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| VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der heutigen Ausgabe 3/2010 des ,Grinen Boten“ ist eine
kleine Besonderheit verbunden, die bereits an dieser Stelle deutlich
wird: Das einer jeder Ausgabe des ,,Grinen Boten“ voranstehende
Vorwort wird kiunftig unter den Mitherausgebern Jéanich, Eichelber-
ger und mir zirkulieren. Auf diese Weise mochten wir eine gewisse
Abwechselung in die vorangestellten Hinweise auf unsere — in der
jeweiligen Ausgabe enthaltenen — Inhalte erreichen.

Diese Gelegenheit mdchte ich unmittelbar zum Anlass nehmen, Sie

auf den Beitrag von Janich hinzuweisen, der das Markenrecht in

den Fokus riuckt. Die Ausfihrungen entstammen dem Eroffnungs-

referat des 6. Jenaer Markenrechtstages (17.06.2010). Nach der Erérterung aktueller
Entwicklungen im Markenrecht lenkt Janich den Blick auf die FuBball WM 2010 aus mar-
kenrechtlicher Perspektive. In dem Beitrag von Lerach wird die Reichweite des Schutzes
der Vermarktung von Sportereignissen aus Anlass der hierzu ergangenen Entscheidung
des BGH (I ZR 183/07) — ,,WM-Marken*“ untersucht. Einem patentrechtlichen Dauerbren-
ner der ,Softwarepatente* und insbesondere dem im Mai 2010 gefundenen, jdhen Ende
eines vermeintlichen Lésungsansatzes widmet sich Kiesewetter-Kébinger in einer Anmer-
kung zu der Entscheidung der Grollen Beschwerdekammer des Européischen Patentam-
tes (G_3/08). Von dem am 10./11. Juni 2010 in Frankfurt a.M. veranstalteten 10. Kon-
gress des Bayreuther Arbeitskreises fur Informationstechnologie ,Neue Medien“ Recht
e.V. (@kit) berichtet Wettig in einem Tagungsbericht. Nicht zuletzt mdchte ich Sie auf die
von Eichelberger verfasste kurze Anmerkung zu der BGH-Entscheidung ,,Vorschaubilder*
(vom 29. April 2010 — | ZR 69/08) wie auch auf den lhnen bereits aus Vorausgaben
bekannten aktuellen Bericht der Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum Gemein-
schaftsmarkenrecht hinweisen.

Auch in Zukunft freuen wir uns Uber aktuelle Manuskripte von Ihnen und wiinschen nun
eine spannende Lekture.

Mit besten GriufRen aus Augsburg und Jena,
lhr

Prof. Dr. Paul T. Schrader







‘ INHALTSVERZEICHNIS

= 1T = Vo [

Janich, MarkenreCht im FOKUS .. ... e e et e e enaaes

Lerach, Reichweite des Schutzes der Vermarktung von Sportereignissen:
BGH, Urt. v. 12. November 2009 — | ZR 183/07 — WM-Marken ...........ccccieeiinenn.

Kiesewetter-Kdobinger, Anmerkungen zu neuesten Softwarepatent-
entscheidungen EPA G_3/08 und BGH, Beschl. v. 22. April 2010 —
Dynamische DOKUMENTENGENEIEIUNG . ....uuutii e e ee e

Eichelberger, Aus der Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum
Gemeinschaftsmarkenrecht im 2. Quartal 2010 ........cciiiiiiiiii e eeaaas

Eichelberger, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08 —
VOrSChaUubIlder ... ... e
B. VeranstaltungsheriCht ... e e

Tagungsbericht zum 10. Kongress des Bayreuther Arbeitskreises fir
Informationstechnologie * Neue Medien * Recht e.V. (@kit) am
10./11. Juni 2010 in Frankfurt a.M. (Wettig) .....cooiuieii i

(O = 10 o ] o 7T o of =Y o 11 1 T

Cohausz/Wupper: Gewerblicher Rechtsschutz und angrenzende Gebiete —
Leitfaden fir die Praxis (SChrader) ... e eeaeee

[ = g = Tod g =T Te (U] T =T o R

IO (T 4
I |V = T (=T ] 1=
2. UrheberreCht . ... oo e eeeaaaaaaaas
B > 1 (=Y 1 =
B Yo o g = 11 ] /=Yoo | o

1. BundesverfassungsSgeriCht ... ... e

H. BUunNdesgeriChtshor .. ... ..o et eeaaanes
1. Patentrecht / Gebrauchsmusterrecht..........cooiiiiiiiiiii e
2. Urheberrecht / Geschmacksmusterrecht........ ..o
BT 1 = T 7= 1 =
4. WettbeWerbDSIeCt . ... e,
LT = 1 (= | =T o | S

IV. BUundespatentgeriCht .. ... et
1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht..........c.oooiiiiiiiiii e
2. Marken- und KennzeichenreCht .........cooiiiiiiiii i e eaaas

RV 1S = o 1= [ ) (=
1. Patentrecht / Gebrauchsmusterrecht. ... iiieieeees
2. Urheberrecht / Geschmacksmusterrecht ...,
BT 1Y = T =T ] =T |
4. WettbeWeErbDSIECRT . ... e
LS = U 1= | 1= o o

E. PressemitteilUngen ... e

. Pressemitteilungen des EUGH ... ettt eeeannees
1. Pressemitteilungen des BGH ...ttt e e eanes



I11. Pressemitteilungen der Instanzgerichte ... ... ..o
IV. Pressemittelungen des Bundesministeriums fUr JUStiz ...........coooiiiiiiiiiiinninenn.

O I Y = LA | = OIS Y= o U o o

I. Patentrecht / GebrauChSmMUSTEITECRT . ...t eeaeaes
I1. Urheberrecht / GeschmacksmusterreCht .........coovviiiiiiiiiii e

I11. Marken-

uNd KeENNzZEIChENTECNT ... e rreeeeee e eeeees

IV, WettheWErDSIEChT ... ettt eaanneeas
RV €= 1 (= 1 = od o 1
AV R T 1= T 1=
VII. Ausgewertete ZeitSChriften ... e

G. Best of IP..

BPatG: Marke ,,FickShui* ist nicht sittenwidrig ..........oooiiiiiiii e

H. Impressum










3/2010 GB

S. 187 — 290

— Der Griine Bote

ZEITSCHRIFT FUR LAUTERKEITSRECHT UND GEISTIGES EIGENTUM

Herausgeber: Prof. Dr. Volker Michael Janich = Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec. = Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.
Standige Mitarbeiter: Carsten Johne = Laura Maria Zentner = Stephan Kunze = Tina Berger = Franziska Schroter

| A. BEITRAGE

’ MARKENRECHT IM FOKUS

Prof. Dr. Volker Michael Janich, Jena™

I. Einleitung

Der nachfolgende Beitrag beleuchtet einige
aktuelle Problemkreise des Markenrechts
sowie Wechselwirkungen zwischen dem
Urheberrecht und dem Markenrecht. Zu-
nachst werden aktuelle Entwicklungen im
Bereich der Rechtsdurchsetzung (I1.) und
in Bezug auf boésglaubige Markenanmel-
dungen (l11.) erortert. Es folgt ein Blick auf
die FuBRball WM 2010 aus der Perspektive
des Markenrechts (1V.) Der Beitrag schliel3t
mit einer Betrachtung der Auswirkungen
der aktuellen urheberrechtlichen Entschei-
dung des BGH zur Haftung in ungesicher-
ten Funknetzen auf das Markenrecht.

I11. Neues beim Enforcement

1. Ein Ruckblick auf die Enforcement-
Richtlinie

Ein Dauerthema im Markenrecht ist das
Stichwort ,Enforcement”. Die Rechteinha-
ber beklagen regelmafRig Rechtsdurchset-
zungsdefizite. Die Politik schenkt diesem
Anliegen prinzipiell recht aufgeschlossen
Gehor.

Die wohl bedeutendste Modifikation der
Rechtsordnung in diesem Bereich in jinge-

" Prof. Dr. iur., Der Autor ist Inhaber des Gerd
Bucerius-Lehrstuhls fur Burgerliches Recht mit
deutschem und internationalem gewerblichen
Rechtsschutz an der Friedrich-Schiller-
Universitat Jena und Richter am Thiringer
Oberlandesgericht Jena. Der vorliegende Bei-
trag ist eine leicht gekirzte Fassung des Eroff-
nungsvortrags, den der Verfasser auf dem 6.
Jenaer Markenrechtstag am 17.06.2010 gehal-
ten hat.

rer Zeit  war die Enforcement-RL
2004/48/EG der Européaischen Union zur
Durchsetzung der Rechte geistigen Eigen-
tums.' Diese wurde mit dem Gesetz zur
Verbesserung der Durchsetzung von Rech-
ten des geistigen Eigentums in das deut-
sche Recht umgesetzt.? Das Artikelgesetz
hat zur Anderung der einschlagigen Geset-
ze zum Schutz des geistigen Schaffens
gefuhrt. Die praktischen Auswirkungen
sind nach den einzelnen Teilgebieten des
Rechtes fur geistiges Schaffen zu unter-
scheiden. Besonders grof3e Bedeutung im
Urheberrecht hat der Auskunftsanspruch
gegen Telekommunikationsdiensteanbieter
nach § 101 Abs. 9 UrhG nF erlangt.® Im
Patentgesetz hat der nunmehr ausdricklich
geregelte Besichtigungsanspruch besonde-
re Aufmerksamkeit gefunden.* Was ist
aber nun das groRBe Enforcement-Thema
des Markenrechts geworden? In Umset-
zung der Enforcement-RL wurden § 18 und
8§ 19 MarkenG (Vernichtung, Ruckruf) neu
gefasst. Die 88 19a ff. MarkenG geben
dem Markeninhaber fur den Verletzungsfall
neue Befugnisse bzw. modifizieren beste-
hende Rechte.® Nach § 19a MarkenG kann
Vorlage und Besichtigung verlangt werden.
8§ 19b MarkenG gibt ein Rechtsinstrument
zur Sicherung von Schadensersatzanspri-
chen. 8 19¢c MarkenG nF regelt jetzt die
Urteilsbekanntmachung. & 19a MarkenG
und 8§ 19b MarkenG konnten in der Praxis
allerdings noch keine nennenswerte Be-
deutung entfalten: Die Datenbanken Beck-
online und juris weisen noch keine Ent-
scheidung zu den genannten Normen auf.

1 ABI. Nr. L 157, S. 45, gesamte Vorschrift
berichtigt in ABI. Nr. L 195, S. 16.

2 BGBI. 2008 I, S. 1191.
% Hierzu zuletzt OLG Hamburg, MMR 2010, 338.

4 Grundlegend BGH, GRUR 2010, 318 — Licht-
bogenschnirung.

5 vgl. hierzu Janich, MarkenR 2008, 413 ff.
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Uber die Grinde kann nur spekuliert wer-
den.

Auswirkungen hatte die Novellierung je-
denfalls auf die Hollister-Entscheidung des
BGH® gehabt. Gegenstand des Verfahrens
war ein Markenverstof3 durch den Vertrieb
von Ostomieprodukten in Deutschland, die
der Inanspruchgenommene aufllerhalb des
europaischen Wirtschaftsraums bezogen
hatte (Erschépfung war also nicht eingetre-
ten). Der Markeninhaber verlangte Aus-
kunft unter anderem uber Lieferanten und
Abnehmer sowie die Ein- und Verkaufsprei-
se. Der BGH verneinte eine Auskunfts-
pflicht aus § 19 Abs.1 MarkenG aF. Dieser
umfasse keine Auskunft Uber Ein- und
Verkaufspreise.” Eine richtlinienkonforme
Auslegung sei nicht geboten, da die Enfor-
cement-RL diesbeziglich keinen uneinge-
schrédnkten Auskunftsanspruch vorsehe
und im zu entscheidenden Fall ein (unselb-
standiger) Auskunftsanspruch zur Scha-
densersatzberechnung nicht geltend ge-
macht worden sei.® Heute ware dieser Fall
anders zu entscheiden: 8 19 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG nF gibt einschrédnkungslos einen
Anspruch auf Auskunft Uber den Einkaufs-
preis.

Das Ergebnis der Erwagungen zu den
praktischen Auswirkungen der Umsetzung
der Enforcement-RL im Markenrecht ist
ernlchternd. Eine substantielle Verdnde-
rung des Schutzniveaus ist nicht eingetre-
ten. Dies kann zweierlei Ursachen haben:
Entweder war das Schutzniveau schon
vorher annahernd perfekt, oder aber die
Novellierung hat nicht den gewilnschten
Erfolg gebracht. Das rechtstatsachliche
Erscheinungsbild des Phanomens ,Pro-
duktpiraterie* deutet eher in die letztge-
nannte Richtung.

2. Weitere Entwicklungen
a. Europaische Union

aa. Rahmen

Die Verbesserung der Durchsetzung von
Schutzrechten des geistigen Eigentums ist
weiterhin Gegenstand von Aktivitaten der
EU. Mit der Enforcement-RL ist dieser
Themenkomplex noch nicht abschlieRend

® BGH, NJW-RR 2008, 1364 — Hollister.
" BGH, NJW-RR 2008, 1364, Rz. 18 — Hollister.
8 BGH, NJW-RR 2008, 1364, Rz. 19 — Hollister.

abgehandelt. Im Mai 2008 fand zu diesem
Thema eine wissenschaftliche Konferenz
statt.® Am 16.07.2008 legte die Kommissi-
on die Mitteilung ,,Eine européische Strate-
gie fir gewerbliche Schutzrechte* vor.*° Es
folgte am 15.09.2008 ein Aktionsplan des
Rates, ein ,européischer Gesamtplan zur
Bekampfung von Nachahmungen und
Piraterie“.> Dem schloss sich am
16.03.2009 eine EntschlieBung des Rates
zur Bekampfung von Produktpiraterie im
Zollbereich an.*? Es folgte am 11.09.2009
die Mitteilung der Kommission zur ,.Verbes-
serung der Durchsetzung von Rechten des
geistigen Eigentums im Binnenmarkt“.
Der Entwurf eines Berichts des Europai-
schen Parlaments wurde am 13.01.2010
vorgelegt.* und traf auf Zustimmung im
Rechtsausschuss.’® Eine Verabschiedung
des Berichts durch das Européaische Parla-
ment soll im Sommer 2010 erfolgen.

bb. Analyse der Mitteilung der Kom-
mission vom 11.09.2009

(1) EU-Beobachtungsstelle
und Produktpiraterie*

,.Marken-

Zur Bekampfung der Produktpiraterie
sollen nunmehr ,nichtlegislative Malinah-
men*“ ergriffen werden.'® Zentrale Bedeu-
tung soll der neuen EU-Beobachtungsstelle
»European Observatory on Counterfeiting
and Piracy” zukommen, die am 02.04.2009
eingerichtet wurde.'” Verbreitet werden
soll die Wissensbasis durch Austausch der
Informationen von nationalen Vollzugsbe-
hérden, Amtern und Wirtschaftsverbanden.
Dazu dient die neue Beobachtungsstelle.
Auch soll sie Daten zur Produktpiraterie
erfassen. Weiter sollen volkswirtschaftliche
Auswirkungen sondiert werden. Die Bevoél-
kerung — insbesondere Jugendliche — soll
fur Fragen der Produktpiraterie sensibili-
siert werden.

% vgl. KOM(2009) 467 endgiltig, S. 5.
10 KOM(2008) 465 endgliltig.

1 ABI. 2008, Nr. C 253, S. 1.

12 ABI. 2009, Nr. C 71, S. 1.

13 KOM(2009) 467 endgliltig.

14 2009/2178 [INI].

15 vgl. Pressemitteilung The Greens/EFA v.
01.06.2010 [Link].

16 KOM(2009) 467 endgiiltig, S. 4 ff.

7 Informationen zur Tatigkeit der Beobach-

tungsstelle unter [Link].


http://www.greens-efa.org/cms/pressreleases/dok/342/342434.schutz_geistigen_eigentums@en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
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(2) Verbesserung der grenzuber-
schreitenden Verwaltungsarbeit

Nach den Feststellungen der EU funktionie-
re die gemeinschaftsweite Zusammenar-
beit beim Zoll gut. In ,,anderen Bereichen*
solle sie verbessert werden.'® Zu diesen
anderen Bereichen werden unter anderem
die europaischen Amter fiur geistiges Ei-
gentum, also beispielsweise HABM und
DPMA, gezahlt. Verkannt werden darf
hierbei aber nicht, dass die Bedeutung der
Amter weniger im Bereich der Rechts-
durchsetzung liegt. Allerdings koénnen die
Amter Informationen distributieren und so
zu einer Steigerung des Problembewusst-
seins fur Fragestellungen der Produktpira-
terie beitragen.

(3) Fordern freiwilliger Vereinbarun-
gen zwischen den ,,Akteuren*

Gefordert werden sollen freiwillige Verein-
barungen zwischen den ,Akteuren“.'® Zu
den ,Akteuren”“ im Bereich des feistigen
Eigentums werden Rechteinhaber, Impor-
teure, Fair-Trade-Organisationen und der
Einzelhandel gezahlt. Der Schwerpunkt soll
auf dem Internethandel liegen. Die Kom-
mission drangt hier auf freiwillige Verein-
barungen zur Unterbindung rechtswidriger
Angebote. Etabliert werden soll ein Notice-
and-take-down-Verfahren. Sofern es nicht
gelingt, auf freiwilliger Basis eine Verstan-
digung herbeizufihren, soll eine Richtlinie
in Erwdgung gezogen werden.

cc. Entwurf eines Berichts des Europa-
ischen Parlaments vom 13.01.2010

Die Berichterstatterin des Rechtsausschus-
ses des Européaischen Parlaments, Marielle
Gallo, legte am 13.01.2010 den Entwurf
eines Berichts des Europaischen Parla-
ments zu der Mitteilung der Kommission
vor.?® Im Rechtsausschuss wurde der
Bericht am 01.06.2010 mit 15 ,Ja“ Stim-
men gegen 9 ,Nein“ Stimmen angenom-
men.?* Verabschiedet werden soll der
Bericht — wie bereits oben erwahnt — in der
Plenarsitzung im Juni oder Juli 2010.%?

18 KOM(2009) 467 endgiiltig, S. 8 ff.
19 KOM(2009) 467 endgiiltig, S. 10 ff.
20 2009/2178(INI).

21 PM The Greens/EFA v. 01.06.2010.
22 PM The Greens/EFA v. 01.06.2010.

Nach dem Bericht will sich das Parlament
auf den Standpunkt stellen, die zivilrechtli-
chen Rechtsfolgen bei der Verletzung von
Rechten des geistigen Eigentums seien
nicht genigend. Gefordert wird ein Bericht
Uber die Effizienz der Enforcement-RL.
Auch wird eine Harmonisierung des straf-
rechtlichen Schutzes erbeten. (Im Rahmen
der Enforcement-RL gelangt es nicht, hier
zu einer Schutzvereinheitlichung zu gelan-
gen. Die Enforcement-RL lasst strafrechtli-
che Sanktionen lediglich zu, vgl. Art. 16 RL
2004/48/EG.) Ebenso wie die Kommission
unterstreicht auch das Parlament die Be-
deutung der Sensibilisierung der Verbrau-
cher.

Das Parlament fordert die Kommission
nachdrucklich dazu auf, die ,Online-
Piraterie® zu bekampfen. In diesem Kon-
text ist eine Typisierung der Formen der
Verletzung geistigen Eigentums zu beo-
bachten. Verwendet werden die Begriffe
»Online-Piraterie“, ,,Marken- und Produktpi-
raterie” und ,,Internetpiraterie”. Grundsatz-
lich kann es Uberzeugen, die rechtstat-
sachlichen Erscheinungsformen der Verlet-
zung der Rechte des geistigen Eigentums
zu typisieren.?® Diese Terminologie darf
aber nicht den Blick darauf versperren,
dass es Markenpiraterie — natirlich — auch
im Internet gibt.

b. ACTA

Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA) ist ein volkerrechtliches Abkom-
men, das sich noch in der Entstehungspha-
se befindet. An den seit 2007 laufenden
Verhandlungen, die — stark kritisiert** —
praktisch unter Ausschluss der Offentlich-
keit stattfinden, sind eine Vielzahl von
Landern (zum grof3en Teil Industrielander
und einige Schwellenlander) sowie die EU
beteiligt. Im April 2010 wurde endlich ein
Entwurf des Abkommens publiziert.?® Der
Vertrag enthalt viel Altbekanntes aus der
Enforcement-RL der Europaischen Union.

23 vgl. hierzu auch Janich, GRUR 2008, 873 f.

24 50 z. B. durch die Electronic Frontier Founda-
tion, die das Abkommen ablehnte und ,,Sunlight
for the ATCA“ forderte, vgl. [Link]. Auch Bun-
desjutizministerin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger hatte sich fur mehr Offentlichkeit
ausgesprochen, Rede der Bundesjustizministe-
rin zum Tag des geistigen Eigentums am
26.04.2010 [Link].

25 Zugéanglich unter [Link].


https://secure.eff.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=383
http://www.bmj.bund.de/enid/Ministerin/Reden_1mu.html?druck=1&pmc_id=6806
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf
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Im Kern ist keine Verdnderung des europa-
ischen Rechts beabsichtigt bzw. wird eine
solche nicht fur erforderlich gehalten.
Vielmehr  sollen durch das ACTA-
Abkommen Schwellenl&dnder zu Rechtsan-
derungen angehalten werden. Hinzuweisen
ist allerdings auf Article 2.14 des Entwurfs
des ACTA-Abkommens, der zu strafrechtli-
chen Sanktionen verpflichtet. Zu diesen ist
— wie eben erwahnt — in Europa bisher eine
Einigung noch nicht erzielt worden. Artikel
16 der Enforcement-RL lasst solche straf-
rechtlichen Sanktionen nur zu; gefordert
werden sie nicht.

111. Goldhase Reloaded
1. Osterreich

Im vergangenen Jahr hat der EuGH uUber
eine Vorlage des Osterreichischen OGH?%®
zur bosglaubigen Markenanmeldung ent-
schieden. Gefragt hatte der OGH nach den
Voraussetzungen der bdsglaubigen Mar-
kenanmeldung in einem Rechtsstreit zwi-
schen dem Schokoladenherstellern Lindt
und Hauswirth. Der OGH musste entschei-
den, ob der Lindt-Goldhase von Lindt bds-
glaubig als Marke angemeldet worden war.
Aufgeworfen wurde — vor dem Hintergrund
der Entscheidungspraxis in einigen Mit-
gliedstaaten der EU — die Frage, ob die
bloRe Kenntnis der Vorbenutzung genigt,
um den Vorwurf der Bosglaubigkeit zu
bejahen. Der EuGH verneinte dies.?’ Fur
die Beurteilung der Bdsglaubigkeit sei eine
Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Hierbei
ist nach dem EuGH neben der Kenntnis von
der bereits erfolgten Verwendung eines
Zeichens in einem anderen Mitgliedstaat
die Absicht des Anmelders, Dritte von der
Benutzung des Zeichens auszuschlief3en,
zu berucksichtigen. Auch der Grad des
rechtlichen Schutzes des angemeldeten
Zeichens und des Zeichens des Dritten sind
in die Erwagung einzubeziehen. Die bloRe
Kenntnis der Vorbenutzung genlgt nicht
fur die Annahme der Bésglaubigkeit.?® Der
OGH hat nun in dieser Sache entschieden®
und sie an die Vorinstanz zuriickverwiesen.
Diese musse klaren, welche Kenntnis der

26 GRUR Int. 2008, 353 - Lindt Goldhase.

*" EuGH, Rs. C-529/07, EuZW 2009, 498 —
Chocoladefabriken Lindt & Spriungli AG; hierzu
Janich, MarkenR 2009, 469.

28 EuGH Rs. C-529/07, EuZW 2009, 498 —
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG.

29 OGH v. 22.09.2009 — 170b17/09p [Link].

Anmelder bei der Anmeldung der Marke
von anderen Zeichenverwendungen gehabt
habe. Der OGH hat dem Berufungsgericht
auch die Klarung der Rechtslage in
Deutschland aufgegeben. Wenn in
Deutschland fur Lindt schon eine Benut-
zungsmarke bestanden habe, dann héatte
die Gemeinschaftsmarke zu einer Erleichte-
rung der Rechtsdurchsetzung gefuhrt.
Derjenige, der aus einer durchgesetzten
Marke vorgeht, muss deren Verkehrs-
durchsetzung beweisen. Von  dieser
Rechtspflicht entbindet eine Registermar-
ke. Die bloRe Erleichterung der Rechts-
durchsetzung soll aber nicht zu einer Bos-
glaubigkeit fuhren.

2. Der Goldhase in Deutschland

Eine ganz andere Problematik ist Gegens-
tand der ,Goldhase“-Streitigkeiten in
Deutschland. Lindt geht in Deutschland in
einen Verletzungsprozess aus einer IR-
Wortmarke ,Goldhase* und einer dreidi-
mensionalen Gemeinschaftsmarke gegen
einen Wettbewerber vor. Auf der dreidi-
mensionalen Marke von Lindt befindet sich
die Kennzeichnung ,Lindt GOLDHASE*".
Auch auf dem Verletzungszeichen findet
sich ein Wortelement, dort ,Riegelein®.

Mit Urteil vom 19.12.2002 verneinte das
OLG Frankfurt Verwechselungsgefahr. Der
BGH musste nur noch fiur das Vorgehen
aus der dreidimensionalen Gemein-
schaftsmarke entscheiden.?° Diesbeziiglich
erfolgte eine Aufhebung der Entscheidung
des OLG Frankfurt. Dieses wurde aufgefor-
dert, in einer erneuten Verhandlung die
markenmaRige Benutzung nadher zu thema-
tisieren.

In der Folgeentscheidung verneinte das
OLG Frankfurt erneut die Verwechslungs-
gefahr.®® zZwar verfige die Klagemarke
Uber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft.
Auch bestehe Warenidentitat. Erforderlich
sei aber eine Gesamtbetrachtung. Auch
wenn der Wortbestandteil die Klagemarke
nicht prédge, sei zu beachten, dass es wei-
tere Unterschiede gebe. Der vermeintliche
Verletzer habe eine andere Einlegefolie
verwendet. Auch fehle die Stoffschleife.
Revision wurde nicht zugelassen.

30 BGH, GRUR 2007, 235 — Goldhase.
31 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2008, 191.


http://www.ris.bka.gv.at/
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Gegen diese Entscheidung wurde erneut
erfolgreich Nichtzulassungsbeschwerde er-
hoben. Der BGH hat diese zugelassen.** Er
wird in dieser Sache am 15.07.2010 ver-
handeln. Es steht zu erwarten, dass der
BGH das Problem der markenmalRigen
Verwendung thematisieren wird. Daneben
erfordert die Feststellung der Verwechs-
lungsgefahr eine Gesamtbetrachtung. Das
OLG Frankfurt hat lediglich eine Summe
von Einzelbetrachtungen vorgenommen.*?

1V. FuRball WM 2010
1. WM Marken FIFA und Ferrero

Ein Dauerthema ist der Streit um Marken-
anmeldungen im Umfeld der Fullball WM.
Sowohl die FIFA als auch Ferrero haben
eine Vielzahl von Marken angemeldet, die
den Begriff ,WM* enthalten.®*

a. Eintragung nationaler Marken
aa. WM 2006

Besondere Beachtung haben die Entschei-
dungen des BGH zu den nationalen Mar-
kenanmeldungen ,,Fu3ball WM 2006“ und
WM 2006“ gefunden. Der BGH entschied
in der Sache ,Ful3ball WM 2006“, dass
dieses Zeichen fiur alle angemeldeten Wa-
ren und Dienstleistungen keinerlei Unter-
scheidungskraft habe, 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Das Zeichen sei daher vollstan-
dig zu I6schen.®®

Anders entschied der BGH zu der Marke
WM 2006“.%® Die Bezeichnung ,WM 2006“
kénne fur bestimmte Waren Unterschei-
dungskraft haben. Es erfolgte eine Zurtck-
verweisung an das BPatG. Mit Beschluss
vom 04.04.2007* hat das BPatG dann —
nach der WM 2006 — die Unterscheidungs-
kraft fir eine Reihe von Waren wie Ki-

32 Dije Sache wird beim BGH unter dem Az. | ZR
57/08 gefluhrt.

33 S0 auch Hartwig/Kutschke, GRUR-RR 2008,
185.

34 Einen — nicht abschlieRenden — Uberblick gibt
OLG Hamburg Beck RS 2007, 180128.

35 BGH, GRUR 2006, 850 — FuBball WM 2006;
Vorinstanz: BPatG, Beschl. v. 3.08.2005 — 32 W
(pat) 237/04, GRUR 2005, 948 — FufB3ball WM
2006 (Teilléschung).

36 BGH, Beschl. v. 27.04.2006 — | ZB 97/05.

7 BPatG, Beschl. v. 04.04.2007 — 32 W (pat)
238/04.

chenhandtuchspender und N&hkéastchen

bejaht.3®

bb. WM 2010

Fur die Wortmarke ,WM 2010“ hatte die
FIFA eine deutsche Anmeldung
(305583573) getatigt. Die Anmeldung ist
zurickgenommen worden. Ferrero hat eine
Wortmarke ,WM 2010“ (303246219) an-
gemeldet. Hier ist das Verfahren noch nicht
abgeschlossen. Mit Beschluss vom
25.11.2009 hat das BPatG entschieden, die
Marke sei nicht eintragungsfahig. Sie habe
keine Unterscheidungskraft.3®

b. Gemeinschaftsmarkenrecht

Im Moment ist eine Reihe von Verfahren zu
WM-Marken beim EuG anhangig.*® Ge-
genstand der Verfahren sind die Marken-
anmeldungen ,GERMANY 2006“, ,WM
2006“, ,World Cup Germany*“ und ,World
Cup 2006 Germany“. Anmelderin ist die
FIFA. Die Marken wurden vom HABM ein-
getragen. Antrdge auf Nichtigerklarung
folgten. Diese wurden von der Nichtig-
keitsabteilung des Amtes abgelehnt. Die
Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung
sind von der Beschwerdekammer aufgeho-
ben worden.** Die Marken seien beschrei-
bend (Art. 7 Abs. 1 b) GMV). Auch verfig-
ten Sie uUber keine Unterscheidungskraft
(Art. 7 Abs. 1 ¢) GMV). Die fehlende Unter-
scheidungskraft sei nicht nach Art. 7 Abs.
3 GMV uberwunden worden. Abzuwarten
bleiben nun die Entscheidungen des EuG.

c. Markenverletzung durch Markenan-
meldung — BGH K&R 2010, 401

Die zu eroérternde BGH-Entscheidung ist die
Berufungsentscheidung zur Entscheidung
des OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 50 —
WM-Marke. Klagerin des Verfahrens ist die
FIFA. Beklagte ist ein SuRBwarenhersteller.
Die Klagerin geht aus zahlreichen Marken,
darunter der schon aus dem Léschungsver-
fahren bekannten Gemeinschaftsmarke
,Germany 2006“, aber auch aus IR-Marken
wie ~FIFA WM* und deutschen

8 Vgl. zum Streit noch Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl. 2009, § 3 Rn. 100 ff.

3% BPatG, Beschl. v. 25.11.2009 — 25 W (pat)
38/09 — WM 2010.

40 T.445/08; T-446/08; T-447/08; T-448/08
(Klageschriften im Amtsblatt Nr. C 313, S. 50
ff.).

41 R1466/2005-1 — R1470/2005-1.
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Wort/Bildmarken gegen prioritatsjungere
deutsche Marken und Markenanmeldungen
der Beklagten vor.*? Das Landgericht Ham-
burg hat der Klage stattgegeben. Die An-
meldungen verstielen gegen das wettbe-
werbsrechtliche Verbot der gezielten Be-
hinderung, 88 3, 4 Nr. 10 UWG.*® Die
Klagerin sei ,,in erster Linie* berechtigt, die
Veranstaltung zu vermarkten.

Das OLG Hamburg wies die Klage ab.**
Weder aus dem Markenrecht noch aus dem
Titelschutzrecht oder dem Lauterkeitsrecht
folge ein entsprechender Anspruch. Die
gegen diese Entscheidung eingelegte Revi-
sion blieb ohne Erfolg.*®> Zu Anspriichen
aus 88 51 Abs. 1, 55 Abs. 1i. V. m. 8 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (Nichtigkeit wegen
Bestehens alterer Rechte) fehle es an einer
hinreichenden Substantiierung. Das Kenn-
zeichen ,WM 2010“ greife in keine Marke
der Klagerin ein. Die Kennzeichnungen
»,Deutschland 2006“ und ,,Studafrika 2010
verletzten nicht die Klagemarken ,,GERMA-
NY 2006 und ,,SOUTH AFRICA 2010*. Dies
folge aus der schwachen Kennzeichnungs-
kraft der Bezeichnungen und den gewahl-
ten unterschiedlichen Sprachfassungen.

Auch aus 88 5, 15 Abs. 2, 15 Abs. 4 Mar-
kenG, dem Schutz geschaftlicher Bezeich-
nungen, folge kein Anspruch. Zwar sei ein
Werktitelschutz fir Veranstaltungen grund-
satzlich mdoglich. Fur die Kennzeichnungen
,Germany 2006“ und ,Stdafrika 2010“ sei
die Klage aber schon in den Tatsachenin-
stanzen nicht auf den Werktitelschutz
gestiitzt worden.*® Hinsichtlich der Kenn-
zeichnung , WM 2010“ sei die Klage un-
substantiiert. Dies Uberzeugt, zumindest
nach den mitgeteilten Grinden. Der Werk-
titelschutz gibt nur Schutz gegenuber
titelmaRigen Verwendungen.*’

42 Angegriffen werden die deutsche Marken
bzw. Markenanmeldungen ,2006”, Nr.
30437436, ,,2006”, Nr. 30437437, ,WM 2010",
Nr. 30437448, ,WM 2010”, Nr. 30437449, ,WM

20107, Nr. 30437450, ,2010”, Nr. 30437440,
»,2010”, Nr. 30437441 wund ,2010”, Nr.
30437442.

216 Hamburg, GRUR-RR 2006, 29 — FulZball-
sammelbilder.

4 OLG Hamburg, GRUR-RR 2008, 55 — WM
Marken.

45 BGH, K&R 2010, 401 — WM Marken.
46 BGH, K&R 2010, 401, Rz. 34 — WM Marken.

47 Strobele/Hacker/Hacker, MarkenR 9. Aufl.
2009, § 15 Rn. 21.

Ebenso habe die Klagerin nicht hinreichend
far den Erwerb eines Unternehmenskenn-
zeichens vorgetragen. Schliel3lich verneint
der BGH wettbewerbsrechtliche Anspriiche.
Eine Irrefihrung nach 8 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 4
UWG scheide aus. Es komme zu keiner
IrrefUhrung Uber eine offizielle Sponsoren-
eigenschaft. Der Verkehr wisse zu unter-
scheiden.*® Auch liege keine gezielte Be-
hinderung gemall 8§ 4 Nr. 10 UWG vor.
Weder habe die Beklagte Marken bdsglau-
big angemeldet noch versperre sie die
Mdoglichkeit der Klagerin, die eigene Leis-
tung in angemessener Weise zur Wirkung
zu bringen. Beachtung verdient schliel3lich
ein neuer Ansatz. Erortert wird ein An-
spruch aus 8§ 3 UWG i. V. m. Art. 12 Abs. 1
GG. Die Klagerin hatte sich darauf berufen,
dass die Veranstaltung sportlicher Ereig-
nisse unter dem Schutz des Art. 12 Abs. 1
GG stehe. Bemerkenswert ist, dass der
BGH der auslandischen Klagerin Uber die
PVU ,indirekten Grundrechtsschutz* ge-
wahrt. Im Ergebnis wird der Anspruch
verneint. Es fehle an dem von Art. 12 Abs.
1 GG verlangten unmittelbaren Bezug zur
Berufsfreiheit. Dieses Argument erscheint
nur blass Uberzeugungskraftig.

2. Vuvuzela

,Der Affe wird durch viel Krach erlegt”,

heilt — nach den Feststellungen des
schweizerischen Bundesverwaltungsge-
richts*® — ein altes afrikanisches Sprich-

wort. Dementsprechend muss es in stdaf-
rikanischen Ful3ballstadien mdoglichst laut
zugehen, um den Gegner zu erschrecken.
Die zur WM eingesetzten Blasinstrumente
namens ,Vuvuzela“ erfreuen sich mittler-
weile auch in Europa einer gewissen Be-
liebtheit und eréffnen neue Marktchancen.
Es verwundert daher nicht, dass entspre-
chende Markenanmeldungen getétigt wer-
den.

Beim HABM ist eine Gemeinschaftswort-
marke ,Vuvuzela* fur Blasinstrumente
eingetragen worden (4140075). Ein Wider-
spruch ist nicht eingelegt worden. Beim
DPMA sind einige Eintragungen ,Vuvuzela*
getéatigt worden. Ein Schutz fur Blasin-
strumente ist allerdings nicht begehrt

4% BGH, K&R 2010, 401, Rz. 45 — WM Marken.

49 Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht,
Urt. v. 21.06.2007 — B-181/2007, Ziffer 4.1 —
Vuvzela [Link].
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worden. Beim schweizerischen IGE sind
zwei Wortmarken ,Vuvuzela“ flr unter-
schiedliche Produkte, unter anderen — in
Klasse 50 — fur verschiedenste, konkret
bezeichnete Blasinstrumente angemeldet
worden.

Das schweizerische Bundesverwaltungsge-
richt musste bereits 2007 Uber die Zei-
chenfahigkeit der Bezeichnung ,Vuvuzela*
fur ,Blasinstrumente* entscheiden.*® Eine
Zeichenschutzféahigkeit wurde nach Artikel
2 lit. a MSchG abgelehnt. Danach sind
Zeichen im Gemeingut vom Markenschutz
ausgeschlossen. Ein solches Gemeingut
liege hier vor. Ebenso ware in Minchen®!
oder in Alicante zu entscheiden. Die Be-
zeichnung ,Vuvuzela“ ist fur Blasinstru-
mente schlicht beschreibend, 8 8 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG beziehungsweise Art. 7 Abs.
1 c) GMV.

V. Bedeutung der urheberrechtliche
Entscheidung ,,Sommer unseres Le-
bens*“*? fur das Markenrecht

1. Zur Entscheidung

Die Klagerin macht Anspriche wegen
Urheberrechtsverletzungen geltend. Ein
von der Klagerin vermarkteter Tontrager
wurde im Internet in einer Tauschborse
angeboten. Festgestellt wurde, dass die IP-
Adresse, von der aus das Angebot erfolgte,
zum Zeitpunkt der Verletzung dem Inter-
netanschluss des Beklagten zugeordnet
war. Der Beklagte verteidigte sich damit,
dass ein unbekannter, vorsatzlich handeln-
der Dritter die Rechtsverletzung verursacht
habe. Dieser sei in sein W-LAN eingedrun-
gen. Eine Pflicht zur Sicherung bestehe
nicht.

Der BGH verneinte eine Haftung als Tater
und als Teilnehmer. Der Beklagte war zum
Zeitpunkt der Rechtsverletzung unstreitig
im Urlaub. Eine Haftung wegen Verletzung
einer (wettbewerblichen?) Verkehrspflicht
komme nicht in Betracht.®®* Der Beklagte
hafte aber als Storer. Er habe es unterlas-
sen, die auch im privaten Gebrauch ver-
kehrsublichen und zumutbaren Zugangssi-

50 Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht,
Urt. v. 21.06.2007 — B-181/2007.

51 Dje Leitklasse 15 ,Musikinstrumente* wird in
Minchen geprft.

52 BGH — Sommer unseres Lebens.
53 BGH, Rz. 13 — Sommer unseres Lebens.

cherungen zu betreiben. Der Beklagte habe
kein ausreichend langes und sicheres
Passwort vergeben. Er habe ,nur“ den
Authentifizierungsschlussel verwendet, der
ab Werk voreingestellt sei.

Diese Argumentation trifft auf Bedenken.
Nicht erdrtert wird, ob der ab Werk mitge-
lieferte Authentifizierungsschlissel nicht
grundséatzlich sicher sein kann. Die An-
nahme einer Pflicht zur Anderung des
typischerweise auf den Endgeraten (bspw.
Routern) vermerkten Schlissels erscheint
zumindest dann praxisfern, wenn das
Endgerat nicht offentlich zuganglich ist.

2. Bedeutung fur das Markenrecht

Die Entscheidung hat auch Bedeutung fur
das Markenrecht. Der BGH will anschei-
nend starker zwischen Schutzrechten fur
geistiges Eigentum einerseits und dem
Wettbewerbsrecht hinsichtlich der Stoérer-
haftung differenzieren. Die Stdrerhaftung
wird wohl nur fur die Schutzrechte fir
geistiges Eigentum Bestand haben.>*

Trotz seiner wettbewerbsrechtlichen Wur-
zeln ist das Markenrecht dem Recht des
geistigen Eigentums zuzuordnen.>® Es
gewahrt ein subjektives Ausschliel3lich-
keitsrecht. Damit wird es wohl auch zu-
kunftig weiter eine Storerhaftung im Mar-
kenrecht geben. Desweiteren hat die Ent-
scheidung Bedeutung bei der ldentifizie-
rung eines Markenverletzers. Steht die IP-
Adresse fest, hilft es grundsatzlich nicht,
sich auf ein offenes W-LAN Netz zu beru-
fen. Die Konsequenzen dieser Entschei-
dung sind noch nicht abzusehen. Eventuell
sind sie aber das Ende offener W-LAN
Netze in Hotels, Restaurants etc.

V. Ausblick

Der Beitrag hat nur einen kleinen Teil der
aktuellen Probleme des Markenrechts
aufgreifen kénnen. Aber schon die erdrter-
ten Teilbereiche zeigen die Dynamik des
Rechts der Kennzeichen. Wer ,,Markenrecht
im Fokus“ behalten will, muss kontinuier-
lich nachfokussieren.

54 BGH, Rz. 13, 18 f. — Sommer unseres Le-
bens.

55 vgl. naher Janich, Geistiges Eigentum — eine
Komplementérerscheinung zum Sacheigentum?
2002, S. 192 ff.
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REICHWEITE DES SCHUTZES DER VERMARKTUNG
VON SPORTEREIGNISSEN: BGH, URT. Vv. 12.
NoOVEMBER 2009 — | ZR 183/07 — WM-MARKEN

Mark Lerach, Dusseldorf

I. Einleitung
Vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 wird
die Endrunde der 19. FuRball-

Weltmeisterschaft in Sudafrika — und damit
erstmalig auf dem afrikanischen Kontinent
— ausgetragen. Diese, neben den Olympi-
schen Spielen, weltweit bedeutendste
sportliche GroRveranstaltung ist erneut
bereits lange vor dem Anpfiff des ersten
Turnierspiels zum Anknupfungspunkt
kennzeichenrechtlicher Auseinanderset-
zungen vor deutschen Gerichten geworden.

I1. Problemstellung

Der WeltfuBRballverband Fédération Inter-
nationale de Football Association (FIFA)
vermarktet sein Top-Turnier umfassend
und hat Weltkonzerne wie Adidas, Coca-
Cola und Sony als Sponsoren gewonnen.
Der Sport ist dabei eben nicht nur Unter-
haltung sondern in erster Linie Geschaft.!
Der Markt im Sportbusiness hat sich in den
letzten finf Jahren verdoppelt.? Selbst die
Finanzkrise hat den Boom nur wenig stop-
pen koénnen. Allein im Sportsponsoring
wollen deutsche Unternehmen im Jahr
2010 ca. 2,6 Mrd. Euro investieren. Der
FIFA brachte der Rechteverkauf fur die WM
in Sudafrika 2,8 Mrd. Euro ein und damit
700 Mio. Euro mehr als noch vor 4 Jahren
in Deutschland. Indes wollen auch Nicht-
Sponsoren die WM fur die Vermarktung
ihrer eigenen Produkte nutzen. Das rigoro-
se Vorgehen der FIFA gegen nicht von ihr
autorisierte Werbung, sog. Ambush-Marke-
ting®, sorgt seit Beginn der neunziger
Jahre vor und wéahrend jeder WM flr
Schlagzeilen.

1 Einen Uberblick Uber die wirtschaftlichen

Dimensionen der Ful3ballweltmeisterschaft gibt
Kurscheidt, in: Andreff/Szymanski (Hrsg.),
Handbook on the Economics of Sport, 2006, S.
197 ff.

2 Handelsblatt v. 4.6.2010, Nr. 105, S. 60.

3 Umfassend zum Phanomen des Ambush-

Marketings: Furth, Ambush Marketing — Eine
rechtsvergleichende Untersuchung im Lichte
des deutschen und US-amerikanischen Rechts;
Fehrmann, Der Schutz exklusiver Sponsoring-
rechte bei Sportveranstaltungen gegen Ambush
Marketing, 2009.

Der Kennzeichenschutz nimmt in der Mar-
ketingstrategie und den Schutzprogram-
men des WeltfuBballverbandes eine zentra-
le Rolle ein.* Neben dem offiziellen Emb-
lem, der Abbildung des offiziellen Maskott-
chens, des offiziellen Posters und einer
Abbildung des Pokals beansprucht die FIFA
im Zusammenhang mit der Ful3ballwelt-
meisterschaft 2010 auch exklusiven Schutz
fur eine ganze Reihe weiterer Begriffe und
Begriffskombinationen, wie etwa: 2010
FIFA World Cup South Afrika, 2010 FIFA
World Cup, FIFA World Cup, World Cup,
2010 World Cup, Worldcup 2010, South
Afrika 2010 oder SA 2010, ZA 2010, South
Africa 2010, Football World Cup oder Soc-
cer World Cup.®

Diese und &hnliche Bezeichnungen seien
nach Auffassung der FIFA in Stdafrika und
in den meisten Landern weltweit ge-
schiitzt.® Ausdriicklich behélt sich die FIFA
in ihren Richtlinien vor, dass weitere Ablei-
tungen und Abklrzungen erfasst seien.
Jegliche  nichtautorisierte  Verwendung
dieser Bezeichnungen sei grundsatzlich
unzulassig. Dazu gibt die FIFA eine Bei-
spielliste mit ,,Do’s and Dont’'s“ der Ver-
wendung heraus. So sei etwa generelle
Werbung mit dem Thema ,Fuf3ball in Sud-
afrika“ zulassig, wéhrend eine werbende
Bezugnahme auf die konkrete Veranstal-
tung bereits eine nichtautorisierte Assoziie-
rung darstelle. Der Ausdruck ,,South Africa
Soccer“ auf einem T-Shirt sei zulassig,
wohingegen ,2010 South Africa“ bereits
eine Rechtsverletzung darstelle. Die FIFA
betrachtet die Abwehr von ,illegalen“ Am-
bush-Marketing-Aktivitaten als vorrangiges
Ziel ihres Programms zum Schutz der
Markenrechte.

11l. Hintergrund des Rechtsstreits

Die Rechtsstreitigkeiten zwischen dem
WeltfulRballverband und dem SufRwaren-
hersteller Ferrero oHG, Deutschland, koén-
nen als markenrechtliche ,Dauerfehde”
bezeichnet werden. Ferrero gibt bereits

4 vgl. Miiller, ZEuP 2007, 586 ff.

5 FIFA Public Information sheet (a guide to
FIFA’s official marks), abrufbar unter:
http://www.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/
doclists/marketing.html (Stand: 13.6.2010).

