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VORWORT 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich freue mich, Ihnen die neue Ausgabe des „GB-
Der Grüne Bote“ präsentieren zu können.  
 
Besondere Aufmerksamkeit verdient wieder ein-
mal das Designrecht: In der ersten Ausgabe des 
Jahres 2012 setzte sich Lazaridis mit den Auswir-
kungen von Design-Auszeichnungen auf die 
Schutzfähigkeit von Mustern auseinander. In der 
aktuellen Ausgabe stellt Bartel die „Eigenart“ als 
Schutzvoraussetzung des Geschmacksmusters 
(bzw. eingetragenen Designs) in den Vordergrund 
ihres Betrages und greift damit die designrechtlichen Fragestellungen (diesmal aus der 
Sicht des EuGH) wieder auf. Auch Hermanns widmet sich in seinem, in dieser Ausgabe 
enthaltenen Beitrag einer ebenfalls immer wieder auftretenden Problematik: Er stellt an-
lässlich eines aktuellen BGH-Beschlusses (III ZR 371/12) die neuere Entwicklung zum 
Streitgegenstand und der Klagehäufung dar. Dieser Beitrag wird auf besonderes Interes-
se bei unseren Leserinnen und Leser aus der anwaltlichen Praxis stoßen. 
 
In „eigener Sache“ dürfen wir auf eine gelungene Tagung zum Autorecht zurückblicken, 
die Prof. Dr. Jänich und ich an der Universität Augsburg Anfang April 2014 veranstalte-
ten. Das diesjährige Thema „Ersatzteile und Märkte“ stieß auf überaus reges Interesse 
bei der Zuhörerschaft. In dieser Ausgabe des „GB-Der grüne Bote“ ist ein Tagungsbericht 
von Mesch enthalten, der einen guten Überblick über die einzelnen Referate gibt, die auf 
der Tagung gehalten wurden. 
 
Ich wünsche Ihnen auch im Namen aller Mitherausgeber eine spannende Lektüre und 
verbleibe mit besten Grüßen aus Augsburg und Jena, 
 
Paul Schrader 
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A. BEITRÄGE 
 
EIGENART EINES GESCHMACKSMUSTERS IN DER 
JÜNGSTEN RECHTSPRECHUNG DES EUROPÄISCHEN 
GERICHTSHOFS 
 

von RAin Olivia Bartel, LL.M. (VUW)* 

 
Der Europäische Gerichtshof hat in letzter 
Zeit vermehrt Entscheidungen zum Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster erlassen1 
und dabei kürzlich mit seinen Entscheidun-
gen in der Sache Bell & Ross/OHIM2 und 
Danuta Budziewska/OHIM3 sowie T-231/10 
– Merlin Handelsgesellschaft u.a./HABM 
weitere Kriterien zur Beurteilung der Ei-
genart eines Geschmacksmusters festge-
legt.  
 
Ein Geschmacksmuster weist gemäß Art. 6 
der Verordnung über das Gemeinschafts-
geschmacksmuster (GGV)4 grundsätzlich 
dann Eigenart auf, wenn sich der Gesamt-
eindruck, den es beim informierten Benut-
zer hervorruft, von dem Gesamteindruck 
unterscheidet, den ein anderes vorveröf-
fentlichtes Geschmacksmuster bei diesem 
hinterlässt. Das Muster muss also Ergebnis 
einer gestalterischen Tätigkeit und damit 
nicht alltäglich sein, und nicht nur durch 
bloße Nachahmung eines anderen Musters 
entstanden sein.5 Es muss einen „individu-
al character“ haben, wie es in der engli-
schen Fassung der Verordnung heißt. Zu-
sätzlich ist gem. Art. 6 (2) GGV der Grad 
                                           
* Die Autorin ist Rechtsanwältin in München. 
1 von Gerlach/Hunfeld, GRUR-Prax 2013, 104. 
2 EuG, Urt. v. 25. 4. 2013 – T-80/10 – Bell & 
Ross/OHIM. 
3 EuG, Urt. v. 7. 11. 2013 – T-666/11 – Danuta 
Budziewska/OHIM. 
4 RL 6/2002, Abl. EG Nr. L 3 v. 5. 1. 2002, S 1. 
5 Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmus-
tergesetz, 4. Auflage, 2010, § 2 Rn. 10. 

der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei 
der Beurteilung der Eigenart ausschlagge-
bend. Eine Vorveröffentlichung mit eigen-
artsschädlicher Wirkung für das Design 
kann auch die Veröffentlichung einer inter-
national registrierten Marke sein, die vor 
der Veröffentlichung des Designs bekannt 
gemacht wurde.6 
 
A. Sachverhalte 

I. Bell & Ross/HABM 

Im Fall Bell & Ross/OHIM hatte die Antrag-
stellerin, eine Herstellerin von Armbanduh-
ren, die für den professionellen Einsatz u.a. 
im Bereich der Luftfahrt und für Taucher 
dienen sollen, ein Geschmacksmuster für 
das Gehäuse inklusive Ziffernblatt einer 
Uhr für die Produkte „Uhren“ eintragen 
lassen. Das Gehäuse ist quadratisch, mit 
abgerundeten Ecken, einem runden Zif-
fernblatt und den sichtbaren großen Zahlen 
12,3, 6 und 9. 
 
Knapp zwei Jahre nach der Eintragung 
klagte die Antragstellerin und Inhaberin 
des Geschmacksmusters gegen die An-
tragsgegnerin, einer Uhrengroßhändlerin, 
in Frankreich wegen rechtswidriger Nach-
ahmung des Designs ihres Geschmacks-
musters. Im weiteren Verlauf des Verfah-
rens reichte die Antragsgegnerin einen 
Löschungsantrag gegen dieses Ge-
schmacksmuster der Antragstellerin auf 
der Grundlage von mangelnder Neuheit 
und mangelnder Eigenart gemäß Artt. 4, 6 
und 25 GGV beim Harmonisierungsamt 
und vor dem französischen Gericht ein. 
Das letztere erklärte sich für unzuständig 
für den Löschungsantrag. Es wies auch den 
Antrag zurück, die Entscheidung über die 
Verletzung des Geschmacksmusters bis zur 
Entscheidung des Harmonisierungsamtes 

                                           
6 Vgl. EuG, Urt. v. 7. 11. 2013 – T-666/11 – 
Danuta Budziewska/OHIM, Rn. 26. 
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über dessen Nichtigkeit auszusetzen. 
Stattdessen entschied es, dass eine Verlet-
zung des Geschmacksmusters nicht vorlie-
ge, da das Muster weder neu noch eigenar-
tig sei. 
 
Das Harmonisierungsamt entschied über 
den Löschungsantrag zugunsten des An-
tragsstellers. Es war ebenfalls der Ansicht, 
dass dem Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ter Neuheit und Eigenart fehlten. 
 
Sowohl gegen die Entscheidung des tribu-
nal de commerce de Paris als auch gegen 
die Entscheidung des Harmonisierungs-
amts legte Bell & Ross Beschwerde ein. Die 
Cour d'appel de Paris setzte das Verfahren 
dann aus, bis über den Löschungsantrag 
durch die Beschwerdekammer vor dem 
Harmonisierungsamt entschieden war. Die-
se Entscheidung fiel zulasten der Inhaberin 
des Geschmacksmusters aus. Die Be-
schwerdekammer entschied, dass es dem 
Muster an Eigenart im Sinne des Art. 6 
GGV fehle. Hiergegen richtete sich die Kla-
ge von Bell & Ross BV. 
 
II. Danuta Budziewska/HABM 

Im Fall Danuta Budziewska7 war ein Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster mit dem 
Aussehen eines nach links springenden 
Pumas für die Klasse 32 der Locarno Klas-
sifikation, nämlich „Logos“ angemeldet und 
eingetragen worden. Gegen diese Eintra-
gung richtete sich der Löschungsantrag der 
Puma AG Rudolf Dassler Sport, die den 
Antrag auf verschiedene Geschmacksmus-
ter und internationale Marken stützte. Das 
Amt untersuchte den Fall anhand einer 
älteren international registrierten, figurati-
ven Marke, die einen nach links springen-
den Puma zeigt und für Waren der Klassen 
18, 25 und 28, also u.a. für Reisetaschen, 
Sportschuhe und Sportbekleidung sowie 
Sportartikel eingetragen ist. Es stellte die 
Nichtigkeit des Musters aufgrund fehlender 
Eigenartigkeit nach Art. 6 und 25 GGV fest. 
Die Beschwerde der Anmelderin hiergegen 
hatte keinen Erfolg, wogegen sich dann die 
Klage vor dem EuG richtete. 
 

                                           
7 EuG, Urt. v. 7. 11. 2013 – T-666/11 – Danuta 
Budziewska/OHIM. 

III. Merlin Handelsgesellschaft mbH 
u.a./HABM 

Die Kläger in diesem Fall hatten auf Basis 
von Katalogauszügen, die verschieden 
ausgestaltete Bausteine für Kinder zeigten, 
die Neuheit und Eigenart des angemelde-
ten Geschmacksmusters angegriffen. 
 
Das angemeldete Geschmacksmuster be-
stand aus einem offenen Holzkasten, der 
mit Bausteinen gefüllt war, in die wiede-
rum jeweils zwei Schmucksteine eingelas-
sen waren. Sowohl die Nichtigkeitsabtei-
lung als auch später das Gericht wiesen die 
Angriffe gegen das Muster zurück, denn es 
sei jeweils der Gesamteindruck des Ge-
schmacksmusters zu beurteilen, die 
Schmucksteine in den jeweiligen Bauklöt-
zen stellten kein eigenständiges Ge-
schmacksmuster dar. 
 
Das Gericht wies weiterhin das Argument 
der Kläger zurück, dass das Harmonisie-
rungsamt in seinen Entscheidungen „Ge-
schmacksmuster“ und „Erzeugnis“ mitei-
nander verwechselt habe. Der informierte 
Benutzer konzentriere sich nicht auf be-
stimmte Elemente des Geschmacksmus-
ters, so dass die Form der Bauklötze inklu-
sive der eingelassenen Schmucksteine in 
der Gesamtbetrachtung eine einheitliche 
Rolle spiele. 
 
B. Problemstellungen 

Das Urteil Bell & Ross/OHIM des Europäi-
schen Gerichts geht auf alle Prüfungspunk-
te der Eintragungsfähigkeit eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters detailliert ein. 
Darüber hinaus macht das Gericht deutlich, 
wie die Vorschrift des Art. 91 GGV über die 
Aussetzung von im Zusammenhang ste-
hende Verfahren anzuwenden ist. Das Ge-
richt verfolgt in den weiteren Entscheidun-
gen seine Linie weiter, die Eigenart des 
Geschmacksmusters in vier Schritten zu 
überprüfen. Fraglich ist in diesem Zusam-
menhang unter anderem, wie und in wel-
chem Umfang die bei der Anmeldung eines 
Geschmacksmusters angegebenen Erzeug-
nisse in die Beurteilung der Eigenart ein-
fließen sollten. 
 
I. Verfahren 

Bei im Zusammenhang mit Verletzungsver-
fahren stehenden Löschungsanträgen und 
Widerklagen auf Löschung stellt sich im 
Geschmacksmusterrecht wie auch im Mar-



GB 2/2014 59 

 

kenrecht immer die Frage, ob, und wenn 
ja, welches Verfahren ausgesetzt wird. Art 
91 GGV bzw. Mit fast identischem Wortlaut 
Art. 104 GMV gibt hierzu den Gerichten 
und dem Harmonisierungsamt eine Rege-
lung an die Hand. 
 
Das Gericht führte im Fall Bell & 
Ross/OHIM hierzu zunächst im Hinblick auf 
Art. 91 GGV aus, dass diese Vorschrift zwei 
Ausnahmen enthält, nämlich dass beson-
dere Gründe für die Fortführung des Ver-
fahrens vor dem OHIM bestehen (Art. 91 
Abs. 2, S. 1 GGV) und dass das Gemein-
schaftsgeschmacksmustergericht auf An-
trag einer Partei das bei ihm anhängige 
Löschungsverfahren aussetzt, um den 
Ausgang des Löschungsverfahrens vor dem 
OHIM abzuwarten (Art. 91 Abs. 2, S. 2 
GGV). 
 
Insoweit hatte die Cour d'appel de Paris 
richtigerweise das Verfahren ausgesetzt, 
so das EuG. Die Klage wurde daher in die-
sem Punkt abgewiesen. 
 
II. Eigenart und Vergleich des Ge-
samteindrucks 

Grundsätzlich ist nach der Rechtsprechung 
des EuG die Eigenart eines Muster in vier 
Schritten zu prüfen: Im ersten Schritt wird 
das Produkt, in dem das Design Verwen-
dung finden soll, untersucht, im zweiten 
der informierte Benutzer festgelegt und 
drittens der Grad der Gestaltungsfreiheit 
des Entwerfers auf dem entsprechenden 
Gebiet definiert. Als vierter Prüfungsschritt 
wird dann der Gesamteindruck geprüft, 
den das fragliche Design auf den informier-
ten Benutzer macht.8  
 
1. Bereich der Produkte, in denen oder 
an denen das Muster Verwendung fin-
det: 

Das EuG prüft als ersten Schritt im Hinblick 
auf die Eigenart eines Designs, in oder an 
welchen Produkten das Design Anwendung 
finden soll. Ob diese Sichtweise vor dem 
Hintergrund des Schutzzwecks des Ge-
schmacksmusters und der Abgrenzung zu 
Markenrechten sinnvoll ist, ist fraglich.9 
Denn im Markenrecht ist das Zeichen 
zwangsläufig mit den in Anspruch genom-

                                           
8 Zuletzt in EuG, Urt. v. 7. 11. 2013 – T-666/11 
– Danuta Budziewska/OHIM, Rn. 21 m.w.N.. 
9 Vgl. Becker, GRUR Int. 2013, 214. 

menen Waren und Dienstleistungen ver-
knüpft. Obwohl die Art des Erzeugnisses in 
der Anmeldung eines Geschmacksmusters 
zwingend angegeben werden muss, hat im 
Geschmacksmusterrecht die Erzeugnisan-
gabe keine Wirkung auf den Schutzum-
fang, es ist vielmehr das Muster selbst, das 
erzeugnisübergreifend geschützt ist (vgl. 
Art 10 Abs. 1 GGV).10 Das Gericht führte in 
der Entscheidung PepsiCo demgemäß auch 
aus, dass es erforderlich sei, die sich auf 
das Erzeugnis beziehende Angabe in der 
Anmeldung eines Geschmacksmusters zu 
berücksichtigen, daneben jedoch gegebe-
nenfalls auch das Geschmacksmuster 
selbst, soweit es die Art, Bestimmung oder 
Funktion des Erzeugnisses näher be-
schreibt. Hierdurch könne das Erzeugnis 
auch innerhalb einer weiter gefassten Er-
zeugniskategorie besser ermittelt werden 
und damit auch der entsprechende infor-
mierte Benutzer sowie auch der Grad der 
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers.11 
 
In diese Richtung geht auch das Urteil An-
trax It Srl/OHIM12, in dem das Gericht ar-
gumentiert, dass die Bezugnahme des 
HABM in seiner Beurteilung auf „Heizkör-
per“ eine reine verwaltungsmäßige Ent-
schließung sei und die Klassifikation von 
Locarno eine nicht zwingende Terminologie 
darstelle. Daher sei auch die Bezugnahme 
auf Überstände bei Heizkörpern im Rah-
men der Beurteilung der Eigenart in die-
sem Fall unerheblich.13 
 
Das EuG hat in seiner Entscheidung vom 
25.10.2013 in der Sache T-231/10 - Merlin 
Handelsgesellschaft/OHIM, in Rn. 26 von 
dem „durch das Geschmacksmuster ver-
körperte Produkt“ gesprochen. Nach Art. 3 
lit a) GGV ist ein Geschmacksmuster die 
Erscheinungsform eines Erzeugnisses, wo-
bei Erzeugnis jeder industrielle der hand-
werkliche Gegenstand sein kann. Es bleibt 
damit aber offen, wie die Produkte, an de-
nen oder in denen das Design Verwendung 
findet, definiert werden sollen. Da die Klas-
sifikation von Locarno nicht zwingend ist 

                                           
10 EuG, Urt. v. 18. 3. 2010 – T-9/07 – Grupo 
Promer Mon Graphic/HABM, - PepsiCo, Rn. 55. 
11 EuG, Urt. v. 18. 3. 2010 – T-9/07 – Grupo 
Promer Mon Graphic/HABM, - PepsiCo, Rn. 56. 
12 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012, – T-83/11 und T- 
84/11 – Antrax It Srl/OHIM. 
13 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012, T-83/11 und T- 
84/11 – Antrax It Srl/OHIM, Rn. 58. 
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und das Geschmacksmuster erzeugnis-
übergreifend geschützt ist, ist an sich all-
gemein auf den vorbekannten Formen-
schatz abzustellen.14 Bei der Beurteilung 
der Eigenart eines Geschmacksmusters 
sollte also mit Vorsicht der relevante For-
menschatz beurteilt werden, damit ein flie-
ßender Übergang zu den Produkten und 
damit einer Beurteilung wie im Marken-
recht vermieden wird. 
 
2. Informierter Benutzer 

Im Hinblick auf den informierten Benutzer, 
auf den das Geschmacksmuster wirkt, 
bleibt das Gericht weiter auf der Linie, dass 
auf den Nutzer der Erzeugnisse abzustellen 
ist. Dies hatte das Gericht auch schon in 
der Entscheidung Antrax It Srl/OHIM 
dadurch definiert, dass der Benutzer des 
Designs nicht der Verkäufer oder Hersteller 
des Erzeugnisses sei, sondern derjenige, 
der das Erzeugnis gemäß dessen vorgese-
henem Zweck benutzt.15 Allerdings stellt 
das Gericht in der Entscheidung Bell & 
Ross/OHIM in diesem Zusammenhang 
auch fest, dass der Preis der Erzeugnisse 
keine Rolle im Hinblick auf den Grad der 
Informiertheit des Benutzers spielt.16 Das 
EuG hatte bereits in vorherigen Entschei-
dungen jeweils auf den Benutzer des Mus-
ters abgestellt, dem eine durchschnittliche 
Aufmerksamkeit, aber auch eine besondere 
Wachsamkeit zu eigen ist, egal ob wegen 
besonderer persönlicher Erfahrungen oder 
umfangreicher Sachkenntnisse.17 Der in-
formierte Benutzer ist damit zwar kein 
Fachmann im Sinne des Patentrechts, aber 
über Trends und grundlegende Merkmale 
auf dem betreffenden Gebiet durch die 
Lektüre von Zeitschriften und Surfen im 
Internet auf dem Laufenden.18 Diese 
Sichtweise entspricht insoweit dem Zweck 
des Geschmacksmusterschutzes, das De-
sign an sich zu schützen. Dementspre-
chend ist es auch begrüßenswert, wenn 
das EuG in der Entscheidung Bell & 
Ross/OHIM darlegt, dass der Preis des mit 
                                           
14 Vgl. Eichmann/von Falckenstein, Ge-
schmacksmustergesetz, § 2 Rn. 13. 
15 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012, T-83/11 und T-
84/11 – Antrax It Srl/OHIM, Rn. 36, 37. 
16 EuG, Urt. v. T-80/10 – Bell & Ross BV/OHIM, 
Rn. 108. 
17 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012 – T-83/11 und T-
84/11 – Antrax It Srl/HABM. 
18 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012 – T-83/11 und T-
84/11 – Antrax It Srl/HABM, Rn. 41. 

dem Geschmacksmuster versehenen Pro-
dukts keinerlei Einfluss auf die Aufmerk-
samkeit des Benutzers hat. 
 
Während der EuGH im Jahr 2012 davon 
ausgegangen ist, dass der informierte Be-
nutzer durchaus ähnlich wie im Marken-
recht eine nur unvollkommene Erinnerung 
an den von den Mustern hervorgerufenen 
Gesamteindruck habe,19 hat es nun in der 
aktuellen Entscheidung erklärt, dass ein 
höherer Grad an Kenntnissen und Auf-
merksamkeit des durchschnittlichen Benut-
zers dazu führen kann, dass die Eigenart 
des angegriffenen Musters bejaht wird.20 
Ferner hat das Gericht in seiner jüngsten 
Entscheidung vom 20. Oktober 2013 fest-
gestellt, dass der informierte Benutzer sich 
auch nicht auf einzelne Elemente des Ge-
schmacksmusters konzentriere, sondern 
dieses vielmehr im Gesamteindruck auf-
nehme.21 Es ist damit der informierte Be-
nutzer eines Erzeugnisses aus einem be-
stimmten Formenschatz maßgeblich, dem 
eine gewisse Wachsamkeit zu eigen ist, die 
jedoch nicht aufgrund des Preises des Er-
zeugnisses besteht, sondern aufgrund sei-
ner Informiertheit, die sich wiederum auf 
den Gesamteindruck des Erzeugnisses be-
zieht und nicht auf einzelne Elemente des 
Musters. 
 
3. Grad der Gestaltungsfreiheit des 
Entwerfers 

Gemäß Art. 6 Abs 2 GGV ist bei der Beur-
teilung der Eigenart eines Geschmacks-
musters auf den Grad der Gestaltungsfrei-
heit des Entwerfers zu achten. Die Gestal-
tungsfreiheit des Entwerfers wird dabei 
durch technische Vorgaben und Merkmale 
für das Erzeugnis sowie anwendbare ge-
setzliche Vorschriften bestimmt. Sind be-
stimmte Merkmale als Standard in einem 
bestimmten Bereich von Erzeugnissen vor-
gegeben, werden diese zu gemeinsam für 
alle Geschmacksmuster in diesem Bereich 
zu verwendenden Merkmalen.22 Der infor-
mierte Benutzer wird kleine Unterschiede 
                                           
19 EuGH, Urt. v. 8. 10. 2012 – C-102/11 P – 
Neumann und Galdeano del Sel/Baena Group. 
20 Vgl. EuG T-666/11 – Danuta 
Budzieswka/OHIM, Rn. 32. 
21 EuG Entscheidung vom 25.10.2013 in der 
Sache T-231/10 – Merlin Handelsgesellschaft 
mbH u.a./HABM, Rn. 39. 
22 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012 – T-83/11 und T-
84/11 – Antrax It Srl/HABM, Rn. 44. 
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zwischen zwei Mustern umso weniger er-
kennen, je größer der Gestaltungsfreiraum 
des Entwerfers ist.23 Von dem Grad der 
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers ist die 
Frage der „Sättigung des Standes der 
Technik“ zu unterscheiden, die zu einer 
erhöhten Aufmerksamkeit des informierten 
Benutzers in Hinblick auf Unterschiede zwi-
schen den Mustern führen kann.24 
 
Der Sättigungsgrad des Stands der Technik 
im Sektor der Erzeugnisse ist aber wiede-
rum von der Begrenztheit des Gestaltungs-
spielraums des Erfinders aufgrund von 
technischen oder rechtlichen Vorgaben zu 
unterscheiden.25 Während der Preis des 
Erzeugnisses bei dem Grad der Informiert-
heit des Benutzers keine Rolle spielt, kann 
eine Preiserwartung des Benutzers die Ge-
staltungsfreiheit des Entwerfers einschrän-
ken.26 
 
4. Gesamteindruck 

Im Urteil des EuG Bell & Ross/OHIM wird 
ausgeführt, dass die Dicke des Uhrenge-
häuses keinen Einfluss auf den Gesamtein-
druck des Geschmacksmusters habe. Die 
Flugzeuginstrumente seien ohnehin in der 
Flugzeugkonsole eingearbeitet und bei ei-
ner Armbanduhr habe die Dicke des Ge-
häuses, wenn sie bei der getragenen Arm-
banduhr noch sichtbar ist, nur einen sehr 
schwachen Einfluss auf deren Gesamtein-
druck. Außerdem sei es wichtig, die we-
sentlichen Elemente des Gesamteindrucks 
des Geschmacksmusters einer Armbanduhr 
auf den informierten Benutzer in dem Mo-
ment zu bestimmen, in dem er das Muster 
wie vorgesehen benutzt. Dies ist bei einer 
Armbanduhr der Fall, wenn diese am 
Handgelenk getragen wird. Damit unter-
streicht das Gericht, dass der Preis oder 
die Sammlerqualität der Armbanduhr nicht 
für den Gesamteindruck ausschlaggebend 
ist. Eine Sammleruhr wird in der Regel 
gerade nicht am Handgelenk getragen, 
sondern verwahrt. 
 

                                           
23 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012 – T-83/11 und T-
84/11 – Antrax It Srl/HABM, Rn. 45. 
24 vgl. EuG in den Sachen T-83/11 und T-84/11 
- Antrax It Srl/OHIM, 2. Leitsatz. 
25 EuG, Urt. v. 13. 11. 2012 – T-83/11 und T-
84/11 – Antrax It Srl/HABM, Rn. 80. 
26 EuG, Urt. v. 18. 3. 2013 – T-9/07 – PepsiCo, 
Rn. 70. 

Auch in der Entscheidung Danuta 
Budziewska betont das EuG, dass der Ge-
samteindruck der tatsächlich geschützten 
Elemente der Geschmacksmuster zu ver-
gleichen ist und nicht etwa eine analytische 
Betrachtung der einzelnen Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede angestellt werden 
soll.27 Elemente, die vom Geschmacksmus-
terschutz ausgeschlossen sind, sollen hin-
gegen nicht in die Prüfung einbezogen 
werden. Allerdings betont das Gericht auch 
in diesem Zusammenhang wieder, dass es 
nicht fehlerhaft sei, zu Illustrationszwecken 
des Vergleichs auch die tatsächlich auf 
dem Markt befindlichen Produkte zu be-
rücksichtigen, an denen oder in denen das 
Design Verwendung findet. 
 
Diese Sicht ist im Hinblick auf die Abgren-
zung zum Markenrecht mit seiner anderen 
Schutzrichtung kritisch zu sehen (s.o.). 
Das Geschmacksmuster wird ja gerade 
nicht für bestimmte Waren und Dienstleis-
tungen geschützt. Im vorliegenden Fall 
kommt auch noch erschwerend hinzu, dass 
das angegriffene Muster „Logos“ im Sinne 
der Klassifikation von Locarno als Nut-
zungsobjekt angegeben hatte. Ein Logo 
kann aber auf den vielfältigsten Produkten 
Anwendung finden. Eine Argumentation 
hierzu fehlt allerdings in dem Urteil des 
EuG. Das Gericht stellte in diesem Fall aus-
schließlich auf die Prüfung des Gesamtein-
drucks der sich gegenüberstehenden Mus-
ter ab und kam zu dem Ergebnis, dass das 
Argument der Anmelderin, ihr „Logo“ sei 
eine Hauskatze und kein Puma, zurückzu-
weisen sei. Unterschiede in der Aufma-
chung der Ohren und des Schwanzes des 
Pumas würden die Ähnlichkeit des Ge-
samteindrucks nicht beeinträchtigen. Die 
Klage wurde daher - im Ergebnis richtig - 
zurückgewiesen. 
 
C. Zusammenfassung 

Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass 
der Europäische Gerichtshof auch im letz-
ten Jahr die Kriterien zur Schutzfähigkeit 
eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters 
und hier insbesondere der Eigenart weiter 
definiert hat. Die Eigenart eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters ist dabei in vier 
Schritten zu prüfen. Von diesen Punkten ist 
insbesondere der erste, der Bereich der 
Produkte, an oder in denen sich das Muster 
                                           
27 EuG, Urt. v. 7. 11. 2013 – T-666/11 – 
Danuta Budziewska/OHIM, Rn. 30. 
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Verwendung findet, besonders sorgfältig zu 
prüfen, damit eine klare Abgrenzung zum 
Markenrecht gewährleistet bleibt. Der in-
formierte Benutzer dieser Produkte wird 
einen höheren Aufmerksamkeitsgrad ha-
ben, je stärker der Stand der Technik in 
dem Bereich der Produkte gesättigt ist und 
in seiner Wahrnehmung des Gesamtein-
drucks des Geschmacksmusters Unter-
schiede eher erkennen. Der Preis des Er-
zeugnisses spielt hierbei jedoch keine Rol-
le, sondern kann erst bei der Bestimmung 
des dritten Prüfungspunktes, der Gestal-
tungsfreiheit des Entwerfers, eine Rolle 
spielen. Im vierten Prüfungsschritt ist der 
Gesamteindruck der tatsächlich geschütz-
ten Elemente der Muster miteinander zu 
vergleichen, und zwar hier im Zeitpunkt 
der zweckgemäßen Benutzung. Die ge-
schützten Elemente des Geschmacksmus-
ters werden aber von dem informierten 
Benutzer in einer Gesamtbetrachtung auf-
genommen, er konzentriert sich nicht auf 
einzelne dieser Elemente. Unterscheidet 
sich dieser so festgestellte Gesamteindruck 
des Musters von demjenigen des vorbe-
kannten Formenschatzes, so weist das 
Muster Eigenart im Sinne des Art. 6 GGV 
auf. Eine präzise Prüfung dieser Vorausset-
zungen ist insbesondere im Hinblick auf die 
Abgrenzung zum Markenrecht, und hier 
speziell in Bezug auf dreidimensionale 
Formmarken wichtig. 

 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES 
EUG ZUM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 1. 
QUARTAL 2014 

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

 
I. Hoheitszeichen etc. (Art. 6ter PVÜ) 
als Eintragungshindernis (Art. 7 Abs. 1 
lit. h GMV) 

EuG, Urt. v. 13. 3. 2014 – T-430/12 – 
Heinrich Beteiligungs GmbH/HABM [Euro-
pean Network Rapid Manufacturing] 
 
Gegen die Eintragung der Bildmarke 

  
machte die Kommission geltend (Art. 40 
GMV), die Marke sei u.a. unter Verstoß 
gegen Art. 7 Abs. 1 lit. und h GMV einge-
tragen worden. Sie enthalte eine identische 
Wiedergabe der nach Art. 6ter PVÜ ge-
schützten Europaflagge: 

 
Durch die Verwendung des Sternenkranzes 
werde das Publikum über die Herkunft der 
mit der Marke gekennzeichneten Waren 
und Dienstleistungen getäuscht. Die Nich-
tigkeitsabteilung wies den Antrag auf Nich-
tigerklärung ab. Weder enthalte die Marke 
eine identische Wiedergabe noch eine 
„Nachahmung im heraldischen Sinne“ der 
Europaflagge. Demgegenüber erklärte die 
Erste Beschwerdekammer die Marke für 
nichtig. 
Das EuG bestätigt diese Entscheidung. Die 
der Prüfung des Art. 7 Abs. 1 lit. h GMV 
zugrunde liegende heraldische Beschrei-
bung der Europaflagge laute: „Auf blauem 
Grund ein Kreis von zwölf fünfzackigen 
Sternen, deren Spitzen sich nicht berüh-
ren“ (Rn. 41). Mit dieser sei der unvoll-
ständige Kreis der Marke, bestehend aus 
neun fünfzackigen Sternen in gleichem 
Abstand, deren Spitzen sich nicht berüh-
ren, in unterschiedlicher Farbe und teilwei-
se nur in Umrissen, nicht identisch (Rn. 42 
f.). Allerdings liege eine „Nachahmung im 
heraldischen Sinne“ vor: 
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[45] Zwar sind, erstens, in der fraglichen Marke 
nur neun Sterne enthalten, wohingegen die 
Europaflagge zwölf Sterne aufweist. Wie die 
Beschwerdekammer festgestellt hat, ist dieser 
Unterschied aber nicht bedeutsam. Die Marke 
enthält nämlich nicht deshalb drei Sterne weni-
ger als die Europaflagge, weil der Abstand zwi-
schen ihnen größer ist. Grund hierfür ist allein 
die Position des Wortbestandteils „European 
Network Rapid Manufacturing“: Dieser schiebt 
sich in den Sternenkreis. Wie die Beschwerde-
kammer ausgeführt hat, wird dadurch der Ein-
druck erweckt, dass er den Platz von drei Ster-
nen einnimmt. 
 
