse gegenuber
ihren Mitgliedern (irrefUhrende) Angaben
dartiber macht, welche Nachteile den Mit-
gliedern im Falle eines Wechsels zu einer
anderen gesetzlichen Krankenkasse ent-
stehen?

Fundstelle: GRUR 2012, 288; VersR 2012,
378

Rettungsdienstleistungen 111

Beschl. v. 23. 1. 2012 — X ZB 5/11 — OLG
Munchen

GWB 8§ 99 Abs. 4 aF; GVG § 17a Abs. 2

a) Auf Dienstleistungskonzessionen ist der
Vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen auch in der vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Vergaberechts (24. April 2009)
geltenden Fassung nicht anzuwenden.

b) Welcher Rechtsweg fiir Streitigkeiten
aus der Vergabe von Dienstleistungskon-
zessionen erdffnet ist, ergibt sich aus den-
selben Grundséatzen, die fur die Bestim-
mung des Rechtswegs bei Streitigkeiten
aus der Vergabe offentlicher Auftrage mit
einem die Schwellenwerte der Vergabever-
ordnung unterschreitenden Volumen gel-
ten. Fur die Uberprifung der Vergabe einer
Dienstleistungskonzession sind die or-
dentlichen Gerichte zustandig, wenn die
Vergabe durch privatrechtlichen Vertrag
erfolgt. Erfolgt die Vergabe hingegen in
den Formen des offentlichen Rechts, ge-
hort der Rechtsstreit vor die Verwaltungs-
gerichte.

c) Der Vergabesenat kann ein nach 8§ 116
GWB vor ihn gelangtes Nachprufungsver-
fahren an das Gericht des zulassigen
Rechtswegs verweisen, wenn es eine
Dienstleistungskonzession zum  Gegen-
stand hat.

5. KARTELLRECHT
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Niederbarnimer Wasserverband

Beschl. v. 18. 10 2011 — KVR 9/11 — OLG
Dusseldorf

GWB 8§ 59 Abs. 1

Eine Korperschaft des offentlichen Rechts,
die Trinkwasser auf der Grundlage eines
Anschluss- und Benutzungszwangs und
einer Gebuhrensatzung liefert, ist im Sinne
des § 59 Abs. 1 GWB Unternehmen und
nach dieser Vorschrift zur Auskunft Uber
ihre wirtschaftlichen Verhaltnisse verpflich-
tet.

Grossistenkundigung

Urt. v. 24. 10 2011 — KZR 7/10 — Schles-
wig-Holsteinisches OLG; LG Kiel

GWB § 20 Abs. 1

Eine nach 8§ 20 Abs. 1 GWB verbotene Dis-
kriminierung liegt nur vor, wenn sich die
beanstandete Ungleichbehandlung nachtei-
lig auf die Wettbewerbsposition des an-
spruchstellenden Unternehmens auswirkt.

Fundstelle: GRUR 2012, 84

6. SONSTIGES ‘

Freie Wahler

Urt. v. 28. 9. 2011 — | ZR 191/10 — OLG
Schleswig; LG Kiel

BGB § 12; PartG § 4 Abs. 1 und 2

a) Fur die Namen von Wahlervereinigun-
gen gilt das strenge Prioritatsprinzip ge-
mak § 4 Abs. 1 PartG nicht. Fur ihre origi-
nare Unterscheidungskraft ist es daher
erforderlich, aber auch ausreichend, dass
eine bestimmte beschreibende Verwen-
dung nicht festzustellen ist.

b) Der Verkehr geht davon aus, dass bei
Wahlervereinigungen nachgestellte geo-
graphische Angaben bei im Ubrigen glei-
cher Bezeichnung ebenso wie bei Parteien
auf bestehende organisatorische Verbin-
dungen hinweisen.

gewinn.de

Urt. v. 18. 1. 2012 — | ZR 187/10 — OLG
Brandenburg; LG Potsdam

BGB § 823 Abs. 1 Ad, 8§ 812 Abs. 1 Satz 1
Fall 2

a) Durch die Registrierung eines Domain-
namens erwirbt der Inhaber kein absolutes
Recht an dem Domainnamen und damit
kein sonstiges Recht im Sinne von § 823
Abs. 1 BGB.

b) Derjenige, der bei einer sogenannten
WHOIS-Abfrage bei der DENIC als Inhaber
eines Domainnamens eingetragen ist, ohne
gegeniber der DENIC materiell berechtigt
zu sein, kann diese Stellung im Sinne von
8§ 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB auf Kosten
des Berechtigten erlangt haben.

I11. BUNDESPATENTGERICHT

zusammengestellt von Tobias Schmidt

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Streitwert
fahren
Urt. v. 25. 10. 2011 — 4 Ni 45/09 (EVU)
GKG § 51 Abs. 1

im Patentnichtigkeitsver-

Der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren ist
unabhéangig vom Verletzungsverfahren zu
bestimmen, wenn die angegriffene Ausfuh-
rungsform nach der Feststellung der Ver-
letzungsgerichte nicht in den Schutzbereich
des Streitpatents eingreift.

Erstattungsanspruch des Anwalts bei
Kostenquotelung

Urt. v. 24. 11. 2011 — 3 ZA (pat) 54/10 zu
3 Ni 11/01

PatG § 144

Im Fall einer Kostenquotelung bezuglich
des Streitwertes kann der Anwalt der be-
gunstigten Partei seine GebUhren gegen-
Uber der Gegenpartei im vollen Umfang
nach dem fur sie geltenden vollen Streit-
wert geltend machen, soweit diese zur
Kostentragung verpflichtet ist. (Ls. der
Redaktion)

Mittel zur Selektion eines statistischen
Auswerteverfahrens flur eine empiri-
sche Untersuchung

Urt. v. 17. 11. 2011 — 17 W (pat) 18/06
PatG 8 1 Abs. 3
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1. Ein Verfahren, das aus einer Menge an
Auswerteverfahren eines, fur eine spezifi-
sche Testreihe geeignetes Verfahren aus-
wahlt, indem es aufgrund verschiedener,
vom Benutzer eingegeben, Bestimmungs-
Signale ein optimiertes Auswerteverfahren
auswahlt ist nicht technisch und daher von
der Patentierung gemafl 8 1 Abs. 3 Nr. 3
PatG ausgeschlossen. Ein solches Pro-
gramm I0st kein technisches Problem, da
es lediglich aus einer Menge ihm bekannter
Auswerteverfahren ein fur die vom Benut-
zer eingegebenen Kriterien auswéhlt und
somit den Auswahlprozess automatisiert.

2. Insbesondere liegt das beanspruchte
Verfahren auch nach der Entscheidung
,Logikverifikation* (BGH in GRUR 2000,
498) nicht auf technischem Gebiet, weil es
keine durch die Eingabegerate verursach-
ten Besonderheiten der eingegebenen
Messwerte berucksichtigt und somit keinen
technischen Bezug aufweist. (Ls. der Re-
daktion)

schrift erhalt, nicht dazu verpflichtet diese
Frist zu Uberwachen, wenn er keinen ent-
sprechenden Auftrag erhalten hat.

Muffelofen fur industrielle Zwecke
Urt. v. 10. 11. 2011 — 12 W (pat) 23/07
PatG 88 34 Abs. 3 Nr. 3; 45 Abs. 1; 48

Aussagen in der Patentbeschreibung, nach
denen eine Kombination der Merkmale der
einzelnen Patentanspriche auch uUber die
in der Beschreibung ausgewahlten méglich
ist, stellen keine Widerspriuche dar, die
dazu fuhren, dass unklar ist was unter Pa-
tentschutz gestellt werden soll, und recht-
fertigen keine Zuruckweisung.

|

2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

Zurickweisung einer Patentanmel-
dung aufgrund unzutreffenden Stands
der Technik

Urt. v. 16. 11. 2011 — 9 W (pat) 60/05
PatG 8 3 Abs 2; §4 S 2; § 80 Abs 3

Wird eine Patentanmeldung aufgrund einer
Druckschrift, die nach der Anmeldung ver-
offentlicht wurde und somit nicht zu be-
ricksichtigen ist, wegen mangelnder erfin-
derischer Tatigkeit zurickgewiesen, so ist
dies rechtsfehlerhaft und die Beschwerde-
gebuhr ist zurtiickzuzahlen. (Ls. der Redak-
tion)

Obazda

Urt. v. 22. 9. 2011 — 30 W (pat) 9/10
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Art. 3 Abs.
1, Art. 4

Abs. 2

MarkenG § 130

1. Von einer Gattungsbezeichnung im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 1 Verordnung (EG)

Nr. 510/2006 kann nur ausgegangen wer-
den, wenn der Gattungscharakter zweifels-
frei feststeht.

2. Die Produktspezifikation gemar Art. 4
Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darf
keine ungerechtfertigten Beschrankungen
enthalten.

Wiedereinsetzung in eine Frist und
Kenntnis eines nicht zur Fristuberwa-
chung verpflichteten Vertreters

Urt. v. 27. 10. 2011 — 10 W (pat) 28/07
PatG 8 79 Abs. 3 Nr. 2

1. Die Unterzeichnung eines Beschlusses
Uber die Wiedereinsetzung in die Frist zur
Einreichung einer deutschen Ubersetzung
der Patentschrift und zur Zahlung der Ge-
biahr far deren Veréffentlichung durch ei-
nen unzustandigen Spruchkdrper ist ein
wesentlicher Verfahrensfehler.

2. Ein inlandischer Vertreter ist, wenn er
Kenntnis von der Frist zur Einreichung ei-
ner deutschen Ubersetzung der Patent-

B&P
Urt. v. 20. 10. 2011 — 30 W (pat) 513/11
MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 2

Buchstaben oder Buchstabenkombinatio-
nen unterliegen einem Freihaltebedirfnis
nur dann, wenn es sich um Abkirzungen
far beschreibende Angaben handelt, die im
Verkehr als solche gebrauchlich oder aus
sich heraus verstandlich sind und insoweit
von den beteiligten Verkehrskreisen ohne
weiteres der betreffenden beschreibenden
Angabe gleichgesetzt werden.
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Hiffenmark

Urt. v. 14. 7. 2011 — 30 W (pat) 76/09
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Art. 2 Abs.
1, Art. 5 Abs. 5;
Verordnung (EG) Nr.
Buchst. b;

MarkenG § 130 Abs. 4, 5

1898/2006 Art. 2

1. Die Veroffentlichung eines Antrags auf
Eintragung einer Bezeichnung in das Ver-
zeichnis der geschutzten geographischen
Angaben und der geschitzten Ursprungs-
bezeichnungen gemall § 130 Abs. 4 Satz 1
MarkenG kann ausnahmsweise unterblei-
ben, wenn es bereits an der Antragsbefug-
nis des Antragstellers gemald Art. 5 Abs. 1
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 fehlt.

2. Das ,,Ansehen” kann fir sich genommen
eine Eigenschaft des Erzeugnisses i. S. v.
Art. 2 Abs. 1 Buchst. b Verordnung (EG)
Nr. 510/2006 darstellen und insoweit auch
die Antragsbefugnis eines Einzelantragstel-
lers nach Art. 2 Buchst. b Verordnung (EG)
Nr. 1898/2006 begrinden. Das Ansehen
des Erzeugnisses muss jedoch nachgewie-
sen sein.

heit mit hinreichender Sicherheit gewéahr-
leistet ist.

Regelgegenstandswert im Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren
Urt. v. 30. 11. 2011 — 26 W (pat) 47/10

RVG §8 23 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3S. 2

Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird
im Regelfall einer im Inland noch unbe-
nutzten Marke ein Gegenstandswert in H6-
he von 50.000 € fur angemessen erachtet
(Anschluss an BPatG PAVIS PROMA, 27 W
(pat) 75/09, Beschluss vom 5. August
2008).

Schwarzwalder Schinken

Urt. v. 13. 10. 2011 — 30 W (pat) 33/09
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Art. 9, Art.
4 Abs. 2 Buchstabe €;

Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 Art. 8

1. Eine Anderung der Rechtslage kann ei-
nen Grund fiur die Anderung der Spezifika-
tion fur eine geschitzte geografische An-
gabe im Sinne von Art. 9 Verordnung (EG)
Nr. 510/2006 darstellen.

2. Schwarzwélder Schinken muss im
Schwarzwald produziert, geschnitten und
verpackt werden, da sich nur so die Echt-

Gegenstandswert in markenrechtli-
chen Beschwerdeverfahren

Urt. v. 8. 2. 2011 — 25 W (pat) 16/10

RVG 8§ 33 Abs. 1, 8 23 Abs. 2 Satz 1 i.V.m.
Abs. 3 Satz 2

Eine Anderung der im Jahr 2006 noch ein-
heitlichen Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts zu den Gegenstandswerten in
markenrechtlichen Verfahren ist derzeit
nicht angezeigt. Die Ausgangswertansatze
(bei unbenutzten angegriffenen Marken)
von 25.000,-- Euro in Léschungsbeschwer-
deverfahren und 20.000,-- Euro in Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren — der letzt-
genannte Wert war in der Zeit vor dem
Jahr 2006 sogar noch einheitlich nur mit
10.000,-- Euro bemessen worden — er-
scheinen nach wie vor angemessen.

Die fur die Festsetzung des Gegenstands-
werts im patentgerichtlichen Beschwerde-
verfahren (und patentamtlichen Verfahren)
mafRgebliche Bemessungsvorschrift des §
23 Abs. 3 Satz 2 RVG enthalt — anders als
die fur das Rechtsbeschwerdeverfahren vor
dem Bundesgerichtshof entsprechende
Vorschrift des 8§ 51 Abs. 1 GKG — einen
Regel- und einen Hochstwert. Dies recht-
fertigt unterschiedliche Wertansatze im
Beschwerde- und im Rechtsbeschwerde-
verfahren.

Im Léschungsverfahren ist bei unbenutzten
Marken ein Gegenstandswert in Hohe von
25.000,-- Euro nach wie vor angemessen
(Abgrenzung zu den Entscheidungen des
BPatG 26 W (pat) 128/03 vom 25. Juli
2007 — Dual Mode und 29 W (pat) 39/09
vom 21. Februar 2011 — Andernacher Gey-
sir). Bei gut benutzten und eingefuihrten
Marken kann dieser Wert je nach Lage des
Falles angehoben werden, wobei vorlie-
gend eine Verdopplung des Ausgangswerts
auf 50.000,-- Euro angemessen erscheint.

Frauenherzen
Urt. v. 6. 12. 2011 — 27 W (pat) 94/11
MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

1. Die Bezeichnung ,Frauenherzen® ist fur
die angemeldeten Waren und Dienstleis-
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tungen der Klassen 16, 35 und 41 (u.a.
Druckerzeugnisse, sammeln von themen-
bezogenen Presseartikeln und Durchfuh-
rung verschiedener Veranstaltungen)
sachbezogen und hat einen dahingehenden
Bedeutungsinhalt, dass die so bezeichne-
ten Waren und Dienstleistungen besonders
Frauen ansprédchen. Eine Anmeldung als

Marke ist daher nach
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1und 2 MarkenG ausge-
schlossen.

2. Dem steht auch nicht die vorher erfolgte
Eintragung der Marke ,,M&nnerherzen“ ent-
gegen, da eine Geltendmachung eines
RechtsverstoRes in einem anderen Eintra-
gungsverfahren nicht dazu geeignet ist,
einen eigenen Anspruch auf Eintragung
einer von der Eintragung ausgeschlossenen
Marke zu begriinden. (Ls. der Redaktion)

dass er die Buchstabenkombinationen , EY“
nicht als Interjektion mit einem deutlich
wertenden oder emotionalen Inhalt auffas-
sen wird. (Ls. der Redaktion)

schmutz.de
Urt. v. 22. 2. 2012 — 29 W (pat) 545/10
MarkenG 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1

Das Zeichen schmutz.de entbehrt jeglicher
Unterscheidungskraft. Das in Form einer
unvollstandigen Internetadresse aufgebau-
te Zeichen wird vom allgemeinen Verkehr
als Hinweis auf einen Inhalt von niederer
Qualitat aufgefasst. AulBerdem kann das
Wort ,Schmutz*“ auch als Hinweis auf In-
halte von verwerflicher Natur aufgefasst
werden. Soweit sich die Dienstleistungen,
far die die Marke ,,schmutz.de” eingetragen
werden soll mit der wdrtlichen oder Uber-
tragenen Bedeutung des Wortes Schmutz
in Verbindung bringen lassen, hat das Zei-
chen eine rein beschreibende Funktion.
(Ls. der Redaktion)

Fotografierter Schuh

Urt. v. 8. 11. 2011 — 27 W (pat) 68/10
MarkenG 88 9 Abs. 1; 71 Abs. 1

ZPO § 91

GG Art. 19 Abs. 4

1. Die charakteristischen Elemente eines
Serienelements miuissen im Bereich der
Sportmode und Sportschuhe sehr klar de-
finiert sein, damit Varianten desselben
nicht in der auf dem Markt markenmaRig
verwendeten Vielfalt von geschwungenen
Bb6gen und Streifen untergehen. (Ls. der
Redaktion)

2. Es ist das legitime Recht eines jeden
Betroffenen, von den Zivilgerichten ge-
troffene Aussagen zu markenrechtlichen
Fragen einer Uberprifung durch das Bun-
despatentgericht zuzufuhren. Jedoch dur-
fen die damit verbundenen Kosten nicht zu
Lasten des Gegners gehen, wenn dieser
obsiegt.

EY
Urt. v. 24. 1. 2012 — 33 W (pat) 509/11
MarkenG 8 8 Abs. 2

Obwohl das Wort ,,ey“ als Interjektion im
deutschen Sprachraum gebrauchlich ist,

kann ihm keine Sachaussage Uber be-
stimmte  Dienstleistungen entnommen
werden.

Auch weist es die noétige Unterscheidungs-
kraft auf. Bei den beanspruchten unter-
nehmens- und vermoégensbezogenen
Dienstleistungen ist der allgemeine Ver-
kehr ein ernsthaftes Auftreten gewohnt, so

ExaGnos/EXAGON
Urt. v. 18. 10. 2011 — 24 W (pat) 88/08

MarkenG 88 9 Abs 1 Nr 2; 43;
71 Abs1S1
Erhebt ein Markeninhaber im Wider-

spruchsverfahren die Einrede der Nichtbe-
nutzung, so hat der Widersprechende von
sich aus alle nétigen Unterlagen vorzule-
gen um eine rechtserhaltende Benutzung
glaubhaft zu machen.

IV. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von
Tina Mende und Franziska Schroter

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

OLG Frankfurt: Zur Streitwertfestset-
zung im Patentverletzungsverfahren
(Abgrenzung zu OLG Ddusseldorf
GRUR-RR 2011, 341 — Streitwerther-
aufsetzung I1)
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Beschl. v. 3. 11. 2011 — 6 W 65/10
ZPO § 3

1. Den eigenen Streitwertangaben des Kla-
gers kommt zu Beginn des Verfahrens eine
gewisse indizielle Bedeutung fur die Bewer-
tung des mit einem Unterlassungsbegeh-
ren verfolgten Interesses zu, da im Falle
des Unterliegens zu hohe und im Falle des
Obsiegens zu niedrige Angaben fir die Par-
tei oder deren Prozessbevollméchtigten mit
Nachteilen verbunden sein kénnen.

Folglich bestehen grundsatzlich keine Be-
denken, bei der Festsetzung zunachst den
Angaben des Klagers zu folgen und nur
bzw. erst dann korrigierend einzugreifen,
wenn diese Angaben schon nach dem ei-
genen Sachvortrag des Klagers oder auf-
grund konkreter Einwendungen der Gegen-
seite Ubersetzt oder auch untersetzt er-
scheinen.

2. Ein missbréuchliches Zusammenwirken
der Prozessbevollméachtigten bei der
Streitwertbemessung kommt daher allen-
falls in Betracht, wenn die beteiligten An-
walte beider Seiten entschlossen sind,
auch die Interessen ihrer eigenen Mandan-
ten zu beeintrachtigen. Die vorgeschlagene
Methode des OLG Dusseldorfs erfordert fur
jedes Verfahren einen erheblichen Aufwand
und fuhrt zu Erschwernissen fur die prak-
tische Arbeit der Gerichte, welche aulRer
Verhaltnis zu den vermuteten Gefahren,
denen auf diese Weise begegnet werden
soll, stehen.

3. Im Patentverletzungsverfahren ist es
daher fur eine Bemessung des Streitwerts
in der Regel nicht erforderlich, eine Uber
die restliche Laufzeit des Patents angestell-
te Lizenzbetrachtung vorzunehmen. (Ls.
der Redaktion)

Merkmal auch die mit diesem im sinnhaf-
ten Zusammenhang stehenden anderen
Merkmale zu beriicksichtigen sind. Folglich
ist der Begriff des Freiraums zwischen den
Kegelsegmenten nicht auf eine Gestaltung
zu reduzieren, bei welcher nicht nur die
Kegelsegmente nicht in den Freiraum hin-
einragen, sondern dariber hinaus auch
Uberhaupt kein weiteres Material in diesem
Freiraum liegen darf.

Der Verwirklichung eines Merkmals steht
es somit nicht entgegen, dass bei der an-
gegriffenen Ausfuhrungsform die am inne-
ren Umfang des Gehausegrundteils befind-
lichen Vorspringe zwischen die Kegelseg-
mente des Konusteils hinein reichen und
dadurch den Freiraum zwischen den Ke-
gelsegmenten teilweise ausfillen.

2. Erreicht die angegriffene Ausfuhrungs-
form zwar die Vorteile der patentgemalen
Lehre nur unvollkommen, trotz fortwéah-
render Verwirklichung samtlicher Merkmale
des Klagepatents, so kann auch die ver-
schlechterte Ausfuhrungsform immer noch
dem Schutzbereich des Klagepatents un-
terliegen. Der Verwirklichung der techni-
schen Lehre steht es selbst dann nicht ent-
gegen, wenn aufgrund des Materials zwi-
schen den Kegelsegmenten die Funktion
des Klagepatents beeintrachtigt ist.

3. Einspriche gegen das Klagepatent oder
die Erhebung von Nichtigkeitsklagen stel-
len als solche noch keinen Grund fir eine
Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits
dar. Diese wirde faktisch darauf hinaus-
laufen, dem Angriff auf das Klagepatent
eine dem Patentschutz hemmende Wirkung
beizumessen, die dem Gesetz fremd ist.
Vielmehr bedarf es stattdessen einer ge-
genseitigen Abwagung der Parteiinteres-
sen. (Ls. der Redaktion)

LG Dusseldorf: Rechtsfolgen der wi-
derrechtlichen Patentbenutzung einer
Kabelklemme; Aussetzung des Rechts-
streits bis zur rechtskraftigen Ent-
scheidung uUber die erhobene Nichtig-
keitsklage

Urt. v. 10. 11. 2011 — 4b O 30/09

EPU Art. 64 Abs. 1; PatG 88 9, 139, 140b;
BGB 88 242, 259

1. Der Fachmann wird bei der Auslegung
des Patentanspruchs diesen immer in sei-
nem Gesamtzusammenhang betrachten,
so dass im Hinblick auf ein einzelnes

LG Coburg: Streit um Mehrvergutung
fur Arbeitnehmererfindung ist dem
Patentrecht zuzuordnen

Urt. v. 11. 11. 2011 — 21 O 489/11

PatG 8 143 Abs. 1

1. Fur die Entscheidung, ob eine Streitig-
keit dem Patent- oder dem Arbeitsrecht
zugeordnet werden muss, kommt es da-
rauf an, wo der Schwerpunkt der klageri-
schen Interessenswahrnehmung liegt. Mit-
hin sind Streitigkeiten Uber die Mehrvergu-
tung im Rahmen von Arbeitnehmererfin-
dungen dem Patentrecht und nicht dem
Arbeitsrecht zuzuordnen, da die vom Kl&-
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ger gewilnschte hodhere Vergitung keine
Entlohnung fur die geleistete Arbeit dar-
stellt, sondern auf den Vorteilen aus der
Erfindung basiert.

2. Ein Ausschluss von Patentrechtsstreitig-
keiten innerhalb der Rechtsschutzversiche-
rung ist, aufgrund der damit oftmals ver-
bundenen hohen Kosten und deren Tragen
durch alle Versicherte, ebenso wie die
Formulierung des Risikoausschlusses ge-
rechtfertigt. (Ls. der Redaktion)

Es genigt insbesondere nicht, wenn der
Beklagte eine im Wege der Lizenzanalogie
berechnete ,Einmalzahlung” fir Handlun-
gen vor Abgabe des Angebots hinterlegt,
wenn er sich vorbehalt, hinsichtlich eines
nach dem entgangenen Gewinn oder dem
Verletzergewinn berechneten Schadenser-
satzanspruchs die Verletzung des Patents
oder dessen Rechtsbestandigkeit in Frage
zu stellen.

LG Miunchen 1: Aussetzung des
Rechtsstreits aufgrund abweichendem
Begriffsverstandnis des Beklagten ge-
genuber dem dem Fachmann allge-
mein gelaufigen Begriff; Anspruch auf
offentliche Bekanntmachung des Ur-
teils

Urt. v. 24. 11. 2011 — 7 O 22100/10

PatG §8 139, 140

1. Eine Veranlassung, den Verletzungskla-
ger an seiner eigenen Argumentation im
Nichtigkeitsverfahren festzuhalten, wenn
diese vom Verletzungsgericht als unzutref-
fend erkannt wird, besteht im Rahmen der
Auslegung des Patents generell nicht. Auch
eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht
allein deswegen geboten, weil der Patent-
inhaber im Nichtigkeitsverfahren abwei-
chend argumentiert, sondern nur dann,
wenn die tatsdchlich gebotene Auslegung
des Patents eine deutlich Uberwiegende
Wabhrscheinlichkeit der Vernichtung des
Patents erkennen lasst.

2. Zu den Anforderungen an eine Urteils-
vero6ffentlichung nach § 140e PatG.

LG Mannheim: Zur Kartellrechtswid-
rigkeit von patentrechtlichen Zwangs-
lizenzierungen (Motorola vs. Apple)
Urt. v. 9. 12. 2011 — 7 O 122/11
PatG 88 10 Abs. 2, 139 Abs.
88 19, 20; ZPO § 148

1; GWB

Der Inhaber eines standardessentiellen
Patents handelt nicht kartellrechtswidrig,
wenn er ein erst wdhrend des Verletzungs-
rechtsstreits  unterbreitetes Lizenzver-
tragsangebot nicht annimmt, weil es die
Verpflichtung zum Schadensersatz fur die
Vergangenheit dem Grunde nach nicht an-
erkennt.

OLG Frankfurt: Zur den Voraussetzun-
gen fur die Erstattungsfahigkeit einer
doppelten Geschaftsgebuhr

Urt. v. 5. 1. 2012 — 6 U 107/10

BGB § 683

1. Einem Markeninhaber steht ein Erstat-
tungsanspruch fur die Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts und eines Patentanwalts
zum Zwecke der Abmahnung nur dann zu,
wenn der zunachst beauftragte Rechtsan-
walt zusatzlichen Bedarf fur die Erbringung
der vom Bundesgerichtshof geforderten
spezifischen patentanwaltstypischen Leis-
tungen gesehen hat und deshalb ein Pa-
tentanwalt zu diesem Zwecke ergénzend
hinzugezogen worden ist.

2. Lediglich das Entwerfen des Abmahn-
schreibens nebst beigeflugter Unterlas-
sungserklarung geniigt den Anforderungen
dann nicht, wenn diese im Anschluss durch
einen Rechtsanwalt Uberarbeitet wurden.
Vielmehr ware Voraussetzung gewesen,
dass der Patentanwalt die Abmahnung in
eigener alleiniger Verantwortung verfasst
und absendet.

3. Wenn die spezifischen patentanwaltsty-
pischen Leistungen nicht erforderlich wa-
ren, kann die Erstattungsfahigkeit einer
doppelten Geschaftsgebuhr schliel3lich im
Ergebnis nicht davon abhéngen, welche
konkreten Beitrage die beteiligten Rechts-
und Patentanwaélte fur die Erstellung des
gemeinsamen Abmahnschreibens geleistet
haben. (Ls. der Redaktion)

LG Ddusseldorf: Gebrauchsmusterver-
letzung auch bei Abweichungen in der
Ausfihrungsform

Urt. v. 26. 1. 2012 — 4a O 41/07

EPU Art. 64 Abs. 1; PatG 88 9, 139, 140;
GebrMG 88 1, 24; BGB 8§88 242, 259
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Das Gebrauchsmuster einer Tragevorrich-
tung zum Ankoppeln an Fahrzeuge mit
einem am Fahrzeug angekoppelten Stutz-
rahmen und mit zumindest einem an dem
Stutzrahmen  schwenkbar  festgelegten
Tragerelement zur Aufnahme eines Trans-
portguts wird auch dann verletzt, wenn die
Schwenkachse der angegriffenen Ausfuh-
rungsform nicht den weitest moéglichen
Abstand einhalt, sondern vom hinteren
Ende der beiden Rahmenschenkel nach
vorn versetzt ist.

Auch dann wird die mit dem Merkmal an-
gestrebte erfindungsgeméfRe Funktion ver-
wirklicht, einen Freiraum zwischen dem
Fahrzeugende und dem abgeklappten
Transportgut zu erreichen und so einen
bequemen Zugang zur Heckklappe bzw.
zum Kofferraum zu ermdglichen. (Ls. der
Redaktion)

2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

LG KoéIn: Unterlassungsanspriche in-
folge der Veroffentlichung und Ver-
breitung von Fotoaufnahmen Promi-
nenter beim Hofgang in JVA

Urt. v. 9. 11. 2011 — 28 O 225/11

BGB 88 249, 823, 1004 Abs. 1 S. 2; KUG
88§ 22, 23; GG Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2,
Art. 5 Abs. 1; EMRK Art. 8 Abs. 1, Art. 10
Abs. 1

1. Auch bei Personen, die unter dem Blick-
winkel des zeitgeschichtlichen Ereignisses
im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG an sich
ohne ihre Einwilligung die Verbreitung ih-
res Bildnisses dulden mussten, ist eine
Verbreitung der Abbildung unabhéangig da-
von, ob sie sich an Orten der Abgeschie-
denheit aufgehalten haben, nicht zulassig,
wenn hierdurch berechtigte Interessen des
Abgebildeten verletzt werden.