6 Zum marken- und lauterkeitsrechtlichen

Schutz der Kennzeichen der FIFA anlasslich der
FuRballweltmeisterschaft 2010 nach sudafrika-
nischem Recht siehe Wittneben, GRUR Int.
2010, 289 ff.


http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Weltmeisterschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Weltmeisterschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Afrika
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seit 1982 in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Fufllballbund (DFB) Sammelbil-
der zu FuBball-Welt- u. Europameister-
schaften heraus, die den Schokoladener-
zeugnissen des Unternehmens beiliegen.
Die dabei im Rahmen der Kooperation von
Ferrero eingesetzten Logos bestehen zu-
meist jeweils aus einem grafischen Be-
standteil, der Abkirzung fur die jeweilige
Meisterschaft (EM oder WM), der Jahres-
angabe sowie der Darstellung eines Ful3-
balls. Die Frage nach der Schutzfahigkeit
far Veranstaltungsbezeichnungen erfuhr
durch den Rechtsstreit zwischen FIFA und
Ferrero anlasslich der Ful3ballweltmeister-
schaft 2006 in Deutschland eine exempla-
rische Zuspitzung. In einem Beschluss vom
27.4.2006’ sah der BGH auf Betreiben
Ferreros die Voraussetzungen einer voll-
standigen Ldschung der fur die FIFA einge-
tragenen Marke ,FUSSBALL WM 2006 —
mangels konkreter Unterscheidungskraft
gemal 8850 I, 8 Il Nr. 1 MarkenG — als
erfullt an. Im Parallelverfahren bezuglich
der Marke ,WM 2006“ verwies der BGH?®
zur erneuten Prifung an das BPatG®, das
die Marke schlieB3lich nur fir einen unbe-
deutenden Rumpfbestand an Produkten als
schutzfahig ansah. In Anbetracht des ge-
ringen zeitlichen Abstands von nur wenigen
Wochen bis zum Beginn der Ful3ballwelt-
meisterschaft am 9.6.2006, war es Wett-
bewerbern aber kaum mehr moéglich, ihre
Werbekampagnen entsprechend anzupas-
sen, so dass den WM-Marken gleichsam
eine praktische Bestandswirkung zukam.

Ferrero seinerseits hat indes auch mehrere
Marken angemeldet und eintragen lassen,
die einen Bezug zu den FulBball-
Weltmeisterschaften 2006 und 2010 auf-
weisen. Damit sollte die Sammelbildaktion
markenrechtlich abgesichert werden. Die
FIFA nahm Ferrero in der Folge auf L6-
schung der Marken und Ricknahme der
Markenanmeldungen in Anspruch. Das
Landgericht Hamburg hatte der Klage

7 BGH, MarkenR 2006, 395 — FUSSBALL WM
2006. Das BPatG (MarkenR 2006, 41 — FUSS-
BALL WM 2006) hatte dem Léschungsantrag in
der Vorinstanz nur teilweise stattgegeben.
Siehe dazu auch Rautenstrauch, GB 2006, 76 f.

8 BGH, Beschl. v. 27.4.2006, | ZB 97/05 — WM
2006.

® BPatG, Beschl. v. 10.1.2007, 32 W (pat)
238/04 — WM 2006 I1.

zunéchst stattgegeben.®® Auf die Berufung
Ferreros wies das OLG Hamburg die Klage
ab.'* Mit der Revision begehrte die FIFA
Wiederherstellung des landgerichtlichen
Urteils.

1V. Kernaspekte der Entscheidung

Der BGH hat die Revision der FIFA zurick-
gewiesen. Dabei wurde gerade mit den
Ausfuhrungen zu einem moglichen Schutz
als geschaftliche Bezeichnungen und zu
wettbewerbsrechtlichen Ansprichen weit-
gehendes Neuland betreten.

Markenrechtliche Anspriche der FIFA nach
88 51 I, 55 1 und Il i.iV.m. 89 I Nr. 2
MarkenG auf Loschung bzw. Ricknahme
der fur Ferrero eingetragenen Marken
seien mangels eines Eingriffs in den
Schutzbereich einer der Klagemarken nicht
gegeben.’? Zwischen der Klagemarke
»SOUTH AFRICA 2010“ und der angegriffe-
nen Marke ,,Sudafrika 2010“ bestehe keine
Verwechslungsgefahr. Denn durch die
unterschiedlichen Sprachfassungen erken-
ne der Verkehr trotz der Ubereinstimmen-
den Bedeutung einen Unterschied zwischen
den Zeichen.®® Die Klagerin koénne sich
auch nicht auf einen Schutz fur ,WM
2010“, ,,GERMANY 2006“ und ,SOUTH
AFRICA 2010“ als geschéftliche Bezeich-
nungen nach 88 5, 15 Il und IV MarkenG
berufen. Der BGH hebt zwar zunachst
hervor, dass es nicht generell ausgeschlos-
sen sei, fur die Bezeichnung einer Veran-
staltung Werktitelschutz gemaR & 51, Ill
MarkenG zu begriinden.* Im konkreten
Fall fehle es indes zum einen an einer
schutzbegrindenden Benutzungsaufnahme
als Werktitel im Sinne von 8 5 IlIl Mar-
kenG. Daneben mangele es aber auch an
einer rechtsverletzenden titeimanigen
Benutzung im Sinne von 815 Il Mar-
kenG.*® Durch die bloBe Anmeldung oder
Registrierung einer Marke sei keine dro-

1% |G Hamburg, GRUR-RR 2006, 29 — FuRball-
sammelbilder.

1 OLG Hamburg, GRUR-RR 2008, 55 — WM-
Marken. Siehe dazu Berlit, GRUR-RR 2008, 33 f.
12 BGH, MarkenR 2010, 210, 212 — WM-Marken.
13 BGH, MarkenR 2010, 210, 212, Rn. 27 — WM-
Marken.

14 BGH, MarkenR 2010, 210, 213, Rn. 33 — WM-
Marken.

15 BGH, MarkenR 2010, 210, 213, Rn. 36 f. —
WM-Marken.



196 GB 3/2010

hende Verletzungsgefahr von Titelrechten
zu besorgen. Rechte aus einer besonderen
Geschéaftsbezeichnung gemaR 88 5 1, 11, 15
11, IV MarkenG scheiterten bereits daran,
dass kein ausreichender Tatsachenvortrag
erfolgt sei.*®

Aus Wettbewerbsrecht abgeleitete Anspri-
che lehnt der BGH ebenfalls ab. So werde
der Verkehr aufgrund der angegriffenen
Marken nicht im Sinne einer Irrefihrung
nach 851 S. 2 Nr. 4 UWG davon ausge-
hen, Ferrero sei offizieller Sponsor der FIFA
und zahle Lizenzgebihren.?” Anspriiche
aus wettbewerbsrechtlichem Leistungs-
schutz nach 88 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG ver-
neinte der BGH mangels einer erforderli-
chen Nachahmung von Waren oder Dienst-
leistungen.® Ebenso wenig liege durch die
Markeneintragungen eine wettbewerbswid-
rige Behinderung der FIFA im Sinne von
88 3, 4 Nr. 10 UWG vor. Denn es sei nicht
ersichtlich, dass die Klagerin Uber ihre
eigenen Markenregistrierungen hinaus uber
einen Besitzstand verfugt, der durch die
Markenrechte der Beklagten gestort wer-
den koénnte.'® SchlieBlich vermag der BGH
auch keine Anspriche der FIFA unter
Ruckgriff auf die Generalklausel des 8§ 3 |
UWG zu erkennen. In diesem — wohl prag-
nantesten — Teil der Entscheidung geht der
BGH auf verfassungsrechtliche Implikatio-
nen des rechtlichen Schutzes fur die Ver-
marktung von Sportveranstaltungen ein.
Allein der Umstand, dass Ferrero mit den
in Rede stehenden Marken auf die von der
FIFA veranstaltete FuRball-Weltmeister-
schaft Bezug nehme und sich deren Ruf
zunutze mache, stelle keine unzulassige
geschaftliche Handlung im Sinne des 8§ 3 |
UWG dar.?® Etwas anderes ergebe sich
auch nicht bei verfassungskonformer Aus-
legung des 8 3 | UWG im Lichte von Art.
12 | GG. Denn das durch die Berufsfreiheit
nach Art. 12 | GG geschitzte Recht einer
naturlichen oder juristischen Person zur
wirtschaftlichen Verwertung der von ihr

16 BGH, MarkenR 2010, 210, 213, Rn. 33 — WM-
Marken.
17 BGH, MarkenR 2010, 210, 214, Rn. 45 — WM-
Marken.
18 BGH, MarkenR 2010, 210, 215, Rn. 54 — WM-
Marken.
19 BGH, MarkenR 2010, 210, 215, Rn. 53 — WM-
Marken.
20 BGH, MarkenR 2010, 210, 215, Rn. 58 — WM-

Marken.

organisierten  Sportveranstaltungen be-
grinde keinen Schutz jeder wirtschaftli-
chen Nutzung, die auf das Sportereignis
Bezug nimmt.?*

V. Bewertung

Dem Revisionsurteil des BGH ist im Ergeb-
nis zuzustimmen. Die Entscheidung fugt
sich nahtlos in die jungere Rechtsprechung
zur Schutzfahigkeit von Veranstaltungsbe-
zeichnungen ein.??

1. Markenrechtliche Anspruche

Fragen der Schutzfahigkeit der FIFA-
Marken waren an sich nicht Verfahrensge-
genstand. Denn nach standiger Rechtspre-
chung ist das Verletzungsgericht an den
Bestand der Eintragung grundséatzlich
gebunden.® Ob die Klagemarke unter
Verstol3 gegen 8 3 I, 1l oder § 8 1l Nr. 1-9
MarkenG eingetragen worden ist, obliegt
ausschliellich dem Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) und den Ubergeordne-
ten Instanzen im Eintragungs- und im
Léschungsverfahren. Eine immanente
Schranke des Bindungsgrundsatzes ergibt
sich aber daraus, dass sich die Bindungs-
wirkung immer nur auf die eingetragene
Marke in ihrer Gesamtheit bezieht.?* Das
Verletzungsgericht war daher nicht gehin-
dert, einzelne Bestandteile der Marke —
etwa den Wortbestandteil ,SOUTH AFRICA
2010“ — auf die es fur die Feststellung der
Markenverletzung ankommt, hinsichtlich
ihrer Schutzfahigkeit zu Uberprufen. Einer
Klagemarke, die sich lediglich in der
sprachublichen Bezeichnung der Veranstal-
tung als solcher erschopft, kommt nur eine
schwache Kennzeichnungskraft zu. Ihr
Schutzbereich ist entsprechend eng be-
messen. Verletzungsgerichte durften in
vergleichbaren Fallen, in denen aus noch
bestehenden, beschreibenden Veranstal-
tungsmarken vorgegangen wird, den
Schutzbereich dieser Marken auf ein Mini-

21 BGH, MarkenR 2010, 210, 216, Rn. 60 — WM-
Marken.

22 Zuletzt BPatG, GRUR-Prax 2010, 32 — EM
2012 (mit Anm. Matthes); BPatG, BeckRS 2009,
89061 — WM 2010.

23 BGH, GRUR 2004, 775 — EURO 2000; BGH,
GRUR 2005, 1044, 1045 — Dentale Abformmas-
se; BGH, GRUR 2005, 414, 416 — Russisches
Schaumgebéck; OLG Hamburg, SpuRt 2005,
114 — WM 2006 Germany.

24 Hacker, Markenrecht, 2007, Rn. 346.
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mum reduzieren. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn keine identische Ubernahme des
geschitzten Zeichens erfolgt, sondern
graphische Elemente hinzugefigt oder
andere Sprachfassungen verwendet wer-
den. Diese Grundsétze lassen sich auch auf
Bildmarken und Symbole, wie Pokale oder
Maskottchen ubertragen. Das OLG Min-
chen verneinte jungst die Verwechslungs-
gefahr zwischen einer sog. ,Riestermeis-
ter“-Schale, mit der eine Versicherung
warb, und der FuRRball-Bundesliga ,,Meister-
schale“.?® Die Schale habe nicht als Marke
Bekanntheit erlangt, sondern allenfalls als
Siegertrophae fir den Deutschen FuR3ball-
meister. Damit verstehe der Verkehr die
Meisterschale aber nicht als Hinweis auf die
betriebliche Herkunft so gekennzeichneter
Produkte, sondern nur als beschreibenden
Hinweis auf eine Veranstaltung im Bereich
des FulR3ballsports. Wie wenig vorhersehbar
die Rechtssprechung im Bereich der Veran-
staltungsmarken allerdings sein kann, zeigt
eine aktuelle Entscheidung zur Marke
Llronman“. Das LG Hamburg befand, dass
die Wortmarke nicht beschreibend fur
Dienstleistungen in Bezug auf die Organi-
sation von Sportwettkdmpfen sei und Uber
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft
verfiige.?® Somit bestehe Verwechslungs-
gefahr mit Zeichen, die den Bestandteil
»~lrontown* enthalten. Demgegenuber hatte
das BPatG die Marke ,lronman Triathlon*
in einer Entscheidung aus dem Jahr 1991
fur schutzunfahig gehalten.?’

2. Werktitelschutz

FUr den Schutz als Werktitel im Sinne von
88 5 I, IIl, 15 MarkenG, d.h. fur das Vor-
liegen eines Werks, ist stets ein gedankli-
cher Inhalt erforderlich. Dies setzt wieder-
um voraus, dass eine geistige Leistung in
der Art verkorpert sein muss, dass fur den
Verkehr nicht der Waren- oder Dienstleis-
tungscharakter, sondern das immaterielle
Wesen im Vordergrund steht. Der BGH halt
Werktitelschutz fur die Bezeichnung einer
Veranstaltung zwar generell fur moglich.?®
Indes bleibt offen, unter welchen besonde-

25 OLG Miinchen, BeckRS 2010, 07530 — Meis-
terschale.

26 LG Hamburg, BeckRS 2010, 11877 — Iron-
man/lrontown.

27 BPatGE 33, 12, 17 — IRONMAN TRIATHLON.

28 BGH, MarkenR 2010, 210, 213, Rn. 33 — WM-
Marken.

ren Voraussetzungen die Bezeichnung
einer Veranstaltung Schutz als sonstiges
vergleichbares Werk im Sinne von § 5 IlI
MarkenG erlangen kann. Der BGH hatte
bereits 1989 den Titelschutz fir die Be-
zeichnung ,Festival Europaischer Musik*
abgelehnt.?® Gleichwohl kénne eine solche
Veranstaltung aber grundsatzlich dann
titelschutzfahig sein, wenn sie aufgrund
besonderer Umsténde entweder als indivi-
duelles Werk oder als eine einheitliche
Reihe oder Serie erscheine. Vor dem Hin-
tergrund einzelner Gerichtsentscheidun-
gen®®, in denen ein Titelschutz fir Messen
angenommen wurde, ware eine Fortent-
wicklung der Kriterien des BGH flir den
Bereich der Sportveranstaltungen win-
schenswert gewesen. In der Literatur wird
der Werktitelschutz fur periodisch stattfin-
dende Veranstaltungen und Events teilwei-
se anerkannt.®! Die geistige Leistung bei
sportlichen GroRveranstaltungen kdnne
etwa in dem Regelwerk zu sehen sein, das
den ,komplizierten“ Turnierverlauf, die
Qualifikation oder den Spielablauf selbst
regelt.®* Indes erscheint zweifelhaft, ob es
sich bei den Wettkampfmodi — etwa der
FuBballwelt- oder -Europameisterschaften
— tatsachlich um eine ausreichend manifes-
tierte geistige Leistung handelt. Vielmehr
handelt es sich nur um Varianten géngiger
Formen des Ausscheidungswettkampfs, wie
sie in vielen Sportarten und Turnieren auf
allen Ebenen seit geraumer Zeit zum Ein-
satz kommen. Dass der Wettkampf- oder
Qualifikationsmodus bei einer Sportveran-
staltung den wesentlichen Inhalt der nach-
gefragten Leistung ausmacht®3, ist nicht
anzunehmen. Die Erwartung des Verkehrs
ist auch nicht auf eine Bezeichnung gerich-
tet, die eine eigenstandige Benennung des
Wettkampf-  oder  Qualifikationsmodus
ermdglicht. Diese Komponenten taugen

2% BGH, GRUR 1989, 626 — Festival Europai-
scher Musik.

30 | G Dusseldorf, WRP 1996, 156 — Paracelsus
Messe (noch zu § 16 UWG a.F.); LG Stuttgart,
BeckRS 2008 19663 — ITEG.

31 Fezer, FS Tilmann, 2003, S. 321, 334; Fezer,
Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 15, Rn. 257;
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003,
8 15, Rn. 152 f.; Melwitz, Der Schutz von
SportgroRveranstaltungen gegen Ambush
Marketing, 2008, S. 104.

32 Weber/Jonas/Hackbarth/Donle,
2009, 839, 846.

%3 vgl. zu diesem Erfordernis Fuchs, GRUR
1999, 460, 464.

GRUR Int.



198 GB 3/2010

daher kaum als geistiges Konzept, das die
bezeichnungsfahige geistige Leistung und
damit das vergleichbare Werk im Sinne
von 8 5 111 MarkenG darstellt.

3. Schutz als besondere Geschaftsbe-
zeichnung

Die gleichermalRen ungeklarte Frage, ob
eine Veranstaltung Schutz als besondere
Geschaftsbezeichnung nach 8 5 Il S. 1
MarkenG erlangen kann3*, blieb vom BGH
in der aktuellen Entscheidung ebenfalls
unbeantwortet. In einer alteren Entschei-
dung hat der BGH den Schutz als besonde-
re Geschéftsbezeichnung fur einen dauer-
haft  verselbstandigten, geschéftlichen
Wirkungsbereich einer Stiftung bejaht, die
mit der jahrlichen Durchfihrung eines
Wettbewerbs und der Vergabe eines Prei-
ses fur publizistische Leistungen auf dem
Gebiet der Verkehrssicherheit befasst ist.3®
Entscheidend ist dabei, dass sich der Un-
ternehmensteil bzw. Geschaftsbereich so
stark verfestigt und zu einem institutionali-
sierten Organisationsbereich entwickelt
hat, dass er gegeniber dem Ubrigen Ge-
schéftsbereich ausreichend abgegrenzt und
selbstandig ist.®® In Anlegung dieser Krite-
rien erscheint es grundséatzlich gerechtfer-
tigt, auch den mit der jeweils aktuellen
FuBballweltmeisterschaft befassten Ge-
schéftsbereich der FIFA als ausreichend
abgegrenzt und selbstandig im Sinne von
85 Il S. 1 MarkenG anzusehen. Der
Schutz als besondere Geschaftsbezeich-
nung entsteht indes erst mit deren na-
mensmaRigem Gebrauch.®’” Das Zeichen
muss in einer Form benutzt werden, die als
Namensfilhrung aufzufassen ist.*® Beden-
ken gegen eine namensmalige Benutzung
von Zeichen wie ,WM 2010“ oder ,,SOUTH
AFRICA 2010* durch die FIFA ergeben sich
aber insbesondere deshalb, weil die Zei-
chen in Alleinstellung gar nicht verwendet

34 pafur OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 223 —
WM 2006; LG Hamburg, NJOZ 2006, 2792 —
WM 2006 T-Shirt.

%5 BGHZ 103, 171 — Christopherus-Stiftung.

%6 BGHz 103, 171, 172 f. — Christopherus-
Stiftung.

37 Strobele/Hacker/Hacker,
Aufl. 2009, § 5, Rn. 42 ff.
%8 RG, GRUR 1951, 332, 333 — Koh-i-noor;

BGH, NJW 1973, 2152, 2153 — Metrix; OLG
Munchen GRUR 1980, 1003, 1004 — Arena.

Markengesetz, 9.

und auch nicht lizenziert werden.*® Eine
Verwendung erfolgt stets nur mit dem
identifizierenden Zusatz ,FIFA-...“, mitun-
ter unter zusatzlicher Verwendung von
deren Logo. Die Benutzung nur in Kombi-
nation mit identifizierenden Zusatzen ist
aber nicht ausreichend fur die schutzbe-
grindende Ingebrauchnahme. Die FIFA
kann sich daher unter den momentanen
Gegebenheiten nicht auf einen Schutz fur
sprachubliche Veranstaltungsbezeichnun-
gen als besondere Geschéaftsbezeichnungen
im Sinne von 8 5 I S. 1 MarkenG berufen.

4. Wettbewerbsrechtliche Anspriche

Einen Ruckgriff auf wettbewerbsrechtliche
Vorschriften neben dem MarkenG lasst der
BGH grundsatzlich zu, da der Schutzbe-
reich des Markenrechts im Hinblick auf die
Begehren der FIFA nicht eréffnet sei.*°
Zutreffend lehnt der BGH aber sowohl
Anspriche aus einer IrrefUhrung der ange-
sprochenen Verkehrskreise, wie auch aus
wettbewerbswidriger Behinderung oder
einer Ausbeutung beruflicher Leistungen
ab. 85 UWG verlangt eine bestimmte
~Angabe“ bzw. ,zur Tauschung geeignete
Angaben“. Fidhrt eine sog. Ambush-
Marketing Aktion dagegen durch blof3e
Anlehnung in der Werbung zu Assoziatio-
nen mit einer Veranstaltung, ohne dass
Uber die Sponsoreneigenschaft getauscht
wird, kommt ein IrrefUhrungsschutz nicht
in Betracht. Der IrrefUhrungstatbestand
umfasst damit jedenfalls nicht die subtile-
ren Ambush-MalRnahmen. &8 4 Nr. 9 UWG
verlangt ausdricklich die Nachahmung von
»Waren oder Dienstleistungen* Die angebo-
tenen Produkte der werbenden Nicht-
Sponsoren stellen aber regelmafig keine
Nachahmung irgendwelcher Produkte des
Veranstalters oder der offiziellen Sponso-
ren dar. Soweit vorgeschlagen wird, Uber
den Wortlaut des 8 4 Nr. 9 UWG hinaus auf
die Exklusivlizenz der Sponsoren abzustel-
len, die durch sog. Ambusher nachgeahmt
werde*!, kann dies nicht iberzeugen. Denn
es fehlt insoweit schon an einer gegen-

%% vgl. dazu die Ausfilhrungen des BPatG im
Hinblick auf die Marke ,WM 2006“: BPatG,
Beschl. v. 3.8.2005 - 32 W (pat) 238/04, Um-
druck, S. 50 — WM 2006.

40 BGH, MarkenR 2010, 210, 214, Rn. 40 — WM-
Marken.

4l Heermann, GRUR 2006, 359, 363; We-
ber/Jonas/Hackbarth/Donle, GRUR Int. 2009,
839, 847.
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standlichen Konkretisierung des Leistungs-
ergebnisses. Auch der Tatbestand einer
gezielten Behinderung nach &4 Nr. 10
UWG ist nicht erfillt, soweit nur eine Asso-
ziation mit der Veranstaltung entsteht.
Wird die Aufmerksamkeit lediglich auf
Produkte eines Nicht-Sponsors gelenkt,
fehlt es an einer ,gezielten Behinderung“
des Veranstalters oder von Sponsoren. Der
BGH hat einer gro3zigigeren Annahme der
Voraussetzungen einer gezielten Behinde-
rung im Sinne von 8 4 Nr. 10 UWG, wie sie
teilweise vertreten wird*?, eine Absage
erteilt. Daneben prift der BGH eine unmit-
telbare Anwendung der Generalklausel des
8§83 UWG wegen wettbewerbswidriger
Behinderung oder Rufausbeutung.”® Beim
Ruckgriff auf die Generalklausel nach § 3 |
UWG ist aber der Begrenzungsfunktion der
Spezialtatbestande in den 88 4-7 UWG
Rechnung zu tragen. Erforderlich wére eine
neu auftretende und anders geartete Prob-
lemkonstellation®*, die ein Marktversagen
befirchten lasst. Assoziative Werbung
erscheint indes nicht als neuartige Form
unlauteren Handelns, die eine Anwendung
der Generalklausel rechtfertigen kodnnte.
Ein Marktversagen, das die Durchfihrung
sportlicher GroRveranstaltungen insgesamt
gefdhrden wirde, steht angesichts der
stetig wachsenden Sponsorengelder nicht
zu befurchten. Auf Grundlage des UWG
durfte ein Vorgehen gegen das sog. Am-
bush-Marketing nur noch in eindeutigen
Fallen erfolgversprechend sein. Dies gilt
etwa dann, wenn sich ein Unternehmen
wahrheitswidrig als offizieller Sponsor
ausgibt. Keinen Wettbewerbsverstol3 stellt
es hingegen dar, wenn lediglich durch eine
Werbekampagne in Zusammenhang mit
einer GrofRRveranstaltung eine Verbindung
zwischen der Veranstaltung und einem
Nicht-Sponsor hergestellt wird.

V1. Fazit und Ausblick

Mit dem nun veroffentlichten Urteil hat der
BGH bereits uUber ein halbes Jahr vor Be-

42 LG Hamburg, GRUR-RR 2006, 29 — FuRball-
sammelbilder; Weber/Jonas/Hackbarth/Donle,
GRUR Int. 2009, 839, 847.

43 BGH, MarkenR 2010, 210, 215, Rn. 57 f. —
WM-Marken, unter Hinweis auf Lochmann,
Prisma des Sportrechts 2006, S. 247, 277, der
einen Schutz fiir die Verwertung der Ubertra-
gungsrechte von Sportveranstaltungen aus § 3
UWG herleitet.

44 vgl. Peukert, WRP 2010, 316, 320.

ginn der FuBball-Weltmeisterschaft 2010 in
Sudafrika Ansprichen der Sportveranstal-
ter gegen die nicht autorisierte Verwen-
dung von Veranstaltungsbezeichnungen zu
Werbezwecken eine weitgehende Absage
erteilt. Das Urteil ist in seiner wirtschaftli-
chen Bedeutung nicht zu unterschatzen,
zahlen die offiziellen Sponsoren doch im-
mense Summen, um bei der FuRballwelt-
meisterschaft exklusive Werberechte zu
erhalten. Immer deutlicher zeichnet sich
ab, dass die Lizenznehmer hier vertraglich
den Schutz eines geistigen Guts anerken-
nen, dem gesetzlich gar kein Schutz zu-
kommt. Die Frage der Eintragungsfahigkeit
von Veranstaltungsmarken ist auf européi-
scher Ebene allerdings noch nicht abschlie-
Rend geklart. Vor dem Gericht der Européi-
schen Union sind derzeit noch Klageverfah-
ren im Hinblick auf Gemeinschaftsmarken
anhangig.” Das Konzept eines selbstandi-
gen Markenschutzes fir die Organisation
und Finanzierung einer Veranstaltung (sog.
Event- bzw. Sponsoringmarke)“® diirfte mit
den Leitgedanken des BGH nur schwer in
Einklang zu bringen sein. Weder ist Kklar,
wie eine Vermarktungsdienstleistung des
Veranstalters inhaltlich zu konkretisieren
wére, noch welchen Schutzbereich sie
haben soll. Prinzipiell stellt sich die Frage,
welche Leistung des Markeninhabers am
Markt durch die Organisation von Sponso-
ring Uberhaupt reprasentiert werden soll.
Ob sich vor dem Hintergrund der aktuellen
Entscheidung ein umfassendes Abwehr-
recht fir den Veranstalter von Sportveran-
staltungen aus erganzendem wettbewerbs-
rechtlichen Leistungsschutz nach 88 3, 4
Nr. 9 UWG konstruieren lasst — wie es das
OLG Stuttgart*’ annahm — erscheint héchst
zweifelhaft.

Dem Bestreben der Veranstalter grofRer
Sportereignisse, sich mit Hilfe des gewerb-
lichen Rechtsschutzes umfassende exklusi-
ve Vermarktungsrechte an den von ihnen
organisierten Wettbewerben zu sichern,
durfte vorerst Einhalt geboten sein. Der

45 T.445/08 — GERMANY 2006, T-446/08 —
WORLD CUP 2006 GERMANY, T-447/08 —
WORLD CUP GERMANY, T-448/08 — WM 2006.

48 Fezer, Mitt. 2007, 193 (196); Trautmann, Die
Eventmarke, 2008, S. 164 u. 182.

47 OLG Stuttgart, GRUR-RR 2009, 355 — Hart-
platzhelden; LG Stuttgart, MMR 2008, 551 —
Hartplatzhelden. Das Verfahren lauft beim BGH
unter dem Az. | ZR 60/09.
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Ruf nach einem sondergesetzlichen Schutz
far sportliche GroRveranstaltungen — wie
ihn das Olympiaschutzgesetz bereits vor-
sieht — durfte daher in Zukunft wieder
lauter werden.
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ANMERKUNGEN ZU NEUESTEN SOFTWAREPATENT-
ENTSCHEIDUNGEN EPA G_3/08 uNnD BGH,
BESCHL. v. 22. APRIL 2010 — DYNAMISCHE
DOKUMENTENGENERIERUNG

Dipl.-Phys. Dr. rer. nat.
Swen Kiesewetter-Kobinger”

I. Einleitung

Die gute Nachricht zuerst: Die Harmonisie-
rung der Patentrechtsprechung hinsichtlich
computergestiutzer Erfindungen innerhalb
Europas und mit den USA und Japan
scheint geschafft! Seit ,VICOM“! ist der
Patentierungsausschluss fur Computerpro-
gramme und mathematische Methoden fur
Anmeldungen im Européischen Patentamt
praktisch aufgehoben. In Frankreich, dem
Vorreiter des europaischen Patentierungs-
ausschlusses mit dem Loi n°68-1 Article 77
folgten die Gerichte mit den Entscheidun-
gen SCHLUMBERGER® und INFOMIL?,
welche ausschlielllich den technischen
Charakter als Patentierungskriterium soft-
waregestitzter Anmeldungen heranzogen.
GrolR3britannien gab mit der Entscheidung
SYMBIAN® diese Richtung auch fur Be-
triebssystemfunktionen vor. Die Grol3e
Beschwerdekammer hat in ihrer mit Span-
nung erwarteten Entscheidung G_3/08°
der Prasidentin des EPA das Recht abge-
sprochen, selbst inkonsistent abweichende
Entscheidungen der Technischen Be-
schwerdekammern inhaltlich Gberprifen zu
lassen und nun hat der BGH in seiner
Entscheidung ,Dynamische Dokumenten-
generierung”’ die Patentfahigkeit fur alle

" Diese Stellungnahme gibt ausschlieBlich die
Meinung des Autors wieder und nicht des Am-
tes, das ihn beschaftigt. Mein Dank gilt Reinier
Bakels, Jozef Halbersztadt, Glnther Scholch
und Eckhard Fries sen. fur ihre Anmerkungen
und Hinweise.

1 EPA, T 0208/84-3.5.1 — VICOM [Link], zur
Anmeldung EP 0 005 954 A1l [Link] [Link].

2 Wikipedia ,,Loi n°68-1 Article 7" [Link].

3 Cour d’appel de Paris, 15. 6. 1981, Propriété

Industrielle Bulletin Documentaire (PIBD),
1981, III, S. 175 — SCHLUMBERGER.

4 Tribunal de grande instance, 11.11.2007,
Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
(PIBD), No. 867 111 S. 59 — INFOMIL [Link].

5 SYMBIAN, [2008] EWCA Civ 1066 [Link].
8 EPA, G_3/08 [Link].

7 BGH Xa ZB 20/08 — Dynamische Dokumen-
tengenerierung zur Patentanmeldung DE 102
32 674 Al [Link].

Datenverarbeitungsprogramme bejaht,
welche auf die technischen Gegebenheiten
der Datenverarbeitungsanlage Rucksicht
nehmen. ,,Damit ist nahezu jede Software-
I6sung patentierbar® kommentiert z.B.
Hoeren® im Einklang mit erklarten Softwa-
repatentgegnern®.

Il. EPA G _3/08
In G_3/08 wurde klargestellt, dass den
Technischen Beschwerdekammern die

letztendliche Entscheidung Uber die Ausle-
gung des EPU obliegt (Griinde 7.2.5) und
die Grolle Beschwerdekammer nur ein-
greift, wenn sich deren Begrindungen
derart im Widerspruch befinden (,,conflic-
ting decisions®), dass dies nicht mehr mit
normaler richterlicher Rechtsfortbildung
vereinbar ist (Grunde 7.3). Die GroRRe
Beschwerdekammer hat die Vorhersehbar-
keit und Uberprifbarkeit staatlicher Hand-
lungen als unverzichtbares Element demo-
kratischer Ordnung in den Vordergrund
gestellt (Grunde 7.2) und daraus gefolgert,
dass es aus Grunden der Rechtssicherheit
nicht auf das Ergebnis (,verdicts*) von
Entscheidungen ankommt, sondern nur auf
deren Begrindungen (Grinde 7.3.7),
selbst wenn diese von einer lautstarken
Lobby in Frage gestellt werden (Grunde
7.2.7). So unbefriedigend dieses Ergebnis
auch sein mag, so klar ist auch, dass sich
die GroRe Beschwerdekammer unter kei-
nen Umstanden in die Rolle des Gesetzge-
bers drangen lassen will, wenn dieser seine
Aufgabe verfehlt (Grinde 7.2.7: ,When
judiciary-driven legal development meets
its limits, it is time for the legislator to take
over.”).

Eine Normenkontrolle zur Klarstellung der
Gesetzesauslegung lehnt die GrolRe Be-
schwerdekammer vorliegend strikt ab und
weist auf die fortschreitende Harmonisie-
rung der Entscheidungen T_154/04%°,
INFOMIL*, T_116/06*?, Symbian®?, Steue-

8 Hoeren, BGH: Tur weit auf fur Softwarepaten-
te, beck-blog v. 25.5.2010 [Link].
® Sommer/Keller, BGH-Urteil erleichtert Soft-
warepatentierung, BIKT 20.5.2010 [Link];
Miller, German high court declares all software
potentially patentable, 19.5.2010 [Link]; Ta-
larczyk, Bundesgerichtshof offnet die Tore fir
Patentierung von Software, 28.5.2010 [Link].
10 EPA, T_154/04 — DUNS Licensing [Link].
11

Fn. 4.

12 EPA, T_116/06 — INFOMIL [Link].


http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t840208ep1.htm
http://v3.espacenet.com/searchResults?NUM=EP0005954A1&DB=EPODOC
https://register.epoline.org/espacenet/application?lng=de&number=EP79300903&tab=doclist
http://de.wikipedia.org/wiki/Loi_n%C2%B068-1_Article_7
http://breese.blogs.com/pi/files/jugement_201107.pdf
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DC6171F182D8B65AC125772100426656/$File/G3_08_en.pdf
http://v3.espacenet.com/searchResults?NUM=de10232674A1&DB=EPODOC
http://blog.beck.de/2010/05/25/bgh-tuer-weit-auf-fuer-softwarepatente
http://www.bikt.de/branchennewsdetail.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=21&tx_ttnews%5bbackPid%5d=79&cHash=964326a2d1
http://fosspatents.blogspot.com/2010/05/german-high-court-declares-all-software.html
http://blog.1und1.de/2010/05/28/bundesgerichtshof-oeffnet-die-tore-fuer-patentierung-von-software/
http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t040154dp1.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t060116fu1.htm
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rungseinrichtung fur Untersuchungsmodali-
taten'® und In re Bilski*® hin. In den Ant-
worten auf die vorgelegten Fragen, wurde
keiner der zu uUberprifenden Entscheidun-
gen widersprochen, geschweige denn ein
dritter Weg aus dem Schlamassel aufge-
zeigt.

Justine Pila kritisiert, dass die Entschei-
dung eben diese rechtsstaatlichen Grund-
satze verletzt, auf die sie sich beruft, weil
sie u.a. eben solch irrige Induktionsschlis-
se Uber den technischen Charakter zur
Patentierbarkeit zieht, wie die Kammer es
der Prasidentin mit dem tigers-eat-words-
Induktionsschluss vorwirft*®.

Trotz der auf stolzen 55 Seiten dokumen-
tierten Meinungsdarstellung Uber die Aus-
legungsunterschiede und Gemeinsamkei-
ten der angesprochenen Entscheidungen
der Technischen Beschwerdekammern
lassen sich die Ausfuhrungen uber die
gestellten dringlichen Rechtsfragen in
einfache vier Worte fassen: ,Im Westen
nichts Neues“!’. In dieser Kiirze nach Jérg
Berkemann ein idealer Beschluss, denn
jeder weiR, was Sache ist.*®

I11. BGH ,,Dynamische Dokumenten-
generierung“

Unmittelbar nach seiner Verdffentlichung
am 18.5.2010 erregte auch der BGH-
Beschluss Dynamische Dokumentengene-
rierung erhebliche Aufregung®. Mit dem
ersten Leitsatz stellt die Entscheidung klar,
dass ein Verfahren, das das unmittelbare
Zusammenwirken der Elemente eines
Datenverarbeitungssystems betrifft, stets
technischer Natur ist. Da kein Computer-
programm fehlerfrei ablauffahig ist, wel-

¥ Fn. 5.

4 BGH X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 — Steue-
rungseinrichtung fur Untersuchungsmodalité-
ten.

15 In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

16 pijla, Software Patents, Separation of Powers,
and Failed Syllogisms: A Cornucopia from the
Enlarged Board of Appeal of the European
Patent Office, 1.5.2010, Oxford Legal Studies
Research Paper No. 48/2010 [Link].

17 Remarque, Im Westen nichts Neues, 1929.

18 Berkemann, Freie Rechtsprechung fir freie
Burger?!, JurPC Web-Dok. 354/2002 Abs. 47
[Link].

1° Siehe die Liste erster Kommentierungen in
Wikipedia, Stichwort: ,Dynamische Dokumen-
tengenerierung® [Link].

ches nicht in jeder einzelnen Anweisung
implizit oder explizit das Zusammenwirken
von Prozessoren, Speicher und Ein-/ Aus-
gabevorrichtungen genauestens beachtet,
erklart dieser Leitsatz jedes Verfahren, das
ein  ablauffahiges = Computerprogramm
ausfuhren kann, fir ,technisch®. Dieser
langst uUberfalligen und eindeutigen Klar-
stellung kann nur zugestimmt werden?®°,
auch wenn sie der Begrindung von BGH
Betriebssystem?! eklatant widerspricht.

Mit dem zweiten Leitsatz bestimmt der
Senat, ausgehend von dem Erfindungsbeg-
riff ,Losung eines konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln*, dass
eine LOsung mit technischen Mitteln (=
Erfindung) auch vorliegt, wenn

1. der Ablauf eines Datenverarbeitungs-
programms durch technische Gegebenhei-
ten auBerhalb der Datenverarbeitungsan-
lage bestimmt wird oder

2. die L6sung gerade darin besteht, ein
Datenverarbeitungsprogramm so auszu-
gestalten, dass es auf die technischen
Gegebenheiten der Datenverarbeitungsan-
lage Rucksicht nimmt.

Den ersten Fall erfillt jedes lauffahige
Programm mit  Ein-/Ausgabefahigkeit,
wenn es ausgefuhrt wird, wobei man bes-
tenfalls dartber streiten kann, ob Bild-
schirm, Tastatur, Maus und Drucker als
~aulBlerhalb der Datenverarbeitungsanlage*
angesehen werden sollen.

Den zweiten Fall erfullt jedes lauffahige
Programm ohne Einschrdnkung wenn es
ausgefuhrt wird, denn jedes Computerpro-
gramm muss allein schon fur seine Daten
und Datenstrukturen konkrete Datentypen
spezifizieren (Ganzzahlig 8/16/24/32/64-
Bit statt irgendwelcher nicht Zweierkom-
plemente; Boolean; FlieBRkomma nach IEEE
754, Java oder IBM-Stil; ...), welche auf
die technischen Gegebenheiten der kon-
kreten Datenverarbeitungsanlage Ruck-
sicht nehmen, wenn es uberhaupt auf
irgend einem Computer lauffahig sein soll.

29 vgl. z.B. Paul T. Schrader, Technizitat im
Patentrecht - Aufstieg und Niedergang eines
Rechtsbegriffs, 2006; ahnlich Kiesewetter-
Koébinger, Pacta sunt servanda, JurPC Web-Dok.
100/2008 Abs. 39 [Link].

21 BGH I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 — Be-
triebssystem, Entscheidungsgrunde Il 2.


http://ssrn.com/abstract=1612518
http://www.jurpc.de/aufsatz/20020354.htm#0047
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamische_Dokumentengenerierung#erste_Kommentierungen
http://www.jurpc.de/aufsatz/20080100.htm#0039
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Dass jede dieser Rucksichtnahmen bei der
Softwareerstellung fur den Fachmann auf
dem Gebiet der Computerprogramment-
wicklung platt selbstversténdlich ist, ist
eine Frage der Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit, aber nicht des Patentierungsaus-
schlusses, der damit wirkungslos geworden
ist.

Der Senat negiert mit der Aussage, dass
ein solches Verfahren ,nicht als Programm
fur Datenverarbeitungsanlagen vom Pa-
tentschutz ausgeschlossen [ist], wenn es
ein konkretes technisches Problem mit
technischen Mitteln 16st* die gesetzliche
Regelung, dass Programme fur Datenver-
arbeitungsanlagen nicht als Erfindung
angesehen werden mit dem ublich irrigen
Umkehrschluss, dass der unbestimmte
Erfindungsbegriff juristisch definiert wird
und fiktive Ausnahmen des Gesetzgebers
nicht zu beachten sind.

In der Begrindung bezieht sich der Senat
Uber das Technizitatserfordernis der Ent-
scheidung »Steuerungseinrichtung far
Untersuchungsmodalitaten“?? auf die Ent-
scheidung ,Seitenpuffer“®*. In ,Seitenpuf-
fer* musste tatséchlich noch uber das
Technizitatserfordernis hinsichtlich Compu-
terprogrammen entschieden werden, denn
es galt das Patentgesetz von 1968, wel-
ches den Ausschlusskatalog von 1981 und
urheberrechtlichen Schutz per Gesetz zum
Anmeldezeitpunkt noch nicht kannte. Die
fur die Patentanmeldung ,Dynamische
Dokumentengenerierung” zwischenzeitlich
erfolgte  Ratifizierung des IntPatUbkG
1976, des PatG 1981, die explizite Nicht-
streichung im EPU2000, die Ablehnung der
ClI-Richtlinie 2005 und die dazu gefiihrte
BundestagsentschlieBung?®* hat der Senat
bei dieser Riuckbeziehung vollig aulzer Acht
gelassen.

Die gleichfalls zitierte Entscheidung ,,Chi-
nesische Schriftzeichen“?® wurde zwar auf

22 BGH — Steuerungseinrichtung fiir Untersu-
chungsmodalitaten.

28 BGH X ZB 13/88, GRUR 1992, 33 — Seiten-
puffer.

24 Krempl, Bundestag gibt klares Votum gegen
Softwarepatente ab, Heise online vom
18.02.2005 [Link] unter Bezug auf BT-Drs.
15/4403.

25 BGH X ZB 24/89, GRUR 1992, 36 — Chinesi-
sche Schriftzeichen.

Grundlage des PatG von 1981 gefallt,
jedoch mit dem Hinweis, dass Patentschutz
nur fur Erfindungen auf dem Gebiet der
Technik nach 8 1 Abs. | PatG gewéhrt wird.
Diesem Verfahren fehlte damals nach
Ansicht des Senats die Lehre zum techni-
schen Handeln?®, so dass der Ausschluss-
katalog unerheblich war. Der dortige An-
spruch kennzeichnete den ersten Speicher
als Assoziativspeicher?”, welches Merkmal
somit bereits auf die technischen Gege-
benheiten der Datenverarbeitungsanlage
Riucksicht nahm. ,Chinesische Schriftzei-
chen* stand somit bereits damals im ver-
meintlichen Widerspruch zu ,,Seitenpuffer®,
aber im Einklang mit der Urheberrechts-
entscheidung ,Betriebssystem“?®, was auf
Grund der unterschiedlichen Gesetzeslage
aber durchaus erklarbar war. Unter Ver-
weis auf die Entscheidung ,,Steuerungsein-
richtung fur Untersuchungsmodalitaten*
wird nunmehr die Entscheidung ,,Chinesi-
sche Schriftzeichen* nach PatG 1981 ver-
worfen und zurickgegangen auf die Ent-
scheidung ,,Seitenpuffer* nach PatG 1968,
ohne dass fur den Autor nachvollziehbar
ware, durch welchen gesetzgeberischen
Akt nach Inkrafttreten des harmonisierten
Patentrechts der Ausschlusskatalog fur
Computerprogramme unerheblich gewor-
den ware.

1V. Der Erfindungsbegriff

Gefestigte Rechtsprechung des BGH ist,
dass ein patenfahiges Verfahren Anwei-
sungen enthalten muss, die die Ldsung
eines konkreten technischen Problems mit
technischen Mitteln zum Gegenstand ha-

26 Gemeint war wohl die zu abstrakte Formulie-
rung des Anspruchs in Bezug auf die hard-
waremafige Ausgestaltung der Eingabeeinrich-
tung (Tastatur).

27 dadurch gekennzeichnet, ... dass entspre-

chend den eingegebenen Kennzeichen (PV, PE,
B, G) jeweils ein assoziativer Suchvorgang im
ersten Speicher (SP1) stattfindet kenn-
zeichnet einen physikalischen Assoziativspei-
cher (IPC G11C 15/00 [Link]), selbst wenn
dieses funktionale Merkmal sicherlich auch rein
durch Software und Datenstrukturierung in
einem normalen Hauptspeicher eines handels-
Ublichen Computers (zum damaligen Anmelde-
zeitpunkt allerdings unbrauchbar zeitaufwandig)
realisiert werden kann. Der damalige abstrakte
Arbeitsverfahrensanspruch umfasste  beide
Realisierungsformen in seinem Schutzbereich.

28 BGH — Betriebssystem.


http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-gibt-klares-Votum-gegen-Softwarepatente-ab-136200.html
http://depatisnet.dpma.de/ipc/ipc.do?s=G11C0015000000&v=20100101&l=DE&dh=dh00&vm=h#G11C0015000000
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ben?°. Der in BGH Rote Taube®® eingefiihr-
te Erfindungsbegriff als ,Lehre zum plan-
mafRigen Handeln unter Einsatz beherrsch-
barer Naturkrafte zur Erreichung eines
kausal Ubersehbaren Erfolges” wird mit der
neueren  Rechtsprechung dahingehend
eingeschrankt, dass der kausal Ubersehba-
re Erfolg - also die jetzt in § 34 Abs. IV
PatG erforderliche Ausfuhrbarkeit — ein
konkretes technisches Problem erfordert.
Die technischen Mittel liefert jede Daten-
verarbeitungsanlage ja bereits automatisch
mit.

Solche richterlichen Definitionen sind zu-
lassig und notwendig, weil der Gesetzgeber
den Erfindungsbegriff in 8 1 Abs. 1 PatG -
anders als in 35 U.S.C. 101% - als unbe-
stimmten Rechtsbegriff mit rickbezogener
Definition eingefihrt hat.

Seit der Fassung vom 16.12.1980 des PatG
ist der Erfindungsbegriff aber nicht mehr
volistdndig unbestimmter Rechtsbegriff,
sondern ausgehend von der richterlichen
Definition durch den gesetzgeberischen
Ausschlusskatalog beschnitten. Dieser vom
Gesetzgeber definierte Ausschluss hat im
Rechtsstaat nach Art. 20 GG Vorrang und
entzieht sich richterlicher Definition.

Im Ausschlusskatalog ist der Begriff ,Pro-
gramme fur Datenverarbeitungsanlagen®
kein unbestimmter Rechtsbegriff*> mit
rickbezogener Definition, sondern seit
April 1965 in der mittlerweile Uberholten
DIN 44300 eindeutig definierter Fachter-
minus, der sich sachlich identisch in den
WIPO-Mustervorschriften fiir den Schutz
von Computerprogrammen findet,®® auch
wenn BGH Logikverifikation Computerpro-
gramme als solche [sic!] aus patentrechtli-
cher Literatur heraus zu definieren ver-
suchte und BGH Suche fehlerhafter Zei-
chenketten gar den eindeutig definierten
Fachterminus ,Programm® als , mehrdeu-
tig“ bezeichnete, um — einmalig in der

2% BGH — Dynamische Dokumentengenerierung
Abs. 22 unter Bezug auf BGH — Suche fehler-
hafter Zeichenketten, vorausbezahlte Telefon-
gesprache und Steuerungseinrichtung fur Un-
tersuchungsmodalitaten.

30 BGH X ZB 15/67, GRUR 1969, 672 — Rote
Taube, die es nach Bunke, Mitt. 2009 169-176
nie gegeben hat.

31 35 U.S.C. 101 Inventions patentable [Link].

Geschichte der deutschen Patentrechtspre-
chung — nicht mehr auf das Verstandnis
von Computerfachleuten zurtckgreifen zu
mussen.

Wann flur solch einen ausgeschlossenen
Gegenstand Schutz begehrt wird, bestim-
men laut § 14 PatG die Patentanspriiche,
welche die Wirkungen der 88 9 bis 10 PatG
mit Ausnahme der in 8 11 PatG gelisteten
Falle entfalten — hier ist die Gesetzessys-
tematik eindeutig, wenn man nicht bean-
spruchte Gegenstande des Patents und
immaterielle Lehre der Erfindung leichtfer-
tig verwechselt®*.