[46] Im Übrigen ist zum einen festzustellen, 
dass die Beschwerdekammer, soweit sie ausge-
führt hat, dass sich das Publikum diese drei 
Sterne leicht hinzudenken könne, entgegen 
dem Vorbringen der Klägerin kein anderes Bild-
zeichen als die in Rede stehende Marke geprüft 
hat. Sie hat lediglich darauf hingewiesen, wie 
das Publikum ihrer Ansicht nach diese Marke 
wahrnehmen wird. 
 
[47] Befänden sich tatsächlich drei Sterne hin-
ter dem Wortbestandteil „European Network 
Rapid Manufacturing“, würden sie zwar zum 
anderen von diesem Wortbestandteil nicht voll-
ständig verdeckt. Dieser Umstand ist jedoch für 
die Entscheidung des Rechtsstreits ohne Bedeu-
tung: Die Feststellung der Beschwerdekammer, 
dass das betreffende Publikum annehmen kön-
ne, dass der in Rede stehende Wortbestandteil 
den Platz von drei Sternen einnehme, kann 
dadurch nicht in Frage gestellt werden. Um zu 
ermitteln, ob eine Marke eine „Nachahmung im 
heraldischen Sinne“ eines Hoheitszeichens ent-
hält, ist nämlich der Gesamteindruck, den diese 
Marke bei dem betreffenden Publikum erweckt, 
zu beurteilen (siehe oben, Rn. 38) und nicht mit 
pedantischer Sorgfalt jedes Detail der in Rede 
stehenden Marke zu prüfen, da diese nicht not-
wendigerweise vom Publikum wahrgenommen 
werden. 
 
[48] Zweitens sind zwar von den Sternen in der 
in Rede stehenden Marke die einen rot und die 
anderen weiß mit blauen Umrissen, wohingegen 
die Sterne in der Europaflagge gelb sind und 
auf blauem Grund stehen. Es ist aber allgemein 
bekannt, dass die Europaflagge oft in schwarz-
weißer Wiedergabe erscheint […]. Deshalb hat 
die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, 
dass das Publikum der Anordnung der Sterne 
und ihrer Form mehr Aufmerksamkeit schenken 
wird als ihrer Farbe oder der des Hintergrundes, 
auf dem sie erscheinen. Sie hat daraus auch zu 
Recht gefolgert, dass das Publikum in der Marke 
eine Nachahmung der Europaflagge sehen 
kann, auch wenn einige der in ihr enthaltenen 
Sterne rot und andere weiß mit blauen Umris-
sen sind. 
 

[49] Drittens enthält die Marke zwar nur einen 
unvollständigen Sternenkreis und darüber hin-
aus den Wortbestandteil „European Network 
Rapid Manufacturing“. Doch stehen diese Um-
stände […] nicht der Annahme entgegen, dass 
die in Rede stehende Marke eine Nachahmung 
der Europaflagge enthält. 
 
[50] Viertens trägt die Klägerin vor, dass sich 
die schwarz-weiße Darstellung oder invertierte 
Darstellung der in Rede stehenden Marke kaum 
mit der der Europaflagge vergleichen lasse (sie-
he oben, Rn. 34). Dieses Vorbringen ist jedoch 
nicht relevant. Um zu ermitteln, ob eine Marke 
eine Nachahmung eines Hoheitszeichens ent-
hält, ist nämlich selbstverständlich die Be-
schreibung dieser Marke zugrunde zu legen und 
nicht ihre schwarz-weiße Darstellung oder in-
vertierte Darstellung. 
 
[51] Fünftens genügt es, […] dass eine Marke 
einen Bestandteil enthält, dessen Beschreibung 
das Publikum mit der heraldischen Beschrei-
bung eines Hoheitszeichens verwechseln kann, 
um zu dem Schluss zu gelangen, dass diese 
Marke eine „Nachahmung im heraldischen Sin-
ne“ des Hoheitszeichens enthält. Für die Fest-
stellung, ob eine Marke eine „Nachahmung im 
heraldischen Sinne“ eines Hoheitszeichens ent-
hält oder nicht, spielt deshalb die „symbolische 
Beschreibung“ dieses Hoheitszeichens, d. h. die 
Erläuterungen des Inhabers oder seines berech-
tigten Benutzers zu den in diesem Zeichen zum 
Ausdruck gelangten Symbolen, keine Rolle. Die 
Klägerin beruft sich deshalb ohne Erfolg auf die 
„symbolische Beschreibung“ der Europaflagge. 
 
Durch diese Nachahmung werde das Publi-
kum veranlasst zu glauben, dass zwischen 
der in Rede stehenden Marke und der Uni-
on eine Verbindung besteht. 
 
[65] Zum einen stellt nämlich der Bildbestand-
teil, der unvollständige Sternenkreis […], eine 
„Nachahmung im heraldischen Sinne“ der Euro-
paflagge dar. Wie die Beschwerdekammer zu 
Recht […] hervorgehoben hat, „haben die Orga-
ne der Gemeinschaften Anfang 1986 begonnen, 
[diese] Flagge zu verwenden“. Deshalb kann 
der genannte Sternenkreis in der Vorstellung 
des Publikums nur insbesondere auf die Union 
verweisen, die seit dem Inkrafttreten des Ver-
trags von Lissabon an die Stelle der Europäi-
schen Gemeinschaft getreten ist. 
 
[66] Zum anderen enthält der Wortbestandteil 
der Marke namentlich das englische Adjektiv 
„European“. Dieses Adjektiv lässt offensichtlich 
nicht nur an Europa als Kontinent denken, son-
dern insbesondere auch an die Organe und 
Tätigkeitsbereiche der Union. Die Beschwerde-
kammer hat im Übrigen zu Recht festgestellt, 
dass einige Einrichtungen der Union über ein 
Emblem verfügen, das sowohl einen Sternen-
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kranz als auch besonders im Englischen einen 
Wortbestandteil mit dem Begriff „European“ 
enthält. 
 
[67] Zweitens fallen die von der in Rede ste-
henden Marke bezeichneten Waren und Dienst-
leistungen in Bereiche, in denen die Union über 
eine Zuständigkeit verfügt. 
 
[68] Die in Rede stehende Marke bezeichnet 
nämlich zum einen Waren der Klasse 6 („Waren 
aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, insbe-
sondere Gussteile aus Eisen, Stahl und Nichtei-
senlegierungen“), der Klasse 7 („Maschinenteile 
aus Kunststoff, maschinelle Wachsspritzwerk-
zeuge und Kunststoffspritzwerkzeuge sowie 
Teile davon, soweit in Klasse 7 enthalten“), der 
Klasse 12 („Kunststoffteile für Fahrzeuge, so-
weit in Klasse 12 enthalten“) sowie der Klasse 
17 („Spritzguss-Kunststoffteile, soweit in Klasse 
17 enthalten“) und zum anderen Dienstleistun-
gen der Klasse 42 („Technologische Beratung, 
wissenschaftliche und technologische Dienstleis-
tungen und Forschungsarbeiten und diesbezüg-
liche Designerdienstleistungen, industrielle Ana-
lyse- und Forschungsdienstleistungen“). Diese 
Waren und Dienstleistungen fallen in den Be-
reich „Industrie“ nach Titel XVII des Dritten 
Teils des AEU-Vertrags oder auch in den Bereich 
„Technologische Entwicklung“ gemäß Titel XIX 
des Dritten Teils des AEU-Vertrags. 
 
[69] Im Übrigen kann festgestellt werden, dass 
die Klägerin nicht dargetan oder auch nur be-
hauptet hat, dass die von der Beschwerdekam-
mer angeführten Vorschriften des abgeleiteten 
Rechts Bereiche beträfen, in die die von der 
Marke bezeichneten Waren und Dienstleistun-
gen nicht fielen. 
 
[70] Die Gesamtbeurteilung der in Rede ste-
henden Marke ergibt deshalb, dass nicht ausge-
schlossen werden kann, dass das angesproche-
ne Publikum glaubt, die von der in Rede ste-
henden Marke bezeichneten Waren und Dienst-
leistungen seien mit einer Genehmigung oder 
Garantie der Union ausgestattet oder stünden in 
anderer Weise mit dieser in Verbindung. Infol-
gedessen ruft die in Rede stehende Marke, wie 
von der Beschwerdekammer festgestellt, beim 
Publikum den Eindruck einer Verbindung zwi-
schen der Klägerin und der Union hervor. 
 
II. Dem „Knopf in Ohr“ fehlt Unter-
scheidungskraft für Spielwaren 

EuG, Urt. v. 16. 1. 2014 – T 433/12 und T-
434/12 – Margarete Steiff/HABM 
 
Als Positionsmarke angemeldet waren fol-
gende Zeichen: (1.) „Es handelt sich um 
eine Positionsmarke: Mit der Marke wird 
Schutz für einen glänzenden oder matten, 
runden Metallknopf beansprucht, welcher 

im mittleren Bereich des Ohrs eines Stoff-
tiers angebracht ist. Der Knopf ist dabei 
erheblich kleiner als das Ohr, so dass das 
Ohr an allen Seiten des Knopfes hervor-
ragt. Die Form und Größe des Stofftieroh-
res sind dabei variabel und nicht Teil des 
Schutzanspruchs. Die gepunkteten Linien 
sind nicht Bestandteil der Marke und sollen 
lediglich die Position der Marke auf den 
Waren zeigen. Die durch die gepunkteten 
Linien dargestellte Form eines Tierkopfs ist 
lediglich beispielhaft und bezweckt nicht 
die Beschränkung des Schutzumfangs der 
Marke auf diese Tierkopfform.“ sowie (2.) 
„Es handelt sich um eine Positionsmarke: 
Mit der Marke wird Schutz für ein recht-
eckiges, längliches Stofffähnchen bean-
sprucht, welches durch einen glänzenden 
oder matten, runden Metallknopf im mittle-
ren Bereich eines Stofftierohres angebracht 
ist. Das Fähnchen ist schmaler als das Ohr, 
ragt aber der Länge nach über dieses hin-
aus. Der Knopf ist schmaler als das Fähn-
chen, das an den Seiten hervorragt. Die 
Form und Größe des Stofftierohres sind 
dabei variabel und nicht Teil des Schutzan-
spruchs. Die gepunkteten Linien sind nicht 
Bestandteil der Marke und sollen lediglich 
die Position der Marke auf den Waren zei-
gen. Die durch die gepunkteten Linien dar-
gestellte Form eines Tierkopfs ist lediglich 
beispielhaft und bezweckt nicht die Be-
schränkung des Schutzumfangs der Marke 
auf diese Tierkopfform.“. Beigefügt waren 
folgende Illustrationen: 

bzw.  
 
  
Nach Auffassung des EuG fehlt den Zei-
chen jegliche Unterscheidungskraft. Die 
Zeichen verschmelzten aufgrund der festen 
Verbindung zwischen Knopf und Stofftier 
zwangsläufig mit dem Erscheinungsbild der 
Stofftiere (Rn. 25 f.). Ferner handele es 
sich bei Knöpfen um für Stofftierfiguren 
übliche Gestaltungselemente, Knöpfe seien 
häufig auf der Kleidung von Stofftieren 
angebracht (Rn. 27). Eine solche Gestal-
tung müsse deshalb erheblich von der 
Norm oder der Üblichkeit der Branche ab-
weichen, was jedoch nicht vorliegend nicht 
der Fall sei: 
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[29] Hierzu genügt […] die Feststellung, dass es 
sich bei Knöpfen um für Stofftiere übliche Ge-
staltungselemente handelt. Die Klägerin räumt 
selbst ein, dass Knöpfe häufig Augen von Stoff-
tieren darstellten und auf ihrer Kleidung ange-
bracht seien. Die Verbraucher sind ihrerseits an 
eine sehr große Vielfalt dieser Waren, ihrer 
Designs und ihrer möglichen Gestaltungen ge-
wöhnt. Daraus folgt, dass die feste Verbindung 
eines solchen Knopfes mit dem mittleren Be-
reich des Ohrs der gekennzeichneten Waren 
keineswegs als außergewöhnlich, d. h. als er-
heblich von der Norm oder der Üblichkeit der 
Branche abweichend, angesehen werden kann. 
Etwaige Abweichungen von der Norm oder der 
Üblichkeit der Branche oder auch den gängigs-
ten Gestaltungen der gekennzeichneten Waren 
sind nicht hinreichend charakteristisch oder 
kennzeichnend, um der Anmeldemarke ein Min-
destmaß an Unterscheidungskraft zu verleihen. 
Sie würden von den maßgeblichen Verkehrs-
kreisen vielmehr als eine mögliche Gestaltung 
nicht entfernbarer Knöpfe, die sich an jeder 
beliebigen Stelle von Stofftieren befinden kön-
nen, oder als originelle Form der Verzierung 
wahrgenommen. Sie werden daher von den 
maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis 
auf die betriebliche Herkunft der Waren wahr-
genommen […]. 
 
[30] Zweitens wird dieses Ergebnis durch den 
sehr einfachen Charakter der Anmeldemarke 
bestätigt. 
 
[31] Im vorliegenden Fall handelt es sich zum 
einen bei der runden Form des Knopfes um eine 
einfache geometrische Form, die sich in keiner 
Weise von den Normen oder der Üblichkeit der 
Branche abhebt. Auch wenn die Knöpfe an ei-
nem genau bestimmten Teil der in Rede ste-
henden Waren, hier den Ohren, angebracht 
sind, vermag diese gewöhnliche Kombination 
zum anderen bei einem normal informierten, 
angemessen aufmerksamen und verständigen 
Durchschnittsverbraucher, der mit den betref-
fenden Waren keine besondere Erfahrung hat, 
nicht den Eindruck hervorzurufen, dass es sich 
um einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft 
der Waren handelt […]. Daher wird die Anmel-
demarke keine Unterscheidung der fraglichen 
Waren von konkurrierenden Waren ermöglichen 
[…]. 
 
[32] Drittens ergibt sich dieses Ergebnis auch 
daraus, dass der einfache Charakter des glän-
zenden oder matten, runden Metallknopfs bei 
den angesprochenen Verkehrskreisen im Kon-
text einer sehr großen Vielfalt dieser Waren, 
ihrer Designs und ihrer möglichen Gestaltungen 
den Eindruck hervorruft, dass er auf den betref-
fenden Waren nicht zur Bezeichnung ihrer be-
trieblichen Herkunft, sondern zu rein dekorati-
ven Zwecken angebracht ist. 
 

[33] Viertens ist zum Vorbringen der Klägerin, 
sie sei der einzige Hersteller, der glänzende 
oder matte, runde Metallknöpfe an den Ohren 
von Stofftieren anbringe, festzustellen, dass 
Neuheit oder Originalität für die Beurteilung der 
Unterscheidungskraft einer Marke keine maß-
geblichen Kriterien sind, so dass es für die Ein-
tragungsfähigkeit einer Marke nicht genügt, 
dass sie originell ist; sie muss sich vielmehr 
wesentlich von den handelsüblichen Grundfor-
men der betreffenden Ware abheben und darf 
nicht nur als bloße Variante dieser Formen er-
scheinen […]. Darüber hinaus braucht nicht 
nachgewiesen zu werden, dass die Form im 
Verkehr üblich ist, um die fehlende Unterschei-
dungskraft der Anmeldemarke zu belegen […]. 
 
[34] Wie sich im Wesentlichen aus den vorste-
henden Rn. 29 bis 32 ergibt, stellen Knöpfe 
jedoch zum einen für Stofftiere übliche Gestal-
tungselemente dar, und zum anderen sind die 
Verbraucher an eine sehr große Vielfalt dieser 
Waren, ihrer Designs und ihrer möglichen Ge-
staltungen gewöhnt. Die Anbringung der Knöpfe 
am Ohr, durch die faktisch eine gewöhnliche 
Kombination entsteht, die von den Verkehrs-
kreisen als dekoratives Element wahrgenom-
men werden wird, kann keineswegs als außer-
gewöhnlich, d. h. als erheblich von der Norm 
oder der Üblichkeit dieser Branche abweichend, 
angesehen werden. Diese Gestaltung wird von 
den Verbrauchern lediglich als eine Variante der 
möglichen Anbringung des Knopfes an anderen 
Teilen derartiger Waren oder auch als Variante 
etwaiger anderer an den Ohren angebrachter 
Verzierungen wahrgenommen werden. Deshalb 
können die angesprochenen Verkehrskreise 
darin keinen Hinweis auf die betriebliche Her-
kunft sehen. 
 
[35] Auch wenn die Klägerin der einzige Her-
steller sein mag, der glänzende oder matte, 
runde Metallknöpfe an den Ohren von Stofftie-
ren anbringt, wirkt sich dieser Umstand somit 
nicht auf die Entscheidung des vorliegenden 
Rechtsstreits aus. 
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STREITGEGENSTAND UND KLAGEHÄUFUNG IM GE-
WERBLICHEN RECHTSSCHUTZ – ANM. ZU BGH, 
BESCHL. V. 27. 11. 2013 – III ZR 371/12 
 

von Ref. iur. Clemens Hermanns, München* 

 
Nach § 253 II Nr. 2 ZPO hat eine Klage-
schrift einen bestimmten Klageantrag und 
einen dazu vorgetragenen bestimmten 
Klagegrund zu enthalten. Dieser einfache 
Grundsatz führt jedoch gerade im Bereich 
des gewerblichen Rechtsschutzes seit über 
einem Jahrzehnt zu Problemen.  
 
Eine Entscheidung des BGH aus dem No-
vember des letzten Jahres gibt Anlass da-
zu, die Definition des Streitgegenstandes 
und deren Auswirkungen auf die prozessu-
ale Geltendmachung gewerblicher Schutz-
rechte sowie wettbewerblicher Ansprüche 
näher zu beleuchten. 
 
I. Die anfängliche Entwicklung der De-
finition des Klagegrundes 

Als Klagegrund wird nach allgemeiner An-
sicht der Lebenssachverhalt bezeichnet, 
aus dem der Kläger die begehrte Rechts-
folge herleitet.1 Wann jedoch ein einheitli-
cher Lebenssachverhalt genau vorliegt, ist 
immer noch nicht vollständig geklärt und  
unterlag bereits in der Vergangenheit ei-
nem stetigen Wandel:  
 
1. Die konkrete Verletzungsform 

Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es 
für die Frage des einheitlichen Lebenssach-
verhalts allein darauf an, ob die gleiche 
konkrete Verletzungsform gegeben war.2 
Ein auf verschiedene Schutzrechte oder 
wettbewerbsrechtliche Ansprüche gestütz-
ter Antrag stellte, soweit dieser die gleiche 
konkrete Verletzungsform betraf, einen 
einzelnen Streitgegenstand dar.3  

                                           
* Der Verfasser ist Rechtsreferendar am Land-
gericht München II. Die besprochene Entschei-
dung ist im Volltext als BeckRS 2014, 01621 
abrufbar. 
1 BGH NJW 1992, 1172, 1173. 
2 Saenger, ZPO, 5. Auflage 2013, § 253 Rn. 25; 
Foerste, in: Musielak, ZPO, 10. Auflage, 2013, § 
253 Rn. 25; Becker-Eberhard, in: MüKo-ZPO, 4. 
Auflage 2013, § 253 Rn. 69. 
3 Vgl. BGH GRUR 1993, 157, 158 – Dauernd 
billig; Teplitzky, WRP 2010, 181, 181; anderer 
Ansicht ist v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 
1009, 1013 ff., der in der BGH-Entscheidung 

 
2. Der differenzierte Klagegrund 

Eine Veränderung dieser Auffassung trat 
jedoch mit der Entscheidung Telefonkarte 
ein. Hiernach bestimmte sich der Klage-
grund nach dem im Einzelnen bezeichneten 
Schutzrecht und nicht mehr allein danach, 
ob dieselbe konkrete Verletzungsform be-
troffen war.4  
 
Dieser Entschluss zur differenzierteren Be-
stimmung des Klagegrundes wurde in der 
Folgezeit immer weiter vorangetrieben, bis 
schließlich selbst unterschiedliche Verlet-
zungsformen eines einzelnen Schutzrech-
tes mittels desselben Verletzungsgesche-
hens, wie die Verletzung einer Marke in 
Form der Verwechslungsgefahr und der 
Rufausbeutung, unterschiedliche Klage-
gründe darstellten.5 Gleiches galt für Un-
terlassungsansprüche aufgrund von Erst-
begehungsgefahr und solche aufgrund von 
Wiederholungsgefahr.6 Im Wettbewerbs-
recht wurden durch die dentalästhetika-
Entscheidungen für jeden einzelnen Ge-
sichtspunkt, unter dem eine Werbung als 
irreführend beanstandet wurde, eigene 
Streitgegenstände geschaffen. 7 
 
Der Begriff des einheitlichen Lebenssach-
verhalts wurde damit enger gefasst und 
dahingehend konkretisiert, dass alle für 
einen Anspruch wesentlichen Tatbestand-
selemente identisch sein müssen, um ei-
nen einheitlichen Lebenssachverhalt und 
damit identischen Klagegrund zu begrün-
den.8 
 
3. Die Verletzungshandlung 

Über diese differenzierte Auffassung ging 
der BGH in seiner Entscheidung Marken-
parfümverkäufe noch hinaus, in der er den 

                                                                 
keine endgültige Positionierung zu dieser Frage 
erkennt. 
4 BGH GRUR 2001, 755, 756 f. – Telefonkarte. 
5 BGH GRUR 2009, 766, 767 ff. – Stofffähn-
chen; BGH GRUR 2010, 642, 643 ff. – WM-
Marken. 
6 BGH GRUR 2006, 421 Rn. 25 – Markenpar-
fümverkäufe; BGH GRUR 2006, 429 Rn. 22 – 
Schlank-Kapseln; BGH GRUR 2009, 852 Rn. 58 
– Elektronischer Zolltarif. 
7 BGH GRUR 2001, 181, 182 – dentalästhetika; 
BGH GRUR 2007, 161 Rn. 9 – dentalästhetika 
II. 
8 Teplitzky, GRUR 2011, 1091, 1092 mwN. 
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maßgeblichen Lebenssachverhalt mit der 
konkreten Verletzungshandlung gleichsetz-
te.9 Demnach wären auch für den Tatbe-
stand grundsätzlich nicht relevante Um-
stände wie der Ort oder die Zeit der Verlet-
zungshandlung für die Bestimmung des 
Klagegrundes heranzuziehen und nicht 
mehr danach zu fragen, ob im Kern diesel-
be Verletzungsform gegeben ist.10 
 
Diese Entscheidung sah sich jedoch einhel-
liger Kritik in der Literatur ausgesetzt.11 
Eine solche Definition des Klagegrundes 
hätte zu einer unüberschaubaren Vielzahl 
von unterschiedlichen Streitgegenständen 
geführt und wäre weder praktisch zu be-
wältigen noch dogmatisch zu rechtfertigen 
gewesen.12 
 
Der BGH folgte dieser Kritik und kehrte in 
seinen nachfolgenden Entscheidungen wie-
der zu der Auffassung zurück, dass nicht 
der gesamte Lebenssachverhalt für den 
Klagegrund relevant sei, sondern nur der 
wesentliche, also insbesondere der für den 
Tatbestand maßgebliche Kern des Lebens-
sachverhalts den Klagegrund bildet.13 
 
II. Die alternative Klagehäufung 

Die Praxis reagierte auf die differenziertere 
Neudefinition des Klagegrundes durch die 
zuvor nicht in dieser Intensität angewen-
dete alternative Klagehäufung. Zwar wurde 
diese außerhalb des gewerblichen Rechts-
schutzes stets mangels hinreichender Be-
stimmtheit als unzulässig angesehen.14 
Innerhalb dieses Bereiches wurde sie je-
doch von der überwiegenden Meinung in 
der Literatur und Rechtsprechung tole-
riert.15  

                                           
9 BGH GRUR 2006, 421 Rn. 22 – Markenpar-
fümverkäufe. 
10 BGH GRUR 2006, 421 Rn. 25 f. – Markenpar-
fümverkäufe. 
11 Götz, GRUR 2008, 401, 404 f. mwN. 
12 Götz, GRUR 2008, 401, 405. 
13 BGH GRUR 2007, 172 Rn. 11 – Lesezirkel II; 
GRUR 2008, 186 Rn. 15 – Telefonaktion; GRUR 
2013, 1235 Rn. 18 - Restwertbörse II. 
14 Becker-Eberhard, in: MüKo-ZPO, 4. Aufl. 
2013, § 260 Rn. 22 mwN. 
15 BGH GRUR, 2001, 453, 455 – TCM-Zentrum, 
BGH GRUR 2008, 258 Rn. 38 – INTER-
CONNECT/T-InterConnect, BGH GRUR 2010, 64 
Rn. 14, 16 – WM-Marken; s. zum Meinungs-
stand auch BGH GRUR 2011, 521 Rn. 6 ff. – 
TÜV mwN. 

 
Für den Kläger entstanden dadurch keine 
größeren Schwierigkeiten, denn was zuvor 
ein einheitlicher Streitgegenstand war, 
konnte nun mittels der alternativen Klage-
häufung ohne zusätzliche Risiken verfolgt 
werden. Für sein Obsiegen genügte es, 
wenn er mit einem der alternativ verfolg-
ten Streitgegenstände durchdrang. Es blieb 
dem Gericht beispielsweise überlassen zu 
entscheiden, aus welchem Schutzrecht der 
Kläger seinen Anspruch herzuleiten vermag 
oder ob keines zur Begründung des Klage-
begehrens ausreicht.16 
 
Für den Beklagten stellte die alternative 
Klagehäufung damit eine erhebliche 
Schlechterstellung dar, denn für ihn war es 
bis zur Entscheidung des Gerichts unklar, 
ob dieses die Entscheidung auf einen oder 
mehrere Streitgegenstände stützen bzw. 
auf welchen dieser es sich berufen wird. 
Der Beklagte musste sich infolgedessen 
gleichermaßen gegen jeden Streitgegen-
stand verteidigen, um sein Unterliegen 
nicht aufgrund eines von vielen Streitge-
genständen zu riskieren.17 
 
III. Der TÜV-Beschluss  

1. Verbot der alternativen Klagehäu-
fung 

Eine für den Kläger entscheidende Wen-
dung stellte sich erst verzögert ein. Mit 
dem TÜV-Beschluss vollzog der BGH den 
Schritt, die alternative Klagehäufung auch 
für den gewerblichen Rechtsschutz als zu 
unbestimmt und damit mit § 253 II Nr. 2 
ZPO als nicht vereinbar zu erklären.18 Zur 
Begründung führte der BGH neben der Un-
bestimmtheit auch die aufgezeigte Waffen-
ungleichheit zwischen Kläger und Beklag-
tem an.19 
 
2. Folgen der TÜV-Entscheidung 

Der Kläger hatte sich nun zu entscheiden, 
seine Klage auf einen einzelnen Streitge-
genstand zu begrenzen oder im Wege ku-
mulativer oder eventueller Klagehäufung 
eine Mehrzahl von Streitgegenständen zu 
verfolgen. Es war ihm damit nicht mehr 
möglich, dem Gericht ohne Prozessrisiko 

                                           
16 BGH GRUR 2011, 521 Rn. 11 – TÜV. 
17 BGH GRUR 2011, 521 Rn. 10 – TÜV. 
18 BGH GRUR 2011, 521 Rn. 8 ff. – TÜV. 
19 BGH GRUR 2011, 521 Rn. 10 f. – TÜV. 
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die Wahl des Streitgegenstandes zu über-
lassen, der am meisten Erfolg versprach. 
Vielmehr musste er entweder das Risiko 
eingehen, bei der Beschränkung auf einen 
Streitgegenstand ganz oder bei der kumu-
lativen bzw. eventuellen Klagehäufung 
teilweise zu unterliegen.  
 
IV. Die Erweiterung der Definition des 
Klagegrundes 

Nachdem der BGH die Kläger mit dem 
TÜV-Beschluss vor weitreichende Probleme 
gestellt hatte, sorgte er durch eine Erwei-
terung der Klagegrunddefinition für zahl-
reiche Erleichterungen. 
 
Den Anfang machte die Entscheidung Os-
car, mit der der BGH stillschweigend seine 
differenzierte Definition vom Klagegrund 
insoweit aufgab, dass alle drei Erschei-
nungsformen der Markenverletzung einer 
einzelnen Marke nur einen Streitgegen-
stand bilden.20 
 
Noch weiter ging er im Wettbewerbsrecht. 
Mit der Entscheidung Branchenbuch Berg 
kehrte er von der dentalästhetika-
Rechtsprechung ab und entschied, dass 
das Vorliegen zweier Irreführungstatbe-
stände hinsichtlich einer einzelnen bean-
standeten Werbung einen einheitlichen 
Lebenssachverhalt begründe.21 
 
Ausdrücklich gab der BGH seine dentaläs-
thetika-Rechtsprechung in der Entschei-
dung Biomineralwasser auf, in der er zur 
Auslegung der konkreten Verletzungsform 
zurückkehrte.22 Eine konkrete Verletzungs-
form stellte damit im Wettbewerbsrecht 
wie auch in den 1990ger Jahren wieder 
einen Streitgegenstand dar, unabhängig 
von der Anzahl der irreführenden Gesichts-
punkte, die der Kläger vortrug. Der Kläger 
konnte nun wieder entscheiden, ob er 
mehrere Rechtsverletzungen in einer kon-
kreten Verletzungsform und damit mit ge-
ringem Risiko angriff oder im Wege kumu-
lativer Klagehäufung genau bezeichnete, 
einzelne Rechtsverletzungen beanstande-
te.23 
                                           
20 BGH GRUR 2012, 621 Rn. 32 – Oscar. 
21 BGH GRUR 2012, 184 Rn. 15 – Branchenbuch 
Berg. 
22 BGH GRUR 2013, 401 Rn. 24 – Biomineral-
wasser. 
23 BGH GRUR 2013, 401 Rn. 26 – Biomineral-
wasser. 