2. Zum Kern der Pressefreiheit gehort es,
dass die Presse in den gesetzlichen Gren-
zen einen ausreichenden Spielraum in Be-
zug auf das offentliche Interesse besitzt,
innerhalb dessen sie nach ihren publizisti-
schen Kriterien entscheiden kann. Folglich
erfordert die Anwendung des § 23 Abs. 1
KUG hiernach eine Abwagung zwischen
den Rechten der Abgebildeten nach Art. 8
Abs. 1 EMRK und Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1
GG einerseits und den Rechten der Presse
aus Art. 10 Abs. 1 EMRK und Art. 5 Abs. 1
GG andererseits.

3. Eine Aufnahme eines prominenten In-
sassen einer JVA zeigt diesen in einem ab-
geschiedenen, jedenfalls der Offentlichkeit
nicht zuganglichen, Raum. In diesem
musste nicht damit rechnen, dass Lichtbil-
der angefertigt werden, zumal der Promi-
nente durch seine Inhaftierung keine Mog-
lichkeit hatte, sich weiter in einen privaten
Raum zuriickzuziehen.

4. Es kommt auch nicht darauf an, dass
der erzwungene Aufenthalt in der Justiz-
vollzugsanstalt nicht dem Zweck dient,
dem Individuum Freiraume zu verschaffen,
in denen es frei von erzwungener Selbst-
kontrolle entspannen und Ausgleich von
offentlichen Funktionen und Amtern erlan-
gen kann. Vielmehr muss auch im Rahmen
eines Aufenthaltes in der JVA ein privater
Ruckzugsbereich gewahrleistet sein, wel-
cher im Rahmen der Bildberichterstattung
den Einblicken Dritter grundsatzlich zu ent-
ziehen ist.

5. Die Beeintrachtigung des Personlich-
keitsrechts des Klagers wiegt vorliegend
umso schwerer, weil die Lichtbilder un-
streitig heimlich und ohne Kenntnis des
Klagers aufgenommen wurden, so dass in
der Folge eine Personlichkeitsrechtsverlet-
zung zu bejahen ist. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: ZUM-RD 2012, 40

OLG KoIn: Auskunftspflicht erstreckt
sich auch auf Vorbesitzer im Ausland,
welche keine Handlungen im Inland
vorgenommen haben

Urt. v. 11. 11. 2011 - 6 U 43/11

UrhG 88 101 Abs. 1, 101 Abs. 3, 97 Abs.
2,17

1. Wirbt ein auslandisches Unternehmen in
drei aufeinanderfolgenden Jahren auf einer
deutschen Messe fur Waren, die inlandi-
sches Urheberrecht verletzen, liegt im
Zweifel auch ein Verbreiten im Inland we-
nigstens durch Aufforderung zum Erwerb
im nicht urheberrechtsgebundenen Ausland
vor.

2. Wer wegen einer Urheberrechtsverlet-
zung in gewerblichem Ausmafl} zur Aus-
kunft verpflichtet ist, hat Angaben zu ma-
chen zu allen ihm bekannten oder durch
Nachfragen bei seinen Vertragspartnern zu
ermittelnden Vorbesitzern, auch wenn sie
sich im Ausland befinden und keine Hand-
lungen im Inland vornehmen, sowie zu
allen seinen auch nur mittelbaren gewerb-
lichen Abnehmern und Verkaufsstellen
gleich welcher Handelsstufe, fur die die
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rechtsverletzenden Produkte bestimmt

waren.

Fundstellen:
115

K&R 2012, 61; MMR 2012,

OLG Munchen: Zurechnung der Tatbei-
trage im Rahmen der internationalen
Zustandigkeit; Kein gewerbliches
Ausmafd der unberechtigten Nutzung
bei schlechter Bild- und Tonqualitat
des Filmausschnitts ohne wirtschaftli-
chen Vorteil (,,Youtube*)

Urt. v. 17. 11. 2011 — 29 U 3496/11

ZPO 8§ 32; UrhG 8 101 Abs. 3

1. Bei einer Beteiligung Mehrerer an einer
unerlaubten Handlung muss sich jeder Be-
teiligte die von einem anderen Beteiligten
erbrachten Tatbeitrage im Rahmen der
Prufung der internationalen Zustandigkeit
gemall 8 32 ZPO zurechnen lassen. Ent-
sprechendes gilt fur als Dritte im Sinne des
8 101 Abs. 2 UrhG bzw. als Storer in An-
spruch Genommene im Verhaltnis zum
Verletzer; sie missen sich den Tatbeitrag
des Verletzers zurechnen lassen.

2. Zur Nichterfullung des Erfordernisses
einer Rechtsverletzung in gewerblichem
Ausmald (8 101 Abs. 1, Abs. 2 UrhG) bei
der offentlichen Zuganglichmachung von
qualitativ schlechten, untereinander nicht
im Zusammenhang stehenden Filmaus-
schnitten auf einer Internet-
Videoplattform, die unter Benutzernamen
handelnde Nutzer hochgeladen haben.

3. Die in 8 101 Abs. 2 UrhG genannten
Personen kdnnen auch gemafd § 101 Abs. 1
UrhG in Anspruch genommen werden,
wenn sie Storer sind.

4. Eine Stdrerhaftung im Rahmen des
8§ 101 Abs. 1 UrhG kommt lediglich im Hin-
blick auf Rechtsverletzungen in Betracht,
die erfolgen, nachdem einem als Stérer in
Anspruch genommenen Diensteanbieter
von einer klaren Rechtsverletzung Kenntnis
verschafft worden ist. Diejenige Verlet-
zungshandlung, die Gegenstand einer Ab-
mahnung oder sonstigen Mitteilung ist, mit
der dem Diensteanbieter erstmalig Kennt-
nis von einer Rechtsverletzung verschafft
wird, stellt keine Verletzungshandlung dar.
5. Das Erfordernis einer Rechtsverletzung
in gewerblichem Ausmald gilt nicht nur fur
nach 8 101 Abs. 1 UrhG in Anspruch ge-
nommene Verletzer und fur die in 8 101
Abs. 2 UrhG genannten Auskunftsschuld-
ner, sondern auch fur nach § 101 Abs. 1
UrhG auf Auskunft in Anspruch genomme-
ne Storer.

OLG Minchen: Kein Anspruch des
Rechteinhabers gegen den Internet-
Provider auf Aufrechterhaltung einer
Speicherung von Verkehrsdaten bei
bloer Mitteilung Uber Antragstellung
auf Verwendung der Verkehrsdaten
Beschl. v. 21. 11. 2011 — 29 W 1939/11
UrhG § 101 Abs. 9

Die Mitteilung eines Rechteinhabers an
einen Internet-Provider, dass er einen An-
trag nach § 101 Abs. 9 UrhG gestellt habe,
begrindet grundsatzlich keinen Anspruch
des Rechteinhabers gegen den Internet-
Provider auf Aufrechterhaltung einer Spei-
cherung von Verkehrsdaten.

OLG Celle: Fur den Streitwert eines
Unterlassungsanspruchs nach 8 97
Abs. 1 UrhG haben generalpraventive
Gesichtspunkte auf3er Betracht zu
bleiben

Beschl. v. 7. 12. 2011 — 13 U 130/11

UrhG 8 97 Abs. 1; ZPO 88 3, 4

1. Die Streitwertfestsetzung nach 8 3 ZPO
fur urheberrechtlich motivierte Unterlas-
sungsanspriiche bemisst sich allgemein an
dem Interesse, das der Glaubiger bei Ein-
leitung eines Verfahrens (8§ 4 ZPO) an der
gerichtlichen Durchsetzung des geltend
gemachten Anspruchs hat, welches vom
Gericht nach freiem Ermessen zu schatzen
ist.

2. Im Urheberrecht ist zu bericksichtigen
wie und in welchem Umfang das geschitz-
te Recht verletzt wird ebenso wie das wirt-
schaftliche Interesse des Urheberrechtsin-
habers, etwa aufgrund moéglicher Umsatz-
einbulen durch das wettbewerbswidrige
Verhalten.

3. Es ist nicht Aufgabe der Streitwertfest-
setzung bei der Geltendmachung von Un-
terlassungsbegehren, den Beklagten im
Rahmen eines nur gegen ihn gefuhrten
Rechtsstreits wegen einer Urheberrechts-
verletzung mit einem hohen Streitwert zu
belasten und so das Verhalten des Verfu-
gungsbeklagten zu sanktionieren. Vielmehr
orientiert sich diese nur am Interesse des
Glaubigers an der Unterlassung der Wie-
derholung des konkreten widerrechtlichen
Eingriffs in sein Urheberrecht.
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Eine Disziplinierungsfunktion hinsichtlich
moglicher Nachahmer im Sinne general-
praventiver Erwagungen ist folglich abzu-
lehnen. (Ls. der Redaktion)

ges Verfahren dar, fur das in einem geson-
derten Kostenansatz Gebihren zu erheben
sind (im Anschluss an OLG Kéln, FGPrax
2011, 37

OLG Munchen: Grundsatzlich gewerb-
liches Ausmalfld beim Anbieten von ur-
heberrechtlich geschiutztem Material
auf einer Internet-Tauschbérse —
,,Echoes**

Beschl. v. 12. 12. 2011 — 29 W 1708/11
GG Art. 19 Abs. 4, UrhG 8 101 Abs. 9, Fa-
mFG 88 63 Abs. 3, 64 Abs. 1

1. Zur Beschwerdefrist i. S. d. 8 63 Abs. 3
Satz 1 FamFG i. V. mit § 101 Abs. 9 Satz 4
UrhG fur den Anschlussinhaber, der durch
die durch richterlichen Beschluss ausge-
sprochene Gestattung der Mitteilung, wel-
cher Anschlussinhaber eine bestimmte IP-
Adresse nutzte, materiell betroffen ist.

2. Einer Rechtsverletzung i. S. d. § 101
Abs. 2 UrhG, die im Angebot einer Datei
mit urheberrechtlich geschutztem Inhalt
auf einer Internet-Tauschbérse liegt,
kommt grundsatzlich gewerbliches Ausmalf
zu, ohne dass es weiterer erschwerender
Umstande bedurfte, auch wenn das Ange-
bot nur fir einen Zeitraum von wenigen
Minuten dokumentiert ist.

OLG Karlsruhe: Kostenersatz im Rah-
men des Gestattungsverfahrens nach
8§ 101 Abs. 9 UrhG

Beschl. v. 12. 12. 2011 — 6 W 69/11

UrhG 8 101 Abs. 9 S. 4; KostO § 128e Abs.
1 Nr. 4; FamFG § 51 Abs. 3S. 1

1. Der Senat héalt an seiner im Beschluss
vom 15. 1. 2009 (6 W 4/09, InstGE 11, 29
= WRP 2009, 335) dargelegten Auffassung
fest, dass die Festgeblhr nach 8§ 128e Abs.
1 Nr. 4 KostO mehrfach anfallt, wenn in
einem Auskunftsersuchen nach § 101 Abs.
9 UrhG mehrere Antrage zusammengefasst
sind, denen unterschiedliche Lebenssach-
verhalte zu Grunde liegen (ebenso OLG
Dusseldorf, OLGR 2009, 525; OLG Frank-
furt, GRUR-RR 2009, 407; a.A. OLG Min-
chen, GRUR-RR 2011, 230).

2. Das Verfahren tUber die der Sicherung
der relevanten Daten dienende einstweilige
Anordnung stellt nach der tGber 8§ 101 Abs.
9 Satz 4 UrhG anwendbaren Regelung in
8 51 Abs. 3 Satz 1 FamFG ein selbstandi-

OLG Frankfurt: Keine Erstattung der
Kosten fur das anwaltliche Abmahn-
schreiben nach erfolgtem eigenem
Schreiben

Urt. v. 10. 1. 2011 - 11 U 36/11

UrhG 88 97 Abs. 2, 97a Abs. 1

1. Der Zweck der Abmahnung des § 97a
Abs. 1, ndmlich dem Schuldner den Weg
zu weisen, wie er den Glaubiger klaglos
stellen kann, ohne dass die Kosten eines
Gerichtsverfahrens anfallen, wurde bereits
durch die vorangegangene Eigenabmah-
nung erreicht, so dass eine Wiederholung
derselben Aufforderung durch ein Anwalts-
schreiben daher objektiv nicht erforderlich
war.

2. Hat die Beklagte alles aus ihrer Sicht
Erforderliche getan, um die Forderungen
der Klagerin zu erfillen, so darf sie darauf
vertrauen, dass die Klagerin die Vertrags-
verhandlungen nicht grundlos abbricht. Im
Hinblick darauf handelt die Klagerin entge-
gen dem Gebot von Treu und Glauben
(8 242 BGB), wenn sie nunmehr in Wider-
spruch zu ihrem vorherigen Verhalten ohne
jede inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem Vergutungsvorschlag der Beklagten
die Abgabe einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklarung fordert.

3. Erschopft sich das anwaltliche Abmahn-
schreiben im Wesentlichen in einer Wie-
derholung dessen, was die Klagerin selbst
mit ihrem Schreiben bereits gefordert hat-
te: die Abgabe einer Unterlassungserkla-
rung (wenn auch jetzt zusétzlich strafbe-
wehrt) und die Aufforderung zur Mitteilung
der Seitenaufrufe, um eine Lizenzgebuhr
berechnen zu kénnen, so fehlt es an der
Erforderlichkeit und Zweckmaéafigkeit des
Schreibens und damit an der Ersatzfahig-
keit der Kosten. (Ls. der Redaktion)

KG: Eine presserechtliche Gegendar-
stellung darf nicht mit einer Erwide-
rung verknupft werden

Urt. v. 30. 11. 2012 — 10 U 85/11

GG Art. 3 Abs. 1, 5; RStV 856 Abs. 1 S. 5
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1. Das Gegendarstellungsrecht ist heute
als ein den Gegebenheiten der modernen
Massenkommunikationsmittel angepasstes,
fur das Sondergebiet des Medienrechts
néher ausgestaltetes Mittel zum Schutz des
Einzelnen gegen Einwirkungen der Medien
auf seine Individualsphéare anerkannt.

2. Das in 8 56 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2
RStV aufgestellte Verbot, eine Erwiderung
auf die Gegendarstellung unmittelbar mit
dieser zu verknupfen, stellt einen weiteren,
selbstandigen und gewichtigen Eingriff in
das durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ge-
schitzte Grundrecht der Anbieter von Te-
lemedien mit journalistisch-redaktionell
gestalteten Angeboten dar.

lhnen ist es wegen dieses Verbots ver-
wehrt, bei der Erwiderung auf eine Gegen-
darstellung wie sonst selbst zu bestimmen,
auf welche gestalterische Weise und mit
welchem Inhalt dies geschehen soll. (Ls.
der Redaktion)

OLG Braunschweig: Unberechtigte
Verwendung von Lichtbildern beim
privaten eBay-Verkauf; Bemessung
der fiktiven LizenzgebUihr als Scha-
densersatz

Urt. v. 8. 2.2012-2U 7/11

UrhG 88 13, 72, 97 Abs. 2 S. 3, 8 97 Abs.
2 S.4,97a Abs. 1 S. 2, 97a Abs. 2; ZPO
8§ 287

1. Wird ein Produktfoto (hier von einem
Monitor), fur das kein urheberrechtlicher
Motivschutz sondern nur ein Schutz nach
§ 72 Abs. 1 UrhG besteht, bei einem priva-
ten eBay-Verkauf ohne Einverstédndnis des
Fotografen verwendet, ist fur die Schat-
zung der Schadenshéhe im Wege der Li-
zenzanalogie vorrangig auf eine reprasen-
tative Vertragspraxis des Fotografen bei
der Vermarktung seiner Fotos abzustellen.
2. Lasst sich eine repréasentative Verwer-
tungspraxis des Fotografen zur Uberlas-
sung von Produktfotos zum Zwecke eines
privaten eBay-Verkaufs nicht feststellen,
kann zur Bemessung der angemessenen
Lizenzhdhe nicht auf die MFM-
Honorarempfehlungen zurtckgegriffen
werden, weil diese eine solche Art der Fo-
tonutzung nicht abbilden.

3. Sind keine branchentblichen Vergi-
tungssatze und Tarife zur Uberlassung von
Produktfotos zum Zwecke eines privaten
eBay-Verkaufs ersichtlich, ist zu klaren, auf
welchem legalen Markt Nutzungsrechte an

solchen Fotos erhaltlich sind und unter
Berlcksichtigung des dortigen Preisgefliges
bezogen auf den konkreten Einzelfall bei
Beachtung der Marktgegebenheiten gemar
§ 287 ZPO zu schatzen, was vernunftige
Vertragspartner in einem solchen Fall als
Lizenz vereinbart hatten.

4. Bei einem privaten eBay-Verkauf be-
grenzt der zu erzielende Verkaufspreis fur
die jeweilige Sache die angemessene Li-
zenzh6he, wobei die Parteien bei der Bil-
dung der Lizenzhohe vernunftigerweise
bertcksichtigen, dass ein Privatverkaufer
den Restwert der zu verkaufenden Sache
far sich realisieren will, tUber keine Ver-
kaufsgewinnspanne zur Finanzierung von
Absatzkosten verfligt und nicht auf profes-
sionelle Fotos fur den Verkauf eines Einzel-
stiicks zwingend angewiesen ist, weshalb
realistischerweise nur moderate Lizenzbe-
trage vereinbart werden.

5. Eine unterbliebene Urhebernennung
fuhrt bei der ungenehmigten Fotonutzung
fur einen privaten eBay-Verkauf nicht zu
einem prozentualen Aufschlag, weil eine
entsprechende Vergitungspraxis gemal §
97 Abs. 2 S. 3 UrhG nicht besteht und ein
solcher Aufschlag auch nicht gemaR 8§ 97
Abs. 2 S. 4 UrhG bei einer derart geringfu-
gigen Verletzung, die ein einmaliger priva-
ter eBay-Verkauf darstellt, der Billigkeit
entsprache.

6. Sofern der Fotograf selbst in der Lage
ist, den urheberrechtlichen Verstol3 einer
ungenehmigten Fotonutzung zu erkennen,
eine vorgerichtliche Abmahnung des Ver-
letzers vorzunehmen und letzteres in zu-
ruckliegender Zeit in anderen gleichgela-
gerten Féllen auch schon getan hat, sind
die Kosten fir die Beauftragung eines
Rechtsanwalts zur Durchfuhrung des vor-
gerichtlichen Abmahnverfahrens nicht not-
wendig und damit nicht erstattungsfahig
i.S. des § 97a Abs. 1 S. 2 UrhG. Die
Kenntnis hierzu kann der Fotograf auch
dadurch erlangen, dass er zuvor in gleich-
gelagerten anderen Verfahren anwaltliche
Hilfe zur Durchfihrung der Abmahnung in
Anspruch genommen hatte und sich ihm
aufgrund der Gleichartigkeit der Verletzun-
gen und der dagegen gerichteten aulR3erge-
richtlichen Vorgehensweise ohne Weiteres
erschlie3t, wie er zukinftig selbst Verlet-
zungen erkennen und Abmahnungen
durchfuhren kann.
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LG Koln: ,,Abzocker* ist ein unfeiner
und deshalb zu entfernender Kom-
mentar innerhalb der Bewertung eines
Verkaufers

Beschl. v. 13. 2. 2012 — 28 O 44/12

BGB 88 823, 1004

Die Bewertung eines Verkaufers als ,,Abzo-
cker* auf der Internetplattform eBay, nur
weil dieser noch vor dem Versenden der
Ware vom Kaufvertrag unter Wahrneh-
mung seiner gesetzlichen Rechte vom
Kaufvertrag zuricktritt, ist unzulassig. (Ls.
der Redaktion)

3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT ‘

OLG KéIn: Zur Verwechslungsgefahr
von Unternehmenskennzeichen

Urt. v. 21. 10. 2011 -6 U 173/10

MarkenG 88 14 Abs. 5, 15 Abs. 2, Abs. 4;
BGB 88§ 288, 670, 677, 683

1. Ob Verwechslungsgefahr zwischen Un-
ternehmenskennzeichen vorliegt, beurteilt
sich - vorbehaltlich ihres Fehlens bei
Schluss der mindlichen Verhandlung -
nach der Sachlage bei Aufnahme der Be-
nutzung des jingeren Kennzeichens. Als
Kollisionszeitpunkt kommt auch die Benut-
zungsaufnahme durch verbundene Unter-
nehmen oder Dritte in Betracht, von deren
Gestattung sich die Kennzeichnung ablei-
tet.

2. Nach langjéhriger intensiver Benutzung
einer originar kennzeichnungsschwachen
geschéftlichen Bezeichnung kann die Ge-
fahr von Verwechslungen mit einem hoch-
gradig ahnlichen Zeichen schon bei mittle-
rer Branchenahnlichkeit bestehen. Dafur
genligen Berihrungspunkte der beteiligten
Unternehmen.

LG Hamburg: ,,FANsehen“/“GRUNDIG
FANseher*

Urt. v. 11. 11. 2011 — 312 O 679/10
MarkenG 8§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5

1. Das Zeichen ,FANseher” ist in Alleinstel-
lung vor einer Artikelnummer und in Ge-
staltung mit einem bekannten Unterneh-
menskennzeichen in der Form ,XXXXXXX
FANseher“ zur Bezeichnung einer Sondere-
dition von Fernsehgerdten fir eine Ful3-
ballweltmeisterschaft markenrechtlich ver-

wechslungsfahig mit der fur ,,Ausstrahlung
von Ho6rfunk-, Internet- und Fernsehsen-
dungen/-programmen Uber drahtlose und
drahtgebundene Netze, Kabel- oder Satelli-
tenfunk sowie ahnliche technische Einrich-
tungen wie etwa das Internet; Ausstrah-
lung von Film-, Fernseh-, Rundfunk- [..]

und Internetprogrammen oder -Sen-
dungen[...]“, eingetragenen Wortmarke
»FANsehen*.

2. Die Marke ,FANsehen“ hat jedenfalls
durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Das Zeichen hat zwar fur die Ausstrahlung
von Fernseh- und Rundfunksendungen mit
Inhalten aus dem Sportbereich als spre-
chendes Zeichen beschreibende Anklange,
es ist aber nicht eindeutig beschreibend.
Denn es sind im Fernsehen in der Regel
nicht die Fans selbst zu sehen, sondern es
sind die Fans selbst, die sehen.

OLG Stuttgart: Kein Auskunftsan-
spruch bei Verletzung des Bankge-
heimnisses

Beschl. v. 23. 11. 2011 — 2 W 56/11
MarkenG § 19 Abs. 2 Nr. 3; ZPO 8§88 383,
384, 385

Mit dem Auskunftsanspruch des & 19 Il Nr.
3 MarkenG kann nicht verlangt werden,
dass eine Bank, bei der eine unter einer
Briefkastenadresse agierende markenver-
letzende GmbH ein Konto zur Abwicklung
ihrer rechtswidrigen Geschéafte unterhélt,
Auskunft Uber den von der GmbH perso-
nenverschiedenen (eigentlichen) Kontoin-
haber erteilt.

Fundstellen: GRUR-RR 2012, 73; MarkenR
2012, 35; NJW-RR 2012, 171

LG Hamburg: PUC — Zur nachtragli-
chen Feststellung der Ungultigkeit ei-
ner Marke

Urt. v. 1. 12. 2011 — 327 O 143/10
MarkenG 88 26, 49, 125 c; GMVO Art. 34,
112

1. Die nachtragliche Feststellung der Un-
gultigkeit einer Marke wegen Verfalls gem.
8§ 125 ¢ Abs. 2 MarkenG erfolgt unter den
gleichen Voraussetzungen wie die L6-
schung wegen Verfalls, so dass auch die
Vorverlegung des fur den Ausschluss der
Heilungswirkung malRgeblichen Zeitpunkts
gem. § 49 Abs. 1 S. 3 MarkenG zu bertck-
sichtigen ist.
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2. Allein der Umstand, dass die Beklagte
wéhrend des Léschungsverfahrens auf ihre
Markenrechte verzichtet hat fiuhrt nicht
dazu, dass sie sich im Verfahren nach
8§ 125 ¢ Abs. 2 MarkenG nunmehr mit Er-
folg auf Benutzungshandlungen wahrend
bzw. im Anschluss an das Ldschungsver-
fahren berufen kann, die im Léschungsver-
fahren selbst nicht zu berlcksichtigen wéa-
ren.

3. Im Falle eines freiwilligen Verzichts auf
eine Marke im Rahmen eines L&schungs-
verfahrens bleiben sich hieran anschlie-
RBende Benutzungshandlungen hinsichtlich
der entsprechenden Marke flur die Frage
einer rechtserhaltenden Benutzung dersel-
ben unbericksichtigt, da der jeweilige
Markeninhaber durch den Verzicht auf die
Rechte aus der Marke unmissverstandlich
zu erkennen gegeben hat, sich seiner
Rechte an der Marken begeben zu wollen.

Nimmt ein Handler im Rahmen eines Preis-
vergleichs ohne klarstellenden Vermerk auf
einen sog. Listenpreis Bezug, ist dies irre-
fuhrend, wenn sich dem angesprochenen
Verkehrskreis nicht ergibt, ob dieser Lis-
tenpreis die unverbindliche Preisempfeh-
lung des Herstellers, der Gro3handelspreis
oder ein anderer eigener Preis des H&and-
lers darstellen soll. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: WRP 2012, 236

4. WETTBEWERBSRECHT

OLG Bamberg: Blickfangwerbung fur
ein Doppelbett ohne hervorgehobenen
Hinweis auf die zusatzlichen Kosten
fur Matratze und Lattenrost

Urt. v. 21. 9. 2011 — 3 U 129/11

UWG 8 5 Abs. 1

Wird in dem Werbeprospekt eines Mobel-
hauses mittels einer blickfangartig hervor-
gehobenen Abbildung ein Doppelbett mit
Lattenrost, Matratze und Bettzeug darge-
stellt und beworben, obwohl Lattenrost und
Matratze nicht im Preis enthalten sind, ge-
nidgt es nicht, wenn sich lediglich aus dem
unscheinbareren Fliel3test ergibt, dass die-
se beiden Elemente nicht im ebenfalls
blickfangartig gestalteten Preis enthalten
sind. Der Ausschluss bestimmter Elemente
vom blickfangartig gestalteten Preis muss
sich aus der Abbildung selbst ergeben oder
muss zumindest aus einem Erklarungstext
zu entnehmen sein, auf den ebenfalls
blickfangartig verwiesen wird. (Ls. der Re-
daktion)

Fundstelle: Magazindienst 2011, 973

OLG Schleswig: Zur Beurteilung der
IrrefUhrung bei Werbeangaben

Urt. v. 6. 10. 2011 — 6 U 3/09

UWG 88 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, Abs. 3, 8 Abs.
1, Abs. 3

1. Zum Unterlassungsanspruch wegen un-
zulassiger irrefiUhrender Werbung.

2. Die Eignung einer Werbepassage zur
IrrefUhrung kann vom Senat, dessen Mit-
glieder nicht zu dem angesprochenen Ver-
kehrskreis gehéren, dann ohne Sachver-
standigengutachten festgestellt werden,
wenn hinreichende Anhaltspunkte fur das
mafigebliche Verkehrsverstandnis vorlie-
gen.

3. Zum Begriff und den Voraussetzungen
eines OEM (original equipment manufactu-
rer)-Lieferanten flr Ersatzteile und Ser-
vice.

LG Kiel: Preisgegenuberstellung mit
dem sog. ,,Listenpreis*

Urt. v. 4. 10. 2011 — 14 O 56/11

UWG 88 4 Nr. 4, 5 Abs. 2 Nr. 2

LG Bamberg: Ein durch die Rechts-
schutzversicherung gewahrter finan-
zieller Anreiz bei der Wahl eines be-
stimmten Anwalts ist nicht generell
unzulassig

Urt. v. 8. 11. 2011 — 1 O 336/10

UWG 88 4 Nr. 1, Nr. 4, Nr. 11, 8 Abs. 3 Nr.
2; UKlaG 88 1, 3 Abs. 1 Nr. 2; VWG 88
127, 129; BRAO § 3 Abs. 3; BGB § 307

1. Hat der Versicherte im Falle der Rechts-
schutzversicherung die Mdoglichkeit frei zu
wahlen, ob er einen vom Versicherer emp-
fohlenen Rechtsanwalt oder einen von ihm
selbst ausgewahlten Anwalt beauftragt,
stellt dies grundsatzlich keinen Verstof3
gegen das Recht der freien Anwaltswahl
dar, auch wenn in den AVB der Rechts-
schutzversicherung ein finanzieller Anreiz
far diejenigen Versicherungsnehmer ent-
halten ist, die der Empfehlung der Versi-
cherung Folge leisten.
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2. Der finanzielle Anreiz darf nicht derart
hoch bemessen sein, dass er zu einer Aus-
héhlung der Wabhlfreiheit fahrt.

daher auf eine Anderung dieser Rechtspre-
chung vertraut.

Fundstelle: BB 2012, 266

OLG KoIn: Grundsatze zur Werbung
mit Testergebnissen gelten auch bei
Werbung mit Produktabbildungen

Urt. v. 11. 11. 2011 — 6 U 188/11

UWG 8 5

Die Grundsatze zur Werbung mit Tester-
gebnissen der Stiftung Warentest sind
auch auf eine Werbung mit Produktabbil-
dungen anwendbar, wenn - nur - auf der
Abbildung des Produktes Testsiegel und
Ergebnis ohne weiteres erkennbar sind,
nicht aber die Fundstellenangabe.

OLG Celle: ,,Kanzlei-Niedersachsen*
Urt.v. 17. 11. 2011 — 13 U 168/11
WG 88 4 Nr. 11, 5 Abs. 1 Nr. 3; BORA 8 6

Bei der Bezeichnung ,Kanzlei-Niedersach-
sen“ handelt es sich weder um eine Son-
der- oder Spitzenstellungswerbung noch
um eine unsachliche Angabe i.S.d. 8 6 BO-
RA, als eine Marktverhaltensregel i.S.d. § 4
Nr. 11 UWG. Der angesprochene Verbrau-
cher sieht in dieser Bezeichnung lediglich
den geografischen Hinweis, dass die Kanz-
lei in dem genannten Bundesland ansassig
ist. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: MMR 2012, 107

OLG KoélIn: ,,Der Tee mit Zisch*

Urt. v. 18. 11. 2011 - 6 U 119/11

UWG 88 4 Nr. 11, 5; LFGB 88 11, 15; RL
2000/13/EG Art. 2

1. Die Leitsatze des Deutschen Lebensmit-
telbuchs sind als sachverstidndige Be-
schreibung von Merkmalen verkehrsfahiger
Lebensmittel nicht zwangslaufig zuverlas-
sige Abbilder des aktuellen Verbraucher-
verstandnisses.