Die partikular verneinende Syllogistik
(Begriffslogik®) des Erfindungsbegriffs im
8§ 1 PatG zu ignorieren, so dass Patentan-
spruche zuldssig sein sollen (patentfahig
nach 8 1 Abs. IV PatG), welche ein Verbie-
tungsrecht nach den 88 9 bis 10 gegen-
Uber Herstellern, Anbietern oder Anwen-
dern von Computerprogrammen entfalten
kénnen, zeugt nicht nur in meinen Augen
von mangelndem Logikverstandnis, wie
dies z.B. auch Justine Pila der Grol3en
Beschwerdekammer vorwirft®*®. Wollte der
Gesetzgeber den Patentierungsausschluss
fur Computerprogramme aufgeben, so
muisste er die entsprechende Passage
streichen — hierin ist Holger Blunke®” zuzu-
stimmen. In der EPU-Revision 2000 wurde
diese Streichung aber abgelehnt, wobei es
nicht auf die damaligen oder jetzigen
Mehrheitsverhaltnisse  ankommt, wenn
Anderungen nur einstimmig durchgesetzt
werden durfen. Diese gesetzgeberische
(Negativ-)Entscheidung ist in jeder rechts-
staatlich gepréagten Ordnung von Verwal-
tung und Justiz gleichermalRen zu respek-
tieren und beachten.

V. Ausblick

In Symbian hatten der Court of Appeal und
das Intellectual Property Office eine Vorla-
ge an das House of Lords zur Klarung der
Rechtsfrage noch abgelehnt, um der ab-
schlieBenden Entscheidung der Grol3en
Beschwerdekammer in G_3/08 — welche

34 Bunke, Mitt. 2009 169-176 mit Verweis auf
BPatG — Usambaraveilchen.

35 vgl. Wikipedia, Stichwort:
[Link].

».Begriffslogik*

32 yvgl. Pilny, GRUR Int. 1990, 431-442
33 Abgedruckt in GRUR Int. 1978, 286 (290).

36 vgl. Fn. 16.
37 Fn. 30.


http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_101.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Begriffslogik#Syllogistik
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diese nun ihrerseits unter Bezug auf den
Gesetzgeber abgelehnt hat - nicht vor-
zugreifen®. Mit einem Blick auf AT&T
Knowledge Ventures LP3*® und Cranway
Ltd*® kénnte die Frage der Softwarepaten-
tierung zumindest im Vereinigten Konig-
reich trotz des common law Systems in
naher Zukunft aber noch mit Uberraschun-
gen aufwarten.

Fast zeitgleich mit der Entscheidung
G_3/08 hat das Bundesverfassungsgericht
seine Zustandigkeit zur Uberprifung der
MaRBnahmen des Europaischen Patentamts
neuerlich bekréaftigt™. Nicht nur Axel Horns
versteht die derzeitige Deutsche Rechts-
sprechung auf dem Gebiet der Softwarepa-
tentierung als Irrgarten*?. In Deutschland
ist derzeit aber nicht absehbar, dass die
Prasidentin des DPMA einen der Seitenpuf-
fer-Entscheidung vergleichbaren Fall zur
Klarung bis zum Bundesverfassungsgericht
oder zum GroRen Senat fir Zivilsachen®®
bringen kdnnte oder wollte. Anhérungen
mit Vertretern des Grollkunden, der auch
die Entscheidungen Seitenpuffer**, Chine-
sische Schriftzeichen® Logikverifikation*®,
Steuerungseinrichtung fur Untersuchungs-
modalitaten*’ und Dynamische Dokumen-
tengenerierung®® erstritten hat, endeten
immer mit gegenseitigem Unverstandnis,
so dass der Autor auch schon mal als
LAdept“*® bezeichnet wurde. Die vom Autor

38 UK IPO Pressemitteilung ,Patentability of
computer programs, recent Court of Appeal
judgment and questions raised by the President
of the European Patent Office” Abs. 3 [Link].

39 AT&T Knowledge Ventures LP and CVON
Innovations Limited, [2009] EWHC
343 (3.3.2009) [Link].

40 Cranway Ltd vs Playtech Ltd and others
[2009], EWHC 1588 (7.7.2009) [Link].

41 BVerfG 2 BvR 1848/07, Abs. 17 [Link].

42 Horns, German Supreme Court on Patents on
Computer-Implemented Inventions 19.5.2010
[Link].

43 Art. 95 Abs. 3 GG mit Art. 101 Abs. 2 GG und
§ 132 Abs. 2 mit § 138 Abs. 1 GVG.

44 En. 23.
45 Fn. 25.

46 BGH X ZB 11/98, GRUR 2000, 498 — Logikve-
rifikation.

4 Fn. 14.
% Fn. 19.
49 Adept® = fanatischer Anhanger einer An-
schauung, Wiktionary, Stichwort: ,Adept*

[Link].

in zahlreichen Fallen geforderte Klarung
der Zustandigkeitsfrage fir die Vergabe
von Eigentumsrechten an Computerpro-
grammen durch den Grol3en Senat fur
Zivilsachen wurde bislang vom Bundespa-
tentgericht ausnahmslos harsch abge-
lehnt>°. Da das Gericht das (Nicht-)Ver-
standnis von Siemens teilt, erscheint dem
Autor eine Prufung auf Grund des vorran-
gigen Gesetzes nicht mehr moglich, so
dass eine Klarung der Streitfragen beim
GroRen Senat fur Zivilsachen auf diesem
Wege unwahrscheinlich ist. Ein Kollege
fand bzgl. Dynamische Dokumentengene-
rierung einen Nichtanwendungserlass®*
von Noéten, der Autor steht vor der Ent-
scheidung einer Selbstablehnung nach §
48 ZPO in vergleichbaren Fallen, weil ihm
sein Amtseid nach 8§ 64 Abs. | BBG Willkir
nach Art. 20 Abs. 3 GG verbietet.

Angesichts der Entscheidung INFOMIL®?,
der auf Formalien beschrankten Patentpru-
fung des INPI und der fehlenden Normen-
kontrollbefugnis des Conseil constitutionnel
erscheint eine Klarung auch in Frankreich,
dem Vorreiter in Sachen Patentierungsaus-
schluss fur logicielles, nicht absehbar.

In Polen, das sich wie das Vereinigte Ko-
nigreich mit einem amicus curiae brief in
G_3/08 eingebracht hatte, besteht fir die
Gerichte die Anfragemdglichkeit wvon
Rechtsfragen an den Obersten Gerichtshof
und das Verfassungstribunal®?. Bislang hat
das Verwaltungsgericht eine Anrufung des
Verfassungstribunals aber noch abgelehnt.
Wie die Internationale Gewerkschaft im
EPA in einem offenen Brief jingst wieder
aufgezeigt hat, fuhlt sich das EPA als sup-
ranationale Organisation selbst an Ent-
scheidungen des Européischen Gesetzge-
bers formal nicht gebunden®*. Da das EPA
derzeit von keiner gemeinsamen Europai-
schen Gerichtsbarkeit kontrolliert wird,
erscheint eine Klarung der Rechtsfragen in

50 Vgl. z.B. BPatG 19 W (pat) 3/08 und BPatG
19 W (pat) 22/07.
51 vgl. Wikipedia,
dungserlass® [Link].
52 Fn. 4.

53 Vgl. Beschluss Kp_3/08 [Link].

54 Offener Brief der INTERNATIONALEN GE-
WERKSCHAFT IM EUROPAISCHEN PATENTAMT
vom 10.5.2010 an das Europdaische Parlament
mit FuBnoten 5 und 6 [Link].

Stichwort: ,,Nichtanwen-


http://www.ipo.gov.uk/press-briefings-patentability-coa.htm
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/343.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1588.html
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20100427_2bvr184807.html
http://www.ipjur.com/blog2/index.php?/archives/153-German-Supreme-Court-on-Patents-on-Computer-Implemented-Inventions.html
http://www.ipjur.com/blog2/index.php?/archives/153-German-Supreme-Court-on-Patents-on-Computer-Implemented-Inventions.html
http://www.ipjur.com/blog2/index.php?/archives/153-German-Supreme-Court-on-Patents-on-Computer-Implemented-Inventions.html
http://de.wiktionary.org/wiki/Adept
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtanwendungserlass
http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/Kp_03_08_GBprecis.pdf
http://www.suepo.org/public/su10050cl.pdf
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den einzelnen Mitgliedsstaaten zumindest
prinzipiell der einzig verninftige Weg.

Aber selbst mit einer Klarung durch ein
Verfassungsgericht ist noch nicht sicherge-
stellt, dass sich in der Praxis etwas andert,
denn wie Hans-Jirgen Papier klarstellte,
hat das Bundesverfassungsgericht keine
Exekutivgewalt®® - und schon gar nicht
gegenuber dem EPA. Setzen sich Behoérden
und Gerichte Uber gesetzgeberische und
verfassungsgerichtliche Entscheidungen
hinweg, dann gibt es keine Rechtssicher-
heit, keinen Rechtsstaat, dann gilt das
Recht des Starken (Naturrecht), der den
Kleinen (Erfinder/KMU) nach willktrlichem
Belieben frisst. ,Was nutzt mir die Garantie
meines Eigentums, wenn ich keine Rechts-
sicherheit habe, wenn ich stdndig damit
rechnen muss, dass mein Eigentum von
dritter Seite angetastet wird?“>® muss sich
jeder Softwareentwickler fragen, der sein
Werk durch das Urheberrecht geschitzt
haben will. Jeden rechtsuchenden Erfinder
und Softwareentwickler interessiert nur
das sicher vorhersehbare Ergebnis (,,ver-
dict*) einer Entscheidung, ob sein Werk
tatsachlich auch ihm gehort, er also das
positive wirtschaftliche Verfigungs- und
Verwertungsrecht hat, oder nicht. Verdre-
hen auch noch so logisch klingende Grunde
den Wortlaut des Gesetzes in ihr grund-
satzliches Gegenteil, steht zumindest jeder
Techniker mit voélligem Unverstandnis ob
der tragedy of the anticommens®’ da.
Ubrig bleibt dann nur noch eine

,,Leere zum technischen Handeln*%®.

55  SPIEGEL-Gesprach live in der Uni“ mit Hans-
Jurgen Papier ,,Kann das Verfassungsgericht die
Burgerrechte noch schiutzen?“ 10. Januar 2008,
Universitat Heidelberg [Link] i.V.m. Wikipedia
Stichwort: ,,Rechtsstaat” [Link].

56 papier, Ohne Wenn und Aber, Der Spiegel
3/2008, S. 24-26.

57 wikipedia, Stichwort: ,Tragedy of the anti-
commons” [Link].

%8 So Eckhard Fries nach seinem erfolglosen
Kampf um Arbeitnehmererfindervergiutung fur
sein EDV-Verfahren zur ,Graphischen Darstel-
lung von Wetterfihrungsplanen“ [Link]; OLG
Dusseldorf 2 U 67/95 und 27.5.2004 sowie BGH
X ZR 72/98. Mittlerweile sind nach eigenen
Angaben seine Rentenanspriiche von seinem
frGheren Arbeitgeber — der Ruhrkohle AG — zur
Deckung der Streitkosten gepfandet und er lebt
mit seiner Familie von der Landwirtschaft, die
ihm geblieben ist.


http://www.uni-heidelberg.de/presse/news08/pm280118-9spi.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat#Sicherungsmechanismen
http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_anticommons#Patents
http://www.gi-hb-ol.de/uta/gi-rg/rg1509.html
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AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES
EuG zumM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 2.
QUARTAL 2010

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

I. MalRgeblicher Zeitpunkt fur die Pri-
fung eines absoluten Eintragungshin-
dernisses ist der Anmeldetag

Die Klagerin (ein Reiseveranstalter) melde-
te das Wortzeichen FLUGBORSE als Ge-
meinschaftsmarke an. Auf Widerspruch
wurde die Marke fur weite Teile ihres Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses we-
gen beschreibenden Inhalts und fehlender
Unterscheidungskraft fur nichtig erklart.
Gegen diese Entscheidung legte die An-
melderin Beschwerde ein, insbesondere
mit dem Einwand, das Amt habe bei der
Prifung der absoluten Eintragungshinder-
nisse unzutreffend auf den Zeitpunkt der
Eintragung der Marke abgestellt. MalRgeb-
lich sei dagegen der Anmeldetag. Die
Beschwerde blieb erfolglos.

Das EuG (Urt. v. 3. 6. 2009 — T-189/07)
gab dagegen der Anmelderin recht.

[18] In der Rechtssache, in der der Beschluss
Alcon/HABM [C-192/03 P] ergangen ist, war der
Gerichtshof mit einem Nichtigkeitsgrund be-
fasst, mit dem geltend gemacht wurde, das
Gericht habe einen Rechtsfehler begangen,
indem es fir die Zwecke der Prifung, ob die
angegriffene Marke tUblich geworden und daher
nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
Nr. 40/94 fur nichtig zu erkl&ren sei, nicht auf
den Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf
Eintragung der angegriffenen Marke abgestellt
habe. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass der
Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf
Eintragung der fiur diese Prifung ausschlagge-
bende Zeitpunkt ist. Weiter hat er festgestelit,
dass das Gericht ohne widerspriuchliche Be-
grindung oder Rechtsfehler Umsténde beriick-
sichtigen konnte, die zwar nach dem Zeitpunkt
der Anmeldung lagen, aber Rickschlisse auf
die Situation zu diesem Zeitpunkt zuliel3en
(Beschluss Alcon/HABM [C-192/03 P] Rn. 40
und 41).

[19] Die Klagerin macht daher zu Recht gel-
tend, dass fur die Zwecke der Prufung eines auf
Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr.
40/94 gestutzten Antrags auf Nichtigerklarung
der Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke der allein mafRgebende Zeitpunkt sei.
Dass nach der Rechtsprechung nach diesem
Zeitpunkt liegende Umstande berucksichtigt
werden kdnnen, steht dieser Auslegung von
Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr.

40/94 nicht nur nicht entgegen, sondern besta-
tigt sie vielmehr, da diese Bericksichtigung
voraussetzt, dass sich diese Umstande auf die
Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung der
Marke beziehen.

[20] Zudem lasst sich nur mit dieser Auslegung
von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr.
40/94 vermeiden, dass ein Verlust der Eintra-
gungsfahigkeit einer Marke umso wahrscheinli-
cher wird, je langer das Eintragungsverfahren
dauert. Die vom HABM in der vorliegenden
Rechtssache vorgeschlagene Auslegung liefe
dagegen darauf hinaus, dass die Eintragung der
Marke zum Teil von einem zufalligen Umstand
abhinge, namlich der Dauer des Eintragungs-
verfahrens. Insoweit ist festzustellen, dass
diese auf die Dauer des Eintragungsverfahrens
bezogene Erwéagung einer der Grinde ist, aus
denen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94
(jetzt Art. 7 Abs.3 der Verordnung Nr.
207/2009) dahin ausgelegt worden ist, dass die
Unterscheidungskraft durch Benutzung vor dem
Tag der Anmeldung der Marke erworben worden
sein muss (Urteil des Gerichts vom 12. Dezem-
ber 2002, eCopy/HABM [ECOPY], T-247/01,
Slg. 2002, 11-5301, Rn. 36 und 39).

Das gegen diese Entscheidung des EuG
eingelegte Rechtsmittel blieb beim EuGH
(Beschl. v. 23. 4. 2010 — C-332/09 P)
erfolglos.

[47] Was zweitens die Stichhaltigkeit der auf
die Dauer des Eintragungsverfahrens bezoge-
nen Erwagung und der vom Gericht gezogenen
Parallele zwischen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und
Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 angeht,
so hat das Gericht in Rn. 20 des angefochtenen
Urteils zutreffend darauf abgehoben, dass sich
nur mit einer solchen Auslegung des Art. 51
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung vermeiden
lasst, dass ein Verlust der Eintragungsfahigkeit
einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je
langer das Eintragungsverfahren dauert.

[48] Wenn namlich auch richtig ist, dass die
Dauer des Eintragungsverfahrens von zahlrei-
chen Faktoren bestimmt wird, ist sie doch vor
allem abh&ngig von den verschiedenen in der
Verordnung Nr. 40/94 vorgesehenen Rechtsbe-
helfen wie denen des Widerspruchsverfahrens,
der Beschwerde vor der Beschwerdekammer,
der Klage vor dem Gericht der Européischen
Union und des Rechtsmittels vor dem Gerichts-
hof der Européischen Union. Das Eintragungs-
verfahren kann darum, bis diese Rechtsbehelfe
vollstandig ausgeschoépft sind und die Eintra-
gung der Gemeinschaftsmarke endgultigen
Charakter erlangt, mehrere Jahre dauern.

[49] In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass nach Art. 9 Abs. 3 der Ver-
ordnung Nr. 40/94 das Recht aus der Gemein-
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schaftsmarke Dritten erst nach der Verdffentli-
chung der Eintragung der Marke entgegen-
gehalten werden kann, so dass der Anmelder
der Marke bis zu diesem Zeitpunkt kein Recht
besitzt, das geeignet wére, es zu untersagen
oder zu verhindern, dass die Marke eine ge-
brauchliche Gattungsbezeichnung wird.

[50] Im Ubrigen ist entgegen dem Vorbringen
des HABM in Art. 50 der Verordnung Nr. 40/94
ein Mechanismus vorgesehen, der den nach der
Anmeldung einer Marke eingetretenen Verlust
ihrer Eintragungsféhigkeit mit einer Sanktion
versieht und dadurch das Allgemeininteresse
wahrt, ndmlich die Erklarung des Verfalls einer
Gemeinschaftsmarke. Es ist insbesondere
hervorzuheben, dass nach Art. 50 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 eine Ge-
meinschaftsmarke fur verfallen erklart wird,
wenn sie infolge des Verhaltens oder der Unta-
tigkeit ihres Inhabers im geschaftlichen Verkehr
zur gebréauchlichen Bezeichnung einer Ware
oder einer Dienstleistung, fur die sie eingetra-
gen ist, geworden ist.

[51] Diese vom Gemeinschaftsgesetzgeber
geschaffene Regelung ermdglicht es, Entwick-
lungen Rechnung zu tragen, die wahrend des
Eintragungsverfahrens eintreten kodnnen. Das
Argument des HABM, das Gericht stelle die
Interessen des Einzelnen Uber das Allgemeinin-
teresse und lasse nach dem Zeitpunkt der
Anmeldung eintretende Entwicklungen unbe-
ricksichtigt, vermag mithin nicht durchzugrei-
fen.

[52] Hinsichtlich des gerugten Rechtsfehlers,
der dem Gericht im Hinblick auf die Parallele
zwischen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7
Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 unterlaufen
sein soll, ist daran zu erinnern, dass nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs die letztge-
nannte Bestimmung dahin auszulegen ist, dass
die Unterscheidungskraft einer Marke durch ihre
Benutzung vor dem Anmeldetag erworben
worden sein muss (Urt. v. 11. Juni 2009, Ima-
gination Technologies/HABM, C-542/07 P, noch
nicht in der amtlichen Sammlung veroéffentlicht,
Rn. 42). Der Anmelder kann sich somit nicht
wéhrend des Eintragungsverfahrens auf eine
durch Benutzung nach dem Anmeldetag erwor-
bene Unterscheidungskraft berufen. Eine solche
Auslegung entspricht, wie das HABM zu Recht
betont hat, den Erfordernissen des Schutzes
sowohl des Allgemeininteresses als auch der
Interessen etwaiger Inhaber spater angemelde-
ter Marken, da mit ihr verhindert wird, dass der
Anmelder, wenn die Marke am Anmeldetag
noch keine Unterscheidungskraft erlangt hat,
ungerechtfertigt privilegiert wird.

[53] Wenn es die Systematik der Verordnung
Nr. 40/94 und insbesondere der mit ihr be-
zweckte Interessenschutz mit sich bringen, dass
sich der Anmelder einer Marke nicht zu seinen

Gunsten auf eine nach dem Anmeldetag einge-
tretene vorteilhafte Veranderung dieser Marke,
wie den Erwerb von Unterscheidungskraft durch
Benutzung, berufen kann, implizieren sie hinge-
gen nicht, dass er umgekehrt eine nach diesem
Zeitpunkt eingetretene nachteilige Verédnderung
der Marke, wie den Verlust ihrer Unterschei-
dungskraft oder ihre Umwandlung in eine ge-
brauchliche Bezeichnung, gegen sich gelten
lassen musste.

[54] Das Gericht hat seine Auslegung des
Art. 51 der Verordnung Nr. 40/94 daher zu
Recht auf eine Parallele zwischen Art. 51 Abs. 1
Buchst. a und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung
gestutzt.

[55] Mithin sind die Rigen, die das HABM gegen
die beiden Gesichtspunkte richtet, auf denen
die Auslegung des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der
Verordnung Nr. 40/94 durch das Gericht beruht,
zurickzuweisen.

[56] Im Ubrigen ist zu dem Argument des
HABM, der Wendung ,eingetragen worden ist“
in Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
Nr. 40/94 lasse sich entnehmen, dass bei der
Prufung der absoluten Nichtigkeitsgrinde auf
den Zeitpunkt der Eintragung abzustellen sei,
zu bemerken, dass das HABM insoweit lediglich
Vorbringen wiederholt, das es bereits vor dem
Gericht geltend gemacht hat. Folglich ist dieses
Vorbringen unzulassig.

[57] Uberdies ist dieses Argument jedenfalls
offensichtlich unbegriindet. Wie das Gericht in
Rn. 23 des angefochtenen Urteils zu Recht
festgestellt hat, normiert Art. 51 der Verord-
nung Nr. 40/94 némlich nur die verschiedenen
Falle, in denen eine Marke fiur nichtig erklart
werden kann, enthadlt aber keinen Hinweis
darauf, welches der fur die Prifung der absolu-
ten Nichtigkeitsgrinde mafRgebliche Zeitpunkt
ist.

11. Keine Bindung an Voreintragungen

Die Klagerin meldete die Marke TERRAEF-
FEKT matt & gloss als Gemeinschaftsmarke
an. Die Anmeldung wurde unter Verweis
auf Art. 7 Abs. 1 lit. b und lit. ¢ (fehlende
Unterscheidungskraft und beschreibender
Inhalt) zuriickgewiesen. Die dagegen ge-
richtete Beschwerde war erfolglos. Mit
ihrer Klage macht die Klagerin unter ande-
rem geltend, die Beschwerdekammer habe
die Bindungswirkung der Voreintragung
ihrer Gemeinschaftsmarke TERRAEFFEKT,
die noch immer gultig sei, verkannt. Ana-
log den Art. 1 und 95 Abs. 1 VO 40/94
(jetzt Art. 1 und 99 Abs. 1 VO 207/2009)
hatte die Beschwerdekammer davon aus-
gehen missen, dass sie die Bindungswir-
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kung dieser Marke zu beachten habe.
Diese Bindungswirkung bestatige, dass das
Element , Terraeffekt schutzfahig sei. Zur
Stutzung dieses Vorbringens verweist die
Klagerin darauf, dass die Beschwerdekam-
mer in Rn. 18 der angefochtenen Entschei-
dung festgestellt habe, dass dieses Ele-
ment fir das englischsprachige Publikum
keinerlei beschreibenden Charakter habe.

Das EuG (15. 6. 2010 — T-118/08) tritt
dieser Auffassung entgegen und verneint
eine Bindungswirkung an Voreintragungen.

[42] Die Beurteilung des Ausdrucks ,Terraef-
fekt* als ein fur die deutschsprachigen Ver-
kehrskreise beschreibender Bestandteil wird
nicht durch das Vorbringen der Klagerin in
Frage gestellt, dem zufolge das Element , Terra“
in mehreren anderen ihrer Marken enthalten
sei, die das HABM eingetragen habe, darunter
in der alteren Marke TERRAEFFEKT. Nach gefes-
tigter Rechtsprechung ist die RechtméaRigkeit
der Entscheidungen der Beschwerdekammern
namlich nur auf der Grundlage der Verordnung
Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Ge-
meinschaftsrichter und nicht anhand einer
vorherigen Entscheidungspraxis der Beschwer-
dekammern zu beurteilen (vgl. Urteil des Ge-
richts vom 12. Marz 2008, Suez/HABM [Delive-
ring the essentials of life], T-128/07, nicht in
der amtlichen Sammlung verdffentlicht, Rn. 32
und die dort angefuhrte Rechtsprechung).

I1l. Zur Eintragungsfahigkeit und
Unterscheidungskraft von Positions-
marken

Die Klagerin meldet unter der Bezeichnung
»,sonstige Marke — Positionsmarke* die
orangefarbene Einfarbung des Zehenbe-
reichs eines Strumpfes als Gemeinschafts-
marke an. lhrer Anmeldung flugte sie fol-
gende Beschreibung bei:

»,Die Positionsmarke ist gepragt von einer
kappenartigen Einfarbung in Orange, Farbton
,Pantone 16-1359 TPX', aus der der Bereich der
Zehenspitzen der jeweiligen Strumpfware
gestaltet ist. Sie umgibt die Zehenspitzen nicht
vollstandig; sie weist eine — von vorne und den
Seiten betrachtet — im Wesentlichen horizontale
Begrenzung auf. Die Kennzeichnung steht stets
in einem starken farblichen Kontrast zu der
ubrigen Strumpfware und ist immer an dersel-
ben Stelle angeordnet.”

Das HABM wies die Anmeldung zurtck. Die
Beschwerde hatte keinen Erfolg. Die Be-
schwerdekammer meinte, die Kategorie
der Positionsmarke sei in der Verordnung
nicht vorgesehen. Es handele sich deshalb

bei der angemeldeten Marke um eine drei-
dimensionale Marke oder eine die Ware
naturgetreu wiedergebende Bildmarke, die
aus einer orangefarbenen Markierung des
Zehenbereichs einer Socke bestehe.

Das EuG (Urt. v. 15. 6. 2010 — T-547/08)
wies die gegen die Entscheidung der Be-
schwerdekammer erhobene Klage zwar ab,
trat jedoch zugleich der Auffassung des
HABM zur Positionsmarke entgegen. Dass
diese weder in der Gemeinschaftsmarken-
verordnung noch in der Durchfihrungsver-
ordnung ausdricklich genannt sei, stehe
einer Anerkennung nicht entgegen, da die
Aufzahlung der mdglichen Zeichen nicht
abschlielend sei. Positionsmarken stiinden
den Kategorien der Bildmarken und drei-
dimensionalen Marken nahe, da sie die
Anbringung von Bild- oder dreidimensiona-
len Elementen auf der Produktoberflache
zum Gegenstand haben. Fur die Beurtei-
lung ihrer Unterscheidungskraft ist die
Einstufung einer Positionsmarke als Bild-
marke, dreidimensionale Marke oder einer
eigenen Kategorie von Marken ohne Be-
deutung. Entscheidend sei allein, ob die
Marke Unterscheidungskraft fur die Ware,
far die sie angemeldet worden ist, habe.
Dabei kdnne die Wahrnehmung der maf3-
geblichen Verkehrskreise auch durch die
Art des angemeldeten Zeichens beeinflusst
werden. Insbesondere Zeichen, die im
Erscheinungsbild der Ware selbst beste-
hen, lieBen den Durchschnittsverbraucher
gewohnlich nicht auf die betriebliche Her-
kunft dieser Waren schlieRen, so dass
solche Zeichen nur dann unterscheidungs-
kraftig seien, wenn sie erheblich von der
Norm oder Branchenublichkeit abweichen.

[26] Der entscheidende Gesichtspunkt fur die
Einschlagigkeit der vorstehend in Rn. 25 ange-
fUhrten Rechtsprechung ist nicht die Einstufung
des in Frage stehenden Zeichens als ein Bildzei-
chen, ein dreidimensionales Zeichen oder ein
anderes Zeichen, sondern die Tatsache, dass es
mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten
Waren selbst verschmilzt. So ist dieses Kriteri-
um auller auf dreidimensionale Marken (Urteile
Procter & Gamble/HABM, Mag Instrument/
HABM, und Deutsche SiSi Werke/HABM) auf
Bildmarken, die aus einer zweidimensionalen
Wiedergabe des gekennzeichneten Produkts
bestanden (Urt. v. 22. Juni 2006, Storck/HABM,
C-25/05 P, und Urteil Henkel/HABM), oder auch
auf ein Zeichen angewandt worden, das aus
einem auf der Oberflache der Waren ange-
brachten Muster bestand (Beschluss des Ge-
richtshofs vom 28. Juni 2004, Glaverbel/HABM,
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C-445/02 P, Slg. 2004, 1-6267). Ebenso wird in
der Rechtsprechung davon ausgegangen, dass
Farben und abstrakten Farbkombinationen nur
unter aufRergewdhnlichen Umstanden originare
Unterscheidungskraft zukommt, da sie mit dem
Erscheinungsbild der gekennzeichneten Waren
selbst verschmelzen und grundsatzlich nicht als
Mittel zur Identifizierung der betrieblichen
Herkunft verwendet werden (vgl. in diesem
Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 6. Mai 2003,
Libertel, C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, Rn. 65
und 66, und vom 24. Juni 2004, Heidelberger
Bauchemie, C-49/02, Slg. 2004, 1-6129, Rn.
39).

[28] Nach den Angaben der Klagerin zielt die
Anmeldemarke auf den Schutz eines bestimm-
ten Zeichens, das an einer bestimmten Stelle
auf der gekennzeichneten Ware angebracht ist.
Sie lasst sich damit nicht von der Form eines
Teils dieser Ware trennen, namlich der Form
des Zehenbereichs einer Strumpfware. Es ist
daher festzustellen, dass die Anmeldemarke mit
dem Erscheinungsbild des gekennzeichneten
Produkts selbst verschmilzt und dass infolge-
dessen die oben in Rn. 25 angefuhrte Recht-
sprechung herangezogen werden kann (vgl. in
diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 14. Sep-
tember 2009, Lange Uhren/HABM [Geometri-
sche Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr],
T-152/07, nicht in der amtlichen Sammlung
veroffentlicht, Rn. 74 bis 83).

1V. Art. 74 Abs. 2 Verordnung 40/94
steht einer Berucksichtigung von ver-
spatetem Vorbringen im Verfahren vor
dem HABM nicht entgegen, jedoch
kommt dem HABM ein weites Ermes-
sen hinsichtlich der Beriucksichtigung
zu

Die Klagerin widersprach einer Gemein-
schaftsmarkeneintragung. Sie lie3 die vom
HABM gesetzte Frist zur Beantwortung
einer Stellungnahme der Anmelderin ver-
streichen. Daraufhin wies die Wider-
spruchsabteilung den Widerspruch zurick,
da nach ihrer Auffassung von der Wider-
sprechenden nicht hinreichend Belege fur
den Nachweis der mit dem Widerspruch
geltend gemachten Markenserie innerhalb
der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt
wurden. Die Beschwerdekammer bestatig-
te die Entscheidung. Die Klagerin ist der
Auffassung, das HABM habe die verspatet
vorgelegten Nachweise berucksichtigen
miussen. Es habe seinen Ermessensspiel-
raum nicht hinreichend ausgeschopft.

Das EuG (Urt. v. 27. 4. 2010 — T-392/06)
folgt dem nicht.

[30] Nach der Rechtsprechung kdnnen als
allgemeine Regel und vorbehaltlich einer gegen-
teiligen Vorschrift die Beteiligten Tatsachen und
Beweismittel auch dann noch vorbringen, wenn
die fur dieses Vorbringen nach den Bestimmun-
gen der Verordnung Nr. 40/94 geltenden Fris-
ten abgelaufen sind, und es ist dem HABM
keineswegs untersagt, solche verspéatet vorge-
brachten Tatsachen und Beweismittel zu be-
ricksichtigen (Urteil des Gerichtshofs vom 13.
Marz 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007,
1-2213, Rn. 42, und Urteil des Gerichts vom 6.
November 2007, SAEME/HABM — Racke [REVI-
AN’s], T-407/05, Slg. 2007, 11-4385, Rn. 56).

[31] Andererseits ergibt sich aus dem Wortlaut
von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94
ebenso eindeutig, dass ein solches verspétetes
Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln
dem Beteiligten, von dem es stammt, keinen
bedingungslosen Anspruch darauf verleihen
kann, dass diese Tatsachen oder Beweismittel
vom HABM bericksichtigt werden. Denn mit der
Klarstellung, dass das HABM in einem solchen
Fall die fraglichen Tatsachen und Beweismittel
nicht zu berlcksichtigen ,braucht”, raumt
Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 dem
HABM ein weites Ermessen ein, um unter ent-
sprechender Begrindung seiner Entscheidung
dartber zu befinden, ob die Tatsachen und
Beweismittel zu bericksichtigen sind oder nicht
(Urteile HABM/Kaul, oben in Rn. 30 angefiuhrt,
Rn. 43, und REVIAN’s, oben in Rn. 30 ange-
fuhrt, Rn. 57).

[32] Eine solche Berucksichtigung durch das
HABM kann, wenn es im Rahmen eines Wider-
spruchsverfahrens zu entscheiden hat, insbe-
sondere dann gerechtfertigt sein, wenn es zu
der Auffassung gelangt, dass zum einen die
verspatet vorgebrachten Gesichtspunkte auf
den ersten Blick von wirklicher Relevanz fir das
Ergebnis des bei ihm eingelegten Widerspruchs
sein kénnen und dass zum anderen das Verfah-
rensstadium, in dem das verspéatete Vorbringen
erfolgt, und die Umstande, die es begleiten,
einer solchen Bertcksichtigung nicht entgegen-
stehen (Urteile HABM/Kaul, oben in Rn. 30
angefihrt, Rn. 44, und REVIAN’s, oben in
Rn. 30 angefuhrt, Rn. 58).

V. Klagebefugnis bei Wechsel des In-
habers der Widerspruchsmarke

1. Die Klagerin zu 1.) erhob aus ihrer
deutschen Marke Widerspruch gegen eine
Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Die Wi-
derspruchsabteilung wies diesen mangels
Verwechslungsgefahr zurtick. Wahrend des
anhangigen Widerspruchsverfahrens uber-
trug die Klagerin zu 1.) die Widerspruchs-
marke auf die Klagerin zu 2.). Gegen den
den Widerspruch gegen die Gemein-
schaftsmarke zurickweisenden Beschluss
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erhoben die Klagerinnen ,vorsorglich® ge-
meinsam Klage.

Der Anmelder der Gemeinschaftsmarke
(hier Streithelfer des HABM) hélt die Klage
fur unzuladssig, da einerseits die Kl. zu 1)
nicht mehr Inhaberin der Marke und damit
durch die angefochtene Entscheidung nicht
im Sinne von Art. 63 Abs. 4 VO 40/94
beschwert sei und andererseits die Kl. zu
2.) nicht Beteiligte im Verfahren vor der
Beschwerdekammer gewesen in dieses
Verfahren zu keinem Zeitpunkt eingetreten
sei. Daher sei keine der beiden Klagerinnen
klagebefugt.

Fur die Ubertragung einer Widerspruchs-
marke zwischen einer Entscheidung der
Beschwerdekammer und der Klageerhe-
bung wurde bereits entschieden, dass der
neue Inhaber vor dem Gericht klagebefugt
ist und als Verfahrensparteien zugelassen
werden muss, sobald der Nachweis der
Inhaberschaft des vor dem HABM geltend
gemachten Rechts sind (EuG, Urt. v. 28. 6.
2005, T-301/03, Rn. 19).

Das EuG (Urt. v. 21. 4. 2010 — T-361/08)
Ubertragt diese Grundsatze auf einen In-
haberwechsel wéahrend des Beschwerde-
verfahrens. Eine Begrindung dafir bleibt
es allerdings wie schon in der alteren Ent-
scheidung schuldig.

2. Erfolgt der Inhaberwechsel erst wahrend
eines vor dem Gericht anhangigen Verfah-
rens, muss der Klagerwechsel vom Gericht
nach Anhorung aller Parteien des Rechts-
streits mit Beschluss zugelassen werden
(grdl. EuG, Beschl. v. 5. 3. 2004 — T-
94/02; Beschl. v. 13. 4. 2010 — T-230/08
und T-231/08).

VI. Kein Widerspruch gegen Gemein-
schaftsmarke aus einem Urheberrecht

Die Klagerin wandte sich gegen die Eintra-
gung der Gemeinschaftsmarke JOSE PA-
DILLA u.a. mit dem Argument, sie sei
Inhaberin von Urheberrechten an Werken
ihres Onkels José Padilla (bekannter Disc-
jockey). Diese kénnten sowohl nach spani-
schem als auch nach Gemeinschaftsrecht
die Benutzung einer Marke beschranken.

Das EuG (Urt. v. 22. 6. 2010 — T-255/08)
folgt dem nicht. Urheberrechte seien keine
»im geschaftlichen Verkehr benutzte Kenn-

zeichenrechte” i.S.d. Art. 8 Abs. 4 VO
40/94 und kénnten deshalb keinen Wider-
spruch gegen eine Gemeinschaftsmarke
begrinden.

[65] Sodann ist hinsichtlich des Schutzes, der
den der Klagerin zustehenden Urheberrechten
an den Werken ihres Onkels zuzuerkennen sei,
darauf hinzuweisen, dass das Urheberrecht kein
»-im geschaftlichen Verkehr benutztes Kennzei-
chenrecht* im Sinne des Art. 8 Abs. 4 der
Verordnung Nr. 40/94 sein kann. Aus der Sys-
tematik des Art. 52 dieser Verordnung (jetzt
Art. 53 der Verordnung Nr. 207/2009) ergibt
sich namlich, dass ein Urheberrecht kein sol-
ches Kennzeichenrecht ist. Art. 52 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung (jetzt Art. 53 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 207/2009) sieht
vor, dass eine Gemeinschaftsmarke fir nichtig
erklart wird, wenn ein in Art. 8 Abs. 4 genann-
tes alteres Kennzeichenrecht besteht und die
Voraussetzungen dieses Absatzes erfilllt sind.
Art. 52 Abs. 2 Buchst. ¢ der Verordnung (jetzt
Art. 53 Abs. 2 Buchst. ¢ der Verordnung Nr.
207/2009) bestimmt, dass eine Gemein-
schaftsmarke ebenfalls fir nichtig erklart wird,
wenn ihre Benutzung aufgrund eines ,sonsti-
gen“ &lteren Rechts, insbesondere eines Urhe-
berrechts, untersagt werden kann. Damit ge-
hort das Urheberrecht nicht zu den alteren
Rechten nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr.
40/94.

[70] Was zum anderen das Unionsrecht betrifft,
genugt im vorliegenden Fall der Hinweis, dass,
wie vorstehend in Randnr. 65 ausgefiuihrt, im
Rahmen eines Widerspruchsverfahrens der
Widerspruch gegen die Eintragung einer Ge-
meinschaftsmarke nicht auf Urheberrechte
gestitzt werden kann.
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ANMERKUNG zU BGH, URT. v. 29. 4. 2010 —
| ZR 69/08 — VORSCHAUBILDER

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

I. Zum Zwecke Bildersuche erstellt das
Unternehmen Google stark verkleinerte
Kopien (sog. thumbnails) der im Web
aufgefundenen Bilder, speichert diese auf
eigenen Servern und stellt diese auf eine
Suchanfrage hin auf seiner Website dar.
Die Klagerin — eine bildende Kunstlerin —
sah sich dadurch in ihrem Urheberrecht
verletzt. Sie klagte auf Unterlassung und
Schadensersatz.

1. Das LG Erfurt® wies die Klage ab. Zwar
greife Google in Verwertungsrechte der
Klagerin ein, doch sei dies nicht wider-
rechtlich. Ein Berechtigter, der ein Werk im
Rahmen seines Internet-Auftritts allgemein
und kostenlos zugénglich macht, erklare
stillschweigend sein Einverstandnis mit
Vervielfaltigungen, die mit dem Abruf des
Werkes notwendig verbunden sind. Es sei
seine Sache, Zugriffe der Suchmaschinen-
crawler durch geeignete MafRnahmen zu
verhindern.

2. Das Thiiringer OLG Jena?® bestétigte die
Entscheidung, fand dafur aber eine andere
Begrundung. Insbesondere wies es darauf
hin, dass es nicht angangig sei, dem Urhe-
ber Schutzmalnahmen fur seine Werke
aufzuerlegen. Allein das Einstellen ins In-
ternet sei deshalb nicht als Einraumung
von Nutzungsrechten zu werten. Alles an-
dere widerspreche allgemeinen Grundséat-
zen, wonach sich der Nutzer um die Ein-
raumung eines Nutzungsrechts bemiuhen,
nicht hingegen der Urheber die unbefugte
Nutzung seines Werks verhindern muss.
Gleichwohl hatte die Berufung Kkeinen
Erfolg. Der Senat hielt das Verhalten der
Klagerin fur rechtsmissbrauchlich (8 242
BGB in der Form des venire contra factum
proprium), denn sie hatte ihre Seite dahin-
gehen optimieren lassen, dass diese be-
sonders gut von Suchmaschinen gefunden
wird. Die Klagerin habe damit die ,,crawler”
der Suchmaschine geradezu ,,angelockt”.

1 Urt. v. 15. 3. 2007 — 3 O 1108/05, MMR 2007,
393 ff.

2 Urt. v. 27. 2. 2008 — 2 U 319/07, GRUR-
RR 2008, 223 ff.

I1. 1. Auch die Revision der Klagerin blieb
erfolglos. Der BGH bestatigt Uber weite
Teile die Entscheidung des Berufungsge-
richts. Weder seien urheberrechtliche
Schranken einschldgig, noch habe die
Klagerin dem Beklagten (ausdrucklich oder
konkludent) Nutzungsrechte an ihren Wer-
ken eingerdumt. Auch eine lediglich
schuldrechtliche Gestattung (s. 8§ 29 1l
UrhG) sei nicht erfolgt, da auch hier aus
den gleichen Grinden kein Rechtsbin-
dungswille der Klagerin erkennbar sei.® Bis
hierhin vermogen die Ausfiihrungen des
BGH zu Uberzeugen.

2. Nunmehr aber greift der Senat tief in die
Trickkiste und unterstellt eine die Rechts-
widrigkeit ausschlieBende ,,(schlichte) Ein-
willigung” der Klagerin in die Nutzungs-
handlung der Beklagten.® Das Berufungs-
gericht sei irrtumlich davon ausgegangen,
eine die Rechtswidrigkeit der Verletzungs-
handlung ausschlieBende Einwilligung des
Urhebers kbnne nur angenommen werden,
wenn die Einwilligung den Erfordernissen
genuge, die nach den allgemeinen Grund-
satzen der Rechtsgeschaftslehre unter
Berlcksichtigung der Besonderheiten des
urheberrechtlichen Ubertragungszweckge-
dankens an die EinrGiumung eines entspre-
chenden Nutzungsrechts zu stellen seien.
Dem (schlussigen) Verhalten der Klagerin
kénne die objektive Erklarung entnommen
werden, sie sei mit der Nutzung ihrer
Werke durch die Bildersuchmaschine der
Beklagten einverstanden, so dass die Vor-
aussetzungen einer solchen (schlichten)
Einwilligung der Klagerin in die beanstan-
dete Rechtsverletzung vorliege. Da mit der
(schlichten) Einwilligung weder ein dingli-
ches Recht noch ein schuldrechtlicher An-
spruch oder ein sonstiges gegen den Willen
des Rechtsinhabers durchsetzbares Recht
verbunden ist, erfordere sie keine auf den
Eintritt einer solchen Rechtsfolge gerichte-
te rechtsgeschaftliche Willenserklarung.®
Es kdnne deshalb offen bleiben, ob es sich
um eine rechtsgeschaftsdhnliche Handlung,
die im wesentlichen den Regeln Uber Wil-
lenserklarungen unterliegt, oder aber um

3 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn.
13-32 — Vorschaubilder.

4 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn.
33-36 — Vorschaubilder.

5 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn. 34
— Vorschaubilder.
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eine Willenserklarung mit Besonderheiten
handele.®

3. Aus dem Verhalten der Klagerin, den
Inhalt ihrer Internetseite fir den Zugriff
durch Suchmaschinen zuganglich zu ma-
chen, ohne von technischen Moéglichkeiten
Gebrauch zu machen, um die Abbildungen
ihrer Werke von der Suche und der Anzei-
ge durch Bildersuchmaschinen in Form von
Vorschaubildern auszunehmen, habe die
Beklagte als Betreiberin einer Suchmaschi-
ne ,,ohne weiteres” aus ihrer Sicht objektiv
ein Einverstandnis damit entnehmen kon-
nen, dass Abbildungen der Werke der
Klagerin in dem bei der Bildersuche ubli-
chen Umfang genutzt werden dirfen. Ein
Berechtigter, der Texte oder Bilder im In-
ternet ohne Einschrdnkungen frei zugéng-
lich macht, misse mit den nach den Um-
standen  ublichen  Nutzungshandlungen
rechnen. Aufgrund des objektiven Erkl&-
rungsinhalts aus der Sicht des Erklarungs-
empfangers sei es ohne Bedeutung, ob die
Klagerin gewusst hat, welche Nutzungs-
handlungen im Einzelnen mit der Ublichen
Bildersuche durch eine Bildersuchmaschine
verbunden sind.”’

I11. Dieser Auffassung ist nachdricklich zu
widersprechen. Sie verkehrt — worauf das
Berufsgericht zutreffend hingewiesen hatte
— allgemeine Grundsatze des Immaterial-
giterrechts in ihr Gegenteil.® Nicht der
Rechtsinhaber muss fir den Schutz seiner
Werke sorgen, sondern der Nutzer muss
sich um die Berechtigung zur Nutzung, sei
es in Form eines Nutzungsrechts, einer
schuldrechtlichen Gestattung oder eben
einer bloRen Einwilligung in die Verletzung,
bemihen. Wer Werke im Internet prasen-
tiert, mochte zunachst einmal nur, dass
diese vom (menschliche) Besucher der
Seite sinnlich wahrgenommen (gesehen,
gehort) werden kdnnen und willigt in die
dafur (technisch) notwendigen Nutzungs-
handlungen ein. Jede Erweiterung der Ein-
griffsbefugnisse bedarf dagegen einer Be-
grundung. Der Verweis des Senats auf die
Einbeziehung im jeweiligen Medium ,,lbli-
cher* Nutzungshandlungen in den Willen

6 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn. 35
— Vorschaubilder.

7 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn. 36
— Vorschaubilder.

8 Schrader/Rautenstrauch, UFITA 2007, 761,
776 ff.

des Urhebers lauft auf eine blofRe Fiktion
hinaus. Ohnehin bliebe zu klaren, was in
der konkreten Situation ,,ublich* ist. Allzu
leicht lauft man Gefahr, eine objektiv ge-
boten oder nahe liegend erscheinende Zu-
stimmung ohne tatséchliche Hinweise auf
den Willen des Betroffenen zu unterstellen
und dadurch die Voraussetzungen von
Schranken oder sonstigen Rechtfertigungs-
griinden zu unterlaufen.®

IV. 1. Dabei vermag der Ansatz des BGH
zunachst durchaus zu Uberzeugen. Die
Widerrechtlichkeit eines Eingriffs in urhe-
berrechtliche Befugnisse entféallt nicht nur

durch entsprechend eingeraumte Nut-
zungsrechte oder eine schuldrechtliche
Gestattung, sondern auch durch eine

rechtfertigende Einwilligung in die Nut-
zung. Diese Erklarung muss nicht darauf
gerichtet sein, dass die Klagerin der Be-
klagten ein entsprechendes Nutzungsrecht
einraumen oder ihr die Nutzung (schuld-
rechtlich) gestatten wollte.® Allerdings
muss sie den Willen des Erklarenden er-
kennen lassen, mit der Verletzung seiner
Rechte einverstanden zu sein. Dies aber
darf nicht vorschnell unter Verweis auf
Ublichkeiten, die Vorhersehbarkeit etc.
oder die fur den Rechtsinhaber bestehende
Mdoglichkeit der Verhinderung bejaht wer-
den. Die urheberrechtlichen Befugnisse
haben die Tendenz, soweit wie moéglich
beim Urheber zu verbleiben, damit dieser
an den Ertragnissen seines Werkes in
angemessener Weise beteiligt wird.'' Bei
der Auslegung von Nutzungsrechtseinrau-
mungen verfahrt die Rechtsprechung des-
halb mit Recht restriktiv. Dieser Schutzme-
chanismus lauft Gefahr, ausgehohlt zu
werden, wenn man an die Einwilligung in
die Rechtsverletzung zu geringe Anforde-
rungen stellt.*?