 
V. Der aktuelle Hinweisbeschluss  

Seit der Entscheidung Biomineralwasser 
stellt sich die Frage, ob der BGH die Aus-
weitung der Klagegrunddefinition weiter 
vorantreibt und gegebenenfalls sogar auch 
im Bereich von Schutzrechtsverletzungen 
zur Definition der konkreten Verletzungs-
form zurückkehrt. 
 
Keine Antwort hierauf liefert der Hinweis-
beschluss des BGH vom 27.11.2013. Im 
zugrunde liegenden Fall stützt die Klägerin 
ihre Klage sowohl auf patentrechtliche An-
sprüche aus eigenem, lizenzvertraglich 
eingeräumten Recht, wie auch aus frem-
dem Recht des Patentinhabers. 
 
Der BGH wies die Klägerin in seinem Be-
schluss darauf hin, dass in den auf das 
gleiche Klageziel und gegen die gleiche 
konkrete Verletzungsform gerichteten An-
sprüchen aus eigenem und fremden Recht 
zwei unterschiedliche Streitgegenstände zu 
sehen seien, die nach der TÜV-
Rechtsprechung nicht im Wege alternativer 
Klagehäufung, sondern nur im Wege der 
Eventualklagehäufung verfolgt werden 
können.  
 
Ein Übergang zur kumulativen Klagehäu-
fung scheidet als in der Revisionsinstanz 
unzulässige Klageänderung aus.24 
 
Fraglich ist, ob durch diesen Beschluss ein 
Hinweis darauf zu erkennen ist, dass eine 
weitere Erweiterung der Klagegrunddefini-
tion nicht verfolgt wird. Dagegen spricht 
jedoch, dass es auch außerhalb des ge-
werblichen Rechtsschutzes anerkannt ist, 
dass Ansprüche aus eigenem und aus 
fremdem Recht unterschiedliche Lebens-
sachverhalte betreffen und mithin unter-
schiedliche Streitgegenstände darstellen.25 
 
VI. Fazit 

Die Entscheidung des BGH trifft keine Aus-
sage dazu, ob am Kurs der Erweiterung 
der Klagegrunddefinition weiter festgehal-
ten wird. Es bleibt abzuwarten, ob es zu-
künftig beispielsweise wieder möglich sein 
wird, zumindest Schutzrechte einer 

                                           
24 BGH GRUR 2011, 1043, 1045 – TÜV II; BGH 
GRUR 2012, 630 Rn. 15. 
25 BGH NJW 2005, 2004, 2005; BGH NJW 2008, 
2922 Rn. 22. 
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Schutzrechtskategorie als einheitlichen 
Klagegrund zu verfolgen. Dass es sich bei 
wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen und 
solchen aus einem Schutzrecht in Zukunft 
um verschiedene Streitgegenstände han-
deln wird, hat der BGH in der Entscheidung 
Peek & Cloppenburg III bereits entschie-
den.26 Damit liegt es nahe, dass auch 
Schutzrechte verschiedener Schutzrechts-
kategorien zukünftig verschiedene Klage-
gründe darstellen werden. Mit seinen zu-
künftigen Entscheidungen muss der BGH 
es erreichen, dem Kläger eine effektive 
Möglichkeit zur Rechtsdurchsetzung zu 
verschaffen, ohne den Beklagten dabei im 
Unklaren zu lassen, wogegen er sich im 
Einzelnen zu verteidigen hat. Ob ihm die-
ser Spagat gelingt, bleibt abzuwarten. 
 
Dem Beschluss vom 27. 11. 2013 ist allein 
zu entnehmen, dass der BGH an dem 
durch die TÜV-Rechtsprechung begründe-
ten grundsätzlichen Verbot der alternativen 
Klagehäufung festhält. Es bedarf damit auf 
Klägerseite weiterhin im Vorhinein einer 
genauen Prüfung, auf welche Ansprüche 
ein Klagebegehren gestützt wird und ob 
eine Verfolgung in Form der Einzelklage, 
der kumulativen oder eventuellen Klage-
häufung am meisten Erfolg verspricht.27 

 
 

                                           
26 BGH GRUR 2013, 397 Rn. 13 - Peek & Clop-
penburg III. 
27 Hierzu instruktiv: Büscher, GRUR 2012, 16, 
20 ff.; Müller-Broich, GRUR-Prax 2012, 399, 
340 ff. 

 

TAGUNGSBERICHT: „AUTORECHT 2014 –
ERSATZTEILE UND MÄRKTE“ AM 4. APRIL 2014 
 

von ass. iur. Sieglinde Mesch* 

 
Mit der Tagung „Autorecht 2014“ vom 4. 
April 2014 an der Universität Augsburg 
widmeten sich die Veranstalter, Herr Prof. 
Dr. Volker M. Jänich (Friedrich-Schiller-
Universität Jena) und Herr Prof. Dr. Paul T. 
Schrader (Universität Augsburg) rechtli-
chen Fragen zum Ersatzteilgeschäft im 
Automobilsektor zwischen europäischer 
und nationaler Rechtsetzung und dem Ver-
trieb innerhalb der Märkte. Zahlreiche Do-
zenten nutzten die Gelegenheit, gemein-
sam mit 100 Teilnehmern aus der Patent-
gerichtsbarkeit, der Forschung sowie der 
Industrie und der anwaltlichen und patent-
anwaltlichen Praxis, das Spannungsfeld 
zwischen Ersatzteilherstellern, Wettbewer-
bern und der geltenden Rechtslage heraus-
zuarbeiten.   
 
Mit dem Grußwort eröffnete Frau Beate 
Schmidt (Präsidentin des BPatG) die Ta-
gung „Autorecht 2014“. Es  bestehe ein 
reges Interesse an Design. Die subjekti-
ven, intuitiven Neigungen des Designers 
verkörpern sich in seiner Schöpfung. Hinzu 
treten Zweckorientiertheit und Funktionali-
tät, die Verbraucher im alltäglichen Um-
gang erwarten. Die äußere Attraktivität 
steigere den Gebrauchswert einer Sache. 
Technischer Fortschritt könne, müsse aber 
nicht zwingend notwendig sein für den Er-
folg eines Produkts. Der Rechtsstreit zwi-
schen Apple und Samsung sowie die jährli-
che Vergabe des „Plagiarius“-Preises ver-
deutlichen die aktuelle wirtschaftliche Be-
deutung des Designs. Plagiate stellen eine 
Gefahr für den gesamten europäischen 
Wirtschaftsraum dar, insbesondere für die 
absatzstarke exportorientierte Automobil-
industrie. Neben technischen Feinheiten 
spielen weiche Faktoren wie die Farbe des 
Automobils eine Rolle bei der Kaufent-
scheidung. Investitionen in Design zahlten 
sich verstärkt für moderne Unternehmen 
aus, jährlich werden außergewöhnliche 
Produkte mit dem „RedDot Award“ hono-
riert, der weltweit als Qualitätssiegel aner-

                                           
* Die Autorin ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei Assistant Professorship Corporate Gover-
nance  and Capital Markets Law (Prof. Dr. jur. 
Philipp Maume S.J.D. (La Trobe)), Technische 
Universität München. 
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kannt sei. Bei Ersatzteilen stehe die Funk-
tionalität im Vordergrund, da sich die Be-
standteile ins Gesamtgefüge einpassen und 
den Originalteilen entsprechen müssen. Ein 
Designschutz sei dann ausgeschlossen, 
wenn die Ersatzteile nicht ins Sichtfeld des 
Betrachters geraten. Hinsichtlich der sicht-
baren Ersatzteile sei umstritten, ob und 
wie weitreichend Designschutz möglich sei. 
Ein bestehendes Recht am Design führe bei 
den Verbrauchern zu steigenden Einkaufs-
preisen, zudem könnten Arbeitsplätze ent-
fallen. Andererseits führe ein fehlender 
Designschutz dazu, dass Ersatzteile von 
Trittbrettfahrern günstig nachgebaut und 
auf dem Markt vertrieben werden. Auch 
hierbei können bei den Originalherstellern 
Arbeitsplätze entfallen, der Anreiz, neue 
Designs zu entwickeln, verliere wirtschaft-
lich an Bedeutung. 
 
Im ersten Abschnitt der Tagung hielt Herr 
Dr. Christian Heinichen (Beiten Burkhardt) 
einen Vortrag zum Thema „Kfz-Ersatzteile 
im Wettbewerb – Eine kartellrechtliche 
Analyse“. 
Ersatzteilehersteller stehen im Fokus der 
Kartellermittler, da von den Wettbewerbs-
kommissaren Kartelle bei fast allen Auto-
mobilteilen vermutet werden. Wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen wie zunehmen-
der Wettbewerbsdruck unter den Unter-
nehmen begünstige die Bildung von Ver-
teidigungskartellen. Unterschieden werde 
zwischen gebundenen (herstellerautorisier-
ten) und ungebundenen After-Sales-
Märkten, wobei bei ersteren die Hersteller 
ihre Zwischenhändler selbst wählen, bei 
letzteren freie Werkstätten und Händler 
selbständig agieren.  
Der After-Sales-Bereich, dem auch das 
Ersatzteilgeschäft unterfalle, belaufe sich 
auf ein Volumen von ca. 30 Mrd. Euro, wo-
bei der Reingewinn bei deutschen OEMs bei 
80% und der Anteil am Gesamtumsatz des 
Unternehmens bei 20% liegen.  
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sehen 
ein enges kartellrechtliches Korsett vor. 
Soweit Designschutz für das Ersatzteil be-
stehe, sei der Handel mit dem Ersatzteil 
der Anwendbarkeit des Kartellrechts ent-
zogen. Außerhalb des Designschutzes ver-
folge die Kommission eine Wettbewerbspo-
litik, in der der Zugang zum Ersatzteil-
markt weitestgehend offen bleiben und ein 
Wettbewerb innerhalb der herstellergebun-
denen Netzwerke sowie zwischen gebun-
denem und freiem After-Sales-Markt ge-

fördert werden solle. Gemäß der KFZ-
Gruppenfreistellungsverordnung wird der 
Originalhersteller u.a. darin beschränkt, 
Waren- oder Firmenzeichen auf Ersatztei-
len sichtbar anzubringen (Art. 5 c KFZ-
GVO). Voraussetzung für eine Freistellung 
ist ein Marktanteil von unter 30% (Art. 3 I 
Vertikal-GVO). Die branchenspezifischen 
KFZ-Leitlinien tendieren zu einem geson-
derten Ersatzteilmarkt und lehnen einen 
einheitlichen KFZ-Gesamtmarkt ab. Eine 
Abgrenzung erfolge überwiegend nach der 
Endkundenperspektive, die sich gegenüber 
der Werkstattperspektive durchgesetzt 
habe. Nehme man einen gesonderten Er-
satzteilmarkt an, liege der Marktanteil des 
Originalteileanbieters regelmäßig über den 
vorausgesetzten 30%. In der Konsequenz 
seien der quantitative, selektive Vertrieb 
sowie der Markenzwang nicht freigestellt. 
In dem Urteil „MAN-Vertragswerkstatt“ 
(BGH – KRZ 6/09) zur Zulassung eines 
Wettbewerbers zum Vertragswerkstattnetz 
habe der BGH keine Abgrenzung eines Er-
satzteilmarktes, sondern eines vorgelager-
ten Ressourcenmarktes vorgenommen, 
dem alle Produkte – auch Ersatzteile – zu-
gehören, die den Zugriff auf den Endkun-
denmarkt erleichtern. Die Abgrenzung des 
Ressourcenmarktes sei markenübergrei-
fend erfolgt. In der Folge seien die quanti-
tative Selektion sowie der Markenzwang 
beim Ersatzteilvertrieb freigestellt. Aller-
dings bestehen schon aufgrund der nicht 
eingängigen Urteilsbegründung erhebliche 
Zweifel an deren Interpretation. Die Frei-
stellung entspreche einer Abkehr von der 
langjährigen BGH-Rechtsprechung zur 
markenspezifischen Abgrenzung gesonder-
ter Ersatzteilmärkte. Die Rechtsprechung 
kollidiere zudem mit höherrangigem EU-
Kartellrecht. Als Fazit könne festgehalten 
werden, dass auf rechtlicher Seite ein In-
strumentarium zur Verfügung stehe, den 
Ersatzteilhandel aus dem „sicheren Hafen“ 
auszuschließen. 
 
Herr Lukas Bühlmann (Bühlmann Rechts-
anwälte) ergänzte die Tagung mit einem 
Einblick in den Kfz- und Ersatzteilvertrieb 
im Schweizer Kartell- und Vertriebsrecht. 
Rechtlich lehne sich das Schweizer Ver-
triebs- und Kartellrecht i.R.d. autonomen 
Nachvollzugs an das Europarecht an. In 
der Schweiz gäbe es keine namhaften Kfz-
Hersteller, aber die Automobilindustrie ha-
be eine hohe volkswirtschaftliche Bedeu-
tung, nicht zuletzt aufgrund der Teilezulie-
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fererfirmen, aber auch aufgrund der hohen 
Händlerdichte mit ca. 5000 Werkstätten. 
Das Schweizer Kartellrecht sähe kein 
grundsätzliches Verbot von Wettbewerbs-
beschränkungen vor, vielmehr wären ein-
zelne Missbrauchstatbestände reglemen-
tiert worden. Konkret seien Abreden über 
Mindest- und Festpreise entsprechend dem 
EU-Recht nicht erlaubt. Verboten seien 
Gebietsbeschränkungen, wie Verbote des 
Passivverkaufs (Erfüllung unaufgeforderter 
Bestellungen) an Händler oder Endkunden. 
Kern-Beschränkungen seien nicht vorgese-
hen, auch nicht bei Marktanteilen von über 
30%. Erlassen wären zudem branchenspe-
zifische Vorschriften für den KFZ-Sektor 
(KFZ Bekanntmachungen), diese seien an 
die EU-GVO angelehnt, für Gerichte jedoch 
unverbindlich.  
Im Selektivvertrieb seien Beschränkungen 
des Verkaufs von Ersatzteilen sowie War-
tungsdienstleistungen nicht zulässig. Eben-
so seien Beschränkungen von Querliefe-
rungen unter zugelassenen Händlern sowie 
Kombinationen von Selektiv- und Alleinver-
trieb im selben Gebiet nicht möglich. Un-
klar bleibe, ob Sprunglieferungen von 
Großhändlern an Endverbraucher erlaubt 
seien. Bei einer Beschränkung auf den Ver-
trieb einzelner Marken seien Verpflichtun-
gen unzulässig, Ersatzteile konkurrierender 
Hersteller nicht zu verkaufen bzw. Instand-
setzungsarbeiten für konkurrierende Her-
steller nicht zu erbringen. Hersteller dürfen 
ihre Ersatzteile mit einem Firmenlogo 
kennzeichnen, müssen zugelassene und 
unabhängige Händler jedoch gleicherma-
ßen beliefern. In der Rechtsprechung sei 
keine klare Entscheidungslinie erkennbar. 
Rechtliche Neuerungen mit Anpassungen 
an den EU-Rechtsrahmen seien ab Mitte 
2014 geplant. 
 
Herr Dr. Jan Eichelberger (Friedrich-
Schiller-Universität Jena) stellte den mar-
ken- und wettbewerbsrechtlichen Schutz 
auf dem Ersatzteilmarkt vor.  
Für Automobilbestandteile wie Karosserie, 
Anbauteile und Sitze kommen neben dem 
Designschutz auch Urheberrechte sowie ein 
lauterkeitsrechtlicher Schutz in Betracht. 
Die Markenfähigkeit, die zu einer dauerhaf-
ten Monopolstellung führen könne, setzt 
voraus, dass die Form nicht bereits durch 
die Art der Ware selbst bedingt ist(§ 3 II 
MarkenG). In der Entscheidung „ROCHER-
Kugel“ (BGH – I ZB 88/07) sei festgestellt 
worden, dass die Kugelform für Pralinen 

keine Grundform darstelle. Die Form müs-
se für das Produkt wesensnotwendig sein. 
Bei Pralinen seien aber auch ovale oder 
quadratische Formen üblich.  
Der Markenschutz ist zudem ausgeschlos-
sen, wenn die Ausgestaltung zur Errei-
chung einer technischen Wirkung erforder-
lich sei. Soweit Austauschformen verfügbar 
seien, sei die Form schutzfähig. Im Bereich 
der Automobile müssen sich Ersatzteile in 
erster Linie in das Gesamtkonzept einfü-
gen. Eine technische Wirkung sei dann 
nicht mehr gegeben, wenn sich die Ersatz-
teile nur in das Gesamtdesign einfügen 
müssen und darüber hinaus keine Funktion 
erfüllen. Das Ersatzteil müsse ausschließ-
lich technisch wirken, die nichttechnische 
Wirkung müsse zurückstehen. Bei der Ge-
staltung bspw. der Sitze spielen aber ande-
re Faktoren, wie Bequemlichkeit, die ent-
scheidende Rolle. Markenschutz ist zudem 
ausgeschlossen, wenn die Marke eine Form 
darstellt, die der Ware einen wesentlichen 
Wert verleiht, § 3 II Nr. 3 MarkenG. Das 
sei erfüllt, wenn der Verkehr allein in dem 
ästhetischen Gehalt den wesentlichen Wert 
der Ware sehe und es deshalb von vornhe-
rein als ausgeschlossen angesehen werden 
könne, dass der Form neben ihrer ästheti-
schen Wirkung zumindest auch die Funkti-
on eines Herkunftshinweises zukommen 
könne. Eine originelle Gestaltung müsse 
nicht zwingend herkunftsweisend sein. So-
weit das jeweilige Ersatzteil zumindest 
auch einen Herkunftshinweis enthalte, sei 
Markenschutz grundsätzlich möglich. Kri-
tisch sei das Merkmal der Unterschei-
dungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG) zu beur-
teilen, da das Ersatzteil schon entspre-
chend seiner Natur dem Original ähnlich 
sehe. Das Ersatzteil erfordere zwar keine 
identische Wiederherstellung des Original-
teils, ein Ersatzteil das nicht die vorgege-
bene Form treffe, sei aber unverkäuflich. 
Für die Eignung sei ein Mindestmaß an 
Unterscheidbarkeit erforderlich. Bei Form-
marken müsse sich die einzutragende 
Form enorm von der branchenüblichen 
Form unterscheiden. Der Verkehr sei bei 
Automobilen an eine Vielzahl von Formen 
und Kennzeichnungen gewöhnt und erken-
ne hierin auch Herkunftsmerkmale (Por-
sche Boxster). Bei Ersatzteilen verhalte es 
sich aber insoweit anders, als dass von der 
Gesamtform nicht ohne weiteres auf das 
Einzelteil geschlossen werden könne. Im 
Rahmen einer Gesamtschau verlieren die 
einzelnen Bestandteile ihre Bedeutung. Die 
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Elemente dienen weniger der Herkunftsab-
grenzung als mehr Designzwecken. Dies 
sei in der Entscheidung zum BMW Kühler 
(„Niere“), dem die Markenfähigkeit versagt 
worden sei, bestätigt worden. Das Marken-
recht sei somit ungeeignet, Ersatzteile zu 
schützen. 
Das Lauterkeitsrecht könne grundsätzlich 
neben dem Sonderrechtsschutz bestehen, 
wenn das Ersatzteil eine wettbewerbliche 
Eigenart verkörpere. Hierbei müssen die 
konkrete Ausgestaltung oder bestimmte 
Merkmale die Eignung besitzen, die inte-
ressierten Verkehrskreise auf betriebliche 
Herkunft oder Besonderheiten des Erzeug-
nisses hinzuweisen.  
Ein Nachahmungstatbestand sei zu beja-
hen, da dem Originalersatzteil entsprochen 
werde. Eine vermeidbare Herkunftstäu-
schung i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG sei jedoch 
unwahrscheinlich. Ersatzteile werden von 
einem Kreis informierter Händler oder 
Bastler erworben. Dem Verkehr sei be-
kannt, dass sowohl Originalteile als auch 
Nachbauten existieren. Die Unterscheidung 
der Ersatzteile erfolge deshalb nicht nach 
der äußeren Form, sondern nach der Marke 
selbst, die den Händlern bekannt sei. 
Selbst wenn bei Einzelnen tatsächlich eine 
Täuschung vorliege, sei diese wohl nicht 
vermeidbar, da die Form ansonsten verän-
dert werden müsse, was bei Ersatzteilen 
unmöglich sei (optische Kompatibilität).  
Eine Rufschädigung nach § 4 Nr. 9 Fall 2 
UWG sei abzulehnen, da die Ersatzteile in 
aller Regel einen adäquaten Ersatz für das 
Original darstellen und es somit mangels 
Qualitätsunterschieden nicht zu einer Ruf-
schädigung kommen könne. 
Hinsichtlich einer wirtschaftlichen Betrach-
tung warf das Auditorium die Frage auf, ob 
im Ergebnis nur das Automobil im Ganzen 
schutzfähig sei, während die Bestandteile 
dem Nachbau von Trittbrettfahrern ausge-
setzt seien. Hierbei könne eine Lösung 
durch eine Abstufung i.R.d. Schutzumfangs 
gefunden werden. Der Designschutz stelle 
diesbezüglich das zweckmäßigere Mittel 
dar. 
 
Herr Prof. Dr. Franz Hacker (VorsRiBPatG) 
trug zum Thema Markenunabhängigkeit 
von Autoreparaturwerkstätten und Autozu-
behörvertrieb vor.  
Grundsätzlich sei zwischen der Herstellung 
und dem Vertrieb des Produkts und dem 
Sekundärmarkt, dessen Instandhaltung 
und Reparatur, zu unterscheiden. Die Re-

paratur habe in unserer Gesellschaft viel-
fach an Bedeutung verloren, da kurzlebige 
Produkte im Haushalt oder Kleidung viel-
fach so günstig angeboten werden, dass 
Reparaturen nur in Einzelfällen wirtschaft-
lich sinnvoll seien. Ausnahmen finden sich 
bei teuren, langlebigen Produkten wie Au-
tomobilen. Im Ersatzteilhandel werden ne-
ben den Herstellern auch Drittanbieter tä-
tig, die von den Markenansprüchen der 
Originalhersteller freigehalten werden. 
Eine Verwechslungsgefahr liegt nach dem 
EuGH dann vor, wenn die angesprochenen 
Verkehrskreise glauben könnten, dass die 
betroffenen Waren oder Dienstleistungen 
aus demselben Unternehmen oder gege-
benenfalls aus wirtschaftlich miteinander 
verbundenen Unternehmen stammen 
(EuGH, C 39/97 – Canon). Nach der 
„L’Oréal“-Entscheidung (EuGH GRUR 2011, 
1135) sei eine Verwechslung nur möglich, 
wenn auch die Herkunftsfunktion der Mar-
ke verletzt worden sei. Im Fall einer dop-
pelt identischen Verletzung, wenn ein Drit-
ter sowohl das Kennzeichen als auch die 
Waren identisch in Verkehr bringe, sei das 
Kriterium der Verwechslungsgefahr auch 
ohne Herkunftsverletzung erfüllt. In der 
Entscheidung „Große Inspektion für alle“ 
(BGH GRUR 2011, 1135) sei nicht die Her-
kunfts-, sondern die Werbefunktion durch 
den Verletzer berührt worden. Dies sei in 
Anlehnung an oben Gesagtes aber nur im 
Fall einer Doppelverletzung beachtlich, die 
von Nachahmern leicht umgangen werden 
könne. Die EU-Kommission habe bezüglich 
dieser Praxis Bedenken geäußert. Seit März 
2013 existiere ein Vorschlag für eine Neu-
fassung der Markenrichtlinie, in der die 
Markenverletzung durch Doppelidentität 
um den Umstand ergänzt worden sei, dass 
zusätzlich eine Herkunftstäuschung vorlie-
gen müsse. Seit Februar 2014 fänden im 
EU-Parlament Beratungen statt, in deren 
Folge dieser Zusatz wieder gestrichen wor-
den sei, sodass im Moment mit einer Ände-
rung nicht zu rechnen sei.  
Nach § 23 Nr. 3 MarkenG hat der Inhaber 
einer Marke nicht das Recht, einem Dritten 
die Benutzung zu untersagen, wenn die 
Marke als Hinweis auf die Bestimmung der 
Ware zur Benutzung notwendig ist. Eine 
Benutzung sei dann notwendig, wenn sie 
das einzige Mittel darstelle, also alternativ-
los sei, den Verkehr zu informieren, nicht 
jedoch bei einer markenneutralen Be-
schreibung von z. B. Reifen. Nach der älte-
ren h.M. umfasse das Merkmal der Not-
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wendigkeit nicht nur das „Ob“ einer Benut-
zung, sondern auch das „Wie“, sodass un-
ter Einhaltung eines geringstmöglichen 
Eingriffs die Wortmarke genügen müsse. 
Ein Bild bedeute einen weiterreichenden 
Eingriff. In der genannten Entscheidung 
des BGH („Große Inspektion für alle“) sei 
eine Bildmarke jedoch als notwendig aner-
kannt worden. Die Entscheidung beinhalte-
keine begründete Auseinandersetzung mit 
der Notwendigkeit der Bildmarke und wi-
derspreche zudem der älteren BGH-
Rechtsprechung, wonach Wortmarken we-
niger einschneidend und belastend seien 
für den Markeninhaber und in der Folge 
nicht notwendig seien.  
Demnach komme es im Ergebnis auf eine 
Abwägung i.R.d. Sittenwidrigkeitsvorbehal-
tes an, die grundsätzlich eine Einzelfallbe-
trachtung mit Interessenabwägung voraus-
setze. Hierbei habe die Rechtsprechung es 
verpasst, eine eindeutige, klare Linie für 
Betroffene vorzugeben. Die Entscheidung 
des BGH sei als bedenklich einzustufen, da 
die Einordnung der Nutzung einer Bildmar-
ke als notwendig einen logischer Bruch 
darstelle. Durch die lauterkeitsrechtsähnli-
che Interessenabwägung im Rahmen der 
Sittenwidrigkeit entstehe Rechtsunsicher-
heit. Auch sei die in der Praxis übliche Vor-
lage an den EuGH nicht unternommen 
worden, obwohl drei ähnliche Urteile von 
EU-Mitgliedsländern gegenteilig entschie-
den worden wären (Österr. OGH, 2009, 
186, Mazda-Logo; Cour d’appel Paris 2010 
Nr. 924.III.590 – BMW; Cour d’appel Paris 
2008 Nr. 868.III.113 – PORSCHE). 
Aus dem Auditorium wurde die Frage auf-
geworfen, ob der Eingriff durch die Bild-
marke grundsätzlich immer als schwerwie-
gender als der der Wortmarke einzuordnen 
sei. Bei Internetsuchmaschinen sei die 
Wortmarke von herausragender Bedeutung 
im Vergleich zur Bildersuche. Eine Abwä-
gung sei für den jeweiligen Einzelfall nicht 
entbehrlich. 
 
Herr Marcus Kühne (Leiter Designstelle 
DPMA) trug zum „neuen“ Designrecht vor, 
das am 1. Januar 2014 in Kraft trat und 
das Geschmacksmustergesetz ablöste. Der 
Begriff des Geschmacksmusters sei nur in 
Fachkreisen verstanden und häufig mit 
dem Gebrauchsmuster verwechselt wor-
den. Der neue Begriff des Designs sei hin-
gegen selbsterklärend.  
Zunächst wurden die Änderungen der Neu-
fassung im Einzelnen aufgezeigt. Die Ge-

bühr einer Anmeldung sei auf 300,- € ge-
senkt worden. Das neue Nichtigkeitsver-
fahren vor dem DPMA könne ohne Anwalt 
durchgeführt werden. Das Erfordernis einer 
einheitlichen Warenklasse für Sammelan-
meldungen sei gestrichen worden. Nun-
mehr können auch unterschiedliche Wa-
renklassen mit demselben Muster gemein-
sam angemeldet werden. Eine Designan-
meldung per Telefax sei nicht mehr mög-
lich. 
In der Statistik sei eine steigende Anzahl 
von Anmeldungen erkennbar (2009 ca. 
45.300 –> 2013 ca. 56.000 Anmeldun-
gen), wobei 50% über das Internet erfol-
gen. Hierfür sei nun weder eine digitale 
Signatur noch das Herunterladen einer 
Software notwendig. Das Anmeldeverfah-
ren dauere nur ca. 11 Werktage, sobald die 
Anmeldeunterlagen vollständig eingereicht 
worden seien. 
In der Rechtsprechung hätten sich mit der 
Entscheidung des BGH zum „Geburtstags-
zug“ (BGH – I ZR 143/12) einige Neuerun-
gen ergeben. Nach der alten „Silberdistel“-
Rechtsprechung sei zwischen Werken der 
zweckfreien bildenden und der angewand-
ten Kunst, für die seinerzeit Geschmacks-
musterschutz möglich gewesen sei, unter-
schieden worden. Die „kleine Münze“, ein 
Werk mit geringer Schöpfungshöhe, sollte 
demnach nur bei der zweckfreien Kunst 
urheberrechtlich geschützt werden können, 
wohingegen bei der angewandten Kunst 
auf das Geschmacksmusterrecht verwiesen 
wurde. Mit der Geburtstagszug-
Rechtsprechung sei diese Sichtweise auf-
gegeben worden. An die Werke der ange-
wandten Kunst seien danach keine anderen 
Anforderungen zu stellen als an Werke der 
zweckfreien Kunst. Eine Verwehrung des 
Schutzes nach dem Urhebergesetz sei nach 
der Entkoppelung des Geschmacksmuster-
rechts vom Urheberrecht i. R. d. Ge-
schmacksmusterreform im Juni 2004 nicht 
mehr gerechtfertigt. In der Folge müssten 
auch Werke der angewandten Kunst die 
Durchschnittsgestaltung nicht mehr deut-
lich überragen, um urheberrechtlich 
schutzfähig zu sein. Die ästhetische Wir-
kung dürfe hierbei nicht dem Gebrauchs-
zweck geschuldet sein.  
 