2. Der Produktnamensbestandteil ,Tea“
und der Werbeslogan ,Der Tee mit Zisch“
fir ein mit Tee-Extrakt hergestelltes, in
Flaschen abgefllltes kohlenséurehaltiges
Erfrischungsgetrank erwecken fur sich ge-
nommen noch nicht den irrefGhrenden Ein-
druck, es handele sich um ein aus frisch
aufgebruhtem Tee bestehendes Produkt.

OLG Frankfurt: IrrefUhrung durch un-
richtige Wiedergabe hochstrichterli-
cher Rechtsprechung

Urt. v. 17. 11. 2011 — 6 U 126/11

UWG 884 Nr. 1,5

Ein Schreiben, mit dem ein von einem
Kunden geltend gemachter vertraglicher
Anspruch zuriickgewiesen wird, kann eine
unlautere Irrefihrung beinhalten, wenn der
Unternehmer darin eine ihm nachteilige
hdchstrichterliche Rechtsprechung unrich-
tig wiedergibt oder durch unwahre Anga-
ben eine solche Rechtsprechung negiert.
Nicht zu beanstanden ist dagegen, wenn
der Unternehmer dem Kunden, der sich auf
die fur ihn gunstige Rechtsprechung beru-
fen hat, die Zahlungsverweigerung in sach-
licher Form damit erklart, dass er diese
Rechtsprechung fir unzutreffend halt und

OLG Karlsruhe: Werbung fur ein Ultra-
schallgerat mit hautverjingender Wir-
kung

Urt. v. 23. 11. 2011 — 6 U 93/11

UWG 88 3,4 Nr. 11, 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 8
Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4, 12 Abs. 2

1. Wird in der Werbung fir ein zu kosmeti-
schen Zwecken eingesetztes Ultraschallge-
rat eine hautverjungende Wirkung behaup-
tet, kann fur die erste Darlegung einer feh-
lenden wissenschaftlichen Absicherung der
Vortrag genigen, dass ein Einfluss von
Ultraschall auf die Hautalterung ganz all-
gemein in der Wissenschaft mindestens in
Zweifel gezogen wird. Hierfir kann etwa
auf Erkenntnisse in Lehrbichern oder auf
allgemeine Aussagen eines gerichtlichen
Sachverstandigen in einem anderen Ver-
fahren Bezug genommen werden.

2. Fur einen wissenschaftlichen Nachweis
der Richtigkeit einer Wirkungsangabe ist
jedenfalls erforderlich, dass die Wirkungen
von unabhéngigen Dritten bestatigt worden
sind. Eine Studie, die der geschaftsfihren-
de Gesellschafter des Unternehmens kon-
zipiert hat, das die entsprechenden Gerate
herstellt, genlgt nicht.

Fundstelle: PharmR 2012, 63
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OLG Frankfurt: Werbung mit dem Fir-
menbestandteil ,,Stadtwerke**

Urt. v. 24. 11. 2011 - 6 U 277/10

UWG 8 5

Der Firmenbestandteil ,Stadtwerke® eines
Energieversorgungsunternehmens erweckt
beim angesprochenen Verkehr in der Regel
den Eindruck, es handele sich um ein
kommunales Unternehmen; unter dieser
Voraussetzung fuhrt diese Firmierung auch
zu einer relevanten IrrefiUhrung, wenn das
Unternehmen (inzwischen) einem privaten
Eigentimer gehort. Dies gilt jedoch nicht,
wenn - wie im Streitfall - der Eigentimer-
wechsel bereits vor mehr als 35 Jahren
stattgefunden hat, sich das Unternehmen
ausschliel3lich in dem Gebiet der fraglichen
Gemeinde betatigt und auf die Zugehorig-
keit zu einem privaten Energiekonzern in
der Werbung hingewiesen wird.

Die Angabe des Grundpreises erst auf der
eigentlichen Angebotsseite gentgt den
Anforderungen des § 2 PAngV nicht.

Fundstellen: BB 2011, 3010; K & R 2012,
66; WRP 2012, 248

LG Hamburg: Angabe des Grundprei-
ses in der Angebotsibersicht bei eBay
Urt. v. 24. 11. 2011 — 327 0 196/11

UWG 88 3 Abs. 2, 4 Nr. 11, 5a Abs. 2, Abs.
3, Abs. 4, 8 Abs. 1, Abs. 4, 12 Abs. 1 S. 2;
PANngV § 2 Abs. 1; ZPO 88§ 924, 926, 927

1. Hinsichtlich der rdumlichen Anordnung
der End- und Grundpreisangabe ist die
Anwendung des Spurbarkeitskriteriums
nicht entsprechend 8 5 a Abs. 4 UWG von
vornherein ausgeschlossen, da nur die ge-
nerelle Verpflichtung, Uberhaupt eine
Grundpreisangabe zu setzen, auf der Richt-
linie 98/6/EG beruht. Dagegen ist die
Pflicht, diese Angabe auch raumlich in un-
mittelbarer N&he des Endpreises anzuge-
ben, eine Entscheidung des deutschen Ge-
setzgebers.

2. Eine Grundpreisangabe ausschliefilich im
Text der Artikelbeschreibung eines Ange-
bots bei X. ist jedenfalls dann ein spurba-
rer Verstol3 gegen die Vorgaben des § 2
PANngV, wenn sie im Vergleich zum ubrigen
Text der Artikelbeschreibung nicht hervor-
gehoben und unibersehbar, sondern nur
klein gedruckt und fernab des werblich
herausgestellten Endpreises positioniert
ist.

3. Die Vorschrift des 8 2 Abs. 1 Satze 1
und 2 PAngV verlangt eine Grundpreisan-
gabe bei der Preiswerbung auch bei der
Prasentation von Warenangeboten im
Rahmen von Angebotsubersichten bei X.

OLG Frankfurt: erganzender Leis-
tungsschutz bei hochpreisigen und
seltenen Damenhandtaschen

Urt. v. 1. 12. 2011 — 6 U 251/10

8 4 Nr. 9 UWG

Werden die - von Haus aus eher unauffalli-
gen - Gestaltungsmerkmale einer hochwer-
tigen, sehr teuren und nur in wenigen
Stuckzahlen verkauften Damenhandtasche
fast identisch fur eine wesentlich billigere
Tasche verwendet, kann darin unter dem
Gesichtspunkt der Dritttduschung eine un-
lautere Ausnutzung der Wertschétzung des
nachgeahmten Erzeugnisses liegen, wenn
die nachgeahmte Tasche infolge jahrelan-
ger Berichterstattung in Modezeitschriften
bei denjenigen Verkehrskreisen einen ex-
klusiven Ruf erworben hat, die an der Ent-
wicklung im hochpreisigen Modesegment -
und zwar unabhéangig davon, ob sie finan-
ziell in der Lage sind, solche Artikel zu er-
werben - interessiert sind.

LG Mannheim: Formularvertragliche
Klausel zur umfassende Rechteuber-
tragung gegen Einmalzahlung an freie
Journalisten ist unwirksam

Urt. v. 5. 12. 2011 — 7 O 442/11

UWG 88 4 Nr. 11, 8 Abs. 3 Nr. 2; UKlaG 8§
3 Abs. 1 Nr. 2; BGB 8§ 307 Abs. 2 Nr. 1;
UrhG 88 11 S. 2, 31 Abs. 5, 31a Abs. 1 S.
3, Abs. 4, 32, 36

1. Ein Presseunternehmen verwendet Ver-
tragsbedingungen, wenn es mit ihm ver-
traglich zusammenarbeitenden freien Jour-
nalisten ein Abrechnungsformular mit Ver-
tragsklauseln Uberlasst, die Benutzung des
Formulars erwartet und wirtschaftlichen
Druck bei Nichtverwendung ausubt.

2. Eine Klausel tUber den Umfang der Nut-
zungsrechtseinraumung ist unwirksam,
wenn Rechte fur jede erdenkliche, aus-
dricklich aufgezéahlte Nutzungsart Ubertra-
gen werden, auch fir unbekannte Nut-
zungsarten eine weitere Vergutung nicht
verlangt werden kann, die AuslUbung des
Widerrufsrechts ausgeschlossen wird und
die Nutzungsrechte ,umfassend, aus-
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schliel3lich, rdumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschrankt* durch eine Einmalzahlung
abgegolten werden sollen.

Fundstellen: ZUM-RD 2012, 161

ArbG Dusseldorf: Zur Reichweite einer
nachvertraglichen Verschwiegenheits-
pflicht

Urt. v. 6. 12. 2011 — 2 Ca 3194/11

UWG 8§ 3, 8

1. Aus einer nachvertraglichen Verschwie-
genheitspflicht folgt kein Unterlassungsan-
spruch, am Vertrieb eines Konkurrenzpro-
dukts mitzuwirken.

2. Zur Frage, ob ein Herstellungsverfahren
ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis dar-
stellt. Einzelfallentscheidung zur Frage, ob
das Sichbedienen eines bekannten Verfah-
rens ein Geschaftsgeheimnis ist, wenn dies
geheim ist und besondere Erfolge aufweist
(BGH, 01.07.1960 | ZR 72/59).

nicht genannt wird. Auch in dem Fall, in
dem die angesprochenen Verkehrskreise
aufgrund der ihnen fir ein bestimmtes
Produkt bekannten graphischen Gestaltung
und/ oder eigener Marktkenntnisse der
Werbung entnehmen, dass sie flur ein be-
stimmtes Produkt gelten soll, oder sie als
Werbung fur ein bestimmtes Produkt ver-
stehen konnen, enthélt die Werbung den
erforderlichen Produktbezug.

LG Hamburg: Verbot eines konkreten
Werbemittels unter mehreren ver-
schiedenen Irrefuhrungsgesichtspunk-
ten

Urt. v. 9. 12. 2011 — 312 0 212/11

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 8 Abs. 1; HWG 88 3,
3a; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

1. Der Antrag auf das Verbot eines konkre-
ten Werbemittels unter mehreren ver-
schiedenen IrrefUhrungsgesichtspunkten
betrifft einen einheitlichen Streitgegen-
stand und begrindet nicht mehrere ver-
schiedene Streitgegenstande. Ob die ver-
schiedenen Begrindungen mit den ver-
schiedenen in dem Werbemittel enthalte-
nen irrefUhrenden Aussagen von Beginn an
in eine Reihenfolge gebracht worden sind,
spielt daher weder unter Bestimmtheits-
noch unter Kostengesichtspunkten eine
Rolle.

2. Dass bestimmte Stoffwechselvorgange
bei Mannern und Frauen vorhanden und
aus biologischer Sicht vergleichbar sein
mogen, erlaubt aus heilmittelwerberechtli-
cher Sicht nicht eine Werbung, die die
Ubertragbarkeit von Studienergebnissen an
Mannern auf Frauen ohne jeden wissen-
schaftlichen Beleg vorgibt.

3. Es steht der Annahme einer auf das
Produkt bezogenen Werbung im heilmit-
telwerberechtlichen Sinn nicht entgegen,
dass der Produktname in der Werbung

Mittelbare Gesund-
durch Preisaus-

OLG Nurnberg:
heitsgefahrdung
schreibung

Urt. v. 20. 12. 2011 — 3 U 1429/11

UWG 88 3, 4 Nr. 11; HWG 7 Abs. 1 S. 1;
EGRL 83/2001 Art. 86 Abs. 1

1. Das Vorliegen von Werbung im Sinne
des HWG ist anhand des in Art. 86 Abs. 1
der Richtlinie 2001/83/EG definierten Be-
griffes zu beurteilen. Danach ist von einem
sehr weiten Begriff der Werbung fur Arz-
neimittel auszugehen.

2. Fur die Anwendbarkeit von § 7 HWG ist
eine mittelbare Gesundheitsgefahrdung
ausreichend, die durch eine Beeinflussung
mittels eines als Werbemalihahme durch-
gefuhrten Preisausschreibens herbeigefuhrt
werden kann.

3. Bei Werbegaben an Angehorige der
Heilberufe bedarf es keiner Er6rterung der
Frage, ob es sich bei diesen Werbegaben
um geringwertige Kleinigkeiten handelt, da
die in 8 7 Abs. 1 Satz 1 HWG enthaltene
diesbezligliche Einschrdnkung gegeniber
Angehoérigen der eingangs genannten Be-
rufsgruppe keine Anwendung findet.

OLG Munchen: Abkauf eines titulierten
lauterkeitsrechtlichen Unterlassungs-
anspruchs

Urt. v. 22. 12. 2011 — 29 U 3463/11

UWG 8 8 Abs. 4; BGB § 138 Abs. 1

1. Eine Vereinbarung, mit der sich der
Glaubiger eines titulierten lauterkeitsrecht-
lichen Unterlassungsanspruchs die Titel-
vollstreckung abkaufen lasst, kann jeden-
falls dann sittenwidrig i. S. d. 8 138 | BGB
sein, wenn die Gegenleistung gerade aus
den zu unterlassenden Handlungen erwirt-
schaftet werden soll.

2. Eine solche Vereinbarung kann die wei-
tere Geltendmachung des Unterlassungs-
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anspruchs als Missbrauch i. S. d. 8§ 8 IV
UWG unzuldssig machen.

LG Hamburg: Werbung mit einem Ra-
batt i. H. v. 76% bei Augenlaserbe-
handlung

Urt. v. 12. 1. 2012 — 327 O 443/11

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 8; ABeO § 27; GG
Art. 12

1. Ein UbermaRig anpreisendes Angebot
eines Arztes auf der Internetplattform
www.g...de verstolt gegen die Regelung in
§ 27 Abs. 3 ABeO, wenn die im Rahmen
des Angebots beworbene Leistung in
marktschreierischer Art und Weise werblich
kommuniziert wird.

2. Wird die Werbung durch die ubermé&Rig
anpreisenden Elemente geprégt und treten
dabei die sachliche Information Uber ange-
botene Leistung sowie die genaueren Kon-
ditionen ihrer Inanspruchnahme in den
Hintergrund, ist das Verbot der Werbung
auch mit der grundgesetzlich geschitzten
Berufsausiubungsfreit des Art. 12 GG ver-
einbar.

Es stellt keinen Verstol3 gegen Abschnitt Il
der Anlage 4 zu 8 5 Abs. 2 ziff. 1 Pkw-
EnVKV dar, wenn ein Fahrzeughandler bei
Bewerbung von Fahrzeugen im Internet die
Angaben zum Kraftstoffverbrauch und der
CO2-Emissionen nicht auf der Ubersichts-
seite (Liste der angebotenen Fahrzeuge
nach Eingabe bestimmter Suchparameter
unter Mitteilung der Erstzulassung, des
Kraftstoffes, des Kilometerstandes und der
Schaltungsart), sondern erst in der Inter-
netseite darstellt, in der alle Ubrigen In-
formationen zum Fahrzeug mitgeteilt wer-
den. Auf dieser Seite werden erstmalig
Angaben zur Motorisierung gemacht, so
dass sichergestellt ist, dass die Energiein-
formationen gleichzeitig Ubermittelt wer-
den.

OLG Frankfurt: Widerlegung der Dring-
lichkeitsvermutung des 8 12 Abs. 2
UWG

Urt. v. 17. 1. 2012 — 6 U 159/11

UWG § 12 Abs. 2

Verfolgt der Antragsteller den vom Landge-
richt zurickgewiesenen wettbewerbsrecht-
lichen Verfigungsanspruch lediglich mit
der Anschlussberufung weiter, ist die
Dringlichkeitsvermutung des § 12 Il UWG
widerlegt; dies gilt auch dann, wenn der
Antragsteller bei Ablauf der fir ihn gelten-
den Berufungsfrist von der eingelegten
Berufung der Gegenseite Kenntnis hatte
(Fortentwicklung der Senatsentscheidung
vom 22.10.2009 - 6 U 105/09).

KG: Zum Grundsatz der Preisklarheit
bei variablen Preisbestandteilen

Urt. v. 26. 1. 2012 — 23 W 2/12

PANgV 8 1 Abs. 6 S. 1; UWG 88 5, 5a Abs.
3 Nr. 3, 8; UKlaG § 2

Kann ein Endpreis nicht gebildet werden,
weil der Preis der angebotenen Leistungen
von Umsténden abhangt, die variabel sind,
muss fur die einzelnen Preisbestandteile
dem auch insoweit geltenden Gebot der
Preisklarheit folgend - soweit moéglich -
jeweils ein Betrag ausgewiesen werden.

Es stellt einen Versto3 gegen § 1 Abs. 6
Satz 1 PAngV dar, wenn der Preis fur ein
nur bei gleichzeitigem Abschluss eines Mo-
bilfunkvertrages zu erwerbendes Mobiltele-
fon in eine Anzahlung und monatliche Han-
dyraten aufgespalten wird, ohne den auf
das Mobiltelefon entfallenden Preis in ei-
nem Betrag anzugeben.

Unerheblich ist, ob der Verbraucher den
auf das Mobiltelefon entfallenden Preis un-
schwer selbst ermitteln kann.

LG Hanau: Reichweite der Pflicht zur
Angabe von Kraftstoffverbrauch und
CO2-Emissionen bei der PKW-
Werbung

Urt. v. 18. 1. 2012 — 1 0 1029/11
Pkw-EnVKV 88 5 Abs. 2, Abschn. Il Anl. 4;
UWG 88 3,4 Nr. 11

OLG Mdinchen:
,»ab“-Preisen
Urt. v. 2. 2. 2012 — 29 U 4176/11

UWG 8 5a Abs. 3; RL 2005/29/EG Art. 7
Abs. 4; PANGV 8 1 Abs. 1S. 1

PKW-Werbung mit

1. Zum Vorliegen eines Angebots im Sinne
von § 5a Abs. 3 UWG bei einer Anzeige, in
der eine Kraftfahrzeughéandlerin ein Pkw-
Modell mit detaillierten Angaben unter
Nennung eines ,ab“-Preises und unter Be-
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zugnahme auf eine unverbindliche Preis-
empfehlung des Herstellers bewirbt.

2. Nach 8 5a Abs. 3 Nr. 3 UWG ist es zu-
lassig, anfallende Kfz-Uberfiihrungskosten
in den Endpreis hineinzurechnen. Sie mus-
sen jedoch jedenfalls gesondert angegeben
werden.

LG Hamburg: Werbung fur Arzneimit-
tel mit Wirkmechanismen, die im Wi-
derspruch zur Fachinformation stehen
Urt. v. 2. 2. 2012 — 327 O 223/11

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 8; HWG § 3; RL
2001/83/EG Art. 87 Abs. 2

1. 8 3 Nr. 1 HWG ist im Blick auf die Rege-
lung in Art. 87 Abs. 2 der Richtlinie
2001/83/EG (EG-Humanarzneimittelkodex)
richtlinienkonform dahingehend auszule-
gen, dass eine Werbung mit einem ver-
meintlichen Wirkmechanismus eines Arz-
neimittels als ,,Oberbegriff* irrefihrend ist,
wenn diese Angabe im Widerspruch zu den
Angaben in der Fachinformation des ent-
sprechenden Préparates steht.

2. Steht die Werbung mit einem vermeint-
lichen Wirkmechanismus eines Arzneimit-
tels im Widerspruch zu den Angaben in der
Fachinformation des entsprechenden Pra-
parates, vermdgen aufgrund der im Be-
reich der Arzneimittelwerbung erfolgten
Vollharmonisierung auch abweichende, den
Werbenden bestétigende, Eingruppierun-
gen im ATC-Code sowie in der Roten Liste
eine IrrefUhrung nicht auszuschliel3en.

3. Angaben in der Fachinformation eines
Arzneimittels, aus denen hervorgeht, dass
sich zwei Wirkmechanismen der Arzneimit-
telgruppe, zu welcher das entsprechende
Praparat gehort, ausschlieBen, kdénnen als
Indiz auch fur ein korrespondierendes Ver-
kehrsverstandnis der angesprochenen
Fachkreise herangezogen werden.

und nicht um ein Zubehoérteil zu der Pumpe
i. S.v. 8 3 Nr. 9 MPG.

2. Ein Gegenstand, verliert seine Eigen-
schaft als Medizinprodukt nicht, blo3 weil
er zusammen mit einem anderen - weite-
ren - Medizinprodukt angewendet werden
muss.

3. Ein Vertriebsmodell, das die kostenlose
Zurverfigungstellung einer Infusionspum-
pe nebst deren Wartung zum Gegenstand
hat und welches an die monatliche Abnah-
me einer Mindestmenge von hiermit ver-
wendeter Infusionsleitungen gekoppelt ist,
verstol3t grundsatzlich gegen das Verbot
der Wertreklame in 7 Abs. 1 HWG.

OLG Brandenburg: Ho6he von Scha-
denspauschalen im Falle einer Ruck-
lastschrift

Beschl. v. 24. 2. 2012 — 7 W 92/11

UKlaG 88 1, 5; UWG 8§ 12; BGB 8 309 Nr.
5a; ZPO §8 935 ff.

Schadenpauschalen im Falle einer Ruck-
lastschrift missen dem gewo6hnlichen Lauf
der Dinge entsprechen. Hat der Verwender
der AGB seinen Zahlungsverkehr auf das
Lastschriftverfahren eingerichtet, so kann
er seine internen Verwaltungskosten nicht
in die Pauschale einbeziehen.

LG Hamburg: Infusionsleitung

Urt. v. 16. 2. 2012 — 327 O 510/11

UWG 88 4 Nr. 11, 8; MPG § 3; HWG 88 1,
7

OLG Celle: Beurteilung eines Wettbe-
werbsverhaltnisses zwischen Unter-
nehmen mit Goldankauf als Geschafts-
gegenstand

Urt. v. 8. 3. 2012 — 13 U 174/11

UWG 88 2 Abs. 1 Nr. 3, 8 Abs. 3 Nr. 1;

Zur Frage, ob zwischen Unternehmen, die
den Goldankauf zum Geschaftsgegenstand
haben und ihren Sitz einerseits in P. (Kla-
gerin) und andererseits in W. (Beklagter)
haben, ein konkretes Wettbewerbsverhélt-
nis besteht, wenn die Klagerin in ihrem
Internetauftritt damit wirbt, dass sie Gold
auch auf dem Postweg ankauft.

1. Bei einer Infusionsleitung, die zusam- BeRWaGIEREECEN

men mit einer Infusionspumpe zum Zwe-
cke der parenteralen Erndhrung eines Pati-
enten eingesetzt wird, handelt es sich um
ein Medizinprodukt i. S. v. § 3 Nr. 1 a MPG

OLG Karlsruhe: Kartellrechtliche Zu-
lassigkeit von Beteiligungsvereinba-
rungen in Form von Gruppenversiche-



126 GB 2/2012

rungsvertragen mit Arbeitgebern des
offentlichen Dienstes

Urt. v. 14. 12. 2011 — 6 U 193/10

VBLSa § 23 Abs. 2

1. 8 23 Abs. 2 der Satzung der VBL unter-
liegt uneingeschrankt der Inhaltskontrolle
nach 88§ 307ff BGB (im Anschluss an OLG
Karlsruhe, VersR 2011, 869).

2. 23 Abs. 2 der Satzung der VBL benach-
teiligt ausscheidende Beteiligte unange-
messen und ist daher unwirksam.

3. Die VBL ist kein Unternehmen im Sinne
des Kartellrechts (im Anschluss an BGH
VersR 2011, 1295).

OLG Naumburg: Zur inhaltlichen Be-
stimmtheit eines Ruckzahlungsan-
spruchs aufgrund vermeintlich unbillig
Uberhohter Netznutzungsentgelte

Urt. v. 14. 15. 2012 — 2 U 35/11

ZPO 88 21, 32, 253, 690; BGB 88 194,
195, 199, 204; GWB § 19, 20, 33

Ein Anspruch auf Rickzahlung vermeintlich
unbillig Uberhdhter Netznutzungsentgelte
ist in einem zur Verjdhrungshemmung er-
wirkten Mahnbescheid nicht hinreichend
individualisiert, wenn der Anspruchsbe-
zeichnung weder die Aufteilung der Ge-
samtforderung auf unterschiedliche Ab-
rechnungsperioden noch auf verschiedene
Glaubiger zu entnehmen ist und eine er-
hebliche betragsmalRige Zuvielforderung
vorliegt.

LG KolIn: Verbot der Vereinbarung ein-
heitlicher Verkaufskonditionen des
Bundesverbands der Pressegroffhand-
ler mit den Verlagen

Urt. v. 14. 2. 2012 - 88 O 17/11

GWB 88 2, 20 Abs. 1, 22, 30 Abs. 1

1. Die Vereinbarung einheitlicher Verkaufs-
und Preiskonditionen des Grosso-
Bundesverbands mit den Verlagen ist kar-
tellrechtswidrig.

2. Eine Aufforderung des Bundesverbands
gegenuber seiner Grossisten nicht mit den
Verlagen einzeln zu verhandeln, ist als un-
zulassig zu bewerten. (Ls. der Redaktion)

OLG Karlsruhe: Zur Berechtigung des
kartellrechtlichen Zwangslizenzein-
wands im Rahmen einer Technologie-
transfer-Vereinbarung

Beschl. v. 23. 1. 2012 — 6 U 136/11

EGV 772/2004 Art. 5 Abs. 1c; GWB § 2
Abs. 2

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand
bleibt grundsatzlich erfolglos, wenn der
Lizenzsucher nicht bereit ist, in das von
ihm unterbreitete Angebot zum Abschluss
eines Lizenzvertrags eine Klausel aufzu-
nehmen, die dem Lizenzgeber fur den Fall
eines kinftigen Angriffs des Lizenznehmers
auf den Rechtsbestand der lizenzierten
Schutzrechte ein Recht zur Kindigung des
Vertrags einraumt.
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C. PRESSEMITTEILUNGEN

. EuGH

zusammengestellt von
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

Der Betreiber eines Hotels, der in sei-
nen Zimmern Tontrager verbreitet,
muss eine angemessene Vergutung an
die Hersteller zahlen

EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 — C-162/10 —
Phonographic Performance (lIreland) Lim-
ited / Irland, Attorney General

Die Mitgliedstaaten durfen diesen Betreiber
nicht von der Verpflichtung zur Zahlung
einer solchen Vergitung freistellen.

Das Unionsrecht® verpflichtet die Mitglied-
staaten, in ihrem Recht vorzusehen, dass
Hersteller von Tontragern, die zu Handels-
zwecken veréffentlicht werden, Anspruch
auf eine einzige angemessene Vergutung
far die Nutzung der Tontrager im Rahmen
einer Rundfunksendung oder einer 6ffentli-
chen Wiedergabe haben. Diese Vergutung
ist vom Nutzer zu zahlen. Im Fall einer
»~privaten Benutzung“ braucht sie nicht
gezahlt zu werden.

Die Phonographic Performance (Ireland)
Limited (PPL) ist eine Verwertungsgesell-
schaft, die die Rechte der Hersteller von
Tontragern in Bezug auf Tonaufnahmen
oder Tontréger in Irland vertritt.

PPL hat sich an den High Court (Commer-
cial Division, Irland) gewandt und klagt
gegen den irischen Staat auf Feststellung,
dass Irland dadurch gegen das Unionsrecht
verstoRt, dass nach irischem Recht die Be-
treiber von Hotels in Irland von der Ver-
pflichtung freigestellt sind, fur die Nutzung
von Tontragern in ihren Hotelzimmern eine
angemessene Vergutung zu zahlen. PPL
hat auRerdem den Ersatz des Schadens

1 Richtlinie 2006/115/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 12. Dezember 2006
zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu
bestimmten dem Urheberrecht verwandten
Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigen-
tums (ABI. L 376, S. 28), in Kraft getreten am
16. Januar 2007. Mit dieser Richtlinie wurde die
Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19. No-
vember 1992 zum Vermietrecht und Verleih-
recht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht
verwandten Schutzrechten im Bereich des geis-
tigen Eigentums (ABI. L 346, S. 61) konsolidiert
und aufgehoben.

verlangt, der durch diesen Verstol3 ent-
standen sein soll. Unter diesen Umstanden
stellt das irische Gericht dem Gerichtshof
mehrere Fragen.

In seinem heutigen Urteil pruft der Ge-
richtshof als Erstes, ob ein Hotelbetreiber,
der in seinen Gastezimmern Fernseh-
und/oder Radiogerate aufstellt, zu denen
er ein Sendesignal Ubermittelt, im Sinne
des Unionsrechts ein ,,Nutzer” ist, der eine
,Offentliche Wiedergabe* eines in einer
Rundfunksendung abgespielten Tontragers
vornimmt.

In diesem Zusammenhang weist der Ge-
richtshof darauf hin, dass er bereits ent-
schieden hat, dass der Begriff ,,0ffentliche
Wiedergabe® eine individuelle Beurteilung
erfordert und dass im Rahmen einer derar-
tigen Beurteilung eine Reihe weiterer Krite-
rien zu berlcksichtigen sind, die unselb-
standig und miteinander verflochten sind.?
Zu diesen Kriterien gehort erstens die
zentrale Rolle des Nutzers. Dieser nimmt
namlich eine offentliche Wiedergabe vor,
wenn er in voller Kenntnis der Folgen sei-
nes Verhaltens tatig wird, um seinen Kun-
den Zugang zu einer Rundfunksendung zu
verschaffen, die das geschitzte Werk ent-
halt. Als Zweites hat der Gerichtshof einige
Gesichtspunkte erlautert, die mit dem Be-
griff ,offentlich* untrennbar zusammen-
hangen. So muss die ,Offentlichkeit* aus
einer unbestimmten Zahl potenzieller Leis-
tungsempfanger und aus recht vielen Per-
sonen bestehen. Drittens hat der Gerichts-
hof festgestellt, dass es auch ein erhebli-
ches Kriterium ist, ob eine ,6ffentliche
Wiedergabe“ Erwerbszwecken dient. Es
wird also vorausgesetzt, dass sich der Nut-
zer gezielt an das Publikum wendet, fir
das die Wiedergabe vorgenommen wird,
und dass es in der einen oder anderen
Weise fur diese Wiedergabe aufnahmebe-
reit ist und nicht bloR zufallig ,erreicht®
wird.