2. Im vorliegenden Fall spricht indes tat-
sachlich nichts dagegen, eine (schlichte)

® Zutr. Ohly, ,Volenti non fit iniuria“, 2002, S.
339.

10 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn.
35 — Vorschaubilder.

11 BGH, GRUR 2004, 938 f. — Comic-Uberset-
zungen 111

12 gchricker-Wild, Urheberrecht, 3. Aufl., 2006,
8§ 97 Rn. 19; Moéhring/Nicolini-LUtje, Urheber-
rechtsgesetz, 2. Aufl., 2000, §8 97 Rn. 68;
Wandtke/Bullinger-v. Wolff, Praxiskommentar
zum Urheberrecht, 3. Aufl., 2009, § 97 Rn. 32.
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Einwilligung der Klagerin anzunehmen,
jedoch nicht aus den Grinden des Senats,
sondern aus denen des Berufungsgerichts
zu 8§ 242 BGB. Nicht weil die Klagerin es
unterlassen hatte, MalRhahmen gegen die
Indizierung durch Google oder andere
Suchmaschinen vorzunehmen®®, sondern
weil gezielt ihre Seiten fir Suchmaschinen
optimiert hatte'*, ist es vertretbar, auf ei-
nen Willen zur Einwilligung in die durch
Suchmaschinen Ublichen Nutzungshand-
lungen zu schlieBen. Gleichwohl bleiben
auch dabei gewisse Vorbehalte. Jedenfalls
lasst sich jenseits des hier entschiedenen
Einzelfalles keine Obliegenheit des Rechts-
inhabers zur Anbringung technischer
Schutzmallinahmen begrinden, bei deren
Verletzung auf eine Einwilligung in die
Rechtsverletzung geschlossen  werden
konnte.

V. In einem obiter dictum wirft der BGH die
Frage auf, ob sich die Haftungsprivilegie-
rung des Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie
2000/31/EG auf die Bildersuche anwenden
lasst. Dazu musste die Tatigkeit des Such-
maschinenbetreibers rein technischer, au-
tomatischer und passiver Art sein und er
durfte weder Kenntnis noch Kontrolle Uber
die von ihm gespeicherte oder weitergelei-
tete Information besitzen.'® Dies erscheint
zweifelhaft. In den den EuUGH-Entschei-
dungen zugrunde liegenden Keyword-
Advertising-Fallen geht es um eine Mitwir-
kung des Anbieters (dort: Google) an einer
von einem Dritten vorgenommenen
Rechtsverletzung durch das Zuverfigung-
stellen der technischen Infrastruktur, nach
bisheriger Terminologie demnach um eine
Storerhaftung. Bei der Bildersuche dage-
gen nimmt der Suchmaschinenbetreiber
die urheberrechtlich relevante Handlung
(88 16 1, 19a) selbst vor und ist deshalb
insoweit Tater und gerade nicht lediglich
Storer.*® Der Suchmaschinenbetreiber haf-
tet damit sofort und nicht erst nach einem
Hinweis auf eine Rechtsverletzung.

13 350 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 — | ZR 69/08,
Rn. 36 — Vorschaubilder.

14 50 ThurOLG, Urt. v. 27. 2. 2008 — 2 U
319/07, unter Punkt 4.

15 EuGH, Urt. v. 23. 3. 2010 — C-236/08 bis C-
238/08 Tz. 114 — Google France/Louis Vuitton.

16 30 an anderer Stelle auch der BGH, Urt. v.
29. 4. 2010 — | ZR 69/08, Rn. 20 — Vorschau-
bilder; eingehend LG Hamburg, Urt. v. 26. 9.
2008 — 308 O 42/06, MMR 2009, 55 ff.

VI. Die Entscheidung zeigt einmal mehr,
mit welchen Schwierigkeiten das deutsche
Urheberrecht mit seinen enumerativ aus-
gestalteten Schranken umgehen muss.
Andere Rechtsordnungen haben es in die-
ser Hinsicht leichter. So wird die Bildersu-
che beispielsweise in den USA als fair-use
(17 U.S.C. § 107) angesehen.'’ Die Google
Bildersuche ist deshalb eine weitere Aufga-
be fur den Gesetzgeber. Dieser hat sich
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und
in welchem Umfang urheberrechtliche Be-
fugnisse zugunsten neuartiger Nutzungs-
moglichkeiten zu beschranken sind.

17 Grdl. Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.,
487 F.3d 701 ff. (9'" Cir. 2007).
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‘ B. VERANSTALTUNGSBERICHT

TAGUNGSBERICHT zUM 10. KONGRESS DES BAY-
REUTHER ARBEITSKREISES FUR INFORMATIONS-
TECHNOLOGIE * NEUE MEDIEN * RECHT E.V.
(@kIT) AM 10./11. JuNi 2010 IN FRANKFURT
A.M.

Rechtsanwalt Steffen Wettig,
Hochheim am Main

Der @kit-Kongress feierte seinen 10. Ge-
burtstag. Das diesjahrige Thema ,,Online-
recht 2.0: Alte Fragen — Neue Antworten?“
fuhrte Uber 50 Teilnehmer aus Wissen-
schaft und Praxis in die Raume der Deut-
schen Fachverlag GmbH in Frankfurt a.M.
Die Veranstalter hatten das Generalthema
interessant gewahlt, lieR es sich doch —
thematisch ebenfalls passend — zu ,Neue
Fragen — Alte Antworten?* abwandeln.

Zu Beginn und zur BegrufRung folgte ein
kurzer Blick in die @kit-Historie. Der
1. Vorsitzende des @kit e.V. Prof. Dr.
Stefan Leible (Universitat Bayreuth) fihrte
aus, dass ein paar ,internetverrickte*
Rechtsanwaélte, Professoren, Privat-
dozenten und Techniker in Bayreuth den
@kit e.V. grindeten, um sich mit den
interdisziplindren Fragen der Informations-
technologie und der Neuen Medien zu
beschaftigen. Hierbei wollten sie sich nicht
allein auf Bayreuth beschranken und so
wurde der jahrliche @kit-Kongress mittler-
weile schon an verschiedenen Orten in
ganz Deutschland durchgefihrt (z.B. in
Jena, Dusseldorf, Potsdam und Nurnberg).
In seiner Ruckschau auf den 1. @Kkit-
Kongress konstatierte Prof. Leible, dass die
damals behandelten Themen noch immer
aktuell seien. Zwar gabe es einige techni-
sche Neuerungen, jedoch seien viele Fra-
gen zumindest sehr ahnlich.

Prof. Dr. Klemens Skibicki (Wissenschaftli-
cher Direktor des Deutschen Instituts fur
Kommunikation und Recht im Internet,
Cologne Business School) behandelte die
Frage ,Internet 2020 — Wohin geht die
Reise?”. In seinem anschaulichen Vortrag
betrachtete Prof. Skibicki die sich seiner
Ansicht nach abzeichnenden ,Megatrends*
der Zukunft. Er zog dabei immer wieder
historische Parallelen zum Zeitalter der
Industrialisierung. Die Einfuhrung einer
Basistechnologie, wie dies die Informati-
onstechnologie sei, fuhre zur Senkung der

Transaktionskosten und damit zu einer
weit reichenden Verbreitung. Ein Mega-
trend, also ein Trend, der sich langerfristig
auswirke, koénne sich entwickeln, wenn
dieser den ,Menschlichkeitstest® bestehe.
Menschen seien schliel3lich soziale Wesen,
die insbesondere auf Asthetik, Interaktion
und Anerkennung Wert legten.

Zwei dieser Megatrends seien, laut Prof.
Skibicki, ,,Social Commerce* und ,,Augmen-
ted Reality”. Der ,,Social Commerce"“ werde
durch die Vernetzung und Kommunikation
der Konsumenten untereinander gepragt.
Facebook schaffte es beispielsweise inner-
halb von ca. 6 Jahren mit 400 Mio. Nutzern
zur drittgréf3ten Population der Erde zu
wachsen. Die Nutzer wirden innerhalb von
Social Networks zunehmend gegenseitig
Reputations-, Filter- und Empfehlungs-
mechanismen nutzen. Im Web 2.0 habe
jeder Teilnehmer somit ein ,eigenes Kor-
respondenznetzwerk”, in dem er sich die
erforderlichen Informationen beschaffen
kébnne oder solche fur andere zur Verfu-
gung stelle. Die Nutzer und nicht mehr nur
Firmen, Medien und Journalisten agierten
als Informationsquellen. ,,Augmented Rea-
lity“ (AR) (Erweiterte Realitat) fuhre zur
Erweiterung der realen Welt. Eine Kombi-
nation von menschlichen und technischen
Fahigkeiten kdnne zu einer Weiterentwick-
lung fuhren. Die Technologie solle den
Menschen nicht ersetzen, sondern an ge-
eigneten Stellen Hilfe und Support leisten.
Die Steigerung der Medienkompetenz der
Nutzer stelle einen wichtigen Aspekt dar,
um weitergehende Gesichtspunkte, wie
etwa den Datenschutz, betrachten und
bewerten zu kénnen.

Prof. Dr. Peter Buxmann (TU Darmstadt)
hielt einen Vortrag Uber ,,Cloud Computing
und Software as a Service: Geschéaftsmo-
delle und neue Technologien®“. In einer
EinfUhrung erlauterte er einige Grundlagen
zu Software as a Service (SaaS) und Cloud
Computing. Bei SaaS beziehe der Kunde
eine Software mit gewilinschten Funktiona-
litaten als Dienstleistung Uber das Internet
und der Anbieter sorge fur die Betriebsfa-
higkeit und Wartung. Cloud Computing sei
eine Art Oberbegriff, welcher SaaS, Plat-
form as a Service und Infrastructure as a
Service zusammenfasse. Beim Cloud Com-
puting werden insbesondere Rechnerres-
sourcen (Rechenleistung und/oder Spei-
cherplatz) zur Verfigung gestellt. Vollstan-
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dig neu seien die dahinter stehenden Ideen
nicht, denn auch schon friher seien diese
unter anderen Bezeichnungen verfolgt
worden. Der Unterschied liege allenfalls
darin, dass deren Nutzung einfacher ge-
worden sei (z.B. SaaS mittels eines einfa-
chen Browsers). Auch gabe es bei Softwa-
redienstleistern eine Tendenz neue
,Buzzwords“ fur zumindest &hnliche Diens-
te zu schaffen. Aufgrund von mehreren
von Prof. Buxmann und seinen Mitarbeitern
durchgefihrten Untersuchungen ergabe
sich, dass eine grof3e Zahl von Softwareun-
ternehmen plane, SaaS anzubieten. Hierbei
wirden aktuell unterschiedliche Nutzungs-
und Bezahlformen als Geschaftsmodelle
von der Zahlung einer einmaligen Lizenz-
gebuhr bis hin zu Mietformen mit monatli-
chen Zahlungen diskutiert.

Dr. Thomas So6bbing, LL.M. (Bevollmach-
tigter Recht der Deutsche Leasing IT
GmbH, Bad Homburg v.d. Hohe) schloss
daran mit dem Vortrag ,Rechtsprobleme
des Cloud Computing“ an. Die Virtualisie-
rung mittels Cloud Computing kdnne dazu
fuhren, dass Ressourcen optimal ausge-
nutzt werden, indem Leistungen von Re-
chenzentren fur bestimmte Zeitraume (z.B.
stunden- oder tageweise) an Nachfrager
zur Verfugung gestellt werden. Dr. S6bbing
pladierte fur eine ausfuhrliche Sachver-
haltsanalyse der hierbei zugrunde liegen-
den Beziehungen, denn nur dadurch kdnne
eine detaillierte juristische Betrachtung
vorgenommen werden. Im Detail lieRen
sich unterschiedliche Tatbestandsmerkmale
bestehender rechtlicher Konstrukte (z.B.
Mietvertrag, Werk- und Dienstleistungsver-
trag) finden. Im Ergebnis sei — nach An-
sicht von Dr. S6bbing — jedoch eine Ein-
ordnung solcher Vertrage als ,,sui generis*
geboten. Auch weitere Rechtsbereiche, wie
beispielsweise Leistungsbeschreibung,
Garantien, Haftung, Datenschutz, Rechts-
ordnung und Gerichtsstand wirden im
Wesentlichen keine neuen Themen hervor-
rufen. Dies zeige sich, wenn in einer Ein-
zelfallbetrachtung der Sachverhalt nur
umfassend aufgeklart und ausreichend
Hfiletiert* werde.

Die Privatdozentin Dr. Eva Inés Obergfell
(TU Munchen) beleuchtete mit dem Thema
..Halzband“: Eingriff in die Privatsphare
oder notwendiges Haftungskorrektiv?*
aktuelle Entscheidungen des Bundesge-
richtshofes. Ausgehend von einer Be-

standsaufnahme der Entwicklung der Sto-
rerhaftung konstatierte PDin Dr. Obergfell
Ausdehnungs- und Einschrankungstenden-
zen und betrachtete Verkehrspflichten. Der
BGH habe  durch die ,Halzband“-
Entscheidung fur die Nutzung eines frem-
den Ebay-Accounts eine neue Zurech-
nungsmaoglichkeit fur die Taterhaftung
geschaffen. In einer kritischen Wurdigung
wurden die weiteren BGH-Entscheidungen
,2Jugendgefahrende Medien bei Ebay“ und
»~Sommer unseres Lebens* (Haftung fur W-
LAN-Anschluss) einbezogen. In einer uber-
greifenden Betrachtung wurden Parallelen
fur das Wettbewerbs-, Patent- und Urhe-
berrecht beleuchtet. Am Ende folgte eine
Zusammenfassung und ein Ausblick: Ob-
gleich der BGH Verschiebungen in der
Haftungsstruktur und eine Wende hin zur
taterschaftlichen Haftung vorgenommen

habe, sei die Stdrerhaftung gleichwohl
noch aktuell.
Prof. Dr. Paul T. Schrader (Universitat

Augsburg) fuhrte die Anwesenden mit dem
Vortrag ,,Der Handel mit virtuellen Gutern*
in einen relativ neuen Bereich ein. Virtuelle
Guter existierten ausschlie8lich in der
virtuellen Welt (z.B. virtuelles Gold in
Online-Games), namlich als Datensatzein-
trag in einer Datenbank. Gleichwohl wir-
den virtuelle Guter sogar in der realen Welt
gehandelt (z.B. in Auktionen bei Ebay).
Prof. Schrader unterschied zwischen ,ein-
fachen virtuellen Gutern“ (schuldrechtliche
Begrundung — Normalfall) und ,,qualifizier-
ten virtuellen Gitern* (immaterialgiter-
rechtliche Begrindung — Ausnahme). Er
stellte die diskutierten Losungsansatze fur
die Ubertragung der Rechtspositionen an
den virtuellen Gutern nach deutschem
Recht dar und beleuchtete die einzelnen
Rechtsbeziehungen zwischen den Beteilig-
ten (Spielbetreiber und verschiedenen
Spielern). Zum Abschluss ging Prof. Schra-
der auf das anwendbare Recht gemal
Rom I-VO ein, welches bei international
tatigen Akteuren zu beachten ist.

Rechtsanwalt Dr. Kai Westerwelle (Taylor
Wessing, Frankfurt a.M.) erlauterte an-
schlieBend ,,Datenschutzrechtliche Aspekte
des Geotargeting“. Zunéachst zeigte er die
Unterschiede zwischen Location Based
Services (Was gibt es wo?) und Geolokati-
on (Wo ist der Nutzer gerade?) auf, um
sich nachfolgend auf den Aspekt der Geo-
lokation zu konzentrieren. Er zeigte die



GB 3/2010 217

technische Funktionsweise auf und stellte
den Ablauf der Lokalisierung anhand der
IP-Adresse dar. Die Zielgenauigkeit der
Ortsbestimmung liege laut Dr. Westerwelle
auf Landerebene bei 99% und auf Orts-
ebene bei 80%. Aus datenschutzrechtlicher
Sicht stelle die IP-Adresse vor diesem
Hintergrund ein personenbezogenes Datum
dar. Die datenschutzrechtlichen Erlaubnis-
tatbestdnde griffen nicht ein, weshalb eine
Einwilligung des Nutzers oder eine Anony-
misierung erforderlich sei. Fir die Anony-
misierung gébe es eine einfache technische
Moglichkeit:  Eine  datenschutzgerechte
Lokalisierung kdnne erreicht werden, wenn
die letzten acht Ziffern der IP-Adresse auf
»Null“ gesetzt wirden. Dies kdnne ohne
groRBeren Verlust der Zielgenauigkeit ge-
schehen. In Ortsnahe liege die Abweichung
bei unter funf Kilometern. Zum Ende sei-
nes Vortrages stellte Dr. Westerwelle die
Frage =zur Diskussion, ob Anbieter von
Services mit lokalen Einschrankungen (z.B.
erlaubnispflichtige Spiele/Spielverbote und
urheberrechtliche Beschrankungen) nicht
sogar eine Pflicht zum Geotargeting treffe.

Prof. Dr. Volker Michael Jdhnich (Friedrich-
Schiller-Universitat Jena) referierte Uber
.Das Google Books Settlement”. Nach
einer Einfiuhrung zum Bilbliotheks- und
Verlagsprogramm von Google Books folgte
ein  Uberblick Uber den Rechtsstreit
Author’s Guild/AAP vs. Google. Das Verfah-
ren werfe diverse interessante juristische
Fragen auf (z.B. zum Urheberrecht, Kar-
tellrecht und amerikanischen Prozess-
recht). AnschlieRend erlduterte Prof. Janich
die Eckpunkte des ersten Vergleichs-
vorschlages von Oktober 2008, die Reakti-
onen darauf sowie die Neufassung des
Settlements vom 19.11.2009. Obgleich das
Verfahren noch nicht abgeschlossen ist,
gab Prof. Janich einen Uberblick Uber die
Bedeutung des aktuellen Vergleichsvor-
schlages fur deutsche Urheber und Verla-
ge. Mit einer kritischen Wiurdigung und
einem Ausblick tber moégliche Perspektiven
endete der Vortrag.

Ein ,gesetzter Block® bei einem @Kkit-
Kongress ist die Podiumsdiskussion zum
Ende des ersten Kongresstages. Die von
Hendrik Wieduwilt (Freier Journalist) fach-
kundig moderierte Diskussion stand unter
dem Motto ,,Urheberrecht im Informations-
zeitalter — brauchen wir eine europaische
UrheberrechtsvVO?“. Die Teilnehmer waren

Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Leibnitz
Universitat Hannover), Dr. Severin Loffler
(Leiter Legal and Corporate Affairs, Micro-
soft Deutschland GmbH), Rechtsanwalt
Christian Solmecke, LL.M. (Wilde Beuger &
Solmecke RAe, Koln), Dr. Karin Ludewig
(ENCES European Network for Copyright in
support of Education and Sciences, Berlin)
und Dipl.-Phys. Jens Seipenbusch (Bun-
desvorsitzender  Piratenpartei). Zudem
konnten sich auch die weiteren Kongress-
teilnehmer mit Fragen und Kommentaren
einbringen. Ausgangspunkt der Diskussion
war der Vorschlag eines ,European Copy-
right Code“ der ,Wittem-Group“ (eine
Gruppe namhafter Rechtswissenschaftler
aus ganz Europa) fir eine européische
UrheberrechtsVO vom April 2010. Die
Diskussionsteilnehmer hatten zunéchst die
Moglichkeit, hierzu Statements abzugeben,
welche die vertretenen Interessen der
Beteiligten widerspiegelten. Ein Grofteil
der darauf folgenden Argumente wurde am
Beispiel der Musikindustrie (Geistiges
Eigentum/Urheberrechte vs. Filesharing)
verdeutlicht. Hierbei wurden die vielfalti-
gen Diskussionspunkte von europaischen
oder gar weltweit einheitlichen Urheber-
rechtsregelungen sichtbar. Eine wesentli-
che Rolle in diesem Zusammenhang kdnn-
ten zuklnftig Verwertungsgesellschaften
und ansprechende Verwertungsmodelle
spielen. Am Rande wurden Besonderheiten
der Softwareindustrie und der Verfligbar-
keit von Informationen fir Wissenschaft
und Bildung gestreift. Die Podiumsdiskus-
sion wurde gut angenommen und insge-
samt lebhaft gefuhrt.

Den zweiten Kongresstag eroffnete
Rechtsanwalt Dr. Stefan Schuppert, LL.M.
(Hogan Lovells, Minchen) mit dem Thema
»Unerkannt im Internet — wie helfen und
wie  haften  Anonymisierungsdienste?*.
Zunéchst wurden die Moglichkeiten des
anonymen Surfens und der anonymen
Zurverfugungstellung von Inhalten darge-
stellt und ausgehend vom Volkszahlungs-
urteil die Grundgedanken des Datenschut-
zes beleuchtet. Anonymisierungsdienste
béten regelmaRig zwei Dienstleistungen
an: ,Verschliisselung* und ,Ubertragung.
Diese ,hybriden Dienste“ machten eine
eindeutige Einordnung in das TMG oder das
TKG schwierig und Dr. Schuppert pladierte
far eine hybride-Lésung (Verschlusselung —
TMG und Ubertragung — TKG). Die Haftung
der Anonymisierungsdienste wurde ausge-
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hend von der BVerfG-Entscheidung zur
Vorratsdatenspeicherung und der BGH-
Entscheidung ,,Jugendgefahrdende Medien“
erlautert. Dr. Schuppert wies jedoch auf
praktische Schwierigkeiten der Ruckver-
folgbarkeit hin, die auch mit der Beschlag-
nahme eines Anonymisierungsservers zur
Taterermittlung nicht geldst werden konn-
ten. Die technische Funktionsweise sei
gerade darauf angelegt, eine Identifizie-
rung des urspringlichen Nutzers zu ver-
hindern. Nationale Regelungen wirden
zudem bei internationaler Leistungserbrin-
gung an ihre Grenzen stof3en.
Rechtsanwalt Dr. Stephan Welzel (Chef-
syndikus/General Counsel D.E.N.I.C.,
Frankfurt a.M.) referierte zum Thema
.Neue Domains, neue Rechtsfragen? Erfah-
rungen mit der EinfUhrung der neuen .de-
Domains”. Seit dem 23. Oktober 2009
erlaubt die Denic an zweiter Stelle (Second
Level) u.a. ein- und zweistellige Domain-
bezeichnungen, Zifferndomains und Kfz-
Kennzeichen-Domains. Dr. Welzel erlauter-
te die technischen und organisatorischen
Hintergrinde fur die Anderungen der Ver-
gabe der Second-Level-Domains. Aus-
schlaggebend fir die neue Vergabe-
richtlinie der Denic sei die Entscheidung
des OLG Frankfurt zur Domain ,vw.de“
gewesen. AnschlieBend gab Dr. Welzel
einen detailreichen Uberblick zu beendeten
und aktuellen Domain-Streitigkeiten. Es
war interessant, die verschiedenen Verfah-
ren aus Sicht und mit Wertung der deut-
schen Vergabestelle Denic vorgestellt zu
bekommen.

Rechtsanwaéltin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff
(Kanzlei AUER, Vorsitzende davit und DAV-
Vorstand, Berlin) erlduterte ,,Die Durchset-
zung von Unterlassungs- und Beseitigungs-
ansprichen im Internet“. Frau Dr. Auer-
Reinsdorff betrachtete einige der auftre-
tenden Rechtsprobleme an Beispielen (z.B.
Kommentare in einem Blog, Agieren in
sozialen Netzwerken) und erlauterte takti-
sche Mdglichkeiten. Hierbei spielten bei-
spielsweise Auskunftsrechte zur Identitat
oder zu Logdaten, die Mdglichkeiten von
Trackbacks und Pingbacks sowie belastba-
re Protokollierungen eine Rolle. All dies
kénne etwa bei Ehrverletzungen, Marken-
und Urheberrechtsverletzungen relevant
werden. Unterlassungs- und Beseitigungs-
anspriuche seien, so Dr. Auer-Reinsdorff,
relativ ,einfach®“ an den Quellen durchsetz-

bar, wohingegen sich die ,Spuren“ auf-
grund von Vernetzung und Verviel-
faltigungen schwieriger beseitigen lie3en.
Die weltweite Handlungsfahigkeit und die
damit einhergehenden vielfaltigen Rechts-
ordnungen erschwerten die Durchsetzbar-
keit von Rechtspositionen zusatzlich.

Rechtsanwalt Bo6rge Ingo Seeger, MLE,
J.S.M. (Freshfields Bruckhaus Deringer,
Hamburg) hielt einen Vortrag zum Thema
,Der fliegende Gerichtsstand bei Internet-
sachverhalten“. Sehr anschaulich und
strukturiert erlauterte er die prozessualen
Hintergrinde des ,fliegenden“ Gerichts-
standes. Es erfolgte eine umfassende
Abwagung des ,,Fur und Wider“. Die jewei-
ligen Argumente wurden insbesondere an
8§ 32 ZPO, an Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG und
den Leitgedanken der 88 12 ff. ZPO ge-
messen. Im Anschluss gab Rechtsanwalt
Seeger einen Rechtsprechungsiberblick
und ging auf die neueste Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes von Méarz 2010
(VI ZR 23/09 — New York Times) ein.

Dem @kit-Vorstand und Herrn Torsten
Kutschke (stellvertretend fur die Deutsche
Fachverlag GmbH) kann zu dieser gut
organisierten und ansprechenden Veran-
staltung gratuliert werden. Der 11. @kit-
Kongress soll am 26./27.05.2011 in Starn-
berg stattfinden.
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‘ C. BUCHBESPRECHUNG

COHAUSZ/WUPPER:  GEWERBLICHER  RECHTS-
SCHUTZ UND ANGRENZENDE GEBIETE — LEITFADEN
FUR DIE PRAXIS, 2010, CARL HEYMANNS VERLAG,
575 SEITEN, KARTONIERT, 68,00 EUrO, ISBN
978-3-452-26957-7

Das vorliegende Werk basiert auf dem Kurs
.Gewerblicher Rechtsschutz”, den die
Autoren an der Fernuniversitat Hagen
anbieten. Dieser Umstand pragt das Werk
in vielfaltiger Hinsicht. Dies zeigt sich zum
einen in der Zielgruppe und dem gewéhl-
ten Darstellungsformat, zum anderen auch
im Preis.

Der Kurs ,Gewerblicher Rechtsschutz* ist
an der Fernuniversitat Hagen im Wesentli-
chen auf zwei Semester aufgeteilt. Diese
dort zu findende Grobaufteilung findet sich
genauso in dem vorliegenden Werk wieder:
Ein Abschnitt befasst sich schwerpunktma-
Big mit den technischen Schutzrechen wie
auch dem Urheberrecht, der andere mit
dem Kennzeichen- und Wettbewerbsrecht.
Anhand der prazisen Festlegung des Aus-
bildungsinhalts im Fernstudiumskurs kann
die Zielrichtung und der Adressatenkreis
eingegrenzt werden, vor dessen Hinter-
grund das Werk zu verstehen ist. Ausbil-
dungsziel ist, dass der Teilnehmer nach
Abschluss des Kurses als Patentingenieur
oder Patent- bzw. Markenreferent arbeiten
kann; dies deckt sich mit der Zielrichtung
des vorliegenden Werkes. Auch der fir ein
EinfUhrungsbuch zum gewerblichen
Rechtsschutz recht hohe Preis von 68 Euro
ist in diesem Kontext zu sehen: der Leser
erhalt umfangreiche (Uber 500 Seiten),
verdichtete Informationen, die didaktisch
am Ausbildungsziel (s.o0.) orientiert sind.

Betrachtet man das Werk vor diesem Hin-
tergrund, schwindet unmittelbar die an-
fangliche Verwunderung Uber die gewahlite
Darstellungsform: die fehlenden FufRnoten
unterstreichen, dass es sich bei den Aus-
fihrungen um eine Anleitung fur Praktiker
handelt, die keine theoretischen Auseinan-
dersetzungen mit streitigen Fragen enthalt.
Wegweisende Entscheidungen sind selbst-
verstandlich dennoch nachgewiesen (wie
bspw. die Formsteinentscheidung in Rn.
1685). Bei den ebenfalls an bestimmten
Stellen eingefugten Literaturempfehlungen
wird allerdings der Leser teilweise allein

gelassen: Bei dem Hinweis im Rahmen der
Ausfihrungen dber Innovationsmanage-
ment, in denen in Rn. 831 auf ,Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Verlag
C.H. Beck” verwiesen wird, findet der Leser
bei der Literatursuche erst durch die Kor-
rektur im Rahmen der Beckshop-Suche zu
dem verwiesenen Werk, das nunmehr von
Bornkamm und Kohler herausgegeben
wird.

An der Situation der Aufgaben des kunfti-
gen Patentreferenten in einem mittelstan-
dischen Unternehmen orientiert, fUhren die
Autoren den Leser in ausgesprochen ge-
lungener Weise an die sich in der Praxis
stellenden Fragen heran: Die in jedem Fall
auftretende Frage, welches Schutzsystem
des gewerblichen Rechtsschutzes eigentlich
far die vorliegende Innovation oder die
unternehmerische Zielsetzung in Betracht
kommt, wird das enumerative ,Schubla-
densystem“ nicht anhand von Tabellen,
sondern in Form einer sog. ,IP-
Drehscheibe” vorgestellt. Diese enthéalt im
Grunde den Inhalt einer entsprechenden
Tabelle und beantwortet die Frage ,Was
schutzt was?* in gleicher Weise. Jedoch
wird durch gleichzeitiges Verdecken aller
anderen Informationen, die schon so man-
chen beim Erstkontakt mit dem unuber-
sichtlich erscheinenden System des ge-
werblichen  Rechtsschutzes verschreckt
haben, ein eingangiger Uberblick gegeben.
Dass diese Drehscheibe sicherlich nicht den
Anspruch erhebt, in Ampelform das geisti-
ge Eigentum zu erklaren, darfte sich von
selbst verstehen, fur den ersten Uberblick
ist sie jedoch bestens geeignet. Einen
Eindruck von der Wirkungsweise kann man
auf der Homepage des Autors erhalten, auf
der die IP-Drehscheibe als Flash-Animation
bedient werden kann:
http://www.copat.de/ip_drehscheibe.htm.

Ganz besonders positiv herauszustellen ist
die Darstellungsform der Materie mit zahl-
reichen, der spateren praktischen Tatigkeit
entnommenen Erklarungsinhalten: Hierzu
zahlen beispielsweise die in die Erklarun-
gen an unterschiedlichen Stellen einge-
flochtenen Wiedergaben von Patentdoku-
menten (neben Patentschrift (S. 17) und
Gebrauchsmuster (S. 22) sind auch Offen-
legungsschriften (S. 473) ebenso darge-
stellt wie altere und auslandische Patent-
schriften (S. 10: James Watts Dampfma-
schine)). Dies schult den Umgang mit den
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unabdingbaren Erkenntnisquellen eines
kinftigen Patentreferenten, der die Aus-
wertung von veranlassten Recherchen
verstehen und Uberschauen kénnen muss.
Diesem Themenfeld der Beschaffung von
Informationen und Auswertung von Re-
cherchen wird auch ein eigener Abschnitt
gewidmet (S. 435 ff.).

Gleiches Lob verdient die unmittelbare
Einbindung von Mustertexten, die bspw. im
Rahmen von Arbeitnehmererfindungen
eine erhebliche Erleichterung bieten, wenn
diese im Unternehmen vorhanden sind und
nicht erst in der Situation der vorliegenden
Erfindung gefertigt werden miussen. Der
Gesamtablauf eines Erfindungs- und Inno-
vationsmanagementsystems wird in dem
Abschnitt ,,Ausbau einer Industriepatentab-
teilung”“ (S. 503-541) anschaulich darge-
stellt und der kunftige Patentreferent auf
seine dortige Aufgabe vorbereitet. In die-
sem Rahmen werden in erfreulicher Aus-
fahrlichkeit dem Leser die Wichtigkeit, das
Management und die Berechnung von
Fristen vor Augen gefuhrt. Verfahrenspezi-
fische Fristen werden in Ubersichten in Rn.
2342 ff. bspw. fur Fristen beim EPA oder
im Rahmen einer PCT-Anmeldung darge-
stellt.

Die Ausfuhrungen zu verschiedenen
Schutzformen sind knapp gehalten. Dies
fuhrt zum einen durch das Weglassen
weiterer Erlauterungen zu einer kurzen und
eingadngigen Darstellung. Auf der anderen
Seite bleiben dadurch einige, sich in dem
Zusammenhang fast zwangslaufig stellen-
de Fragen offen, die der Patentreferent
erst von einem zu konsultierenden Patent-
anwalt beantwortet bekommen oder im
Rahmen seiner Tatigkeit an Erfahrungen
sammeln wird. Hierzu zahlt beispielweise
die wesentliche Unterscheidung von Er-
zeugnis- und Verfahrensansprichen, die in
Rn. 967/968 angerissen wird, sich jedoch
nur erahnen lasst, warum welche An-
spruchsform in Betracht kommen kodnnte.
Dies ist sicherlich fur die erste Bewertung
einer vorliegenden Erfindung durch einen —
die nachsten Schritte koordinierenden —
Patentreferenten eine wesentliche Frage,
die eventuell auch zeitnahe Ruckfragen
zum Erfinder notwendig erscheinen lasst.
Um die Vorteile von Unter- und Nebenan-
sprichen zu ergrunden, wird der Patentre-
ferent auch auf die Ausfuhrungen von
Patentanwalten angewiesen sein, denn

Uber die knappe Darstellung der verschie-
denen Formen der Anspruchsgestaltung
(Rn. 965) hinaus bleibt die Frage des Sinn
und Zwecks dieser Gestaltung unbeantwor-
tet.

Von diesen weiterfuhrenden Detailfragen
abgesehen, werden dem Leser die jeweili-
gen Grundzuge jedoch nicht nur anschau-
lich erklart, sondern in der Regel auch
durch gelungene Grafiken verdeutlicht.
Dies gilt im angesprochenen Beispiel der
Anspruchsgliederung, bei der der Oberbeg-
riff und der kennzeichnende Teil eines
Anspruchs in Rn. 963 ebenso eingangig
grafisch dargestellt werden, wie auch die
Problematik des Formsteineinwandes (Rn
1634). Die zahlreichen Grafiken sind ver-
standlich gestaltet und stellen beim Lese-
fluss eine Art entstehendes und die Aus-
fuhrungen unterstreichendes ,Tafelbild“
dar. Beispielsweise werden die internatio-
nalen und europaischen Vereinheitli-
chungstendenzen im Patentrecht in den
Randnummern 1482 (nur nationale Anmel-
dungen), 1492 (PCT), 1501 (EPU) und
auch 1510 (GPU) in der Weise dargestellt,
dass auf den ersten Blick erkennbar wird,
wie weit die Vereinheitlichung gehen soll
und dies macht die Wirkungsweise der
verschiedenen Instrumente deutlich. Teil-
weise erkennt der Leser manche veran-
schaulichenden Grafiken als (teil-) iden-
tisch an verschiedenen Stellen des Buches
wieder (Rn. 1540, 1554). Dies fordert
einen nicht zu unterschatzenden Lernerfolg
durch die optische Aufnahme der Ahnlich-
keiten und Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Schutzrechten und deren Vor-
aussetzungen.

Anhand von praktisch greifbaren Beispielen
werden sowohl die Formulierungsweise
einer Patentanmeldung (Rn. 1007 ff.) als
auch die Verletzung eines Patents (Rn.
1638 ff.) und die Einzelheiten wie auch zu
beachtende Schritte erklart. Dies stellt eine
ausgesprochen verstédndliche und fundierte
Vorbereitung auf die kunftige Tatigkeit des
Schutzrechtsreferenten in einem Unter-
nehmen dar. Die sich stellenden Probleme
wéhrend der weiteren Zeit, in der das
Schutzrecht in Kraft steht, wird vor allem
im Hinblick auf die Schutzrechtspflege, d.h.
die Verfolgung von Rechtsverstoéien darge-
stellt. Die sich Uberdies in einem Unter-
nehmen ohne &uRere Einflisse stellende
Frage einer eigenen Ausrichtung des
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Schutzrechtsportfolios fallt allerdings etwas
kurz aus. Dies ist im Hinblick auf die si-
cherlich noch nicht abschlieBend geklarte
und knifflige Frage der rechtserhaltenden
Benutzung von Zeichenabwandlungen im
Markenrecht von ganz erheblicher Bedeu-
tung. Die Problematik der rechtserhalten-
den Benutzung wird in Rn. 1246 ff. vorge-
stellt und in der Abbildung in Rn. 106
deutlich. Die fur einen angestellten Patent-
und Markenreferenten als erster Ansprech-
partner im Unternehmen nahe liegende
Entscheidung, wenn die Zeichenahnlichkeit
sich zu stark von der Anmeldung entfernt
(diesbezuglich Rn. 1256 f.), einfach eine
neue Marke anzumelden, kann im Hinblick
auf die Entwicklungen aus der Bainbridge-
Entscheidung des EuGH (Rs. C-234/06 P,
GRUR 2008, 343) fatale Folgen fur die
eigene Markenstrategie haben (vgl. hierzu
Eichelberger, GB 2008, 244 und ders. GB
2009, 27). Da oftmals bei mittelstandi-
schen Unternehmen auf eine anwaltliche
Beratung bei der ,einfachen Markenanmel-
dung“ verzichtet wird, sollte ein Markenre-
ferent im Unternehmen die Tucken einer
solchen Vorgehensweise zumindest als
Problem erkennen.

Insgesamt stellt das Werk von Co-
hausz/Wupper eine fundierte Einfihrung in
das Schutzsystem des gewerblichen Recht-
schutzes dar und gibt dem angehenden
Patent- und Markenreferenten ein solides
Handwerkszeug an die Hand, mit dem er
befahigt wird, seine Aufgaben erkennen
und in der Praxis umsetzen zu kdnnen.
Durch das vermittelte Verstandnis wird ihm
eine Wissensbasis vermittelt, mit der er in
die Lage versetzt wird, die in einem (mit-
telstandischen) Unternehmen anfallenden
Aufgaben l6sen und wertvolle Erfahrungen
sammeln und gut ausbauen zu kénnen.

Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec., Augsburg
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D. ENTSCHEIDUNGEN

I. EUGH /EuG

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

1. MARKENRECHT

Marken — Werbung im Internet an-
hand von Schlusselwortern (,keyword
advertising‘) — Richtlinie 89/104/EWG
— Art. 5 bis 7 — Anzeige von Werbung
auf ein Schlusselwort hin, das mit
einer Marke identisch ist — Anzeige
von Werbung auf Schlusselwdrter hin,
die eine Marke mit ,kleinen Fehlern®
wiedergeben — Werbung fur Ge-
brauchtwaren — Waren, die vom Mar-
keninhaber hergestellt und in den
Verkehr gebracht wurden — Erscho6p-
fung des Rechts aus der Marke — An-
bringung von Etiketten mit dem Na-
men des Wiederverkaufers und Ent-
fernung der Etiketten mit der Marke —
Werbung unter Verwendung einer
fremden Marke fur Gebrauchtwaren,
zu denen neben Waren, die vom Inha-
ber dieser Marke hergestellt wurden,
auch Waren anderer Herkunft gehéren
EuGH (Erste Kammer), Urt. v. 8. 7. 2010 —
C-558/08 — Portakabin (Vorabentschei-
dungsersuchen des Hoge Raad der Neder-
landen [Niederlande])

1. Art. 5 Abs. 1 der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten Uber die Marken in
der durch das Abkommen uber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992
geénderten Fassung ist dahin auszulegen,
dass es der Inhaber einer Marke einem
Werbenden verbieten kann, anhand eines
mit dieser Marke identischen oder ihr ahn-
lichen Schlusselworts, das dieser Werben-
de ohne Zustimmung des Markeninhabers
im Rahmen eines Internetreferenzierungs-
dienstes ausgewahlt hat, fur Waren oder
Dienstleistungen, die mit denjenigen iden-
tisch sind, fur die die Marke eingetragen
ist, zu werben, wenn aus dieser Werbung
far einen Durchschnittsinternetnutzer nicht
oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in
der Anzeige beworbenen Waren oder
Dienstleistungen von dem Inhaber der
Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich

verbundenen Unternehmen oder vielmehr
von einem Dritten stammen.

2. Art. 6 der Richtlinie 89/104 in der durch
das Abkommen Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geéan-
derten Fassung ist dahin auszulegen, dass
dann, wenn die Benutzung von mit Marken
identischen oder ihnen &hnlichen Zeichen
durch Werbende als Schlisselworter im
Rahmen eines Internetreferenzierungs-
dienstes nach Art. 5 der Richtlinie 89/104
verboten werden kann, sich diese Werben-
den in der Regel nicht auf die in Art. 6 Abs.
1 vorgesehene Ausnahme berufen kdénnen,
um dem Verbot zu entgehen. Es ist jedoch
Sache des nationalen Gerichts, anhand der
Umsténde des Einzelfalls zu ermitteln, ob
tatsachlich keine Benutzung im Sinne von
Art. 6 Abs. 1 vorliegt, die als den anstandi-
gen Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel entsprechend angesehen werden
kann.

3. Art. 7 der Richtlinie 89/104 in der durch
das Abkommen Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geéan-
derten Fassung ist dahin auszulegen, dass
der Inhaber einer Marke es einem Werben-
den nicht verbieten kann, anhand eines mit
der Marke identischen oder ihr ahnlichen
Zeichens, das der Werbende ohne Zu-
stimmung des Markeninhabers als Schlis-
selwort im Rahmen eines Internetreferen-
zierungsdienstes ausgewéahlt hat, fur den
Wiederverkauf von Waren zu werben, die
von dem Markeninhaber hergestellt und
von ihm oder mit seiner Zustimmung im
Europaischen Wirtschaftsraum in den Ver-
kehr gebracht wurden, sofern nicht ein
berechtigter Grund im Sinne von Art. 7
Abs. 2 der Richtlinie 89/104, der es recht-
fertigt, dass sich der Markeninhaber dem
widersetzt, gegeben ist, wie eine Benut-
zung des Zeichens, die die Vorstellung
hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche
Verbindung zwischen dem Wiederverkaufer
und dem Markeninhaber, oder eine Benut-
zung, die den Ruf der Marke erheblich
schadigt.

Das nationale Gericht, das zu beurteilen
hat, ob in dem Sachverhalt, mit dem es
befasst ist, ein solcher berechtigter Grund
vorliegt,

— kann nicht allein auf die Tatsache, dass
ein Werbender eine fremde Marke unter
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Hinzufigung von Wdrtern benutzt, die, wie
,Gebraucht-“ oder ,aus zweiter Hand"“,
darauf hinweisen, dass es sich um einen
Wiederverkauf der Ware handelt, die Fest-
stellung grinden, dass die Anzeige die
Vorstellung hervorruft, es bestehe eine
wirtschaftliche Verbindung zwischen dem
Wiederverkaufer und dem Markeninhaber,
oder den Ruf der Marke erheblich schadigt;

— hat das Vorliegen eines solchen berech-
tigten Grundes zu bejahen, wenn der Wie-
derverkaufer ohne Zustimmung des Inha-
bers der Marke, die er in der Werbung fur
seine  Wiederverkaufstatigkeit  benutzt,
diese Marke von den Waren, die der Mar-
keninhaber hergestellt und in den Verkehr
gebracht hat, entfernt und durch ein Eti-
kett mit dem Namen des Wiederverkaufers
ersetzt hat und damit die Marke unkennt-
lich gemacht hat;

— hat davon auszugehen, dass einem Wie-
derverkaufer, der auf den Verkauf von
Gebrauchtwaren einer fremden Marke
spezialisiert ist, nicht verboten werden
kann, diese Marke zu benutzen, um seine
Wiederverkaufstatigkeit beim  Publikum
bekannt zu machen, zu der aufller dem
Verkauf von Gebrauchtwaren dieser Marke
auch der Verkauf anderer Gebrauchtwaren
gehort, sofern nicht der Wiederverkauf
dieser anderen Waren angesichts seines
Umfangs, seiner Présentationsweise oder
seiner schlechten Qualitat erheblich das
Image herabzusetzen droht, das der Mar-
keninhaber rund um seine Marke aufzu-
bauen vermocht hat.

Markenrecht — Verordnung (EG) Nr.
40/94 — Art. 13 Abs. 1 —Richtlinie
89/104/EWG — Art. 7 Abs. 1 — Er-
schopfung der Rechte des Markenin-
habers — Begriff ,in den Verkehr ge-
brachte Ware‘ — Zustimmung des In-
habers — Sogenannte Parfumtester,
die vom Inhaber einer Marke einem
Depositar zur Verfugung gestellt wur-
den, der einem selektiven Vertriebs-
netz angehort

EuGH (Vierte Kammer), Urt. v. 3. 6. 2010
— C-127/09 - Coty Prestige Lancaster
Group ./. Simex Trading AG (Vorabent-
scheidungsersuchen des OLG Nurnberg)

Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993

Uber die Gemeinschaftsmarke und Art. 7
Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten uber die Marken in der
durch das Abkommen uUber den Européi-
schen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992
gednderten Fassung sind unter Umstanden
wie denen des Ausgangsverfahrens dahin
gehend auszulegen, dass eine Erschopfung
der durch die Marke verliehenen Rechte
nur dann eintritt, wenn nach der vom
vorlegenden  Gericht vorzunehmenden
Wirdigung davon ausgegangen werden
kann, dass der Markeninhaber einem In-
verkehrbringen der Erzeugnisse, fur die die
Erschopfung geltend gemacht wird, in der
Europaischen Gemeinschaft bzw. im Euro-
paischen  Wirtschaftsraum  ausdrucklich
oder konkludent zugestimmt hat.

Unter Umstdnden wie denen des Aus-
gangsverfahrens, in dem ,ParfUmtester
ohne Ubertragung des Eigentums und mit
dem Verbot des Verkaufs an vertraglich an
den Markeninhaber gebundene Zwischen-
handler Uberlassen werden, damit deren
Kunden den Inhalt der Ware zu Testzwe-
cken verbrauchen koénnen, und jederzeit
ein Ruckruf der Ware durch den Markenin-
haber moéglich ist und sich die Aufmachung
der Ware von der Aufmachung der den
genannten Zwischenhandlern tblicherweise
vom Markeninhaber zur Verfiigung gestell-
ten ParfUmflakons unterscheidet, steht die
Tatsache, dass es sich bei diesen Testern
um Parfumflakons mit der Aufschrift ,,.De-
monstration* und ,,Unverkauflich* handelt,
in Ermangelung gegenteiliger Beweise,
deren Wirdigung Sache des vorlegenden
Gerichts ist, der Annahme einer konklu-
denten Zustimmung des Markeninhabers
zum Inverkehrbringen dieser Flakons ent-
gegen.

Art. 104 8§ 3 Abs. 1 der Verfahrensord-
nung — Marken — Internet — Werbung
anhand von Schlusselwortern (key-
word advertising‘) — Erscheinen einer
Anzeige eines Mitbewerbers des Inha-
bers einer Marke bei Eingabe eines mit
dieser Marke identischen Schlissel-
worts — Richtlinie 89/104/EWG — Art.
5 Abs. 1 Buchst. a

EuGH (Finfte Kammer), Beschl. v. 26. 3.
2010 — C-91/09 — eis.de (Vorabentschei-
dungsersuchen des BGH)
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Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten uber die Marken ist
dahin auszulegen, dass der Inhaber einer
Marke es einem Werbenden verbieten darf,
auf ein mit dieser Marke identisches
Schlisselwort, das von diesem Werbenden
ohne seine Zustimmung im Rahmen eines
Internetreferenzierungsdienstes ausge-
wahlt wurde, fir Waren oder Dienstleis-
tungen, die mit den von der Marke erfass-
ten identisch sind, zu werben, wenn aus
dieser Werbung fiir einen Durchschnittsin-
ternetnutzer nicht oder nur schwer zu
erkennen ist, ob die in der Anzeige bewor-
benen Waren oder Dienstleistungen von
dem Inhaber der Marke oder einem mit
ihm wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men oder doch von einem Dritten stam-
men.