Herr Prof. Dr. Gordian N. Hasselblatt (CMS 
Hasche Sigle) referierte über den design-
rechtlichen Schutz von Ersatzteilen.  
Hinsichtlich der beiden Voraussetzungen 
des Designschutzes sei die Eigenart von 
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Bedeutung, da das Kriterium der Neuheit 
faktisch nur reine Kopien oder diesen sehr 
nahekommende Gestaltungen vom Schutz 
ausschließe. Ein Geschmacksmuster habe 
Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, 
den es beim informierten Benutzer hervor-
rufe, von dem Gesamteindruck unterschei-
de, den ein anderes Geschmacksmuster 
bei ihm hervorrufe.  
Ersatzteile könnten als Bauelemente eines 
komplexen Erzeugnisses Schutz genießen, 
wenn sie zum einen bei dessen bestim-
mungsgemäßer Verwendung sichtbar blei-
ben und diese sichtbaren Merkmale selbst 
die Voraussetzungen der Neuheit und Ei-
genart erfüllen (Art. 4 Abs. 2, 3 GGV). Im 
Fall von Rasenmäherblättern sei die Sicht-
barkeit der Blätter bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch verneint worden, da dieser 
lediglich von oben und seitlich betrachtet 
werde, jedoch nicht von unten. 
Die außen liegenden Bestandteile müssen 
aufgrund der Käufererwartung bei Auto-
mobilen zwangsläufig dem zu ersetzenden 
Originalteil entsprechen (= „must match“). 
Diese Schutzgewährung führe zu einer Mo-
nopolisierung des Primär- und Sekundär-
marktes, da „must-match“-Ersatzteile nur 
vom ursprünglichen Hersteller als Inhaber 
des Geschmacksmusters bezogen werden 
können. 
Art. 14 der Geschmacksmusterrichtlinie 
sieht die sog. „freeze plus“-Lösung vor, 
wonach die einzelnen Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Vorschriften über Reparaturen 
von komplexen Erzeugnissen anwenden 
dürfen und Änderungen nur dann vorge-
nommen werden dürfen, wenn diese die 
Liberalisierung des Handels mit Bauele-
menten fördern. Als Folge der „freeze-
plus“-Lösung existiere ein rechtlicher Fli-
ckenteppich in der EU, bspw. existiere ein 
Schutz für „must-match“-Ersatzteile in 
Frankreich und Deutschland. Ein solcher 
Schutz werde in Italien, Spanien und Eng-
land abgelehnt.  
Zusätzlich werde der Geschmacksmuster-
schutz erheblich durch Art. 110 I GGV ein-
geschränkt, wonach einem Bauelement 
eines komplexen Erzeugnisses kein Schutz 
zustehe, wenn es mit dem Ziel der Repara-
tur verwendet werde, dem komplexen Er-
zeugnis sein ursprüngliches Erscheinungs-
bild zu verleihen. Hierdurch werde Ersatz-
teilen faktisch der Gemeinschaftsge-
schmacksmusterschutz verwehrt, möglich 
seien je nach nationaler Gesetzgebung 
vereinzelte Schutzmöglichkeiten. Die EU-

Kommission habe einen Bericht vorgelegt, 
in dem die Auswirkungen der Richtlinie auf 
die Hersteller der Ersatzteile sowie auf 
Verbraucher und Wettbewerb analysiert 
worden wären. Sie sei zu dem Ergebnis 
gekommen, dass eine Abschaffung des 
Geschmacksmusterschutzes auf dem An-
schlussmarkt für Ersatzteile die einzig 
wirksame Lösung darstelle, einen Binnen-
markt zu ermöglichen. Der Vorschlag der 
Kommission zur Änderung von Art. 14 GVO 
habe den Inhalt des Art. 110 I GGV sowie 
die Vorgabe enthalten, den Verbraucher 
über die Herkunft der Ersatzteile zu infor-
mieren.  
Der Designschutz solle innovative Produkt-
gestaltungen schützen und nicht zu einer 
Monopolisierung führen. Die Ersatzteilfor-
men seien faktisch vorgegeben, sodass ein 
Formenwettbewerb ausgeschlossen sei. Die 
Originalteilhersteller kalkulieren mit Ein-
künften aus dem Erstverkauf des Aus-
gangsprodukts, jedoch nicht mit denen des 
Ersatzteilmarkts. Durch die Freihaltung des 
Ersatzteilmarktes könne das Wirtschafts-
wachstum angekurbelt und neue Arbeits-
plätze geschaffen werden. Auch vergrößere 
sich das Angebot für die Verbraucher. Ei-
nen Ausweg zur Behandlung von Wettbe-
werbsbeschränkungen auf dem Ersatzteil-
marktkönne das Kartellrecht bieten. Mono-
polrechte seien nur gerechtfertigt, wenn 
diese auf der Produktionsebene zur Anre-
gung des Wettbewerbs auf Innovations-
ebene führe. Bei Ersatzteilen könne gemäß 
ihrer Natur weder Wettbewerb noch ein 
Innovationsanreiz generiert werden, da 
das Ersatzteil originalgetreu repliziert wer-
den müsse.  
 
Herr Dr. Jochen Volkmer (BMW Group) 
gewährte einen praktischen Einblick in 
Schutzrechtsstrategien. BMW sehe sich als 
erfolgreicher, weltweit tätiger Automobil-
konzern einer Flut von Plagiaten ausge-
setzt. Als Instrument werde ein Rundum-
schutz aus Marken-, Design- und Domain-
rechten bemüht, sowohl in den aktuellen 
als auch in künftigen Vertriebsregionen. 
Grundvoraussetzung sei eine möglichst 
frühe Einbindung der Unternehmensjuris-
ten in die aktuelle und zukünftige Ver-
marktung der Produkte, da Schutz nur 
schwer nachholbar sei („first come, first 
serve“-Prinzip). Die Schutzrechtsanmel-
dung und Betreuung setze hohe personelle 
und finanzielle Ressourcen voraus, die im 
Idealfall aufgrund der abwehrenden Regis-
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terlage nie relevant werden und nicht im 
Fokus des Managements stehen. 
Die Bedeutung der nicht-technischen 
Schutzrechte bei BMW nehme zu, bei-
spielsweise wären im Jahr 2000 ca. 7500 
Marken und 4000 Designs angemeldet 
worden, im Jahre 2012 wären es bereits 
29.000 Marken und 35.000 Designs gewe-
sen. Der Schutzrechtsaufbau sowie die 
kontinuierliche Betreuung und Verteidigung 
müssen konstant betrieben werden, um 
Schutzrechtslücken zu vermeiden. Die ho-
he Investition in die Schutzrechte (nach 10 
Jahren Gesamtkosten von 26.000 €, nach 
20 Jahren 36.000 € pro Designschutzrecht) 
diene der Sicherung der getätigten Innova-
tionen. 
 
Abschließend stellte Herr Dr. Reinhold  
Nowak (Dennemeyer Group) die Bewer-
tung von Marken- und Designportfolios in 
der Praxis vor. Marken- und Designportfo-
lios erleben eine steigende Nachfrage, 
womit auch möglichst genaue Bewer-
tungsmethoden erforderlich werden. Die 
Globalisierung erhöhe den Bedarf, Allein-
stellungsmerkmale der Produkte und somit 
die Profitabilität der Innovationen mög-
lichst lange aufrechtzuerhalten. Die Wert-
haltigkeit einer Marke für ein Unternehmen 
sei abhängig von dem Sektor, in dem Pro-
dukte angeboten werden und belaufe sich 
im Durchschnitt auf die Hälfte des Unter-
nehmensvermögens, bei kurzlebigen Kon-
sumgütern sogar auf 62%. Unternehmen 
greifen zu Portfolioausgliederungen in sog. 
Steueroasen, um Steuern einzusparen, 
Gewinne zu maximieren und Haftungsrisi-
ken abzumildern. In den Niederlanden sei-
en Gewinne aus Patenten nur mit 5% zu 
versteuern. 
Bei der Bewertung von Portfolios sei darauf 
zu achten, welche Methoden (Marktver-
gleich, Barwertmethoden, Lizenzanalogie) 
zur Anwendung gekommen wären, da je-
weils andere Maßstäbe gelten und andere 
Ergebnisse erzielt werden. Beim IT-
Konzern Apple wären zwei Institute bei der 
Berechnung in einem Fall auf eine Summe 
von 13 Mrd. €, in dem anderen auf 130 
Mrd. € Unternehmenswert gekommen. 
Markenportfolios seien im Vergleich zu an-
deren IP-Assets nicht von Technologieent-
wicklungen betroffen, jedoch stark abhän-
gig von psychologischen Faktoren und der 
historischen Entwicklung. Vorteile seien die 
beliebig lange Laufzeit („ewige Rente“) 
sowie geringere Risiken aus Wettbewerbs-

aktivitäten. Interne Strategien des Unter-
nehmens können die Akzeptanz einer Mar-
ke in der Bevölkerung stark verändern. Der 
Wert einer Marke bestehe zu einem Teil 
aus dem inneren Markenbild, worauf mit-
tels Unternehmensstrategien Einfluss ge-
nommen werden könne, und dem Marken-
guthaben, Sympathie, Vertrauen und Loya-
lität, die die Bevölkerung dem Zeichen 
entgegenbringe. Das Markenguthaben 
könne über einen längeren Zeitraum durch 
das Markenbild beeinflusst werden.  
Die Bewertung anhand des Cashflows 
prognostiziere in einem ersten Schritt die 
Höhe der Cashflowströme, schätze an-
schließend den Diskontierungssatz (Schät-
zung der Rendite), berechne daraus den 
Endwert und führe in einem vierten Schritt 
zur Berechnung des Unternehmenswerts. 
Die DIN-Norm ISO 10668 gebe zur Bewer-
tung von Marken Leitlinien vor, die als 
Mindeststandards angesehen werden. Zu-
nächst werde die Markenstärke bzw. -
relevanz gemessen, Parameter hierfür sei-
en die Bekanntheit, Imageattribute, Mar-
kenwissen und die Loyalität zur Marke. In 
einem nächsten Schritt sei die Markenleis-
tung von den übrigen Unternehmensleis-
tungen zu isolieren durch die Ermittlung 
von markenbezogenen Zahlungsströmen. 
In der dritten Phase sei das Markener-
tragspotential zu ermitteln aus dem Um-
satz und der Profitabilität der Marke. In der 
nächsten Phase werde die erwartete Le-
bensdauer der Marke mit einbezogen. In-
dikatoren seien der Innovationsgrad, die 
Volatilität des Markts und das Alter der 
Marke. In der letzten Phase sei der Barwert 
zu berechnen.  
Risiken in der Bewertung immaterieller 
Güter ergeben sich als Folge von ungenü-
genden Informationen über den Markt oder 
marken- und designrechtsbezogenen As-
pekten. Zudem erfordere das Management 
ein kompetentes Team, das juristische, 
betriebswirtschaftliche sowie markt- bzw. 
produktbezogene Kenntnisse und Erfah-
rungen in sich vereine. Auch herrsche eine 
stete Unsicherheit, inwieweit den errechne-
ten Daten vertraut werden könne, da auch 
die Berechnungsmethoden Unsicherheits-
faktoren beinhalten. Die Berechnung des 
konkreten Umsatzanteils des einzelnen 
immateriellen Rechts am Unternehmens-
gewinn sei schwer festzulegen und erforde-
re einen hohen Aufwand.  
In der Gesamtschau ist es den Veranstal-
tern dank eines breiten Spektrums nam-
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hafter Dozenten und aktuellen Themenver-
netzungen gelungen, kritische Denkanstö-
ße zur Zukunft des Ersatzteilmarktes und 
der Schutzmöglichkeiten zu vermitteln. 
Diesbezüglich darf man gespannt sein, 
welches Thema den Schwerpunkt in der 
bereits angekündigten Folgeveranstaltung 
„Autorecht 2015“ bilden wird. 

 
 

 

B. ENTSCHEIDUNGEN 
 
I. EUGH/EUG 
zusammengestellt von  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
1. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Geisti-
ges Eigentum – Gemeinschaftsge-
schmacksmuster – Verordnung (EG) 
Nr. 6/2002 – Art. 7 Abs. 1, Art. 11 
Abs. 2, Art. 19 Abs. 2, Art. 88 und Art. 
89 Abs. 1 Buchst. a und d – Nicht ein-
getragenes Gemeinschaftsge-
schmacksmuster – Schutz – Zugäng-
lichmachung an die Öffentlichkeit – 
Neuheit – Verletzungsklage – Beweis-
last – Verjährung – Verwirkung – An-
wendbares Recht 
EuGH, Urt. v. 13. 2. 2014 – C-479/12 – 
Vorabentscheidungsersuchen des BGH – H. 
Gautzsch/Münchender Boulevard Möbel 
 
1. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 
über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
ist dahin auszulegen, dass es sich gegebe-
nenfalls so verhalten kann, dass ein nicht 
eingetragenes Geschmacksmuster den in 
der Europäischen Union tätigen Fachkrei-
sen des betreffenden Wirtschaftszweigs im 
normalen Geschäftsverlauf bekannt sein 
konnte, wenn Abbildungen dieses Ge-
schmacksmusters an in diesem Wirt-
schaftszweig tätige Händler verteilt wur-
den, was das Gemeinschaftsgeschmacks-
mustergericht im Hinblick auf die Umstän-
de der bei ihm anhängigen Rechtssache zu 
beurteilen hat. 
 
2. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 
6/2002 ist dahin auszulegen, dass es sich 
gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein 
nicht eingetragenes Geschmacksmuster, 
obwohl es Dritten ohne ausdrückliche oder 
stillschweigende Bedingung der Vertrau-
lichkeit zugänglich gemacht wurde, den in 
der Europäischen Union tätigen Fachkrei-
sen des betreffenden Wirtschaftszweigs im 
normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt 
sein konnte, wenn es nur einem einzelnen 
Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs 
zugänglich gemacht wurde oder nur in ei-
nem Ausstellungsraum eines außerhalb des 
Unionsgebiets ansässigen Unternehmens 
ausgestellt wurde, was das Gemein-
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schaftsgeschmacksmustergericht im Hin-
blick auf die Umstände der bei ihm anhän-
gigen Rechtssache zu beurteilen hat. 
 
3. Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verord-
nung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, 
dass der Inhaber eines geschützten Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters nachzu-
weisen hat, dass die angefochtene Benut-
zung das Ergebnis einer Nachahmung die-
ses Musters ist. Wenn jedoch das Gemein-
schaftsgeschmacksmustergericht feststellt, 
dass der Umstand, dass die Beweislast den 
Inhaber dieses Geschmacksmusters trifft, 
geeignet ist, die Beweisführung praktisch 
unmöglich zu machen oder übermäßig zu 
erschweren, muss es, um die Einhaltung 
des Effektivitätsgrundsatzes sicherzustel-
len, alle ihm nach dem nationalen Recht zu 
Gebote stehenden Verfahrensmaßnahmen 
ausschöpfen, um diese Schwierigkeit zu 
beheben, einschließlich gegebenenfalls der 
Vorschriften des nationalen Rechts, die 
eine Anpassung oder Erleichterung der 
Beweislast vorsehen. 
 
4. Die Verjährung und die Verwirkung, die 
einer gemäß Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 
6/2002 erhobenen Klage zur Verteidigung 
entgegengehalten werden können, unter-
liegen dem nationalen Recht, das unter 
Beachtung des Äquivalenz- und des Effek-
tivitätsgrundsatzes angewandt werden 
muss. 
 
5. Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung 
Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass An-
träge auf Vernichtung der rechtsverletzen-
den Erzeugnisse dem Recht, einschließlich 
des internationalen Privatrechts, des Mit-
gliedstaats unterliegen, in dem die Verlet-
zungshandlungen begangen worden sind 
oder drohen. Anträge auf Ersatz des durch 
die Handlungen des Verletzers entstande-
nen Schadens sowie auf den Erhalt von 
Auskünften über diese Handlungen zum 
Zweck der Bestimmung dieses Schadens 
unterliegen gemäß Art. 88 Abs. 2 dieser 
Verordnung dem nationalen Recht, ein-
schließlich des internationalen Privatrechts, 
des angerufenen Gemeinschaftsge-
schmacksmustergerichts. 

 
 

Vorabentscheidungsersuchen – 
Rechtsangleichung – Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte – Richtli-
nie 2001/29/EG – Informationsgesell-
schaft – Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte – Art. 3 Abs. 
1 – Öffentliche Wiedergabe – Begriff – 
Internetlinks (‚anklickbare Links‘), die 
geschützte Werke zugänglich machen 
EuGH, Urt. v. 13. 2. 2014 – C-466/12 – 
Vorabentscheidungsersuchen des Svea 
hovrätt (Schweden) – Svensson/Retriever 
Sverige 
 
1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen 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 keine Handlung der öffentlichen Wie-
dergabe im Sinne dieser Bestimmung vor-
liegt, wenn auf einer Internetseite anklick-
bare Links zu Werken bereitgestellt wer-
den, die auf einer anderen Internetseite 
frei zugänglich sind. 
 
2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist 
dahin auszulegen, dass er es einem Mit-
gliedstaat verbietet, einen weiter gehenden 
Schutz der Inhaber eines Urheberrechts 
vorzusehen, indem er zulässt, dass die 
öffentliche Wiedergabe Handlungen um-
fasst, die über diese Bestimmung hinaus-
gehen. 

 
 
Richtlinie 2001/29/EG – Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft – Begriff ‚öf-
fentliche Wiedergabe‘ – Wiedergabe 
von Werken in den Zimmern einer Ku-
reinrichtung – Unmittelbare Wirkung 
der Bestimmungen der Richtlinie – Art. 
56 AEUV und 102 AEUV – Richtlinie 
2006/123/EG – Freier Dienstleis-
tungsverkehr – Wettbewerb – Aus-
schließliches Recht zur kollektiven 
Wahrnehmung von Urheberrechten 
EuGH, Urt. v. 27. 2. 2014 – C-351/12 – 
Vorabentscheidungsersuchen des Krajský 
soud v Plzni (Tschechische Republik) – 
OSA/Léčebné lázně Mariánské lázně 
 
1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
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tes vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft ist dahin auszulegen, 
dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats 
entgegensteht, die das Recht der Urheber 
ausschließt, es zu erlauben oder zu verbie-
ten, dass ihre Werke von einer gewerblich 
tätigen Kureinrichtung durch die absichtli-
che Verbreitung eines Signals über Fern-
seh- oder Radioempfänger in den Zimmern 
der Patienten dieser Einrichtung wiederge-
geben werden. Art. 5 Abs. 2 Buchst. e, 
Abs. 3 Buchst. b und Abs. 5 dieser Richtli-
nie führt zu keiner anderen Auslegung. 
 
2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist 
dahin auszulegen, dass sich eine Gesell-
schaft zur kollektiven Wahrnehmung von 
Urheberrechten in einem Rechtsstreit zwi-
schen Einzelnen nicht auf diese Bestim-
mung berufen kann, um die Anwendung 
einer gegen sie verstoßenden Regelung 
eines Mitgliedstaats auszuschließen. Das 
Gericht, bei dem ein solcher Rechtsstreit 
anhängig ist, hat diese Regelung jedoch so 
weit wie möglich anhand von Wortlaut und 
Zweck dieser Bestimmung auszulegen, um 
zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit 
dem von ihr verfolgten Ziel vereinbar ist. 
 
3. Art. 16 der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt sowie die Art. 56 
AEUV und 102 AEUV sind dahin auszule-
gen, dass sie einer Regelung eines Mit-
gliedstaats wie der im Ausgangsverfahren 
fraglichen nicht entgegenstehen, die die 
kollektive Wahrnehmung der Urheberrech-
te an bestimmten geschützten Werken im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats einer 
einzigen Gesellschaft zur kollektiven Wahr-
nehmung von Urheberrechten vorbehält 
und dadurch Nutzer dieser Werke, wie die 
im Ausgangsverfahren betroffene Kurein-
richtung, daran hindert, die Dienstleistun-
gen einer in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Verwertungsgesellschaft 
in Anspruch zu nehmen. 
 
Art. 102 AEUV ist jedoch dahin auszulegen, 
dass es ein Anzeichen für einen Missbrauch 
einer beherrschenden Stellung darstellt, 
wenn die erstgenannte Gesellschaft zur 
kollektiven Wahrnehmung von Urheber-
rechten für die von ihr erbrachten Dienst-
leistungen Tarife erzwingt, die nach einem 

auf einheitlicher Grundlage vorgenomme-
nen Vergleich erheblich höher sind als die 
in den übrigen Mitgliedstaaten angewand-
ten Tarife, oder wenn sie überhöhte Preise 
ohne vernünftigen Zusammenhang mit 
dem wirtschaftlichen Wert der erbrachten 
Leistung verlangt. 

 
 
Vorabentscheidungsersuchen – 
Rechtsangleichung – Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte – Infor-
mationsgesellschaft – Richtlinie 
2001/29/EG – Website, mit der Filme 
ohne Zustimmung der Inhaber eines 
dem Urheberrecht verwandten Schutz-
rechts der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden – Art. 8 Abs. 3 – Be-
griff ‚Vermittler, deren Dienste von 
einem Dritten zur Verletzung eines 
Urheberrechts oder verwandter 
Schutzrechte genutzt werden‘ – Anbie-
ter von Internetzugangsdiensten – 
Anordnung gegenüber einem Anbieter 
von Internetzugangsdiensten, mit der 
ihm untersagt wird, seinen Kunden 
Zugang zu einer Website zu gewähren 
– Grundrechtsabwägung 
EuGH, Urt. v. 27. 3. 2014 – C-314/12 – 
Vorabentscheidungsersuchen des Obersten 
Gerichtshofs (Österreich) – UPC Teleka-
bel/Constantin Film Verleih 
 
1. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen 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 eine Person, die ohne Zustimmung 
des Rechtsinhabers Schutzgegenstände im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 dieser Richtlinie 
auf einer Website öffentlich zugänglich 
macht, die Dienste des als Vermittler im 
Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie anzu-
sehenden Anbieters von Internetzugangs-
diensten der auf diese Schutzgegenstände 
zugreifenden Personen nutzt. 
 
2. Die durch das Unionsrecht anerkannten 
Grundrechte sind dahin auszulegen, dass 
sie einer gerichtlichen Anordnung nicht 
entgegenstehen, mit der einem Anbieter 
von Internetzugangsdiensten verboten 
wird, seinen Kunden den Zugang zu einer 
Website zu ermöglichen, auf der ohne Zu-
stimmung der Rechtsinhaber Schutzgegen-
stände online zugänglich gemacht werden, 
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wenn die Anordnung keine Angaben dazu 
enthält, welche Maßnahmen dieser Anbie-
ter ergreifen muss, und wenn er Beuge-
strafen wegen eines Verstoßes gegen die 
Anordnung durch den Nachweis abwenden 
kann, dass er alle zumutbaren Maßnahmen 
ergriffen hat; dies setzt allerdings voraus, 
dass die ergriffenen Maßnahmen zum ei-
nen den Internetnutzern nicht unnötig die 
Möglichkeit vorenthalten, in rechtmäßiger 
Weise Zugang zu den verfügbaren Infor-
mationen zu erlangen, und zum anderen 
bewirken, dass unerlaubte Zugriffe auf die 
Schutzgegenstände verhindert oder zu-
mindest erschwert werden und dass die 
Internetnutzer, die die Dienste des Adres-
saten der Anordnung in Anspruch nehmen, 
zuverlässig davon abgehalten werden, auf 
die ihnen unter Verletzung des Rechts des 
geistigen Eigentums zugänglich gemachten 
Schutzgegenstände zuzugreifen, was die 
nationalen Behörden und Gerichte zu prü-
fen haben. 

 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Geisti-
ges Eigentum – Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte – Harmoni-
sierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft 
– Richtlinie 2001/29/EG – Art. 5 
Abs. 2 Buchst. b und Abs. 5 – Verviel-
fältigungsrecht – Ausnahmen und Be-
schränkungen – Vervielfältigung zum 
privaten Gebrauch – Rechtmäßigkeit 
des Ursprungs des Vervielfältigungs-
stücks – Richtlinie 2004/48/EG – An-
wendungsbereich 
EuGH, Urt. v. 10. 4. 2014 – C-435/12 – 
Vorabentscheidungsersuchen des Hoge 
Raad der Nederlanden (Niederlande) – ACI 
Adam/Stichting de Thuiskopie 
 
1. Das Unionsrecht, insbesondere Art. 5 
Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft in Verbindung mit de-
ren Art. 5 Abs. 5 ist dahin auszulegen, 
dass es nationalen Rechtsvorschriften wie 
den im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
den entgegensteht, die nicht danach un-
terscheiden, ob die Quelle, auf deren 
Grundlage eine Vervielfältigung zum priva-

ten Gebrauch angefertigt wurde, rechtmä-
ßig oder unrechtmäßig ist. 
 
2. Die Richtlinie 2004/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 zur Durchsetzung der Rechte 
des geistigen Eigentums ist dahin auszule-
gen, dass sie in einem Verfahren wie dem 
Ausgangsverfahren nicht anzuwenden ist, 
in dem diejenigen, die den gerechten Aus-
gleich zahlen müssen, beantragen, das 
Gericht möge Feststellungen zulasten der 
Einrichtung treffen, die mit der Erhebung 
und Verteilung dieser Vergütung auf die 
Inhaber von Urheberrechten betraut ist 
und die sich gegen diesen Antrag vertei-
digt. 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 
12 Abs. 2 Buchst. a – Verfall – Marke, 
die infolge des Verhaltens oder der 
Untätigkeit ihres Inhabers im ge-
schäftlichen Verkehr zur gebräuchli-
chen Bezeichnung einer Ware oder 
einer Dienstleistung, für die sie einge-
tragen ist, geworden ist – Wahrneh-
mung des Wortzeichens KORNSPITZ 
durch die Verkäufer und durch die 
Endabnehmer – Verlust der Unter-
scheidungskraft aus der Sicht allein 
der Endverbraucher 
EuGH, Urt. v. 6. 3. 2014 – C-409/12 – Vor-
abentscheidungsersuchen des Obersten 
Patent- und Markensenats (Österreich) – 
Backaldrin/Pfahnl 
 
1. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
2008/95/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin 
auszulegen, dass in einem Fall wie dem im 
Ausgangsverfahren streitigen eine Marke 
für eine Ware, für die sie eingetragen ist, 
für verfallen erklärt werden kann, wenn die 
Marke infolge des Verhaltens oder der Un-
tätigkeit ihres Inhabers aus der Sicht allein 
der Endverbraucher dieser Ware zur ge-
bräuchlichen Bezeichnung dieser Ware ge-
worden ist. 
 
2. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
2008/95 ist dahin auszulegen, dass es als 
„Untätigkeit“ im Sinne dieser Bestimmung 



80 GB 2/2014 

 

angesehen werden kann, dass es der In-
haber einer Marke unterlässt, die Verkäu-
fer dazu zu bewegen, die Marke für den 
Vertrieb einer Ware, für die die Marke ein-
getragen ist, mehr zu benutzen. 
 
3. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
2008/95 ist dahin auszulegen, dass die 
Erklärung des Verfalls einer Marke nicht die 
Klärung der Frage voraussetzt, ob es für 
eine Ware, für die die Marke im geschäftli-
chen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeich-
nung geworden ist, andere Bezeichnungen 
gibt. 

 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Mar-
ken – Richtlinie 89/104/EWG – Rechte 
aus der Marke – Bekannte Marke – Auf 
nicht ähnliche Waren oder Dienstleis-
tungen erweiterter Schutz – Benut-
zung eines mit der bekannten Marke 
identischen oder ihr ähnlichen Zei-
chens ohne rechtfertigenden Grund 
durch einen Dritten – Begriff ‚rechtfer-
tigender Grund‘ 
EuGH, Urt. v. 6. 2. 2014 – C-65/12 – Vor-
abentscheidungsersuchen des Hoge Raad 
der Nederlanden (Niederlande) – 
Leidseplein Beheer/Red Bull 
 
Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Marken ist 
dahin auszulegen, dass sich der Inhaber 
einer bekannten Marke wegen eines 
„rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser 
Bestimmung gezwungen sehen kann, zu 
dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke 
ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, 
die mit derjenigen identisch ist, für die die 
Marke eingetragen ist, wenn feststeht, 
dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der 
Marke benutzt wurde und dass seine Be-
nutzung für die identische Ware in gutem 
Glauben erfolgt. Um zu beurteilen, ob dies 
der Fall ist, hat das nationale Gericht ins-
besondere folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen: 
 
– die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf 
des Zeichens bei den betroffenen Ver-
kehrskreisen, 
 
– den Grad der Nähe zwischen den Waren 
und Dienstleistungen, für die das Zeichen 
ursprünglich benutzt wurde, und der Ware, 

für die die bekannte Marke eingetragen ist, 
und 
 
–  die wirtschaftliche und handelsmäßige 
Erheblichkeit der Benutzung des der Marke 
ähnlichen Zeichens für die fragliche Ware. 

 
 
3. LAUTERKEITSRECHT 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Richt-
linie 2006/114/EG – Begriffe ‚irrefüh-
rende Werbung‘ und ‚vergleichende 
Werbung‘ – Nationale Regelung, die 
irreführende und unzulässige verglei-
chende Werbung als zwei verschiede-
ne unerlaubte Handlungen behandelt 
EuGH, Urt. v. 13. 3. 2014 – C-52/13 – Vor-
abentscheidungsersuchen des Consiglio di 
Stato (Italien) – Posteshop SpA/Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato 
 
Die Richtlinie 2006/114/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über irreführende und 
vergleichende Werbung ist in Bezug auf 
den Schutz von Gewerbetreibenden dahin 
auszulegen, dass sie irreführende und un-
zulässige vergleichende Werbung als zwei 
selbständige Zuwiderhandlungen behandelt 
und dass es, um eine irreführende Wer-
bung zu untersagen und zu sanktionieren, 
nicht notwendig ist, dass diese gleichzeitig 
eine unzulässige vergleichende Werbung 
darstellt. 

 
 
Richtlinie 2005/29/EG – Unlautere 
Geschäftspraktiken – Schneeballsys-
tem – Relevanz des etwaigen Beitrags, 
den ein Verbraucher leistet, um eine 
Vergütung zu erhalten – Auslegung 
des Begriffs Beitrag 
EuGH, Urt. v. 3. 4. 2014 – C-515/12 – Vor-
abentscheidungsersuchen des Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 
(Oberstes Verwaltungsgericht Litauen) – 
„4finance“ UAB/Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba 
 
Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 2005/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Mai 2005 über unlautere Ge-
schäftspraktiken von Unternehmen gegen-
über Verbrauchern im Binnenmarkt und 
zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG 
des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 
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98/27/EG und 2002/65/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (Richt-
linie über unlautere Geschäftspraktiken) ist 
dahin auszulegen, dass ein Schneeballsys-
tem nur dann unter allen Umständen eine 
unlautere Geschäftspraxis darstellt, wenn 
ein solches System vom Verbraucher einen 
finanziellen Beitrag gleich welcher Höhe im 
Austausch für die Möglichkeit verlangt, 
eine Vergütung zu erzielen, die hauptsäch-
lich durch die Einführung neuer Verbrau-
cher in ein solches System und weniger 
durch den Verkauf oder Verbrauch von 
Produkten zu erzielen ist. 