Im vorliegenden Fall sind diese Kriterien
erfullt. So ist die Rolle des Betreibers eines
Hotels, der in seinen Zimmern Fernseh-
und/oder Radiogerate aufstellt, zentral, da
die Géaste eines derartigen Hotels nur auf-
grund des absichtlichen Tatigwerdens die-
ses Betreibers in den Genuss der Tontrager
kommen kénnen. Zudem stellen die Hotel-
gaste eine unbestimmte Zahl potenzieller
Leistungsempfanger dar, denn der Zugang

2 Urteil vom 15. Marz 2012, SCF (C-135/10);
vgl. auch Pressemitteilung Nr. 25/12.
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dieser Gaste zu den Dienstleistungen des
Hotels beruht grundséatzlich auf einer per-
sOnlichen Entscheidung jedes einzelnen
Gastes und wird lediglich durch die Auf-
nahmekapazitat des Hotels begrenzt. Hin-
sichtlich der Zahl potenzieller Leistungs-
empfanger hat der Gerichtshof bereits
festgestellt, dass es sich bei den Gé&sten
eines Hotels um recht viele Personen han-
delt, so dass diese als Offentlichkeit anzu-
sehen sind.® SchlieRlich dient die Ausstrah-
lung von Tontragern durch den Betreiber
eines Hotels Erwerbszwecken. Die Hand-
lung eines Hotelbetreibers, durch die er
seinen Gasten Zugang zum ausgestrahlten
Werk verschafft, ist namlich als eine zu-
satzliche Dienstleistung anzusehen, die
sich auf den Standard des Hotels und da-
mit auf den Preis der Zimmer auswirkt.
AulBerdem ist sie geeignet, weitere Gaste
anzuziehen, die an dieser zusatzlichen
Dienstleistung interessiert sind.

Folglich ist ein solcher Hotelbetreiber ein
-Nutzer*, der eine ,6ffentliche Wiedergabe*“
eines in einer Rundfunksendung abgespiel-
ten Tontragers vornimmt, im Sinne des
Unionsrechts. Deshalb ist dieser Betreiber
verpflichtet, zuséatzlich zu der vom Rund-
funksender gezahlten Vergltung eine an-
gemessene Vergutung fur die Ausstrahlung
eines in einer Rundfunksendung abgespiel-
ten Tontradgers zu zahlen. Wenn namlich
ein Hotelbetreiber einen in einer Rundfunk-
sendung abgespielten Tontrager in seine
Géastezimmer uUbertragt, benutzt er diesen
in autonomer Weise und sendet ihn im
Vergleich zu dem Publikum, an das die
urspringliche Wiedergabe gerichtet war,
an ein separates, zusatzliches Publikum.
AulRerdem zieht er wirtschaftliche Vorteile
aus dieser Wiedergabe, die von denen, die
der Radio- oder Fernsehsender oder der
Tontrégerhersteller erlangt hat, unabhan-
gig sind.

Der Gerichtshof stellt ferner fest, dass ein
Hotelbetreiber, der in seinen Géastezim-
mern zwar keine Fernseh- und/oder Radio-
gerate, aber ein Gerat anderer Art und
Tontrager in physischer oder digitaler Form
zur Verfuagung stellt, die mit einem solchen
Gerat abgespielt oder gehoért werden kén-
nen, ein ,Nutzer” ist, der eine ,6ffentliche
Wiedergabe* eines Tontragers im Sinne
des Unionsrechts vornimmt. Er ist daher
verpflichtet, fur die Wiedergabe dieser

3 Urteil vom 7. Dezember 2006, SGAE (C-
306/05); vgl. auch Pressemitteilung Nr. 95/06.

Tontrager eine angemessene Vergltung zu
zahlen.

Zwar beschrankt das Unionsrecht den An-
spruch auf eine angemessene Vergltung
im Fall der ,privaten Benutzung“, es ge-
stattet den Mitgliedstaaten jedoch nicht,
einen Hotelbetreiber, der eine ,6ffentliche
Wiedergabe“ eines Tontragers vornimmt,
von der Verpflichtung zur Zahlung einer
solchen Vergutung freizustellen.

In diesem Zusammenhang stellt der Ge-
richtshof klar, dass es fur die Beurteilung,
ob ein Hotelbetreiber eine Beschrénkung
des Vergitungsanspruchs aufgrund einer
~privaten Benutzung“ geltend machen
kann, nicht darauf ankommt, ob die Hotel-
gaste das Werk privat nutzen oder nicht,
sondern darauf, ob der Hotelbetreiber
selbst das Werk privat nutzt. Die ,private
Benutzung“ eines von seinem Benutzer
offentlich wiedergegebenen urheberrechtli-
chen Werks ist jedoch ein Widerspruch in
sich, denn die ,Offentlichkeit* ist definiti-
onsgemal ,,nicht privat*.

Pressemitteilung 26/12 [Link]

Ein Zahnarzt, der kostenlos Tontrager
in  seiner Privatpraxis wiedergibt,
nimmt keine ,,6ffentliche Wiedergabe**
im Sinne des Unionsrechts vor

EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 — C-135/10 —
Societa Consortile Fonografici (SCF) /
Marco Del Corso

Infolgedessen begrindet eine solche Wie-
dergabe fur die Tontragerhersteller keinen
Anspruch auf Vergitung.

Das Unionsrecht® verpflichtet die Mitglied-
staaten, in ihrem Recht vorzusehen, dass
Hersteller von Tontragern, die zu Handels-
zwecken veroffentlicht werden, Anspruch
auf eine einzige angemessene Vergiltung

1 Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19.
November 1992 zum Vermietrecht und Verleih-
recht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht
verwandten Schutzrechten im Bereich des geis-
tigen Eigentums (ABIl. L 346, S. 61). Diese, zur
fur den Sachverhalt des Rechtsstreits malfige-
benden Zeit geltende, Richtlinie wurde durch
die Richtlinie 2006/115/EG des Européaischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie
zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten
Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigen-
tums (ABI. L 376, S. 28) konsolidiert und auf-
gehoben. Die letztgenannte Richtlinie ist am 16.
Januar 2007 in Kraft getreten.
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far die Nutzung dieser Tontrager im Rah-
men einer Rundfunksendung oder einer
offentlichen Wiedergabe haben. Diese Ver-
gutung ist vom Nutzer zu zahlen.

Ferner werden die Rechte des geistigen
Eigentums auch durch das Volkerrecht ge-
schiitzt, insbesondere das Ubereinkommen
Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums? (TRIPS-
Ubereinkommen), den Vertrag der Weltor-
ganisation fur geistiges Eigentum Uber
Darbietungen und Tontrager® (WPPT) und
das Internationale Abkommen Uuber den
Schutz der austibenden Kinstler, der Her-
steller von Tontrdgern und der Sendeun-
ternehmen® (Abkommen von Rom).

Als Beauftragte fiur die Verwaltung, den
Einzug und die Aufteilung der Gebihren
der ihr angehdrenden Tontragerhersteller
verfolgt die Societa Consortile Fonografici
(SCF) in Italien und im Ausland Tatigkeiten
des ,,Collecting”.

Die SCF verhandelte in Ausitbung ihrer
Tatigkeit als Beauftragte mit dem Verband
italienischer Zahnarzte (Associazione Nazi-
onale Dentisti Italiani) Uber den Abschluss
eines Kollektivabkommens zur Festlegung
der H6he einer angemessenen Vergiltung
far die ,6ffentliche Wiedergabe*“ von Ton-
trdgern einschlieBlich derjenigen in priva-
ten Berufspraxen. Nachdem diese Ver-
handlungen gescheitert waren, erhob die

2 Ubereinkommen uber handelsbezogene As-
pekte der Rechte des geistigen Eigentums, das
Anhang 1 C zum Ubereinkommen zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation (WTO), un-
terzeichnet in Marrakesch am 15. April 1994
und genehmigt durch den Beschluss 94/800/EG
vom 22. Dezember 1994 uUber den Abschluss
der Ubereinkiinfte im Rahmen der multilatera-
len Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986 —
1994) im Namen der Européischen Gemein-
schaft in Bezug auf die in ihre Zustandigkeiten
fallenden Bereiche (ABI. L 336, S. 1), bildet.

% Die Weltorganisation fir geistiges Eigentum
(WIPO) nahm am 20. Dezember 1996 in Genf
den WIPO-Vertrag uber Darbietungen und Ton-
trédger und den WIPO-Urheberrechtsvertrag an.
Diese beiden Ubereinkiinfte wurden von der
Europaischen Gemeinschaft mit dem Beschluss
2000/278/EG des Rates vom 16. Marz 2000
(ABI. L 89, S. 6) genehmigt.

4 Internationales Abkommen von Rom vom 26.
Oktober 1961 uber den Schutz der ausibenden
Kunstler, der Hersteller von Tontragern und der
Sendeunternehmen. Die Europdaische Union ist
nicht Partei des Rom-Abkommens, im Gegen-
satz zu allen ihren Mitgliedstaaten mit Ausnah-
me der Republik Malta.

SCF vor der italienischen Justiz gegen
Herrn Del Corso Klage auf Feststellung,
dass dieser in seiner privaten Zahnarztpra-
Xis in Turin als Hintergrundmusik geschutz-
te Tontrédger wiedergegeben habe und dass
fur diese Tatigkeit eine angemessene Ver-
gutung zu entrichten sei.

Die Corte d’appelllo di Torino (Berufungs-
gericht Turin, Italien), bei der der Rechts-
streit anhangig ist, mochte vom Gerichts-
hof wissen, ob das Abkommen von Rom,
das TRIPS-Ubereinkommen und der WPPT
in der Unionsrechtsordnung unmittelbar
anwendbar sind und ob Einzelpersonen
sich unmittelbar darauf berufen koénnen.
Sodann moéchte sie wissen, ob der Begriff
,Offentliche Wiedergabe* in diesen interna-
tionalen Ubereinkiinften mit dem Begriff im
Unionsrecht Ubereinstimmt und ob er die
kostenlose Wiedergabe von Tontragern in
einer Zahnarztpraxis erfasst.

In seinem Urteil vom heutigen Tag fuhrt
der Gerichtshof zunéchst aus, dass das
TRIPS-Ubereinkommen und der WPPT von
der Union unterzeichnet und genehmigt
worden und infolgedessen integraler Be-
standteil der Unionsrechtsordnung sind.
Was das Abkommen von Rom angeht, ist
dieses zwar kein Bestandteil der Rechts-
ordnung der Union, entfaltet jedoch mittel-
bare Wirkungen, da die Union die Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten aus die-
sem Abkommen nicht beeintrachtigen darf.
Allerdings stellt der Gerichtshof fest, dass
sich Einzelpersonen weder auf dieses Ab-
kommen noch auf das TRIPS-
Ubereinkommen oder auf den WPPT unmit-
telbar berufen kénnen.

Ferner fuhrt der Gerichtshof aus, dass der
Begriff ,,0ffentliche Wiedergabe* im Unions-
recht im Licht der gleichen Begriffe in den
erwahnten internationalen Ubereinkiinften
und so auszulegen ist, dass er mit diesen
vereinbar bleibt.

Sodann beantwortet der Gerichtshof die
Frage, ob der Begriff ,6ffentliche Wieder-
gabe“ die kostenlose Wiedergabe von Ton-
tragern in einer privaten Zahnarztpraxis
erfasst. Hierzu fuhrt er aus, dass die Situa-
tion eines bestimmten Nutzers und samtli-
cher Personen zu beurteilen ist, fur die
dieser die geschutzten Tontréger wieder-
gibt. In diesem Zusammenhang sind eine
Reihe weiterer Kriterien zu berucksichti-
gen, die unselbstdndig und miteinander
verflochten sind.

Zu diesen Kriterien gehdrt nach der Recht-
sprechung des Gerichtshofs erstens die
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zentrale Rolle des Nutzers. Dieser nimmt
namlich eine offentliche Wiedergabe vor,
wenn er in voller Kenntnis der Folgen sei-
nes Verhaltens tatig wird, um seinen Kun-
den Zugang zu einer Rundfunksendung zu
verschaffen, die das geschutzte Werk ent-
halt. Als Zweites hat der Gerichtshof einige
Gesichtspunkte erldutert, die mit dem Be-
griff ,offentlich® untrennbar zusammen-
hangen. So muss die ,Offentlichkeit* aus
einer unbestimmten Zahl potenzieller Leis-
tungsempfanger und aus recht vielen Per-
sonen bestehen. Drittens hat der Gerichts-
hof festgestellt, dass es auch ein erhebli-
ches Kriterium ist, ob eine ,0ffentliche
Wiedergabe“ Erwerbszwecken dient. Es
wird also vorausgesetzt, dass sich der Nut-
zer gezielt an das Publikum wendet, fur
das die Wiedergabe vorgenommen wird,
und dass es in der einen oder anderen
Weise fur diese Wiedergabe aufnahmebe-
reit ist und nicht bloRR zuféllig ,erreicht®
wird.

Anhand der erwdhnten Kriterien entschei-
det der Gerichtshof, dass ein Zahnarzt, der
kostenlos Tontrager in seiner Praxis fur
seine Patienten wiedergibt, die unabhéngig
von ihrem Willen in deren Genuss gelan-
gen, keine ,offentliche Wiedergabe* im
Sinne des Unionsrechts vornimmt.

Selbst wenn ein solcher Zahnarzt daher bei
der Wiedergabe von Tontragern absichtlich
tatig wird, bilden seine Patienten Ublicher-
weise eine Gesamtheit von Personen, de-
ren Zusammensetzung weitgehend stabil
ist, und stellen somit eine bestimmte Ge-
samtheit potenzieller Leistungsempfanger
und nicht ,Personen allgemein“ dar. Was
die Zahl der Personen angeht, flr die der
Zahnarzt denselben verbreiteten Tontrager
hdrbar macht, stellt der Gerichtshof fest,
dass bei den Patienten eines Zahnarztes
diese Mehrzahl von Personen unerheblich
oder sogar unbedeutend ist, da der Kreis
der gleichzeitig in dessen Praxis anwesen-
den Personen im Allgemeinen sehr be-
grenzt ist. Wenn aufRerdem die Patienten
aufeinander folgen, so sind diese doch, da
sie sich in der Anwesenheit abwechseln, in
aller Regel nicht Horer derselben Tontra-
ger, insbesondere wenn diese Uber Rund-
funk verbreitet werden. Schliellich hat
eine solche Wiedergabe nicht den Charak-
ter eines Erwerbszwecks. Die Patienten
eines Zahnarztes begeben sich namlich zu
dem einzigen Zweck in eine Zahnarztpra-
xis, behandelt zu werden, und eine Wie-
dergabe von Tontrdgern gehért nicht zur

Zahnbehandlung. Die Patienten geniel3en
zufallig und unabh&ngig von ihren Wun-
schen je nach dem Zeitpunkt ihres Eintref-
fens in der Praxis und der Dauer des War-
tens sowie der Art der ihnen verabfolgten
Behandlung Zugang zu bestimmten Ton-
tragern. Unter diesen Umstdnden kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die
normalen Patienten eines Zahnarztes fur
die in Rede stehende Wiedergabe aufnah-
mebereit waren.

Infolgedessen begrindet eine solche Wie-
dergabe fur die Tontragerhersteller keinen
Anspruch auf Vergutung.

Pressemitteilung 25/12 [Link]

Ein Spielplan fur Fu3ballbegegnungen
kann nicht urheberrechtlich geschitzt
werden, wenn seine Erstellung durch
Regeln oder Zwange bestimmt wird,
die fur kunstlerische Freiheit keinen
Raum lassen

EuGH, Urt. v. 1. 3. 2012 — C-604/10 —
Football Dataco Ltd u. a. / Yahoo! UK Ltd
u. a.

Die Tatsache, dass fur die Erstellung des
Spielplans ein bedeutender Arbeitsaufwand
und bedeutende Sachkenntnis des Urhe-
bers erforderlich waren, rechtfertigt als
solche nicht den urheberrechtlichen Schutz
des Spielplans.

Durch die Richtlinie Uber den rechtlichen
Schutz von Datenbanken® werden diese
urheberrechtlich geschitzt, wenn die Aus-
wahl oder Anordnung des Stoffes eine ei-
gene geistige Schopfung ihres Urhebers
darstellt. Die Datenbanken kdnnen auch
durch das Schutzrecht ,sui generis* ge-
schitzt sein, wenn fur die Beschaffung, die
Uberprifung oder die Darstellung ihres
Inhalts eine wesentliche Investition erfor-
derlich ist.

Die britische Gesellschaft Football Dataco,
die mit dem Schutz der an den Spielen der
englischen und der schottischen FufZballli-
gen erworbenen Rechte betraut ist, und die
Organisatoren dieser Ligen werfen im Aus-
gangsverfahren Yahoo! UK, Stan James
(Buchmacher) und Enetpulse (Sportinfor-
mationsdienst) vor, diese hatten ihre Rech-
te des geistigen Eigentums an den FulR3ball-

1 Richtlinie 96/9/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Marz 1996 Uber
den rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABI. L
77, S. 20).
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spielplanen verletzt, indem sie Letztere
ohne Erbringung einer finanziellen Gegen-
leistung verwendet hatten.

Die Spielplane fir die Begegnungen wer-
den nach bestimmten Regeln, den soge-
nannten ,,goldenen Regeln“, ausgearbeitet.
Das Verfahren zur Ausarbeitung der Spiel-
plane ist teilweise automatisiert, erfordert
aber dennoch einen bedeutenden Arbeits-
aufwand und bedeutende Sachkenntnis,
um der Vielzahl der Anforderungen der
Beteiligten unter Einhaltung der Regeln
gerecht zu werden.

Das nationale Gericht hat einen Schutz ,,sui
generis* dieser Spielplane bereits im Ein-
klang mit der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs? ausgeschlossen. Dagegen ist es
sich nicht sicher, ob die Spielplane fir ei-
nen urheberrechtlichen Schutz in Betracht
kommen. Es bittet daher den Gerichtshof,
zu klaren, welche Voraussetzungen fur die
Gewédhrung dieses Schutzes erfullt sein
mussen.

Der Gerichtshof antwortet zunachst, dass
der durch die Richtlinie gewahrte urheber-
rechtliche Schutz die ,,Struktur* der Daten-
bank und nicht deren ,Inhalt* zum Gegen-
stand hat. Dieser Schutz erstreckt sich
nicht auf die Daten selbst. In diesem Kon-
text bedeuten die Begriffe ,,Auswahl* und
,J2Anordnung“ im Sinne der Richtlinie die
Auswahl und Anordnung von Daten, durch
die der Urheber der Datenbank dieser ihre
Struktur verleiht. Dagegen umfassen diese
Begriffe nicht die Erzeugung der in der Da-
tenbank enthaltenen Daten. Folglich kon-
nen die geistigen Anstrengungen und die
Sachkenntnis, die fur die Erzeugung der
Daten aufgewandt wurden, bei der Beurtei-
lung, ob die diese Daten enthaltende Da-
tenbank fir den urheberrechtlichen Schutz
nach der Richtlinie in Betracht kommt,
nicht bertcksichtigt werden.

Im vorliegenden Fall betreffen die Anstren-
gungen und die Sachkenntnis, die fur die
Erstellung der Spielpléne erforderlich sind,
die Erzeugung der in der Datenbank ent-
haltenen Daten selbst. Folglich sind diese
Anstrengungen und diese Sachkenntnis
jedenfalls ohne Bedeutung fur die Beurtei-
lung, ob die betreffenden Spielplane fur
FuBballbegegnungen fur den urheberrecht-
lichen Schutz nach der Richtlinie in Be-
tracht kommen.

2 Urteile vom 9. November 2004, Fixtures Mar-
keting, (C-46/02, C-338/02 und C-444/02), vgl.
auch Pressemitteilung Nr. 89/04.

Weiter fuhrt der Gerichtshof aus, dass der
Begriff der ,,geistigen Schopfung®, die eine
notwendige Voraussetzung fur den urhe-
berrechtlichen Schutz ist, allein auf das
Kriterium der Originalitdt verweist. In Be-
zug auf die Erstellung einer Datenbank ist
dieses Kriterium der Originalitat erflllt,
wenn der Urheber Uber die Auswahl oder
die Anordnung der in ihr enthaltenen Daten
seine schopferischen Fahigkeiten in eigen-
standiger Weise zum Ausdruck bringt, in-
dem er freie und kreative Entscheidungen
trifft. Dagegen ist dieses Kriterium nicht
erfullt, wenn die Erstellung der Datenbank
durch technische Erwadgungen, Regeln oder
Zwange bestimmt wird, die fur kinstleri-
sche Freiheit keinen Raum lassen.

Fur die Beurteilung der Originalitat, die
erforderlich ist, damit die Datenbank urhe-
berrechtlich geschitzt werden kann, ist es
gleichglltig, ob den Daten durch ihre Aus-
wahl oder ihre Anordnung in der Daten-
bank eine ,wesentliche Bedeutung hinzu-
gefugt” wird.

Ebenso reicht die Tatsache, dass fur die
Erstellung der Datenbank unabhangig von
der Erzeugung der darin enthaltenen Daten
ein bedeutender Arbeitsaufwand und be-
deutende Sachkenntnis des Urhebers er-
forderlich waren, als solche nicht aus, um
einen urheberrechtlichen Schutz der Da-
tenbank zu rechtfertigen, wenn durch die-
sen Arbeitsaufwand und diese Sachkennt-
nis keinerlei Originalitat bei der Auswahl
oder Anordnung der Daten zum Ausdruck
kommt.

Es ist Sache des nationalen Gerichts, an-
hand der vom Gerichtshof angefuhrten
Aspekte zu beurteilen, ob die betreffenden
Spielplane fur FuBballbegegnungen Daten-
banken sind, die die Voraussetzungen fur
einen urheberrechtlichen Schutz erfullen.
Der Gerichtshof fuhrt jedoch weiter aus,
dass die vom nationalen Gericht geschil-
derten Einzelheiten der Erstellung der
Spielplane nicht ausreichen, damit diese
durch das in der Richtlinie vorgesehene
Urheberrecht geschitzt werden konnen,
wenn sie nicht durch Faktoren ergénzt
werden, durch die Originalitat bei der Aus-
wahl oder Anordnung der in diesen Spiel-
planen enthaltenen Daten zum Ausdruck
gebracht wird.

Schliel3lich stellt der Gerichtshof fest, dass
im Hinblick darauf, dass die Richtlinie den
urheberrechtlichen Schutz von Datenban-
ken harmonisiert, nationale Rechtsvor-
schriften, durch die Datenbanken unter
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anderen Voraussetzungen als denen der
Richtlinie urheberrechtlicher Schutz ge-
wahrt wird, mit dem Unionsrecht unverein-
bar sind.

Pressemitteilung 16/12 [Link]

Der Betreiber eines sozialen Netz-
werks im Internet kann nicht gezwun-
gen werden, ein generelles, alle Nut-
zer dieses Netzwerks erfassendes Fil-
tersystem einzurichten, um die unzu-
lassige Nutzung musikalischer und
audiovisueller Werke zu verhindern
EuGH, Urt. v. 16. 2. 2012 — C-360/10 —
Belgische Vereniging van Auteurs, Compo-
nisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Net-
log NV

Eine solche Pflicht wirde sowohl gegen das
Verbot verstol3en, einem solchen Anbieter
eine allgemeine Uberwachungspflicht auf-
zuerlegen, als auch das Erfordernis nicht
beachten, ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen dem Urheberrecht einerseits und
der unternehmerischen Freiheit, dem Recht
auf den Schutz personenbezogener Daten
und dem Recht auf freien Empfang oder
freie Sendung von Informationen anderer-
seits zu gewaéhrleisten.

SABAM ist eine belgische Verwertungsge-
sellschaft, die Autoren, Komponisten und
Herausgeber musikalischer Werke vertritt.
In dieser Funktion ist sie u. a. fur die Ge-
nehmigung der Verwendung ihrer ge-
schiutzten Werke durch Dritte zustandig.
SABAM klagt gegen die Netlog NV, die eine
Plattform fur ein soziales Netzwerk im In-
ternet betreibt, auf der jede Person, die
sich dort anmeldet, einen persodnlichen
Bereich, das so genannte ,Profil“, zur Ver-
figung gestellt bekommt, den sie selbst
mit Inhalten fullen kann, wobei ihr bekannt
ist, dass dieses Profil weltweit zuganglich
ist. Die Hauptfunktion dieser Plattform, die
taglich von Uber 10 Mio. Personen benutzt
wird, besteht darin, virtuelle Gemeinschaf-
ten aufzubauen, innerhalb deren diese Per-
sonen untereinander kommunizieren und
auf diese Weise Freundschaften schlieRen
kénnen. Auf ihrem Profil kbnnen die Nutzer
u. a. ein Tagebuch fuhren, ihre Vergnu-
gungen und Vorlieben angeben, ihre
Freunde zeigen, personliche Fotografien
zur Schau stellen oder Videoausschnitte
verdffentlichen.

SABAM st der Ansicht, das soziale Netz-
werk von Netlog biete allen Nutzern auch

die Maoglichkeit, tber ihr Profil musikalische
und audiovisuelle Werke aus dem Reper-
toire von SABAM zu nutzen, indem sie die-
se Werke der Offentlichkeit dergestalt zur
Verfugung stellten, dass andere Nutzer des
Netzwerks Zugang zu ihnen erhielten, ohne
dass SABAM hierzu ihre Zustimmung erteilt
habe und ohne dass Netlog hierfur eine
Vergutung entrichte.

Am 23. Juni 2009 erhob SABAM beim Pra-
sidenten der Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel (Belgien) Klage gegen Netlog
und beantragte u. a., Netlog unter Andro-
hung eines Zwangsgelds von 1 000 Euro
far jeden Tag des Verzugs aufzugeben, ab
sofort jede unzuldssige Zurverfugungstel-
lung musikalischer oder audiovisueller
Werke aus dem Repertoire von SABAM zu
unterlassen. Hierzu hat Netlog geltend ge-
macht, der Erlass der von SABAM bean-
tragten Unterlassungsanordnung wirde
dazu fuhren, dass ihr eine allgemeine
Uberwachungspflicht auferlegt wiirde, was
nach der Richtlinie Uber den elektronischen
Geschaftsverkehr! verboten sei.

Vor diesem Hintergrund hat die Rechtbank
van eerste aanleg den Gerichtshof angeru-
fen. Sie mochte wissen, ob das Unions-
recht einer Anordnung eines nationalen
Gerichts an einen Hosting-Anbieter in Ge-
stalt des Betreibers eines sozialen Netz-
werks im Internet entgegensteht, ein Sys-
tem der Filterung der von den Nutzern sei-
ner Dienste auf seinen Servern gespeicher-
ten Informationen, das unterschiedslos auf
alle diese Nutzer anwendbar ist, praventiv,
allein auf eigene Kosten und zeitlich unbe-
grenzt einzurichten.

Nach den Feststellungen des Gerichtshofs
speichert Netlog auf seinen Servern Infor-
mationen, die von Nutzern dieser Plattform
eingegeben werden und mit ihrem Profil in
Zusammenhang stehen; somit ist Netlog
ein Hosting-Anbieter im Sinne des Unions-
rechts.

Fest steht auch, dass die Einfihrung dieses
Filtersystems bedeuten wuirde, dass der
Hosting-Anbieter zum einen unter samtli-
chen Dateien, die von den Nutzern seiner
Dienste auf seinen Servern gespeichert
werden, die Dateien ermittelt, die Werke
enthalten kdénnen, an denen Inhaber von

1 Richtlinie 2000/31/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 8. Juni 2000 uber
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der
Informationsgesellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschéaftsverkehrs, im Binnen-
markt (ABI. L 178, S. 1), Art. 15.
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Rechten des geistigen Eigentums Rechte
zu haben behaupten. Zum anderen musste
der Hosting-Anbieter sodann ermitteln,
welche dieser Dateien in unzulassiger Wei-
se gespeichert und der Offentlichkeit zur
Verfiigung gestellt werden, und schlief3lich
musste er die Zurverfugungstellung von
Dateien, die er als unzuléssig eingestuft
hat, blockieren.

Eine solche praventive Uberwachung wirde
eine aktive Beobachtung der von den Nut-
zern bei dem Betreiber des sozialen Netz-
werks gespeicherten Dateien erfordern.
Daraus folgt, dass das Filtersystem den
Betreiber zu einer allgemeinen Uberwa-
chung der bei ihm gespeicherten Informa-
tionen verpflichten wirde, was nach der
Richtlinie Uber den elektronischen Ge-
schaftsverkehr verboten ist.

Der Gerichtshof weist sodann darauf hin,
dass die nationalen Behdrden und Gerichte
im Rahmen der zum Schutz der Inhaber
von Urheberrechten erlassenen Malnah-
men ein angemessenes Gleichgewicht zwi-
schen dem Schutz des Urheberrechts und
dem Schutz der Grundrechte von Perso-
nen, die von solchen MalRhahmen betroffen
sind, sicherzustellen haben?.

Im vorliegenden Fall wiirde die Anordnung,
ein Filtersystem einzurichten, jedoch be-
deuten, dass im Interesse der Inhaber von
Urheberrechten samtliche der bei dem be-
treffenden Hosting-Anbieter gespeicherten
Informationen oder der grofRte Teil davon
tiberwacht wirden. Diese Uberwachung
musste zudem zeitlich unbegrenzt sein,
sich auf jede kinftige Beeintrachtigung
beziehen und nicht nur bestehende Werke
schiutzen, sondern auch Werke, die zum
Zeitpunkt der Einrichtung dieses Systems
noch nicht geschaffen waren. Deshalb
wirde eine solche Anordnung zu einer qua-
lifizierten Beeintrachtigung der unterneh-
merischen Freiheit von Netlog fuhren, da
sie Netlog verpflichten wirde, ein kompli-
ziertes, kostspieliges, auf Dauer angelegtes
und allein auf seine Kosten betriebenes
Informatiksystem einzurichten.