Marken — Internet — Werbung anhand
von Schlusselwoértern (,keyword ad-
vertising) — Anhand von Schlussel-
wortern, die mit Marken identisch oder
ihnen ahnlich sind, erfolgende Anzeige
von Links zu Internetseiten von Mit-
bewerbern der Inhaber der betreffen-
den Marken — Richtlinie 89/104/EWG
— Art. 5 Abs. 1

EuGH (Erste Kammer), Urt. v. 25. 4. 2010
C-278/08 BergSpechte (Vorabent-
scheidungsersuchen des 60GH)

Art. 5 Abs. 1 der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten uber die Marken ist
dahin auszulegen, dass der Inhaber einer
Marke einem Werbenden verbieten darf,
anhand eines mit dieser Marke identischen
oder ihr ahnlichen Schlisselworts, das
dieser Werbende ohne Zustimmung des
Markeninhabers im Rahmen eines Inter-
netreferenzierungsdienstes ausgewahlt
hat, fur Waren oder Dienstleistungen, die
mit denjenigen identisch sind, fur die die
Marke eingetragen ist, zu werben, wenn
aus dieser Werbung fur einen Durch-
schnittsinternetnutzer nicht oder nur
schwer zu erkennen ist, ob die in der An-
zeige beworbenen Waren oder Dienstleis-
tungen von dem Inhaber der Marke oder
einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen

Unternehmen oder vielmehr von einem
Dritten stammen.

2. URHEBERRECHT |

Rechtsangleichung — Geistiges Eigen-
tum Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte — Folgerecht des Urhe-
bers des Originals eines Kunstwerks —
Richtlinie 2001/84/EG — Anspruchsbe-
rechtigte nach dem Tod des Urhebers
des Werks — Begriff ,Rechtsnachfolger’
— Nationale Rechtsvorschrift, die das
Folgerecht fur einen Zeitraum von 70
Jahren nach dem Tod des Urhebers
seinen Erben unter Ausschluss von
Vermachtnisnehmern und Rechtsnach-
folgern vorbehalt — Vereinbarkeit mit
der Richtlinie 2001/84

EuGH (Dritte Kammer), Urt. v. 15. 4. 2010
— C-518/08 — Fundacion Gala-Salvador Dali
u.a. ./. Société des auteurs dans les arts
graphiques et plastiques (ADAGP) u.a.
(Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal
de grande instance de Paris [Frankreich])

Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2001/84/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates
vom 27. September 2001 Uber das Fol-
gerecht des Urhebers des Originals eines
Kunstwerks ist dahin auszulegen, dass er
nicht einer innerstaatlichen Rechtsvor-
schrift wie der im Ausgangsverfahren
fraglichen entgegensteht, nach der auf
Folgerechtsvergitungen unter Ausschluss
durch Testament eingesetzter Vermécht-
nisnehmer allein die gesetzlichen Erben
des Kunstlers Anspruch haben. Es ist daher
Sache des vorlegenden Gerichts, fir die
Anwendung der innerstaatlichen Rechts-
vorschrift, durch die Art. 6 Abs. 1 der
Richtlinie 2001/84 umgesetzt wird, ord-
nungsgemal alle einschlagigen Bestim-
mungen zu bertcksichtigen, die Kollisionen
von gesetzlichen Regelungen Uber den fir
das Folgerecht geltenden Erbanfall I6sen
sollen.

3. PATENTRECHT

Gewerbliches und kommerzielles Ei-
gentum — Rechtlicher Schutz biotech-
nologischer Erfindungen — Richtlinie
98/44/EG Art. 9 Patent zum
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Schutz eines Erzeugnisses, das eine
genetische Information enthalt oder in
einer genetischen Information besteht
— Material, in das das Erzeugnis Ein-
gang gefunden hat — Schutz — Voraus-
setzungen

EuGH (GroRRe Kammer), Urt. v. 6. 7. 2010
— C-428/08 — Monsanto Technology (Vor-
abentscheidungsersuchen der Rechtbank
's-Gravenhage [Niederlande])

1. Art. 9 der Richtlinie 98/44/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 6.
Juli 1998 uUber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen ist dahin
auszulegen, dass er unter Umstanden wie
denen des Ausgangsverfahrens, wenn das
patentierte Erzeugnis in Sojamehl enthal-
ten ist, wo es nicht die Funktion erfullt, far
die es patentiert ist, diese Funktion jedoch
zuvor in der Sojapflanze erfullt hat, aus
der dieses Mehl als Verarbeitungserzeugnis
gewonnen wurde, oder wenn das Erzeugnis
diese Funktion moéglicherweise erneut
erfullen kdnnte, nachdem das Material aus
dem Mehl isoliert und dann in die Zelle
eines lebenden Organismus eingebracht
worden ist, keinen patentrechtlichen
Schutz gewahrt.

2. Art. 9 der Richtlinie 98/44 nimmt eine
abschlieBende Harmonisierung des von ihm
gewéhrten Schutzes vor, so dass er einer
nationalen Regelung entgegensteht, die
einen absoluten Schutz des patentierten
Erzeugnisses als solchen vorsieht, unab-
hangig davon, ob es die Funktion, die es in
dem Material innehat, in dem es enthalten
ist, erfullt oder nicht.

3. Art. 9 der Richtlinie 98/44 steht dem
entgegen, dass der Inhaber eines vor dem
Erlass dieser Richtlinie erteilten Patents
den absoluten Schutz des patentierten
Erzeugnisses geltend macht, den ihm die
seinerzeit geltende nationale Vorschrift
verliehen haben soll.

4. Die Art. 27 und 30 des Ubereinkom-
mens Uber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums in Anhang
1 C des Ubereinkommens zur Errichtung
der Welthandelsorganisation (WTO), das
am 15. April 1994 in Marrakesch unter-
zeichnet und durch den Beschluss
94/800/EG des Rates vom 22. Dezember
1994 uber den Abschluss der Ubereinkinf-
te im Rahmen der multilateralen Verhand-

lungen der Uruguay-Runde (1986-1994)
im Namen der Europaischen Gemeinschaft
in Bezug auf die in ihre Zustandigkeiten
fallenden Bereiche genehmigt wurde, wir-
ken sich nicht auf die Art. 9 der Richtlinie
98/44 gegebene Auslegung aus.

4. DOMAINRECHT

Internet — Domane oberster Stufe ,.eu’
— Verordnung (EG) Nr. 874/2004 —
Domanennamen — Gestaffelte Regist-
rierung — Sonderzeichen — Spekulative
und missbrauchliche Registrierungen
— Begriff ,Bosglaubigkeit*

EuGH (Zweite Kammer), Urt. v. 3. 6. 2010
— C-569/08 — reifen.eu (Vorabentschei-
dungsersuchen des OGH [Osterreich])

1. Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.
874/2004 der Kommission vom 28. April
2004 zur Festlegung von allgemeinen
Regeln fur die Durchfuhrung und die Funk-
tionen der Doméane oberster Stufe ,,.eu”
und der allgemeinen Grundregeln fur die
Registrierung ist dahin auszulegen, dass
Bosglaubigkeit durch andere Umstande als
die in den Buchst. a bis e dieser Bestim-
mung aufgefihrten nachgewiesen werden
kann.

2. Fur die Beurteilung der Frage, ob ein
bdsglaubiges Verhalten im Sinne von Art.
21 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Abs.
3 der Verordnung Nr. 874/2004 vorliegt,
hat das nationale Gericht alle im Einzelfall
erheblichen Faktoren und insbesondere die
Umstande, unter denen die Eintragung der
Marke erwirkt wurde, sowie die Umstande,
unter denen der Name der Doméne obers-
ter Stufe ,.eu“ registriert wurde, zu be-
rucksichtigen.

Was die Umstande betrifft, unter denen die
Eintragung der Marke erwirkt wurde, hat
das nationale Gericht insbesondere zu
bericksichtigen:

e die Absicht, die Marke nicht auf dem
Markt zu benutzen, fur den der Schutz
beantragt wurde,

¢ die Gestaltung der Marke,

o die Tatsache, dass die Eintragung einer
grolen Zahl von anderen Marken, die
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wurde, und

e die Tatsache, dass die Eintragung der
Marke kurz vor Beginn der gestaffelten
Registrierung von Namen der Doméne
oberster Stufe ,,.eu” erwirkt wurde.

Was die Umstande betrifft, unter denen
der Name der Doméne oberster Stufe ,,.eu”
registriert wurde, hat das nationale Gericht
insbesondere zu berlcksichtigen:

e die missbrauchliche Verwendung von
Sonderzeichen oder Interpunktionszei-
chen im Sinne des Art. 11 der Verord-
nung Nr. 874/2004 zum Zweck der An-
wendung der in diesem Artikel festgeleg-
ten Ubertragungsregeln,

e die Registrierung in der ersten Phase der
gestaffelten Registrierung gemal der
Verordnung Nr. 874/2004 auf der Grund-
lage einer Marke, die unter Umstanden
wie denen des Ausgangsverfahrens er-
langt wurde, und

e die Tatsache, dass eine groRe Zahl von
Antragen auf Registrierung von Doméa-
nennamen, die Gattungsbegriffen ent-
sprechen, eingereicht wurde.

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

BVerfG: Gewahrung rechtlichen Ge-
hors im EPA-Beschwerdeverfahren
Beschl. v. 27. 4. 2010 — 2 BvR 1848/07
EPU Art. 100 a, 56, 116; GG Art. 19 1V,
103 1

1. Entscheidungen der Beschwerdekammer
des Européaischen Patentamts sind Rechts-
akte mit supranationaler Wirkung und
kénnen deshalb Gegenstand der Verfas-
sungsbeschwerde sein.

2. Ein nicht grundgesetzadaquater Schutz
von Verfahrensgrundrechten im Rahmen
der Europaischen Patentorganisation wurde
nicht substantiiert dargelegt.

3. Das vom Européischen Patentuberein-
kommen eingerichtete Rechtsschutzsystem
mit seinen Beschwerdemoglichkeiten unter
Berucksichtigung der Unabhangigkeit der
Mitglieder der Beschwerdekammern und
der Ausformung verfahrensrechtlicher
Standards durch die Spruchpraxis der
Beschwerdekammern entspricht im We-
sentlichen dem des Grundgesetzes und
damit den Anforderungen nach Art. 24
Abs. 1 GG entspricht. (Ls. der Redaktion)

BVerfG: Verletzung der Garantie effek-
tiven Rechtsschutzes durch Nichtzu-
lassung der Berufung bei Einnahme
einer Mindermeinung (zur Auslegung
von 8 19a UrhG)

Beschl. v. 26. 4. 2010 — 1 BvR 1991/09
GG Art. 2 1, 20 I, UrhG 88 16, 19a

Die Garantie effektiven Rechtsschutzes
wird verletzt, wenn ein Instanzgericht im
Verfahren nach § 495a ZPO die Berufung
entgegen 8 511 IV 1 Nr. 1 Var. 3 ZPO
(Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung) nicht zulasst, obwohl es von der
standigen Rechtsprechung (zumal des
eigenen Berufungsgerichts) zu § 19a UrhG
dahingehend abweicht, dass eine Verlet-
zung des Rechts der offentlichen Zugang-
lichmachung nicht vorliege, wenn das Werk
nur rein zufallig, insb. durch Eingabe von
entsprechenden Suchworten in eine Such-
maschine oder der direkt zum Werk fuh-
renden URL, aufgespirt werden kdnne.
(Ls. der Redaktion)
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I1l. BUNDESGERICHTSHOF

zusammengestellt von Stephan Kunze

‘ 1. PATENTRECHT / GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Sektionaltor

BGH, Urt. v. 15. September 2009 - X ZR
115/05 - Bundespatentgericht

BGB § 154 Abs. 2; EGBGB Art. 28 Abs. 2
Satz 1, Abs. 5; EPU Art. 56

Die Vermutung gilt jedenfalls dann, wenn
mit dem Vergleich die Verletzung von
Patenten in mehreren Staaten erledigt
werden soll, so dass es bereits der Grund-
satz der einheitlichen Vertragsanknupfung
ausschlie3t, dass der Vergleich nach Art.
28 Abs. 5 EGBGB eine engere Verbindung
zu einem der Staaten hat, fur die die Pa-
tente Schutz gewahren.

b) Wurden die Anwalte der Parteien wah-
rend der Verhandlung beauftragt, den
zunachst nur mundlich vereinbarten Ver-
gleich schriftlich zu fixieren, ist nach § 154
Abs. 2 BGB im Zweifel zu vermuten, dass
der Vertrag nicht geschlossen werden soll,
bis dies in schriftlicher Form erfolgt ist.

¢) Bestanden aus Sicht des Fachmanns
zum Prioritatszeitpunkt keine Vorbehalte,
ein Produkt (hier: Paneele fur ein Sektio-
naltor), das im Stand der Technik zwar der
Form nach (konvexe und konkave Profilie-
rung der Stirnbreitseiten benachbarter
Paneele, um einen Fingerschutz zu schaf-
fen) bekannt war, jedoch aus einem ande-
ren Material (hier: Holz mit Metallprofil-
elementen) gebildet wurde, mit einem
anderen als solchem bekannten Material
(hier: Blechschalen) in einem bekannten
Verfahren (hier: Gesenkbiegen oder Walz-
profilieren) herzustellen, ist in aller Regel
anzunehmen, dass es auch nahelag, dies
Zu versuchen.

Fundstelle: GRUR 2010, 322; GRUR Int
2010, 334; MDR 2010, 197; RIW 2010, 65

Diodenbeleuchtung

BGH, Urt. v. 29. September 2009 - X ZR
169/07 - Bundespatentgericht

EPU Art. 56; PatG § 4

Die Zuziehung von Experten oder sonst
besser qualifizierten Fachleuten oder die
Einholung von entsprechenden Erkundi-
gungen kann vom zustandigen Fachmann
erwartet werden, wenn das zu lésende
Problem sich in einem sachlich naheliegen-

den Fachgebiet in &hnlicher Weise stellt
bzw. wenn er aufgrund seiner eigenen
Sachkunde erkennen kann, dass er eine
Lésung auf einem an-deren Gebiet finden
kann (Bestatigung von Sen.Urt. V.
26.10.1982 - X ZR 12/81, GRUR 1983, 64,
66 f. - Liegemobel und v. 11.3.1986 - X ZR
17/83, GRUR 1986, 798 - Abférdereinrich-
tung flr Schittgut).

Setzt die Frage, ob gegebenenfalls der Rat
eines hoher qualifizierten Fachmanns hilf-
reich sein kdnnte, voraus, dass der Fach-
mann bereits eine ihm durch den Stand
der Technik nicht nahegelegte Ldsung
zumindest in Grundprinzipien erdacht hat,
kann die erfinderische Téatigkeit nicht mit
der Begrundung verneint werden, die
Lésung ware dem Spezialisten nahegelegt
gewesen.

Fundstelle: GRUR 2010, 41; GRUR Int
2010, 341; MittdtschPatAnw 2010, 25;
GRURPrax 2009, 56; CIPR 2010, 24

Nabenschaltung I

BGH, Urt. v. 16. Méarz 2010 - X ZR 47/06 -
Bundespatentgericht

IntPatUbkG Art. 11 § 3 Abs. 1 und 2, Art. XI
§ 4; UbersV 8 5

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der
Antrag auf Feststellung, dass die Wirkun-
gen eines européischen Patents fur die
Bundesrepublik Deutschland als von An-
fang an nicht eingetreten gelten, weil der
Anmelder oder Patentinhaber eine (voll-
standige) deutsche Ubersetzung der euro-
paischen Patentschrift nicht fristgerecht
eingereicht hat, nicht statthaft.

2. URHEBERRECHT / GESCHMACKSMUSTERRECHT

Regio-Vertrag

BGH, Urt. v. 12. November 2009 - | ZR
160/07 - OLG Hamm; LG Bochum

UrhG 8§ 87 Abs. 1 Nr. 1 Fall 1, § 20

a) Sendender i.S. von § 87 Abs. 1 Nr. 1
Fall 1, 8 20 UrhG ist im Falle einer Kabel-
weitersendung allein derjenige, der dar-
Uber entscheidet, welche Funksendungen
in das Kabel eingespeist und an eine Of-
fentlichkeit weitergeleitet werden, nicht
dagegen derjenige, der lediglich die hierfur
erforderlichen technischen Vorrichtungen
bereit-stellt und betreibt. Ubertragt der
Betreiber eines Kabelnetzes Funksendun-
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gen durch Einspeisung in eine Kabelanlage
aufgrund einer eigenen Entscheidung - und
nicht lediglich als Dienstleister beim Sig-
naltransport - weiter, sendet er selbst und
ist dafur selbst urheberrechtlich verant-
wortlich.

b) Der zwischen der Gesellschaft zur Ver-
wertung der Urheber- und Leistungs-
schutz-rechte von Medienunternehmen
mbH (VG Media) und Kabelnetzbetreibern
im Jahr 2003 geschlossene ,Vertrag Uber
die Vergltung der Nutzung der terrestrisch
und satellitar herangefuhrten Programme
der Horfunk- und Fernsehunternehmen in
den Breitbandkabeln der Kabelnetzbetrei-
ber* (Regio-Vertrag) regelt auch das
Recht, Sendesignale Uber Verteileranlagen
in Gastezimmer von Beherbergungsbetrie-
ben weiterzuleiten.

Fundstelle: WRP 2010, 784; GRUR 2010,
530

Film-Einzelbilder

BGH, Urt. v. 19. November 2009 - | ZR
128/07 - OLG Munchen; LG Munchen |
UrhG § 91 (gliltig bis 30.6.2002)

Die Nutzung der bei Herstellung eines
Filmwerkes entstandenen Lichtbilder ist
jedenfalls dann keine filmische Verwertung
im Sinne des § 91 UrhG, wenn die Lichtbil-
der weder im Rahmen der Auswertung des
Filmwerkes noch in Form eines Films ge-
nutzt werden.

Offentlichkeit zuganglich gemacht worden
ist.

d) Die Wirkungen der Erschdopfung nach
Art. 21 GGV treten an konkret in Verkehr
gebrachten Erzeugnissen und nicht an
einzelnen ihrer Merkmale ein.

e) Eine in einem Mitgliedstaat begangene
Handlung, durch die ein Gemeinschaftsge-
schmacksmuster verletzt wird, begriindet
in der Regel eine Begehungsgefahr fir das
gesamte Gebiet der Européaischen Union.

a) Fur die Ermittlung der Eigenart i.S. von
Art. 6 GGV ist malRgebliches Kriterium die
Unterschiedlichkeit der Muster, die in ei-
nem Einzelvergleich mit bereits vorhande-
nen Mustern zu ermitteln ist. Eigentim-
lichkeit und Gestaltungshéhe sind nicht
Voraussetzungen des Schutzes des Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters.

b) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster
wird noch nicht durch die Anmeldung der
Offentlichkeit i.S. von Art. 6, 7 GGV zu-
ganglich gemacht.

Verlangerte Limousinen

BGH, Urt. v. 22. April 2010 - | ZR 89/08 -
OLG Stuttgart; LG Stuttgart

Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates
vom 12. Dezember 2001 Uber das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster

Art. 1 Abs. 1, 2 lit. b und 3, Art. 4 Abs. 1,
Art. 5

Abs. 1 lit. b, Art. 6 Abs. 1 lit. b und 2, Art.
8, 10, 19 Abs. 1, Art. 21, Art. 74 Abs. 1
und 2, Art. 89 Abs. 1 lit. a und d;
GeschmMG § 42 Abs. 2, 8 46 Abs. 1 und 2

c) Eine Begrenzung des Schutzumfangs
eines Klagemusters auf diejenigen Merk-
male, durch die es sich von einem friher
angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacks-
muster unterscheidet, kommt jedenfalls
dann nicht in Betracht, wenn das fruher
angemeldete Gemeinschaftsgeschmacks-
muster nicht vor dem Klagemuster der

Vorschaubilder

BGH, Urt. v. 29. April 2010 - | ZR 69/08 -
OLG Jena; LG Erfurt

UrhG 88 19a, 51 Abs. 1 Satz 1, § 97

a) Der Betreiber einer Suchmaschine, der
Abbildungen von Werken, die Dritte ins
Internet eingestellt haben, als Vorschaubil-
der (sog. Thumbnails) in der Trefferliste
seiner Suchmaschine auflistet, macht die
abgebildeten Werke nach § 19a UrhG
offentlich zuganglich.

b) Die Verwertung eines geschutzten
Werks als Zitat setzt nach wie vor einen
Zitatzweck im Sinne einer Verbindung
zwischen dem verwendeten fremden Werk
oder Werkteil und den eigenen Gedanken
des Zitierenden voraus.

¢) Ein rechtswidriger Eingriff in urheber-
rechtliche Befugnisse ist nicht nur dann zu
verneinen, wenn der Berechtigte rechtsge-
schaftlich entweder durch EinrGumung
entsprechender Nutzungsrechte Uber sein
Recht verfiugt oder dem Nutzer die ent-
sprechende Werknutzung schuldrechtlich
gestattet hat. Vielmehr ist die Rechtswid-
rigkeit eines Eingriffs in ein ausschliel3li-
ches Verwertungsrecht auch dann ausge-
schlossen, wenn der Berechtigte in die
rechtsverletzende Handlung eingewilligt
hat. Eine solche Einwilligung setzt keine
auf den Eintritt dieser Rechtsfolge gerich-
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tete rechtsgeschéaftliche Willenserklarung
voraus.
Fundstelle: BB 2010, 116, s. dazu die

Anm. von Eichelberger, GB 2010, 212

Fundstelle: BB 2010, 1417

3. MARKENRECHT |

Restwertborse

BGH, Urt. v. 29. April 2010 - | ZR 68/08 -
OLG Hamburg; LG Hamburg

UrhG 8§ 31 Abs. 5 Satz 2; BGB & 242 D

a) Erstattet ein Sachverstandiger im Auf-
trag eines Unfallgeschadigten ein Gutach-
ten Uber den Schaden an einem Unfallfahr-
zeug, das dem Haftpflichtversicherer des
Unfallgegners vor-gelegt werden soll, ist
der Haftpflichtversicherer grundsatzlich
nicht berechtigt, im Gutachten enthaltene
Lichtbilder ohne Einwilligung des Sachver-
stadndigen in eine Restwertbtrse im Inter-
net einzustellen, um den vom Sachver-
standigen ermittelten Restwert zu Uberpri-
fen.

b) Der aus 8 242 BGB hergeleitete Aus-
kunftsanspruch wegen Verletzung eines
Schutzrechts kann sich tber die konkrete
Verletzungshandlung hinaus auf Verlet-
zungshandlungen erstrecken, die einen
anderen  Schutzgegen-stand betreffen,
wenn die Gefahr einer unzuldssigen Aus-
forschung des Auskunftspflichtigen nicht
besteht (Fortfuhrung von BGHZ 166, 233
Tz. 34 ff. - Parfumtestkaufe).

Fundstelle: WRP 2010, 927

MIXI

BGH, Urt. v. 19. November 2009 - | ZR
142/07 - OLG Stuttgart; LG Stuttgart
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, 8 25 Abs. 1
und 2, 8 26 Abs. 1und 3 Satz 1

Bei einem zu einem Wort zusammenge-
setzten Zeichen (hier: KOHLERMIXI) misst
der Verkehr den einzelnen Wortbestandtei-
len (hier: KOHLER und MIXI) keine selb-
standig kennzeichnende Stellung zu, wenn
er nicht Veranlassung hat, das Zeichen
zergliedernd wahrzunehmen. Von einer
zergliedernden Wahrnehmung des zusam-
mengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutre-
ten besonderer Umstande nicht auszuge-
hen, wenn eine dem Verkehr nicht bekann-
te Herstellerangabe mit einer alteren nicht
bekannten Marke zu einem Wort zusam-
mengefugt wird.

Sommer unseres Lebens

BGH, Urt. v. 12. Mai 2010 - | ZR 121/08 -
OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main
UrhG 88 19a, 97

a) Den Inhaber eines Internetanschlusses,
von dem aus ein urheberrechtlich ge-
schiutztes Werk ohne Zustimmung des
Berechtigten o6ffentlich zugénglich gemacht
worden ist, trifft eine sekundére Darle-
gungslast, wenn er geltend macht, nicht
er, sondern ein Dritter habe die Rechtsver-
letzung begangen.

b) Der Inhaber eines WLAN-Anschlusses,
der es unterlasst, die im Kaufzeitpunkt des
WLAN-Routers marktublichen Sicherungen
ihrem Zweck entsprechend anzuwenden,
haftet als Storer auf Unterlassung, wenn
Dritte diesen Anschluss missbrauchlich

nutzen, um urheberrechtlich geschutzte
Musiktitel in Internettauschbdrsen einzu-
stellen.

Farbe gelb

BGH, Beschl. v. 19. November 2009 - | ZB
76/08 - Bundespatentgericht

MarkenG § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1

Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemei-
nen die erforderliche Unterscheidungskraft
i.S. von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob
besondere Umsténde vorliegen, die gleich-
wohl die Annahme rechtfertigen, die kon-
turlose Farbmarke sei unterscheidungs-
kraftig, ist anhand einer umfassenden
Prufung samtlicher relevanten Umstande
vorzunehmen. In diesem Rahmen ist die
Frage, ob die Marke fir eine sehr be-
schrankte Anzahl von Waren oder Dienst-
leistungen angemeldet und der mafRgebli-
che Markt sehr spezifisch ist, nur ein -
wenn auch gewichtiges - Kriterium fur die
Beurteilung der Unterscheidungskraft.

Fundstelle: WRP 2010, 888

OFFROAD

BGH, Urt. v. 2. Dezember 2009 - |
44/07 - OLG Hamburg; LG Hamburg
MarkenG 8 14 Abs. 2 Nr. 2

ZR

a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne kann vorliegen, wenn ein mit einer
alteren Marke Ubereinstimmender Bestand-
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teil identisch oder ahnlich in ein zusam-
mengesetztes Zeichen aufgenommen wird,
in dem er neben einem Serienzeichen eine
selbststédndig  kennzeichnende  Stellung
behalt.

b) Einem Bestandteil eines zur Kennzeich-
nung einer Zeitschrift verwendeten Zei-
chens kommt eine solche selbststandig
kennzeichnende Stellung nicht zu, wenn
ihm - wie dem Bestandteil ,,automobil® -
von Haus aus jegliche Unterscheidungs-
kraft und somit auch die Eignung fehlt, als
ein auf die Herkunft der so bezeichneten
Zeitschriften aus einem bestimmten Unter-
nehmen hinweisender Stammbestandteil
einer Zeichenserie fur die Titel einer Reihe
von Automobilzeitschriften verwendet zu
werden, und der Zeichenbestandteil auch
nicht aufgrund seiner tatséchlichen Ver-
wendung vom Verkehr als ein solcher
Stammbestandteil einer bereits existieren-
den Zeichenserie verstanden wird.

Fundstelle: WRP 2010, 893

BGH, Urt. v. 31. Marz 2010 - | ZR 174/07 -
OLG Disseldorf; LG Dusseldorf
MarkenG 88 5, 15, 23 Nr. 1

Die Gleichgewichtslage, die zwischen zwei
in derselben Branche, aber an verschiede-
nen

Standorten tatigen gleichnamigen Han-
delsunternehmen besteht,

kann dadurch gestdrt werden, dass eines
der beiden Unternehmen das Unterneh-
menskennzeichen

als Internetadresse oder auf seinen Inter-
netseiten verwendet,

ohne dabei ausreichend deutlich zu ma-
chen, dass es sich nicht um den
Internetauftritt des anderen Unternehmens
handelt (Abgrenzung zu BGH, Urt. v.
23.6.2005 - | ZR 288/02, GRUR 2006, 159
= WRP 2006, 238 - hufeland.de).

Fundstelle: WRP 2010, 880

Zweckbetrieb

BGH, Urt. v. 2. Dezember 2009 - |
152/07 - OLG Stuttgart; LG Stuttgart
UWG (2008) § 3 Abs. 1, 8 4 Nr. 11; AO §
65 Nr. 3

ZR

Steuerrechtliche Vorschriften stellen
grundsétzlich keine Marktverhaltensrege-
lungen dar. lhre Verletzung kann auch
nicht unter Zuhilfenahme des Vorsprungs-
gedankens als wettbewerbsrechtlich unlau-
ter angesehen werden.

|

Fundstelle: WRP 2010, 876; DB 2010,
1285
hey!
BGH, Beschl. v. 14. Januar 2010 - | ZB

32/09 - Bundespatentgericht
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Einem Wort-/Bildzeichen, das aus der
Kombination einfacher graphischer Ele-
mente mit einem Wort besteht, das vom
Verkehr im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen nur
als Zuruf, Ausruf oder Grufl3formel aufge-
fasst wird, fehlt die konkrete Unterschei-
dungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG.

Fundstelle: WRP 2010, 891

Klassenlotterie

BGH, Urt. v. 22. Oktober 2009 - |
58/07 - OLG Koln; LG Bonn

ZPO 8 261 Abs. 3 Nr. 1; UWG 8 8 Abs. 4

ZR

a) Ist das begehrte Verbot eng auf die
konkrete Verletzungshandlung beschrankt,
sind einer erweiternden Auslegung des
Unterlassungsantrags und dementspre-
chend auch der Urteilsformel im Hinblick
auf kerngleiche Verletzungshandlungenen-
ge Grenzen gesetzt. Sind nach diesen
Mal3staben die Unterlassungsantrage, die
in zwei getrennten Klageverfahren verfolgt
werden, weder identisch noch im Kern
gleich, liegen schon deswegen unterschied-
liche Streitgegenstande vor.

b) Von einem Missbrauch i.S. des § 8 Abs.
4 UWG ist nicht auszugehen, wenn der
Glaubiger zur getrennten Verfolgung in
verschiedenen Prozessen im Hinblick auf
die unterschiedliche Beweissituation Anlass
hat (hier: angegriffene Werbeaussagen in
einem Spielplan und einem Internetauftritt
einerseits und im Rahmen von Telefon-
und PostmarketingmalRnahmen anderer-
seits).

Fundstelle: WRP 2010, 640; GRUR 2010,
454

Peek & Cloppenburg

Quizalofop
BGH, Urt. v. 19. November 2009 - | ZR
186/07 - OLG Koln; LG Bonn
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| UWG § 4 Nr. 11; PflISchG 8§ 11 braucht nicht darauf hinzuweisen, dass
diese Ubertragungsgeschwindigkeit auf-

Streiten der Hersteller eines im Inland
zugelassenen Pflanzenschutzmittels A und
ein Dritter, der fur das von ihm importierte
Pflanzenschutzmittel B die fur das Produkt
A bestehende Zulassung in Anspruch
nimmt, Uber die chemische ldentitat der
beiden Mittel, liegt die Darlegungs- und
Beweislast hierfur bei dem Dritten (teilwei-
se Aufgabe von BGH GRUR 2003, 254 -
Zulassungsnummer I11).

Fundstelle: WRP 2010, 250; GRUR 2010,
160; GRUR Int 2010, 535

Paketpreisvergleich

BGH, Urt. v. 19. November 2009 - | ZR
141/07 - OLG Hamburg; LG Hamburg

UWG 8 6 Abs. 2 Nr. 2, 8 5 Abs. 3

a) Die Unvollstandigkeit oder Einseitigkeit
eines Preisvergleichs lasst dessen Objekti-
vitéat i.S. des § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG unbe-
rahrt.

b) Ein im Rahmen vergleichender Werbung
vorgenommener Preisvergleich ist irrefuh-
rend, wenn sich die Grundlagen fir die
Preisbemessung nicht unwesentlich unter-
scheiden (hier: einerseits Abmessungen,
andererseits Gewicht bei der Befdrderung
von Paketen und Packchen) und der Wer-
bende auf diese Unterschiede nicht deut-
lich und unmissverstandlich hinweist.

Fundstelle: WRP 2010, 757

grund von Umstanden, auf die er keinen
Einfluss hat, nicht durch-gangig erreicht
werden kann.

¢) Richtet sich die Hohe der Abmahnkosten
nach dem Gegenstandswert der Abmah-
nung, sind die Kosten einer nur teilweise
berechtigten Abmahnung gemaR 8 12 Abs.
1 Satz 2 UWG nur zu ersetzen, soweit die
Abmahnung berechtigt war. Dabei ist die
Hohe des Ersatzanspruchs nach dem Ver-
haltnis des Gegenstandswerts des berech-
tigten Teils der Abmahnung zum Gegens-
tandswert der gesamten Abmahnung zu
bestimmen.

Sondernewsletter

BGH, Urt. v. 10. Dezember 2009 - | ZR
149/07 - OLG Karlsruhe; LG Mannheim
PreisangabenVO 8 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 6
Satz 1 und 2 UWG 2004 §8 4 Nr. 11, 8 5
Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 UWG 2008
8 4 Nr. 11, 8 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1
und 2 UWG 8§ 12 Abs. 1 Satz 2

a) Wer in einer an die Allgemeinheit ge-
richteten Werbung fur einen Telefon-Tarif
oder eine Internet-Flatrate unter Angabe
von Preisen wirbt, muss, wenn die Inan-
spruchnahme dieser Leistungen einen
Kabelanschluss des Anbieters voraussetzt,
in der Werbung hinreichend deutlich auf
die Kosten des Kabelanschlusses hinwei-
sen.

b) Wer in einer an die Allgemeinheit ge-
richteten Werbung flr einen Internet-
Zugang Uber ein Kabelnetz unter Angabe
der Ubertragungsgeschwindigkeit wirbt,

Modulgerust 11

BGH, Urt. v. 18. Marz 2010 - | ZR 158/07 -
OLG KolIn; LG Kdln

InsO 8 45 Satz 1, 88 47, 85, 86 Abs. 1, §
174 Abs. 2, § 180 Abs. 2; UWG 88 3, 4 Nr.
9 lit. c, 8 8 Abs. 1, § 9 Satz 1; ZPO § 139
Abs. 1, 8 240

a) Bei einem gegen den Insolvenzschuld-
ner gerichteten gesetzlichen Unterlas-
sungsanspruch wegen Verletzung eines
gewerblichen Schutzrechts des Klagers
oder wegen eines WettbewerbsverstolRes
handelt es sich um einen Passivprozess i.S.
des § 86 InsO (Aufgabe von BGH, Urt. v.
21.10.1965 - la ZR 144/63, GRUR 1966,
218 - Dia-Rahmchen III). Der durch Insol-
venzerodffnung unterbrochene Rechtsstreit
ist in analoger Anwendung des 8§ 86 Abs. 1
Nr. 3 InsO aufzunehmen.

b) Wettbewerbswidrige Handlungen des
Insolvenzschuldners, seiner Mitarbeiter
oder Beauftragten begriinden in der Person
des Insolvenzverwalters keine Wiederho-
lungsgefahr, auch wenn dieser den Betrieb
des Insolvenzschuldners fortfuhrt.

Fundstelle: DB 2010, 953; ZIP 2010, 948;
WM 2010, 903; WRP 2010, 750; GRUR
2010, 536

Erinnerungswerbung im Internet

BGH, Urt. v. 29. April 2010 - | ZR 202/07 -
OLG Munchen; LG Minchen |

UWG 8§ 4 Nr. 11; ZPO 8§ 253 Abs. 2 Nr. 2;
HWG 8§ 4 Abs. 1, 5 und 6; EG-RL 83/2001
Art. 89 Abs. 2, 91 Abs. 2

a) Besteht zwischen den Parteien kein
Streit darlber, dass die Pflichtangaben
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nach § 4 Abs. 1 HWG in der beanstandeten
Werbung fehlen, sondern streiten sie nur
dartber, in welchem Umfang durch die
konkrete Verletzungshandlung nach der so
genannten Kerntheorie eine Wiederho-
lungsgefahr auch fur andere Handlungs-
formen begrindet wird, in denen das Cha-
rakteristische der beanstandeten Werbung
zum Ausdruck kommt, so fuhrt die Bezug-
nahme auf das Fehlen der gemal § 4 Abs.
1 HWG vorgeschriebenen Pflichtangaben in
der Formulierung des Verbotsantrags nicht
zu dessen Unbestimmtheit.

b) Die Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung
eines Gemeinschaftskodexes fur Human-
arzneimittel schreibt den Mitgliedstaaten
nicht vor, dass eine Erinnerungswerbung
ausschlie3lich Angaben enthalten darf, die
der Produktidentifizierung dienen.

c) Die in 8 4 Abs. 5 Satz 2 HWG geregelte
Freistellung von der grundséatzlichen Ver-
pflichtung, die in § 4 Abs. 1 HWG genann-
ten Angaben in die Werbung aufzunehmen,
gilt fur Werbung im Internet nur dann,
wenn sie nach Art eines Videoclips in be-
wegten Bildern dargestellt wird, nicht
dagegen auch dann, wenn sie in stehenden
Bildern und Texten prasentiert wird.

Telefondienstbetreiber fur die Uberlassung
von Basisdaten - Name, Anschrift, Telefon-
nummer - seiner eigenen Kunden an Un-
ternehmen, die einen Auskunftsdienst
aufnehmen oder ein Teilnehmerverzeichnis
herausgeben wollen, ein Entgelt nur bis zur
Hohe der (Grenz-)Kosten der Datenuber-
mittlung erheben darf. Fur die Uberlassung
der sonstigen Teilnehmerdaten gilt diese
Beschrankung nicht.

Costa del Sol

BGH, Urt. v. 29. April 2010 - | ZR 23/08 -
OLG Celle; LG Hannover

UWG § 4 Nr. 11; PreisangabenVO 8§ 1 Abs.
1 Satz 1; BGB-InfoV § 4 Abs. 1 und 2 Satz
2und 3

Ein ,tagesaktuelles Preissystem*, bei dem
sich der Reiseveranstalter im Prospekt fir
die Zeit bis zur Buchung Flughafenzu- und
-abschlage in Héhe von bis zu 50 € fur
jede Flugstrecke vorbehalt, verstoiit nicht
gegen geltendes Preisrecht.

Fundstelle: WRP 1984, 597; GRUR 1984,
836; MDR 1985, 207; NJW 1985, 743

| 5. KARTELLRECHT

Teilnehmerdaten 111

BGH, Urt. v. 20. April 2010 - KZR 53/07 -
OLG Dusseldorf; LG Kéln

TKG 2004 & 47 Abs. 4; EG-RL 10/98 Art. 6
Abs. 2, 3

8§ 47 Abs. 4 TKG 2004 ist - ebenso wie §
12 TKG 1996 - so auszulegen, dass ein

Phonak/GN Store

BGH, Beschl. v. 20. April 2010 - KVR 1/09
- OLG Dusseldorf

GWB § 71 Abs. 2; GWB 8 40 Abs. 1 Satz
1; GWB 8 19 Abs. 3 Satz 2

a) Unter dem Gesichtspunkt der Prajudizie-
rung kann sich das erforderliche Fortset-
zungsfeststellungsinteresse  nicht mehr
ergeben, wenn sich die Marktverhéltnisse
bis zum Schluss der mundlichen Verhand-
lung in der Rechtsbeschwerdeinstanz so
wesentlich geandert haben, dass die Be-
grindung der erledigten Untersagungsver-
fugung keine prédgende Bedeutung fur die
Prufung eines kunftigen Zusammen-
schlussvorhabens mehr haben kann (Fort-
fuhrung von BGHZ 174, 179 — Sprin-
ger/ProSieben).

b) Malgeblicher Zeitpunkt fur die Beurtei-
lung der RechtmaRigkeit der erledigten
Untersagungsverfigung ist der Zeitpunkt

der Erledigung des Verfahrens in der
Hauptsache.
c) Die Anmeldung eines Zusammen-

schlussvorhabens kann bis zum Erlass
einer verfahrensabschlieRenden Verfigung
grundséatzlich jederzeit zurickgenommen
werden.

d) Ahnlich groRBe Marktanteile sind nicht
schon als solche ein Indiz fur eine Binnen-
wettbewerb ausschlieRende enge Reakti-
onsverbundenheit marktstarker Unterneh-
men; Uber langere Zeit unveranderte
Marktanteile koénnen jedoch im Rahmen
der erforderlichen Gesamtwiurdigung als
fur ein marktbeherrschendes Oligopol
sprechender Umstand berucksichtigt wer-
den.

e) Besteht trotz unglnstiger Struktur-
merkmale tatsachlich Wettbewerb unter
den als Mitglieder eines Oligopols in Be-
tracht kommenden Unternehmen, so kann
dieser nicht allein deshalb als unwesentlich
angesehen werden, weil ei-ne hohe Markt-
transparenz jedem Unternehmen eine
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kUerriStige Reaktion auf Wettbewerbsvor' 1V. BUNDESPATENTGERICHT ‘

stole der anderen ermdglicht. zusammengestellt von Laura M. Zentner

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT ‘

| BPatG v. 09.02.2010 - 23 W (pat) 304/08

1. Ein unzuldssiger — einziger — Einspruch
fuhrt ohne weitere Sachpriufung Uber die
Rechtsbestandigkeit des Streitpatents zur
Beendigung des Einspruchsverfahrens.

2. Die Loschung der Patentinhaberin als
Aktiengesellschaft im Handelsregister hat
keine rechtlichen Auswirkungen auf die
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, da
sie die gemald § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 88
50 Abs. 1, 51 Abs. 1 ZPO erforderliche
Rechts- und Beteiligtenfahigkeit nicht
beriihrt. Denn die durch Eintragung in das
Handelsregister gemall § 39 Abs. 1 AktG
erlangte Rechts- und Parteifahigkeit ver-
liert eine Aktiengesellschaft nicht durch die
erfolgte Loschung im Register.

Hylan A und Hylan B
BPatG v. 23.03.2010 - 15 W (pat) 25/08
VO (EG) Nr. 469/2009 Art. 2, Art. 3 b)

Die CE-Kennzeichnung eines Medizinpro-
duktes nach der Richtlinie 93/42/EWG des
Rates vom 14. Juni 1993 ist weder ein
verwaltungsrechtliches Genehmigungsver-
fahren im Sinne des Art. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 469/2009, noch kann sie einem
solchen gleichgestellt werden.

Doppelvertretungskosten im Nichtig-
keitsverfahren 111

BPatG v. 31.03.2010 - 10 ZA (pat) 5/08

zu 10 Ni 8/07 (EU)

PatG 8 84 Abs. 2; ZPO § 91 Abs. 1

Aufgrund der engen Verzahnung von Pa-
tentverletzungs- und Patentnichtigkeitsver-
fahren erscheint es fur eine effektive
Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung
sachdienlich, dass der Rechtsanwalt, der
die Partei im Verletzungsverfahren vertritt,
auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsver-
fahren hinzugezogen wird. Der Auffassung
des 1. Senats (Beschlisse vom 21. No-
vember 2008, 1 ZA (pat) 15/07, und vom
22. Dezember 2008, 1 ZA (pat) 13/08,
BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707
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- Doppelvertretungskosten im Nichtigkeits-
verfahren | und Il) wird beigetreten, wo-
nach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts
im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann
als notwendig anzusehen ist, wenn zeit-
gleich ein das Streitpatent betreffendes
Verletzungsverfahren anhangig ist.

Mikro-Schweil3spitze

BPatG v. 04.05.2010 - 11 W (pat) 15/06
ZPO § 128 Abs. 3,

PatG 88 78 Nr. 1, 80 Abs. 3, 4, 99 Abs. 1

Auch einer beantragten mundlichen Ver-
handlung bedarf es nicht, wenn nur noch
Uber den Antrag auf Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr zu entscheiden ist.

Verlorene Generation
BPatG v. 04.02.2010 - 29 W (pat) 27/09
MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 2

Die angemeldete Wortfolge ,Verlorene
Generation“ weist in Bezug auf die noch
beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9, 16, 38 und 41, die
ausschlie3lich mit geologischen Inhalten in
Zusammenhang stehen, weder einen be-
schreibenden Aussagegehalt noch einen
engen beschreibenden Bezug auf. Daher
besitzt die Anmeldemarke die erforderliche
Unterscheidungskraft und unterliegt kei-
nem Freihaltungsbedurfnis.

‘ 2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

quadroGRUN/quadro
BPatG v. 03.02.2010 - 28 W (pat) 84/09
MarkenG 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8§ 43 Abs. 1

Zwischen der fur ,Pflastersteine und Bo-
denplatten aus Beton“ angemeldeten Mar-
ke ,,quadroGRUN“ und der fir identische -
rechtserhaltend benutzte - ,Pflastersteine”
registrierten Widerspruchsmarke ,,quadro
besteht, auch bei einer zugunsten der
Inhaberin der angegriffenen Marke unter-
stellten Kennzeichnungsschwache der
Widerspruchsmarke, unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr.

Herzchen
BPatG v. 08.02.2010 - 25 W (pat) 91/09
MarkenG &8 8 Abs. 2 Nr. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 2

1. Die angemeldete Marke ,Herzchen“
kann in Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren ,Puddings, Speiseeis* ohne Weiteres
als Hinweis auf die Form und die Verpa-
ckung verstanden werden. Mangels eines
betrieblichen Herkunftshinweises fehlt der
Anmeldemarke daher die erforderliche
Unterscheidungskraft.

2. Ein hinreichend enger beschreibender
Zusammenhang ist in Bezug auf die Ware
~Speiseeispulver” nicht gegeben, so dass
die Marke diesbeziglich die erforderliche
Unterscheidungskraft besitzt und keinem
Freihaltungsbedirfnis unterliegt.

INCO-FLEX/FLEX
BPatG v. 03.02.2010 - 28 W (pat) 86/09
MarkenG 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8 43 Abs. 1

Zwischen der fur Waren der Klassen 7 und
8 angemeldeten Marke ,,INCO-FLEX" und
der fir identische, im Ubrigen eng ver-
wandte Waren bzw. notwendiges Zubehor
registrierten Widerspruchsmarke ,FLEX",
die die rechtserhaltende Benutzung ihrer
Waren glaubhaft gemacht hat, besteht,
selbst bei einer zumindest durchschnittli-

chen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke, unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr.

BEAT CLUB KULT-INITIATIVE/BEAT-
cLuB

BPatG v. 09.02.2010 - 27 W (pat) 137/09
MarkenG 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2

Bei identischen und im Ubrigen hochgradig
dhnlichen Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16, 25 und 41 besteht zwischen
der angemeldeten Wort-Bild-Marke ,BEAT
CLUB KULT-INITIATIVE" und der durch-
schnittlich kennzeichnungskraftigen wider-
sprechenden Wort-Bild-Marke »BEAT-
CLUB" keine unmittelbare Verwechslungs-
gefahr, aber assoziative Verwechslungsge-
fahr durch gedankliches In-Verbindung-
Bringen. Die Ubereinstimmung der Zeichen
in den gestalterischen Grundelementen,
der Farbauswahl und in den Bestandteilen
»BEAT CLUB* bewirkt, dass die Verbrau-
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cher die Marken irrtimlich ein und demsel-
ben Herstellungsbetrieb zuordnen.

Pussy FM/PUSSY Deluxe/Pussy De-
luxe

BPatG v. 10.02.2010 - 26 W (pat) 29/09
MarkenG 8 9 Abs. 1 Nr. 2

Bei teils identischen Dienstleistungen (,,Un-

terhaltung; kulturelle Aktivitdten“, teils
ahnlichen Dienstleistungen (,,Werbung“
ggu. ,Unternehmensfuhrung®) besteht

zwischen der angemeldeten Marke ,,Pussy
FM*“ und der widersprechenden Gemein-
schafts-Wort-Bild-Marke ,PUSSY Deluxe“,
der eine mittlere Kennzeichnungskraft
zukommt, sowie der Wortmarke ,Pussy
Deluxe* weder klangliche, schriftbildliche
noch begriffliche Verwechslungsgefahr. Die
angegriffene Marke wird nicht durch ihren
Bestandteil ,Pussy* gepragt, vielmehr héalt
sie durch ihren Zusatz ,FM*“ einen ausrei-
chenden Zeichenabstand zu den Wider-
spruchsmarken ein.

eylit/eyelikeit
BPatG v. 23.02.2010 - 27 W (pat) 121/09
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Trotz teilweise identischer Waren und
Dienstleistungen besteht zwischen der
angemeldeten Marke ,eylit* und der wider-
sprechenden Gemeinschaftsmarke ,eyeli-
keit“ weder schriftbildliche, klangliche noch
mittelbare Verwechslungsgefahr.