 
 
4. SONSTIGES 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Ver-
ordnung (EG) Nr. 1383/2003 – Maß-
nahmen zur Verhinderung des Inver-
kehrbringens von nachgeahmten Wa-
ren und unerlaubt hergestellten Waren 
– Art. 2 – Geltungsbereich der Verord-
nung – Aus einem Drittstaat über das 
Internet erfolgter Verkauf einer nach-
geahmten Uhr zu privaten Zwecken an 
eine Privatperson, die in einem Mit-
gliedstaat wohnt – Beschlagnahme der 
Uhr durch die Zollbehörden bei ihrer 
Einfuhr in das Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats – Rechtmäßigkeit der Be-
schlagnahme – Voraussetzungen – 
Voraussetzungen betreffend die Ver-
letzung eines Rechts des geistigen Ei-
gentums – Richtlinie 2001/29/EG – 
Art. 4 – Verbreitung an die Öffentlich-
keit – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 5 – 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 
9 – Benutzung im geschäftlichen Ver-
kehr 
EuGH, Urt. v. 6. 2. 2014 – C-98/13 – Vor-
abentscheidungsersuchen des Højesteret 
(Dänemark) – Blomqvist/Rolex 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des 
Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorge-
hen der Zollbehörden gegen Waren, die im 
Verdacht stehen, bestimmte Rechte geisti-
gen Eigentums zu verletzen, und die Maß-
nahmen gegenüber Waren, die erkannter-
maßen derartige Rechte verletzen, ist da-
hin auszulegen, dass der Inhaber eines 
Rechts des geistigen Eigentums an einer 
Ware, die über die Website eines Online-

Shops in einem Drittstaat an eine Person, 
die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
wohnt, verkauft wurde, den ihm durch die 
Zollverordnung gewährten Schutz zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Ware in das Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats gelangt, al-
lein aufgrund des Erwerbs der Ware bean-
spruchen kann. Es ist hierzu nicht noch 
erforderlich, dass die Ware vor dem Ver-
kauf Gegenstand einer an die Verbraucher 
in diesem Mitgliedstaat gerichteten Ver-
kaufsofferte oder Werbung war. 

 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Ver-
ordnung (EG) Nr. 1383/2003 – Maß-
nahmen zur Verhinderung des Inver-
kehrbringens von nachgeahmten Wa-
ren und unerlaubt hergestellten Ver-
vielfältigungsstücken oder Nachbil-
dungen – Art. 13 Abs. 1 – Zuständig-
keit der Zollbehörden für die Feststel-
lung der Verletzung eines Rechts geis-
tigen Eigentums 
EuGH, Urt. v. 9. 4. 2014 – C-583/12 – Vor-
abentscheidungsersuchen des Riigikohus 
[Oberster Gerichtshof] (Estland) – Sintax 
Trading/Maksu- ja Tolliamet 
 
Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 
über das Vorgehen der Zollbehörden gegen 
Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte 
Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, 
und die Maßnahmen gegenüber Waren, die 
erkanntermaßen derartige Rechte verlet-
zen, ist dahin auszulegen, dass er den 
Zollbehörden nicht verwehrt, selbst das in 
dieser Bestimmung genannte Verfahren 
einzuleiten und durchzuführen, wenn der 
Inhaber des Rechts geistigen Eigentums 
keinerlei Initiative ergreift, sofern die von 
diesen Behörden in dem betreffenden Be-
reich getroffenen Entscheidungen Gegen-
stand von Rechtsbehelfen sein können, die 
den Schutz der dem Bürger aus dem Uni-
onsrecht, insbesondere aus dieser Verord-
nung, erwachsenden Rechte gewährleisten. 
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II. BUNDESGERICHTSHOF 
zusammengestellt von Stephan Kunze 
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Bildanzeigegerät 
BGH, Urt. v. 15. 10. 2013 - X ZR 41/11 - 
Bundespatentgericht 
PatG § 3 Abs. 1 Satz 2 
 
Wird dem Erwerber einer Vorrichtung ein 
Handbuch als Begleitunterlage überlassen, 
steht es der Offenkundigkeit der darin ent-
haltenen technischen Informationen nicht 
entgegen, dass diese nach dem Willen des 
Veräußerers nur für einen bestimmten 
Zweck verwendet werden dürfen und eine 
Vervielfältigung zu anderen Zwecken un-
tersagt ist (Fortführung von BGH, Urt. v. 
15. Januar 2013 X ZR 81/11, GRUR 2013, 
367 Messelektronik für Coriolisdurchfluss-
messer). 

 
 
Profilstrangpressverfahren 
BGH, Urt. v. 26. 11. 2013 - X ZR 3/13 - 
OLG Karlsruhe; LG Mannheim 
BGB § 204 Abs. 1 Nrn. 4 und 12; ArbEG §§ 
28, 29, 37 
 
Die Anrufung der durch das Gesetz über 
Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen 
Patent- und Markenamt eingerichteten 
Schiedsstelle hemmt die Verjährung nicht 
nach § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB, wohl aber 
in entsprechender Anwendung des § 204 
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Die Schiedsstelle steht 
insoweit einer durch die Landesjustizver-
waltung eingerichteten oder anerkannten 
Gütestelle gleich. 

 
 
Anthocyanverbindung 
BGH, Urt. v. 10. 12. 2013 - X ZR 4/11 - 
Bundespatentgericht 
EPÜ Art. 56; PatG § 4 
 
a) Der Fachmann, der mit der Bereitstel-
lung eines Stoffs für einen bestimmten 
Einsatzzweck betraut ist, hat Anlass, an-
hand der einschlägigen rechtlichen Best-
immungen abzuklären, welche Lösungswe-
ge unter rechtlichen Aspekten hinreichende 
Aussicht auf Erfolg haben. 
 

b) Wird in den einschlägigen rechtlichen 
Vorschriften eine einzelne Maßnahme, die 
im Stand der Technik als stabilitätsför-
dernd bekannt war, ausdrücklich hervor-
gehoben und für zulässig erklärt, besteht 
grundsätzlich Veranlassung, diese Maß-
nahme bei der Suche nach Möglichkeiten 
zur Stabilitätsförderung auch für solche 
Ausgangsstoffe in Betracht zu ziehen, für 
die entsprechende Verbindungen im Stand 
der Technik noch nicht vorbeschrieben 
sind. 

 
 
„Fond Memories“ 
BGH, Beschl. v. 13. 1. 2014 - X ZB 18/12 - 
Bundespatentgericht 
SortG § 6 Abs. 1 
 
§ 6 Abs. 1 SortG ist mangels einer einheit-
lichen Regelung über eine kürzere Frist 
innerhalb der Europäischen Union dahin 
auszulegen, dass eine Sorte als neu gilt, 
wenn Pflanzen oder Pflanzenteile der Sorte 
mit Zustimmung des Berechtigten oder 
seines Rechtsvorgängers vor dem Antrags-
tag nicht oder nur innerhalb eines Zeit-
raums von einem Jahr im Inland oder von 
vier Jahren (bei Reben und Baumarten 
sechs Jahren) im Ausland zu gewerblichen 
Zwecken an andere abgegeben worden 
sind. 

 
 
Kommunikationskanal 
BGH, Urt. v. 11. 2. 2014 - X ZR 107/12 - 
Bundespatentgericht 
EPÜ Art. 88 
 
Die Priorität einer Voranmeldung kann in 
Anspruch genommen werden, wenn sich 
die dort anhand eines Ausführungsbeispiels 
oder in sonstiger Weise beschriebenen 
technischen Anweisungen für den Fach-
mann als Ausgestaltung der in der Nach-
anmeldung umschriebenen allgemeineren 
technischen Lehre darstellen und diese 
Lehre in der in der Nachanmeldung offen-
barten Allgemeinheit bereits der Voran-
meldung als zu der angemeldeten Erfin-
dung gehörend entnehmbar ist. 
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IP-Attorney (Malta) 
BGH, Beschl. v. 12. 2. 2014 - X ZR 42/13 - 
Bundespatentgericht 
PatG § 113 Satz 1; PatAnwO § 5 Abs. 1; 
PatAnwZEignPrG § 1 Abs. 1 
 
Die Eintragung als „IP Attorney“ beim Na-
tionalen Amt für Geistiges Eigentum der 
Republik Malta berechtigt nicht dazu, Par-
teien vor dem Bundesgerichtshof als Pa-
tentanwalt zu vertreten. 

 
 
Kollagenase I 
BGH, Beschl. v. 25. 2. 2014 - X ZB 5/13 - 
Bundespatentgericht 
PatG § 3 Abs. 4, § 2a Abs. 1 Nr. 2; PatG § 
4 
 
a) Ein Patentanspruch, der eine neue Ver-
wendung eines Medikaments betrifft, hat 
die Eignung eines bekannten Stoffs für 
einen bestimmten medizinischen Einsatz-
zweck und damit letztlich eine dem Stoff 
innewohnende Eigenschaft zum Gegen-
stand (Bestätigung von BGH, Beschl. v. 5. 
Oktober 2005 - X ZB 7/03, BGHZ 164, 
220, 222 = GRUR 2006, 135 Rn. 11 - Arz-
neimittelgebrauchsmuster). Dies entspricht 
in der Sache einem zweckgebundenen 
Stoffschutz, wie ihn § 3 Abs. 4 PatG und 
Art. 54 Abs. 5 EPÜ nunmehr auch für wei-
tere Indikationen ausdrücklich vorsehen, 
und zwar unabhängig davon, ob der Pa-
tentanspruch seinem Wortlaut nach auf die 
Verwendung des Medikaments, auf dessen 
Herrichtung zu einem bestimmten Verwen-
dungszweck oder ausdrücklich auf zweck-
gebundenen Stoffschutz gerichtet ist. 
 
b) Die spezifische Anwendung eines Stoffs 
zur therapeutischen Behandlung wird nicht 
nur durch die zu behandelnde Krankheit 
und die Dosierung bestimmt, sondern auch 
durch sonstige Parameter, die auf die Wir-
kung des Stoffs Einfluss haben und damit 
für den Eintritt des mit der Anwendung an-
gestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeu-
tung sein können. 
 
c) Wegen § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG können 
therapiebezogene Anweisungen nur dann 
zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie 
objektiv darauf abzielen, die Wirkung des 
Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu 
beschleunigen oder in sonstiger Weise zu 
verbessern, nicht aber, wenn sie Thera-

piemaßnahmen betreffen, die zusätzlich 
und unabhängig von den Wirkungen des 
Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende 
Krankheit zu behandeln. 
 
Bei der Prüfung, ob eine spezifische An-
wendung eines Medikaments auf erfinderi-
scher Tätigkeit beruht, sind auch Hand-
lungsweisen zu berücksichtigen, die dem 
Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil 
sie am Prioritätstag zum ärztlichen Stan-
dard-Repertoire gehörten. 

 
 
Kollagenase II 
BGH, Beschl. v. 25. 2. 2014 - X ZB 6/13 - 
Bundespatentgericht 
PatG § 4 
 
a) Die Anweisung, einen Körperteil unmit-
telbar nach der Injektion eines Medika-
ments für mehrere Stunden ruhigzustellen, 
um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu 
verhindern, ist nicht schon deshalb durch 
den Stand der Technik nahegelegt, weil es 
am Prioritätstag bekannt war, dass Kom-
plikationen, die einige Tage nach der Be-
handlung auftreten, durch Ruhigstellen 
behandelt werden können. 
 
b) Bei der Prüfung, ob eine spezifische An-
wendung eines Medikaments auf erfinderi-
scher Tätigkeit beruht, sind auch Hand-
lungsweisen zu berücksichtigen, die dem 
Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil 
sie am Prioritätstag zum ärztlichen Stan-
dard-Repertoire gehörten. 

 
 
2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT  
 
Verrechnung von Musik in Werbefil-
men 
BGH, Urt. v. 24. 9. 2013 - I ZR 187/12 - 
KG Berlin; LG Berlin 
BGB §§ 276 Bd, 286 Abs. 4; UrhWG § 7 
 
Einer Verwertungsgesellschaft ist beim 
Aufstellen und Ändern der Regeln eines 
Verteilungsplanes nach § 7 Satz 1 UrhWG 
ein außerordentlich weiter, nur durch das 
Willkürverbot begrenzter Beurteilungsspiel-
raum eingeräumt. Überschreitet sie diesen 
Beurteilungsspielraum, ist für die Frage, ob 
der Rechtsirrtum verschuldet ist, der übli-
che Haftungsmaßstab des § 276 BGB maß-
geblich. Der Rechtsirrtum ist nicht allein 
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deshalb unverschuldet, weil die Verwer-
tungsgesellschaft ihre Entscheidung mit 
Sorgfalt gebildet hat. 

 
 
Peter Fechter 
BGH, Urt. v. 6. 2. 2014 - I ZR 86/12 - KG 
Berlin; LG Berlin 
UrhG § 72; BGB § 242 Cc 
 
a) Die einzelnen Bilder eines Films sind 
unabhängig vom Schutz des Films als 
Filmwerk oder Laufbildfolge, wenn nicht als 
Lichtbildwerke nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG, 
so doch jedenfalls als Lichtbilder nach § 72 
UrhG geschützt. Der Lichtbildschutz einzel-
ner Filmbilder aus § 72 UrhG erstreckt sich 
nicht nur auf die Verwertung der Bilder in 
Form von Fotos, sondern auch auf die 
Verwertung der Bilder in Form des Films. 
 
b) Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 
BGB ist im Urheberrecht wie auch sonst im 
Immaterialgüterrecht und im Wettbe-
werbsrecht allein, dass der Rechtsinhaber 
seine Rechte im Hinblick auf bestimmte 
konkrete bereits begangene oder noch an-
dauernde Rechtsverletzungen nicht mehr 
durchzusetzen vermag; ein Freibrief für 
künftige Rechtsverletzungen ist damit nicht 
verbunden (Anschluss an BGH, Urt. v. 18. 
Januar 2012 I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 
= WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport; 
Urt. v. 15. August 2013 - I ZR 188/11, 
GRUR 2013, 1161 = WRP 2013, 1465 - 
Hard Rock Cafe [zur Veröffentl. in BGHZ 
bestimmt]; Fortführung von BGH, Urt. v. 
30. Juni 1976 I ZR 63/75, BGHZ 67, 56 - 
Schmalfilmrechte). 
 
c) Verhält sich ein Rechtsinhaber gegen-
über Zuwiderhandlungen gegen seine 
Rechte längere Zeit untätig, obwohl er den 
Verletzungstatbestand kannte oder doch 
kennen musste, können dadurch allenfalls 
diejenigen Ansprüche auf Schadensersatz 
und Bereicherungsausgleich verwirkt wer-
den, die bis zu einer Abmahnung des Ver-
letzers durch den Rechtsinhaber entstan-
den waren; nach einer Abmahnung durch 
den Verletzten muss der Verletzer wieder 
damit rechnen, wegen künftiger Verlet-
zungshandlungen auf Schadensersatz oder 
Bereicherungsausgleich in Anspruch ge-
nommen zu werden (Bestätigung von BGH, 
Urt. v. 15. November 1957 - I ZR 83/56, 
BGHZ 26, 52 Sherlock Holmes; BGHZ 67, 
56 - Schmalfilmrechte). 

 
d) Eine Abkürzung der für Ansprüche we-
gen Verletzung eines nach dem Urheber-
rechtsgesetz geschützten Rechts oder we-
gen Eingriffs in den Zuweisungsgehalt ei-
nes solchen Rechts gemäß § 102 Satz 1 
UrhG, §§ 195, 199 Abs. 1 BGB geltenden 
dreijährigen Verjährungsfrist durch Verwir-
kung kann nur unter ganz besonderen Um-
ständen angenommen werden (Anschluss 
an BGH, Urt. v. 20. Juli 2010 EnZR 23/09, 
NJW 2011, 212 - Stromnetznutzungsent-
gelt IV; Urt. v. 11. Oktober 2012 - VII ZR 
10/11, NJW 2012, 3569; Urt. v. 29. Januar 
2013 - EnZR 16/12, juris Rn. 13). 

 
 
3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT  
 
grill meister 
BGH, Beschl. v. 17. 10. 2013 - I ZB 11/13 
- Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 4 
 
a) Auch wenn das Bundespatentgericht 
sich bei der Prüfung von Schutzhindernis-
sen auf eine Begründung für Gruppen oder 
Kategorien von Waren oder Dienstleistun-
gen, für die die Marke Schutz beansprucht, 
beschränken kann, muss die Entscheidung 
erkennen lassen, dass sämtliche in Rede 
stehenden Waren und Dienstleistungen in 
die Prüfung einbezogen worden sind. 
 
b) Eine Marke kann im Sinne von § 8 Abs. 
2 Nr. 4 MarkenG zur Täuschung geeignet 
sein, wenn sie das Symbol „R im Kreis“ 
enthält und dieses nur einem Bestandteil 
der Marke zugeordnet ist, für den kein ge-
sonderter markenrechtlicher Schutz be-
steht. 
 
c) Eine Aufhebung der Beschwerdeent-
scheidung und eine Zurückverweisung der 
Sache sind nicht erforderlich, wenn zwar 
nicht das vom Bundespatentgericht ange-
nommene Eintragungshindernis vorliegt, 
das Rechtsbeschwerdegericht aufgrund der 
vom Bundespatentgericht getroffenen 
Feststellungen aber ein anderes Schutz-
hindernis annehmen kann. 
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Test 
BGH, Beschl. v. 17. 10. 2013 - I ZB 65/12 
- Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3, § 
50 Abs. 1 und 2 Satz 1 
 
a) Der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke 
ist im Eintragungs- und Löschungsverfah-
ren für die Prüfung maßgeblich, ob das 
Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß 
§ 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden 
ist, wenn der Anmelder sich nicht mit einer 
Zeitrangverschiebung nach § 37 Abs. 2 
MarkenG einverstanden erklärt hat. 
 
b) Liegt der Prüfung der Verkehrsdurchset-
zung nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Eintra-
gungs- oder Löschungsverfahren ein Mei-
nungsforschungsgutachten zugrunde, ist 
bei einer statistisch ausreichend großen 
Stichprobe vom ermittelten Durchschnitts-
wert ohne Berücksichtigung der Fehlertole-
ranz auszugehen. 
 
c) Wird die Streitmarke zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 
50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) nicht mehr iso-
liert, sondern nur noch als Bestandteil ei-
nes zusammengesetzten Zeichens benutzt, 
kann aufgrund der Verwendung des zu-
sammengesetzten Zeichens auf eine fort-
bestehende Verkehrsdurchsetzung der 
Streitmarke nur geschlossen werden, wenn 
diese in dem zusammengesetzten Zeichen 
nicht dergestalt aufgeht, dass sie nicht 
mehr als Herkunftshinweis wahrgenommen 
wird. 

 
 
OTTO CAP 
BGH, Urt. v. 31. 10. 2013 - I ZR 49/12 - 
OLG München; LG München I 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
 
a) Waren und Einzelhandelsdienstleistun-
gen, die sich auf diese Waren beziehen, 
können im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 
MarkenG ähnlich sein. 
 
b) Die Ausnutzung der Unterscheidungs-
kraft ohne rechtfertigenden Grund in un-
lauterer Weise nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG setzt kein subjektives Element auf 
Seiten des in Anspruch genommenen Drit-
ten voraus. 

 

 
DESPERADOS/DESPERADO 
BGH, Beschl. v. 6. 11. 2013 - I ZB 63/12 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 
 
Bei der Beurteilung der Frage der Waren-
ähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der 
funktionellen Ergänzung nicht zur Vernach-
lässigung der weiteren Faktoren verleiten, 
die im Rahmen der Prüfung der Produkt-
ähnlichkeit relevant sein können. Entspre-
chendes gilt für die Verhältnisse beim Ver-
trieb der Waren, denen bei der Beurteilung 
der Frage, ob die Waren einander ähnlich 
sind, häufig nur ein geringeres Gewicht 
zukommt. 

 
 
Smartbook 
BGH, Beschl. v. 6. 11. 2013 - I ZB 59/12 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3, § 50 
Abs. 1 und 2 
 
a) Für die Beurteilung der Schutzhindernis-
se nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG 
einerseits und der Schutzhindernisse nach 
§ 3 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 4 
bis 10 MarkenG andererseits gelten keine 
unterschiedlich strengen Maßstäbe. Die 
jeweiligen Eintragungs-hindernisse sind 
vielmehr unter Berücksichtigung des All-
gemeininteresses auszulegen, das jedem 
von ihnen zugrunde liegt. 
 
b) Im Löschungsverfahren muss auch bei 
einem lange zurückliegenden Eintragungs-
verfahren das Vorliegen eines Schutzhin-
dernisses zum Zeitpunkt der Markenan-
meldung zuverlässig festgestellt werden. 
In Zweifelsfällen darf eine Löschung der 
Marke nicht erfolgen. 
 
c) Eine dem Eintragungsverfahren nachfol-
gende, die Waren oder Dienstleistungen 
beschreibende Verwendung des Marken-
worts ist kein Indiz für das Vorliegen des 
Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 
MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung 
der Marke, wenn die beschreibende Ver-
wendung vom Löschungsantragsteller ver-
anlasst worden ist. 
 
d) Weist eine Wortfolge (hier: smartbook 
for smart people) einen unterscheidungs-
kräftigen Bestandteil auf (hier: smart-
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book), wird dies im Regelfall dazu führen, 
dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamt-
heit die Unterscheidungskraft im Sinne von 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt. 

 
 
REAL-Chips 
BGH, Urt. v. 22. 1. 2014 - I ZR 71/12 - 
OLG Köln; LG Köln 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 
 
Die durch eine Markenanmeldung begrün-
dete Erstbegehungsgefahr entfällt nicht 
schon dann, wenn gegen die Zurückwei-
sung der Markenanmeldung durch das 
Deutsche Patent- und Markenamt keine 
Beschwerde eingelegt wird. 

 
 
H 15 
BGH, Urt. v. 30. 1. 2014 - I ZR 107/10 - 
OLG Stuttgart; LG Stuttgart 
MarkenG § 52 Abs. 2; UWG § 4 Nr. 10 
 
a) Auf den außerkennzeichenrechtlichen 
Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 
4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinde-
rung aufgrund einer bösgläubigen Anmel-
dung einer Marke findet die Vorschrift des 
§ 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende An-
wendung. 
 
b) Auch ohne ausdrückliche Anordnung in 
der Urteilsformel kann sich eine Rückwir-
kung der Verurteilung zur Einwilligung in 
die Löschung einer Marke aus einer Ausle-
gung der Entscheidungsgründe ergeben. 

 
 
HOT 
BGH, Beschl. v. 19. 2. 2014 - I ZB 3/13 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 115 Abs. 1 
 
Hat ein Markenwort (hier „HOT“) mehrere 
Bedeutungen (hier neben „heiß“ auch 
„scharf, scharf gewürzt und pikant“ in Be-
zug auf Geschmack und im übertragenen 
Sinn auch „sexy, angesagt, großartig“), die 
sämtlich in Bezug auf die eingetragenen 
Waren (hier unter anderem Reinigungsmit-
tel, Körperpflegemittel, Nahrungsergän-
zungsmittel, Druckereierzeugnisse und 
Bekleidung) beschreibend sind, reicht der 
allein durch die verschiedenen Deutungs-
möglichkeiten hervorgerufene Interpretati-

onsaufwand des Verkehrs für die Bejahung 
einer Unterscheidungskraft nicht aus. 

 
 
4. LAUTERKEITSRECHT 
 
DER NEUE  
BGH, Urt. v. 12. 9. 2013 - I ZR 123/12 - 
OLG Köln; LG Köln  
PreisangabenVO § 1 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 
und 2; UWG § 5a Abs. 3 Nr. 3 
 
a) Ein Hinweis auf eine unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers in einer 
gemeinsamen Werbeanzeige von Kfz-
Händlern stellt nur dann ein Angebot im 
Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 PAngV 
dar, wenn die Ankündigung ihrem Inhalt 
nach so konkret gefasst ist, dass sie nach 
der Auffassung des Verkehrs den Abschluss 
eines Geschäfts auch aus der Sicht der 
Kunden ohne weiteres zulässt (Fortführung 
von BGH, Urt. v. 23. Juni 1983 I ZR 75/81, 
GRUR 1983, 658 - Hersteller-
Preisempfehlung in Kfz-Händlerwerbung). 
 
b) Der bis zum Jahr 2005 im Falle von 
Preisempfehlungen gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 
1 GWB aF kartellrechtlich vorgeschriebene 
Begriff „unverbindlich empfohlener Preis“ 
kennzeichnet die Unverbindlichkeit einer 
Preisempfehlung eindeutig. Eine in dieser 
Hinsicht bestehende Irreführung ist daher 
rechtlich nicht schutzwürdig. 

 
 
Diplomierte Trainerin 
BGH, Urt. v. 18. 9. 2013 - I ZR 65/12 - 
OLG Oldenburg; LG Osnabrück 
UWG § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
 
Die Verwendung des Begriffs „diplomiert“ 
in einem Zusammenhang, in dem der an-
gesprochene Verkehr an sich mit der Ver-
wendung des Begriffs „Diplom“ oder abge-
kürzt „Dipl.“ rechnet, weist je nach den 
Umständen nicht auf das Vorliegen einer 
solchen Qualifikation, sondern im Gegenteil 
eher auf deren Fehlen hin. 

 
 
Atemtest II 
BGH, Urt. v. 24. 9. 2013 - I ZR 73/12 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
UWG § 4 Nr. 11; AMG § 21 Abs. 4 
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a) Einer Feststellung des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte ge-
mäß § 21 Abs. 4 AMG über die Zulas-
sungspflicht eines Arzneimittels kommt im 
Rahmen des § 4 Nr. 11 UWG Tatbestands-
wirkung zu. 
 
b) Die Tatbestandswirkung eines (nicht 
nichtigen) Verwaltungsakts entfällt nicht 
dadurch, dass dieser angefochten ist und 
die Anfechtung aufschiebende Wirkung hat. 

 
 
Werbung für Fremdprodukte 
BGH, Urt. v. 17. 10. 2013 - I ZR 173/12 - 
OLG Stuttgart; LG Stuttgart 
UWG § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 1, 3 Nr. 1 
 
Fördert die Klägerin auf der eigenen Inter-
netseite durch Werbung für ein anderes 
Unternehmen dessen Wettbewerb, begrün-
det dies für sich allein kein konkretes 
Wettbewerbsverhältnis zu einem Mitbe-
werber des anderen unterstützten Unter-
nehmens. Das gilt auch dann, wenn die 
Klägerin von dem unterstützten Unterneh-
men für Verträge, die aufgrund der Wer-
bung geschlossen werden, eine Werbekos-
tenerstattung erhält. 

 
 
Kooperation mit Wirtschaftsprüfer 
BGH, Urt. v. 6. 11. 2013 - I ZR 147/12 - 
OLG Bamberg; LG Hof 
UWG § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
 
a) Auch wenn Rechtsanwälten mittlerweile 
zahlreiche Rechtsformen für die gemein-
schaftliche Berufsausübung zur Verfügung 
stehen, hat der Verkehr die berechtigte 
Erwartung, dass sich die unter einer ein-
heitlichen Kurzbezeichnung auftretenden 
Berufsträger unter Aufgabe ihrer berufli-
chen und unternehmerischen Selbständig-
keit zu gemeinschaftlicher Berufsausübung 
in einer haftungsrechtlichen Einheit ver-
bunden haben. 
 
b) Eine Bürogemeinschaft oder Kooperati-
on unternehmerisch eigenständiger Berufs-
träger wird der Verkehr unter einer ein-
heitlichen Kurzbezeichnung nur bei hinrei-
chend deutlichen Hinweisen erkennen. 

 
 

Vertragsstrafenklausel 
BGH, Urt. v. 13. 11. 2013 - I ZR 77/12 - 
OLG Jena; LG Erfurt 
BGB § 307 Abs. 1 Ch 
 
a) Ein wettbewerbs- oder schutzrechtlich 
veranlasstes Vertragsstrafeversprechen ist 
nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, wenn 
die Vertragsstrafe der Höhe nach bereits 
auf den ersten Blick außer Verhältnis zu 
dem mit der Vertragsstrafe sanktionierten 
Verstoß und den Gefahren steht, die mit 
möglichen zukünftigen Verstößen für den 
Unterlassungsgläubiger verbunden sind. 
In-soweit ist ein strengerer Maßstab anzu-
legen als bei einem individuell ausgehan-
delten Vertragsstrafeversprechen, bei dem 
eine Herabsetzung gemäß § 242 BGB auch 
im kaufmännischen Verkehr möglich ist 
(Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 17. Juli 2008 
- I ZR 168/05, GRUR 2009, 181 Rn. 41 = 
WRP 2009, 182 - Kinderwärmekissen). 
 
b) Aus § 307 Abs. 1 BGB ergibt sich keine 
Pflicht, im kaufmännischen Verkehr Ver-
tragsstrafevereinbarungen ausschließlich 
nach „neuem Hamburger Brauch“ abzu-
schließen. 

 
 
Online-Versicherungsvermittlung 
BGH, Urt. v. 28. 11. 2013 - I ZR 7/13 - 
OLG Hamburg; LG Hamburg 
UWG § 4 Nr. 11; GewO § 34c und d; Vers-
VermV § 11 
 
a) Die Abgrenzung der Versicherungsver-
mittlung von einer Tätigkeit, die aus-
schließlich darauf gerichtet ist, Kontakte 
zwischen einem potentiellen Versiche-
rungsnehmer und einem Versicherungs-
vermittler herzustellen, richtet sich nach 
dem objektiven Erscheinungsbild der aus-
geübten Tätigkeit. 
 
b) Bewirbt ein Handelsunternehmen im 
Rahmen seines Internetauftritts konkrete 
Versicherungsprodukte und ermöglicht es 
den Online-Abschluss von Versicherungs-
verträgen auf einer Internetseite eines 
Versicherungsvermittlers, ist auch das 
Handelsunternehmen Versicherungsver-
mittler, wenn dem Verbraucher der Wech-
sel des Betreibers der Internetseite ver-
borgen bleibt. 
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Kostenlose Schätzung 
BGH, Urt. v. 28. 11. 2013 - I ZR 34/13 - 
OLG Celle; LG Lüneburg 
UWG § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
 
Die Werbung eines Edelmetallankäufers 
mit dem Hinweis „kostenlose Schätzung“ 
verstößt nicht als „Werbung mit einer 
Selbstverständlichkeit“ gegen das Irrefüh-
rungsverbot des § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
UWG. 

 
 
wetteronline.de 
BGH, Urt. v. 22. 1. 2014 - I ZR 164/12 - 
OLG Köln; LG Köln 
BGB § 12; UWG § 4 Nr. 10 
 
a) Das Verwenden eines Domainnamens 
(hier: „wetteronlin.de“), der aus der feh-
lerhaften Schreibweise einer bereits zuvor 
registrierten Internetadresse (hier: „wet-
teronline.de“) gebildet ist (sog. „Tippfeh-
ler-Domain“), verstößt unter dem Ge-
sichtspunkt des Abfangens von Kunden 
gegen das Verbot unlauterer Behinderung 
gemäß § 4 Nr. 10 UWG, wenn der Inter-
netnutzer auf eine Internetseite geleitet 
wird, auf der er nicht die zu erwartende 
Dienstleistung (hier: Wetterinformationen), 
sondern lediglich Werbung (hier: Werbung 
für Krankenversicherungen) vorfindet. 
 
b) Wird der Internetnutzer auf der Inter-
netseite, die er bei versehentlicher Ein-
gabe der „Tippfehler-Domain“ erreicht, 
sogleich und unübersehbar auf den Um-
stand aufmerksam gemacht, dass er sich 
nicht auf der Internetseite befindet, die er 
aufrufen wollte, wird eine unlautere Behin-
derung regelmäßig zu verneinen sein. 