Daruber hinaus wirden sich die Wirkungen
dieser Anordnung nicht auf Netlog be-
schranken, weil das Filtersystem auch
Grundrechte der Nutzer seiner Dienste be-
eintrachtigen kann, und zwar ihre Rechte
auf den Schutz personenbezogener Daten

2 Urteil des Gerichtshofs vom 24. November
2011, Scarlet Extended, C-70/10, vgl. auch
Pressemitteilung Nr. 126/2011.

und auf freien Empfang oder freie Sendung
von Informationen, bei denen es sich um
Rechte handelt, die durch die Charta der
Grundrechte der Européischen Union ge-
schitzt sind. Die Anordnung wirde namlich
zum einen die Ermittlung, systematische
Prufung und Verarbeitung der Informatio-
nen in Bezug auf die auf dem sozialen
Netzwerk geschaffenen Profile bedeuten,
bei denen es sich um geschitzte perso-
nenbezogene Daten handelt, da sie grund-
satzlich die ldentifizierung der Nutzer er-
moglichen. Zum anderen kdnnte die An-
ordnung die Informationsfreiheit beein-
trachtigen, weil die Gefahr bestiinde, dass
das System nicht hinreichend zwischen
unzulassigen und zulassigen Inhalten un-
terscheiden kann, so dass sein Einsatz zur
Sperrung von Kommunikationen mit zul&s-
sigem Inhalt fihren kénnte.

Daher antwortet der Gerichtshof, dass das
nationale Gericht, erliele es eine Anord-
nung, mit der der Hosting-Anbieter zur
Einrichtung eines solchen Filtersystems
verpflichtet wirde, nicht das Erfordernis
beachten wirde, ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen dem Recht am
geistigen Eigentum einerseits und der un-
ternehmerischen Freiheit, dem Recht auf
den Schutz personenbezogener Daten und
dem Recht auf freien Empfang oder freie
Sendung von Informationen andererseits
zu gewahrleisten.

Pressemitteilung 11/12 [Link]

Das Zeichen ,VIAGUARA®“ kann nicht
als Gemeinschaftsmarke fiur Getranke
eingetragen werden

EuG, Urt. v. 25. 1. 2012 — T-332/10 — Via-
guara SA / HABM

Die Benutzung dieses Zeichens birgt nam-
lich die Gefahr, dass die Unterscheidungs-
kraft oder die Wertschatzung der Marke
VIAGRA in unlauterer Weise ausgenutzt
wird.

Nach der Verordnung Uber die Gemein-
schaftsmarke® kann die Eintragung einer
Marke aus bestimmten, ausdrucklich auf-

1 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.
Dezember 1993 uber die Gemeinschaftsmarke
(ABI. 1994, L 11, S. 1) in geadnderter Fassung
(ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr.
207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
Uber die Gemeinschaftsmarke [ABI. L 78, S.

1]).
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gefuhrten Grinden abgelehnt werden.
Marken sind insbesondere dann von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit
einer alteren Marke identisch oder dieser
ahnlich sind oder — falls die altere Marke in
der Gemeinschaft bekannt ist — die Benut-
zung der angemeldeten Marke die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschéatzung
dieser éalteren bekannten Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzen oder beeintrachtigen wirde.

Im Oktober 2005 meldete das polnische
Unternehmen Viaguara SA beim Harmoni-
sierungsamt fur den Binnenmarkt (HABM)
das Wortzeichen VIAGUARA als Gemein-
schaftsmarke u. a. fur ,,Energydrinks* und
alkoholische Getranke an.

Die amerikanische Gesellschaft Pfizer Inc.
als Inhaberin der alteren Gemeinschafts-
wortmarke VIAGRA (eingetragen u. a. fur
Arzneimittel zur Behandlung von Erekti-
onsstérungen) erhob gegen diese Anmel-
dung Widerspruch. Aufgrund dieses Wider-
spruchs lehnte das HABM es ab, VIAGUARA
als Gemeinschaftsmarke einzutragen.

Die Viaguara SA hat hiergegen Klage erho-
ben und beantragt, diese Entscheidung
aufzuheben.

In seinem heutigen Urteil weist das Gericht
diese Klage ab und bestatigt die Entschei-
dung des HABM.

Zu der Voraussetzung, dass die altere Mar-
ke in der Gemeinschaft bekannt sein muss,
fuhrt das Gericht aus, das HABM habe zu
Recht festgestellt, dass sich die Bekannt-
heit der Marke VIAGRA nicht nur auf die
Verbraucher der betreffenden Arzneimittel,
sondern auch auf die Gesamtbevélkerung
erstrecke.

Das Gericht prift sodann die Ahnlichkeit
der einander gegeniuberstehenden Zeichen.
Es betont in diesem Zusammenhang, dass
der Verbraucher bei Wortmarken dem ers-
ten Teil des Wortes im Allgemeinen mehr
Aufmerksamkeit widmet. Daher schafft das
Vorhandensein derselben Wurzel ,.Viag“ bei
den einander gegenuberstehenden Zeichen
eine starke schriftbildliche Ahnlichkeit, die
durch die den beiden Zeichen gemeinsame
Endsilbe ,ra“ noch verstarkt wird. Zudem
weisen die Zeichen in klanglicher Hinsicht
eine erhebliche Ahnlichkeit auf, und es gibt
kein Merkmal, anhand dessen sie sich in
begrifflicher Hinsicht unterscheiden lassen.
Nach Auffassung des Gerichts weisen die
einander gegenuberstehenden Zeichen
daher eine insgesamt starke Ahnlichkeit
auf.

Auch wenn zwischen den von den Marken
erfassten Waren, die einander nicht ahnlich
sind, kein unmittelbarer Zusammenhang
feststellbar ist, erscheint es in Anbetracht
der groRen Ahnlichkeit der Zeichen und
des sehr hohen Bekanntheitsgrads der al-
teren Marke, der uUber die von den betref-
fenden Arzneimitteln angesprochenen Ver-
kehrskreise hinausgeht, gleichwohl mdg-
lich, dass die angemeldete Marke mit der
alteren Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wuirde. Selbst wenn man an-
nimmt, dass die von den Zeichen ange-
sprochenen Verkehrskreise wegen der Un-
terschiedlichkeit der jeweiligen Produkte
nicht vollig deckungsgleich sind, ist davon
auszugehen, dass die beiden Marken mit-
einander in Zusammenhang gebracht wur-
den.

Das Gericht hat schliellich die Vorausset-
zung erortert, wonach die Gefahr bestehen
muss, dass die Unterscheidungskraft oder
die Wertschdtzung der Marke Viagra in
unlauterer Weise ausgenutzt wird. Dabei
geht es um die Gefahr, dass das Image der
bekannten Marke oder die durch sie ver-
mittelten Merkmale auf die mit der ange-
meldeten Marke gekennzeichneten Waren
Ubertragen werden, so dass deren Ver-
marktung durch diese gedankliche Verbin-
dung mit der alteren bekannten Marke er-
leichtert wird. Auch wenn die betreffenden
nichtalkoholischen Getrédnke tatsachlich
nicht die gleichen positiven Wirkungen wie
die zur Behandlung von Erektionsstérun-
gen bestimmten Arzneimittel haben, kann
der Verbraucher zu ihrem Kauf in dem
Glauben neigen, in ihnen ahnliche Eigen-
schaften, wie die Herbeifuhrung einer ge-
steigerten Libido, vorzufinden, weil er die
durch das Image der alteren Marke vermit-
telten positiven Assoziationen auf die An-
meldemarke Ubertragt. Im Ubrigen ist zu
den von der Viaguara SA hergestellten al-
koholischen Getranken, die Guarana ent-
halten, festzustellen, dass die Klagerin
selbst angegeben hat, dass diese Getrédnke
weitere, Psyche und Korper starkende und
stimulierende Wirkungen sowie gesund-
heitsfordernde Eigenschaften hétten, die
denen eines Arzneimittels dhnelten.

Das Gericht fuhrt in diesem Zusammen-
hang aus, dass die Produkte der Marke
Viagra zwar Arzneimittel sind, die zur Be-
handlung von Erektionsstérungen verwen-
det und lediglich auf Rezept abgegeben
werden, dass sie aber dennoch nicht not-
wendig auf die Behandlung einer schweren
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Krankheit hinweisen, sondern ein Bild von
Lebenskraft und Potenz vermitteln, da sie
es von Erektionsstdrungen betroffenen
Personen ermdéglichen, ihr Sexualleben und
ihre Lebensqualitdt zu verbessern, wobei
die gedankliche Assoziierung eines solchen
Images mit der Arzneimitteln innewohnen-
den ,Ernsthaftigkeit® nicht unvereinbar ist.
Da die betreffenden Arzneimittel in jinge-
ren Altersgruppen der Bevoélkerung auch zu
»rekreativen Zwecken* Verwendung finden,
kénnte dieses Image auch auf andere Er-
zeugnisse als Arzneimittel und insbesonde-
re auf die alkoholischen Getranke der an-
gemeldeten Marke Ubertragen werden, die
zwar anderer Art sind, aber etwa beim
Ausgehen oder Feiern konsumiert werden.

Das Gericht gelangt zu dem Ergebnis, dass
die Viaguara SA mit der Benutzung einer
Marke, die der alteren bekannten Marke
ahnlich ist, den Versuch unternimmt, sich
in den kommerziellen Wirkungsradius die-
ser Marke zu begeben, um von ihrer An-
ziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Anse-
hen zu profitieren, und ohne finanzielle
Gegenleistung die wirtschaftlichen An-
strengungen der Inhaberin der é&lteren
Marke zur Schaffung und Aufrechterhal-
tung des Images dieser Marke ausnutzt,
um ihre eigenen Erzeugnisse zu bewerben.
Daher ist der sich aus dieser Benutzung
ergebende Vorteil als unlautere Ausnut-
zung der Unterscheidungskraft oder der
Wertschatzung der Marke Viagra anzuse-
hen.

Pressemitteilung 3/12 [Link]

Die Dienstleistung des reinen Abful-
lens von Getrankedosen, die mit einem
als Marke geschitzten Zeichen verse-
hen sind, ist keine Benutzung dieses
Zeichens, die verboten werden kann
EuGH, Urt. v. 15. 12. 2011 — C-119/10 -
Frisdranken Industrie Winters BV / Red
Bull GmbH

Der Dienstleistende, der lediglich im Auf-
trag und nach den Anweisungen eines Drit-
ten das Abfiullen besorgt, schafft nur die
technischen Voraussetzungen fur eine Be-
nutzung des einer geschitzten Marke ahn-
lichen Zeichens durch diesen Dritten.

Die Gesellschaft Frisdranken Industrie Win-
ters BV (Winters) ist ein niederlandisches
Unternehmen, dessen Haupttatigkeit im
Beflllen von Dosen mit von ihr selbst oder

von Dritten hergestellten Getrédnken be-
steht.

Die Gesellschaft Red Bull GmbH stellt unter
der Marke RED BULL ein Energiegetrank
her und handelt damit. Sie hat diese Marke
mit Wirkung fir u. a. die Beneluxstaaten
international registrieren lassen.

Winters befullte im Auftrag der mit Red
Bull konkurrierenden Gesellschaft Smart
Drinks Ltd, einer juristischen Person des
Rechts der Britischen Jungferninseln, Do-
sen mit einem Erfrischungsgetrank. Zu
diesem Zweck belieferte Smart Drinks Win-
ters mit leeren Dosen und den zugehdrigen
Verschlusskapseln, die mit verschiedenen
Zeichen versehen waren, von denen einige
der Marke von Red Bull &hnelten. Smart
Drinks lieferte Winters auch den Extrakt
des Erfrischungsgetranks.

Winters befullte die Dosen nach den An-
weisungen und Rezepten von Smart Drinks
mit einer bestimmten Menge des Extrakts,
fallte sie mit Wasser und gegebenenfalls
mit Kohlensaure auf und verschloss sie.
Anschlielend stellte sie Smart Drinks die
abgefullten Dosen wieder zur Verfligung,
die diese in Staaten aufllerhalb des Bene-
luxraums ausfuhrte. Winters erbrachte
dabei nur diese Abfulldienstleistungen fir
Smart Drinks, ohne die abgefullten Dosen
zu ihr zu befordern. Auch die Lieferung
und/oder der Verkauf der Dosen an Dritte
war nicht Teil ihrer Tatigkeit.

Red Bull rief die niederldndischen Gerichte
an und machte geltend, dass Winters ihre
Markenrechte verletze. Sie beantragte,
Winters zu verurteilen, jede Benutzung von
ihren Marken ahnlichen Zeichen zu unter-
lassen. Vor diesem Hintergrund fragt der
Hoge Raad der Nederlanden (Oberstes Ge-
richt der Niederlande) den Gerichtshof, ob
das reine ,Abflullen* von Aufmachungen,
die mit einem Zeichen, das einer geschitz-
ten Marke &hnlich ist, versehen sind, als
Benutzung dieses Zeichens im geschéaftli-
chen Verkehr im Sinne der Richtlinie Uber
die Marken® anzusehen ist, auch wenn das
Abflullen eine Dienstleistung fur und im
Auftrag eines Dritten darstellt.

Der Gerichtshof weist zunachst darauf hin,
dass nach dieser Richtlinie der Inhaber
einer Marke eine ohne seine Zustimmung
erfolgende Benutzung eines mit seiner

1 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uUber die
Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).
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Marke identischen oder ihr ahnlichen Zei-
chens durch einen Dritten verbieten kann,
wenn die Benutzung im geschaftlichen
Verkehr stattfindet, fir Waren oder Dienst-
leistungen erfolgt, die mit denjenigen, fur
die die Marke eingetragen wurde, identisch
oder ihnen ahnlich sind und wegen der fur
das Publikum bestehenden Gefahr wvon
Verwechslungen die Hauptfunktion der
Marke, d. h. die Gewéahrleistung der Her-
kunft der Waren oder Dienstleistungen
gegenuber den Verbrauchern, beeintrach-
tigt oder beeintrachtigen kann.

Der Gerichtshof priuft, ob im vorliegenden
Fall ein Dienstleistender wie Winters selbst
Zeichen ,benutzt“, die den Marken von Red
Bull &hnlich sind.

Er fuhrt hierzu aus, dass der Umstand,
dass die technischen Voraussetzungen fur
die Benutzung eines Zeichens geschaffen
werden und diese Dienstleistung vergutet
wird, nicht bedeutet, dass deren Erbringer
dieses Zeichen selbst benutzt.

Ein Dienstleistender, der sich darauf be-
schrankt, Dosen, die bereits mit eingetra-
genen Marken ahnlichen Zeichen versehen
sind, im Auftrag und nach den Anweisun-
gen eines Dritten abzufullen, ,benutzt*
diese Zeichen nicht selbst im Sinne der
Richtlinie Uber die Marken. Ein solcher
Dienstleistender fuhrt namlich schlicht ei-
nen technischen Abschnitt des Prozesses
der Herstellung des Endprodukts aus, ohne
irgendein Interesse an der &uflleren Dar-
stellung der Dosen und insbesondere an
den darauf angebrachten Zeichen zu ha-
ben, und schafft somit nur die technischen
Voraussetzungen fur eine solche Benut-
zung durch den Dritten.

Hinzu kommt, dass ein Dienstleistender in
der Lage von Winters die betreffenden Zei-
chen jedenfalls nicht im Sinne dieses Arti-
kels ,fur Waren oder Dienstleistungen*
benutzen wiuirde, die mit denjenigen, fur
die die Marke eingetragen ist, identisch
oder ihnen &hnlich sind.

Wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat,
bezieht sich diese Wendung im Grundsatz
auf die Waren oder Dienstleistungen des
Dritten, der das Zeichen benutzt. Im vor-
liegenden Fall steht fest, dass die von Win-
ters erbrachte Dienstleistung im Abfullen
der Dosen besteht und dass diese Dienst-
leistung keinerlei Ahnlichkeit mit der Ware
aufweist, fur die die Marken von Red Bull
eingetragen worden sind.

Zwar hat der Gerichtshof zu Onlinediensten
bereits entschieden, dass sich diese Wen-

dung aus der Richtlinie unter bestimmten
Umstdnden auch auf die Waren oder
Dienstleistungen einer anderen Person be-
ziehen kann, fur deren Rechnung der Dritte
handelt. So wird in dem Fall, dass der Er-
bringer einer Dienstleistung ein einer
fremden Marke entsprechendes Zeichen
benutzt, um fir Waren zu werben, die ei-
ner seiner Kunden mit Hilfe dieser Dienst-
leistung vermarktet, diese Benutzung von
der Wendung erfasst, sofern das Zeichen
in der Weise benutzt wird, dass eine Ver-
bindung zwischen dem Zeichen und der
Dienstleistung hergestellt wird.?

Das Befullen von Getrankedosen, die mit
eingetragenen Marken ahnlichen Zeichen
versehen sind, ist jedoch seinem Wesen
nach nicht mit einer Dienstleistung ver-
gleichbar, die auf Forderung des Vertriebs
von mit derartigen Zeichen versehenen
Waren gerichtet ist, und impliziert insbe-
sondere nicht, dass eine Verbindung zwi-
schen diesen Zeichen und der Abfulldienst-
leistung geschaffen wird. Der Abflllbetrieb
tritt namlich nicht gegeniber dem Ver-
braucher auf, was jede gedankliche Ver-
bindung zwischen seinen Dienstleistungen
und den betreffenden Zeichen ausschliel3t.
Der Gerichtshof antwortet daher, dass die
Richtlinie Uber die Marken dahin auszule-
gen ist, dass ein Dienstleistender, der im
Auftrag und nach den Anweisungen eines
Dritten Aufmachungen abfullt — die der
Dritte ihm zur Verfigung gestellt hat, der
darauf zuvor ein Zeichen hat anbringen
lassen, das mit einem als Marke geschutz-
ten Zeichen identisch oder ihm &hnlich ist
—, nicht selbst eine Benutzung dieses Zei-
chens vornimmt, die verboten werden
kann.

Pressemitteilung 136/11 [Link]

I11. BGH

zusammengestellt von Stephan Kunze

BGH: Uber Oligopol auf Benzinmarkt
muss neu verhandelt werden

Beschl. v. 6. 12. 2011 — KVR 95/10 — To-
tal/OMV

Die Frage, ob auf den Méarkten fur Benzin
und Diesel ein marktbeherrschendes Oligo-
pol der Mineraldlgesellschaften Shell,
Aral/BP, ConocoPhillips (Jet), ExxonMo-

2 Insbesondere Urteil des Gerichtshofs vom 12.
Juli 2011, L’Oréal u. a. (C-324/09); vgl. auch
Pressemitteilung Nr. 69/11.


http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110136de.pdf

GB 2/2012 137

bil/Esso und Total besteht, bedarf weiterer
Prufung durch das Oberlandesgericht Dus-
seldorf. Das hat der Bundesgerichtshof
heute entschieden.

Im Dezember 2008 hat die Total Deutsch-
land GmbH (nachfolgend: Total) das Vor-
haben angemeldet, von der OMV Deutsch-
land GmbH (nachfolgend: OMV) 59 Tank-
stellenbetriebe in Sachsen und Thiringen
zu erwerben.

Total betreibt mit mehr als 1.000 Stationen
nach eigenen Angaben das viertgro3te
Tankstellennetz in  Deutschland. Der
Schwerpunkt ihrer inlandischen Aktivitaten
liegt in den neuen Bundeslandern. OMV ist
insbesondere in Sud- und Ostdeutschland
tatig und betreibt neben einem Tankstel-
lennetz auch eine Raffinerie in Bayern.

Mit Beschluss vom 29. April 2009 (B 8 —
175/08) hat das Bundeskartellamt den
Zusammenschluss untersagt, weil auf den
Regionalmarkten Chemnitz, Dresden, Er-
furt und Leipzig schon jetzt ein marktbe-
herrschendes Oligopol von Shell, Aral/BP,
ConocoPhillips (Jet), ExxonMobil/Esso und
Total bestehe. Beim Erwerb weiterer 59
Tankstellen durch Total sei damit zu rech-
nen, dass sich die marktbeherrschende
Stellung des Oligopols verstarke.

Das Oberlandesgericht Dusseldorf hat die-
sen Beschluss aufgehoben. Dagegen wen-
det sich die Rechtsbeschwerde des Bun-
deskartellamts. Im Laufe des Rechtsbe-
schwerdeverfahrens hat OMV die fraglichen
Tankstellen anderweitig verkauft.

Der Bundesgerichtshof, der sich trotz des
zwischenzeitlichen Verkaufs der Tankstel-
len mit der RechtmaRigkeit der Untersa-
gungsverfugung zu befassen hatte, hat die
Entscheidung des Oberlandesgerichts auf-
gehoben. Nach den bisherigen Feststellun-
gen kann nicht ausgeschlossen werden,
dass auf den maRgeblichen Markten ein
marktbeherrschendes Oligopol besteht, das
verstarkt wirde, wenn Total weitere 59
Tankstellen in Sachsen und Thiringen er-
wirbt.

Das Oberlandesgericht hatte angenommen,
das Wettbewerbsgeschehen, insbesondere
die Preisschwankungen auf den betroffe-
nen Regionalmérkten beweise, dass die
grofRen Mineraldlgesellschaften kein markt-
beherrschendes Oligopol bildeten. Dabei
hat es aber nicht hinreichend bertcksich-
tigt, dass das Auf und Ab der Benzinpreise
keinen eindeutigen Schluss auf bestehen-
den Wettbewerb zulasst, sondern vor dem

Hintergrund der Marktstruktur, insbeson-
dere des hohen Konzentrationsgrads, der
vertikalen Integration der auch Produkti-
onsanlagen und Raffinerien gemeinsam
betreibenden Mineraldlgesellschaften, der
hohen Preistransparenz und der Homogeni-
tat des Produkts Benzin, gewurdigt werden
muss.

Da wesentliche Sachverhaltsfragen noch
nicht geklart sind, musste die Sache zur
neuen Verhandlung an das Oberlandesge-
richt Dusseldorf zurickverwiesen werden.

Pressemitteilung 198/11

BGH entscheidet im Streit um ,,Einkauf
Aktuell

Urt. v. 15. 12. 2011 - | ZR 129/10 - Ein-
kauf Aktuell

Die Verteilung der Werbesendung ,,Einkauf
Aktuell“ durch die Deutsche Post AG ist
nicht deshalb wettbewerbsrechtlich zu be-
anstanden, weil sie redaktionelle Beitrage
enthalt. Dies hat der I. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs entschieden.

Die Beklagte ist die Deutsche Post AG, de-
ren gro3ter Einzelaktiondr mit einem Anteil
von 30,5% die in Bundes- und Landesei-
gentum stehende Kreditanstalt fur Wieder-
aufbau ist. Die Beklagte lasst Uber ihre
Zusteller vorwiegend in Ballungsgebieten
und groRen Stadten an alle Haushalte wo-
chentlich die Werbesendung ,,Einkauf Aktu-
ell* verteilen. Diese Werbesendung enthalt
neben dem Fernsehprogramm auch ver-
schiedene Rubriken mit redaktionellen Be-
trdgen. Dies beanstanden der Bundesver-
band Deutscher Zeitungsverleger und der
Bundesverband Deutscher Anzeigenblatter,
die sich mit ihrer auf das Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb gestitzten Klage
dagegen wenden, dass die Werbesendung
der Beklagten solche redaktionellen Inhalte
enthélt; dies laufe dem Gebot der Staats-
ferne der Presse zuwider und sei damit
auch wettbewerbswidrig.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klager ist ohne Erfolg
geblieben. Der BGH hat diese Entscheidung
bestatigt.

Die Deutsche Post AG ist - so der BGH -
nicht Adressatin des aus der Pressefreiheit
abgeleiteten Gebots der Staatsferne der
Presse, weil sie vom Bund und den Lan-
dern nicht beherrscht wird. Zwar darf sich
der Staat weder selbst noch tUber von ihm
beherrschte Gesellschaften als Presseun-
ternehmen betéatigen. Die hier durch die
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Kreditanstalt fir Wiederaufbau vermittelte
staatliche Beteiligung von 30,5% reicht
aber fur eine solche Beherrschung der
Deutschen Post nicht aus. In der Hauptver-
sammlung waren in den vergangenen Jah-
ren immer mindestens 67% der stimmbe-
rechtigten Anteilseigner vertreten, so dass
die staatliche Beteiligung niemals Uber die
Hauptversammlungsmehrheit verflgte.
Auch die weiteren von den Klagern vorge-
tragenen Indizien wie ein moglicher Ein-
fluss auf Personalentscheidungen oder den
Verkauf der Postbank kdnnen die Annahme
einer Beherrschung nicht begriinden.

Pressemitteilung 198/11

BGH zur ,,Neuwagen‘“-Eigenschaft ei-
nes Vorfuhrwagens
Urt. v. 21. 12. 2011 - | ZR 190/10

Der unter anderem fiur das Wettbewerbs-
recht zustandige |. Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs hat entschieden, dass die Ver-
pflichtung, in der Werbung fir Neuwagen
Angaben zum Kraftstoffverbrauch des an-
gebotenen Fahrzeugs zu machen, auch fir
Vorfihrwagen gelten kann.

Die Beklagte bot am 20. April 2009 auf
einer Internet-Verkaufsplattform ein Fahr-
zeug an, das u.a. wie folgt beschrieben
war: ,Vorfuhrfahrzeug ..., EZ 3/2009, 500
km*“. Angaben zum Kraftstoffverbrauch und
zu den CO2-Emissionen, wie sie 8 1 der
Pkw-
Energieverbrauchskennzeichnungsverord-
nung (Pkw-EnVKV) fur die Werbung fur
,neue Personenkraftwagen“ vorsieht, ent-
hielt die Anzeige nicht.

Der Kléager, der Verband Sozialer Wettbe-
werb, sieht hierin einen VerstoR3 gegen die
in 8 1 Pkw-EnVKV geregelte Informations-
pflicht und gleichzeitig einen Verstol3 ge-
gen das Gesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb (UWG). Er hat die Beklagte daher auf
Unterlassung in Anspruch genommen.

Das Landgericht Mainz hat der Klage statt-
gegeben. Das Oberlandesgericht Koblenz
hat dieses Urteil auf die Berufung der Be-
klagten aufgehoben und die Klage abge-
wiesen. Bei dem angebotenen Fahrzeug
habe es sich nicht um einen Neuwagen
gehandelt, weil es bereits als Vorfuhrwa-
gen im StralBenverkehr genutzt worden sei
und auch schon eine Laufleistung von 500
km aufgewiesen habe.

Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision
des Klagers das der Klage stattgebende
erstinstanzliche Urteil wiederhergestellt.

Die in Rede stehende Verordnung, mit der
eine Richtlinie der Europaischen Union um-
gesetzt worden ist, enthalt in 8 2 eine ei-
genstandige Definition des Begriffs des
neuen Personenkraftwagens und fasst da-
runter alle ,Kraftfahrzeuge .., die noch
nicht zu einem anderen Zweck als dem des
Weiterverkaufs oder der Auslieferung ver-
kauft wurden“. Aus diesem Grund kann
nicht auf den im nationalen Recht entwi-
ckelten Begriff des Neuwagens zuriickge-
griffen werden, den der Bundesgerichtshof
im Kaufrecht bei der Frage der zugesicher-
ten Eigenschaft oder im Wettbewerbsrecht
bei der Frage der IrrefiUhrung zugrunde
legt. Die gesetzliche Definition stellt an
sich auf die Motivlage bei der Anschaffung
des Fahrzeugs ab. Dabei kommt es indes-
sen - so der Bundesgerichtshof - nicht auf
die konkreten Vorstellungen an, die sich
der Handler beim Erwerb des Fahrzeugs
macht und die ohnehin kaum ermittelt
werden konnten. Entscheidend sind viel-
mehr objektivierbare Umsténde, aus denen
sich ergibt, dass das betreffende Fahrzeug
alsbald verkauft werden soll, ohne dass
damit eine kurzfristige Zwischennutzung
im Betrieb des Handlers - etwa als Vor-
fuhrwagen - ausgeschlossen waéare. Als ob-
jektiven Umstand hat der Bundesgerichts-
hof auf die Kilometerleistung abgestellt:
Bietet ein Handler ein Fahrzeug mit einer
geringen Kilometerleistung (bis 1000 km)
an, ist davon auszugehen, dass er dieses
Fahrzeugs zum Zwecke des Weiterverkaufs
erworben hat. Liegt die Kilometerleistung
des angebotenen Fahrzeugs daruber,
spricht dies dafiuir, dass der Handler das
Fahrzeug (auch) zu einem anderen Zweck
als dem des Weiterverkaufs - ndmlich fur
die nicht ganz unerhebliche Eigennutzung -
erworben hat.