Goldhase in neutraler Aufmachung
BPatG v. 25.02.2010 - 25 W (pat) 33/09
Az. der Parallelentscheidung 25 W (pat)
32/09

MarkenG 8 3 Abs. 2 Nr. 2, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1,
Nr. 2 und Nr. 10 und Abs. 3; 8 50 Abs. 1
und Abs. 2, § 54

1. Jede maschinell gefertigte und verpack-
te Warenform erfordert bei der Produktion
technische MalRnahmen wie Gussformen
und ahnliches. Die Warenform setzt inso-
weit bestimmte technische Malknahmen
voraus, ist aber nicht selbst zur Erreichung
einer technischen Wirkung erforderlich i. S.
d. 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

2. Die dreidimensionale Form eines gold-
farbenen sitzenden Osterhasen ohne wei-
tere Ausstattungsmerkmale (Goldhase in
neutraler Aufmachung) und ohne eigenwil-
lige oder sonst auffallige Gestaltungs-
merkmale weist fur ,Schokoladewaren*
regelmaRig keine Unterscheidungskraft i.
S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Scho-
koladewaren werden zur Osterzeit in zahl-
reichen ahnlichen Varianten, die teilweise
nur in Nuancen voneinander abweichen,
von verschiedenen Herstellern auf dem
Markt angeboten.

3. Verkehrsdurchsetzung nach 8 8 Abs. 3
MarkenG erfordert bei einer solchen Wa-
renform keinen nahezu einhelligen Durch-
setzungsgrad (im Anschluss an BGH GRUR
2010, 138, Tz. 42 - ROCHER-Kugel). Ein
Kennzeichnungsgrad von 67,3 %, reicht
hierflir aus. Fur die Feststellung der Ver-
kehrsdurchsetzung einer ausschlielilich
saisonal vertriebenen Warenform ist eine
Verkehrsbefragung geeignet, die in engem
zeitlichem Zusammenhang mit dem jewei-
ligen Saisongeschaft durchgefuhrt wurde,
zumal entsprechende Produkte nur zu
dieser Zeit sich auf dem Markt in Konkur-
renz gegenuberstehen.

4. Die Anmeldung einer Warenform, die
von verschiedenen Mitbewerbern ahnlich
oder sogar identisch benutzt wird, erfolgt
nicht ohne weiteres bosglaubig i. S. d. § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Benutzt der An-
melder die angemeldete Warenform bereits
vor der Anmeldung im Rahmen eines in-
tensiven Marktauftritts und hat er zudem
Anlass, davon auszugehen, dass diese
Warenform von einem relevanten Teil des
Verkehrs als Hinweis auf seinen Betrieb
wahrgenommen wird, so stellt die maken-
mafRige Absicherung eine MalRhahme zur
Forderung der eigenen Position im Wett-
bewerb dar und kann in aller Regel nicht
als unlautere und rechtsmissbrauchliche
Handlung angesehen werden. Sofern den
Wettbewerbern - wie vorliegend - ausrei-
chende weitere Mdoglichkeiten der Waren-
gestaltung verbleiben, werden sie durch
das mit der Eintragung im Markenregister
verbundene Ausschliel3lichkeitsrecht nicht
unzumutbar eingeschrankt. Dies setzt
allerdings auch eine sachgerechte Bemes-
sung des Schutzumfangs der Formmarke
voraus.

ABSOLUTABSOLUT/ABSOLUT
BPatG v. 01.03.2010 - 26 W (pat) 22/09



236 GB 3/2010

MarkenG 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8 26 Abs. 1
MarkenG, 8§ 26 Abs. 3, § 43 Abs. 1

1. Legt die Markeninhaberin die Einrede
der Nichtbenutzung ein, so ist die eides-
stattliche Versicherung zwar das wichtigste
Glaubhaftmachungsmittel zur Vorlage von
Benutzungsnachweisen. Dies fuhrt aller-
dings nicht dazu, dass bei Fehlen einer
eidesstattlichen Versicherung einer Glaub-
haftmachung mit Hilfe anderweitiger Be-
nutzungsnachweise die Grundlage entzo-
gen ist.

Reicht die Widersprechende Belege zum
Umsatzvolumen, zur H6he des Flaschenab-
satzes sowie einen Bericht der Financial
Times Deutschland vor, dem zu entnehmen
ist, dass ,,ABSOLUT" im entscheidenden
Zeitpunkt die viertgro3te Wodka-Marke
war, so handelt es sich hierbei um sonstige
Unterlagen, denen eine ernsthafte Benut-
zung der Widerspruchsmarke innerhalb des
relevanten Zeitraums mit hinreichender
Sicherheit entnommen werden kann und
die somit als Glaubhaftmachungsmittel
geeignet und ausreichend sind.

Einer rechtserhaltenden Benutzung der
Ware ,Wodka"“ steht nicht entgegen, dass
das Produkt der Widersprechenden unter
der Kennzeichnung ,ABSOLUT VODKA*
vertrieben wird. Durch den beschreibenden
Zusatz ,VODKA" wird der kennzeichnende
Charakter der Widerspruchsmarke nicht
verandert.

2. Zwischen der u. a. fur ,Biere; Mineral-
wasser... und andere alkoholfreie Getran-
ke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Siru-
pe...; alkoholische Getranke...; Verpflegung
von Gasten* angemeldeten Wort-Bild-
Marke ,,ABSOLUT" und der u. a. fur gering
ahnlichen ,Wodka“ registrierten Gemein-
schaftsmarke ,ABSOLUT*, der aufgrund
eingehender Benutzung im Inland ein ho-
her Bekanntheitsgrad und somit eine Uber-
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu-
kommt, besteht unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr. Die grafische Ausgestaltung
der jungeren Marke vermag die klangliche
Ahnlichkeit der Marken nicht zu verhin-
dern.

1. Zur Darlegungs- und Beweislast im
Verfahren Uber die Ldschung einer kraft
Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Mar-
ke.

2. Zu den Anforderungen an den Nachweis
eines beschreibenden Gehalts eines in
einer Marke enthaltenen Begriffs (hier:
Gelbe Seiten).

3. Zur Berucksichtigungsfahigkeit von
Verkehrsbefragungen, welche fur eine
gleichlautende friheren Marke durchge-
fuhrt wurden, als Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung einer spater angemeldeten
Marke.

4. Zu den die subjektiven Voraussetzungen
far eine Bosglaubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG betreffenden tatsachlichen
Voraussetzungen.

5. Eine L6schung der Marke ,,Gelbe Seiten*
kommt nicht in Betracht, weil der Marke
zum Eintragungszeitpunkt (hier 1998)
weder die erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlte noch sie freihaltungsbedirftig
war; dartber hinaus hatte die Anmelderin
auch nachgewiesen, dass sie im Verkehr
durchgesetzt war; schlieilich gibt es auch
keine Anhaltspunkte fur eine Bdsglaubig-
keit der Anmelderin. Bei dieser Beurteilung
spielt es keine Rolle, ob die Anmelderin zu
einem fruheren Zeitpunkt eine Monopol-
stellung innehatte, was allerdings auf dem
betroffenen Waren- und Dienstleistungs-
sektor (Branchenverzeichnisse) auch nicht
der Fall war.

GELBE SEITEN
BPatG v. 09.03.2010 - 27 W (pat) 211/09
MarkenG 8§ 8 Abs. 2, 3

QUANTEN/QUANTEC
BPatG v. 12.03.2010 - 28 W (pat) 81/09
MarkenG 8 9 Abs. 1 Nr. 2

Aus dem beschreibenden und damit mar-
kenrechtlich schutzunfahigen Bedeutungs-
gehalt des Begriffs ,,Quanten” ergibt sich
ein entsprechend eng zu bemessender
Schutzumfang der Widerspruchsmarke,
durch den sich die freie und ungehinderte
Verwendbarkeit des fraglichen Sachbegriffs
durch andere Marktteilnehmer nicht ein-
schrénken lasst. Aus der Widerspruchs-
marke ,QUANTEC* konnen deshalb in
kollisionsrechtlicher Hinsicht keine Verbie-
tungsrechte gegen die jlingere Marke
~QUANTEN" geltend gemacht werden, so
dass eine unmittelbare Verwechslungsge-
fahr bereits aus Rechtsgrinden ausge-
schlossen ist. Anhaltspunkte fur eine Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne sind
ebenfalls nicht gegeben.
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OAK/OAKWOOD
BPatG v. 22.03.2010 - 27 W (pat) 4/10
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Trotz teilweise identischer, teilweise hoch-
gradig &hnlicher Waren der Klassen 18 und
25 besteht zwischen der angemeldeten
Wort-Bild-Marke ,,O0AK* und der widerspre-
chenden international registrierten Wort-
Bild-Marke ,,OAKWOOD* weder klangliche,
schriftbildliche noch assoziative Verwechs-
lungsgefahr.

Cocoon/KOKON

BPatG v. 24.03.2010 - 26 W (pat) 123/09
MarkenG 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 43 Abs. 1
Zwischen der u. a. fur Waren der Klassen
20 und 21 angemeldeten Marke ,,Cocoon“
und der fur rechtserhaltend benutzte iden-
tische bzw. ahnliche Waren der Klassen 20
und 21 registrierten Widerspruchsmarke
,KOKON*" besteht klangliche und begriffli-
che Verwechslungsgefahr.

PURATEX/PURATOS
BPatG v. 09.04.2010 - 28 W (pat) 47/09
MarkenG 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8 43

1. Hat die Widersprechende fir ihre Einzel-
produkte gerade andere Marken eingesetzt
und taucht das Widerspruchszeichen allen-
falls zuséatzlich als Firmenemblem bzw.
bloBer Firmenhinweis auf und damit in
einer Form, die von vornherein nicht ge-
eignet ist, vom angesprochenen Publikum
zumindest auch als Unterscheidungszei-
chen bzw. als (Zweit-)Kennzeichnung fur
die beanspruchten Waren verstanden zu
werden, so ist eine solche Verwendung des
Widerspruchszeichens (nur) als Unterneh-
menskennzeichen fir eine rechtserhalten-
de Benutzung keineswegs ausreichend.

2. Die Vergleichsmarken ,PURATEX* und
-PURATOS" unterscheiden sich in ihrem
Gesamteindruck durch die jeweils zweiten
Wortbestandteile ,TEX“ bzw. ,TOS" in
kollisionsrechtlicher Hinsicht hinreichend
deutlich, so dass selbst dann eine unmit-
telbare Verwechslungsgefahr ausscheidet,
wenn man eine relevante Benutzung der
(durchschnittlich kennzeichnungskraftigen)
Widerspruchsmarke unterstellen wirde.
Aufgrund seines produktbeschreibenden

Bedeutungsgehalts ist der Bestandteil
»PURA" schutzunfahig und aus Rechtsgrin-
den weder geeignet, den Gesamteindruck
der Marken mitzubestimmen, noch kann er
als Stammbestandteil fungieren. Daher
scheidet auch eine Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne aus.

F1 Top Quality alliance/F1/F1-
Shop//F1 POLE POSITION/F1 RACING
SIMULATION/F1 CAFE/F1 PIT STOP
CAFE/F1 Formula 1/F1 RACING SIMU-
LATION/F1 Formula 1/F1

BPatG v. 13.04.2010 - 27 W (pat) 33/09
MarkenG 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2

1. Zwischen der u. a. fur ,Uhren...; Beklei-
dungssticke...; Veranstaltung von Reisen;
sportliche und kulturelle Aktivitaten“ an-
gemeldeten Wort-Bild-Marke ,,F1 Top Qua-
lity alliance” und der u. a. fur Uberdurch-
schnittlich ahnliche bzw. identische Dienst-
leistungen der Klassen 41 registrierten
Uberdurchschnittlich kennzeichnungskrafti-
gen Widerspruchsmarke ,,F1“ besteht keine
unmittelbare Verwechslungsgefahr, aber
die Gefahr, dass die Vergleichsmarken
gedanklich miteinander in Verbindung
gebracht werden. Der Bestandteil ,F1“ im
angegriffenen Zeichen wird durch die rote
Umrahmung und Unterlegung besonders
hervorgehoben, so dass er eine selbstandig
kennzeichnende Stellung einnimmt und
dem Publikum den Gesamteindruck vermit-
telt, dass die fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen zumindest aus wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen
stammen.

2. Auch hinsichtlich der Widerspruchsmar-
ken ,F1 Formula 1*“ (Wort-Bild-Marke/ Ge-
meinschaftsmarke), ,F1 Formula 1“ (Wort-

Bild-Marke/IR-Marke), ,F1“ (IR-Marke)
besteht keine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr, aber die Gefahr, dass die

Vergleichsmarken gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden.

3. Unter Berucksichtigung der Verkehrsgel-
tung des Bestandteils ,F1* der Wider-
spruchsmarke ,F1 POLE POSITION“ (Ge-
meinschaftsmarke) sind bei Identitat der
Dienstleistungen ,kulturelle Aktivitaten
hohe Anforderungen an den erforderlichen
Markenabstand zu stellen, denen die ange-
griffene Marke nicht gerecht wird.

4. Hinsichtlich der weiteren Widerspruchs-
marken ,F1-Shop“, ,,F1 RACING SIMULA-
TION“, ,F1 CAFE“, ,F1 PIT STOP CAFE",
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»,F1 RACING SIMULATION*“ wird das ange- Geschaftsbetrieb (gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 1
griffene Zeichen den Anforderungen an den MarkenG).
Markenabstand aber gerecht.

Schumpeter School

BPatG v. 13.04.2010 - 27 W (pat) 26/10
MarkenG & 8 Abs. 2 Nr. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 2,
8§ 3 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 10

1. Personennamen unterliegen wie sonsti-
ge Wortmarken der Prifung auf absolute
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1
und 2 MarkenG.

2. Der Name eines Wissenschaftlers ist
nicht automatisch ein beschreibender
Fachbegriff fur eine Lehreinrichtung.

3. Die kennzeichnende Funktion eines
Namens geht in einer Kombination mit
~3chool ..“ nicht verloren. Schulbezeich-
nungen enthalten mit einem Namen einer
lebenden oder historischen Persénlichkeit
einen betrieblichen Hinweis im Sinn von §
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

4. Nur Namen historischer Personen, die
Teil des der Allgemeinheit zustehenden
kulturellen Erbes sind, unterliegen einem
Freihaltebedirfnis im Sinn des 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG - ohne dass es darauf an-
kame, ob sie als Merkmalsbezeichnung
gesehen werden.

5. Das Namensrecht erlischt mit dem Tod,
der vermoégensrechtliche Bestandteil 10
Jahre nach dem Tod des Namenstragers (8
8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Speicherstadt
BPatG v. 04.05.2010 - 24 W (pat) 76/08
MarkenG 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

Der Begriff ,Speicherstadt* wird nahelieg-
enderweise mit der Speicherstadt am
Rande des Hamburger Hafens, einer der
bekanntesten Sehenswirdigkeiten dieser
Stadt, in Verbindung gebracht. Er kommt,
auch im Hinblick auf die Wertschatzung
und die positiven Empfindungen, die der
Verkehr diesem Tourismusmagnet entge-
genbringt, fur zahlreiche Waren und
Dienstleistungen als beschreibende Angabe
(gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) in Be-
tracht und entbehrt zudem - auch soweit
kein enger waren- und dienstleistungsbe-
schreibender Bezug vorhanden ist - jegli-
cher Hinweiskraft auf einen individuellen
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V. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von
Tina Berger und Franziska Schroter

1. PATENTRECHT / GEBRAUCHSMUSTERRECHT

LG Mannheim: Anwendbares Recht im
Rahmen eines Lizenzverhaltnisses;
Gebrauchsmusterschutz

Beschl. v. 23. Oktober 2009

-7 0 125/09 —

GebrMG 88 11 Abs. 1 S. 2, 19; BGB § 242;
EGBGB Art. 27 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, 2;
ZPO § 149

1. Zur Frage, ob eine Rechtswahl (hier: fur
franzdsisches Recht) im Verhéltnis zwi-
schen einem an einer Standardisierung
beteiligten Unternehmen und einer Stan-
dardisierungsorganisation (hier: ETSI) eine
Rechtswahl fur ein sich aus dem Verspre-
chen nach Behauptung einer Partei unmit-
telbar durch die Benutzung der ge-
brauchsmusterrechtlich geschitzten Lehre
ergebendes Lizenzvertragsverhaltnis zwi-
schen dem Unternehmen und einem Drit-
ten enthalt.

2. Mangels Rechtswahl bestimmt sich das
anzuwendende Recht im Lizenzverhéltnis
nach dem Recht des Staates, mit dem das
Lizenzvertragsverhéaltnis die engsten Ver-
bindungen aufweist. Dies ist in der Regel
das Recht des Staates, in dem der Lizenz-
geber seinen Sitz hat.

3. Fur die Ermessensentscheidung Uber die
Aussetzung nach § 19 GebrMG ist nicht auf
die Grundsatze zur Aussetzung eines Pa-
tentverletzungsrechtsstreits nach § 148
ZPO abzustellen, sondern vorrangig auf die
Vermeidung der Gefahr sich widerspre-
chender gerichtlicher Entscheidungen.

Fundstellen: InstGE 11, 215-217

sungserklarung durch den Beklagten erfol-
gen; vielmehr muss dies als erneutes
Angebot gewertet werden.

2. Ein Schadensersatzanspruch aufgrund
der Verletzung der Lehren des Klagepa-
tents besteht, wenn von den Ausfuhrungs-
formen wortsinngemall Gebrauch gemacht
wird und keine Nutzungsberechtigung
besteht. (Ls. der Redaktion)

LG Ddusseldorf:
Gebrauchsmusterverletzung
Tintenpatrone

Urt. v. 22. Dezember 2009

- 4a O 268/08 —

GebrMG 88 24, 24a, 24b; BGB 8§ 242, 259

Anspriche aus der
einer

1. Das beanspruchte Klagegebrauchsmus-
ter ist schutzfahig; insbesondere stellt eine
Eingriffsnut, im Rahmen des problemlosen
Einsetzens und Herausnehmens einer
Tintenpatrone, ein konstruktives und nicht
nur asthetisches Element dar.

2. Anspruche auf Unterlassung, Schadens-
ersatz, Rechnungslegung, Vernichtung und
Ruckruf sind begrindet, da die angegriffe-
ne Ausfuhrungsform wortsinngemall vom
Klagegebrauchsmuster Gebrauch macht.
(Ls. der Redaktion)

LG Ddusseldorf: Voraussetzungen des
Zustandekommens eines Unterlas-
sungs- bzw. Verpflichtungsvertrages;
Schadensersatzanspruch wegen Ver-
letzung des Klagepatents

Urt. v. 15. Dezember 2009

- 4a 0 229/08 —

PatG 88 139 Abs. 1, 9 S. 2 Nr. 1;
EuPatUbk Art. 64 Abs. 1; BGB §§ 150 Abs.
2,151

1. Ein Unterlassungs- bzw. Verpflichtungs-
vertrag kommt nicht zustande, wenn er-
heblich neue Anderungen in der Unterlas-

OLG Ddusseldorf: Zur Reichweite von
Zweifeln im Rahmen einer rechtswid-
rigen Patentbenutzung

Beschl. v. 20. Januar 2010

-2 W 62/09 —

PatG 8§ 140c; BGB & 809; ZPO §§ 485, 935

1. Da der in § 140c PatG geregelte Besich-
tigungsanspruch bloR die hinreichende
Wahrscheinlichkeit einer rechtswidrigen
Patentbenutzung voraussetzt, stehen Zwei-
fel am Vorliegen eines Benutzungssachver-
haltes dem Erfolg eines Besichtigungsver-
langens nicht entgegen. Das gilt nicht nur
fir Unwéagbarkeiten im Tatsachlichen,
sondern gleichermallen fur Zweifel, die
sich in der rechtlichen Beurteilung des
vermuteten Benutzungssachverhaltes
ergeben, z.B. wenn es darum geht, ob ein
bestimmtes Verhalten, das der Antragstel-
ler beim Antragsgegner vermutet - seine
Richtigkeit zugunsten des Antragstellers
unterstellt - Uberhaupt einen wortsinnge-
mafRen oder aquivalenten Eingriff in den
Schutzbereich des Antragspatents darstellt.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/so4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR201300936BJNE001201309&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/so4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE017802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/so4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE017802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2w90/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR201170936BJNE018100140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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2. Bedarf es zur endgultigen Klarung dieser
Rechtsfrage der Einholung eines Sachver-
standigengutachtens, ohne das z.B. die
Gleichwirkung, das Naheliegen oder die
Gleichwertigkeit der mit dem Besichti-
gungsgegenstand verwirklichten Abwand-
lung des patentierten Gegenstandes mit
der Erfindung nicht definitiv beurteilt wer-
den kdnnen, so ist die Wahrscheinlichkeit
einer Schutzrechtsverletzung regelmalig
gegeben. Zu erwagen ist allenfalls, ob Gber
das Ubliche hinausgehende besondere
Schutzmalinahmen (z.B. Besichtigung
ausnahmsweise nur durch den Sachver-
standigen allein) geboten sind.

3. Ohne Erfolg bleibt ein Besichtigungsver-
langen nur dann, aber auch schon immer
dann, wenn bereits ohne weitere sachver-
stadndige Aufkldrung feststeht, dass die mit
dem Besichtigungsantrag verfolgten An-
spriche nicht bestehen, weil der Besichti-
gungsgegenstand in seiner vom An-
tragsteller vermuteten (und durch die
beantragte Besichtigung zu klarenden)
Ausgestaltung zweifelsfrei keinen Eingriff in
den Schutzbereich des Antragsschutzrechts
begrindet.

Fundstelle: InstGE 11, 289-299 |

LG Mannheim: Keine mittelbare Pa-
tentverletzung bei bloRer Nennung
von Vorrichtungen ohne erfindungs-
funktionalen Beitrag

Urt. v. 12. Februar 2010

-7 0 84/09 —

PatG 8§ 10 Abs. 1 (Fassung v. 04.12.2010)

Im Anspruch eines Verfahrenspatents zwar
genannte Vorrichtungen, die aber selbst
keinen erfindungsfunktionalen Beitrag zum
geschiutzten Verfahren leisten, sondern
dessen blofRes passives Objekt darstellen,
sind keine Mittel, die sich auf ein wesentli-
ches Element der Erfindung beziehen. Eine
mittelbare Patentverletzung scheidet dann
aus.

‘ 2. URHEBERRECHT / GESCHMACKSMUSTERRECHT

OLG Schleswig: Festsetzung des
Streitwertes bei urheberrechtlichen
Unterlassungsansprichen

Beschl. v. 09. Juli 2009

-6 W 12/09 —

ZPO 88 3, 4; GKG § 68 Abs. 1

Bei dem nach § 3 ZPO festzusetzenden
Streitwert in einem Verfahren betreffend
einen Unterlassungsanspruch wegen Urhe-
berrechtsverletzung (Nutzung von Teilen
einer Kartographie der Klagerin im Internet
durch den Beklagten) sind Art und Umfang
der Verletzung des geschiutzten Rechts
sowie das wirtschaftliche Interesse des
Urheberrechtsinhabers zu bericksichtigen.
Ein hoherer Streitwert lasst sich dagegen
nicht mit praventiven Gesichtspunkten —
Abschreckung zur Verhinderung von Nach-
ahmung — rechtfertigen.

Fundstellen: GRUR-RR 2010, 126-127;
ZUM 2010, 68-69; OLGR Schleswig 2009,
814-815

OLG Karlsruhe: Gewerbliches Ausmalf3
der Rechtsverletzung bei Anbieten
eines Films Uuber Filesharing-Borsen
kurz nach seiner Verdffentlichung;
Datensicherung im Wege der einstwei-
ligen Anordnung

Beschl. v. 01. September 2009

-6 W 47/09 —

UrhG 88 96 Abs. 2 S. 1, 101 Abs. 2, 101
Abs. 9; TKG 88 3 Nr. 30, 96, 113 a

1. Eine einstweilige Anordnung, mit der
ausgesprochen wird, dass bis zum Ab-
schluss des Verfahrens nach 8 101 Abs. 9
UrhG zum Zwecke der Auskunftserteilung
die Daten zu sichern, aus denen sich er-
gibt, welchen Kunden unter welchen An-
schrift bestimmte IP-Adressen zu bestimm-
ten Zeitpunkten zugeordnet waren, kann
mit der Beschwerde angefochten werden.
2. Eine solche Anordnung findet ihre ge-
setzliche Grundlage in § 101 Abs. 2 und
Abs. 9 UrhG i.V. mit § 96 Abs. 2 Satz 1
TKG; diese dort getroffene Regelung stofdt
weder auf europarechtliche noch auf ver-
fassungsrechtliche Bedenken.

3. Voraussetzung fur den Erlass einer
solchen Anordnung ist, dass das Vorliegen
der Voraussetzungen fir eine Anordnung
nach 8 101 Abs. 9 UrhG glaubhaft gemacht
wird.

4. Eine Rechtsverletzung in gewerblichem
Ausmal} ist in der Regel anzunehmen,
wenn eine besonders umfangreiche Datei,
etwa ein vollstadndiger Kinofilm, in Musikal-
bum oder ein Horbuch, vor oder unmittel-
bar nach ihrer Verotffentlichung in Deutsch-
land widerrechtlich im Internet einer unbe-
stimmten Vielzahl von Dritten zugénglich
gemacht wird.
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Fundstellen: K&R 2009, 731-735; GRUR-
RR 2009, 379; ZUM 2009, 957-961; Jus-
tiz 2010, 93-97

OLG Koln: Verletzung urheberrechtlich
geschutzter Musikwerk im Filesharing-

Verfahren; Glaubhaftmachung einer
Zeugenaussage durch Bezugnahme
auf ein vorangegangenes Gestat-
tungsverfahren

Beschl. v. 11. September 2009

-6 W 95/09 —

UrhG 88 10 Abs. 1, 19a, 101 Abs. 9

1. Der Verfugungsklager kann sich zur
Glaubhaftmachung auf ein vorangegange-
nes Gestattungsverfahren nach 8 101 Abs.
9 UrhG beziehen, wenn er im Rahmen
eines Unterlassungsanspruchs wegen
rechtswidrigen Filesharings in Anspruch
genommen wird. Dass er nicht selbst an
dem Verfahren beteiligt ist, steht dem
nicht entgegen, da er unschwer Aktenein-
sicht nehmen kann.

2. Um darzulegen, dass unter einer be-
stimmten IP-Adresse ein Werk in einer sog.
»Tauschborse*“ angeboten wurde, reicht die
eidesstaatliche Versicherung eines Zeugen,
er habe die betreffende Datei abgerufen
und einem Hoérvergleich unterzogen, aus.
3. Es wird eine Vermutung zur Verantwort-
lichkeit des Verfugungsbeklagten fiur eine
Rechtsverletzung angenommen, wenn ein
geschutztes Werk von einer ihm zugeteil-
ten IP-Adresse der Offentlichkeit zugang-
lich gemacht wurde. Entgegenstehende
Mdoglichkeiten der unbefugten Nutzung des
Internetanschlusses durch Dritte bedirfen
der Glaubhaftmachung; insbesondere liegt
keine Entlastung vor, wenn der Verfu-
gungsbeklagte vortragt, dass zum Zeit-
punkt niemand zuhause war. (Ls. der
Redaktion)

Fundstellen: MMR 2010, 44-45; MIR 20009,
Dok. 250; ZUM 2010, 269-270

maRig als urheberrechtlich schutzfdhig zu
erachten.

2. Die Programminformationen sind keine
Berichterstattungen Uber Tagesereignisse,
so dass eine kostenlose, zustimmungsfreie
Verwertung der erweiterten Programmin-
formationen tber 8 50 UrhG nicht mdglich
ist. (Ls. der Redaktion)

Fundstellen: K&R 2010, 420-423; GRUR-
RR 2010, 241; ZUM 2010, 362-365;

LG KoélIn: Erstattung der Abmahnkosten
nach Nutzung einer Filesharing-Borse
durch das Institut der Geschaftsfuh-
rung ohne Auftrag

Urt. v. 27. Januar 2010

- 28 0 241/09 —

UrhG 8§ 2, 73, 85, 97; UWG 8 12; BGB 8§
683 S. 1, 670

1. Abmahnkosten, deren Ersatz dem Inte-
resse und dem wirklichen oder mutmalli-
chen Willen des Storers entsprechen, er-
folgen Uber das Rechtsinstitut der Ge-
schaftsfuhrung ohne Auftrag. Insoweit
stellt 8 12 Abs. 1 S. 2 UWG keine abschlie-
Rende Regelung fur VerstoRe aulRerhalb
des Wettbewerbsrechts dar.

2. Wird von dem Beklagten der Internetan-
schluss auch Dritten, insbesondere Mitglie-
dern seines Haushalts zur Verfiugung ge-
stellt und so die Teilnahme an Filesharing-
Borsen ermdéglicht, so 16st dies Pruf- und
Handlungspflichten seinerseits aus; ande-
renfalls ist das Verhalten addquat kausal
far eine Urheberrechtsverletzung.

(Ls. der Redaktion)

Fundstellen: K&R 2010, 280-283; ZUM-
RD 2010, 277-283; GRUR-RR 2010, 242

OLG Dresden: Haftung der Betreiber
elektronischer Programmfuhrer (EPG)
far die Bereitstellung erweiterter Pro-
graminformationen — tvtv.de

Urt. v. 15. Dezember 2009

- 14 U 818/09 —

UrhG 88 2, 16, 19a, 50, 72, 97

1. Begleitmaterial zu Sendungen, u.a.
Wortbeitrage und Bildmaterial, ist regel-

LG Koln: Gewerbliches Ausmafld der
offentlichen Zuganglichmachung eines
urheberrechtlich geschiutzten Werks
Beschl. v. 03. Februar 2010

- 9 OH 2035/09 —

UrhG 88 19a, 101

1. Ein gewerbliches Ausmal3 der offentli-
chen Zuganglichmachung der geschitzten
Synchronfassung eines Films liegt vor,
wenn diese vor bzw. unmittelbar nach
Veroffentlichung in Deutschland 6ffentlich
zuganglich gemacht wird.

2. Anhaltspunkte zur Bestimmung des
gewerblichen Ausmalles stellen die Schwe-
re und Auswirkungen der Rechtsverletzung
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auf den Rechteinhaber dar. (Ls. der Redak-
tion)

OLG Hamburg: Offentliche Zugang-
lichmachung eines nicht mit der Ho-
mepage verlinkten Kartenausschnitts
Beschl. v. 08. Februar2010

-5W5/10 —

UrhG § 19a

Ein urheberrechtlich geschitzter Karten-
ausschnitt ist bereits dann im Internet
offentlich zuganglich gemacht i. S. des §
19a UrhG, wenn er durch Eingabe einer
URL erreichbar ist. Eine Verlinkung mit der
Homepage des Verletzers ist nicht notwen-
dig.

Fundstelle:
562

K&R 2010, 355; WRP 2010,

gleich der erhaltenen Pauschalvergitung
mit derjenigen Gesamtvergutung ergeben,
die er bei Vereinbarung von Wiederho-
lungsvergitungen nach Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen offentlichrechtlicher
Sender fur die erfolgten Ausstrahlungen
erhalten hatte.

2. Die von dem Sender in zeitlichem Zu-
sammenhang mit den Ausstrahlungen
erzielten Werbeeinnahmen bilden regelma-
Big keine Anhaltspunkte fir einen An-
spruch nach § 32a Abs.2, Abs.1 UrhG, weil
sie in der Regel keinen bestimmten Sen-
dungen unmittelbar zugeordnet werden
kénnen.

Fundstelle: GRURPrax 2010, 155

OLG Brandenburg: Keine Eigentums-
verletzung durch Film- oder Fotoauf-
nahmen fremden Eigentums

Urt. v. 18. Februar 2010

5U 12/09, 5 U 13/09, 5 U 14/09

UrhG 88 16, 59, BGB § 823

1. Weder das Vervielfaltigen (durch Film-
oder Fotoaufnahmen) von Eigentum (hier:
Anlagen der Stiftung Preuflische Schldsser
und Garten Berlin-Brandenburg) noch die
gewerbliche Verwertung solcher Aufnah-
men stellen einen Eingriff in das Eigentum
dar, denn nur die Sachsubstanz unterfallt
dem Schutzbereich des § 903 BGB.

2. Das Eigentum gewahrt keinen Schutz
vor Konkurrenz durch Dritte bei der kom-
merziellen Vermarktung eigener Objekte.
(Ls. der Redaktion)

Fundstellen: K&R 2010, 268; ZUM 2010,
356; CR 2010, 393

KG Berlin: Auskunftsanspruch eines
Drehbuchautors zur Ermittlung eines
Nachvergutungsanspruchs gegen ei-
nen Fernsehsender

Urt. v. 24. Februar 2010

- 24 U 154/08 —

UrhG 88 32 Abs. 1, 32a Abs. 2, BGB § 242

1. Einen Auskunftsanspruch eines Dreh-
buchautors gegen einen privaten Fernseh-
sender begrindende klare Anhaltspunkte
fur einen Anspruch nach § 32a Abs.2,
Abs.1 UrhG koénnen sich aus einem Ver-

OLG Koln: Domaininhaber haftet fur
Urheberrechtsverletzungen des Do-
mainpachters

Urt. v. 19. Marz 2010

-6 U 167/09 —

UrhG 88 2 Abs. 1 Nr. 7, 10 Abs. 1, 10 Abs.
3,19a,97 Abs. 1S.1

1. Den Verpachter einer Domain trifft
grundséatzlich keine Pflicht, den Inhalt der
Webseite seines Pachters - ohne Kenntnis
von konkreten VerstdBen - auf madgliche
Rechtsverletzungen zu Uberprufen.

2. Hat der Pachter Kenntnis von der Ver-
letzung von Immaterialguterrechten durch
Veroffentlichungen auf seiner Webseite —
oder verschlie3t er sich dieser Kenntnis
bewusst —, ist dieses Wissen der verpach-
tenden Gesellschaft zuzurechnen, wenn
zwischen ihrem alleinigen Geschaftsfihrer
und dem Pachter Personenidentitat be-
steht.

3. Eine von dem Pé&chter ausdricklich nur
im eigenen Namen abgegebene Unterlas-
sungserklarung beseitigt bei einer derarti-
gen personellen ldentitat nicht auch die
Wiederholungsgefahr von  Verletzungs-
handlungen der verpachtenden Gesell-
schaft.

Fundstellen: GWR 2010, 222; Magazin-
dienst 2010, 623-625; ZUM-RD 2010, 324

LG Hamburg: Die Rechte von Tontra-
gerherstellern werden auch durch die
nichtberechtigte Nutzung von Teilstu-
cken bestimmter Tonaufnahmen ver-
letzt

Urt. v. 23. Marz 2010

- 310 O 155/08 —


http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UrhG&p=19a
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UrhG 88 74, 75, 77, 85 Abs. 1 S. 1, 97
Abs. 1, 101

1. Ein Eingriff in die, nach 8 85 Abs. 1 S.
1UrhG geschitzte wirtschaftliche, organi-
satorische und technische Leistung des
Tontragerherstellers liegt bereits dann vor,
wenn einem fremden Tontrager kleinste
Tonfetzen entnommen werden.

2. Da selbst eine veranderte Vervielfalti-
gung immer noch ein Teil der urspringli-
chen Aufnahme darstellt, kann der Tontré-
gerhersteller auch in diese bearbeitete
Vervielfaltigung eingreifen.

3. Fachkreise, wie Produzenten und Verle-
ger, unterliegen, hinsichtlich der Prufung
einer etwaigen Nutzungsberechtigung,
gesteigerten Sorgfaltspflichten. (Ls. der
Redaktion)

- 5U 160/08 —
UrhG 88 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 Abs. 2; UWG 88§
3,4Nr.9

1. Es liegt keine urheberrechtliche Schutz-
fahigkeit eines aus wenigen Worten gebil-
deten Refrains als Sprachwerk vor, selbst
wenn eine gewisse Originalitat nicht abge-
sprochen werden kann.

2. Ein solches setzt, auch im Rahmen der
-kleinen Munze“, einen mit Mitteln der
Sprache ausgedriickten Gedanken- und
Gefuhlsinhalt voraus.

3. Eine mehr oder minder alltdgliche Ges-
taltung mit Mitteln der Sprache ist nicht
monopolisierbar; die Uberraschende Varia-
tion eines einzelnen Wortes vermag hieran
nichts zu andern. (Ls. der Redaktion)

OLG Karlsruhe:
Schutz der Gestaltung einer
schirmmaske

Urt. v. 14. April 2010

-6 U 46/09 —

UrhG 88 69a, 2 Abs. 1 Nr. 7; UWG 8§ 4 Nr.
9a

Urheberrechtlicher
Bild-

1. Die Gestaltung einer Bildschirmmaske
ist nicht nach § 69a UrhG als Computer-
programm geschutzt.

2. Eine Bildschirmmaske kann nach § 2
Abs. 1 Nr. 7 UrhG Schutz geniel3en, wenn
ihre graphische Gestaltung im Vordergrund
steht.

3. Auch bei Vorliegen wettbewerblicher
Eigenart einer Bildschirmmaske scheidet
ein Anspruch nach 8 4 Nr. 9a UWG aus,
wenn sowohl die klagerische Maske als
auch die angegriffene, &ahnliche Maske
nicht isoliert vertrieben werden, sondern
Bestandteil einer umfassenden Software
sind, deren unterschiedliche Bezeichnung
eine Herkunftstauschung ausschlie3t. Fur
die Frage der Eignung zur Herkunftstau-
schung kommt es dabei auf die Verkehrs-
kreise an, die uUber die Beschaffung der
Software entscheiden.

Fundstellen: GRUR-RR 2010, 234-238;
K&R 2010, 414-418; GRUR 2010, 533

OLG Hamburg: Kein urheberrechtlicher
Schutz fur eine aus wenigen Worten
gebildete Liedzeile — Alles ist gut so
lange du wild bist

Beschl. v. 26. April 2010

LG Stuttgart: Urheberpersonlichkeits-
recht des Erblassers; Interessenabwa-
gung im Rahmen der 88 14, 39 UrhG —
Teilabriss des Stuttgarter Bahnhofs-
gebaudes

Urt. v. 20. Mai 2010

- 17 O 42/10 —

UrhG 88 2 Abs. 1 Nr. 4, 8 Abs. 2 S. 3, 14,
28 Abs. 1, 39 Abs. 1, 97, 129; BGB §
2039; VwWVIG 8§ 75 Abs. 2 S. 1

1. Das Urheberpersonlichkeitsrecht des
Erblassers kann von jedem Miterben ge-
maflk § 2039 BGB im eigenen Namen gel-
tend gemacht werden.

2. Die planfeststellungsrechtliche Dul-
dungswirkung von 8 75 Abs. 2 S. 1 VwVfG
i.Vv.m. 88 18 S. 3, 18c AEG erfasst den
urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch
nicht.

3. In der nach 88 14, 39 UrhG gebotenen
Abwagung sind Erhaltungs- und Nutzungs-
interessen gegeniberzustellen, wobei auch
die Haltung des Urhebers zu baulichen
Veranderungen, die verbleibende Schutz-
dauer, sowie wirtschaftliche und 6ffentliche
Interessen zu berlcksichtigen sind. (Ls.
der Redaktion)

3. MARKENRECHT |

OLG Koln: »Lweg.de“/“mcweg.de*
Kennzeichnungskraft und Verwechs-
lungsgefahr von Portalen fur Reise-
dienstleistungen

Urt. v. 22. Januar 2010
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-6 U 141/09 —
MarkenG 88 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2

1. MaRRgebender Zeitpunkt der Beurteilung
der Kennzeichnungskraft der Klagemarke
ist nur dann der Tag der (letzten) mundli-
chen Verhandlung, wenn das angegriffene
Zeichen keinen eigenen Schutz genielit.
Bei Angriffen gegen eine eingetragene
Marke bzw. ein Unternehmenskennzeichen
kommt es insoweit auf den Tag der Mar-
kenanmeldung respektive den Zeitpunkt
der erstmaligen Verwendung als Unter-
nehmensbezeichnung an (im Anschluss an
BGH GRUR 2002, 544, 546 - ,Bank 24*).

2. Aus hohen Wachstumsraten in den
ersten beiden Jahren nach Aufnahme der
Unternehmenstatigkeit kann eine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft allein nicht
abgeleitet werden.

3. Die Kennzeichnungskraft der Bezeich-
nung ,weg.de* fur ein Internet-Reisebiro
ist von Hause aus schwach.

4. Die Ahnlichkeit der fur Online-Portale
benutzten Zeichen »weg.de” und
~-mcweg.de” ist gering. Insbesondere ver-
mutet der Verkehr nicht, dass derselbe
Dienstleister unter ,mcweg.de* Billigreisen
und unter ,weg.de“ luxuriése Buchungen

vertreibt. Das steht auch der Annahme
einer Irrefiuhrung i.S. des 8 5 Il UWG
entgegen.

5. Die Bezeichnung ,weg.de“ fur Reise-
dienstleistungen hat keine hinreichende
wettbewerbliche Eigenart, um einen Leis-
tungsschutz nach 8 4 Nr. 9a UWG zu erhal-
ten.

Fundstelle: MarkenR 2010, 190

mafRgeblich von einer Behinderungsabsicht
getragen war.

2. Vergibt ein Handelsunternehmen eine
Ware als Werbegeschenk, die mit einer
Marke versehen ist, liegt keine ernsthafte
Markenbenutzung i.S.d. § 26 MarkenG vor,
wenn die jeweilige Ware durch das Han-
delsunternehmen nicht anderweitig ver-
trieben wird und ein derartiger Vertrieb
auch nicht geplant ist, da diese schenkwei-
se Abgabe weder der ErschlieBung noch
der Sicherung von Absatzmaéarkten flr das
mit der Marke versehene Produkt dient.
(Ls. der Redaktion)

LG Mannheim: Zur Beurteilung einer
offensichtlichen Rechtsverletzung
i.S5.d. 8 19 Abs. 7 MarkenG

Beschl. v. 02. Februar 2010

-2 0 102/09 —

MarkenG § 19 Abs. 7

Eine offensichtliche Rechtsverletzung im
Sinne von 8 19 Abs. 7 MarkenG (und damit
die Durchsetzung von Auskunftsanspri-
chen im Wege der einstweiligen Verfu-
gung) kann nur in Betracht kommen, wenn
sowohl unter dem Aspekt der rechtlichen,
als auch der tatsachlichen Beurteilung des
Streitstoffs eine Fehlbeurteilung oder eine
abweichende Beurteilung durch eine uUber-
geordnete Instanz kaum moglich ist.

Fundstelle: GRURPrax 2010, 245

OLG Hamburg: Anforderungen an eine
gezielte Behinderung i.S.d. 8 4 Nr. 10
UWG durch Markenanmeldung; Keine
Markenbenutzung i.S.d. 8 26 MarkenG
durch Weitergabe gekennzeichneter
Produkte zu Werbe- und Anerken-
nungszwecken ohne zusatzliche Ver-
triebsabsichten

Urt. v. 28. Januar 2010

-3 U 212/08 —

MarkenG 8 26; UWG § 4 Nr. 10

1. Eine gezielte Behinderung i.S.d. 8 4 Nr.
10 UWG durch eine Markenanmeldung liegt
nur vor, wenn eine Gesamtbetrachtung
aller im Einzelfall bestehenden Umstande
mit hinreichender Sicherheit darauf schlie-
Ben lasst, dass die Markenanmeldung

OLG Frankfurt: Keine Haftung des
,Domain Parking“-Inhabers fur Mar-
kenverletzungen seiner Kunden

Urt. v. 25. Februar 2010

-6 U 70/09 —

MarkenG § 14 Abs. 7

Der Betreiber einer Internethandelsplatt-
form fir Domains mit ,,Domain Parking“-
Angebot ist weder als Téater oder Teilneh-
mer noch als Stoérer noch unter dem Ge-
sichtspunkt der Beauftragtenhaftung fur -
ohne seine Kenntnis erfolgte - Kennzei-
chenverletzungen verantwortlich, die seine
Kunden dadurch begehen, dass sie auf
ihrer Unterseite eine mit einer geschutzten
Marke hochgradig (,,zum Vertippen*) ahnli-
che Domain einstellen und zugleich ein
Keyword wahlen, das zur Einblendung von
Werbelinks fur Waren oder Dienstleistun-
gen fuhrt, fur welche auch die geschutzte
Marke eingetragen ist.
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Fundstelle: MarkenR 2010, 190; MMR
2010, 417
OLG KobIn: ,www.dsds-news.de®“ —

Zum Anspruch auf Domainverzicht
gegen eine Privatperson

Urt. v. 19. Marz 2010

- 6 U 180/09 —

MarkenG 88 14, 15; BGB § 12

1. Zeichenrechtliche Anspriuche aus der
Bezeichnung ,,DSDS" - der Abkirzung der
Sendereihe ,,Deutschland sucht den Super-
star® - auf den Verzicht auf einen das
Kurzel ,dsds* enthaltenden Domainnamen
(hier: dsds-news.de) scheiden von vorn-
herein aus, soweit die unter dem Domain-
namen betriebenen Seiten als bloRRe auf die
Sendereihe bezogen Faninformationen und
damit auBerhalb des geschaftlichen Ver-
kehrs genutzt werden.

2. Aus einem danach grundsatzlich aus §
12 BGB in Betracht kommenden Schutz
kann der Verzichtsanspruch nicht abgelei-
tet werden, wenn der Namenstrager uUber
eine einschlagig bezeichnete Domain (hier:
,dsds.de*) bereits verfigt und die ange-
griffene Domain den Namen nur in einem
Kombinationszeichen enthalt.

Fundstelle: Magazindienst 2010, 625-627;
GRURPrax 2010, 220; K&R 2010, 429-430

und eine selbstandig kennzeichnende
Stellung innerhalb der Gesamtbezeichnung
einnimmt, besteht sowohl unmittelbare
Verwechslungsgefahr als auch Verwechs-
lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines
Serienzeichens an der Vorsilbe ,Uni*. Fur
einen Investmentfond ist die Vorsilbe ,,Uni*
durchschnittlich kennzeichnungsstark. (Ls.
der Redaktion)

4. WETTBEWERBSRECHT ‘

OLG Frankfurt: Schutzumfang einzel-
ner GrolRbuchstaben — Buchstabe ,,B*
Urt. v. 30. Méarz 2010

- 6 U 240/09 —

MarkenG § 14 Abs. 2

Auch ein einzelner Grol3buchstabe kann
markenrechtlichen Schutz genielen. So-
fern keiner der sich gegeniberstehenden
gleichen GroRRbuchstaben auffallige graphi-
sche Besonderheiten aufweist, ist die Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen. (Ls. der
Redaktion)

OLG Hamburg: Verwechslungsgefahr
hinsichtlich eines Serienzeichens

Urt. v. 26. Mai 2010

-5U46/09 —

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zwischen der Marke UNIRAK und der Be-
zeichnung UNIQA Financial Opportunities
fur einen Investmentfond, welche durch
den Zeichenbestandteil UNIQA geprégt ist

OLG Hamburg: Abwalzung der Ruck-
sendekosten i.S.d. 8 357 Abs. 2 S. 2
BGB (40€-Klausel) durch AGB

Beschl. v. 17. Februar 2010

-5 W 10/10 —

UWG 8§ 4 Nr. 11; BGB 88 133, 157, 305c,
307 Abs. 1 S. 2; 357 Abs. 2 S. 2; BGB-
Infov 8 1 Abs. 4 S. 3

1. Die Abwalzung der Rucksendekosten auf
den Verbraucher nach erfolgten Widerruf
gem. 8 357 Abs. 2 S. 2 BGB kann im Rah-
men der Allgemeinen Geschéftsbedingun-
gen erfolgen. Die Wirksamkeit der Verein-
barung setzte jedoch voraus, dass der
Verbraucher erkennen kann, dass es sich
um eine vertragliche Vereinbarung handelt,
die vom gesetzlichen Regelfall abweicht
und nicht lediglich eine Belehrung Uber die
objektive Rechtslage erfolgt.

2. Ist es dem Verbraucher nach den Ge-
samtumstanden nicht ersichtlich, dass es
sich um eine vom gesetzlichen Regelfall
abweichende vertragliche Vereinbarung
handelt, ist die Klausel gem. 8 305 ¢ BGB
nicht Vertragsbestandteil geworden oder
zumindest gem. 8 307 Abs. 1 S. 2 BGB
wegen eines VerstolRes gegen das Transpa-
renzgebot inhaltlich unwirksam.