 
 
Holland-Preise 
BGH, Urt. v. 26. 2. 2014 - I ZR 77/09 - 
OLG Köln; LG Köln 
UWG § 4 Nr. 11; AMG § 78 Abs. 1 Satz 4, 
Abs. 2 Satz 2 und 3; AMPreisV § 1 Abs. 1 
Nr. 2, § 3 
 
Im Hinblick auf den Zweck des Arzneimit-
tel- und Apothekenrechts, die Wirkung von 
Arzneimitteln zu ermöglichen und vor den 
mit ihrer Anwendung verbundenen Risiken 
zu schützen, liegt eine Abgabe im Sinne 
des § 78 AMG dann vor, wenn durch einen 
auf ein Arzneimittel bezogenen Vorgang 

bewusst und gewollt die Möglichkeit einer 
eigenen Verwendung in Form der Anwen-
dung oder Weitergabe des Mittels durch 
einen anderen als den bisherigen Inhaber 
der Verfügungsgewalt geschaffen wird. Bei 
„Abholmodellen“ liegt der Ort der Abgabe 
daher zwar grundsätzlich dort, wo die vom 
Empfänger mit der Abholung beauftragte 
Person das Mittel abholt; es ist jedoch je-
weils zu prüfen, ob tatsächlich eine dem 
unmittelbaren Besitz vergleichbare Zu-
griffsmöglichkeit besteht und ob die Rege-
lung nicht allein der Umgehung zwingender 
apothekenrechtlicher oder arzneimittel-
rechtlicher Vorschriften dient. Dies ist dann 
der Fall, wenn eine hinsichtlich des Erfül-
lungsorts getroffene Regelung ersichtlich 
der Umgehung des deutschen Arzneimit-
telpreisrechts dient (Abgrenzung zu BGH, 
Urt. v. 12. Januar 2012 I ZR 211/10, GRUR 
2012, 954 = WRP 2012, 1101 - Europa-
Apotheke Buda-pest). 

 
 
Praebiotik  
BGH, Urt. v. 26. 2. 2014 - I ZR 178/12 - 
OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
UWG § 4 Nr. 11; Verordnung (EG) Nr. 
1924/2006 Art. 1 Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 Nr. 
1, Art. 2 Abs. 2 Nr. 5, Art. 10 Abs. 1, Art. 
14, Art. 28 Abs. 2, Art. 28 Abs. 6 Buchst. B 
 
a) Eine gesundheitsbezogene Angabe im 
Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 1924/2006 liegt vor, wenn 
nach dem Verständnis des Durchschnitts-
verbrauchers, das auch durch Vorerwar-
tungen und Kenntnissen geprägt wird, ein 
Zusammenhang zwischen dem Bestandteil 
eines Lebensmittels und dem Gesundheits-
zustand des Konsumenten suggeriert wird. 
 
b) Bei der Prüfung, ob eine verwendete 
gesundheitsbezogene Angabe inhaltlich mit 
einer im Sinne von Art. 28 Abs. 6 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 an-
gemeldeten Angabe übereinstimmt, ist ein 
strenger Maßstab anzulegen. 
 
c) Zwischen einem markentypisch auf ein 
Unternehmen hinweisendes Kennzeichen 
(hier: „Praebiotik®“) und der von einem 
Verband zugunsten einer Vielzahl von in 
Betracht kommenden Verwendern ange-
meldeten rein beschreibenden Angabe ei-
nes Inhaltsstoffs (hier: „Prebiotic fibre 
supports development of healthy intestinal 
flora“) besteht ein grundlegender inhaltli-
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cher Unterschied, der bei dem anzulegen-
den strengen Maßstab der Anwendung der 
Übergangsvorschrift des Art. 28 Abs. 6 
Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 
1924/2006 entgegensteht. 

 
 
5. SONSTIGES 
 
sr.de 
BGH, Urt. v. 6. 11. 2013 - I ZR 153/12 - 
OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
BGB § 12 
 
Dem Saarländischen Rundfunk steht gegen 
den Inhaber des Domainnamens „sr.de“ 
gemäß § 12 BGB ein Anspruch auf Einwilli-
gung in die Löschung zu. 

 
 
III. BUNDESPATENTGERICHT 
zusammengestellt von Tobias Schmidt 
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Verdickungszusammensetzung 
BPatG, Beschl. v. 12. 12. 2013 – 7 W (pat) 
1/14 
PatG § 123; ZPO § 66 
 
Der Verletzungsbeklagte oder Nichtigkeits-
kläger hat kein Recht auf Beteiligung am 
patentamtlichen Wiedereinsetzungsverfah-
ren des Patentinhabers (hier wegen Vali-
dierung des europäischen Patents). 

 
 
Batterieüberwachungsgerät 
BPatG, Beschl. v. 16. 12. 2013 – 15 W 
(pat) 33/08 
PatG §§ 34 Abs. 3 Nr. 3 und 4, 34 Abs. 4, 
48; PatV § 9 
 
1. Der Zurückweisungsgrund des „unklaren 
Patentanspruchs“ ist im Patentgesetz nicht 
vorgesehen. Er kann insbesondere nicht 
aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG abgeleitet wer-
den. Der Sinngehalt der Merkmale von Pa-
tentansprüchen ist aus der Sicht des ange-
sprochenen Fachmanns auszulegen, um 
den beanspruchten Gegenstand für die 
nachfolgende Überprüfung auf Patentfähig-
keit festzulegen. 
 
2. Im Prüfungsverfahren sind die vom An-
melder beantragten Patentansprüche nach 

den gleichen Grundsätzen auszulegen, wie 
sie für Patentansprüche im Einspruchs-, 
Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren 
gelten. 

 
 
Elektrischer Winkelstecker II 
BPatG Beschl. v. 19. 2. 2014 – 19 W (pat) 
16/12 
PatG  § 47 Abs. 1 Satz 1 und 2; § 59 Abs. 
4 a.F., Abs. 5 n.F.; § 61 Abs. 1 Satz 1; § 
73 Abs. 1; § 79 Abs. 3 Nr. 2; § 80 Abs. 3; 
§ 100 Abs. 2 Nr. 1; ZPO  § 130 b; § 163 
Abs. 1 Satz 1; § 313 Abs. 1 Nr. 1; § 315 
Abs. 1 Satz 1 und 2; § 317 Abs. 2 Satz 1; 
§ 329 Abs. 1 Satz 2; § 517; § 548; BGB  § 
126, § 126a; SigG § 2 Nr. 3; EAPatV § 2; § 
5 Abs. 2 a.F., Abs. 3 n.F.; § 6; DPMAV § 
20 Abs. 2 
 
1. In den elektronisch geführten Schutz-
rechtsakten des Deutschen Patent- und 
Markenamts setzt die schriftliche Ausferti-
gung eines Beschlusses der Patentabtei-
lung über die Aufrechterhaltung oder den 
Widerruf eines Patents nach § 47 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 59 
Abs. 4 a.F. (jetzt Abs. 5) PatG ein - singu-
läres - elektronisches Beschluss-
Urdokument voraus, das analog § 315 Abs. 
1 Satz 1 ZPO von allen an der Entschei-
dung mitwirkenden Mitgliedern der Patent-
abteilung zu unterzeichnen ist, indem ge-
mäß 5 Abs. 2 EAPatV a. F. (bzw. § 5 Abs. 3 
EAPatV n. F.) die Namen der Unterzeich-
nenden eingefügt werden und das Doku-
ment von allen an der Entscheidung Mit-
wirkenden mit einer fortgeschrittenen oder 
qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehen wird. 
 
2. Eine sog. „qualifizierte Container-
Signatur“, wie sie für die Unterzeichnung 
bestimmender, an die Gerichte im Rahmen 
des EGVP-Verfahrens übermittelter 
Schriftsätze anerkannt ist, und die nicht 
nur die jeweils übersandte Einzeldatei, 
sondern die gesamte elektronische Nach-
richt umfasst (BGH NJW 2013, 2034), ge-
nügt nicht den Anforderungen an die Sig-
natur eines elektronischen Beschluss-
Urdokuments des Patentamts i.S.d. § 5 
Abs. 2 EAPatV a.F. (bzw. § 5 Abs. 3 E-
APatV n.F.). 
 
3. Das Ersetzen der Unterschrift eines Mit-
glieds der Patentabteilung unter einen das 
Einspruchsverfahren abschließenden Be-
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schluss ist nur zulässig, wenn das Mitglied 
tatsächlich verhindert ist. Der Verhinde-
rungsgrund ist im Ersetzungsvermerk an-
zugeben (§ 315 Abs. 1 Satz 2 ZPO ent-
sprechend; im Anschluss an BGH BlPMZ 
1995, 68 - Spinnmaschine). 
 
4. Bei einem am Ende der Anhörung ver-
kündeten Beschluss der Patentabteilung 
können fehlende oder unwirksame Signa-
turen des vollständig abgefassten elektro-
nischen Beschluss-Urdokuments - entspre-
chend der Nachholung von fehlenden Rich-
terunterschriften unter ein verkündetes 
Urteil - nur innerhalb von fünf Monaten 
nach der Verkündung des Beschlusses 
nachgeholt werden (im Anschluss an BGH 
NJW 2006, 1881). 
 
5. Für Rechtsfolgen eines formvorschrifts-
widrigen elektronischen Dokuments gilt 
derselbe Maßstab wie für schriftliche Do-
kumente in Papierform, die an einem Man-
gel der Unterschrift leiden. Können im Fall 
eines verkündeten Beschlusses der Patent-
abteilung fehlende oder unwirksame Signa-
turen des vollständig abgefassten elektro-
nischen Beschluss-Dokuments von den an 
der Entscheidung Mitwirkenden nicht mehr 
nachgeholt werden, stellt dies einen Be-
gründungsmangel dar (im Anschluss an 
BGH NJW 2006, 1881). 
 
6. Eine Ausfertigung des elektronischen 
Beschluss-Urdokuments kann analog § 329 
Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 317 Abs. 2 Satz 1 
ZPO erst erstellt werden, nachdem das 
Dokument von allen an der Entscheidung 
Mitwirkenden gemäß § 5 Abs. 2 EAPatV 
a.F. (bzw. § 5 Abs. 3 EAPatV n.F.) signiert 
und damit als solches erstellt worden ist 
(BGH NJW 2010, 2519 –Tz. 14). Die Zu-
stellung eines dennoch als Ausfertigung 
erstellten Ausdrucks ist unwirksam. 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
BGW Bundesverband der deutschen 
Gesundheitswirtschaft/BGW 
BPatG, Beschl. v. 16. 12. 2013 – 30 W 
(pat) 12/12 
MarkenRL Art. 4 Abs. 1 lit. b; MarkenG § 9 
Abs. 1 Nr. 2 
 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union 
wird zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buch-

stabe b der Richtlinie 2008/95/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. 
Oktober 2008 folgende Frage zur Vor-
abentscheidung vorgelegt: 
 
Ist Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 
2008/95/EG dahin auszulegen, dass bei 
identischen und ähnlichen Waren und 
Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr 
für das Publikum angenommen werden 
kann, wenn eine unterscheidungskräftige 
Buchstabenfolge, die das ältere, durch-
schnittlich kennzeichnungskräftige Wort-
/Bildzeichen prägt, in der Weise in das 
jüngere Wortzeichen eines Dritten über-
nommen wird, dass dieser Buchstabenfolge 
eine darauf bezogene beschreibende Wort-
kombination hinzugefügt wird, die die 
Buchstabenfolge als Abkürzung der be-
schreibenden Wörter erläutert? 

 
 
PANTOPREM/PANTOPAN 
BPatG, Beschl. v. 16. 1. 2014 – 25 W (pat) 
72/12 
MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 
Nr. 1, 83 Abs. 2 Nr. 1 
 
1. Im Arzneimittelbereich verfügen Mar-
ken, die entsprechend der in diesem Be-
reich verbreiteten und allgemein bekann-
ten Markenbildungspraxis aus den An-
fangssilben von Wirkstoffbezeichnungen 
mit weiteren nachfolgenden Wortelemen-
ten zu einem Phantasiewort verbunden 
sind, grundsätzlich über durchschnittliche 
Kennzeichnungskraft. 
 
2. Bei derart gebildeten Marken(-wörtern) 
ist aber davon auszugehen, dass aufgrund 
dieser Markenbildungs-Praxis im Zusam-
menhang mit der großen Bedeutung und 
auch allgegenwärtigen Präsenz der ein-
schlägigen Wirkstoffbezeichnungen nicht 
nur die Fachkreise der Ärzte und Apothe-
ker, sondern auch die betroffenen Ver-
kehrskreise der Patienten bei der betriebli-
chen Zuordnung entsprechend gekenn-
zeichneter Präparate ihre Aufmerksamkeit 
nicht schwerpunktmäßig auf den ansonsten 
üblicherweise bzw. erfahrungsgemäß stär-
ker beachteten Markenanfang lenken, son-
dern in besonderer Weise auch die weite-
ren Zeichenbestandteile beachten. Auch 
deutliche Abweichungen nur in der 
Schlusssilbe können dann im Rahmen der 
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gebotenen Gesamtabwägung bei der Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr stärker 
ins Gewicht fallen und den Ausschlag für 
die Verneinung der Verwechslungsgefahr 
geben. 
 
3. PANTOPREM für „Magen-Darm-
Präparate“ nicht verwechselbar ähnlich mit 
PANTOPAN für Magen- Darmtherapeutika 
(wegen des in diesem Indikationsbereich 
einschlägigen Wirkstoffs „Pantoprazol“). 

 
 
Gustav Mahler-Röschen 
BPatG, Beschl. v. 31. 1. 2014 – 25 W (pat) 
564/12 
MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 83 Abs. 2 Nr. 2  
 
1. Da absolute Schutzhindernisse ein-
schließlich des Schutzhindernisses der feh-
lenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 
2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemein-
interesses auszulegen sind, dürfen Namen 
berühmter Persönlichkeiten der Zeitge-
schichte nicht monopolisiert werden, wenn 
auf Seiten der Wettbewerber ein berechtig-
tes gewerbliches Interesse an der Verwen-
dung dieses Namens in einem entspre-
chenden Waren- und/oder Dienstleistungs-
zusammenhang erkennbar ist. 
 
2. Solchen Namen (hier des Komponisten 
„Gustav Mahler“) fehlt im Zusammen-
hang mit Waren, die bei entsprechenden 
personenbezogenen Veranstaltungen (wie 
z.B. Festspielen, Festwochen, Jubilä-
umsveranstaltungen usw.) als Merchandi-
singprodukte in Betracht kommen (hier 
u.a.: Seifen, Schreibwaren, Schokoladewa-
ren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu 
BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies 
gilt erst recht für Wortkombinationen, bei 
denen der berühmte Name mit einem rein 
produktbezogenen Hinweis in Bezug auf 
die Art, Form oder sonstige Gestaltung der 
beanspruchten Waren (hier: Röschen) 
verbunden ist. 

 
 
Gustav Mahler-Röslein 
BPatG, Beschl. v. 31. 1. 2014 – 25 W (pat) 
561/12 
MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 83 Abs. 2 Nr. 2  
 
1. Da absolute Schutzhindernisse ein-
schließlich des Schutzhindernisses der feh-

lenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 
2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemein-
interesses auszulegen sind, dürfen Namen 
berühmter Persönlichkeiten der Zeitge-
schichte nicht monopolisiert werden, wenn 
auf Seiten der Wettbewerber ein berechtig-
tes gewerbliches Interesse an der Verwen-
dung dieses Namens in einem entspre-
chenden Waren- und/oder Dienstleistungs-
zusammenhang erkennbar ist. 
 
2. Solchen Namen (hier des Komponisten 
„Gustav Mahler“) fehlt im Zusammen-
hang mit Waren, die bei entsprechenden 
personenbezogenen Veranstaltungen (wie 
z.B. Festspielen, Festwochen, Jubilä-
umsveranstaltungen usw.) als Merchandi-
singprodukte in Betracht kommen (hier 
u.a.: Seifen, Schreibwaren, Schokoladewa-
ren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu 
BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies 
gilt erst recht für Wortkombinationen, bei 
denen der berühmte Name mit einem rein 
produktbezogenen Hinweis in Bezug auf 
die Art, Form oder sonstige Gestaltung der 
beanspruchten Waren (hier: Röslein) ver-
bunden ist. 

 
 
Richard Wagner-Barren 
BPatG, Beschl. v. 3. 2. 2014 – 25 W (pat) 
560/12 
MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 83 Abs. 2 Nr. 2  
 
1. Da absolute Schutzhindernisse ein-
schließlich des Schutzhindernisses der feh-
lenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 
2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemein-
interesses auszulegen sind, dürfen Namen 
berühmter Persönlichkeiten der Zeitge-
schichte nicht monopolisiert werden, wenn 
auf Seiten der Wettbewerber ein berechtig-
tes gewerbliches Interesse an der Verwen-
dung dieses Namens in einem entspre-
chenden Waren- und/oder Dienstleistungs-
zusammenhang erkennbar ist. 
 
2. Solchen Namen (hier des Komponisten 
„Richard Wagner“) fehlt im Zusammen-
hang mit Waren, die bei entsprechenden 
personenbezogenen Veranstaltungen (wie 
z.B. Festspielen, Festwochen, Jubilä-
umsveranstaltungen usw.) als Merchandi-
singprodukte in Betracht kommen (hier 
u.a.: Seifen, Schreibwaren, Schokoladewa-
ren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu 
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BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies 
gilt erst recht für Wortkombinationen, bei 
denen der berühmte Name mit einem rein 
produktbezogenen Hinweis in Bezug auf 
die Art, Form oder sonstige Gestaltung der 
beanspruchten Waren (hier: Barren) ver-
bunden ist. 

 
 
 

IV. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Tina Mende  
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
LG Hamburg: Dringlichkeit bei Messe-
präsentation eines noch nicht markt-
fähigen Produkts; Erforderlichkeit der 
Vertagung im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren 
Urt. v. 24. 10. 2013 – 327 O 326/13 
PatG §§ 9 Nr. 1, 14, 139; ZPO §§ 132, 
227, 282, 283, 296, 935 
 
1. Die Ausstellung eines mangels CE-
Zertifizierung noch nicht marktfähigen Me-
dizinprodukts begründet noch keine Erst-
begehungsgefahr für das Inverkehrbringen 
eines damit identischen, marktfähigen 
Endproduktes. In solchen Fällen steht es 
der Dringlichkeit grundsätzlich nicht entge-
gen, wenn der Patentinhaber eine tatsäch-
liche Verletzungshandlung abwartet. Dies 
gilt erst Recht für die Ausstellung auf einer 
im Ausland abgehaltenen Messe.  
 
2. In Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes haben sich die Prozessparteien 
auch auf neuen Sachvortrag der jeweiligen 
Gegenpartei einzustellen und Vorsorge 
dafür zu treffen, hierauf auf der Stelle an-
gemessen reagieren zu können. Gleichwohl 
hat das Gericht auf kurzfristigen neuen 
Tatsachenvortrag dem jeweiligen Gegner 
rechtliches Gehör zu gewähren, dessen 
Ausgestaltung im Ermessen des Gerichts 
steht. Dies kann ausnahmsweise auch eine 
Vertagung erforderlich machen, insbeson-
dere wenn lediglich die Frage der Dring-
lichkeit aus Sicht der Kammer ernsthaft im 
Streit steht. 

 
 

LG Mannheim: Umfang des Schadens-
ersatzanspruchs nach § 139 Abs. 2 
PatG 
Urt. v. 26. 11. 2013 – 2 O 315/12 
EPÜ Art. 64; PatG § 139; BGB § 280 
 
1. Beauftragen mehrere Mitinhaber eines 
Patents einen Rechtsanwalt mit der Ab-
mahnung eines Verletzers wegen Verlet-
zung des gemeinsamen Patents, handelt es 
sich um denselben Gegenstand der anwalt-
lichen Tätigkeit.  
 
2. Die Kosten, die dem Patentinhaber 
durch die Inanspruchnahme einer falschen 
Person entstanden sind, sind grundsätzlich 
keine nach § 139 Abs. 2 PatG erstattungs-
fähigen Schadenspositionen, selbst dann 
nicht, wenn ein Verhalten des Patentverlet-
zers die Möglichkeit der Verwechslung mit 
der fälschlicherweise in Anspruch genom-
menen Person erst verursacht hat. 

 
 
LG Mannheim: Vernichtungsanspruch 
gegen einen im Ausland ansässigen, 
aber ins Inland liefernden Verletzer 
Urt. v. 10. 12. 2013 – 2 O 180/12 
PatG § 140a Abs.3 
 
Auch ein im Ausland ansässiger, aber ins 
Inland liefernder Verletzer ohne inländi-
schen Besitz bzw. inländisches Eigentum 
an den verletzenden Erzeugnissen im Ver-
urteilungszeitpunkt kann auf Rückruf und 
Entfernung gem. § 140a Abs. 3 PatG in 
Anspruch genommen werden. Denn die 
Ansprüche auf Rückruf bzw. Entfernung 
setzen - da sie nicht bloße Vorbereitungs-
ansprüche der Vernichtung sind - die Exis-
tenz eines Vernichtungsanspruchs nicht 
voraus. 

 
 
OLG Karlsruhe: Keine einstweilige Ein-
stellung der Zwangsvollstreckung bei 
kartellrechtlichem Zwangslizenzein-
wand 
Beschl. v. 19. 2. 2014 – 6 U 162/13 
PatG § 139 Abs. 1; ZPO §§ 707, 719 Abs. 
1 
 
Der Hinweis einer in erster Instanz in ei-
nem Patentverletzungsprozess unterlege-
nen Partei darauf, dass der Europäische 
Gerichtshof in dem Vorabentscheidungs-
verfahren C-170/13 auf Vorlage des Land-
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gerichts Düsseldorf die vom Bundesge-
richtshof in der Entscheidung Orange-
Book-Standard (BGH GRUR 2009, 694) 
aufgestellten Kriterien für eine erfolgreiche 
Geltendmachung des kartellrechtlichen 
Zwangslizenzeinwands möglicherweise 
abändern werde, rechtfertigt keine einst-
weilige Einstellung der Zwangsvollstre-
ckung aus der angegriffenen Entscheidung 
durch das Berufungsgericht (§§ 719, 707 
ZPO). Ob und inwieweit der Europäische 
Gerichtshof die Kriterien des Bundesge-
richtshofs weiterentwickeln und gegebe-
nenfalls modifizieren wird, ist offen. Der 
Senat geht davon aus, dass auch bei einer 
etwaigen Modifikation der Kriterien der 
Orange-Book-Entscheidung an dem Min-
desterfordernis eines annahmefähigen An-
gebots und der Abrechnung für die Ver-
gangenheit festzuhalten ist. 

 
 
OLG Karlsruhe: Herrichten eines durch 
ein Verwendungspatent erfassten Ge-
genstands 
Urt. v. 26. 2. 2014 – 6 U 50/12 
PatG §§ 9, 14, 139 
 
Ein sinnfälliges Herrichten eines durch ein 
Verwendungspatent erfassten Gegenstands 
kann auch dann vorliegen, wenn der Ge-
genstand gerade die im Patentanspruch 
genannten, der Erreichung des Verwen-
dungszwecks dienenden physischen 
und/oder chemischen Eigenschaften auf-
weist und für einen Einsatz ausgerichtet 
und angeboten wird, bei dem die Errei-
chung des patentgemäßen Verwendungs-
zwecks (hier: Vermeidung von Krebsrisi-
ken) im Zeitpunkt des Angebots allgemein 
für notwendig erachtet wird. Einer weiteren 
Manifestation der Bestimmung für den an-
spruchsgemäßen Verwendungszweck (etwa 
durch Gebrauchsanleitungen, Produkthin-
weise etc.) bedarf es in diesem Fall nicht. 

 
 
2. URHEBER- UND DESIGNRECHT 
 
OLG München: Anforderungen an die 
Haftung eines Buchhändlers wegen 
einer Urheberrechtsverletzung 
Urt. v. 24. 10. 2013 – 29 U 885/13 
GG Art. 5 Abs. 1 S. 2; UrhG § 97 
 
Ein Buchhändler haftet wegen einer Urhe-
berrechtsverletzung in einem von ihm ver-

triebenen (elektronischen) Buch nur dann 
auf Unterlassung, wenn der Verstoß be-
gangen wurde, nachdem er auf eine klare 
Rechtsverletzung hingewiesen worden war. 

 
 
OLG Frankfurt a.M: Uneingeschränkte 
Einräumung der vertraglich vereinbar-
ten Nutzungsrechte an einem Compu-
terprogramm 
Urt. v. 29. 10. 2013 – 11 U 47/13 
UrhG §§ 96a, 96c, 96d, 97 
 
1. Sofern ein im Auftrag erstelltes Compu-
terprogramm seitens des Auftragnehmers 
nach Fertigstellung einschränkungslos frei-
geschaltet und seitens des Auftraggebers 
vollständig bezahlt wird, spricht dies zu-
nächst für eine konkludente uneinge-
schränkte Einräumung der vertraglich ver-
einbarten Nutzungsrechte unabhängig da-
von, ob ein im Raum stehender schriftli-
cher Vertrag geschlossen wird.  
 
2. Wird Urheberrechtsschutz für Teile eines 
Computerprogramms begehrt, ist die 
Schutzfähigkeit des betroffenen Teils im 
Einzelnen darzulegen und ggf. nachzuwei-
sen. 

 
 
OLG Hamburg: Zum Anwendungsbe-
reich des § 104a UrhG 
Beschl. v. 14. 11. 2013 – 5 W 121/13  
UrhG § 104a 
 
1. § 104a UrhG ist auch im einstweiligen 
Verfügungsverfahren anwendbar.  
 
2. § 104a UrhG begründet eine § 32 ZPO 
vorgehende, ausschließliche Spezialzu-
ständigkeit für Rechtsstreitigkeiten wegen 
Urheberrechtsverletzungen iSv § 97 I 
UrhG. Erfasst sind nicht nur täterschaftli-
che Verletzungen, sondern auch Bege-
hungsformen als Gehilfe und Störer.  
 
3. Für § 104a I UrhG kommt es darauf an, 
das der geschützte Gegenstand nicht in 
einem Zusammenhang mit einer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätig-
keit des Verletzers verwendet worden ist. 
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OLG Hamm: Haftung bei der Verände-
rung der Urhebervergütung 
Urt. v. 15. 11. 2013 – 12 U 13/13 
UrhG §§ 54, 54b, 54d, 54h; UrhWG § 27; 
BGB §§ 133, 157, 313 Abs. 1, 426 Abs. 1, 
812 Abs. 1 S. 1. 
 
1. Urheberrechtsvergütungen nach § 54 
UrhG sind auch bei gesondert ausgewiese-
nem Hinweis im Sinne des § 54d UrhG 
grundsätzlich unselbständiger Teil des 
Kaufpreises.  
 
2. Eine durch die Ermäßigung der Tarife 
mit Wirkung für die Vergangenheit verrin-
gerte Urheberrechtsvergütung begründet 
Ausgleichsansprüche in der Handelskette 
grundsätzlich nicht. 
 
3. Für diesen Fall fehlt es an einer dem § 
54 II UrhG entsprechenden gesetzlichen 
Regelung. Ein Handelsbrauch existierte 
jedenfalls bis zum Jahr 2008 nicht. 
 
4. Aus § 54b III UrhG ergibt sich die vor-
rangige Haftung von Hersteller und Impor-
teur für die Zahlung der Urheberrechtsver-
gütung. 

 
 
OLG Köln: Zulässigkeit eines Zitats 
Urt. v. 13. 12. 2013 – 6 U 114/13 
UrhG § 51 
 
Ein Zitat ist grundsätzlich nur zulässig, 
wenn es als Belegstelle oder Erörterungs-
grundlage für selbstständige Ausführungen 
des Zitierenden erscheint (Anschluss an 
BGH, GRUR 2008, 693 Tz. 42 f. - TV To-
tal). Dies ist nicht der Fall, wenn an ein 
Filmzitat lediglich eine pauschale Kritik des 
Urhebers des zitierten Werks geknüpft 
wird, ohne dass eine gedankliche Ausei-
nandersetzung mit dem Inhalt der zitierten 
Sequenz erfolgt. 

 
 
AG Hamburg: Höhe des lizenzanalogen 
Schadensersatzes bei Filesharing mit 
einem Pornofilm 
Urt. v. 20. 12. 2013 – 36a C 134/13 
UrhG §§ 97 Abs. 2; 97a Abs. 1 S. 2; ZPO § 
287 
 
Die Höhe des lizenzanalogen Schadenser-
satz bei Filesharing mit einem Pornofilm ist 
nach § 287 ZPO frei auf 100,00 € zu schät-

zen. Eine Abmahung ist nicht berechtigt 
und die dafür angefallenden Kosten sind 
nicht zu erstatten, wenn der in seinen 
Rechten Verletzte trotz ausdrücklicher 
Weigerung des Verletzers, eine Unterlas-
sungserklärung abzugeben, den Unterlas-
sungsanspruch auch nach Scheitern der 
Güteverhandlung nicht gerichtlich geltend 
macht, sondern isoliert allein die Erstat-
tung der Abmahnkosten verfolgt. 

 
 
LG Köln: Streaming ist keine Verviel-
fältigung nach § 16 UrhG 
Beschl. v. 24. 1. 2014 – 209 O 188/13 
UrhG §§ 16, 101 Abs. 9 S. 6; FamFG §§ 58 
Abs. 1, 62 Abs. 1 
 
1. Das Streamen von urheberrechtlich ge-
schützten Werken stellt keine unerlaubte 
Vervielfältigung im Sinne von § 16 UrhG 
dar. Mangels offensichtlicher Rechtsverlet-
zung kann daher eine Anordnung über die 
Zulässigkeit der Verwendung nicht erge-
hen.  
 
2. Ist das Anordnungsverfahren nach Aus-
kunftserteilung durch den Internet-
Provider erledigt, besteht ein Rechts-
schutzinteresse für die Feststellung der 
Rechtswidrigkeit einer bereits erfolgten 
Anordnung. 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: Verletzung urhe-
berrechtlicher Verwertungsrechte des 
Architekten 
Urt. v. 28. 1. 2014 – 11 U 111/12 
UrhG §§ 16, 17, 18, 19 
 
Durch die einmalige Präsentation eines 
Architektenplanes gegenüber potentiellen 
Kaufinteressenten durch den auftragge-
benden Bauträger werden keine urheber-
rechtlichen Verwertungsrechte des Archi-
tekten verletzt. 