BGH entscheidet im Streit um die Be-
hauptung der Marktfuhrerschaft im
Sportartikelbereich

Urt. v. 8. 3. 2012 - | ZR 202/10 - Markt-
fahrer Sport

Der unter anderem fir das Wettbewerbs-
recht zustandige |. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat die Verurteilung des Wa-
renhausunternehmens Karstadt im Streit
um die Behauptung, Karstadt sei Marktfuh-
rer im Sortimentsfeld Sport, aufgehoben
und die Sache an das Oberlandesgericht
Munchen zuriickverwiesen.
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Auf der Internetseite von Karstadt fand
sich im August 2007 unter der Rubrik ,Das
Unternehmen®“ die Angabe, Karstadt sei
Marktfihrer im Sortimentsfeld Sport. Die
Klagerin, die deutsche Organisation der
international tatigen INTERSPORT-Gruppe,
hat diese Angabe als irrefuhrend bean-
standet und Karstadt vor dem Landgericht
Minchen 1 auf Unterlassung in Anspruch
genommen. Sie hat geltend gemacht, die
in ihrem Verbund unter dem INTERSPORT-
Logo auftretenden Sportfachgeschafte hat-
ten im Geschéftsjahr 2005/06 einen deut-
lich héheren Jahresumsatz als die Beklagte
erzielt. Das Landgericht hat der Klage
stattgegeben. Die dagegen gerichtete Be-
rufung der Beklagten ist erfolglos geblie-
ben.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungs-
urteil aufgehoben und den Rechtsstreit an
das Berufungsgericht zuritckverwiesen. Er
hat betont, dass es fur die Frage der Irre-
fihrung nicht ausreicht, wenn sich - wie
vom Oberlandesgericht Minchen festge-
stellt - nur ein nicht ganz unmalfigeblicher
Teil der angesprochenen Verbraucher auf-
grund der beanstandeten Werbung irrige
Vorstellungen Uber die Marktstellung von
Karstadt macht. Eine Irrefihrung ist viel-
mehr erst dann anzunehmen, wenn die
Werbeaussage geeignet ist, bei einem er-
heblichen Teil der Verbraucher eine Fehl-
vorstellung hervorzurufen. Aufgrund des
Gesamteindrucks, den die konkrete Wer-
bung vermittelt, sehen die angesprochenen
Verbraucher in der behaupteten Marktfih-
rerschaft die quantitative Angabe, dass
Karstadt den groten Umsatz auf dem
Sportartikelmarkt erzielt. Nach dem, was
das Berufungsgericht bislang festgestellt
hat, ist diese Werbeaussage nicht unrich-
tig, auch wenn die in der Klagerin zusam-
mengeschlossenen Einzelunternehmen
zusammen einen groBeren Umsatz als die
Beklagte erwirtschaften. Bei einem Ver-
gleich mit der Beklagten zieht das von der
Werbung angesprochene Publikum erfah-
rungsgemal nur diejenigen Unternehmen
in Betracht, die ebenso wie die Beklagte
far ihre Umsatzentwicklung als einzelne
Unternehmen verantwortlich sind. Fur eine
IrrefUhrung ist daher erforderlich, dass das
von der Werbung angesprochene allgemei-
ne Publikum die in der Klagerin zusam-
mengeschlossenen Unternehmen zumin-
dest als wirtschaftliche Einheit ansieht.
Dazu hatte das Berufungsgericht keine
ausreichenden Feststellungen getroffen.

Der Rechtsstreit ist deshalb an das Beru-
fungsgericht zurtckverwiesen worden, das
die noch fehlenden Feststellungen nachzu-
holen haben wird.

Pressemitteilung 33/12

BGH entscheidet im Streit um angeb-
lich gefalschte ,,Converse-Schuhe* und
Parallelimporte

Urt. v. 15. 3. 2012 - | ZR 52/10

Der unter anderem fur das Markenrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat in zwei Verfahren Uber Fra-
gen der Beweislast entschieden, in denen
zwischen den Parteien streitig ist, ob ein
Handler Originalmarkenware oder Produkt-
falschungen vertrieben hat und ob die Wa-
ren - soweit es sich um Originalmarkenwa-
ren handelt - vom Markeninhaber im Euro-
paischen Wirtschaftsraum in den Verkehr
gebracht worden sind.

Im ersten Verfahren ist die Klagerin die in
den USA ansassige Converse Inc. Sie pro-
duziert und vertreibt den als ,,Converse All
Star Chuck Taylor“ bezeichneten Freizeit-
schuh. Sie ist Inhaberin der Marke ,,CON-
VERSE*“. Die Beklagte handelt mit Sport-
schuhen. Sie belieferte verschiedene Han-
delsgruppen mit Converse-Schuhen. Im
September 2008 bot ein Verbrauchermarkt
in Solingen von der Beklagten gelieferte
Schuhe an, die mit der Marke der Kléagerin
versehen waren. Die Klagerin hat behaup-
tet, dabei habe es sich um Produktfal-
schungen gehandelt. Sie hat die Beklagte
auf Unterlassung in Anspruch genommen.
Die Beklagte hat sich darauf berufen, dass
die von ihr gelieferten Schuhe mit Zustim-
mung der Klagerin in Europa in Verkehr
gebracht worden seien, so dass Erschop-
fung des Markenrechts eingetreten sei.

Das Landgericht Stuttgart hat dem Unter-
lassungsbegehren im Wesentlichen statt-
gegeben. Das Oberlandesgericht Stuttgart
hat die Klage abgewiesen. Der Bundesge-
richtshof hat dieses Urteil aufgehoben und
die Sache an das Berufungsgericht zuriick-
verwiesen.

Vorliegend steht fest, dass die Beklagte im
Sinne von 8 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG* im
geschaftlichen Verkehr mit der Marke der
Klagerin identische Zeichen fur identische
Waren verwendet hat, fur die die Marke
Schutz geniel3t. Dies stellt eine Markenver-
letzung dar, wenn es sich nicht um Origi-
nalmarkenware handelt, die von der Klage-
rin als Markeninhaberin oder mit ihrer Zu-
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stimmung im Europaischen Wirtschafts- Converse habe die Schuhe im Europai-
raum in den Verkehr gebracht worden ist. schen Wirtschaftsraum in Verkehr ge-

Im Streitfall sind diese Umstande unge-
klart. FUr die Frage, ob es sich um Origi-
nalmarkenware handelt, ist grundséatzlich

die Beklagte beweispflichtig. Allerdings
muss der Markeninhaber, der eine Pro-
duktfélschung behauptet, zunéchst An-

haltspunkte oder Umstande vortragen, die
fur eine Félschung sprechen. Dem ist die
Klagerin im Streitfall nachgekommen.

Die Beklagte trifft auch die Beweislast da-
far, dass die in Rede stehende Ware von
der Klagerin oder mit deren Zustimmung
im Européaischen Wirtschaftsraum in Ver-
kehr gebracht worden ist und die Marken-
rechte danach gemalR § 24 MarkenG**
erschopft sind. Diese Beweisregel gilt al-
lerdings nicht, wenn der Markeninhaber ein
Vertriebssystem errichtet hat, mit dem er
den grenzuberschreitenden Weiterverkauf
der Waren im Binnenmarkt - also Paralle-
limporte - verhindern kann und wenn die
tatséchliche Gefahr der Marktabschottung
besteht, falls der Handler die Lieferkette
offenlegen muss. Der Markeninhaber konn-
te in einer solchen Fallkonstellation bei
einer Offenlegung der Lieferbeziehungen
auf den Vertragshandler mit dem Ziel ein-
wirken, Lieferungen an auf3erhalb des Ver-
triebssystems stehende Handler kinftig zu
unterlassen. Im Streitfall besteht aber we-
der aufgrund der dem Vertriebssystem der
Klagerin zugrundeliegenden vertraglichen
Absprachen noch aufgrund eines tatsachli-
chen Verhaltens der Klagerin eine solche
Gefahr der Marktabschottung.

Da nicht feststeht, ob es sich um Original-
markenware handelt, die vom Markeninha-
ber oder mit seiner Zustimmung im Euro-
paischen Wirtschaftsraum in Verkehr ge-
bracht worden ist, hat der Bundesgerichts-
hof die Sache an das Berufungsgericht zu-
rickverwiesen, damit die erforderlichen
tatsachlichen Feststellungen getroffen wer-
den.

Im zweiten Verfahren ist die Klagerin die
ausschlieBliche Vertriebsgesellschaft der
Converse Inc. in Deutschland, Osterreich
und der Schweiz. Die Beklagte gehoért zu
den weltweit groRten Handelskonzernen.
Im August 2006, Januar und August 2007
sowie im Januar 2008 verkaufte sie in ih-
ren Einkaufsmarkten original ,,Converse-
Schuhe®. Nach Darstellung der Klagerin
sind die Schuhe urspriunglich von der Con-
verse in den USA in Verkehr gebracht wor-
den; die Beklagte macht dagegen geltend,

bracht.

Das Landgericht hat der Klage im Wesent-
lichen entsprochen. Die Berufung der Be-
klagten ist ohne Erfolg geblieben. Der Bun-
desgerichtshof hat dieses Urteil hinsichtlich
des geltend gemachten Unterlassungsan-
spruchs bestéatigt.

Auch im vorliegenden Verfahren steht fest,
dass die Beklagte im geschéaftlichen Ver-
kehr mit der Marke identische Zeichen fur
identische Waren verwendet hat, fur die
die Marke Schutz genief3t. Fur das Inver-
kehrbringen der Originalmarkenware im
Europadischen  Wirtschaftsraum ist im
Streitfall entsprechend der grundséatzlichen
Beweislastverteilung die Beklagte beweis-
pflichtig, weil eine tatséchliche Gefahr der
Marktabschottung nicht besteht. Nach den
Angaben der Beklagten stammt die Ware
von einem slowenischen Vertriebspartner
der Markeninhaberin, der schon vor dem in
Rede stehenden Erwerb der ,Converse-
Schuhe® durch die Beklagte aus dem Ver-
triebssystem der Markeninhaberin ausge-
schieden ist. Es besteht daher fur die Mar-
keninhaberin keine Moglichkeit, auf ein
kunftiges Lieferverhalten dieses ehemali-
gen Vertriebspartners einzuwirken und
dadurch die Markte der Mitgliedstaaten
gegeneinander abzuschotten. Da die Be-
klagte keinen tauglichen Beweis daflur an-
geboten hat, dass der slowenische Ver-
triebspartner die in Rede stehende Ware
tatséchlich von der Markeninhaberin erhal-
ten hat, kénnen die Voraussetzungen der
Erschopfung nicht angenommen werden.

Pressemitteilung Nr. 37/12

I11. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von
Carsten Johne und Tina Mende

OLG Hamburg: Anonyme Hotelbwer-
tungen im Internet sind nicht generell
verboten

Urt. v. 18. 1. 2012 -5 U 51/11

Das Hanseatische Oberlandesgericht hat
heute die Berufung einer Hotel- und Hos-
telbetreiberin zuriickgewiesen, mit der die-
se erreichen wollte, dass ihr Hotel / Hostel
nicht mehr in dem von der Beklagten be-
triebenen Hotelbewertungsportal bewertet
werden darf.

Die Klagerin betreibt in Berlin unter einem
Dach ein Hotel und ein Hostel.
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Die Beklagte vermittelt in ihrem Reisepor-
tal im Internet Reisen und HotelUbernach-
tungen. Zugleich bietet sie Internetnutzern
die Moglichkeit, in dem Bewertungsbereich
des Portals Kommentare uber Hotels und
Reisen abzugeben und die Kommentare
anderer Nutzer anzusehen. Auch Uber das
Haus der Klagerin befanden sich Bewer-
tungen im Portal der Beklagten. Hier be-
richteten Nutzer von zahlreichen Mangeln
ihrer Unterkunft.

Die Klagerin ist der Auffassung, ihr stehe
gegen die Beklagte hinsichtlich der Bewer-
tung ihres Hauses ein Unterlassungsan-
spruch zu. Die Beklagte habe mit dem Por-
tal einen virtuellen ,Pranger” geschaffen,
an dem jedermann — unabhangig davon,
ob er Gast im Hotel gewesen sei - véllig
anonym und risikolos veroéffentlichen kon-
ne, was er wolle, und zwar ohne dass eine
ausreichende Inhaltskontrolle stattfinde.
Nachdem die Klage der Klagerin bereits vor
dem Landgericht Hamburg abgewiesen
worden war (Az. 312 O 429/09), hatte nun
auch die Berufung gegen das landgerichtli-
che Urteil keinen Erfolg. Der zustandige 5.
Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts hat entschieden, die Abwagung
der Interessen der Klagerin gegen jene der
Beklagten, der Nutzer des Bewertungspor-
tals sowie der an Hotelbewertungsportalen
interessierten Offentlichkeit ergebe, dass
der Klagerin der geltend gemachte umfas-
sende Unterlassungsanspruch nicht zuste-
he. Die Klagerin sei unzutreffenden und fur
ihren Hotelbetrieb abtréaglichen Bewertun-
gen nicht schutzlos ausgeliefert, da sie
deren Lo6schung verlangen und dies ggf.
auch gerichtlich durchsetzen konne. Das
von der Klagerin begehrte allgemeine Be-
wertungsverbot fuhre jedoch dazu, dass
das von der Rechtsordnung anerkannte
Betreiben einer Hotelbewertungsplattform
unmoglich gemacht werden koénnte. Das
liege nicht im Interesse der Allgemeinheit,
die ein schutzwirdiges Interesse an Infor-
mation auch durch derartige Bewertungs-
portale besitze. An dem Ergebnis der Inte-
ressenabwédgung andere sich  nichts
dadurch, dass die Beklagte eine im We-
sentlichen anonyme Bewertung zulasse.
Denn auch anonym abgegebene Meinungs-
aulerungen stunden unter dem Schutz der
Meinungs- und Kommunikationsfreiheit.
Das Aktenzeichen des Berufungsverfahrens
lautet 5 U 51/11. Die Revision zum Bun-
desgerichtshof wurde nicht zugelassen.

Pressemitteilung vom 18. 1. 2012 [Link]

OLG Koéln: Unity Media darf nicht mit
,doppelt schnellem* Internetzugang
werben
Urt. v. 16. 12. 2011 — 6 U 146/11 u. 6 U
150/11

Die Unity Media NRW GmbH und die Uni-
tymedia Hessen GmbH & Co. KG warben
damit, die von ihnen angebotenen Inter-
netverbindungen seien , doppelt so schnell
wie normales DSL“. Auf Antrag eines Kon-
kurrenzanbieters hatte das Landgericht
Koln diese Werbung per einstweiliger Ver-
figung vorlaufig untersagt. Das Oberlan-
desgericht Kéln hat mit zwei Urteilen vom
16. Dezember 2011 (Az. 6 U 146/11 und 6
U 150/11) die Entscheidungen des Landge-
richts bestatigt, weil der Werbeslogan in
mehrfacher Hinsicht irrefihrend sei:

Zum einen ergebe sich erst aus einer nicht
im Blickfang stehenden Ful3note, dass Uni-
ty Media unter ,normalem“ DSL eine Da-
tenubertragungsrate beim Download von
16.000kbit/s verstehe und mit der Angabe
,doppelt so schnell“ daher eine Ubertra-
gungsrate von 32.000 kbit/s meine. Tat-
sachlich wirden jedoch von den Konkur-
renten auch Internetverbindungen mit ei-
ner héheren Ubertragungsrate als 16.000
kbit/s angeboten, so dass die Antragsgeg-
nerin mit ihrem Angebot von 32.000 kbit/s
nicht in jedem Fall doppelt so schnell sei
wie andere Anbieter. Beim Upload von Da-
ten bleibe das Angebot der Antragsgegne-
rin mit einer Geschwindigkeit von 1 Mbit/s
sogar noch hinter den Angeboten der An-
tragstellerin zurlck, die ihren Kunden bis
zu 10 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit zur
Verfugung stelle. Drittens schliel3lich erwe-
cke das Angebot einer doppelt schnellen
DSLVerbindung in der konkret veroffent-
lichten Fassung den (falschen) Eindruck,
dass es hierfur auf weitere Faktoren, wie
etwa die Leistungsfahigkeit des Kunden-
rechners oder dessen hausinterne Verka-
belung, gar nicht ankomme, sondern der
Kunde nach einem Anbieterwechsel auf
jeden Fall schneller werde kommunizieren
kénnen als beim vorherigen Anbieter.
Gegen die beiden Urteile ist kein Rechts-
mittel gegeben.

Pressemitteilung vom 19. 12. 2011 [Link] |

OLG Schleswig: ,,Mit starken Wellen
gegen Fett” — getarnte Anzeige?
Urt. v. 29. 12. 2011 — 6 U 30/11
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Ein Zeitungsverlag aus Schleswig-Holstein
handelt nicht wettbewerbswidrig, wenn er
auf einer Zeitungsseite, die deutlich mit
»2Anzeigen-Forum® (berschrieben ist, An-
zeigen in derselben Form wie Redaktions-
beitrage veroffentlicht. Nach einem Urteil
des 6. Zivilsenats des Schleswig-
Holsteinischen Oberlandesgerichts aus der
letzten Woche liegt kein Wettbewerbsver-
sto3 vor, weil ein Leser der Zeitung die
Werbeanzeige von den redaktionellen Bei-
tragen in der Zeitung ausreichend unter-
scheiden kann.

Zum Sachverhalt: Die Zeitungsanzeige mit
der Uberschrift ,Mit starken Wellen gegen
Fett* pries in hochsten Toénen die Vorzuge
einer Ultraschallwellentherapie, die den
Fettabbau im menschlichen Koérper be-
schleunigen sollte. Die Anzeige enthielt
einen Bericht Uber eine Kosmetikerin, die
diese Methode als Alternative zur Fettab-
saugung anwendet, und endete mit den
Kontaktdaten des Kosmetikstudios. Vom
Layout her war die Anzeige wie ein redak-
tioneller Artikel gestaltet. Finanziert wor-
den war die Anzeige von der Kosmetikerin.
Zusammen mit anderen Anzeigen von Un-
ternehmen erschien sie im November 2010
in einer schleswig-holsteinischen Zeitung
auf einer Seite, die mit ,,Anzeigen-Forum*
Uberschrieben war.

Gegen den an der Westkiste ansassigen
Zeitungsverlag klagte ein Verband aus Ber-
lin und machte geltend, dass in der Anzei-
gengestaltung eine unzuléssige geschaftli-
che Handlung des Verlages nach dem Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) vorliege.

Aus den Grunden: Es liegt keine unzulassi-
ge geschaftliche Handlung des Zeitungs-
verlages und damit auch kein Wettbe-
werbsverstol3 vor. Ein durchschnittlich in-
formierter, aufmerksamer und verstandi-
ger Leser kann die beanstandete Anzeige
ohne weiteres als Werbung erkennen. Hier-
fur sprechen die deutliche Kennzeichnung
der gesamten Seite als ,,Anzeigen-Forum*
und die ,durchweg lobenden, beinahe
Uberschwéanglichen* Formulierungen in der
Anzeige. Nicht jede Anzeige muss stets
einzeln als solche gekennzeichnet sein.

Pressemitteilung vom 4. 1. 2012 [Link]

OLG Ddusseldorf: Verkaufsverbot in
Deutschland fur zwei Samsung-Tablet-
Modelle

»,Galaxy Tab 10.1“: Az. I- 20 U 175/11 (LG
Dusseldorf, Az. 14c O 194/11)

,Galaxy Tab 8.9“: Az. 1-20 U 126/11 (LG
Dusseldorf, Az. 14c O 219/11)

In dem Geschmacksmuster-Rechtsstreit
der Firma Apple Inc., USA, gegen die Sam-
sung Electronics GmbH, Schwalbach, und
die Samsung Electronics Co. Ltd., Sudko-
rea, hat der 20. Zivilsenat des Oberlandes-
gerichts heute entschieden, dass Samsung
weder den Tablet-PC ,Galaxy Tab 10.1*
noch den Tablet-PC ,Galaxy Tab 8.9“ in
Deutschland vertreiben darf.

Die Firma Apple Inc. wehrt sich gegen die
EinfiUhrung des Samsung-Tablet-PCs auf
dem deutschen und europadischen Markt.
Mit Urteil vom 09.09.2011 hat das Landge-
richt Dusseldorf der deutschen Tochter der
stidkoreanischen Samsung-Muttergesell-
schaft untersagt, das ,,Galaxy Tab 10.1" in
der Europaischen Union herzustellen, ein-
zufihren oder in Verkehr zu bringen. Der
Muttergesellschaft wurde dies fur das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland ver-
boten. Hinsichtlich der sudkoreanischen
Mutter scheide ein europaweites Verbot
aus, weil insoweit keine internationale Zu-
standigkeit des Landgerichts Dusseldorf
gegeben sei. Apple Inc. habe — was inso-
weit fUr eine Zustandigkeit des Landge-
richts erforderlich gewesen ware - nicht
glaubhaft machen kénnen, dass die deut-
sche Tochter im Namen der Muttergesell-
schaft handele. Gegen dieses Urteil haben
beide Parteien Berufung eingelegt. Sams-
ung erstrebt eine Aufhebung des Verbots
und Apple Inc. eine europaweite Geltung
des Verbots auch gegenuber der sudkorea-
nischen Muttergesellschaft.

Mit Beschluss vom 15.09.2011 hat das
Landgericht Dusseldorf ferner einen Antrag
der Apple Inc. zurtickgewiesen, den Ver-
trieb des ,,Galaxy Tab 8.9“ in der Europai-
schen Union zu verbieten. Das Landgericht
war davon ausgegangen, dass eine erneute
Unterlassungsanordnung nicht erforderlich
sei, weil die Anordnung aus dem Urteil
vom 09.09.2011 auch den kleineren Tab-
let-PC erfasse. Gegen diese Entscheidung
hat die Firma Apple Inc. sofortige Be-
schwerde eingelegt.

Nachdem der 20. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts in beiden Verfahren am
20.12.2011 mundlich verhandelt hatte, hat
der Senat heute entschieden, dass der
Vertrieb der beiden angegriffenen Tablet-
Modelle in Deutschland unzulassig ist.

Der Vertrieb des ,,Galaxy Tab 10.1* versto-
Be gegen das Gesetz gegen unlauteren
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Wettbewerb, weil das Samsung-Modell das
Apple-Tablet ,iPad“ in unlauterer Weise
nachahme (8 4 Nr. 9 b) Gesetz gegen un-
lauteren Wettbewerb). Samsung nutze das
herausragende Ansehen und den Prestige-
wert des ,,iPads" unlauter aus.

Hingegen habe Samsung nicht das von
Apple eingetragene Geschmacksmuster
verletzt. Hinsichtlich des Geschmacksmus-
terbegehrens hat der Senat - anders als
das Landgericht - auch bezuglich der Sam-
sung-Mutter in Siudkorea eine gemein-
schaftsweite  gerichtliche Zustandigkeit
angenommen. Die deutsche Samsung-
Tochter sei als ,Niederlassung“ der Sams-
ung-Mutter anzusehen. An der Bezeich-
nung der deutschen Tochter als ,,Vertriebs-
niederlassung”“ im Internet misse sich
Samsung Sudkorea festhalten lassen. Je-
doch sei der Schutzbereich des Apple-
Geschmacksmusters eingeschrankt. So
weise eine é&ltere US-Patentanmeldung,
das sogenannte ,,0zolins-Design“, das von
einem anderen Unternehmen fir einen
Flachbildschirm beantragt worden sei, be-
reits einen rahmenlosen Flachbildschirm
auf. Im Ubrigen unterscheide sich das ,,Ga-
laxy Tab 10.1“ ausreichend deutlich von
dem von Apple angemeldeten Ge-
schmacksmuster. So bestehe das ange-
meldete Geschmacksmuster &sthetisch
wahrnehmbar aus zwei Bauteilen, einer
Schale und einer sie abdeckenden Front-
seite. Das ,,Galaxy Tab 10.1" sei hingegen
dreiteilig aufgebaut, es bestehe aus einer
Vorderseite, einer Ruckseite und aus einem
verklammernden Rahmen.

Da der Anwendungsbereich des Gesetzes
gegen unlauteren Wettbewerb - anders als
der Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
schutz - auf Deutschland beschrankt ist,
gilt das Verbot lediglich fur das Bundesge-
biet.

Pressemitteilung vom 31. 1. 2012 [Link]

Klage des Bundesverbandes der Verbrau-
cherzentralen und Verbraucherverbande
hat das Landgericht Berlin heute der Face-
book Ireland Limited die Versendung ent-
sprechender Anfragen an Dritte und die
Verwendung eines unzureichenden Hinwei-
ses auf Datenimport bei der Registrierung
sowie die Verwendung verschiedener Ver-
tragsklauseln untersagt.

Nach Auffassung des Landgerichts sind die
entsprechende Werbepraxis von Facebook
und die verwendeten Klauseln mit wettbe-
werbsrechtlichen Grundsétzen sowie den
Regeln Uber Allgemeine Geschaftsbedin-
gungen nicht vereinbar.

Der Urteilstext in der Facebook-Sache vor
dem Landgericht Berlin ist nunmehr im
Volltext verfugbar unter [Link]

Pressemitteilung vom 6. 3.2012 [Link]

LG Berlin: Facebook unterliegt der
Verbraucherzentrale in Wettbewerbs-
prozess

Urt. v. 6. 3. 2012 — 16 O 551/10

Keine Freundschaftsanfragen ohne Einwilli-
gung des kontaktierten Verbrauchers, kein
unzureichender Hinweis bei der Registrie-
rung eines neuen Facebook-Nutzers auf
den Import von E-Mail-Adressen sowie
Vertragsklauseln u.a. zur Nutzung von IP-
Inhalten, Werbung und den ,Facebook-
Datenschutzrichtlinien“ unwirksam:  Auf

OLG Hamburg: Urheberrechtswidrige
Downloads: Oberlandesgericht Ham-
burg entscheidet Uber Prif- und Hand-
lungspflichten des Online-Speicher-
Dienstes ,,RapidShare*

Az. 5 U 87/09

Wer Dritten ohne Zustimmung des Urhe-
bers dessen Werk Uuber einen Online-
Speicher-Link im Rahmen einer Download-
link-Sammlung uneingeschrankt im Inter-
net zur Verfigung stellt, verletzt das Recht
des Urhebers, Uber die offentliche Wieder-
gabe seines Werkes zu entscheiden. Als
Storer kann auch derjenige auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden, wel-
cher den entsprechenden Online-Spei-
cherplatz zur Verfugung stellt. Dies jeden-
falls dann, wenn sein Geschaftsmodell
strukturell die Gefahr massenhafter Bege-
hung von Urheberrechtsverletzungen in
einem Umfang in sich birgt, der die Erful-
lung von Pruf- und Handlungspflichten zu-
mutbar macht. Dies hat das Oberlandesge-
richt in einem Rechtsstreit zwischen der
GEMA und dem Online-Speicher-
Unternehmen »,Rapidshare AG“ am
14.03.2012 entschieden (Az. 5 U 87/09).
Nach dem bundesweit geltenden Urheber-
rechtsgesetz steht dem Urheber eines ge-
schitzten Werkes das ausschlieRliche
Recht zu, sein Werk o6ffentlich wiederzuge-
ben. Das Recht der o6ffentlichen Wiederga-
be umfasst auch das Recht der offentlichen
Zugénglichmachung, z.B. im Internet.

In einem fruheren Urteil aus dem Jahr
2008 (Rapidshare 1) hatte der 5. Zivilsenat
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des Hanseatischen Oberlandesgerichts ent-
schieden, dass ein Werk bereits mit dem
Einstellen in den Online-Dienst ,Rapid-
Share* ,6ffentlich zuganglich” i.S.d. Urhe-
berrechtsgesetzes gemacht wird. An dieser
Rechtsauffassung halt der Senat nicht
mehr fest. Vielmehr geht er nun davon
aus, dass ein Werk erst dann o6ffentlich
zuganglich gemacht worden ist, wenn die
jeweiligen RapidShare-Links im Rahmen
von Downloadlink-Sammlungen im Inter-
net dritten Personen uneingeschrankt zur
Verfugung gestellt worden sind. Begriindet
wird dies u.a. mit den fortentwickelten
Nutzungsgewohnheiten im Internet: Mog-
lichkeiten, Dateien auf Servern dritter Un-
ternehmen dezentral im Netz zu speichern,
seien starker im Vordringen. Nutzer spei-
cherten immer haufiger Daten bei einem
Webhoster, um auf diese Daten jederzeit
mit ihren Mobilgerdten zugreifen zu kon-
nen. Anbietern von dezentralem Speicher-
platz im Netz sei es haufig nicht verlasslich
maoglich, mit vertretbarem Aufwand und
ohne unzuldssigen Eingriff in geschutzte
Rechtspositionen des Nutzers (urheber-
rechtlich) zulassige von unzulassigen Spei-
chervorgangen zu unterscheiden. Allein der
Upload eines urheberrechtlich geschitzten
Werkes auf den Dienst eines Sharehosters
wie der Beklagten lasse daher keinen ver-
lasslichen Ruckschluss zu, dass es sich
hierbei zwingend um eine rechtswidrige
Nutzung handele. Im vorliegenden Fall
kénne daher ein ,6ffentliches Zuganglich-
machen“ erst in einer ersten — urheber-
rechtswidrigen — Veroffentlichung des
Downloadlinks liegen.

Nach Auffassung des Senates kann die
beklagte Rapidshare AG dabei als Storerin
auf Unterlassung in Anspruch genommen
werden: Der Rapidshare AG wurde mit Ur-
teil vom 14.03.2012 verboten, Uber 4.000
konkret bezeichnete Musiktitel im Rahmen
ihres Onlinedienstes in der BRD o6ffentlich
zuganglich machen zu lassen. Zwar fuhre
das Geschéftsmodell der Beklagten, ihren
Nutzern die Moglichkeit zu er6ffnen, Datei-
en automatisiert auf ihre Server hochzula-
den und die generierten Links zum Down-
load zur Verfigung zu halten, noch nicht
zu verstarkten Prufpflichten. Das Ge-
schaftsmodell der Beklagten berge jedoch
strukturell und insbesondere im Hinblick
auf die in der Vergangenheit erfolgte be-
sondere Forderung massenhaften Zugriffs
auf einzelne Dateien (z.B. durch ein Bo-
nussystem) die Gefahr massenhafter Be-

gehung von Urheberrechtsverletzungen in
einem Umfang in sich, der die Erfullung
von Priuf- und Handlungspflichten zumut-
bar mache. Damit war die Beklagte nach
Auffassung des Senats verpflichtet, kon-
krete Mallhahmen zur Vermeidung weiterer
Rechtsverletzungen zu ergreifen, sobald ihr
bekannt geworden war, dass Musikwerke
urheberrechtswidrig offentlich  abrufbar
waren.

Der Senat stellt heraus, dass im Hinblick
darauf, dass eine Urheberrechtsverletzung
nicht bereits mit dem Upload auf Ra-
pidShare verwirklicht ist, pro-aktive Mog-
lichkeiten der Beklagten, im Rahmen ihres
Dienstes potentielle Rechtsverletzungen
aufzuspuren und zu verhindern, in nen-
nenswertem Umfang nur insoweit beste-
hen, als es um ein wiederholtes Upload
bereits bekannter Dateien gehe, die
rechtsverletzende Inhalte enthalten. Es
musse vielmehr nun in erster Linie darum
gehen, die erneute Verbreitung als rechts-
verletzend erkannter Dateien zu unterbin-
den, z.B. dadurch, dass rechtsverletzende
Downloadlinks geléscht und u.a. in Link-
Ressourcen im Internet gezielt nach weite-
ren Links gesucht werde, Uber die das be-
treffende Werk in urheberrechtsverletzen-
der Weise zuganglich gemacht werde.
Wegen der grundsatzlichen Bedeutung der
Sache hat der Senat die Revision zum
Bundesgerichtshof zugelassen.