3. Durch blof3e Einbeziehung der Klausel in
die Widerrufsbelehrung kommt eine ver-
tragliche Vereinbarung hinsichtlich der
Abwalzung der Rucksendekosten auch
dann nicht zustande, wenn die Widerrufs-
belehrung selbst wirksamer Bestandteil des
Vertrages geworden ist, da dem Verbrau-
cher nicht ersichtlich wird, dass es sich um
eine vertragliche Vereinbarung handelt, die
vom gesetzlichen Regelfall abweicht. (Ls.
der Redaktion)
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OLG Hamm: Zum Ersatz der Verteidi-

gungskosten bei (unberechtigter)
Abmahnung

Urt. v. 18. Februar 2010

-4 U 158/09 —

UWG § 12 Abs. 1 S. 2; BGB § 678

Auch bei einer unberechtigten Abmahnung
ist § 12 Abs. 1 S. 2 UWG auf die Kosten fir
die Verteidigung nicht und auch nicht
entsprechend anwendbar. Ein Ruckgriff auf
den Anspruch nach 8 678 BGB kommt
aufgrund der abschlieRenden Regelung des
8§ 12 Abs. 1 S. 2 UWG nicht in Betracht.
(Ls. der Redaktion)

SG Berlin: Keine Anwendbarkeit von 8
12 Abs. 2 UWG auf sozialgerichtliche
Verfahren

Beschl. v. 19. Februar 2010

- S 83 KA 745/09 ER —

UWG 8§ 12; ZPO & 920 Abs. 2; SGB V 88§
73c Abs. 3 S. 1 Nr. 3, 77 Abs. 1 S 1; SGG
8§ 86b Abs. 2 S. 2

1. Wesentliche Nachteile im Sinne von §
86b Abs. 2 S 2 SGG sind nur solche wirt-
schaftlicher, das heil3t finanzieller Natur,
die nach einer Entscheidung im Hauptsa-
cheverfahren nicht wieder ausgeglichen
werden konnen. Deshalb ist die konkrete
Darlegung eines Umsatzrickganges oder
gegebenenfalls wirtschaftlicher Nachteile
erforderlich: Es bedarf konkreter und
glaubhaft zu machender Ausfuhrungen
dazu, welche Folgen die Wiederholung der
AuBerungen der KZV auf den Umsatz und
welche Folgen ein etwaiger Umsatzverlust
far den Antragsteller hatte.

2. 8 12 Abs. 2 UWG ist auf das sozialge-
richtliche Verfahren nicht anwendbar. Denn
die Voraussetzungen fir den Erlass einer
einstweiligen Anordnung durch die Sozial-
gerichte sind in 8 86 b Abs. 2 SGG gere-
gelt, wonach - wie sich aus dem Verweis
des § 86 b Abs. 2 S 3 SGG auf § 920 Abs.
2 ZPO ergibt - Anordnungsanspruch und
Anordnungsgrund zwingend glaubhaft zu
machen sind. Befreiungstatbestande ent-
héalt das SGG nicht.

| UWG § 5

1. Die Verwendung des Begriffs ,Bran-
chenbuch* fur ein aus bezahlten Eintragen
bestehendes Sammelwerk ist (nur) dann
nicht irreflUhrend, wenn sich aus der Wer-
bung hierfur hinreichend deutlich ergibt,
dass das Verzeichnis keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit erheben kann.

2. Die Aussendung eines auf den Vertrags-
abschluss gerichteten Formulars, das nach
seinem Inhalt an sich geeignet ist, den
Empfanger Uber den Charakter der von
ihm abzugebenden Erklarung irrezufuhren,
ist dann wettbewerbsrechtlich nicht zu
behandeln, wenn der Versendung ein Tele-
fongesprdch mit dem Empfanger oder
deren Mitarbeitern vorausgegangen ist, in
dem der Charakter der Aussendung klarge-
stellt wurde.

LG Augsburg: Werbung mit nicht wis-
senschaftlich abgesicherten Behaup-
tungen

Urt. v. 25. Februar 2010

- 1 HK O 5008/09 —

UWG 8 5 Abs. 1

1.Die Werbung fur ein Produkt namens
HydroSecco zur Trockenlegung feuchter
Mauern, mit einer Vielzahl von Angaben,
die die Wirksamkeit des Gerats belegen
sollen, ist irrefuhrend, wenn die Aussagen
bei dem angesprochenen Verkehrskreis
den Eindruck vermitteln, dass der Einsatz
des Gerats den anerkannten Regeln des
Baufaches entspricht und tatsachlich einen
nachhaltigen Entfeuchtungseffekt erzielen
kann, dies jedoch in keiner Weise wissen-
schaftlich belegt ist.

2. Der Werbende uUbernimmt die Verant-
wortung fir die objektive Richtigkeit seiner
Angaben, wenn er sich auf eine fachlich
umstrittene, wissenschaftlich nicht abgesi-
cherte Behauptung stutzt. Entgegen der
eigentlichen Beweisregel muss er im Streit-
fall zumindest substantiiert darlegen, wel-
che Tatsachen diesen AuRerungen zugrun-
de liegen. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: Magazindienst 2010, 556-559 |

OLG Frankfurt: IrrefUhrung durch den
Begriff ,,Branchenbuch*

Urt. v. 25. Februar 2010

-6 U 237/08 —

LG Ulm: Verstol3 gegen das Buchpreis-
bindungsgesetz durch Einlosen eines
Rabattgutscheins

Urt. v. 05. Marz 2010

- 11 O 60/09 KfH —
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| UWG & 8; BuchPrG 8§ 3, 5, 9

Die festgesetzten Preise fir neue Bicher
werden nicht eingehalten, wenn der Hand-
ler beim Verkauf eines Buches Rabattgut-
scheine entgegennimmt die der Kunde
ausschlie3lich beim Kauf nicht preisgebun-
dener Waren bei ihm erworben hat. (Ls.
der Redaktion)

OLG Frankfurt: Abgrenzung zwischen
Werbung fur ein Fahrzeugmodell und
einen Fahrzeugtyp

Beschl. v. 09. Marz 2010

-6W1/10 —

UWG 88 3, 4 Nr. 11; Pkw-EnVKV &8 2 Nr.
16, 5

Wird in einer Anzeige fur ein bestimmtes,
lediglich in 200 Einheiten hergestelltes
Sondermodell eines Kraftfahrzeugs gewor-
ben, liegt darin auch dann die Werbung fur
ein Fahrzeugmodell und nicht lediglich far
einen Fahrzeugtyp, wenn das Fahrzeug in
verschiedenen Motorisierungen angeboten
wird; die Werbung muss daher die nach
der Pkw-EnKV erforderlichen Angaben Uber
den Kraftstoffverbrauch und die CO2-
Emissionen enthalten.

Fundstelle: Magazindienst 2010, 522-523

UWG 88 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 Nr.
1; BRAO §49 b Abs. 1

1. Die Werbung eines Rechtsanwalts mit
kostenloser Deckungsanfrage bei Rechts-
schutzversicherungen ist grundsatzlich
nicht irrefUhrend. Auch wenn die kostenlo-
se Deckungsanfrage eine weit verbreitete
Leistung von Rechtsanwalten ist und durch
die WerbemalRlhahme die kostenlose Leis-
tung betont wird, handelt es sich weder
um eine gesetzlich vorgeschriebene Eigen-
schaft der rechtsanwaltlichen Dienstleitung
noch gehort sie zu ihrem Wesen die eine
unzulassige Werbung mit Selbstverstand-
lichkeiten begrindet.

2. Die kostenlose Deckungsanfrage ist
keine unzulassige Gebilhrenunterschrei-
tung. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: AnwBI 2010, 445-448

OLG Frankfurt: Auslegung der Tatbe-
standsvoraussetzung ,,gleicher Indika-
tionsbereich* mit Pflicht zur Ersetzung
des verordneten Arzneimittels durch
Apotheker

Urt. v. 11. Méarz 2010

- 6 U 198/09 —

UWG § 5 Abs. 1; SGBV § 129 Abs. 1 S. 2

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen
zwei wirkstoffgleiche Arzneimittel auch fur
den ,gleichen Indikationsbereich* i. S. v. §
129 | SGB V zugelassen sind mit der Folge,
dass der Apotheker zur Ersetzung des
verordneten Arzneimittels durch ein preis-
gunstigeres Mittel verpflichtet ist.

Fundstelle: A&R 2010, 136-138

OLG Hamm: Irrefuhrende Werbung
eines Krankenversicherers durch Vor-
enthalten wesentlicher Informationen
— keine Beratung vor Ort

Urt. v. 23. Marz 2010

-1-4 U 169/09 —

UWG 88 5 Abs. 1 Nr. 1, § 5a Abs. 2, 8 Abs.
3 Nr. 2,Nr. 3

Die Werbung eines Krankenversicherers fur
den Tarif ,direkt +“ mit ,voller* Leistung
und dem Hinweis, dass eine Betreuung
telefonisch oder online erfolgt, ohne den
Kunden darauf hinzuweisen, dass eine
personliche Betreuung in den Geschafts-
stellen nicht méglich ist, enthalt dem Leser
eine von ihm erwartete wesentliche Infor-
mation Uber den beworbenen Tarif vor und
ist irrefihrend. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: WRP 2010, 797-801

KG Berlin: Anwaltswerbung mit kos-
tenloser Deckungsanfrage bei Rechts-
schutzversicherungen

Urt. v. 19. Marz 2010

-5U 42/08 —

OLG Frankfurt: Widerlegung der Dring-
lichkeitsvermutung des 8 12 Abs. 2
UWG; Voraussetzungen des Verstol3es
gegen eine marktverhaltensregelnde
Vorschrift i.S.d. 8 4 Nr. 11 UWG

uUrt. v. 25. Marz 2010

-6 U 219/09 —

UWG 88 3 Abs. 2 S. 1, 4 Nr. 11, 12 Abs. 2;
EGV 110/2008 Art 10; ZPO § 945

1. Die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Il
UWG ist widerlegt, wenn der Antragsteller
nach Erlass der Beschlussverfiugung und
deren Vollziehung in Kenntnis der Fortset-
zung des untersagten Verhaltens keinen
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Volistreckungsantrag stellt, um das sich
aus 8§ 945 ZPO ergebende Kostenrisiko zu
vermeiden.

2. Eine aus Whiskey und Cola zusammen-
gesetzte Spirituose ist nicht ,verdunnt® i.
S. v. Art. 10 Il der VO (EG) Nr. 110/2008;
sie darf daher unter Verwendung des Beg-
riffs »Whiskey* bezeichnet  werden.
3. Der VerstolR gegen eine i. S. v. 8 4 Nr.
11 UWG marktverhaltensregelnde Vor-
schrift, die geschaftliche Handlungen ge-
genltber Verbrauchern betrifft, stellt nur
dann eine unzuldssige geschaftliche Hand-
lung dar, wenn zugleich die Voraussetzun-
gen des 8 3 11 1 UWG erflllt sind.

OLG Hamburg: Sternchenhinweis bei
blickfangmafiger Preisangabe

Urt. v. 25. Méarz 2010

- 3 U 108/09 —

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

1. Beinhaltet eine blickfangmalige Preis-
angabe nicht alle nach 8 1 PAngV erforder-
lichen Informationen, kénnen die fehlen-
den Angaben durch klare und unmissver-
standliche Sternchenhinweise erfolgen,
wenn ihre Zuordnung zum Preis gewahrt
bleibt (Anschluss an BGH, GRUR 2008,
532, 533 f. - Umsatzsteuerhinweis).

2. Insbesondere bei Warengattungen, bei
denen die einzelnen Endpreise von weite-
ren Buchungsmodalitaten abhéngen, ge-
nugt die Angabe vorlaufiger Preise den
Anforderungen an die Erkennbarkeit nach
8 1 VI S. 2 PAngV, wenn der Verbraucher
klar und unmissverstandlich auf die Preis-
zusammensetzung hingewiesen wird und
den im Einzelfall gultigen Endpreis durch
die fortlaufende Eingabe in das Buchungs-
system ohne weiteres feststellen kann
(Anschluss an BGH, GRUR 2003, 889, 890
- Internet-Reservierungssystem).

Fundstelle: MMR 2010, 408; WRP 2010,
795

1. Auf den Internet-Versandhandel Doc-
Morris ist nach dem Marktortprinzip deut-
sches Wettbewerbsrecht als Recht des
Ortes anzuwenden, auf den die geschaftli-
che Tatigkeit dieser Internet-Apotheke
ausgerichtet ist. Die Ausrichtung auf den
deutschen Markt ergibt sich daraus, dass
das Angebot in deutscher Sprache und an
deutsche Kunden erfolgt sowie daraus,
dass Medikamente vertrieben werden, die
in Deutschland zugelassen sind, und dass
die Abrechnung mit deutschen Kranken-
kassen erfolgt.

2. Die Arzneimittelpreisverordnung stellt
zwingendes oOffentliches Recht i. S. von Art.
34 EGBGB dar. Der niederlandische Anbie-
ter DocMorris ist daher verpflichtet, die
deutschen Arzneimittelpreisvorschriften bei
einem Vertrieb nach Deutschland einzuhal-
ten.

3. Das ,,Bonus-Modell* des Anbieters Doc-
Morris stellt einen Versto gegen § 78
AMG, 88 1, 3 AMPreisV und 8 7 HWG i.d.R.
nebeneinander anwendbar.

Fundstelle: WRP 2010, 796; A&R 2010,
144

LG Hamburg: Werbung mit probioti-
schen Kulturen

urt. v. 26. Marz 2010

- 408 O 154/09 —

UWG 88 3, 4 Nr. 11; EGV 1924/2006 Art 7
S.3

Bei der Werbung fur einen Joghurt-Drink
mit dem Hinweis ,, enth&lt probiotische
Kulturen“ handelt es sich sowohl um eine
nahrwertbezogene als auch um eine ge-
sundheitsbezogene Angabe im Sinne der
VO EG Nr. 1924/2006. Der Werbende ist
gem. Art. 7 der VO EG 1924/2006 ver-
pflichtet, die jeweilige Menge der probioti-
schen Kulturen in unmittelbarer N&he der
Nahrwertkennzeichnung anzugeben. (Ls.
der Redaktion)

OLG Hamburg: Marktortprinzip bei
Internet-Versandhandel

Urt. v. 25. Marz 2010

-3U 126/09 —

UWG 88 4 Nr. 11, 8 Abs. 1; EGBGB Art.
34; AMG § 78 Abs. 2 S. 2; AMPreisV 88 1,
3; HWG 8 7 Abs. 1

KG Berlin: Streitwertbemessung bei
unerbetener Telefonwerbung sowie
unterbliebener Widerrufsbelehrung
Beschl. v. 09. April 2010

-5W 3/10 —

UWG 8 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG, 12 Abs. 4;
ZPO 8 3

1. Klagt ein Verbraucherverband auf Unter-
lassung unerbetener Telefonwerbung, so
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ist bei der Streitwertbemessung in Rech-
nung zu stellen, dass ein massiver Angriff
auf Verbraucherinteressen in Rede steht,
welcher das - auch verfassungsrechtlich -
geschutzte allgemeine Personlichkeitsrecht
des Angerufenen und dessen Privatsphére
in schlechterdings nicht hinzunehmender
Weise missachtet (im Streitfall 30.000,-
Euro).

2. Soll der Fernabsatz mit ganzlich fehlen-
der Widerrufsbelehrung unterbunden wer-
den, so liegt normalerweise in Anwendung
von § 12 Abs. 4, 1. Alt. UWG die Reduzie-
rung des an sich festzusetzenden Streit-
werts um die Héalfte nahe (im Streitfall von
15.000,- Euro auf 7.500,- Euro).

Fundstelle: WRP 2010, 789-790

KG Berlin: Bagatellverstol3 bei unvoll-
standigen Angaben der Versandkosten
in das Ausland

Beschl. v. 13. April 2010

-5 W 62/10 —

UWG 88 3 Abs. 1, 4 Nr. 11; PAngV 8 1

Wirbt ein kleingewerblicher Handler in
einem Angebot auf der Internetplattform
eBay mit dem Hinweis ,Versand in alle
anderen Lander weltweit auf Anfrage*“ und
gibt er dabei nur die Versandkosten fur die
Europaische Union und die Schweiz an,
kann ein bloBer Bagatellfallsto nach § 3
Abs. 1 UWG vorliegen (grundsatzlich ab-
lehnend OLG Hamm, MMR 2007, 663;
GRURPrax 2010, 42).

Fundstelle: BB 2010, 1418

OLG Frankfurt: Widerrufsrecht fur im
Wege des Fernabsatzes verkaufte
Bahntickets

Urt. v. 15. April 2010

- 6 U 49/09 —

UWG & 4 Nr. 11; BGB 88 307 BGB, 312b
Abs. 3, 312d Abs. 1

1. Wird im Wege des Fernabsatzes (hier:
Internet) eine Bahnfahrkarte vertrieben,
die den Kaufer innerhalb eines Zeitraums
von 11 Wochen zu zwei einfachen Bahn-
fahrten seiner Wahl berechtigt, steht dem
Verbraucher ein Widerrufsrecht nach §
312d | BGB nicht zu, weil die Bereichsaus-
nahme des § 312 b Il BGB ceingreift.
(amtlicher Leitsatz)

2. Liegt in dem in Ziffer 1. genannten Fall
der geforderte Fahrpreis - von theoreti-
schen Ausnahmen abgesehen - deutlich
unter dem regularen Preis, wird der Ver-
braucher nicht unangemessen benachtei-
ligt, wenn die Fahrkarte nach Ablauf der
Gultigkeitsdauer ohne Erstattung des Fahr-
preises oder eine Umtauschmadglichkeit
verfallt.

OLG Karlsruhe: Zustandigkeit des
Gerichts bei nachtraglich erhobener
Hauptsacheklage

Urt. v. 14. April 2010

-6 U5/10 —

UWG § 12 Abs. 2, 14; ZPO 88 261 Abs. 3
Nr. 2, 919, 937

Die Zustandigkeit des Gerichts flir den
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fugung entfallt nicht dadurch, dass nach
Einreichung des Antrags andernorts Haupt-
sacheklage erhoben wird.

Fundstelle: GRURPrax 2010, 232; WRP
2010, 793-795; Magazindienst 2010, 618-
621

KG Berlin: Verjahrung des Unterlas-
sungsanspruchs wahrend des Eilver-
fahrens

Beschl. v. 15. April 2010

-5W67/10 —

UWG 88 11, 12 Abs. 2; ZPO 91la

Ist wegen eines WettbewerbsverstolR3es
eine einstweilige Verfiugung im Beschluss-
wege (zu Recht) ergangen und legt der
Antragsgegner dagegen spater nach Ver-
jahrungseintritt unter Erhebung der dies-
beziuglichen Einrede Widerspruch ein, so
sind die Kosten des daraufhin Uberein-
stimmend fur erledigt erklarten Verfahrens
regelmaRig dem Antragsgegner aufzuerle-
gen (Anschluss an: OLG Celle GRUR-RR
2001, 285; OLG Stuttgart WRP 1996, 799;
a. M. OLG Hamburg GRUR 1989, 296)

Fundstelle: WRP 2010, 795

OLG Hamburg: Reichweite des Aus-
kunftsanspruchs nach § 242 BGB

Urt. v. 15. April 2010

-5U 106/08 —

UWG § 9; BGB § 242

Ist ein Schadensersatzanspruch aus § 9
UWG teilweise verjahrt, kann auf diesen
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verjahrten Zeitraum ein unselbststandiger

Auskunftsanspruch aus 8 242 BGB nicht
mehr durchgesetzt werden. (Ls. Der Re-
daktion)

KG Berlin: Irrefuhrende Werbung mit
einer DIN-Norm

Beschl. v. 20. April 2010

-5W92/10 —

UWG 88 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 5a Abs. 3 Nr.
1

Wird in einer Werbung eine DIN-Norm in
Bezug genommenen, die bei Angaben des
Produktherstellers zu bestimmten Werten
seiner Produkte (hier: Warmedammungs-
werte) weitere Verfahrensangaben (betref-
fend die Feststellung dieser Werte) fordert,
dann bezieht sich diese Erfordernis grund-
satzlich nur auf Angaben des Herstellers
selbst und nur auf solche auf dem Produkt
oder seiner Verpackung, nicht aber auf die
Angabe dieser Werte durch einen Handler
in dessen Werbung fur diese Produkte

Fundstelle: BB 2010, 1482

OLG Frankfurt: Missbrauchliche Aus-
nutzung der marktbeherrschenden
Stellung eines Unternehmens

Urt. v. 11. Februar 2010

- 11 U 13/07 —

GWB § 19 Abs. 1

Wenn ein Schwesternunternehmen der
Beklagten Erdgas zu einem mehr als 5 %
niedrigeren Vergleichspreis im selben
Vertriebsgebiet anbietet, so kann hierin
eine missbrauchliche Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung durch die
Beklagte liegen und einen Unterlassungs-
anspruch begrinden. (Ls. der Redaktion)

Fundstellen: GWR 2010, 118; IR 2010, 62-
63; GRURPrax 2010, 137

KG Berlin: Widerlegung der Dringlich-
keitsvermutung im Eilverfahren

Urt. v. 11. Mai 2010

-5U 64/09 —

UWG § 12 Abs. 2; ZPO 8§ 935, 940

Die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs.
2 UWG widerlegt, wer nach erstinstanzlich
erfolgreichem Eilverfahren zu Beginn des
Berufungsrechtszugs ohne besonderen
Grund erklart, dass er bis zum Verfahrens-
abschluss aus der einstweiligen Verfugung
nicht vollstrecken werde (Fortfihrung von
OLG Frankfurt, Urt. v. 25.03.2010 - 6 U
219/09 - Whiskey-Cola; OLG Koln Maga-
zindienst 2010, 532).

OLG Celle: Streitwertfestsetzung in
Verfugungsverfahren

Beschl. v. 14. Mai 2010

- 13 W 38/10 —

UWG § 12; ZPO 88 3, 4; GKG § 40

Zur Streitwertfestsetzung von Verfigungs-
verfahren in auf Unterlassung gerichteten
Wettbewerbssachen.

OLG Celle: Folgen einer formunwirk-
samen AusschlielRlichkeitsvereinba-
rung; Malkgeblicher Ortlicher Markt
eines Zeitschriftenvertriebes

Urt. v. 11. Februar 2010

- 13 U 92/09 —

GWB 88 20, 34

1. Eine nach § 34 GWB a.F. wegen Form-
mangels unwirksame Ausschlie3lichkeits-
vereinbarung ist nicht allein deshalb als
wirksam zu behandeln, weil sie nach dem
Aullerkrafttreten der Formvorschrift noch
mehr als 9 Jahre praktiziert wurde.

2. Der fur den Zeitschriftenvertrieb mal3-
gebliche ortliche Markt im Verhaltnis zwi-
schen Pressegrossist und Verlag ist (nur)
das jeweilige Vertragsgebiet des Presse-
grossisten. Deshalb scheiden kartellrechtli-
che Anspriche des Grossisten gegen den
Verlag aus, die der Grossist darauf stutzen
will, dass der Verlag ihn nicht mit den
Pressegrossisten in anderen Vertragsgebie-
ten gleich behandelt.

Fundstellen: WuW/E DE-R 2853-2859;
GRUR-RR 2010, 219-221; AfP 2010, 178-
182

OLG Nurnberg: Berucksichtigung von
Gemeinwohlinteressen bei der Aus-
wahlentscheidung eines Marktbeherr-
schers

Urt. v. 16. Februar 2010

-1U13/10 —

GWB § 20 Abs. 1
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Es stellt keine Diskriminierung oder unbilli-
ge Behinderung im Sinne von 8§ 20 Abs. 1
GWB dar, dass ein Landkreis bei der Ent-
scheidung uUber die Vermietung von R&au-
men an Schilderprdgeunternehmen im
Gebaude der Kfz-Zulassungsstelle neben
der Hohe der angebotenen Umsatzbeteili-
gung auch die Zahl der in der Schilderpra-
gestelle eingesetzten Personen mit Behin-
derung und den Schweregrad ihrer Behin-
derung bericksichtigt, wenn in der Schil-
derpragestelle zwei Mitarbeiter beschaftigt
werden koénnen und im Rahmen des der
Auswahl zugrunde gelegten Punktesystems
die Beschéaftigung eines zu 100% schwer-
behinderten Mitarbeiters in Vollzeit einer
Umsatzbeteiligung von 10% gleichgestellt
wird.

Fundstellen: Magazindienst 2010, 637;

GRURPrax 2010, 255

ungeeignet und deshalb kartellrechtlich zu
verwerfen.

4. Kartellrechtswidrig ist ebenso eine Zu-
lassungsbestimmung, wonach der Einhal-
tung einer Umsatzschwelle ausschlieflich
anhand der Selbstauskunft des um einen
Messeplatz nachsuchenden Unternehmens
zu beurteilen ist.

5. Eine in den Zulassungsbedingungen fur
den Fall der sachlich unrichtigen Selbst-
auskunft vorgesehene Vertragsstrafe ist
regelmaRig nicht geeignet, eine diskrimi-
nierungsfreie Vergabe der Messeplatze
sicherzustellen.

6. Die Klausel, wonach der Messeveran-
stalter eine Vertragsstrafe ,von bis zu ....
€" verhangen darf, ist zur Gewahrleistung
einer diskriminierungsfreien Handhabung
der Vertragsstrafenregelung ungeeignet
und deshalb kartellrechtlich unzul&ssig.

Fundstelle: WuW/E DE-R 2897-2901

OLG Ddusseldorf: Kartellrechtlich be-
denkliche Umsatzschwellen zu einer
Fachmesse

Urt. v. 10. Marz 2010

- VI-U (Kart) 13/09 —

GWB 88 20 Abs. 1, 33 Abs. 1

1. Fur die Annahme potenziellen Wettbe-
werbs genugt die bloR theoretische M6g-
lichkeit des Marktzutritts von Konkurrenten
nicht; vielmehr muss nach der Marktsitua-
tion sowie nach den Fahigkeiten und Mo6g-
lichkeiten der betreffenden Unternehmen
wahrscheinlich sein, dass sie demnachst
aktuellen Wettbewerb aufnehmen werden.

2. Stellt ein marktbeherrschender Messe-
veranstalter Zulassungsbedingungen auf,
mussen diese der gewahlten Art und dem
Charakter der Messe entsprechen, zur
Umsetzung der diesbezuglich getroffenen
Entscheidung geeignet sein und ferner dem
kartellrechtlichen Behinderungs- und Dis-
kriminierungsverbot genugen; wenn die
Zulassungsbedingungen kartellrechtlich
unbedenklich sind, mussen sie im jeweili-
gen Einzelfall Uberdies richtig, d.h. auf der
Grundlage eines volilstandigen und zutref-
fenden Sachverhalts, angewendet werden.

3. Ist eine Messe als reine Fachmesse der
veranstaltenden GrofRhandler und ihrer
Sortimentspartner konzipiert, ist das Zu-
lassungskriterium, wonach nur derjenige
als Aussteller zugelassen wird, der im
vergangenen Jahr 30% seines im Einzugs-
gebiet der Messe erzielten Umsatzes uUber
die veranstaltenden Grof3handler generiert
hat, zur Umsetzung der Messeausrichtung

LG Hamburg: Haftung eines Verlags-
hauses fur den Verstol3 eines Presse-
grossisten gegen die Neutralitatsver-
pflichtung gegeniber dem Einzelhan-
del — ,,Top 100“-Siegel

Urt. v. 26. April 2010

- 315 0 99/10 —

GWB 88 20, 21, 30; UWG 8§88 3, 4, 5; BGB
88 830, 1004

1. Eine Ungleichbehandlung im Sinne von
8§ 20 Abs. 1 GWB liegt vor, wenn Grossis-
ten Einzelhdndler in Kkartellrechtswidriger
Weise dazu veranlassen, samtliche ,Top
100“-Titel bevorzugt, mdglichst mit Voll-
sicht der Zeitschriftencover, zu platzieren;
eine Haftung des Verlagshauses in Kennt-
nis von diesem Verhalten ist schlieRlich
nicht ausgeschlossen.

2. Eine unbillige Behinderung liegt zudem
vor, wenn in die negative unternehmeri-
sche Entscheidungsfreiheit der betroffenen
Mitbewerber eingegriffen wird, indem sich
diese zu einer Beteiligung an dieser Aktion
gezwungen sehen. (Ls. der Redaktion)

OLG Frankfurt: Untersagung kommer-
zieller documenta-Fuhrungen

Urt. v. 04. Mai 2010

- 11 U 70/09 (Kart) —

GWB 8§ 19, 20

Die Tréagergesellschaft der documenta in
Kassel handelt nicht ohne sachlich gerecht-
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fertigten Grund im Sinne der 8§ 19,
20GWB, wenn sie kommerziellen Veran-
staltern von Bildungsreisen untersagt, mit
deren Reiseleitern eigene Fuhrungen von
Reisegruppen durch die documenta-
Ausstellungen durchzufihren.

Fundstellen: BB 2010, 1354

OLG Celle: Zur ausschlie3lichen Zu-
standigkeit des zustandigen Kartellse-
nats

Beschl. v. 01. Juni 2010

- 13 AR 2/10 —

ZPO 88 36 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2; GWB 88§
87 Abs. 1, 91, 92

Die ausschlie3liche Zustandigkeit des lan-
desweit fur Kartellzivilsachen zustandigen
Kartellsenats des Oberlandesgerichts um-
fasst in entsprechender Anwendung der
8§ 87 Abs. 1, 8§ 91 GWB auch die Zustan-
digkeitsbestimmung nach § 36 Abs. 1 Nr. 6
ZPO und geht insoweit der Zustandigkeit
des ansonsten nach 8 36 Abs. 2 ZPO beru-
fenen Oberlandesgerichts vor.

E. PRESSEMITTEILUNGEN

I. PRESSEMITTEILUNGEN DES EUGH

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

Der Gerichtshof prazisiert die Krite-
rien, die fur den Widerruf spekulativer
oder missbrauchlicher Registrierungen
von Namen der Domane oberster Stufe
,-eu“ gelten

EuGH, Urt. v. 3. 6. 2010 — C-569/08 —
Internetportal und Marketing GmbH /
Richard Schlicht [reifen.eu]

Bei der Beurteilung, ob ein Domanenname
bdsglaubig registriert wurde, sind alle im
Einzelfall erheblichen Faktoren zu berick-
sichtigen.

Am 7. Dezember 2005 wurde mit der
Registrierung von Namen der Domane
oberster Stufe ,.eu“ begonnen. Diese
Registrierung, mit der die ,European Re-
gistry for Internet Domains“ (EURid) in
Brussel betraut ist, begann gestaffelt in
drei Phasen, wobei in jeder dieser Phasen
ein friher eingereichter Registrierungsan-
trag Vorrang vor einem spater eingereich-
ten besitzt. Die ersten beiden Phasen
bildeten eine Vorregistrierungsfrist (,,sunri-
se period®), in der die Registrierung allein
den Inhabern &lterer Rechte und offentli-
chen Einrichtungen vorbehalten war; dabei
waren in der ersten Phase u. a. die Inhaber
eingetragener nationaler und Gemein-
schaftsmarken antragsberechtigt. Die
Registrierung eines Doméanennamens, die
in  spekulativer oder missbréuchlicher
Weise und insbesondere bdsglaubig erwirkt
wurde, kann im Wege eines Schiedsverfah-
rens und gegebenenfalls eines Gerichtsver-
fahrens widerrufen werden.

Ein 0Osterreichisches Unternehmen, die
Internetportal und Marketing GmbH, liel3
auf der Grundlage der Marke
&R&E&I&F&E&N&, die es vorher in Schwe-
den fur ,Sicherheitsgurte” hatte eintragen
lassen, in der ersten Phase der Vorregist-

rierungsfrist den Domanennamen
~www.reifen.eu” registrieren. Es hatte
jedoch nicht die Absicht, die Marke

&R&E&I&F&E&NE& fur die Waren, fur die sie
eingetragen worden war, zu benutzen,
sondern plante vielmehr, unter dem auf
diese Weise registrierten Doménennamen
ein Internetportal fur den Reifenhandel zu
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betreiben. Um den gewilnschten Doma- vorliegt, alle im Einzelfall erheblichen
nennamen ,www.reifen.eu” in der ersten Faktoren und insbesondere sowohl die

Phase der gestaffelten Registrierung regist-
rieren lassen zu koénnen, lie das Unter-
nehmen aus seiner schwedischen Marke
&R&E&I&F&E&NE& alle Sonderzeichen ,,&"
entfernen, woflur es sich einer der in den
Gemeinschaftsvorschriften® vorgesehenen
Regeln fiir die Ubertragung von Sonderzei-
chen bediente. Da namlich diese Sonder-
zeichen aus technischen Grinden nicht in
einem Domanennamen enthalten sein
kénnen, ist nach diesen Regeln u. a. ihre
Entfernung aus dem zu registrierenden
Namen zuldssig. Ferner liel} die Internet-
portal und Marketing GmbH in Schweden
als Marken 33 Gattungsbezeichnungen
eintragen, in denen vor und nach jedem
Buchstaben das Sonderzeichen ,,&" einge-
fugt war, und stellte 180 Antrage auf Re-
gistrierung von Domanennamen, die Gat-
tungsbezeichnungen entsprechen.

Im Fall des Domé&nennamens
L~www.reifen.eu” wurde von dem Inhaber
der Benelux-Marke Reifen, eingetragen u.
a. fur Fensterreinigungsprodukte, das
Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer
und der Landwirtschaftskammer der
Tschechischen Republik angerufen, das fur
Schiedsverfahren im Zusammenhang mit
der Doméane ,.eu“ zustandig ist. Das
Schiedsgericht gelangte zu dem Ergebnis,
dass die Internetportal und Marketing
GmbH bosglaubig gehandelt habe, entzog
ihr den fraglichen Domanennamen und
Ubertrug ihn auf den Inhaber der Marke
Reifen. Der Oberste Gerichtshof der Repu-
blik Osterreich, der Uber diesen Rechts-
streit in letzter Instanz zu entscheiden hat,

hat in dessen Rahmen dem Gerichtshof
mehrere Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt.

In seinem heute ergangenen Urteil stellt
der Gerichtshof zunachst klar, dass Bos-
glaubigkeit auch durch andere als die in
der Gemeinschaftsregelung ausdricklich
aufgefihrten Umstande  nachgewiesen
werden kann, da die darin niedergelegte
Aufzahlung solcher Umstande nicht ab-
schlieBender Art ist. Zweitens stellt der
Gerichtshof fest, dass flir die Beurteilung
der Frage, ob ein bdésglaubiges Verhalten

! Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommissi-
on vom 28. April 2004 zur Festlegung von
allgemeinen Regeln fir die Durchfihrung und
die Funktionen der Doméne oberster Stufe ,,.eu”
und der allgemeinen Grundregeln fur die Re-
gistrierung (ABI. L 162, S. 40).

Umstande zu bericksichtigen sind, unter
denen die Eintragung der Marke erwirkt
wurde, die als Grundlage fur die Registrie-
rung des fraglichen Domanennamens in
der ersten Phase des Registrierungsverfah-
rens diente, als auch die Umstande, unter
denen dieser Name der Doméne oberster
Stufe ,,.eu” selbst registriert wurde.

Was die Umstande betrifft, unter denen die
Eintragung der Marke erwirkt wurde, sind
insbesondere zu berucksichtigen (1) die
Absicht, die Marke nicht auf dem Markt zu
benutzen, fur den ihr Schutz beantragt
wurde, (2) eine semantisch und visuell
untbliche und sprachlich widersinnige
Gestaltung dieser Marke, (3) die Erwirkung
einer grof3en Zahl von anderen Marken, die
Gattungsbegriffen entsprechen, und (4) die
Erwirkung der Eintragung der Marke kurz
vor Beginn der gestaffelten Registrierung
von Namen der Domdane oberster Stufe
,-eu’.

Was die Umstande betrifft, unter denen
der fragliche Name der Doméane oberster
Stufe ,,.eu” registriert wurde, sind insbe-
sondere zu bericksichtigen (1) die miss-
brauchliche Verwendung von Sonderzei-
chen oder Interpunktionszeichen zum
Zweck der Anwendung der in der Gemein-
schaftsregelung vorgesehenen Regeln fur
die Ubertragung solcher Zeichen, (2) die
Registrierung in der ersten Phase der
gestaffelten Registrierung auf der Grundla-
ge einer Marke, die unter Umstanden wie
den vorstehend genannten erlangt wurde,
und (3) die Beantragung der Registrierung
einer groRen Zahl von Domé&nennamen, die
Gattungsbegriffen entsprechen.

SchlieB3lich betont der Gerichtshof, dass die
Internetportal und Marketing GmbH ohne
den Kunstgriff einer Marke, die nur zu dem
Zweck ersonnen und eingetragen wurde,
den gewulnschten Domanennamen in der
ersten Phase registrieren lassen zu koén-
nen, die allgemeine Registrierung von
Namen der Doméne oberster Stufe ,.eu*
hatte abwarten missen und damit wie
jeder andere an dem fraglichen Domanen-
namen Interessierte dem Risiko ausgesetzt
gewesen ware, dass ihrem Antrag nach
dem oben erwahnten Grundsatz der durch
den Antragszeitpunkt bestimmten Rangfol-
ge der friher eingereichte Antrag eines
anderen Interessierten vorgegangen ware.
Ein solches Vorgehen zielt jedoch offen-
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kundig darauf ab, das Verfahren der ge-
staffelten Registrierung zu umgehen.

Pressemitteilung 50 /2010 Link

Nach Ansicht von Generalanwaltin
Verica Trstenjak darf eine Abgabe fur
Privatkopien nur auf Anlagen, Gerate
und Medien zur digitalen Wiedergabe
erhoben werden, die mutmallich fur
die Anfertigung von Privatkopien ver-
wendet werden.

Schlussantrdge zu C-467/08 — Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) ./.
PADAWAN S. L.

Eine solche =zugunsten von Urhebern,
Kunstlern und Produzenten erhobene Ab-
gabe durfe nicht unterschiedslos auf Un-
ternehmen und Freiberufler angewandt
werden, die die Gerate und Datentrager
eindeutig zu anderen Zwecken erwerben.

Nach der Richtlinie Uber das Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft® steht das Vervielfalti-
gungsrecht fur Ton-, Bild- und audiovisuel-
les Material den Urhebern, ausibenden
Kunstlern und Produzenten zu. Sie erlaubt
es den Mitgliedstaaten jedoch, das Anferti-
gen von Privatkopien fur zulassig zu erkl&-
ren, sofern sie dafiur sorgen, dass die
Rechtsinhaber einen ,,gerechten Ausgleich”
erhalten. Durch diesen Ausgleich sollen die
Rechtsinhaber fur diese Nutzung ihrer
geschutzten Werke oder sonstigen Schutz-
gegenstande angemessen vergutet wer-
den.

Spanien hat sich dafir entschieden, die
Vervielfaltigung bereits verbreiteter Werke
ohne Genehmigung des Rechtsinhabers
zum privaten Gebrauch zuzulassen. Es hat
eine pauschalierte Vergutung der Rechts-
inhaber vorgesehen, indem es Anlagen,
Geréate und Medien zur digitalen Wiederga-
be unterschiedslos mit einer Abgabe fur
Privatkopien belastet. Diese Abgabe st
vom Hersteller, Importeur oder Handler an
die Verwertungsgesellschaften fur Rechte
des geistigen Eigentums abzufuhren.

SGAE ist eine spanische Verwertungsge-
sellschaft fur Rechte des geistigen Eigen-

! Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrech-
te in der Informationsgesellschaft (ABI. L 167,
S. 10).

tums. Sie nimmt die Firma PADAWAN, die
elektronische Speichermedien unter ande-
rem in Form von CD Rs, CD RWs, DVD Rs
und MP3-Gerate vertreibt, auf Zahlung
eines pauschalen Ausgleichs fur Privatko-
pien in Hohe von 16 759,25 Euro fur Spei-
chermedien in Anspruch, die PADAWAN
zwischen September 2002 und September
2004 vertrieben hat. Die in zweiter Instanz
mit dem Rechtsstreit befasste Audiencia
Provincial de Barcelona fragt sich, ob die
spanische Abgabenregelung mit der Richt-
linie vereinbar ist, und méchte daher vom
Gerichtshof wissen, wie der von der Richt-
linie verlangte ,gerechte Ausgleich” aus-
gestaltet sein muss. Von der Antwort des
Gerichtshofs hange ab, ob SGAE die Abga-
be fur samtliche von PADAWAN verkaufte
Speichermedien verlangen kdénne oder nur
far diejenigen, die mutmallich fur die
Anfertigung von Privatkopien verwendet
worden seien.

Nach Ansicht von Generalanwaltin Trsten-
jak ist der in der Richtlinie verwendete
Begriff ,gerechter Ausgleich® zwar ein
autonomer Begriff des Gemeinschafts-
rechts, der in allen Mitgliedstaaten einheit-
lich auszulegen und von jedem Mitglied-
staat umzusetzen sei. Doch setze jeder
Mitgliedstaat fur sein Gebiet selbst die
Kriterien fest, die am besten geeignet
seien, innerhalb der vom Gemeinschafts-
recht und insbesondere der Richtlinie ge-
zogenen Grenzen die Beachtung dieses
Gemeinschaftsbegriffs zu gewahrleisten.

So erkenne die Richtlinie den Mitgliedstaa-
ten ein weites Ausgestaltungsermessen
beim Aufbau ihrer jeweiligen nationalen
Ausgleichssysteme zu. Die Mitgliedstaaten
seien jedoch unabhangig von dem System,
das sie fur die Bestimmung des gerechten
Ausgleichs anwendeten, verpflichtet, zwi-
schen den Beteiligten — auf der einen Seite
den Inhabern der Rechte des geistigen
Eigentums, die von der Ausnahme fur
Privatkopien betroffen seien, als Glaubiger
des Ausgleichs und auf der anderen Seite
den unmittelbar oder mittelbar zu seiner
Zahlung Verpflichteten — Ausgewogenheit
herbeizufihren. Der Begriff ,gerechter
Ausgleich* sei als Leistung an den Rechts-
inhaber zu verstehen, die unter Berick-
sichtigung aller Umstdnde der zugelasse-
nen Privatkopie die angemessene Vergu-
tung fur die Nutzung seines geschitzten
Werks oder sonstigen Schutzgegenstands
darstelle.
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Generalanwaltin Trstenjak ist der Meinung,
dass zwischen der Nutzung des Rechts und
dem entsprechenden finanziellen Ausgleich
far Privatkopien ein hinreichend enger
Zusammenhang bestehen muss. Entschei-
de sich ein Mitgliedstaat, wie Spanien, fur
ein Ausgleichssystem in Form einer Abgabe
auf Anlagen, Gerate und Medien zur digita-
len Wiedergabe, kdnne diese Abgabe nur
dann als mit der Richtlinie konformes
Ausgleichssystem fir Privatkopien angese-
hen werden, wenn die Anlagen, Gerate und
Medien mutmallich zur Anfertigung von
Privatkopien benutzt wirden. Die Vergu-
tung, die den Rechtsinhabern infolge der
unterschiedslosen Anwendung einer sol-
chen Abgabe auf Unternehmen und Freibe-
rufler, die erfahrungsgemal Gerate und
Datentrager zur digitalen Wiedergabe zu
anderen Zwecken als dem des privaten
Gebrauchs erwiurben, zugesprochen werde,
stelle keinen ,gerechten Ausgleich* im
Sinne der Richtlinie dar.

Pressemitteilung 45/2010 Link

| I1. PRESSEMITTEILUNGEN DES BGH

zusammengestellt von Stephan Kunze

BGH zum Auskunftsanspruch uber
Werbeerlose bei unerlaubter Ausstrah-
lung eines Videofilms

BGH Urt. v. 25. Méarz 2010 - | ZR 122/08
und | ZR 130/08; OLG Hamm — Urt. V. 24.
Juni 2008 - 4 U 43/08 und 4 U 25/08; LG
Bochum — Urt. V. 31. Januar 2008 - 8 O
312/07 und Urt. V. 13. Dezember 2007 - 8
O 311/07

Der unter anderem fur das Urheberrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat in zwei Fallen entschieden,
dass die Betreiber eines Nachrichtensen-
ders und eines Internetportals Auskunft
Uber die an dem Tag erzielten Werbeei-
nahmen erteilen mussen, an dem sie das
urheberrechtlich geschitzte Recht des
Herstellers eines Videofilms durch dessen
Verdffentlichung schuldhaft verletzt haben.
Die Beklagte des Verfahrens | ZR 122/08
betreibt einen Nachrichtensender. Am 29.
Juni 2007 strahlte sie mehrfach einen
Videofilm aus, der den tddlichen Fall-
schirmsprung des Politikers Jirgen Mdlle-
mann zeigte und den der Klager von Bord
des Flugzeugs aufgenommen hatte. Die
Beklagte des Verfahrens | ZR 130/08 un-
terhalt ein Internetportal, auf dem sie

ebenfalls am 29. Juni 2007 diesen Video-
film offentlich zugénglich machte.

Der Klager hat die Beklagten auf Auskunft
in Anspruch genommen, welche Werbeer-
I6se die Beklagten am Tag der Veroffentli-
chung des Films erzielt haben, um seinen
Schadensersatzanspruch beziffern zu kon-
nen.

Das Landgericht hat die Klagen abgewie-
sen. Vor dem Berufungsgericht hatten die
Auskunftsklagen Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hat die Entschei-
dungen des Oberlandesgerichts, wonach
dem Klager ein Auskunftsanspruch gegen
die Beklagten zusteht, bestatigt und ledig-
lich den Umfang der Auskunftsanspriche
eingeschrénkt. Die Beklagten haben das
Recht des Klagers als Hersteller des Video-
films widerrechtlich und schuldhaft durch
die unerlaubte Ausstrahlung verletzt. Sie
sind dem Klager deshalb zum Schadenser-
satz verpflichtet. Die Schadensersatzpflicht
umfasst - je nach der Berechnungsart, die
der Klager wahlt - die Herausgabe des
Gewinns, den die Beklagten durch die
Verdffentlichung erzielt haben. Um den
Umfang dieses Gewinns berechnen zu
kénnen, bendtigt der Klager Angaben uUber
die von den Beklagten am Tag der Verof-
fentlichung erzielten Werbeeinnahmen. Die
Beklagten haben zwar geltend gemacht,
die durch die Ausstrahlung von Werbung
an diesem Tag erzielten Einnahmen stin-
den in keinem Zusammenhang mit den am
selben Tag verdffentlichten Nachrichten,
weil die Kunden die Werbung bereits Mona-
te im Voraus in Auftrag gegeben héatten.
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs
kommt es hierauf bei der Ermittlung des
Verletzergewinns aber nicht an. Die Wer-
benden erwarten, dass die Beklagten die
Werbung in einem Nachrichtenumfeld
platzieren. Hierzu rechnete am fraglichen
Tag auch der ausgestrahlte Videofilm. Dass
die Beklagten statt des Videofilms andere
Nachrichten hatten senden kodnnen, hebt
den Zusammenhang zwischen der Verlet-
zung des Rechts des Klagers und den von
den Beklagten erzielten Werbeeinnahmen
nicht auf.

Pressemitteilung 65/2010 v. 25.3.2010

BGH zur Zulassigkeit eines Haftungs-
ausschluss fur Mangel bei eBay
BGH Urt. V. 31. Marz 2010 - 1
34/08;

ZR
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OLG Diusseldorf Urt. v. 15. Januar 2008 -
20 U 108/07; LG Wuppertal Urt. v. 1. Juni
2007 - 1 O 379/06

Der u. a. fur das Wettbewerbsrecht zu-
standige 1. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs hat entschieden, dass ein gewerbli-
cher Verkaufer unlauter im Sinne der 88 3,
4 Nr. 11 UWG handelt, wenn er auf einer
Internetplattform  Verbrauchern  Waren
unter Ausschluss der Mangelgewéhrleis-
tung anbietet.

Der Beklagte ist als gewerblicher Verkaufer
bei eBay registriert. Er bot im November
2005 auf dieser Internetplattform ein
gebrauchtes Telefon zum Kauf an. In dem
Angebot war ein Gewahrleistungsaus-
schluss vorgesehen. Die Kléagerin erwarb
das Telefon unter ihrer allgemeinen, nicht
ausschliel3lich fur Gewerbetreibende vorge-
sehenen Benutzerkennung.