 
 
OLG Hamm: Honorarempfehlungen der 
Mittelstandsgemeinschaft Fotomarke-
ting (MFM) 
Urt. v. 13. 2. 2014 – 22 U 98/13 
UrhG §§ 72, 97 Abs. 2; ZPO § 287 
 
Zur Anwendbarkeit der Honorarempfehlun-
gen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-
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marketing (MFM) im Rahmen der gerichtli-
chen Schätzung der angemessenen und 
üblichen Lizenzgebühr bei einfachen, quali-
tativ nicht mit professionell angefertigten 
Lichtbildern vergleichbaren Produktfotos. 

 
 
3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
OLG Köln: „Die Grünen“ und das Son-
nenblumenemblem 
Hinw.-Beschl. v. 23. 10. 2013 – 14 U 
17/13 
MarkenG §§ 3, 14; BGB § 12 
 
Die „Wählergemeinschaft DIE GRÜNEN 
Marl“ darf in ihrem Namen die Bezeichnung 
„Die Grünen“ und auch das Emblem der 
Sonnenblume führen. Ihr gegenüber hat 
die Bundespartei „Bündnis 90/Die Grünen“ 
keinen Anspruch darauf, diese Bezeichnung 
und das Sonnenblumenemblem allein ver-
wenden zu dürfen. 

 
 
OLG Köln: Lizenzerhöhende Berück-
sichtigung einer hohen Umsatzrendite 
Urt. v. 8. 11. 2013 – 6 U 34/13 
MarkenG § 15 Abs. 5 
 
1. Bei der Schadensberechnung wegen 
Verletzung eines Unternehmenskennzei-
chens im Wege der Lizenzanalogie kann 
eine außergewöhnlich hohe Umsatzrendite 
lizenzerhöhend berücksichtigt werden. 
 
2. Das Ausmaß des Verschuldens auf Ver-
letzerseite ist demgegenüber für diese 
Form der Schadensberechnung unerheb-
lich, unbeschadet der Möglichkeit der Be-
rücksichtigung eines etwaigen Marktverwir-
rungsschadens. 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: Markenbenutzung 
durch Auslobung von Konzertkarten 
im Gewinnspiel 
Beschl. v. 21. 11. 2013 – 6 U 177/13 
MarkenG § 23, UWG § 5 
 
1. Werden im Rahmen eines Gewinnspiels 
Konzertkarten ausgelobt und dabei die 
Marken genannt, unter denen das Konzert 
geschützt ist, ist die darin liegende Benut-
zung der fremden Marke jedenfalls dann 
durch § 23 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt, 

wenn dafür eine schlichte und zurückhal-
tende Darstellung des Gewinns und der 
Marke gewählt wird.  
 
2. Zur Frage, ob in dem unter Ziffer 1. ge-
nannten Fall die Werbung eine irreführende 
oder sonst unlautere Angabe über ein 
(nicht bestehendes) Sponsoring des Ge-
winnspielveranstalters zugunsten des Kon-
zerts enthält (im Streitfall verneint). 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: Befugnis zur Ur-
teilsveröffentlichung nach Verurtei-
lung wegen Markenverletzung 
Urt. v. 9. 1. 2014 – 6 U 106/13 
MarkenG § 19c 
 
1. Ob im Rahmen der Verurteilung wegen 
einer Markenverletzung dem Kläger die 
Befugnis zur Veröffentlichung des Urteils (§ 
19 c MarkenG) zuzusprechen ist, hängt von 
einer umfassenden Interessenabwägung 
ab. Dabei können neben der Eignung der 
Veröffentlichung zur Störungsbeseitigung 
auch generalpräventive Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. 
 
2. Art und Umfang der Veröffentlichung 
werden vom Gericht nach pflichtgemäßem 
Ermessen bestimmt. Wird daher gegen 
eine in erster Instanz angeordnete Veröf-
fentlichungsbefugnis Berufung eingelegt, 
kann das Berufungsgericht eine andere Art 
der Veröffentlichung bestimmen, ohne dass 
es hierzu einer Anschlussberufung des Klä-
gers bedürfe (bedarf). 

Fundstelle: GRUR 2014, 296 
 
OLG Frankfurt a.M: Isolierter Verkauf 
von CoAs ohne Berechtigung 
Beschl. v. 30. 1. 2014 – 11 W 34/12 
MarkenG §§ 14, 24; UrhG § 69c, 97 
 
Der isolierte Verkauf von CoAs begründet 
eine mittäterschaftliche Haftung für unzu-
lässige Vervielfältigungen, sofern kein sub-
stantiierter Vortrag zur Berechtigung der 
Lizenzerteilung vorliegt. 
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OLG Frankfurt a.M.: Umstände für die 
Annahme einer rechtsmissbräuchli-
chen Markenanmeldung 
Urt. v. 13. 2. 2014 – 6 U 9/13 
MarkenG § 8 
 
Die Anmeldung einer Marke kann rechts-
missbräuchlich sein, wenn der Anmelder 
zwar behauptet, die Marke im Zusammen-
hang mit dem Betrieb einer Markenagentur 
für künftige Kunden angemeldet zu haben, 
dem Betrieb dieser Markenagentur jedoch 
nach den Gesamtumständen des Einzelfalls 
kein nachvollziehbares Geschäftsmodell 
zugrunde liegt; in diesem Fall ist die Marke 
als „Spekulationsmarke“ einzustufen, de-
ren Anmeldung darauf angelegt ist, Dritte 
durch die Geltendmachung von Ansprü-
chen aus der Marke zu behindern bzw. hie-
raus Einnahmen zu erzielen (Fortführung 
der Senatsrechtsprechung). 

Fundstelle: BB 2014, 577 
 
4. LAUTERKEITSRECHT 
 
OLG Celle: Entfallen der Wiederho-
lungsgefahr bei strafbewehrter Unter-
lassungserklärung; Irreführende Wer-
bung mit wissenschaftlich ungesicher-
ten Wirkungsbehauptungen 
Urt. v. 5. 12. 2013 – 13 W 77/13 
HeilMWerbG § 3 Nr. 1, MPG § 4 Abs. 2, 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11  
 
1. Eine strafbewehrte Unterlassungserklä-
rung lässt die Wiederholungsgefahr grund-
sätzlich nur dann entfallen, wenn die Ver-
tragsstrafe so bemessen ist, dass der 
Schuldner von einem weiteren Verstoß 
künftig absieht. 
 
2. Eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 € 
reicht bei einem seit vielen Jahren am 
Markt tätigen Versandhändler von Medizin-
produkten, dessen Sortiment mehrere tau-
send Produkte umfasst, auch dann nicht 
aus, die Wiederholungsgefahr entfallen zu 
lassen, wenn er mit den beworbenen Pro-
dukten lediglich einen geringfügigen Jah-
resumsatz erzielt hat. 
 
3. Die Werbeaussage „ein Kinesiologie-
Tape unterstützt die Verbesserung von 
Mikrozirkulation und aktiviert das Lymph- 
und endogene analgetische System“ ist 
irreführend und stellt einen Wettbewerbs-
verstoß gem. §§ 3, 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 

3 Satz 2 Nr. 1 HWG dar, sofern für diese 
Behauptungen keine hinreichende wissen-
schaftliche Absicherung besteht. 

 
 
OLG Frankfurt: Gesamtstreitwert bei 
Anspruchshäufung 
Urt. v. 11. 12. 2013 – 6 U 218/13 
GKG § 45 
 
Stützt der Kläger einen einheitlichen Unter-
lassungsantrag im Wege der eventuellen 
Anspruchshäufung auf verschiedene, je-
doch inhaltlich ähnliche Schutzrechte und 
ergeht eine Entscheidung auch über den 
Hilfsanspruch, ist zur Ermittlung des Ge-
samtstreitwerts der Wert für den Hauptan-
spruch angemessen, in der Regel um 10%, 
zu erhöhen (Anschluss an BGH, Beschl. v. 
12.9.2013 - I ZR 58/11 - unter Aufgabe 
der bisherigen Senatsrechtsprechung). 

 
 
OLG Köln: Zur Dringlichkeitsvermu-
tung bei einer seit längerer Zeit ange-
botenen Konkurrenzware 
Urt. v. 13. 12. 2013 – 6 U 100/13 
UWG §§ 5, 12 Abs. 2 
 
1. Von einem bewussten Sich-Verschließen 
im Sinne einer grob fahrlässigen Unkennt-
nis, die dringlichkeitsschädlich wirkt, kann 
nur dann ausgegangen werden, wenn eine 
fehlende Reaktion auf offensichtliche 
Rechtsverstöße ein völliges Desinteresse 
am Wettbewerbsgeschehen indiziert.  
 
2. Auch bei mehrjährigem Vertrieb des 
beanstandeten Produkts ist nicht ohne 
Weiteres davon auszugehen, dass Wettbe-
werbern nicht offensichtliche Wettbe-
werbsverstöße aufgefallen sind. Dies gilt 
sogar dann, wenn die streitgegenständliche 
Aussage sich zwar auf der Internetstartsei-
te für das betreffende Produkt befindet, 
dort jedoch im Fließtext enthalten und 
nicht besonders hervorgehoben ist.  
 
3. Die Bewerbung eines Haarfärbemittels 
mit der Angabe „angereichert mit einem 
Keratin-Haarverstärker“ ist irreführend, 
wenn mit der Verwendung des Produkts 
keine „Stärkung“ im Sinne einer Verbesse-
rung des bisherigen Zustands einhergeht, 
sondern es allenfalls „schonende“ oder 
„schützende“ Effekte hat. 
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OLG Celle: Beweislastverteilung bei 
fachlich umstrittener Wirksamkeitsbe-
hauptung 
Urt. v. 13. 12. 2013 – 13 U 119/13 
UWG §§ 3, 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1; 8 Abs. 3 
Nr. 2 
 
Stützt sich der Werbende bei seiner Wer-
beaussage bewusst auf eine fachlich um-
strittene Behauptung, ohne begründete 
Zweifel zu erwähnen, hat er damit auch die 
Verantwortung für die objektive Richtigkeit 
seiner Angabe übernommen und muss sie 
daher im Streitfall beweisen. 

 
 
OLG Saarbrücken: „Wir haben die bes-
sere Energie!“ 
Urt. v. 18. 12. 2013 – 1 U 36/13 
UWG §§ 3, 4 Nr. 7, 5, 6 
 
1. Eine nach §§ 8, 3, 5 I Nr. 1, 6 II Nr. 5 
UWG zu untersagende unlautere Alleinstel-
lungswerbung kann nur dann vorliegen, 
wenn sich die in Rede stehende Tatsa-
chenbehauptung nicht auf Reklameüber-
treibungen oder sonstige im Werbege-
schäft häufig anzutreffende Zuspitzungen 
beschränkt, die von einem durchschnittlich 
informierten und verständigen Verbraucher 
leicht als solche erkannt werden können.  
 
2. Ein Energieversorger, der mit dem Slo-
gan „Wir haben die bessere Energie!“ 
wirbt, handelt nicht unter dem Gesichts-
punkt einer Alleinstellungswerbung unlau-
ter, weil der Durchschnittsverbraucher in 
dieser Aussage keine ausreichend identifi-
zierbaren unternehmensbezogenen oder 
produktspezifischen Merkmale erblickt, 
sondern vielmehr weiß, dass es bei Energie 
keine Qualitätsunterschiede gibt (Abgren-
zung zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.6.2001 – 
3 U 40/01, BeckRS 2001, 30189790 – Der 
bessere Anschluss). 
 
3. Ein Energieversorger, der mit einem 
offensichtlich nicht von ihm stammenden 
Abrechnungsschreiben wirbt, in dem die 
darin mitgeteilten Preiserhöhungen rot 
angestrichen sind und unter dem die Frage 
„Hat ihr Energieversorger in ihrer aktuellen 
Jahresrechnung eine Preiserhöhung ver-
steckt?“ gestellt wird, handelt nach §§ 3, 4 
Nr. 7 UWG wettbewerbswidrig, weil 

dadurch der Konkurrenz unlautere Infor-
mationsmethoden unterstellt werden. 

 
 
OLG Köln: „Tagesschau-App“ 
Urt. v. 21. 12. 2013 – 6 U 188/12.A 
UWG § 4 Nr. 11; RStV §§ 11d, 11f 
 
1. Die „Tagesschau-App“ stellt lediglich 
eine mobile Übertragungsform des Online-
Angebots „tagesschau.de“ dar und ist des-
halb von dem im Jahr 2010 gemäß § 11 f 
RStV durchgeführten Drei-Stufen-Test er-
fasst, durch den das Telemedienangebot 
als nicht presseähnlich eingestuft und des-
halb zur Veröffentlichung freigegeben wor-
den ist.  
 
2. Die Freigabe des vom Rundfunkrat be-
schlossenen Telemedienkonzepts seitens 
der Rechtsaufsichtsbehörde ist als rechts-
verbindlicher Verwaltungsakt zu werten. 
Jedenfalls kommt der Freigabeerklärung 
eine damit vergleichbare Legalisierungs-
wirkung zu.  
3. Das Wettbewerbsgericht ist an die 
rechtliche Bewertung der im Zuge des 
Drei-Stufen-Tests mit der Prüfung des Te-
lemedienkonzepts befassten Institutionen 
gebunden. 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: „Schneller kann 
keiner“ 
Beschl. v. 2. 1. 2014 – 6 U 228/13 
UWG § 5 
 
1. Ist ein Verfügungsantrag rechtskräftig 
zurückgewiesen worden, kann ein erneuter 
Eilantrag nicht auf Gesichtspunkte gestützt 
werden, die in der vorangegangenen Ent-
scheidung zur Begründung des Verfü-
gungsbegehrens nicht als ausreichend an-
gesehen worden sind.  
 
2. In der für die Übertragungsgeschwindig-
keit eines Mobilfunkangebots verwendeten 
Aussage „Schneller kann keiner“ liegt keine 
Alleinstellungsbehauptung, sondern ledig-
lich die Inanspruchnahme einer Spitzen-
gruppenstellung. 
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OLG Rostock: Zuständigkeit bei Strei-
tigkeiten aus Vertragsstrafeverspre-
chen 
Beschl. v. 15. 1. 2014 – 2 AR 1/13 
UWG § 13; ZPO § 36 
 
1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit 
bestimmt sich auch bei Vertragsstrafever-
sprechen, die auf einer wettbewerbsrecht-
lichen Auseinandersetzung beruhen, nach 
allgemeinen Vorschriften.  
 
2. Streitigkeiten aus Vertragsstrafever-
sprechen sind keine Rechtsstreitigkeiten 
„auf Grund“ des UWG. Vielmehr wurde der 
im UWG geregelte Unterlassungsanspruch 
gerade durch das Vertragsstrafeverspre-
chen ersetzt. 

 
 
OLG Hamm: Anforderungen an die 
Qualifikation als B-Ware 
Urt. v. 16. 1. 2014 – I-4 U 102/13 
UWG §§  3, 4 Nr. 11, 8; BGB § 475 Abs. 2 
 
Bei Artikeln, die als „B-Ware“ vertrieben 
werden, handelt es sich nur dann um ge-
brauchte Sachen iSd § 475 II BGB, wenn 
diese bereits ihrem gewöhnlichen Verwen-
dungszweck zugeführt, mithin tatsächlich 
gebraucht wurden. 

Fundstelle: BB 2014, 514 
 
OLG Celle: Nichtaufklärung über Ab-
weichen von wesentlichen Reisever-
tragsleistungen 
Urt. v. 21. 1. 2014 – 1 Ws 513/13 
StGB § 263; StPO § 172 
 
Erkennen die Mitarbeiter eines Reiseunter-
nehmens vor Beginn einer Reise, dass we-
sentliche Vertragsbestandteile nicht erfüllt 
werden und daher zu einer Minderung des 
Werts der Reiseleistung führen können und 
weisen den Reisenden darauf nicht hin, so 
dass dieser nicht von seinem Rücktritts-
recht Gebrauch macht, begründet dies ei-
nen Anfangsverdacht wegen Betruges, der 
die Staatsanwaltschaft zur Aufnahme von 
Ermittlungen verpflichtet. 

 
 

OLG Hamburg: Verwendung der 
Fachinformation eines Arzneimittels 
Urt. v. 30. 1. 2014 – 3 U 133/12 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5; HWG § 3; AMG §§ 
8, 11a, 22 
 
1. Eine werbliche Angabe für ein Arzneimit-
tel, die ein Zitat aus der von der Zulas-
sungsbehörde gebilligten Fachinformation 
des Arzneimittels gem. § 11a AMG wieder-
gibt (hier: eine Äquivalenzbehauptung), ist 
als dem Stand der Wissenschaft entspre-
chend anzusehen und daher nicht irrefüh-
rend, wenn es dem Verfügungskläger nicht 
gelingt glaubhaft zu machen, dass im Zu-
lassungsverfahren nicht berücksichtigte 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegen 
die wissenschaftliche Tragfähigkeit der 
durch die Zulassung belegten Aussagen 
sprechen (vgl. BGH GRUR 2013, 649 - Ba-
sisinsulin mit Gewichtsvorteil). 
 
2. Ist die in der Werbung zitierte Fachin-
formation durch eine neue Fassung ersetzt 
worden, so besteht für eine Werbung unter 
Bezugnahme auf die veraltete Fachinfor-
mation keine Wiederholungsgefahr, wenn 
mit dieser nur während ihrer zeitlichen 
Gültigkeit geworben worden ist. In dieser 
Konstellation fehlt es auch an einer Erstbe-
gehungsgefahr, weil nicht anzunehmen ist, 
der Werbende werde, nachdem die ver-
wendete Version der Fachinformation ihre 
Gültigkeit verloren hat, mit ihr weiterhin 
werben. 

 
 
OLG Hamm: Verweisung an die Kam-
mer für Handelssachen 
Beschl. v. 31. 1. 2014 – 32 SA 94/13 
GVG §§ 95, 102; ZPO § 36 
 
1. Zur Zuständigkeit der Kammer für Han-
delssachen aufgrund des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb gem. § 95 
Abs. 1 Nr. 5 GVG.  
 
2. Die Bindungswirkung einer Verweisung 
an die Kammer für Handelssachen gem. § 
102 S. 2 GVG wird nach den Grundsätzen 
beurteilt, die zur Verweisung gem. § 281 
Abs. 1 ZPO entwickelt worden sind.  
 
3. Eine Verweisung kann entgegen § 102 
S. 2 GVG ausnahmsweise keine Bindungs-
wirkung entfalten, wenn die zuständige 
Zivilkammer unter Übergehung einer ein-
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deutigen Zuständigkeitsvorschrift den 
Rechtsstreit an die Kammer für Handelssa-
chen verweist, ohne sich mit den damit 
zusammenhängenden Rechtsfragen im 
Beschluss auseinanderzusetzen, obwohl 
diese von einer Partei angesprochen wor-
den sind. 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: Haftung des Gene-
ralimporteurs für Angaben auf Inter-
netportal 
Urt. v. 6. 2. 2014 – 6 U 224/12 
UWG §§ 4 Nr. 11, 5a Abs. 2, Abs. 4 
 
1. Bietet ein Kraftfahrzeughändler im In-
ternet Neuwagen unter Nennung der Mo-
torleistung an, müssen gleichzeitig hierzu 
und unmittelbar wahrnehmbar die Angaben 
über den Kraftstoffverbrauch und die Ab-
gasemissionen gemäß § 5 Pkw-EnVKV er-
folgen; ein Verstoß gegen diese Verpflich-
tung stellt zugleich ein unlauteres Verhal-
ten iSv §§ 4 Nr. 11, 5a II, IV UWG dar. 
 
2. Für den in Ziffer 2. dargestellten Verstoß 
ist auch der für einen ausländischen Fahr-
zeughersteller tätige deutsche Generalim-
porteur als Mittäter wettbewerbsrechtlich 
verantwortlich, der seinen Vertragshänd-
lern ein Internetportal zur Verfügung stellt, 
welches in einer Auflistung das Angebot 
von Neuwagen unter Nennung der Motor-
leistung ohne gleichzeitige Mitteilung der 
Verbrauchs- und Emissionsangaben vor-
sieht; dies gilt auch, soweit auf diese Wei-
se Neuwagen anderer Marken angeboten 
werden. 

 
 
OLG Bamberg: Werbung für einen 
Stromtarif mit einer „eingeschränkten 
Preisgarantie“ 
Urt. v. 26. 2. 2014 – 3 U 164/13 
UWG §§ 5, 5a Abs. 3 Nr. 3 
 
1. Die Werbung für einen Stromtarif mit 
einer „eingeschränkten Preisgarantie“ ist 
nicht irreführend, wenn darauf hingewiesen 
wird, auf welche Preisbestandteile sich die-
se Werbung bezieht. Insbesondere ist es 
zur Vermeidung einer Irreführung nicht 
erforderlich, den prozentualen Anteil der 
variablen Preisbestandteile im Verhältnis 
zum Gesamtpreis anzugeben.  
 

2. Der prozentuale Anteil der Preisbestand-
teile im Verhältnis zum Gesamtpreis gehört 
nicht zu den wesentlichen Informationen 
im Sinne des § 5a Abs. 3 Nr. 3 UWG. 

 
 
 
OLG Celle: „ZWEI FÜR EINS: Beim Kauf 
einer Brille gibt`s eine ARMANI-Brille 
… GESCHENKT“ 
Urt. v. 13. 3. 2014 – 13 U 106/13 
UWG § 4 Nr. 11; HWG § 7 Abs. 1; MPG § 3 
Nr. 1 
 
1. Das Angebot einer kostenlosen Zweit-
brille als Einstärken- oder Sonnenbrille bei 
dem Kauf einer Brille mit einem Min-
destauftragswert fällt unter das Zuwen-
dungsverbot gem. § 7 Abs. 1 HWG, wenn 
die Kostenlosigkeit der Zweitbrille blick-
fangmäßig durch die Aussage „ZWEI FÜR 
EINS: Beim Kauf einer Brille gibt`s eine 
ARMANI-Brille … GESCHENKT“ beworben 
wird.  
 
2. Warenrabatte i. S. der Ausnahmevor-
schrift des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b HWG 
setzen gleiche Ware voraus; das erfordert 
Gattungs- und Qualitätsidentität. 
 
3. Das Verbot des § 7 Abs. 1 HWG setzt 
voraus, dass die Werbung geeignet ist, den 
Kunden durch die Aussicht auf Zugaben 
und Werbegaben unsachlich zu beeinflus-
sen. Einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Gesundheitsgefährdung bedarf es dabei 
nicht. 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: Unlautere Abspra-
che über die Zuführung von Patienten 
eines Arztes zu einem Apotheker 
Urt. v. 20. 3. 2014 – 6 U 2/13 
ApoG §11 Abs. 1, UWG § 4 Nr. 11 
 
1. Als „Zuführung“ von Patienten eines 
Arztes zu einem Apotheker im Sinne von § 
11 ApoG ist jede Verlautbarung in den Pra-
xisräumen (hier: auf einem im Wartezim-
mer angebrachten Bildschirm) einzustufen, 
die aus der Sicht des Patienten als gezielte 
Werbung des Arztes für eine bestimmte 
Apotheke verstanden wird. Eine - zugleich 
unlautere (§ 4 Nr. 11 UWG) - „Absprache“ 
über derartige Zuführung kann auch 
dadurch getroffen werden, dass ein Dritter 
(hier: der Betreiber eines sog. „TV Warte-
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zimmer“) mit Wissen und Wollen von Arzt 
und Apotheker für eine solche Verlautba-
rung sorgt. 
 
2. In dem unter Ziffer 1. dargestellten Fall 
haftet auch der Dritte - ohne selbst Norm-
adressat des § 11 I ApoG zu sein - als 
(Mit-)Täter für eine unlautere geschäftliche 
Handlung, soweit sein Tatbeitrag über eine 
bloße Anstiftung oder Beihilfe hinausgeht. 

 
 
OLG Frankfurt a.M.: Irreführende 
Werbung mit gegenübergestellten 
Preisen für Arzneimittel 
Urt. v. 20. 3. 2014 – 6 U 237/12 
AMG § 78 Abs. 3, UWG § 5 
 
1. Die in der Werbung einer Apotheke für 
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
vorgenommene Gegenüberstellung des 
eigenen Verkaufspreises mit höheren, als 
„AVP“ bezeichneten einheitlichen Abgabe-
preis nach § 78 III 1,2 Halbsatz AMG ist 
irreführend, wenn der Eindruck entstehen 
kann, bei dem „AVP“ handele es sich um 
einen vom Hersteller empfohlenen Preis 
und der Charakter dieses Preises in der 
Werbung auch nicht hinreichend erläutert 
wird. 

 
 
LG Freiburg: Reichweite des Unterlas-
sungsanspruchs wegen Verwendung 
(teilweise) unwirksamer AGB 
Urt. v. 31. 3. 2014 – 12 O 12/14 
UWG §§ 4 Nr. 11  
 
Ein Wettbewerber, der gegen die konkrete 
Verletzungsform des Wettbewerbsversto-
ßes vorgeht, hat gegen den Konkurrenten 
keinen Unterlassungsanspruch dahinge-
hend, dass dieser sich in bereits abge-
schlossenen Verträgen mit Dritten nicht 
insgesamt auf seine - teilweisen unbedenk-
lichen - allgemeinen Geschäftsbedingungen 
berufen darf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. PRESSEMITTEILUNGEN 
 
I. EUGH 
zusammengestellt von Dr. Jan Eichelberger 
 
Bei der Höhe der Abgabe für die Anfer-
tigung von Privatkopien eines ge-
schützten Werks dürfen unrechtmäßi-
ge Vervielfältigungen nicht berück-
sichtigt werden 
EuGH, Urt. v. 10. 4. 2014 – C-435/12 – 
ACI Adam/Stichting de Thuiskopie 
 
Diese Feststellung wird auch nicht dadurch 
in Frage gestellt, dass keine anwendbare 
technische Maßnahme existiert, um die 
Anfertigung von unrechtmäßigen Privatko-
pien zu bekämpfen. 
 
Die Richtlinie zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts1 er-
möglicht den Mitgliedstaaten, eine Aus-
nahme von dem ausschließlichen Verviel-
fältigungsrecht der Urheber und der Inha-
ber verwandter Schutzrechte festzulegen, 
nach der Privatkopien angefertigt werden 
dürfen (Privatkopieausnahme). Sie be-
stimmt außerdem, dass die Mitgliedstaa-
ten, die sich für die Einführung einer sol-
chen Ausnahme in ihr innerstaatliches 
Recht entscheiden, verpflichtet sind, die 
Zahlung eines „gerechten Ausgleichs“ an 
die Urheberrechtsinhaber vorzusehen, um 
diese für die Nutzung ihrer Werke oder 
anderen Schutzgegenstände angemessen 
zu entschädigen. 
ACI Adam u. a. sind Importeure und/oder 
Hersteller von unbeschriebenen Datenträ-
gern wie CDs oder CD-Rs. Nach den nie-
derländischen Rechtsvorschriften müssen 
diese Unternehmen die Privatkopievergü-
tung an die Stiftung Stichting de Thuisko-
pie entrichten. Die Höhe dieser Vergütung 
wird von einer anderen Stiftung, der SONT, 
festgelegt. 
Nach Ansicht von ACI Adam u. a. hätte die 
SONT bei der Festlegung der Höhe der 
Vergütung nicht den Schaden berücksichti-
gen dürfen, der den Inhabern von Urhe-
berrechten durch Privatkopien entstehen 

                                           
1 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte in 
der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 
10). 
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kann, die auf der Grundlage einer un-
rechtmäßigen Quelle angefertigt werden. 
Vor diesem Hintergrund hat der Hoge Raad 
der Nederlanden (Oberster Gerichtshof der 
Niederlande) beschlossen, dem Gerichtshof 
Fragen vorzulegen. 
In seinem heutigen Urteil weist der Ge-
richtshof darauf hin, dass es ganz offen-
sichtlich eine Beeinträchtigung der Funkti-
onsfähigkeit des Binnenmarkts zur Folge 
hätte, wenn die Mitgliedstaaten befugt wä-
ren, Rechtsvorschriften zu erlassen, nach 
denen u. a. die Anfertigung von privaten 
Vervielfältigungen auf der Grundlage einer 
unrechtmäßigen Quelle zulässig wäre. 
Des Weiteren darf die Verwirklichung des 
Ziels, die Verbreitung der Kultur zu för-
dern, nicht durch Verzicht auf einen rigoro-
sen Schutz der Urheberrechte oder durch 
Duldung der unrechtmäßigen Verbreitung 
von nachgeahmten oder gefälschten Wer-
ken erfolgen. 
Daher entscheidet der Gerichtshof, dass 
nationale Rechtsvorschriften, die in keiner 
Weise zwischen Privatkopien, die auf der 
Grundlage von rechtmäßigen Quellen an-
gefertigt werden, und solchen unterschei-
den, die auf der Grundlage von nachge-
ahmten oder gefälschten Werken angefer-
tigt werden, nicht geduldet werden kön-
nen. 
Denn zum einen würde es die Verbreitung 
von nachgeahmten oder gefälschten Wer-
ken fördern und damit zwangsläufig den 
Umfang der Verkäufe oder anderer recht-
mäßiger Transaktionen im Zusammenhang 
mit geschützten Werken verringern und 
daher die normale Verwertung dieser Wer-
ke beeinträchtigen, wenn man zuließe, 
dass solche privaten Vervielfältigungen auf 
der Grundlage einer unrechtmäßigen Quel-
le angefertigt werden dürften. Zum ande-
ren kann die Anwendung solcher nationaler 
Rechtsvorschriften die Inhaber von Urhe-
berrechten ungebührlich schädigen. 
Im Übrigen ist es nach Auffassung des Ge-
richtshofs Sache des Mitgliedstaats, der die 
Anfertigung von Privatkopien gestattet hat, 
eine korrekte Anwendung dieser Erlaubnis 
sicherzustellen und somit Handlungen ein-
zuschränken, die von den Rechtsinhabern 
nicht genehmigt wurden. 
Nationale Rechtsvorschriften aber, die 
nicht zwischen rechtmäßigen und un-
rechtmäßigen privaten Vervielfältigungen 
unterscheiden, können keine korrekte An-
wendung der Privatkopieausnahme sicher-
stellen. Der Umstand, dass keine anwend-

bare technische Maßnahme existiert, um 
die Anfertigung von unrechtmäßigen Pri-
vatkopien zu bekämpfen, vermag diese 
Feststellung nicht in Frage zu stellen. 
Außerdem muss das Vergütungssystem 
einen angemessenen Rechts- und Interes-
senausgleich zwischen den Urhebern (als 
Empfängern des gerechten Ausgleichs) und 
den Nutzern von Schutzgegenständen si-
chern. 
Ein System der Privatkopievergütung, das 
hinsichtlich der Berechnung des gerechten 
Ausgleichs, der den Anspruchsberechtigten 
gebührt, nicht danach unterscheidet, ob 
die Quelle, auf deren Grundlage eine pri-
vate Vervielfältigung angefertigt wurde, 
rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, trägt 
aber nicht zu diesem angemessenen Aus-
gleich bei. 
In einem solchen System wird der entstan-
dene Schaden und somit die Höhe des ge-
rechten Ausgleichs, der den Anspruchsbe-
rechtigten gebührt, nach Auffassung des 
Gerichtshofs nämlich aufgrund des Kriteri-
ums des Schadens berechnet, der den Ur-
hebern sowohl durch private Vervielfälti-
gungen, die auf der Grundlage einer 
rechtmäßigen Quelle angefertigt werden, 
als auch durch solche entsteht, die auf der 
Grundlage einer unrechtmäßigen Quelle 
angefertigt werden. Der so errechnete Be-
trag wird dann auf den Preis überwälzt, 
den die Nutzer von Schutzgegenständen 
zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung 
von Anlagen, Geräten und Trägern, mit 
denen Privatkopien angefertigt werden 
können, zahlen. 
Dadurch werden mittelbar alle Nutzer be-
straft, da sie zwangsläufig zum Ausgleich 
des Schadens beitragen, der durch private 
Vervielfältigungen entsteht, die auf der 
Grundlage einer unrechtmäßigen Quelle 
angefertigt werden. Somit müssen die Nut-
zer nicht unerhebliche Zusatzkosten in 
Kauf nehmen, um Privatkopien anfertigen 
zu können. 