Pressemitteilung vom 15. 3. 2012 [Link]
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Urheberrechtsschutz fur Portratfotos - Zu-
gleich Kommentar zu EuGH, Urteil vom 1.
12. 2011 - C-145/10, K&R 2012, 44 ff.
(Heft 1)

K&R 2012, 104 (Heft 2)

o Solmecke, Christian/Dam, Annika
Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen
sozialer Netzwerke - Rechtskonforme LO&-
sung nach dem AGB- und dem Urheber-
recht

MMR 2012, 71 (Heft 2)

e Spindler, Gerald

Storerhaftung des Host-Providers bei Per-
sOnlichkeitsrechtsverletzungen

CR 2012, 176 (Heft 3)

e Spindler, Gerald

Anm. zu EuGH, Urt. v. 24.11.2011 — C-
70/10 Scarlet ./. SABAM - Keine Uberwa-
chungspflicht von Internet-Zugangsprovi-
dern im Hinblick auf Urheberrechtsverlet-
zungen

JZ 2012, 311 (Heft 6)

e Stieper, Malte

Rezeptiver Werkgenuss als rechtmalige
Nutzung - Urheberrechtliche Bewertung
des Streaming vor dem Hintergrund des
EuGH-Urteils in Sachen FAPL/Murphy

MMR 2012, 12 (Heft 1)

e Strasser, Robert

Anm. zu BGH, Urt. vom 25.10.2011 - VI
ZR 332/09 - Nebenerwerbspornodarsteller
agiert in der Sozialsphare
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GRUR-Prax 2012, 12 (Heft 1)

e Szalai, Stepah

Die Rechtsnatur der Miturheberschaft - Zur
Gesamthand und was davon ubrig bleibt
UFITA 2012, 5 (Heft 1)

e Tiede, Wolfgang/Bogedain, Clemens
Das Recht der Verwertungsgesellschaften
der Republik Serbien und weitere Neue-
rungen im serbischen Urheberrecht
GRURINt 2012, 128 (Heft 2)

e Tischner, Anna

Focus on the Polish Regulation of Copyright
and Design Overlap After the Judgment of
the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v.
Semeraro)

11C 2012, 202 (Heft 2)

e Ueno, Tatsuhiro

Anm. zu Supreme Court, Entsch wv.
20.01.2011, - Case No. 788 (Ju) of 2009
NHK (Japan Broadcasting Corporation), et
al. v. Nihon Digital Co. Ltd. ,,Rokuraku I11”
- Copyright Act, Sec. 112(1)

11C 2012, 237 (Heft 2)

¢ Vianello, Mirko

Handel mit gebrauchter Software fur Schu-
ler, Studenten und Lehrkrafte - Die aktuel-
le Rechtsprechung des BGH

MMR 2012, 139 (Heft 3)

e Voltz, Gregor

Sind Fangesange im FulBballstadion vergi-
tungspflichtig? Uber das Verhaltnis von
offentlicher Wiedergabe und Werkgenuss
UFITA 2011, 685 (Heft 3)

¢ Volkmann, Christian

Anm. zu OLG Hamm, Beschl. .
27.10.2011 - 22 W 82/11 - Anschlussinha-
ber muss keine Nachforschungen tber Ta-
terschaft der den WLAN-Anschluss mitbe-
nutzenden Personen anstellen

GRUR-Prax 2011, 537 (Heft 23)

¢ von Albrecht, Martin/Mutschler-
Siebert, Annette/Bosch, Tobias

Die Murphy-Entscheidung und ihre Auswir-

kungen auf Sport- und Filmlizenzen im

Online-Bereich - Die exklusive territoriale

Rechtevergabe ist kein Modell der Vergan-

genheit!

ZUM 2012, 93 (Heft 2)

¢ von Ungern-Sternberg, Joachim

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zum Urheberrecht und zu den ver-
wandten Schutzrechten in den Jahren 2010
und 2011 (Teil )

GRUR 2012, 224 (Heft 3)

¢ von Walter, Axel

Die Verbreiterhaftung des Buchhandels fur
physische und elektronische Bilcher (E-
Books)

K&R 2012, 82 (Heft 2)

e Waiblinger, Julian

Zum Plagiat in der Wissenschaft -Umfang
und Grenzen des urheberrechtlichen
Schutzes wissenschaftlicher Schriftwerke
UFITA 2011, 323 (Heft 2)

¢ Wandtke, Artur-Axel

Aufstieg oder Fall des Urheberrechts im
digitalen Zeitalter?

UFITA 2011, 649 (Heft 3)

e Weber, Olaf

Anm. zu EuGH, Urt. v. 25.10.2011 - verb.
C-509/09 u. C-161/10 - Gerichtliche Zu-
stadndigkeit und Heimatstaat-Kontrolle bei
Verletzung von Personlichkeitsrechten im
Internet

MMR 2012, 48 (Heft 1)

¢ Widmer, Michael/Sutter, Fabian
Eigengebrauch und Nennung des Urhebers
im schweizerischen Recht

UFITA 2011, 703 (Heft 3)

o Zentek, Sabine

Anm. zu BGH, Urt. v. 12.05.2011 — | ZR
53/10 — Seilzirkus

ZUM 2012, 42 (Heft 1)

I11. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

e Arpagaus, Reto/Osterwalder,
Simon/Brulhart, Marcel

Rechtsfragen im Zusammenhang mit Na-

ming Rights an Sportstadien

sic! 2012 (Heft 1)

e ARhoff, Guido

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 15.12.2011 - 25
W (pat) 44/11 — Marke ,Valentin“ als be-
trieblicher Herkunftshinweis flir SuRwaren
ungeeignet (,,Valentin®)

GRUR-Prax 2012, 111 (Heft 5)
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e Berlit, Wolfgang

Die rechtserhaltende Markenbenutzung im
Sinne von § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG -
Zugleich Besprechung vom BGH, Urteil v.
24.11. 2011 — | ZR 206/10 ,,Stofffahnchen
"

WRP 2012, 281 (Heft 3)

e Birkhauser, Nicolas

Funf Jahre Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts im Markenrecht

sic! 2012, 145 (Heft 2)

e Bockenholt, Rudolf

Anm. zu BGH, Beschl. v. 17.08.2011 - | ZB
98/10 - Markenrechtsfahigkeit des Inha-
bers kein Prifungsgegenstand im Lo6-
schungsverfahren beim DPMA (,,akustilon®)
GRUR-Prax 2012, 86 (Heft 4)

e Bosling, Thies

Anm. zu BGH, Beschl. v. 30.11.2011 - | ZB
56/11 - Akteneinsicht Dritter in Markensa-
chen auch ohne Glaubhaftmachung eines
berechtigten Interesses (,,Schokoladenstéa-
bchen®)

GRUR-Prax 2012, 59 (Heft 3)

e Bundi, Marco/Schmidt, Benedikt
Schweizer Praxis 2010 zu den absoluten
Ausschlussgriinden im Markenrecht
GRURINt 2012, 12 (Heft 2)

e Do6nch, Julia

Anm. zu OLG Stuttgart, Urt. v. 04.08.2011
- 2 U 74/10 - Werktitelschutz fur regelma-
Rig stattfindende Preisverleihung
GRUR-Prax 2011, 554 (Heft 24)

o Doepner-Thiele, Anja

Anm. zu EuG, Urt. v. 14.12.2011 - T-504-
09 - Benutzungsnachweis im Wider-
spruchsverfahren erfordert konkrete Bele-
ge (,VOLKL®)

GRUR-Prax 2012, 28 (Heft 2)

e Ebert-Weidenfeller, Andreas

Anm. zu EuG, Urt. v. 07.02.2012 - T-
424/10 — ,,Dosenbach-Ochsner AG Schuhe
und Sport/HABM — An das Vorbringen zur
erhohten Kennzeichnungskraft einer alte-
ren Marke durfen keine zu hohen Anforde-
rungen gestellt werden (,,Elefanten®)
GRUR-Prax 2012, 108 (Heft 5)

e Engels, Gabriele

Nach der ,TUV“-Entscheidung des BGH:
Wie kann das Kostenrisiko des Klagers mi-
nimiert werden?

GRUR-Prax 2011, 523 (Heft 23)

¢ Goldmann, Michael

Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter
dem Gesichtspunkt des Serienzeichens
GRUR 2012, 234 (Heft 3)

o Grote-Bittner, Kathrin

»pjur® contra ,,pure“: Wie weit reicht der
Schutz von Kennzeichen mit beschreiben-
den Anklangen?

GRUR-Prax 2012, 53 (Heft 3)

e Czychowski, Christian

Anm. zu OLG Stuttgart, Beschl. wv.
23.11.2011 - 2 W 56/11 - Keine Drittaus-
kunft Gber Bankkonto

GRUR-Prax 2012, 63 (Heft 3)

e Groh, Dennis

Evolution im Werktitelrecht? - Zum Werkti-
telschutz fur Veranstaltungen

WRP 2012, 143 (Heft 2)

e Grundig-Schnelle, Kerstin

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 14.07.2011 - 30
W (pat) 76/09 - Auch guter Ruf kann her-
kunftsbezogene Eigenschaft sein (,,Hiffen-
mark*)

GRUR-Prax 2012, 137 (Heft 6)

¢ Hackbarth, Ralf

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.11.2011 - | ZR
150/09 - Admin-C haftet vor Abmahnung
nur bei Nachweis besonderer Umstande als
Storer (,,Basler Haar-Kosmetik*)
GRUR-Prax 2012, 60 (Heft 3)

e Hacker, Franz

Verwirkung und Doppelidentitdt im Mar-
kenrecht - Anmerkungen zu EuGH, Urteil v.
22. 09. 2011 — C-482/09 — Budweiser

WRP 2012, 266 (Heft 3)

¢ Heim, Sebastian

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 22.09.2011 - 24
W (pat) 18/10 - Gegenstandswert im An-
meldebeschwerdeverfahren betragt in der
Regel 20.000 Euro

GRUR-Prax 2012, 126 (Heft 5)

e Heim, Sebastian
Anm. zu BGH, Urt. v. 06.10.2011 - | ZR
6/10 - Vertriebsrecht bei Verletzung der
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Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke
nicht erschopft (,,Echtheitszertifikat®)
GRUR-Prax 2012, 134 (Heft 6)

¢ Hildebrandt, Ulrich

Anm. zu EuGH, Schlussantrdge vom
29.11.2011 - C-307/10, — ,,Chartered Insti-
tute of Patent Attorneys/Registrar of Trade
Marks — Generalanwalt Bot pladiert for
konkrete Fassung der Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisse (,,IP TRANSLATOR*)
GRUR-Prax 2012, 7 (Heft 1)

e Hilger, Jens

Anm. zu BPatG, Beschl. vom 05.10.2011 -
26 W (pat) 501/11 - ,Kloster Beuerberger
Naturkraft® fur alkoholische Getranke un-
terscheidungskraftig und nicht freihal-
tungsbedurftig

GRUR-Prax 2011, 553 (Heft 24)

e Hilger, Jens

Anm. zu EuGH, Urt. v. 19.01.2012 - C-
53/11 P — ,HABM/Nike International Ltd
u.a. — Beschwerdeberechtigung ist wéh-
rend der Frist zur Beschwerdebegrindung
eigenstandig nachzuweisen (,,R10%)
GRUR-Prax 2012, 83 (Heft 4)

e Holzbach, Christoph

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 28.09.2011 - 26
W (pat) 44/10 - ,FICKEN LIQUORS* als
Marke eintragungsfahig

GRUR-Prax 2012, 87 (Heft 4)

o Isele, Jan-Felix

Anm. zu EuG, Urt. v. 30.11.2011 - T-

477/10 — ,SE-Blusen Stenau GmbH/HABM

— Markenahnlichkeit auch bei Ubernahme

eines nicht dominanten Markenbestandteils
~SE© SPORTS EQUIPMENT® (,SE©

SPORTS EQUIPMENT*)

GRUR-Prax 2012, 9 (Heft 1)

e Jaeschke, Lars

Anm. zu EuG, Urt. v. 13.12.2011 - T-
61/09, BeckRS 2011, 81836 — ,Meica Am-
merlandische Fleischwarenfabrik Fritz Mei-
nen GmbH & Co. KG/HABM — Auch kenn-
zeichnungsschwache Marken sind vor Ver-
wechslungen zu schiutzen (,,Schinken
King*)

GRUR-Prax 2012, 29 (Heft 2)

e Kipping, David

Anm. zu EuG, Urt. v. 30.11.2011 - T-
123/10 »Paul Hartmann AG/HABM —
HABM muss bei pauschaler Zuriuckweisung

einer Markenanmeldung die Homogenitat
der Waren oder Dienstleistungen darlegen
(,,Complete®)

GRUR-Prax 2012, 8 (Heft 1)

o Kleinschmidt, Katja

Anm. zu EuG, Urt. v. 18.01.2012 - T-
304/09 — ,Tilda Riceland Private Ltd/HABM
— Inhaberschaft am Widerspruchskennzei-
chen nach Art. 8 IV GMV ist auch nach
dem geltend gemachten nationalen Recht
zu prufen (,,BASmMALI®)

GRUR-Prax 2012, 85 (Heft 4)

o Knaak, Roland/Kur, Annette/

von Muhlendahl, Alexander
Die Studie des Max-Planck-Instituts fur
Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht
zum Funktionieren des europaischen Mar-
kensystems
GRURINt 2012, 197 (Heft 3)

o Kochendorfer, Mathias

Anm. zu BGH, Beschluss vom 07.07.2011 -
I ZB 68/10 - BPatG muss nicht auf jeden
Vortrag eines unterlegenen Beteiligten im
Einzelnen eingehen (,,Medicus.log®)
GRUR-Prax 2012, 30 (Heft 2)

¢ Lehment, Cornelis

Neuordnung der Tater- und Stérerhaftung*
- Konsequenzen aus EuGH, 12. 07. 2011 —
C-324/09, WRP 2011, 1129 ff. — L'Oréal
gegen eBay (*Erweiterte Fassung eines
Vortrages des Verf. bei der Herbsttagung
der Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigen-
tum & Medien im DAV am 28. 10. 2011.)
WRP 2012, 149 (Heft 2)

e Lerach, Mark

Neue Perspektiven fur den Schutz von Ver-
anstaltungsnamen

GRUR-Prax 2012, 23 (Heft 2)

e Lievens, Dennis

L'Oréal v. eBay — Welcomed in France, Re-
sented in England

11C 2012, 68 (Heft 1)

e Mantrov, Vadim

Protection Norms of Indications of Geo-
graphical Origin in the Applicable EU Regu-
lations — Recent Changes and the Necessi-
ty for Further Unification

11IC 2012, 174 (Heft 2)
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¢ Middelschulte, Anke

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 10.11.2011 - 27
W - Keine Verwechslungsgefahr zwischen
Wortmarke ,Frida“ und Wort-/Bildmarke
,Frida - Frische die ankommt*

GRUR-Prax 2012, 62 (Heft 3)

e Muller-Broich, Jan D./
Weil3, Dominik

~Winters/Red Bull“ verleiht Markeninha-
bern keine Flugel: Konsequenzen des
EuGH-Urteils fur die markenrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Dienstleisters bei be-
triebsinternen Handlungen

GRUR-Prax 2012, 49 (Heft 3)

e Paal, Boris P.

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.11.2011 - | ZR
150/09 - Basler Haar-Kosmetik: Prufpflicht
des Admin-C bei Domaingrabbing-Verdacht
K&R 2012, 204 (Heft 3)

e Passadelis, Nicolas/Furrer, Nicole
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts
und des Bundesverwaltungsgerichts im
Markenrecht

sic! 2012, 68 (Heft 2)

¢ Rudloff-Schaffer, Cornelia

Das kunftige europaische Markensystem
nach der MPI-Studie — welche Schlussfol-
gerungen bieten sich an?

GRURINt 2012, 208 (Heft 3)

e Ruess, Peter

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 24.01.2012 - 33
W (pat) 509/11 - ,EY“ ist anders als ,,HEY!*
eintragungsfahig

GRUR-Prax 2012, 135 (Heft 6)

e Schembecker, Frank

Anm. zu BPatG, Beschluss vom 07.09.2011
- 26 W (pat) 507/10 - ,Weingarten WIR
SIND DIE WINZER* fur alkoholische Ge-
tranke schutzfahig

GRUR-Prax 2012, 32 (Heft 2)

¢ Schmelz, Frieder

UDRP-Verfahren und Domainrechtsstreit:
Auf der Suche nach dem anwendbaren
Recht

GRUR-Prax 2012, 127 (Heft 6)

e Schoene, Volker

Anm. zu OLG Nurnberg, Urteil vom
15.11.2011 - 3 U 354/11 - ,Bio-
Mineralwasser® keine ordnungsgemalie

Verkehrsbezeichnung

GRUR-Prax 2012, 11 (Heft 1)

e Schowerling, Helena
Richter-Expertengesprach: Die Gemein-
schaftsmarke in der Deutschen Praxis
GRUR-Prax 2012, 27 (Heft 2)

e Schreyer-Bestmann, Sylle

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 17.11.2011 - 30
W - Verwechslungsgefahr zwischen ,PUR-
R“ und ,,PUR-Die Initiative“

GRUR-Prax 2012, 61 (Heft 3)

e Schulteis, Thomas

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 13.10.2011 - 30
W (pat) 33/09 - ,Schwarzwalder Schinken*
ist im Herkunftsgebiet zu schneiden und zu
verpacken

GRUR-Prax 2012, 31 (Heft 2)

e Schwippert, Emil

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.06.2011 - | ZR
41/10 - Léschungsanspriuche wegen bo6s-
glaubiger Markenanmeldung und Verfalls
sind unterschiedliche Streitgegenstande
(,,Werbegeschenke*)

GRUR-Prax 2012, 10 (Heft 1)

e Slopek, David E.F.

Anm. zu EuG, Urt. V. 01.02.2012 - T-
291/09 — ,Carrols Corp./HABM — Fehlende
Bosglaubigkeit einer Gemeinschafts-
markenanmeldung trotz Angebot der Mar-
kentbertragung gegen Millionenbetrag an
Inhaber des alteren Zeichens (Pollo Tropi-
cal CHICKEN ON THE GRILL")

GRUR-Prax 2012, 109 (Heft 5)

e Slopek, David E.F.

Anm. zu European Court of Justice (First
Chamber), Urt. v. 28 July 2011 - C-400/09
und C-207/10 - Orifarm A/S et al. v. Merck
Sharp & Dohme, ,,Orifarm v. Merck”

11IC 2012, 108 (Heft 1)

e Stelzenmuller, Ursula

Anm. zu EuG, Urt. v. 19.01.2012 - T-
103/11 — ,Tiantian Shang/HABM — Begriff
der Markenidentitéat bei Beanspruchung der
Senioritat eng auszulegen (,, JUSTING")
GRUR-Prax 2012, 84 (Heft 4)

e Stieper, Malte/Kopanka, Nicole
Anm. zu EuGH, Urt. v. 22.09.2011 - Ver-
wirkung des Markenschutzes durch Dul-
dung einer identischen Marke (Anheuser-
Busch / Budijovicky Budvar)

GPR 2012 (Heft 2)
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e Stogmuller, Thomas

Anm. zu BGH, Beschl. v. 21.12.2011 - | ZB
56/09 - Beschreibender Gehalt einer Wort-
folge hindert Eintragung nur, wenn er auf
der Hand liegt (,,Link economy*)
GRUR-Prax 2012, 58 (Heft 3)

e Tobelmann, Valeska

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 11.01.2012 - 26
W (pat) 532/11 - ,motherbook* fur sozia-
les Netzwerk nicht beschreibend
GRUR-Prax 2012, 136 (Heft 6)

e von Welser, Marcus

Anm. zu EuGH, Urteil vom 01.12.2011 - C-
446/09, C-495/09 ,Koninklijke Philips
Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial
Company Ltd u.a.; Nokia Corporation/Her
Majesty's Commissioners of Revenue and
Customs” - Reiner Transit verletzt keine
Schutzrechte im Durchfuhrland

GRUR-Prax 2011, 552 (Heft 24)

o Wirtz, Martin
Aktuelles aus dem Markenrecht
Mitt. 2011, 509 (Heft 11)

e Ziegenaus, Fabian

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 18.01.2012 - 26
W (pat) 118/10 - Abbildung einer geloch-
ten Metallkugel nicht eintragungsfahig
GRUR-Prax 2012, 110 (Heft 5)

ﬁ

1V. LAUTERKEITSRECHT

e Abrar, Sascha

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.07.2011 - | ZR
192/09 - Wertgutschein fur Individualpro-
dukt muss keinen Listenpreis enthalten
(., Treppenlift™)

GRUR-Prax 2012, 116 (Heft 5)

e Alexander, Christian

Die Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie
2005/29/EG Uber unlautere Geschaftsprak-
tiken in Deutschland und Osterreich
GRURINt 2012, 1 (Heft 1)

e Alexander, Christian

Die ,Aufforderung zum Kauf* im Lauter-
keitsrecht

WRP 2012, 125 (Heft 2)

¢ Amschewitz, Dennis

Kostentragung bei Sequestrationsverfi-
gungen ohne vorherige Abmahnung

WRP 2012, 401 (Heft 4)

e Backer, Kerstin
Rechtliche Fallstricke in der Werbung
GRUR-Prax 2011, 548 (Heft 24)

o Beater, Axel
Allgemeinheitsinteressen und UWG
WRP 2012, 6 (Heft 1)

e Berlit, Wolfgang

Anm. zu LG Luneburg, Urt. v. 30.09.2011 -
4 S 44/11 - Postwurfsendungen gegen den
ausdrucklichen Willen des Empfangers ver-
letzen dessen allgemeines Personlichkeits-
recht

GRUR-Prax 2012, 72 (Heft 3)

e Berlit, Wolfgang

Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 23.11.2011 -
315 O 80/11 - Keine gezielte oder unbillige
Behinderung durch das Angebot von Kon-
zerten unter Einstandspreis

GRUR-Prax 2012, 121 (Heft 5)

e Berlit, Wolfgang

Die Rechtsprechung der Instanzgerichte
zum Recht des unlauteren Wettbewerbs
X1

GRUR-RR 2012, 49 (Heft 2)

¢ Blank, Heike

Anm. zu OLG Koéln, Urt. v. 18.11.2011 - 6
U 119/11 - Lebensmittelleitsatze bilden
nicht stets das Verbraucherverstandnis ab
(.Sparkling Tea*)

GRUR-Prax 2012, 71 (Heft 3)

¢ Blaue, Andreas

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.09.2011 - | ZR
92/09 — ,Sportwetten im Internet 11 und
BGH, Urt. v. 28.09.2011 - | ZR 189/08 -
Verbot des Veranstaltens und Vermittelns
von Glucksspielen im Internet verstoft
nicht gegen EU-Recht (,Sportwetten im
Internet 11°)

GRUR-Prax 2012, 40 (Heft 2)

e Blind, Julia

Anm. zu OLG Munchen, Urt. v. 12.01.2012
- 6 U 813/11 - An konkreten Beratungsbe-
darf geknupfte Anwaltswerbung ist unzu-
lassig

GRUR-Prax 2012, 118 (Heft 5)

o Bockenholt, Rudolf

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.06.2011 - | ZR
17/10 - Werbeanzeige mit Bestellformular
fur Zeitschriftenabo muss auf fehlendes
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Widerrufsrecht hinweisen -—
Bild*
GRUR-Prax 2012, 14 (Heft 1)

»Computer-

e Bohne, Daniel

Anm. zu OLG KélIn, Urt. v. 30.09.2011 - 6
U 54/11 - Bei Wiederholungsgefahr fuhrt
bundesweite Tatigkeit des Verletzers nicht
zu einer Vielzahl an Begehungsorten
GRUR-Prax 2012, 74 (Heft 3)

¢ Bornkamm, Joachim

Irrungen, Wirrungen - Der Tatbestand der
IrrefUhrung durch Unterlassen

WRP 2012, 1 (Heft 1)

e Brixius, Kerstin

Anm. zu BVerwG, Urt. v. 15.12.2011 - 3 C
41.10 - Apotheker ist nur bei tatséchlichen
Wettbewerbsnachteilen durch Versandhan-
del des Konkurrenten klagebefugt
GRUR-Prax 2012, 147 (Heft 6)

e Brunn, Beatrice
Anm. zu BGH, Urt. v. 17.08.2011 - | ZR

148/10 — Verbandsklagebefugnis eines
Gluckspielverbandes (,,Glucksspielver-
band®)

GRUR-Prax 2012, 146 (Heft 6)

e Buchmann, Felix
Die Angabe von Grundpreisen im Internet
K&R 2012, 90 (Heft 2)

e Buhr, Oliver M.

Anm. zu OLG Minchen, Urteil vom
12.01.2012 - 29 U 3926/11 - Datenschutz-
vorschriften sind keine Marktverhaltensre-
gelungen

GRUR-Prax 2012, 150 (Heft 6)

o Delhaes, Georg

Anm. zu OLG Hamm, Urt. v. 22.11.2011 -
4 U 98/11 - eBay-Angebot mit ,voller Ga-
rantie“ muss Garantiebedingungen enthal-
ten

GRUR-Prax 2012, 70 (Heft 3)

o Dittmer, Stefan

Anm. zu BGH, Urt. v. 19.05.2011 - | ZR
147/09 — Vergleichende Werbung nur bei
Gegenuberstellen austauschbarer Produkte
(,,Coaching-Newsletter®)

GRUR-Prax 2011, 541 (Heft 23)

e Eggers, Christofer
Selektive Wahrnehmungen -
standnis von Nahrwerttabellen;

Zum Ver-
Anm. zu

Oberlandesgericht  Frankfurt, Urt. V.
20.10.2011 — 6 U 40/11 — ,lIrrefuhrende
Gestaltung einer Nahrwerttabelle*

ZLR 2012, 69 (Heft 1)

e Ellenrieder, Nils

Das Totalverbot des Internetvertriebs im
selektiven Vertrieb als bezweckte Wettbe-
werbsbeschrankung - Zugleich eine An-
merkung zu EuGH, Urteil v. 13. 10. 2011,
Rs. C-439/09 - Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique SAS ./. Président de I'Autorité
de la Concurrence und Ministre de I'Econ-
omie, de I'Industrie et de I'Emploi

WRP 2012, 141 (Heft 2)

e Feldmann, Eva

Anm. zu OLG Schleswig, Urt. V.
29.12.2011 - 6 U 30/11 - Kein Wettbe-
werbsversto? bei Verdffentlichung eines
Uberschwanglich formulierten Textes im
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GRUR-Prax 2012, 96 (Heft 4)

e Fischer, Melanie Simone

Anm. zu OLG Hamm, Beschl. wv.
13.10.2011 - 1-4 W 84/11 - Unternehmen
muss bei Werbung mit Preisangabe seine
vollstadndige Identitat angeben

GRUR-Prax 2011, 563 (Heft 24)

e Fritzsche, Jorg

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.02.2011 - | ZR
164/09 - Telefonwerbung; Nachweis der
erforderlichen Einverstandniserklarung des
Verbrauchers; Double-opt-in-Verfahren
WuB 2012, 103 (Heft 2) WuB V B. § 7
UWG 1.12 (WM 2011, 2065)

e Glockner, Jochen

The Regulatory Framework for Compara-
tive Advertising in Europe — Time for a
New Round of Harmonisation

11C 2012, 35 (Heft 1)

e Grote, Henner/Wallau, Rochus
Nussecken im Rhein-Mosel-Dreieck; Anm.
Zu Oberveraltungsgeicht Rheinland-Pfalz,
Urt. v. 26.10.2011 — 6 A 10690/11.0VG —
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ZLR 2012, 99 (Heft 1)

e Hagenmeyer, Moritz
Vierte Beleuchtung der Rechtsprechung zur

VO (EG) Nr. 1924/2006 uber nahrwert-
und gesundheitsbezogene Anga-
ben*Manuskript eines Vortrags, den der

Autor am 27. 02. 2012 auf den BEHR'S
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te; gewidmet Rechtsanwalt Captain Oel-
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iilunn.

WRP 2012, 414 (Heft 4)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 30.06.2011 - | ZR
157/10 — Verschleiertes Werbeschreiben
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GRUR 2012, 187 (Heft 2)

¢ Heimhalt, Diana

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. wv.
20.10.2011 - 6 U 40/11 — N&ahrwertanga-
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mung mit Vorschriften der NKV irrefihrend
(.Irrefihrende Gestaltung einer Nahrwert-
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GRUR-Prax 2012, 19 (Heft 1)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 10.08.2011 — KRB
55/10 - Buf3geld gegen Gesamtrechtsnach-
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sion®)

EWIR 2011, 821 (Heft 24); 8 30 OWIiG
1/11

¢ Hess, Gangolf

Anm. zu BGH, Urt. v. 30.06.2011 - | ZR
157/10 - Verschleiertes Werbeschreiben
fur Branchenverzeichnis wettbewerbswidrig
(,,Branchenbuch Berg®)

GRUR-Prax 2012, 42 (Heft 2)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 22.09.2011 - I ZR
229/10 - Verbraucherzentrale aus NRW
darf auswartigen UWG-Verstol3 verfolgen
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GRUR-Prax 2012, 145 (Heft 6)
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rung verfugen (,,Zertifizierter Testaments-
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GRUR-Prax 2011, 559 (Heft 24)
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Anm. zu OLG Ddusseldorf, Urt. wv.
18.10.2011 - 1-20 U 36/11 - Apotheke darf
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GRUR-Prax 2012, 16 (Heft 1)

o Kefferputz, Martin

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.07.2011 - | ZR
173/09 - Verlangerung befristeter Sonder-
verkaufe in der Regel nicht mdglich (,,10%
Geburtstags-Rabatt®)

GRUR-Prax 2012, 41 (Heft 2)
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Anm. zu OLG Ddusseldorf, Urt. .
15.03.2011 - 1-20 U 69/09 - Lockwerbung
und unzulangliche Bevorratung in Super-
markten

GRUR-Prax 2012, 117 (Heft 5)
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wunschter Postwurfsendungen
EWIR 2012, 157 (Heft 5);
1/12157

8§ 7 UWG

e Koch, Matthias

Anm. zu BGH, Urt. v. 06.10.2011 - | ZR
42/10 — Pkw-Angebot in falscher Such-
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irrefuhrend (,,Falsche Suchrubrik*)
GRUR-Prax 2012, 95 (Heft 4)

e Kohler, Helmut

Unbestellte Waren und Dienstleistungen —
neue Normen, neue Fragen - Zugleich Be-
sprechung zu BGH, Urt. v. 17. 8. 2011 — |
ZR 134/10 — Auftragsbestatigung

GRUR 2012, 217 (Heft 3)
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WRP 2012, 22 (Heft 1)

e Kohler, Helmut

Richtlinienkonforme Gesetzgebung statt
richtlinienkonforme Auslegung: Pladoyer
far eine weitere UWG-Novelle

WRP 2012, 251 (Heft 3)
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Die Kopplung von Umsatzgeschaften mit
Glicksspielen

GRUR-Prax 2012, 129 (Heft 6)
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Proaktive Informationspflichten aus Art. 7
UGP-RL — eine wettbewerbsrechtliche All-
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WRP 2012, 32 (Heft 1)
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Auf der Trendwelle; Anm. zu Oberlandes-
gericht Ndrnberg, Urt. v. 15.11.2011 -
,Bio Mineralwasser*

ZLR 2012, 92 (Heft 1)

e Liesching, Marc

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.9.2011 - | ZR
92/09 - Sportwetten im Internet 11

MMR 2012, 196 (Heft 3)

e Lindacher, Walter F.
Geltungsweiteprobleme bei Black List-
IrrefGhrungsverboten - Zur Deutung der
Merkmale ,unwahre Angabe” und ,Erwe-
cken des Eindrucks ...”

WRP 2012, 40 (Heft 1)

¢ MaalRen, Stefan

Anm. zu BGH, Urt. v. 06.10.2011 - | ZR
42/10 - Kfz-Angebot mit korrekten Anga-
ben in falscher Suchrubrik nicht irrefUhrend
K&R 2012, 212 (Heft 3)

¢ Mankowski, Peter

Postwurfsendungen nein danke! - Zugleich
eine Anmerkung zu LG Luneburg, Urteil v.
04. 11. 2011 — 4 S 44/11 — Einkauf aktuell
WRP 2012, 269 (Heft 3)

e Matthes, Jens

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.07.2011 - | ZR
181/10 - Verlangerung befristeter Rabatt-
Aktion kann zulassig sein (,Frihlings-
Special®)

GRUR-Prax 2012, 68 (Heft 3)

¢ Matthes, Jens
Anm. zu LG Lubeck, Urt. v. 17.01.2012 -
11 O 69/11 - Bild- und Zahlenelemente in

der Produktgestaltung kdnnen Verbrau-
cherverstandnis maf3geblich pragen
(,,Fruit2day*)

GRUR-Prax 2012, 97 (Heft 4)

¢ Matthes, Jens

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. v.

09.12.2011 - 25 U 106/11 - Werbung in
Plastikfolie nicht unzumutbar
GRUR-Prax 2012, 149 (Heft 6)

e Matthes, Jens

Schwierigkeiten und Grenzen der ,eigenen
Sachkunde* bei neuartigen Lebensmitteln;
Anm. zu Oberlandesgericht Koéiln, Urt. v.
18.11.2011 — 6 U 119/11 - ,Sparkling
Tea*

ZLR 2012, 79 (Heft 1)
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Nr. 1924/2006 Uber nahrwert- und ge-
sundheitsbezogene Angaben

WRP 2012, 405 (Heft 4)

¢ Menebrocker, Carsten

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. v.
19.05.2011 - 6 U 55/10 - Taxi-Fahrt ohne
Konzession flur Gemeinde, aus der der
Fahrgastauftrag stammt, verstot nicht
zwingend gegen 8 47 1l 1 PBefG
GRUR-Prax 2011, 562 (Heft 24)

e Menebrocker, Carsten

Anm. zu OLG Munchen, Urt. v. 22.12.2011
- 29 U 3463/11 - Sittenwidrige Kommer-
zialisierung der Anspruchsbefugnis
GRUR-Prax 2012, 119 (Heft 5)

¢ Menke, Simon

Die negative Feststellungsklage
wettbewerbsrechtlichen Praxis
WRP 2012, 55 (Heft 1)

in der

e Merx, Morten

Anm. zu OLG Munchen, Urt. v. 05.05.2011
- 6 U 3795/10 - Abldsbar an Arzneimittel-
packung geklebte Werbung fir rezeptfreies
Arzneimittel ist zulassig

GRUR-Prax 2012, 45 (Heft 2)

e Mette, Markus

Anm. zu OLG Schleswig, Urt. wv.
06.10.2011 - 6 U 3/09 - ,OEM-Lieferant*
ist nach Geschéaftsubertragung nur, wer die
Berechtigung vom Originalhersteller ablei-
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GRUR-Prax 2012, 44 (Heft 2)

e Médller, Mirko

Anm. zu KG, Beschl. v. 26.10.2011 - 25 W
23/11 - Begriff ,Institut” im Vereinsnamen
nur mit bestimmten Zusétzen zuléssig
GRUR-Prax 2012, 15 (Heft 1)

e Moller, Mirko

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.07.2011 — | ZR
192/09 - Mitteilungsbedurftige Bedingun-
gen bei Gutscheinwerbung (Treppenlift)
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NJW 2012, 1011 (Heft 14)
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Anm. zu ArbG Ddusseldorf, Urt. wv.
06.12.2011 - 2 Ca 3194/11 - Nachvertrag-
liche Verschwiegenheitspflicht ist kein
Wettbewerbsverbot

GRUR-Prax 2012, 152 (Heft 6)

¢ Mul3otter, Sabine

Anm. zu KG, Urt. v. 26.01.2012 - 23 W
2/12 - Aufspaltung in Anzahlung und mo-
natliche Rate fur ein Handy verstoi3t gegen
Gebot der Preisklarheit

GRUR-Prax 2012, 148 (Heft 6)

¢ Nowak-Over, Andrea

Anm. zu BGH, Beschl. v. 18.01.2012 - | ZR
170/10 — Vorlagefrage zum EuGH zur An-
wendbarkeit des UWG auf Werbemalnah-
me einer Betriebskrankenkasse (,,Betriebs-
krankenkasse*)

GRUR-Prax 2012, 94 (Heft 4)

e Paal, Boris P.

Netz- und Suchmaschinenneutralitdt im
Wettbewerbsrecht

AfP 2011, 521 (Heft 6)

e Podszun, Rupprecht

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. wv.
12.04.2011 - 11 U 5/11 (Kart) — Grenzen
der Stromkennzeichnungspflicht in Werbe-
flyern

GRUR-Prax 2012, 17 (Heft 1)

¢ Rath-Glawatz, Michael

Anm. zu LG Luneburg, Urt. v. 30.09.2011 -
4 S 44/11 Einkauf Aktuell: Unzumutbare
Belastigung durch Postwurfsendung

K&R 2012, 129 (Heft 2)

e Riegger, Hans-Georg

Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 24.11.2011 -
327 O 196/11 - Grundpreis der Ware ist
bereits in eBay-Angebotsiibersicht anzuge-
ben

GRUR-Prax 2012, 18 (Heft 1)

¢ ROmMermann, Volker

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.06.2011 - | ZR
58/10 — Rechtsberatung durch Einzelhan-
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GRUR-Prax 2011, 560 (Heft 24)

¢ ROmermann, Volker
Anm. zu BGH, Urt. v. 06.10.2011 - | ZR
54/10 - Rechtsberatung durch Finanz-

dienstleister nur als Nebenleistung zulassig
(.Kreditkontrolle®)
GRUR-Prax 2012, 124 (Heft 5)

e Sachs, Gunnar

Anm. zu OLG Ddusseldorf, Urt. V.
22.11.2011 - 1-20 U 110/11 - Werbung fur
Haarfarbemittel mit uneingeschrankter
arztlicher Empfehlung ist irrefihrend
GRUR-Prax 2012, 69 (Heft 3)

e Schell, Jurgen

Anm. zu EuG, Urt. vom 10.11.2011 - T-
22/10 — Individuelle Vermarktungskonzep-
te fur Beurteilung der Verwechslungsgefahr
von Modemarken irrelevant (,,Esprit Inter-
national LP/HABM®)

GRUR-Prax 2011, 530 (Heft 23)

e Scherer, Inge

Zum Anwendungsbereich von Nr. 29 des
UWG-Anhangs (,,Schwarze Liste”) - Zu-
gleich eine Anmerkung zu BGH, Urteil v.
17. 08. 2011 — | ZR 134/10 — Auftragsbe-
statigung

WRP 2012, 139 (Heft 2)

e Schirmbacher, Martin

Rabatte und kein Ende - Zur Verlangerung
befristeter Rabattaktionen - Zugleich
Kommentar zu BGH, Urteile vom 7. 7.
2011 - | ZR 173/09 - 10 % Geburtstags-
Rabatt und | ZR 181/10 - Fruhlings-Special
(K&R 2012, 116)

K&R 2012, 87 (Heft 2)

e Schmidt-Hern, Kai

Anm. zu OLG Koln, Urt. v. 21.10.2011 - 6
U 64/11 - Hohe Anforderungen an ,Initia-
tivunterwerfung“ gegenuber Dritten
GRUR-Prax 2011, 564 (Heft 24)

e Schmittmann, Michael

Systemcrash Leipzig: Online-Glucksspiele
und das BVerwG

CR 2011, 805 (Heft 12)

e Schroder, Markus

Negative Feststellungsklage vs. Leistungs-
klage — Die nachste Runde

WRP 2012, 183 (Heft 2)

e Schulteis, Thomas

Anm. zu LG Stuttgart, Urt. v. 22.09.2011 -
17 O 165/11 - Internetwerbung fur Ver-
braucherkredite erfordert klares, verstand-
liches und auffallend dargestelltes repra-
sentatives Beispiel
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GRUR-Prax 2012, 73 (Heft 3)
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Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. v.
06.10.2011 - 6 U 267/10 - AGB zur auto-
matischen Verlangerung eines Nachrich-
tenagentur-Vertrags nicht wettbewerbs-
widrig

GRUR-Prax 2011, 561 (Heft 24)

e Spindler, G.

Anm. zu LG Aschaffenburg, Urt. wv.
19.08.2011 - 2 HK O 54/11 - Anforderun-
gen an die Pflichtangaben nach 8 5 TMG
bei Auftritt und Profil auf der Webseite von
Facebook

WuB 2012, 179 (Heft 3); WuB V B. § 4
UWG 1.12 (WM 2011, 2340179)

e Stallberg, Christian

Anm. zu VG Koéln, Urt. v. 15.11.2011 - 7 K
1819/11 - Auf Blister einer parallelimpor-
tierten Antibabypille sind Wochentage auf
deutsch anzugeben

GRUR-Prax 2012, 46 (Heft 2)

e Stuckel, Marc

Anm. zu OLG Munchen, Urt. v. 09.06.2011
- 29 U 2026/08 - Gegen Verhaltenskodex
verstolRende kostenlose Arzt-Seminare sind
bei geringer Anreizwirkung nicht unlauter
(,,FSA-Kodex*)

GRUR-Prax 2012, 120 (Heft 5)

e Stulz-Herrnstadt, Michael

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.09.2011 - I ZR
93/10 - Teilnahmeentgelte von hdchstens
50 Cent glucksspielrechtlich unerheblich
(,,Poker im Internet®)

GRUR-Prax 2012, 39 (Heft 2)

e von Czettritz, Peter/Strelow, Tanja
Anm. zu LG Koéln, Urt. v. 01.12.2011 - 31
O 268/11 - AdWord-Anzeigen fur Arznei-
mittel miussen Pflichtangaben nach HWG
enthalten

GRUR-Prax 2012, 151 (Heft 6)

¢ Weidert, Stefan

Anm. zu OLG Kéln, Beschl. v. 11.11.2011 -
6 U 188/11 - Werbung mit Testergebnis
auf abgebildeter Produktverpackung ist
irrefUhrend, wenn die Fundstellenangabe
nicht lesbar ist

GRUR-Prax 2012, 43 (Heft 2)

¢ Weiser, Jan

Anm. zu BGH, Beschl. v. 01.06.2011 - |1 ZB
52/09 — Keine Verwechslungsgefahr zwi-
schen ,Maalox*“ und ,Melox-GRY* trotz ge-
spaltener Verkehrsauffassung
(,,Maalox/Melox-GRY*)

GRUR-Prax 2011, 531 (Heft 23)

¢ Malte Weitner

Buchpreisbindung — Wer muss zahlen? -
Zugleich Besprechung von LG Hamburg,
Urt. v. 8. 6. 2011 — 315 O 182/11 — studi-
books.de

GRUR-RR Jahr 2012, 1 (Heft 1)

¢ Wudy, Florian/Pohl, Harald

Ein Uberblick Uiber die durch den Geset-
zesentwurf zur 16. AMG-Novelle geplanten
Anderungen im Heilmittelwerberecht

WRP 2012, 388 (Heft 4)

e Wuttke, Christof

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 14.11.2011 - 29
W (pat) 173/10 ,Vvariable Bildmarke*
nicht als sonstige Markenform eintragungs-
fahig

GRUR-Prax 2011, 532 (Heft 23)

V. KARTELLRECHT

¢ Ackermann, Thomas
KartellgeldbuRen als Instrument der Wirt-
schaftsaufsicht

ZWeR 2012, 3 (Heft 1)

¢ Ackermann, Thomas/

Franck, Jens-Uwe
Anm. zu BGH, Urt. v. 28.06.2011 - KZR
75/10 — Umfang der Schadensersatzhaf-
tung von Kartellteilnehmern (ORWI)
GRUR 2012, 298 (Heft 3)

e Bailey, David

Restrictions of competition by object under
Article 101 TFEU

Common Market Law Review 2012, 559
(Heft 2)

e Bechtold, Rainer

Leitlinien der Kommission und Rechtssi-
cherheit — am Beispiel der neuen Horizon-
tal-Leitlinien

GRUR 2012, 107 (Heft 2)

e Bonacker, Eva

Falle zur Regulierung des Internethandels
in selektiven und sonstigen Vertriebssys-
temen
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GRUR-Prax 2012, 4 (Heft 1)

e BONI, Franz
Die missbrauchsunabhangige Entflechtung
sicl 2012 (Heft 2)

e Bulst, Friedrich Wenzel

Das ORWI-Urteil des Bundesgerichtshofs
im Lichte des Unionsrechts

ZWeR 2012, 70 (Heft 1)

e Burkard, Eva-Maria

Anm. zu LG Saarbricken, Urt. v.
19.08.2011 - 7 O 33/11 - Bei Unterschwel-
lenvergaben ist Primarrechtsschutz durch
einstweilige Verfugung moglich

GRUR-Prax 2011, 565 (Heft 24)

e Dittrich, Alfred
Kronzeugenantrage und Rechtsschutz
WuW 2012, 133 (Heft 2)

e Dohrn, Daniel/Meyer, Matti
Zukunftiger potentieller Wettbewerb - ein
neuer Malistab in der deutschen (Pres-
se)Fusionskontrolle?

WuW 2012, 355 (Heft 4)

e Dreher/Koérner, J.

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.06.2011 — KZR
75/10 - Deliktshaftung der Kartellteilneh-
mer gegenuber indirektem Abnehmer
(,ORWI*)

EWIR 2012, 97 (Heft 4); Art. 101 AEUV
1/12

e Frenz, Walter/Bresges, Tanja

Kartellrecht: Vergleichsverfahren der
Kommission

EWS 2012, 72 (Heft 3)

¢ Fung, Ching-yi

Hong Kong Competition Bill: One Step
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World Competition 2012, 165 (Heft 1)

e Gerner-Beuerle, Carsten
Shareholders between the market and the
State - The VW law and other interventions
in the market economy’

Common Market Law Review 2012, 97
(Heft 1)

¢ Gronemeyer, Achim/

Slobodenjuk, Dimitri
Referentenentwurf zur 8. GWB-Novelle:
Risiken und Nebenwirkungen
WRP 2012, 290 (Heft 3)

¢ Gutermuth, Axel

Der neue Kartellrechtsrahmen fur For-
schungs- und Entwicklungsvereinbarungen
WuW 2012, 237 (Heft 3)

¢ Heeg, Volker/Levermann, Thore
Glucksspielregulierung in Deutschland vor
der Marktoffnung - Lotto, Sportwetten und
Gaming im Internet

MMR 2012, 20 (Heft 1)

e Heermann, Peter W.

Territorial begrenzte Lizenzierung von
Fernsehrechten im Lichte der Dienstleis-
tungs- und Wettbewerbsfreiheit

WRP 2012, 371 (Heft 4)

¢ Heimler, Alberto/

Mehta, Kirtikumaru
Violations of Antitrust Provisions: The Op-
timal Level of Fines for Achieving Deter-
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World Competition 2012, 103 (Heft 1)
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Rechtsnachfolge im deutschen Kartellord-
nungswidrigkeitenrecht

WRP 2012, 159 (Heft 2)
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The Costs and Benefits of Antitrust En-
forcement: Identification and Measurement
World Competition 2012, 121 (Heft 1)

¢ Inderst, Roman/Schwalbe, Ulrich
Das kontrafaktische Szenario bei der Be-
rechnung von Kartellschaden

WuW 2012, 122 (Heft 2)

¢ Imgrund, Jan

Kartellrechtliche Regulierung von Preisbin-
dungen und Preisempfehlungen in
Deutschland — Fallstricke in der betriebli-
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BB 2012, 787 (Heft 13)
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Kartellrechtscompliance im Konzern
WuW 2012, 150 (Heft 2)
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Rethinking Sanctions for Breaching EU
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Die Auslobung als Mdoglichkeit zur Aus-
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WuW 2012, 345 (Heft 4)

e Kliebisch, René
Outsourcing eines Kartellrechtsverstol3es
WRP 2012, 295 (Heft 3)
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Nummern und ihr Missbrauch
K&R 2012, 24 (Heft 1)
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WuW 2012, 6 (Heft 1)

e Lettl, Tobias
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WRP 2012, 274 (Heft 3)
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Mallmann, Roman A.
Zivilprozessuale Folgen des ORWI-Urteils
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Defence”
WRP 2012, 166 (Heft 2)
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RIW 2012, 35 (Heft 1/2)
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fahren, Grenzen

ZWeR 2012, 48 (Heft 1)
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WuW 2012, 14 (Heft 1)
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360/09 - Pfleiderer AG/Bundeskartellamt
GPR 2011 (Heft 6)
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WRP 2012, 173 (Heft 2)
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GRUR-Prax 2011, 539 (Heft 23)
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WuW 2012, 27 (Heft 1)
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gewachsenes Presse-Grosso-System
GRUR-Prax 2012, 55 (Heft 3)

e Schoene, Volker
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GRUR-Prax 2012, 153 (Heft 6)
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E. BEST OF IP |

ANM. zU BPATG, BESCHL.V. 6.12.2011 —
27 W (PAT) 546/11 — F-GIRLS

von stud. iur. Clemens Hermanns, Augsburg”
I. 1. Die Anmelderin, eine Betreiberin eines

Erotikportals im Internet, begehrte die Ein-
tragung der Wort-Bildmarke

[ Lires

by Funlbiorado corm,

far zahlreiche Waren und Dienstleistungen
aus den Klassen 41, 9, 16, 35, 38, 42. Die
Waren und Dienstleistungen waren zum
Grof3teil solche, die die Beschwerdefuhrerin
bereits im Internet anbot wie beispielswei-
se ,Filmvorfihrungen, auch uber das In-
ternet” (Klasse 41) oder ,,.Betrieb von Chat-
lines, Chatrooms und Foren“ (Klasse 38).

Die Markenstelle wies die Anmeldung auf-
grund mangelnder Unterscheidungskraft
(88 Il Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG) sowie
aufgrund eines Verstolles gegen die guten
Sitten (8 8 Il Nr. 5 MarkenG) zuruck.

Die Markenstelle begrindete diese Zu-
rickweisung damit, dass es sich bei dem
Buchstaben ,F*“ in dem Zusammenhang mit
,Girls® um eine sprachublich gebildeten
Platzhalter fur das Wortes ,Fuck” handelt.
Dem relevanten Verkehr erschlieBe sich
diese ,gebrauchliche Bezeichnung ohne
weiteres, so dass diese Bezeichnung ge-
eignet sei als schlagwortartige inhaltlich-
thematische Sachaussage zur Beschrei-
bung der (print-, audiovisuellen- und elekt-
ronischen) Medienberichterstattung der
verschiedensten Kommunikationskanale
sowie im Veranstaltungs- und Unterhal-
tungssektor zu dienen®. Das angemeldete
Zeichen sei daher nicht unterscheidungs-
kraftig und direkt beschreibend fur die Wa-
ren und Dienstleistungen fur die die Ein-
tragung begehrt wird. DarUber hinaus sei
das angemeldete Zeichen sittenwidrig.

" Der Verfasser ist Mitarbeiter im Bereich Intel-
lectual Property im Minchener Blro der inter-
nationalen Anwaltssozietat Bird & Bird und stu-
dentische Hilfskraft an der Juniorprofessur fir
Burgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz
und Zivilprozessrecht (Prof. Dr. Paul T. Schra-
der), Augsburg.

2. Gegen diese Zurilckweisung legte die
Anmelderin Beschwerde ein und beantrag-
te, den Zurickweisungsbeschluss der Mar-
kenstelle aufzuheben und das angemeldete
Zeichen antragsgemal einzutragen. Sie
trug dazu weiter vor, dass der Buchstabe
»F* nicht fur ,Fuck® stehe, sondern fur den
Name der Anmelderin.

Daruber hinaus kédnne der Eintragung nicht
das absolute Schutzhindernis der § 8 1l
Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenhalten
werden, da bei diesen Eintragungshinder-
nissen ein Allgemeininteresse vorliegen
musste, diese Bezeichnung frei verwenden
zu wollen. Diese liege hier jedoch nicht
vor, denn die Markenstelle habe die Be-
zeichnung ja gerade als sittenwidrig dekla-
riert. Eine sittenwidrige Bezeichnung liegt
vor, wenn ein erheblicher Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise die Verwen-
dung des Zeichens fur die fraglichen Waren
oder Dienstleistungen als anstéRig und
nicht nur geschmacklos empfindet (vgl.
BPatGE 28, 41, 43 — CORAN). Es kénne vor
diesem Hintergrund kein Allgemeininteres-
se vorhanden sein, ein derartiges Zeichen
frei verwenden zu kénnen.

I1. Das BPatG wies die Beschwerde zuriick.
»F-Girls* habe vor dem Hintergrund der
angemeldeten Waren- und Dienstleistun-
gen ,einen sofort erkennbaren inhaltlichen
Bezug zu ,fuck’™ und sei daher merkmals-
beschreibend nach § 8 Il 2 Nr. 2 MarkenG.
Ob die absoluten Schutzhindernisse der § 8
I 2 Nr. 1 und Nr. 5 MarkenG vorliegen
wiurden, konne dahingestellt bleiben. Die
Rechtsbeschwerde wurde vom BPatG nicht
zugelassen, da ,die Frage nach der be-
schreibenden Bedeutung von ,F-Girls’ keine
Rechtsfrage aufwirft”.

I1l. 1. Dieser Beschluss des BPatG er-
scheint vor dem Hintergrund der bisheri-
gen Entscheidungspraxis bezuglich be-
schreibender Angaben, gerade im Hinblick
auf seine Kurze durchaus tberraschend.

a) Das Gericht hat fur seine Beurteilung
allein den zentralen Wortbestandteil der
angemeldeten Bezeichnung herausgegrif-
fen, obwohl grundsatzlich eine derartige
Zergliederung unzulassig ist und das abso-
lute Schutzhindernis des 8§ 8 Il Nr. 2 Mar-
kenG nur dann vorliegt, wenn das ange-
meldete Zeichen in seiner Gesamtheit be-
schreibend ist (vgl. BGH, GRUR 1996, 771,
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772 — THE HOME DEPOT; EuGH, GRUR
2004, 943, 944 — SAT.2).

b) Dartber hinaus verfiigt das angemelde-
te Zeichen Uber eine auffallige Farbkombi-
nation und eine individuelle Gestaltung und
Zusammensetzung der Wortbestandteile,
zu deren kennzeichnendem Gehalt das
Gericht keine Ausfihrungen machte. Es
durfte durchaus strittig sein, ob es sich
hierbei um eine bloRRe, nicht ins Gewicht
fallende grafische Gestaltung handelt (vgl.
BGH, GRUR 2000, 506, 509 — ATTA-
CHE/TISSERAND) oder ob die Gestal-
tungsmerkmale den Gesamteindruck des
angemeldeten Zeichens mitpragen (vgl.
BGH, GRUR 2004, 778, 779 — URLAUB DI-
REKT).

c) Selbst wenn man dem Bildbestandteil
des angemeldeten Zeichens keinen kenn-
zeichnenden Gehalt zumessen will, so
Uberzeugt die Beurteilung des beschrei-
benden Charakters von ,F-Girls* in dieser
Art nicht. Zum einen erscheint die Gleich-
stellung des Buchstabens ,,F* mit dem Wort
~Fuck“ gerade vor dem Hintergrund, dass
der zweite Wortbestandteil auf die Anmel-
derin hinweist und somit dem Verkehr die
Assoziation des Buchstabens ,F* mit dem
Namen der Anmelderin ermoglicht sehr
gewagt. Zum anderen musste eine solche
Abklrzung jedoch zumindest vom Verkehr
erkannt und in ihrem Sinne verstanden
werden (vgl. BGH, GRUR 1985, 41, 43 —
REHAB). Ob dies bei einem einzelnen
Buchstaben bereits der Fall ist, ist durch-
aus fraglich. Selbst wenn man annimmt,
dass sich dem Verkehr nach einer gewissen
Uberlegung dieser Sinngehalt erschlieRe,
deutet dies eher auf ein sprechendes Zei-
chen hin, als auf eine beschreibende Anga-
be (vgl. BGH, GRUR 2009, 1055, 1059 —
airdsl).

4. Daruber hinaus ware es durchaus plau-
sibler, dass es sich bei ,F-“ um einen
Stammbestandteil fur eine Zeichenserie
handelt, der auf den Antragssteller hin-
weist. Eine derartige Verwendung von Ein-
zelbuchstaben ist dem Verkehr weitrei-
chend bekannt (vgl. BGH, GRUR 2008,
258, 260 — INTERCONNECT/T-InterCon-
nect) und wurde von der Anmelderin um-
fassend vorgetragen.

5. Letztendlich verliert das Gericht kein
Wort Uber den zweiten Wortbestandteil des

angemeldeten Zeichens. Der Verkehr er-
blickt zwar grundsatzlich die Produktkenn-
zeichnung nicht in dem Bestandteil der
ausdrucklich, beispielsweise durch das
Wort ,by“, als Unternehmenskennzeichen
gekennzeichnet ist (vgl. BGH, GRUR 2001,
164, 166 — Wintergarten), jedoch ist die-
sem Bestandteil nicht stets eine mitpra-
gende Bedeutung abzusprechen (vgl. BGH,
GRUR 2002, 167, 169 — Bit/Bud). Das Ge-
richt hatte demnach insbesondere ausfiuh-
ren mussen, ob im vorliegenden Fall die
Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in
den Hintergrund tritt oder nicht.

2. Auch die Verteidigung damit, dass es
aufgrund der Sittenwidrigkeit an einem
Allgemeininteresse sowie Freihaltebedurf-
nis zur Verwendung des Zeichens fehle,
fand beim BPatG kein Gehor. Es fuhrte
dazu lediglich aus: ,,8 8 Abs. 2 Nr. 5 Mar-
kenG verhindert nur Markenschutz, verbie-
tet aber nicht die Verwendung der danach
schutzunfahigen Zeichen*.

Diese Begrundung wird in dieser knappen
Form den von der Anmelderin aufgeworfe-
nen Fragen nicht gerecht. Die Anmelderin
zielte mit ihren Ausfuhrungen auf das fur
das absolute Schutzhindernis des § 8 Il 2
Nr. 2 MarkenG erforderliche Freihaltebe-
durfnis ab. Die Frage, ob die Zeichen im
Falle einer Eintragung verwendet werden
durfen, wurde sich im Falle des fehlenden
Freihaltebedurfnisses, dessen Vorliegen
vom Gericht anscheinend keiner Prifung
unterzogen wurde, gar nicht erst stellen
und ware daher nur von Relevanz, wenn
ein solches Interesse tatsachlich gegeben
ware.

Dennoch ist diese Art der Verteidigung
wohl nicht zur Nachahmung empfehlens-
wert, denn grundsatzlich raumt man auf
diese Weise zumindest die Sittenwidrigkeit
der angemeldeten Bezeichnung ein. Zum
anderen, fuhrt die Sittenwidrigkeit in man-
chen Bereichen — man denke einmal an die
zahlreichen Entscheidungen im Bereich der
alkoholischen Getranke der die Rechtspre-
chung zu 8§ 811 2 Nr. 5 MarkenG in den
vergangenen Jahren pragte (vgl. BGH,
GRUR 1995, 592 — Busengrapscher, BPatG,
Beschl. v. 26. 11. 1997 — 26 W (pat)
107/97 — Schenkelspreizer) — wohl kaum
dazu, dass das Verwendungsinteresse und
somit das Freihaltebedurfnis der Mitbewer-
ber entfallt.
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Wirde man dartber hinaus den bereits
oben aufgegriffenen strittigen Gleichstel-
lungen des Buchstabens ,F* fir das Wort
,Fuck“ folgen, wirde dies allein zwar noch
keine Sittenwidrigkeit des angemeldeten
Zeichens begrinden (vgl. BPatG, Beschl. v.
3. 8. 2011 — 26 W (pat) 116/10 — Ficken;
BPatG, Beschl. v. 21. 9. 2009 — 26 W (pat)
244/02 — Ficke). Die vorliegende Bezug-
nahme auf das Wort ,Girls* wére jedoch
nicht, wie in den vorstehenden Féllen, ge-
schlechtsneutral, sondern als geschlechts-
spezifisch diskriminierende und/oder die
Menschenwirde beeintrachtigende und so-
mit sittenwidrige Angabe nicht schutzfahig
nach 8 8 Il 2 Nr. 5 MarkenG (vgl. Ingerl/
Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, &8
Rn. 279).
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