Pressemitteilung Nr. 58/14 [Link] 
 
Einem Anbieter von Internetzugangs-
diensten kann aufgegeben werden, für 
seine Kunden den Zugang zu einer Ur-
heberrechte verletzenden Website zu 
sperren 
EuGH, Urt. v. 27. 3. 2014 – C-314/12 – 
UPC Telekabel Wien/Constantin Film Ver-
leih 
 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140058de.pdf
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Eine solche Anordnung und ihre Umset-
zung müssen allerdings ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen den betroffenen 
Grundrechten sicherstellen. 
 
Die Constantin Film Verleih GmbH, ein 
deutsches Unternehmen, das u. a. die 
Rechte an den Filmen „Wickie und die star-
ken Männer“ sowie „Pandorum“ hält, und 
die Wega Filmproduktionsgesellschaft 
mbH, ein österreichisches Unternehmen, 
das die Rechte an dem Film „Das weiße 
Band“ hält, mussten feststellen, dass ihre 
Filme ohne ihre Zustimmung auf der Webs-
ite „kino.to“1 angesehen und sogar herun-
tergeladen werden konnten. Auf Antrag 
dieser beiden Unternehmen untersagten 
die österreichischen Gerichte der UPC Te-
lekabel Wien, einem Anbieter von Internet-
zugangsdiensten mit Sitz in Österreich, 
ihren Kunden Zugang zu dieser Website zu 
gewähren. UPC Telekabel ist der Auffas-
sung, dass eine solche Anordnung ihr ge-
genüber nicht getroffen werden dürfe. Im 
relevanten Zeitraum habe sie nämlich in 
keiner Geschäftsbeziehung zu den Betrei-
bern von kino.to gestanden, und es gebe 
keinen Beleg dafür, dass ihre eigenen Kun-
den rechtswidrig gehandelt hätten. Jeden-
falls könne jede der möglichen Sperren 
technisch umgangen werden, und schließ-
lich seien einige von ihnen überaus kost-
spielig. 
Der in letzter Instanz mit diesem Rechts-
streit befasste Oberste Gerichtshof (Öster-
reich) ersucht den Gerichtshof um die Aus-
legung der EU-Richtlinie über das Urheber-
recht2 und der unionsrechtlich anerkannten 
Grundrechte. Die Richtlinie sieht vor, dass 
Rechtsinhaber den Erlass von Anordnungen 
gegen Vermittler beantragen können, de-
ren Dienste von einem Dritten zur Verlet-
zung ihrer Rechte genutzt werden3. UPC 

                                           
1 Im Juni 2011 stellte diese Website ihren Be-
trieb ein, nachdem die deutschen Strafverfol-
gungsbehörden gegen ihren Betreiber tätig 
geworden waren. 
2 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte in 
der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 
10). 
3 In Bezug auf diese Möglichkeit hat der Ge-
richtshof bereits entschieden, dass das Unions-
recht einer von einem nationalen Gericht erlas-
senen Anordnung an einen Anbieter von Inter-
netzugangsdiensten entgegensteht, zur Vor-

Telekabel ist der Auffassung, dass sie nicht 
als Vermittler in diesem Sinne eingestuft 
werden könne. 
Mit seinem heutigen Urteil antwortet der 
Gerichtshof dem Obersten Gerichtshof, 
dass eine Person, die ohne Zustimmung 
des Rechtsinhabers Schutzgegenstände auf 
einer Website öffentlich zugänglich macht, 
die Dienste desjenigen Unternehmens 
nutzt, das den Personen, die auf diese 
Schutzgegenstände zugreifen, den Zugang 
zum Internet ermöglicht. Somit ist ein An-
bieter von Internetzugangsdiensten wie 
UPC Telekabel, der seinen Kunden den Zu-
gang zu Schutzgegenständen ermöglicht, 
die von einem Dritten im Internet öffent-
lich zugänglich gemacht werden, ein Ver-
mittler, dessen Dienste zur Verletzung ei-
nes Urheberrechts genutzt werden. 
Der Gerichtshof weist insoweit darauf hin, 
dass nach der Richtlinie, die ein hohes 
Schutzniveau der Rechtsinhaber gewähr-
leisten soll, kein besonderes Verhältnis 
zwischen der das Urheberrecht verletzen-
den Person und dem Vermittler, gegen den 
eine Anordnung erlassen werden kann, 
erforderlich ist. Es muss auch nicht nach-
gewiesen werden, dass die Kunden des 
Anbieters von Internetzugangsdiensten 
tatsächlich auf die Schutzgegenstände zu-
greifen, die auf der Website des Dritten 
zugänglich sind. Die Richtlinie verlangt 
nämlich, dass die Maßnahmen, die die Mit-
gliedstaaten treffen müssen, um ihr nach-
zukommen, Verstöße gegen das Urheber-
recht oder verwandte Schutzrechte nicht 
nur abstellen, sondern ihnen auch vorbeu-
gen sollen. 
Der Oberste Gerichtshof möchte außerdem 
wissen, ob die unionsrechtlich anerkannten 
Grundrechte dahin auszulegen sind, dass 
sie einer Anordnung eines nationalen Ge-
                                                                 
beugung gegen das unzulässige Herunterladen 
von Dateien ein unterschiedslos auf alle seine 
Kunden anwendbares Filtersystem präventiv, 
ausschließlich auf seine eigenen Kosten und 
zeitlich unbegrenzt einzurichten (vgl. Urteil des 
Gerichtshofs vom 24. November 2011, Scarlett 
Extended, C-70/10, und Pressemitteilung Nr. 
126/11). Des Weiteren hat der Gerichtshof ent-
schieden, dass der Betreiber eines sozialen 
Netzwerks im Internet nicht gezwungen werden 
kann, ein generelles, alle Nutzer dieses Netz-
werks erfassendes Filtersystem einzurichten, 
um die unzulässige Nutzung musikalischer und 
audiovisueller Werke zu verhindern (vgl. Urteil 
des Gerichtshofs vom 16. Februar 2012, SA-
BAM, C-360/10, und Pressemitteilung Nr. 
11/12). 
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richts entgegenstehen, mit der einem An-
bieter von Internetzugangsdiensten verbo-
ten wird, seinen Kunden den Zugang zu 
einer Website zu ermöglichen, auf der oh-
ne Zustimmung der Rechtsinhaber Schutz-
gegenstände online zugänglich gemacht 
werden, wenn die Anordnung keine Anga-
ben dazu enthält, welche Maßnahmen die-
ser Anbieter ergreifen muss, und wenn er 
Beugestrafen wegen eines Verstoßes ge-
gen die Anordnung durch den Nachweis 
abwenden kann, dass er alle zumutbaren 
Maßnahmen ergriffen hat. 
Hierzu führt der Gerichtshof aus, dass im 
Rahmen einer solchen Anordnung die Ur-
heberrechte und die verwandten Schutz-
rechte (die Teil des Rechts des geistigen 
Eigentums sind) in erster Linie mit der un-
ternehmerischen Freiheit der Wirtschafts-
teilnehmer (wie der Anbieter von Internet-
zugangsdiensten) und der Informations-
freiheit der Internetnutzer kollidieren. Im 
Fall mehrerer kollidierender Grundrechte 
ist es aber Sache der Mitgliedstaaten, da-
rauf zu achten, dass sie sich auf eine Aus-
legung des Unionsrechts und ihres nationa-
len Rechts stützen, die es ihnen erlaubt, 
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
diesen Grundrechten sicherzustellen. 
Die fragliche Anordnung lässt insbesondere 
den Wesensgehalt des Rechts des Anbie-
ters von Internetzugangsdiensten auf un-
ternehmerische Freiheit unangetastet. Zum 
einen überlässt sie es ihrem Adressaten, 
die konkreten Maßnahmen zu bestimmen, 
die zur Erreichung des angestrebten Ziels 
zu treffen sind, so dass er sich für die Um-
setzung derjenigen Maßnahmen entschei-
den kann, die seinen Ressourcen und Mög-
lichkeiten am besten entsprechen und mit 
den übrigen von ihm bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit zu erfüllenden Pflichten 
und Anforderungen vereinbar sind. Zum 
anderen ermöglicht sie es ihm, sich von 
seiner Haftung zu befreien, indem er 
nachweist, dass er alle zumutbaren Maß-
nahmen ergriffen hat. 
Daher stehen die betroffenen Grundrechte 
einer solchen Anordnung nicht entgegen, 
wenn4 die vom Anbieter von Internetzu-
gangsdiensten getroffenen Maßnahmen 
den Internetnutzern nicht unnötig die Mög-
lichkeit vorenthalten, in rechtmäßiger Wei-
se Zugang zu den verfügbaren Informatio-

                                           
4 Zur Wahrung der Informationsfreiheit der 
Internetnutzer. 

nen zu erlangen, und wenn sie5 bewirken, 
dass unerlaubte Zugriffe auf die Schutzge-
genstände verhindert oder zumindest er-
schwert werden und dass die Internetnut-
zer zuverlässig davon abgehalten werden, 
auf die ihnen unter Verletzung des Rechts 
des geistigen Eigentums zugänglich ge-
machten Schutzgegenstände zuzugreifen. 
Außerdem müssen die Internetnutzer, wie 
im Übrigen auch die Anbieter von Internet-
zugangsdiensten, ihre Rechte vor Gericht 
geltend machen können. Ob diese Voraus-
setzungen erfüllt sind, haben die nationa-
len Behörden und Gerichte zu prüfen. 

Pressemitteilung Nr. 38/14 [Link] 
 
II. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Carsten Johne 
 
OLG Hamm: Wettbewerbswidrige Gut-
scheine bei Kfz-Reparaturen 
Urt. v. 12. 11. 2013 – 4 U 31/13 
 
Gutscheine von Kfz-Werkstätten für Folge-
aufträge können bei der Reparatur eines 
Kaskoschadens mit Selbstbeteiligung des 
Kunden wettbewerbswidrig sein. Das hat 
der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
Hamm am 12.11.2013 entschieden und 
damit das erstinstanzliche Urteil des Land-
gerichts Essen bestätigt. 
 
Die in Essen ansässige Beklagte ist ein 
deutschlandweit vertretenes Unternehmen 
der Kfz-Branche und bietet u.a. Kfz-
Reparaturleistungen an. Mitarbeiter der 
Beklagten stellten im Mai 2011 in Aussicht, 
für einen Auftrag zum Austausch einer Au-
toglasscheibe kaskoversicherten Kunden 
einen Gutschein für einen Folgeauftrag zu 
versprechen. Diese Praxis beanstandete 
der klagende Verein als unlauteren Wett-
bewerb. Auf seine Klage hat das Landge-
richt der Beklagten untersagt, den Aus-
tausch einer Autoglasscheibe gegenüber 
Kunden mit Kaskoversicherung in der Form 
zu bewerben, dass ein Nachlass auf die 
Selbstbeteiligung in Form eines Gutscheins 
versprochen wird, wenn sich die Kaskover-
sicherung nicht mit dieser Werbung einver-
standen erklärt hat. 
 
Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
Hamm hat die Berufung der Beklagten ge-

                                           
5 Zur Wahrung des Rechts des geistigen Eigen-
tums der Rechtsinhaber. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140038de.pdf
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gen das erstinstanzliche Urteil zurückge-
wiesen. Die in Frage stehende Werbung 
stelle unlauteren Wettbewerb dar. Nach 
der Aufhebung des Rabattgesetzes sei das 
Werben mit Preisnachlässen zwar grund-
sätzlich zulässig. Entsprechende Angebote 
unterlägen jedoch einer Missbrauchskon-
trolle, wenn der Kunde bei Entscheidun-
gen, die er zu treffen habe, auch die Inte-
ressen Dritter zu wahren habe. Das sei der 
Fall, wenn der Kunde die Reparatur eines - 
abgesehen von der Selbstbeteiligung - vom 
Versicherer zu bezahlenden Kaskoschadens 
in Auftrag gebe. Nach den Versicherungs-
bedingungen habe der Kunde alles zu tun, 
um den Schaden zu mindern. Er habe die 
Kosten der Reparatur niedrig zu halten und 
dem Versicherer gegenüber zutreffende 
Angaben zu den Reparaturkosten zu ma-
chen. Die vom Versicherungsvertrag inso-
weit verlangte objektive Kundenentschei-
dung werde durch einen dem Kunden von 
der Kfz-Werkstatt versprochenen Gut-
schein für Folgeaufträge beeinträchtigt. 
Habe der Kunde in der Regel keine wirt-
schaftlichen Vorteile, wenn er eine günsti-
gere Werkstatt beauftrage, profitiere er 
unmittelbar von der mit dem Gutschein 
versprochenen Vergünstigung, wenn er 
diese seinem Versicherer verschweige. Das 
Angebot der Beklagten könne den ange-
sprochenen Kunden veranlassen, die Be-
klagte unter Verletzung seiner Mitteilungs-
pflicht aus dem Versicherungsvertrag und 
auch unter Ausschlagung eines gleichwer-
tigen oder kostengünstigeren Angebots 
eines Mitbewerbers zu beauftragen, um 
den versprochenen Vorteil zu erlangen. 
Nach der Lebenserfahrung bestehe bei ei-
nem nicht unerheblichen Teil der Bevölke-
rung 
die Bereitschaft, sich gegenüber dem Ver-
sicherer insoweit vertragswidrig zu verhal-
ten. 

Pressemitteilung v. 6. 1. 2014 [Link] 
 
OLG Schleswig: „Stoppt Durchfall“ - 
unzulässige Werbung für Medikament 
gegen Durchfall 
Urt. v. 30. 1. 2014 – 6 U 15/13 
 
Die Werbung für ein Medikament gegen 
Durchfall mit der Anpreisung „L. stoppt 
Durchfall“ ist unzulässig, wenn das Medi-
kament den Durchfall nicht binnen weniger 
Stunden beendet. Der für Wettbewerbssa-
chen zuständige 6. Zivilsenat des Schles-
wig-Holsteinischen Oberlandesgerichtes 

untersagte in einem vor kurzem veröffent-
lichten Urteil die Verwendung des Slogans. 
Zum Sachverhalt: Die Beklagte ist ein Arz-
neimittelanbieter. Sie vertreibt in Deutsch-
land unter anderem das Präparat L., des-
sen Wirkstoff aus gefriergetrockneten 
Milchsäurebakterien besteht. Sie warb für 
das Medikament unter anderem mit den 
Angaben „L. stoppt Durchfall“. In ihrer 
Werbung nahm sie Bezug auf eine wissen-
schaftliche Studie, aus der hervorging, 
dass die Durchfalldauer sich bei einer Be-
handlung mit L. im Mittel um 1,3 Tage auf 
knapp zwei Tage verringerte im Vergleich 
zu einer Gruppe die Placebos erhalten hat-
te.  
Der klagende Verein, der den Zweck hat, 
die lautere Werbung auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens zu wahren, mahnte die 
Beklagte wegen irreführender Werbung ab, 
weil nicht erwiesen sei, dass das Medika-
ment den Durchfall stoppe, also der Erfolg 
schnell, sofort und eindeutig auftrete. Die 
Beklagte wies die Abmahnung zurück. Aus 
ihrer Sicht begründet der Werbeslogan bei 
dem Adressaten nur die Erwartung, dass 
der Durchfall binnen weniger Stunden 
„spürbar gelindert“ sei Daraufhin klagte 
der Verein auf Unterlassung der Werbung.  
Aus den Gründen: Die Werbeaussage „L. 
stoppt Durchfall“ ist irreführend und stellt 
damit eine unzulässige geschäftliche Hand-
lung nach dem Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG) dar. Der Slogan 
begründet in dem Adressaten die - unstrei-
tig enttäuschte - Erwartung, dass der 
Durchfall binnen weniger Stunden (jeden-
falls nicht erst nach 2 Tagen) vollständig 
beendet sei, das heißt, dass schon dann 
jegliche Symptome verschwunden seien. 
Wenn der Durchfall binnen weniger Stun-
den nicht vollständig beendet, sondern nur 
spürbar gelindert ist, wird diese Erwartung 
nicht erfüllt. Das Gericht folgt nicht der 
Argumentation der Beklagten, dass der 
Begriff „Stoppen“ lediglich den Beginn ei-
nes Vorgangs bezeichnet. Nach dem all-
gemeinen Sprachgebrauch „stoppt“ bei-
spielsweise ein Auto nicht schon dann an 
einer Ampel, wenn es immer langsamer 
wird, während es an der Ampel vorbei-
fährt, sondern nur dann, wenn es schon an 
der Ampel wirklich stehen bleibt. 
Auch wenn die Beklagte zwischenzeitlich in 
ihrer Internetwerbung den Slogan „L. 
stoppt Durchfall“ durch den Slogan „L. be-
kämpft Durchfall“ ersetzt hat, entfällt hier-
durch nicht die Wiederholungsgefahr (die 

http://www.olg-hamm.nrw.de/behoerde/presse/archiv/2014_pressearchiv/5-Gutscheine.pdf
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Voraussetzung für den Unterlassungsan-
spruch ist). Zumal sie im Printbereich noch 
mit den ursprünglichen Slogans wirbt. 

Pressemitteilung vom 20.03.2014 [Link] 
 
 
 

 

D. LITERATURAUSWERTUNG 
Zusammengestellt von Carsten Johne 
 
(Die Auflistung stellt einen Überblick über 
die in Zeitschriften erschienenen Publikati-
onen des letzten Quartals dar und erhebt 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit) 
 
I. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
• Beyerlein, Thorsten 
Anm. zu LG Frankfurt am Main, Urt. v. 
19.12.2007 – 2/6 O 270/07 – ausländische 
Abnehmerverwarnung 
Mitt. 2014, 35 (Heft 1) 
 
• Blumenröder, Ulrich/Bertram, Elvira 
Anforderungen an das Vorbenutzungsrecht 
nach § 12 PatG – Keine Notwendigkeit der 
Veranstaltung im Inland 
Mitt. 2014, 119 (Heft 3) 
 
• Bockslaff, Frederik 
Abmahnungen - § 44a UrhG sieht rot 
IPRB 2014, 69 (Heft 3) 
 
• Bühling, Jochen 
Gebrauchsmusterschutz für Verwendungs-
erfindungen 
GRUR 2014, 107 (Heft 2) 
 
• Eck, Matthias 
Europäisches Einheitspatent und Einheits-
patentgericht – Grund zum Feiern? 
GRUR Int. 2014, 114 (Heft 2) 
 
• Gehm, Matthias 
Anm. zu FG Münster, Urt. v. 27.04.2013 – 
12 K 1625/12 E – Einkommenssteuerliche 
Behandlung einer Arbeitnehmererfinder-
vergütung (Aluminium Silicon Tape) 
Mitt. 2014, 151 (Heft 3) 
 
• Gennen, Klaus 
Die Regelung der Erfindervergütung nach 
§ 12 ArbEG 
IPRB 2014, 66 (Heft 3) 
 
• Graf von der Groeben, Christoph 
Ausgleich unter Teilhabern nach frei ge-
wordener Diensterfindung 
GRUR 2014, 113 (Heft 2) 
 
• Grunwald, Marc 
Kosten für eine Ausweichtechnik als Voll-
streckungsschaden? 
Mitt. 2014, 530 (Heft 12) 

http://www.schleswig-holstein.de/OLG/DE/Service/Presse/Pressemeldungen/201406Durchfall.html
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• Haedicke, Maximilian  
Justizielle Grundrechte im Einheitlichen 
Patentsystem 
GRUR 2014, 119 (Heft 2) 
 
• Hoppe-Jänisch, Daniel 
Anm. zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
5.12.2013 – I-2 U 68/12 - EuGH-Vorlage 
zur Frage der Reichweite des patentrechtli-
chen Zulassungsprivilegs (Marktzulas-
sungsprivileg) 
GRUR-RR 2014, 108 (Heft 3) 
 
• Hüttermann, Aloys 
Sind einige Patentinhaber gleicher als an-
dere (?) – Ältere Rechte im kommenden 
Einheitspatent 
Mitt. 2014, 72 (Heft 2) 
 
• Hufnagel, Frank-Erich 
er Schutzbereich von Second Medical Use 
Patenten 
GRUR 2014, 123 (Heft 2) 
 
• Keukenschrijver, Alfred 
Zur Bindung an die Anträge des Patentin-
habers und zum Streitgegenstand im Pat-
entnichtigkeitsverfahren 
GRUR 2014, 127 (Heft 2) 
 
• Keussen, Christof 
Zum Verhältnis von Art. 83 und 84 EPÜ im 
Einspruchsverfahren – alles klar? 
GRUR 2014, 132 (Heft 2) 
 
• Köllner, Malte/Weber, Paul 
Trolls and their consequences – an evolv-
ing IP ecosystem 
Mitt. 2014, 106 (Heft 3) 
 
• Kühnen, Thomas 
Patentregister und Inhaberwechsel 
GRUR 2014, 137 (Heft 2) 
 
• Liebenau, Diana/Uhrich, Ralf/ 
Zech, Herbert 
Erobert der EuGH das Patentrecht durch 
TRIPS? 
sic! 2014, 107 (Heft 2) 
 
• Meier-Beck, Peter 
Quo vadis, iudicium unitarium? 
GRUR 2014, 144 (Heft 2) 
 

• Milbradt, Claudia/Reiling, Florian 
Anm. zu LG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2013 
– 4c O 3/13 – Pflichten von Parallelimpor-
teuren 
Mitt. 2014, 86 (Heft 2) 
 
• Münsterer, Heribert 
Die beschleunigte Prüfung von US-
Patentanmeldungen 
Mitt. 2013, 546 (Heft 12) 
 
• Nack, Ralph 
Der Erfindungsbegriff – eine gesetzgeberi-
sche Fehlkonstruktion? 
GRUR 2014, 148 (Heft 2) 
 
• Pfaffenzeller, Oliver/Deng, Ming/ 
Pfaffenzeller, Xia 
Die Herausforderung durch chinesische 
Gebrauchsmuster 
Mitt. 2014, 101 (Heft 3) 
 
• Picht, Peter 
Standardsetzung und Patentmissbrauch – 
Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des 
europäischen Kartellrechts 
GRUR Int. 2014, 1 (Heft 1) 
 
• Rieck, Markus/Köllner, Malte 
Patent Prosecution Highway – Lohnt sich 
der Aufwand? 
Mitt. 2013, 525 (Heft 12) 
 
• Schwarz, Claudia 
Rechtfertigen rechtsdogmatisch schwierige 
Fragen die Abschaffung von „Software-
Patenten“? 
GRUR 2014, 224 (Heft 3) 
 
• Teschemacher, Rudolf 
Poisonous divisionals – eine Gespenst ver-
schwindet? 
Mitt. 2014, 16 (Heft 1) 
 
• Tilmann, Winfried 
The Transitional Period of the UPCA 
Mitt. 2014, 58 (Heft 2) 
 
• Trimborn, Michael 
Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmerer-
findungsrecht ab 2011 – Teil I 
Mitt. 2013, 537 (Heft 12) 
 
• Trimborn, Michael 
Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmerer-
findungsrecht ab 2011 – Teil II 
Mitt. 2014, 74 (Heft 2) 
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• Übler, Rebekka  
Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen von 
1877 bis heute  
ZGE 2013, 397 (Heft 4)  
 
• Walder-Hartmann, Lorenz 
Giftige Teilanmeldungen – Altlast oder 
Lärm um nichts? 
GRUR 2014, 17 (Heft 1) 
 
 
II. URHEBER- UND DESIGNRECHT 
 
• Akamatsu, Hidetake 
Savignys Beitrag zum preußischen Urhe-
bergesetz von 1837, sein Leben als aka-
demischer Lehrer und seine Rechtslehre 
UFITA 2014, 141 (Heft 1) 
 
• Bäcker, Kerstin 
Anm. zu BGH, Urteil vom 17. Juli 2013 – I 
ZR 129/08 – Handel mit »gebrauchten« 
Softwarelizenzen (UsedSoft II) 
ZUM 2014, 333 (Heft 4) 
 
• Barudi, Malek 
Europäischer Werkbegriff und besondere 
Gestaltungshöhe - Eine Betrachtung des 
BGH-Urteils Geburtstagszug 
UFITA 2014, 49 (Heft 1) 
 
• Berberich, Matthias 
Anm. zu BGH, Urteil vom 17.07.2013 - I 
ZR 52/12 - Freie Benutzung literarischer 
Figur (Pippi-Langstrumpf-Kostüm) 
K&R 2014, 202 (Heft 3) 
 
• Beyerlein, Thorsten 
Aktuelle Entwicklungen im Designrecht 
2013/2014 
Mitt. 2014, 114 (Heft 3) 
 
• Calboli, Irene 
The United States Supreme Court’s Deci-
sion in Kirtsaeng v. Wiley & Sons: An „In-
evitable” Step in Which Direction? 
IIC 2014, 75 (Heft 1) 
 
• Chiou, Theodoros 
Music Licensing in the Cloud: The Greek 
Experience 
GRUR Int. 2014, 228 (Heft 3) 
 
• Czychowski, Christian/Nordemann, 
Jan Bernd/Waiblinger, Julian 
Höchstrichterliche Rechtsprechung und 
Gesetzgebung im Urheberrecht 2013 
NJW 2014, 742 (Heft 11) 

 
• Egloff, Willi 
Zur Vergütungspflicht für private Fotoko-
pien 
sic! 2014, 165 (Heft 3) 
 
• Ehmann, Timo  
Anm. zu EuGH, Urteil vom 19. Dezember 
2013 – C-202/12 - Verletzung der Rechte 
eines Datenbankherstellers durch speziali-
sierte Metasuchmaschine 
ZUM 2014, 300 (Heft 4) 
 
• Faber, Sascha 
Anm. zu AG München, Urteil vom 3.4.2012 
- 161 C 19021/11 - Urheberrechtsschutz 
erfasst auch Bruchstücke bei Peer-to-Peer-
Versand eines Werks 
MMR 2014, 198 (Heft 3) 
 
• Gärtner, Anette/Weiss, Alexander 
Anm. zu BGH, Urt. v. 17.07.2013 – I ZR 
52/12 – Urheberrechtsschutz für Charakter 
eines Sprachwerks (Pippi-Langstrumpf-
Kostüm) 
Mitt. 2014, 136 (Heft 3) 
 
• Glückstein, Thomas 
Haftung des Buch- und Medienhandels für 
Urheberrechtsverletzungen Vorschläge für 
eine differenzierte Haftung ohne Privilegie-
rung – zugleich kritische Anmerkung zum 
Urteil des OLG München vom 24. Oktober 
2013 – 29 U 885/13, ZUM 2014, 147 
ZUM 2014, 165 (Heft 3) 
 
• Gounalakis, Georgios 
Anm. zu Abwägung BGH, Urteil vom 
05.11.2013 - VI ZR 304/12-  schutzwürdi-
ger Belange der Presse an der Veröffentli-
chung von persönlichen Daten mit dem 
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung von Kindern  
LMK 2014, 354128 (Ausgabe 1) 
 
• Graber, Christoph Beat 
Die „Einverleiherklausel“ und die Sicherung 
eines vielfältigen Filmangebots unter Onli-
ne-Bedingungen 
sic! 2014, 1 (Heft 1) 
 
• Hahn, Anne  
Anm. zu BGH, Urt. vom 17. Juli 2013 – I 
ZR 52/12 – Bewerbung eines der Figur 
Pippi Langstrumpf nachempfundenen Kar-
nevalskostüms (Pippi-Langstrumpf-
Kostüm) 
ZUM 2014, 239 (Heft 3) 
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• Hartmann, Peter 
Neue Regeln gegen Abmahnungsmiss-
brauch im UrhG 
GRUR-RR 2014, 97 (Heft 3) 
 
• Heckmann, Jörn/Nordmeyer, Arne 
Pars pro toto: Verletzung des Urheber-
rechtsgesetzes durch das öffentliche Zu-
gänglichmachen von Dateifragmenten 
(„Chunks“) in Peer-to-Peer-Tauschbörsen? 
- Wann sich der Anschlussinhaber mit Hin-
weis auf „Chunks“ verteidigen kann 
CR 2014, 41 (Heft 1) 
 
• Hilgert, Peter/Hilgert, Sebastian 
Nutzung von Streaming-Portalen - Urhe-
berrechtliche Fragen am Beispiel von Red-
tube 
MMR 2014, 85 (Heft 2) 
 
• Hoche, Angelika 
Zitattreue - Anspruch auf ungekürzte Wie-
dergabe einer Äußerung? 
IPRB 2014, 46 (Heft 2) 
 
• Höcker, Ralf 
Zitattreue - Wie sauber müssen Journalis-
ten arbeiten, wenn sie Äußerungen zitie-
ren? 
IPRB 2014, 43 (Heft 2) 
 
• Höfinger, Frank Michael 
Anm. zu EuGH, Urteil vom 13. Februar 
2014 – C-466/12 – Nils Svensson u. 
a./Retriever Sverige AB - Keine öffentliche 
Wiedergabe durch Verlinkung auf frei zu-
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• Hoeren, Thomas 
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28/12 - Keine Umgestaltung durch Fotose-
rie eines Werkes der Aktionskunst (Beuys-
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• Knies, Bernhard 
Redtube.com: Kann denn Streamen Sünde 
sein? - Zur Rechtmäßigkeit privaten 

Streamens und der Vorlagefrage des OGH 
in Sachen kino.to/UPC 
CR 2014, 140 (Heft 2) 
 
• Li, Tao 
Rechtsschutz für Presseverleger in der 
Volksrepublik China 
GRUR Int. 2014, 332 (Heft 4) 
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Anm. zu BGH, Urteil vom 13.11.2013 - I 
ZR 143/12 – Urheberrechtsschutz für Wer-
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ZR 39/12 - Verantwortlichkeit von Dienste-
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