Die Klagerin hat den Beklagten auf Unter-
lassung in Anspruch genommen, Telefonar-
tikel an Verbraucher unter Ausschluss der
Gewahrleistung zu verkaufen. Das Landge-
richt hat die Klage abgewiesen. Auf die
Berufung der Klagerin hat das Berufungs-
gericht die Beklagte antragsgemal verur-
teilt.

Der Bundesgerichtshof ist - ebenso wie das
Berufungsgericht - davon ausgegangen,
dass das Angebot des Beklagten sich auch
an Verbraucher und nicht nur an Gewerbe-
treibende richtete. Der Beklagte hatte zwar
darauf hingewiesen, nur an Gewerbetrei-
bende zu verkaufen. Er hatte den Hinweis
aber nicht unzweideutig erteilt und keine
Vorkehrungen getroffen, dass nur Gewer-
betreibende Angebote abgaben. Gegeniber
Verbrauchern konnte der Beklagte einen
Gewadhrleistungsausschluss nach 88 474,
475 BGB nicht wirksam vereinbaren. Der
gleichwohl in seinem Angebot bei eBay
vorgesehene Gewahrleistungsausschluss
stellt einen WettbewerbsverstoR3 dar, weil
der Beklagte dadurch einer gesetzlichen
Vorschrift im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG
zuwidergehandelt hat. Damit hat der Bun-
desgerichtshof auch die Streitfrage ent-
schieden, ob neben Verbanden auch Mit-
bewerber gegen die Verwendung unzulas-
siger Vertragsklauseln vorgehen kénnen.
Obwohl der Verstol3 an sich das begehrte
Verbot aufgrund des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb gerechtfertigt
hatte, hat der Bundesgerichtshof die Ent-

scheidung der Vorinstanz aufgehoben und
die Sache zuruckverwiesen, weil das Beru-
fungsgericht dem Beklagten durch einen
Verfahrensfehler die Moglichkeit zu weite-
rem Vortrag genommen hat.

Pressemitteilung 71/2010 v. 31.3.2010

BGH: WINDOWS - Dateiverwaltung
beruht auf patentfahiger Erfindung
BGH Urt. 20. April 2010 - X ZR 27/07;
Bundespatentgericht - 2 Ni 2/05 (EU) vom
26.10.2006

Der X. Zivilsenat hat die Glltigkeit des zu
Gunsten der Microsoft Corp, Redmond,
Washington, USA, erteilten europaischen
Patents 618 540 bestatigt. Dieses Schutz-
recht betrifft das offenbar noch heute
relevante Problem, wenn Programme, die
aus Grunden geringer Speicherkapazitat
oder beschrankter Rechenleistung nur mit
vergleichsweise kurzen Dateinamen zu
arbeiten vermégen, auch in Computersys-
temen eingesetzt werden sollen, die nahe-
zu beliebig lange Namen zur Kennzeich-
nung einer Datei zulassen. Bekanntes
Beispiel fur eine Beschrankung der Anzahl
von Zeichen fur den Namen einer Datei ist
das Betriebssystem MS-DOS mit seinem
Dateisystem FAT, das nur Dateinamen mit
maximal 8 Zeichen zulasst  (8.3-
Konvention). Die Lehre des Patents erlaub-
te Microsoft die Einfuhrung des Dateisys-
tems VFAT (ab WINDOWS 95). Dieses
System gestattet lange Dateinamen und ist
dennoch mit dem FAT-Dateisystem kompa-
tibel. Die L6sung gelang durch eine im
FAT-Dateisystem mogliche Belegung des
Dateiattributfeldes bei der Speicherung
eines langen Namens, die bewirkt, dass bei
der Datenverarbeitung mit diesem System
der Namenseintrag ignoriert wird.

Das Bundespatentgericht (2 Ni 2/05 vom
26. Oktober 2006) hatte die Lehre im
Hinblick darauf als nicht erfinderisch ange-
sehen, dass das ROCK RIDGE INTER-
CHANGE PROTOCOL fur den damals bei
CD-ROM malfgeblichen ISO 9660- Stan-
dard die 8.3-Beschrankung uUberwunden
hatte. Der Bundesgerichtshof vermochte
dem nicht beizutreten, weil er — sachver-
standig beraten — dem erteilten Patentan-
spruch einen anderen Sinngehalt als das
Bundespatentgericht entnommen hat.
Hiernach lehrt das Patent, zwei eigenstan-
dige Verzeichniseintrage (einer mit einem
kurzen Namen, einer mit einem langen
Namen) zu speichern. Das ROCK RIDGE
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INTERCHANGE PROTOCOL unterscheidet
sich hiervon, weil bei Befolgung beide
Namen in ein und demselben Verzeichnis-
eintrag enthalten sind. Fur die Erfinder des
Patents ergaben sich deshalb andere Prob-
leme bei der Uberwindung der 8.3-
Restriktion.

Pressemitteilung 84/2010 vom 22.4.2010 |

BGH: Briefwerbung fur Grabmale zwei
Wochen nach Todesfall zulassig

BGH Urt. v. 22.4.2010 - | ZR 29/09; LG
Giel’en — Urt. v. 3.4.2008 - 8 O 3/08; OLG
Frankfurt a. M. — Urt. v. 21.1.2009 - 6 U
90/08

Der unter anderem fir das Wettbewerbs-
recht zusténdige |. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat entschieden, dass eine auf
dem Postweg erfolgende Werbung fur
Grabmale zwei Wochen nach dem Todesfall
nicht mehr wettbewerbsrechtlich als unzu-
mutbare Belastigung der Hinterbliebenen
verboten werden kann.

Der Beklagte handelt mit Grabsteinen. Er
sandte ein Werbeschreiben an eine Hinter-
bliebene, die am selben Tag in der ortli-
chen Tageszeitung den Tod eines Angehd-
rigen angezeigt hatte. Die Klagerin, die
Zentrale zur Bekampfung unlauteren Wett-
bewerbs, hélt ein solches Werbeschreiben
in den ersten vier Wochen nach dem To-
desfall fur eine unzumutbare Bel&stigung
nach 8§ 7 UWG. Sie hat vom Beklagten die
Unterlassung der Werbung sowie die Er-
stattung ihrer Abmahnkosten verlangt.

Die Vorinstanzen haben der Klage mit der
MaRgabe stattgegeben, dass die Schreiben
nicht binnen drei Wochen (Landgericht)
bzw. zwei Wochen (Oberlandesgericht)
nach dem Todesfall erfolgen durften. Ande-
renfalls liege eine unzumutbare Belasti-
gung vor.

Die Klagerin hat mit ihrer Revision die
Wiederherstellung des landgerichtlichen
Urteils erstrebt. Der Beklagte hatte das
Urteil des Berufungsgerichts hingenom-
men.

Das Rechtsmittel hatte keinen Erfolg. Der
Bundesgerichtshof ist mit den Vorinstanzen
davon ausgegangen, dass der Unterneh-
mer zwar eine gewisse Wartefrist ab dem
Todesfall einhalten misse. Er hat aber
angenommen, dass eine Frist von zwei
Wochen, wie sie das Berufungsgericht fiur
angemessen erachtet hat, aus Rechtsgrin-
den nicht zu beanstanden sei.

Pressemitteilung 85/2010 v. 22.4.2010

Keine Urheberrechtsverletzung durch
Bildersuche bei Google

BGH Urt. v. 29. April 2010 — | ZR 69/08 —
Vorschaubilder; OLG Jena — Urt. v. 27.
Februar 2008 — 2 U 319/07; LG Erfurt —
Urt. v. 15. Marz 2007 — 3 O 1108/05

Der u. a. fur Urheberrecht zustandige |I.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
heute entschieden, dass Google nicht
wegen Urheberrechtsverletzung in An-
spruch genommen werden kann, wenn
urheberrechtlich geschiutzte Werke in
Vorschaubildern ihrer Suchmaschine wie-
dergegeben werden.

Die von Google betriebene Internetsuch-
maschine verfligt Uber eine textgesteuerte
Bildsuchfunktion, mit der man durch Ein-
gabe von Suchbegriffen nach Abbildungen
suchen kann, die Dritte im Zusammenhang
mit dem eingegebenen Suchwort ins Inter-
net gestellt haben. Die von der Suchma-
schine aufgefundenen Bilder werden in der
Trefferliste als verkleinerte und in ihrer
Pixelanzahl gegeniber den auf den Origi-
nalseiten vorgehaltenen Abbildungen redu-
zierte Vorschaubilder gezeigt (sog.
Thumbnails). Die Vorschaubilder enthalten
einen elektronischen Verweis (Link), Uber
den man zu der Internetseite gelangen
kann, die die entsprechende Abbildung
enthalt. Zur Verkirzung des Suchvorgangs
durchsucht Google das Internet in regel-
magigen Intervallen nach Abbildungen und
halt diese als Vorschaubilder auf ihren
Servern vor, so dass kurze Zeit nach Ein-
gabe eines Suchworts die Trefferliste mit
den entsprechenden Vorschaubildern an-
gezeigt werden kann.

Die Klagerin ist bildende Kinstlerin und
unterhélt eine eigene Internetseite, auf der
Abbildungen ihrer Kunstwerke eingestellt
sind. Im Februar 2005 wurden bei Eingabe
ihres Namens als Suchwort in die Suchma-
schine der Beklagten Abbildungen ihrer
Kunstwerke als Vorschaubilder angezeigt.

Die Vorinstanzen haben die auf Unterlas-
sung gerichtete Klage der Klagerin abge-
wiesen. Nach Ansicht des Berufungsge-
richts hat die Beklagte zwar das Urheber-
recht der Klagerin widerrechtlich verletzt.
Die Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruchs sei jedoch rechtsmissbrauchlich (8
242 BGB).
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Der Bundesgerichtshof hat die Revision der
Klagerin zurickgewiesen. Er hat ange-
nommen, dass die Beklagte schon keine
rechtswidrige Urheberrechtsverletzung
begangen hat. In Ubereinstimmung mit
den Feststellungen des Berufungsgerichts
ist der Bundesgerichtshof davon ausge-
gangen, dass die Klagerin zwar nicht durch
eine ausdruckliche oder stillschweigende
rechtsgeschaftliche Erklarung Google ein
Recht zur Nutzung ihrer Werke als Vor-
schaubilder im Rahmen der Bildersuche
eingeraumt hat. Der in der Wiedergabe in
Vorschaubildern liegende Eingriff in das
Recht der Klagerin, ihre Werke offentlich
zuganglich zu machen (8§ 19a UrhG), ist
jedoch gleichwohl nicht rechtswidrig, weil
die Beklagte dem Verhalten der Klagerin
(auch ohne rechtsgeschéftliche Erklarung)
entnehmen durfte, diese sei mit der Anzei-
ge ihrer Werke im Rahmen der Bildersuche
der Suchmaschine einverstanden. Denn die
Klagerin hat den Inhalt ihrer Internetseite
far den Zugriff durch Suchmaschinen zu-
ganglich gemacht, ohne von technischen
Moglichkeiten Gebrauch zu machen, um
die Abbildungen ihrer Werke von der Suche
und der Anzeige durch Bildersuchmaschi-
nen in Form von Vorschaubildern auszu-
nehmen.

Fur Falle, in denen — anders als im jetzt
entschiedenen Fall — die von der Suchma-
schine aufgefundenen und als Vorschaubil-
der angezeigten Abbildungen von dazu
nicht berechtigten Personen in das Internet
eingestellt worden sind, hat der Bundesge-
richtshof darauf hingewiesen, dass Such-
maschinenbetreiber nach der jlungsten
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropaischen Union unter bestimmten Vor-
aussetzungen fur ihre Dienstleistungen die
Haftungsbeschrankungen fur Anbieter von
Diensten der Informationsgesellschaft nach
der Richtlinie 2000/31/EG Uber den elekt-
ronischen Geschaftsverkehr in Anspruch
nehmen kdénnen (EuGH, Urt. v. 23.3.2010
— C-236/08 bis C-238/08 Tz. 106 ff. —
Google France/Louis Vuitton). Danach
kdme eine Haftung des Suchmaschinen-
betreibers erst dann in Betracht, wenn er
von der Rechtswidrigkeit der von ihm
gespeicherten Information Kenntnis erlangt
hat.

Pressemitteilung 93/2010 v. 29.4.2010; s.
a. Anmerkung Eichelberger, S. 212.

BGH: Haftung fur unzureichend gesi-
cherten WLAN-ANnschluss

BGH Urt. v. 12.5.2010 — 1 ZR 121/08 —
Sommer unseres Lebens; OLG Frank-
furt, Urt. v. 1. Juli 2008 — 11 U 52/07
und 5.10.2007 — 2/3 O 19/07

Privatpersonen kénnen auf Unterlassung,
nicht dagegen auf Schadensersatz in An-
spruch genommen werden, wenn ihr nicht
ausreichend gesicherter WLAN-Anschluss
von unberechtigten Dritten fur Urheber-
rechtsverletzungen im Internet genutzt
wird. Das hat der u. a. fur das Urheber-
recht zustandige 1. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs entschieden.

Die Klagerin ist Inhaberin der Rechte an
dem Musiktitel ,,Sommer unseres Lebens*”.
Mit Hilfe der Staatsanwaltschaft wurde
ermittelt, dass dieser Titel vom Internetan-
schluss des Beklagten aus auf einer
Tauschbodrse zum Herunterladen im Inter-
net angeboten worden war. Der Beklagte
war in der fraglichen Zeit jedoch in Urlaub.
Die Klagerin begehrt vom Beklagten Unter-
lassung, Schadensersatz und Erstattung
von Abmahnkosten.

Das Landgericht hat den Beklagten an-
tragsgemalR verurteilt. Das Berufungsge-
richt hat die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungs-
urteil aufgehoben, soweit das Berufungs-
gericht die Klage mit dem Unterlassungs-
antrag und mit dem Antrag auf Zahlung
der Abmahnkosten abgewiesen hatte. Der
BGH hat angenommen, dass eine Haftung
des Beklagten als Tater oder Teilnehmer
einer Urheberrechtsverletzung nicht in
Betracht kommt. Auch privaten Anschluss-
inhabern obliegt aber eine Pflicht zu pru-
fen, ob ihr WLAN-Anschluss durch ange-
messene SicherungsmalRnahmen vor der
Gefahr geschitzt ist, von unberechtigten
Dritten zur Begehung von Urheberrechts-
verletzungen missbraucht zu werden. Dem
privaten Betreiber eines WLAN-Netzes
kann jedoch nicht zugemutet werden, ihre
Netzwerksicherheit fortlaufend dem neues-
ten Stand der Technik anzupassen und
dafir entsprechende finanzielle Mittel
aufzuwenden. lhre Prufpflicht bezieht sich
daher auf die Einhaltung der im Zeitpunkt
der Installation des Routers flr den priva-
ten Bereich marktublichen Sicherungen.
Diese Pflicht hatte der Beklagte nach Auf-
fassung des Bundesgerichtshofs verletzt.
Er hatte es bei den werkseitigen Standard-
sicherheitseinstellungen des WLAN-Routers
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belassen und das Passwort nicht durch ein

personliches, ausreichend langes und
sicheres Passwort ersetzt. Ein solcher
Passwortschutz war auch fiur private

WLAN-Nutzer bereits im Jahre 2006 Ublich
und zumutbar. Er lag im vitalen Eigeninte-
resse aller berechtigten Nutzer und war mit
keinen Mehrkosten verbunden.

Der Beklagte haftet deshalb nach den
Rechtsgrundséatzen der sog. Storerhaftung
auf Unterlassung und auf Erstattung der
Abmahnkosten (nach geltendem, im Streit-
fall aber noch nicht anwendbaren Recht
fallen insofern maximal 100 € an). Diese
Haftung besteht schon nach der ersten
Uber seinen WLAN-Anschluss begangenen
Urheberrechtsverletzung. Hingegen ist der
Beklagte nicht zum Schadensersatz ver-
pflichtet. Eine Haftung als Téater einer
Urheberrechtsverletzung hat der Bundes-
gerichtshof verneint, weil nicht der Beklag-
te den fraglichen Musiktitel im Internet
zuganglich gemacht hat. Eine Haftung als
Gehilfe bei der fremden Urheberrechtsver-
letzung hétte Vorsatz vorausgesetzt, an
dem es im Streitfall fehlte.

Pressemitteilung 101/2010 v. 12.5.2010

BGH: Deutsche Post AG muss Briefkas-
ten der Konkurrenz auch in unmittel-
barer Nahe von Postfilialen dulden

BGH Urt. v. 12. Mai 2010 — 1 ZR
214707 — Roter Briefkasten; OLG
NUrnberg — Urt. v. 30. Oktober 2007 —
3 U 965707 LG NuUrnberg-Furth — Urt.
v. 7. Februar 2007 — 3 O 4832/06

Die Deutsche Post AG kann grundséatzlich
nicht verhindern, dass in unmittelbarer
Nahe ihrer eigenen Filialen oder Briefkas-
ten auch Briefkasten ihrer Wettbewerber
aufgestellt werden. Das hat der u. a. fur
das Wettbewerbsrecht zusténdige 1. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs entschieden.
Die Beklagte, die einen Briefzustelldienst
betreibt, stellte in NUrnberg 52 rot lackier-
te Briefkasten auf. Sie sind in weil3er Farbe
beschriftet mit der Aufschrift ,,.Brief24“, der
Telefonnummer einer Service-Hotline und
dem Hinweis ,Leerung Montag bis Freitag
ab 18.30 Uhr“. Die Klagerin, die Deutsche
Post AG, wendet sich dagegen, dass sich
26 dieser Briefkasten, die gleich hoch sind
wie die der Klagerin, in unmittelbarer Nahe
von Filialen oder Briefkasten der Klagerin
befinden. Sie meint, die Kunden wirden
dadurch verunsichert und legten Briefe mit
Briefmarken der Klagerin teilweise in die

Briefkasten der Beklagten, was zu einer
deutlich langeren Brieflaufzeit fuhre.

Das Landgericht hatte der Klage antrags-
gemal stattgegeben. Das Berufungsgericht
hatte der Beklagten verboten, vier mittels
Fotografien konkret bezeichnete Briefkas-
ten wie daraus ersichtlich aufzustellen.

Der Bundesgerichtshof hat die Entschei-
dung des Berufungsgerichts aufgehoben
und die Klage insgesamt abgewiesen. Die
roten Briefkasten der Beklagten unter-
scheiden sich in ihrer Gestaltung klar von
den gelben Briefkasten der Klagerin. Eine
Herkunftstduschung kann nicht mit einer
Ahnlichkeit in Merkmalen begriindet wer-
den, die selbstverstandlich oder jedenfalls
naheliegend sind, wie etwa HOhe und
Grundflache der Briefkasten. Zudem halt
die Beklagte mit der roten Farbe, dem
auffallig anders gestalteten, runden Kas-
tendeckel und der Beschriftung einen
deutlichen Abstand zu den Briefk&sten der
Klagerin ein. Dennoch hat es der Bundes-
gerichshof nicht fur ausgeschlossen gehal-
ten, dass ein Teil des Verkehrs das Ange-
bot der Beklagten im Hinblick auf die
raumliche Nahe der roten Briefkédsten zu
den Filialen der Klagerin mittelbar der
Klagerin zuordnet und beispielsweise an-
nimmt, bei der Beklagten handele es sich
um eine Tochtergesellschaft der Klagerin,
die eine Dbesondere Postdienstleistung
anbiete. Diese Fehlvorstellung begrindet
aber keinen Unterlassungsanspruch, weil
sie letztlich darauf beruht, dass die Bevol-
kerung noch nicht daran gewdhnt ist, dass
die Dienstleistung der Briefbeférderung
nicht nur von der Klagerin, sondern auch
von Wettbewerbern angeboten wird. Die
Fehlvorstellungen stellen damit eine
zwangslaufige Folge des bis 1998 beste-
henden und danach nur langsam gelocker-
ten Monopols fur die Postbeférderung dar.
Nach Aufhebung oder Lockerung eines
Monopols kommt dem Interesse neu hinzu-
tretender Wettbewerber des bisherigen
Monopolisten, ihre Leistung angemessen
anbieten zu kdnnen, bei der gebotenen
Interessenabwagung malgebliches Ge-
wicht zu. Dabei besteht gerade auch ein
legitimes Interesse der Wettbewerber
daran, ihre Briefkdsten in der Nahe von
Post-Filialen aufzustellen, um Kunden, die
die Leistung sowohl der Klagerin als auch
der Beklagten in Anspruch nehmen, die
Briefaufgabe zu erleichtern.

Pressemitteilung 104/2010 v. 12.5.2010
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| 111. PRESSEMITTEILUNGEN DER INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von Carsten Johne

OLG Dresden entscheidet: Bildnis
nackter Oberburgermeisterin von
Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt
Urt. v. 16.04.2010, 4 U 127/10

Der u. a. fur Verletzungen des allgemeinen
Personlichkeitsrechts zustandige 4. Zivilse-
nat heute den Antrag der Dresdner Ober-
birgermeisterin Helma Orosz auf Erlass
einer einstweiligen Verfigung abgewiesen.

Zum Sachverhalt:

Die Verfugungsbeklagte hatte im Internet
ein Gemalde mit dem Titel »Frau Orosz
wirbt fur das Welterbe« verdffentlicht, auf
dem die Oberburgermeisterin nackt - ledig-
lich mit rosafarbenen Strapsen und Straps-
haltern sowie einer Blrgermeisterkette
»bekleidet« - zu sehen war. Im Zusam-
menhang mit dem Tag des offenen Ateliers
in Dresden wurde das Gemalde - neben
anderen Bildern der Kinstlerin - am
15.11.2009 in verschiedenen Zeitungen
verdffentlicht. Nachdem die Malerin die
Aufforderung auf Abgabe einer Unterlas-
sungserklarung in Bezug auf die kunftige
Vero6ffentlichung und sonstige Verbreitung
des Bildes abgelehnt hatte, stellte Ober-
birgermeisterin Orosz Antrag auf Erlass
einer Einstweiligen Verfugung. Das Origi-
nalgemalde ist zwischenzeitlich verkauft.

Prozessgeschichte:

Das erstinstanzlich mit dem Antrag befass-
te Landgericht Dresden hatte dem Antrag
von Helma Orosz mit der Begrindung
stattgegeben, die Nacktdarstellung verletze
die Verfugungsklagerin in ihrem Recht am
eigenen Bild sowie ihrem allgemeinen
Personlichkeitsrecht. Die verfassungsrecht-
lich garantierte Kunstfreiheit habe zurick-
zutreten, da auch bei Personen der Zeitge-
schichte die Intimsphére insoweit ge-
schitzt sei, als ihnen die Entscheidung
Uber die Veroffentlichung ihres nackten
Koérpers vorbehalten sei.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
hat die Entscheidung des Landgerichts nun
aufgehoben und den Antrag abgewiesen.
Das streitgegenstandliche Gemalde sei ein
Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschich-
te, dessen Zurschaustellung die Klagerin
nicht in berechtigten Interessen verletze

und daher ohne ihre Einwilligung verbreitet
werden dirfe.

Zwar seien auch Bildnissen mit Bezug zur
Zeitgeschichte bei Einbrichen in die Per-
sonlichkeitssphare durch den Grundsatz
der VerhéaltnisméaRigkeit Grenzen gesetzt.
Insoweit sei im Einzelfall eine Abwagung
zwischen dem allgemeinen Personlichkeits-
recht des Betroffenen einerseits und der
Kunst- und der Meinungsfreiheit anderer-
seits geboten.

Diese Abwégung falle hier zugunsten der
beklagten Kunstlerin aus. Bei dem Bild
handele es sich nicht nur um Kunst im
verfassungsrechtlichen  Sinne, sondern
zugleich um eine satirische Darstellung
eines aktuellen politischen Geschehens, die
dem Schutz der allgemeinen Meinungsfrei-
heit unterliege. Satirische Darstellungen
gendssen einen weiten Freiraum bis zur
Grenze der Schmahkritik, da ihnen Uber-
treibungen, Verzerrungen und Verfrem-
dungen gerade wesenseigen seien. Das
Werk der Beklagten beinhalte nach seinem
Aussagekern einen Beitrag zum geistigen
Meinungskampf und sei nicht als Schmah-
kritik oder Kundgabe von Missachtung
anzusehen. Die Klagerin erscheine als
Werberin fur den heftig umstrittenen Bau
der Waldschlosschenbricke in Dresden.
Dieses »Werben« werde in erkennbar
satirischer Absicht durch die Platzierung
der Klagerin mit gedffneten Armen und zur
Brucke hindeutender Pose verdeutlicht und
zugleich ins Lacherliche gezogen. Die
Nacktheit der Klagerin kdnne in diesem
Kontext ohne weiteres als allegorische
Darstellung der Unmadglichkeit oder Unfa-
higkeit zur Abwendung des Verlustes des
Unesco-Welterbetitels verstanden werden.
Zu berlcksichtigen sei zudem, dass der
weibliche und auch mannliche Akt zentra-
les Thema des kunstlerischen Schaffens
der Beklagten sei. Die Kunstlerin greife
malerisch ein Motiv auf, wie es literarisch
etwa in Andersens Méarchen »Des Kaisers
neue Kleider« auftauche und habe zum
Ausdruck bringen wollen, dass die Klagerin
»nichts in der Hand habe«. Dieser Aussa-
gekern bewege sich im Schutzbereich des
Rechts auf freie MeinungsaufRerung.

Auch die Einkleidung dieser Aussage - die
malerische Darstellung des Kopfes der

Klagerin mit einem nachempfundenen
nackten Korper, Requisiten wie Strapse
und Schéarpe sowie die leuchtend-

aufdringliche Farbgestaltung - misse die
Klagerin hinnehmen. Zwar sei nachvoll-
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ziehbar, dass sie sich in ihrem Schamge-
fuhl und ihrer Autoritat beeintrachtigt
sehe. Das Bildnis stelle aber ersichtlich
weder einen Vorgang aus dem Sexualbe-
reich dar noch werde die Klagerin in reif3e-
rischer Manier oder als Objekt mannlicher
Begierde zur Schau gestellt. Sie werde
auch nicht in ihrem Privatleben, sondern -
symbolisiert durch die Amtskette - bei der
Ausubung ihrer politischen Tatigkeit abge-
bildet, in der sie weitgehenden Einschran-
kungen ihrer Privatsphare unterworfen sei.
An der Zulassigkeit der satirischen Darstel-
lung andere nichts, dass es an einer weit-
gehenden Verfremdung der Person der
Klagerin fehle. Die Erkennbarkeit der Per-
son sei hier vielmehr Voraussetzung dafir,
dass der Aussagegehalt der Meinungsaufle-
rung erkennbar werde. Schliel3lich fuhre
auch das »Unterschieben« eines fremden
Korpers nicht zur Unzulassigkeit der Bild-
verdffentlichung. Zwar unterliege die Mani-
pulation von Fotografien verscharften
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Ein
weiblicher Akt auf einem Gemaélde unter-
scheide sich von einer Fotomontage aber
dadurch, dass er auch bei naturalistischer
Darstellung immer nur eine Interpretation
der abgebildeten Person durch den Kinst-
ler sei und - auch angesichts der flichti-
gen, an Kulissenmalerei erinnernden Aus-
fihrung - nicht den Eindruck einer authen-
tischen Abbildung erwecke.

Bei dieser Sachlage habe das Personlich-
keitsrecht der Klagerin hinter die Mei-
nungs- und Kunstfreiheit der Beklagten
zurickzutreten.

Gegen das im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes ergangene Urteil ist kein
formliches Rechtsmittel mehr maoglich.

Pressemitteilung v. 16.4.2010 — [Link]

LG Hamburg verbietet Verwendung
des ,,Top 100“-Siegels im Zeitschrif-
tenhandel

Urt. v. 26.04.2010 - 315 O 99/10

Das Landgericht Hamburg hat mit Urt. v.
26. April 2010 auf den Antrag der Gru-
ner+Jahr AG & Co KG eine einstweilige
Verfigung gegen die Bauer Vertriebs KG
(Antragsgegnerin) erlassen.

Mit dieser Verfigung ist es der Antrags-
gegnerin verboten, 26 Zeitschriftentitel aus
der Bauer Media Group mit folgendem
Siegel

auf der Titelseite zu vertreiben und / oder
vertreiben zu lassen. Das ,,Top 100*“-Siegel
begrindet nach der Auffassung des Ge-
richts die Gefahr einer IrrefUhrung und
verstol3t damit gegen das Verbot irrefuh-
render geschéaftlicher Handlungen (8 5
UWG). Angesprochen wirden mit dem
Siegel vornehmlich die Endverbraucher.
Jedenfalls bei den privaten Endverbrau-
chern bestehe die Gefahr, das streitgegen-
standliche ,,Top 100“-Siegel dahingehend
zu verstehen, dass die ,Bauer Media
Group“ 100 ,,Top 100“-Titel herausbringe,
zu denen die jeweils so gekennzeichneten
Zeitschriften gehoéren. Dieser Eindruck
einer konzernzugehdrigen ,,Top 100“ erge-
be sich nicht zuletzt daraus, dass im obe-
ren Bogen des Siegels die Aufschrift ,,Bauer
Media Group“ zu sehen ist. Ein erheblicher
Teil der Verbraucher werde diese Aufschrift
als Zuordnung des Siegels zu der ,Bauer
Media Group*“ verstehen, zumal auch nur
Zeitschriften der Antragsgegnerin mit dem
Siegel gekennzeichnet sind. Dass es sich
dabei um ein , Top 100“-Ranking der Zeit-
schriften aller Verlage handelt, werde aus
dem Siegel dagegen nicht hinreichend
deutlich.

Weiter wird der Antragsgegnerin in der
einstweiligen Verfiugung verboten, die
Presse-Grossisten dazu aufzurufen, die
»Top 100-Aktion“ zu unterstitzen und /
oder fortzusetzen. Die Beteiligung der
Pressegrossisten an der ,Top 100“-Aktion
stellt nach Ansicht des Gerichts einen
Verstol3 gegen die sich aus § 20 Abs. 1
GWB ergebende Neutralitats-verpflichtung
gegenuber dem Einzelhandel dar. Marktbe-
herrschenden Unternehmen wie den Pres-
segrossisten sei es nach § 20 Abs. 1 GWB
untersagt, gleichartige Unternehmen bzw.
wirtschaftlich gleichliegende Sachverhalte
ohne sachliche Rechtfertigung unmittelbar
oder mittelbar unterschiedlich zu behan-
deln. Eine solche Ungleichbehandlung liege
hier jedoch vor. Die ,,Top 100“-Aktion ziele
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(unter anderem) darauf ab, dass die Pres-
segrossisten die Einzelhédndler dazu veran-
lassen sollen, samtliche ,Top 100-Titel“
bevorzugt, moglichst mit Vollsicht der
Zeitschriftencover, zu préasentieren. Da-
durch wurden gleichartige Unternehmen,
namlich alle Zeitschriftenverlage, mit Blick
auf die Prasentation ihrer jeweiligen Zeit-
schriften unterschiedlich behandelt, je
nachdem, ob die betroffene Zeitschrift in
dem ,,Top 100“-Ranking aufgefuhrt ist oder
die anderen Zeitschriftenverlage sich an
der ,,Top 100“-Aktion beteiligten. Einen
tragfadhigen sachlichen Grund fiur diese
Ungleichbehandlung habe die An-
trags-gegnerin nicht glaubhaft gemacht.
Ferner beanstandet das Gericht, dass mit
der von der Antragsgegnerin initiierten
»Top 100“-Aktion im Wettbewerb stehende
Verlage nachgerade gezwungen wirden,
sich an der Aktion zu beteiligen, anderen-
falls ihre ,, Top 100*“-Titel nicht an der be-
vorzugten Behandlung durch den Einzel-
handel teilnehmen kodnnten. Das Gericht
sieht darin einen Eingriff in die ,negative
unternehmerische  Entscheidungsfreiheit”
der betroffenen Mitbewerber. Es handele
sich um eine unbillige Behinderung im
Sinne des § 20 Abs. 1 GWB.

Schlie3lich wird der Antragsgegnerin in der
einstweiligen Verfigung verboten, die
Presse-Grossisten dazu aufzurufen, die
Presseeinzelhandler dazu zu veranlassen,
die mit dem Siegel gekennzeichneten
Zeitschriften im Zeitschriften-Einzelhandel
maglichst in Vollsicht zu zeigen.

Die Antragsgegnerin haftet nach Auffas-
sung des Gerichts fur das kartellrechtswid-
rige Verhalten der Pressegrossisten, denn
sie hat diese bewusst und in Kenntnis
moglicher rechtlicher Probleme zu dem
kartellrechtswidrigen Verhalten aufgerufen
und veranlasst.

PM des LG Hamburg - [Link]

in zwei jetzt veroffentlichten Entscheidun-
gen der 1. Zivilsenat des Oberlandesge-
richts Oldenburg (1 W 12/10 und 1 W
16/10).

Ein in der Region ansassiges Mdbelunter-
nehmen hatte mit ,,110 Jahre Familientra-
dition® und ,110 Jahre Mobbeltradition*
geworben und aus Anlass des ,Jahrhun-
dert“-Jubilaums entsprechende Sonderan-
gebote gemacht. Ein Wettbewerbsverein
hat darauf vom Mdbelunternehmen die
Unterlassung der Werbung verlangt.

Der Antrag war erfolgreich. Der 1. Zivilse-
nat entschied, dass die Werbung mit zu-
treffenden Hinweisen auf einen langzeiti-
gen Bestand und Erfolg eines Unterneh-
mens als sogenannte ,Alters- oder Traditi-
onswerbung®“ grundsatzlich zulassig sei,
weil damit eine besondere unternehmeri-
sche Leistung hervorgehoben werde. Dies
musse jedoch auch den tatsachlichen
Gegebenheiten entsprechen. Die Werbung
sei im zu entscheidenden Fall irrefihrend,
weil das werbende Unternehmen erst 1992
gegrindet worden sei und damit gerade
nicht auf eine 110jahrige Geschichte zu-
rickblicken konne. Es sei nicht ausrei-
chend, dass es moéglicherweise eine
110jahrige Tradition in der Familie der
Gesellschafter gebe oder es bei einem
anderen, von Familienmitgliedern gefiuhr-
ten Geschaft eine 110-jahrige Mébeltraditi-
on gebe.

Pressemitteilung v. 25. 6.2010 — [Link]

IV. PRESSEMITTELUNGEN DES BUNDESMINISTERI-
UMS FUR JUSTIZ

zusammengestellt von Carsten Johne

OLG Oldenburg verbietet Werbung mit
einer ,,110-jahrigen Mobeltradition*
1W12/10 und 1 W 16/10

Werbung mit einer ,,110-jahrigen Mobbel-
tradition” enthalt eine Qualitatsaussage,
die geeignet ist, die Kaufentscheidung der
Verbraucher zu beeinflussen. Wenn ein
Unternehmen daher mit einer solche Aus-
sage wirbt, muss es auch auf einen ent-
sprechend langen Bestand zurickblicken
kénnen. Ist das nicht der Fall, ist jede
Werbung damit unzulassig. Das entschied

Rede zum Tag des geistigen Eigen-
tums auf dem Kongress des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie
2010

Bundesjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger sagte heute in ihrer
Rede zum Tag des geistigen Eigentums:

Der Diebstahl geistigen Eigentums geht
uns alle an. Gute Ideen und innovative
Produkte sind einer der Erfolgsgaranten
unserer Unternehmen. An den Auf3engren-
zen der Europaischen Union wurden im
Jahr 2008 rund 178 Millionen gefalschte
Gegenstédnde abgefangen. Der jahrliche
Schaden wird allein fur die deutsche Wirt-
schaft auf 25 Milliarden Euro geschatzt.


http://justiz.hamburg.de/2231308/pressemeldung-2010-04-28.html
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Bei Urheberrechtsverletzungen im Internet
wird immer wieder eine Sperrung des
Internetzugangs der Nutzer vorgeschlagen.
Eine Sperrung des Internetzuganges bei
Urheberrechtsverletzungen ware ein tiefer
Eingriff in die Kommunikationsfreiheit,
wirde erneut eine Art Vorratsdatenspei-
cherung notwendig machen und wére fur
die Unternehmen eine ganz erhebliche
burokratische Mehrbelastung. Die Bundes-
regierung wird keine Initiativen flr gesetz-
liche Internetsperren bei Urheberrechtsver-
letzungen ergreifen. Auch auf europaischer
und internationaler Ebene setze ich mich
dafur ein, dass es keine Verpflichtungen
geben wird, solche Netzsperren zu schaf-
fen.

Aufklarungsarbeit bei den Nutzern und
Verbrauchern ist der bessere Weg. Denken
Sie nur an geféalschte Tabletten, die mehr
Gift als Medikamente sind. Gefalscht ist
gefdhrlich! Diese Botschaft muissen wir
allen Verbrauchern noch viel starker ver-
mitteln.

Der Kampf gegen die Marken- und Pro-
duktpiraterie darf nicht an den Grenzen
halt machen. Es ist gut, dass die EU eine
Europdische Beobachtungsstelle gegen
Produkt- und Markenpiraterie eingerichtet
hat. Deutschland beteiligt sich Uber die EU
auch an den Verhandlungen zum soge-
nannten ACTA-Abkommen. Jetzt endlich
steht es auf der Homepage der EU-
Kommission. Ich habe mich sehr dafur
eingesetzt, Uber dieses Vorhaben auch
offentlich kritisch zu debattieren.

Die vollstdndige Rede der Bundesjustizmi-
nisterin zum Tag des geistigen Eigentums
finden Sie unter www.bmj.de/260410bdi.

Pressemitteilung v. 26.4.2010 — [Link]

Besserer Schutz vor Lockvogelangebo-
ten

Ab morgen werden Kreditnehmer besser
als bisher vor unseriésen Lockvogelange-
boten geschiutzt. Sie erhalten mehr Infor-
mationen und kénnen so Kreditangebote
besser miteinander vergleichen. Aulerdem
werden die Widerrufs- und Riuckgaberechte
bei Verbrauchervertragen vereinheitlicht.

Im Einzelnen:

1. Verbraucherdarlehen

Information und  Vertragserlauterung:
Verbraucher werden Kkunftig bereits vor
Abschluss eines Darlehensvertrages uber

die wesentlichen Bestandteile des Kredits
informiert. Das ermdglicht dem Verbrau-
cher, verschiedene Angebote zu verglei-
chen und eine fundierte Entscheidung zu
treffen. Die Neuregelung setzt damit auf
den verantwortungsbewussten und selb-
stdndig handelnden Verbraucher. Sobald
sich die Wahl eines bestimmten Kredits
abzeichnet, mussen dem Verbraucher
zusatzlich die Hauptmerkmale des Vertrags
erlautert werden.

Werbung: Die Werbung fur Darlehensver-
trdge wird starker reglementiert. Wer fur
den Abschluss von Darlehensvertragen
wirbt, darf nicht nur eine einzige Zahl
herausstellen (etwa einen besonders nied-
rigen Zinssatz). Vielmehr muss er auch die
weiteren Kosten des Vertrags angeben und
diese Angaben mit einem realistischen
Beispiel erlautern. Dadurch werden Lock-
vogelangebote unterbunden und die
Verbraucher in die Lage versetzt, anhand
aussagekraftiger Informationen selbst die
Vor- und Nachteile eines Vertragsschlusses
abzuwégen.

Muster fur Verbraucherdarlehen: Kinftig
gelten fur unterschiedliche Kreditvertrage
jeweils einheitliche Muster zur Unterrich-
tung der Verbraucher. Anhand dieser Mus-
ter werden samtliche Kosten des Darlehens
erkennbar. Unterschiedliche  Angebote
kénnen besser als bisher miteinander
verglichen werden. Die Muster gelten
europaweit, sodass Kunden auch Angebote
aus dem europaischen Ausland einholen
und vergleichen kénnen.

Kundigung: Die Kindigung von Darlehens-
vertragen wird neu geregelt. Kiindigungen
durch den Darlehensgeber sind bei unbe-
fristeten Vertrdgen nur noch zulassig,
wenn eine Kiundigungsfrist von mindestens
zwei Monaten vereinbart ist. Verbraucher
kdnnen dagegen einen unbefristeten Ver-
trag jederzeit kundigen. Dabei darf die
Kundigungsfrist fir den Verbraucher einen
Monat nicht Uberschreiten. Bei befristeten
Vertragen, die nicht durch ein Grundpfand-
recht wie eine Grundschuld oder Hypothek
gesichert sind, durfen Verbraucher das
Darlehen kinftig jederzeit ganz oder teil-
weise zurlckzahlen. Verlangt der Darle-
hensgeber in einem solchen Fall eine Vor-
falligkeitsentschadigung, ist diese auf
hdchstens ein Prozent des vorzeitig zu-
rickgezahlten Betrages beschrankt.
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Von den Neuregelungen werden nicht nur
reine Darlehensvertrdge, sondern auch
andere Finanzierungsgeschafte erfasst.
Damit werden Verbraucher bei Teilzah-
lungsgeschéaften und bei Finanzierungslea-
singvertrdgen grundséatzlich ebenso ge-
schiutzt wie bei Verbraucherdarlehensver-
tragen.

2. Widerrufs- und Ruckgaberecht

Die bereits bestehenden Vorschriften Uber
das Widerrufs- und Rluckgaberecht werden
neu geordnet. Dies fuhrt zu mehr Rechtssi-
cherheit, und zwar nicht nur bei Verbrau-
chervertrdgen, sondern auch bei Versiche-
rungsvertragen. Unternehmer, die fur ihre
Belehrungen Uber das Widerrufs- und
Ruckgaberecht die neuen Muster verwen-
den, mussen kunftig keine wettbewerbs-
rechtlichen Abmahnungen oder unbefriste-
te Widerrufs- bzw. Ruckgaberechte mehr
farchten. Zudem gelten bei Fernabsatzge-
schéaften Uber eine Internetauktionsplatt-
form und solchen in einem herkémmlichen
Internetshop weitgehend gleiche Wider-
rufsfristen und Widerrufsfolgen.

Die gesetzlichen Anderungen treten am 11.
Juni 2010 in Kraft. Sie dienen auch der
Umsetzung einer europdaischen Richtlinie.

Pressemitteilung v. 10.6.2010 [Link]

Im Zentrum steht der Schutz der Auto-
ren — Berliner Rede zum Urheberrecht

In ihrer Berliner Rede zur Reform des
bestehenden Urheberrechts sagte Bundes-
justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger am Montagabend in der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften am Gendarmenmarkt:

Die aktuelle Urheberrechtsdebatte wird
derzeit leider von zwei Extremen be-
stimmt: Die einen beschwdren die Geltung
des Urheberrechts und haben in Wahrheit
doch viel zu haufig nur den Erhalt ihrer
Uberholten Geschaftsmodelle im Sinn. Die
anderen stimmen den Abgesang auf das
Urheberrecht an und wollen sich auf diese
Weise die Leistung anderer kostenlos an-
eignen. Bei dieser hitzig gefuhrten Debatte
bleibt zumeist einer auRen vor: der Urhe-
ber selbst. Aber die zentrale Gestalt des
Urheberrechts muss auch weiterhin der
Autor bleiben. Thn durfen wir nicht abspal-
ten von seinem Werk, sein Werk durfen wir
nicht anonymisieren und auch nicht kollek-
tivieren. In der Ausrichtung auf den Kreati-

ven liegt auch der Schlissel fur die Zukunft
des Urheberrechts. Auch in der Diskussion
um die Fortentwicklung der Providerhaf-
tung bezieht die Bundesregierung ganz
klar Position im Interesse der Urheber.

Wir wollen keine Schonraume schaffen fur
Geschaftsmodelle, deren Zeit abgelaufen
ist. Aber wir mussen eine Debatte daruber
fihren, wie wir die organisatorische und
wirtschaftliche Leistung der Presseverleger
besser schitzen. Niemand sollte sich von
der Einfuhrung eines solchen Leistungs-
schutzrechtes fur Presseverlage jedoch
finanzielle Wunder erwarten. Ein Leis-
tungsschutzrecht bringt junge Leute nicht
dazu, Zeitungen zu kaufen, und lasst Wer-
bekunden nicht ihre Investitionsentschei-
dungen revidieren.

Wir mussen den Schutz des Urheberrechts
im Netz weiter starken und erreichen, dass
die Menschen auch im Netz mehr Respekt
vor dem Recht haben. Dabei sollten wir
nach Alternativen zu Abmahnungen su-
chen, die fur viele unvermittelt kommen
und haufig als ungerecht empfunden wer-
den. Das franzdsische Modell, den Inter-
net-Zugang eines Users nach der dritten
Urheberrechtsverletzung fur einen be-
stimmten Zeitraum zu sperren, lehne ich
allerdings ab. Die Bundesregierung wird
keine Initiative fur Netzsperren ergreifen
und keine Breitbandbeschrdnkungen ver-
anlassen. Auch die Legalisierung der Nut-
zung samtlicher Netzinhalte Uber eine
sogenannte Kulturflatrate ist keine Alterna-
tive. Das ware eine Zwangskollektivierung
der Rechte, die einen gewaltigen Vertei-
lungskampf der Urheber um die Einnah-
men zur Folge hatte.

Pressemitteilung v. 15.06.2010 [Link]
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far Urheberrechtsverletzungen des faktisch
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e Raitz von Frentz, Wolfgang

Frhr./Masch, Christian L.
Offentliche Wiedergabe und Kabelweiter-
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Urheberrechte und Arbeitsverhaltnisse -
Strukturfragen zwischen Kreativitat und
Arbeitsverhaltnis — Diskussionsbericht zur
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T-6/08, T-7/08 — Ubereinstimmender
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Beratung eintragungsfahig
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e Dombrowski, Jan

Anm. zu OLG Kodln, Urt. v. 12.02.2010 - 6
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e Gamerith, Helmut
Anm. zu OGH, Entsch. v. 22.09.2009 — 17
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Verwirkung von Kennzeichenrechten
OBI 2010, 103 (Heft 3)

e Jacob, Marion/Thiering, Frederik
Anm. zu BPatG, Beschl. v. 13.01.2010 - 29
W (pat) 8/09 — Zwischen den Marken
.-Monrose“ und ,melrose“ besteht Ver-
wechslungsgefahr
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rechtliche Zuldssigkeit von Google Ad-
Words

ITRB 2010, 124 (Heft 6)
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Bindungswirkung von Voreintragungen
identischer oder ahnlicher Marken?
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und der zweite Streich des EuGH aus mar-
kenrechtlicher Sicht
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Anm. zu BGH, Beschl. v. 19.11.2009 - | ZB
76/08 — Hohe Anforderungen an Unter-
scheidungskraft abstrakter Farbmarken
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GRUR-Prax 2010, 242 (Heft 11)

¢ Weil, Birgit

,Ob das Elend in Deutschland zugenom-
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sic! 2010 (Heft 4)
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Aktuelles aus dem Markenrecht
Mitt. 2010, 219 (Heft 5)

¢ Wittneben, Mirko

Die FIFA-FuRRballweltmeisterschaft 2010 im
Lichte des sudafrikanischen Marken- und
Lauterkeitsrechts

GRURINt 2010, 287 (Heft 4)
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Wann wird eine dreidimensionale Marke
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das Produkt ist? Uberlegungen zu einem
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GRUR-Prax 2010, 144 (Heft 7)
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Aktuelles aus dem Wettbewerbsrecht -
Erganzender wettbewerbsrechtlicher Leis-
tungsschutz i.S.v. 8 4 Nr. 9 UWG

Mitt. 2010, 230 (Heft 5)
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Anm. zu LG Ulm, Urt. v. 05.03.2010 - 10 |
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giekunden unter Verwendung vorformulier-
ter Einwilligungserklarungen im Rahmen
von Online-Gewinnspielen
ZNER 2010, 186 (Heft 2)
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57/09 - Der beliebteste Anbieter 11

MMR 2010, 333 (Heft 5)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 18.03.2010 - | ZR
158/07 - Vermutung der Wiederholungsge-
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GRUR-Prax 2010, 226 (Heft 10)
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Die kunftige Regulierung des Bitstrom-
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MMR 2010, 303 (Heft 5)

e Berlit, Wolfgang
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e Blank, Heike
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312 O 412/08 - Hohe Anforderungen an
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GRUR-Prax 2010, 183 (Heft 8)
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GRURINt 2010, 369 (Heft 5)

¢ Bockenholt, Rudolf

Anm. zu KG, Beschl. v. 30.03.2010 - 5 W
17/10, 5 W 23/10 - Beschluss ist auch
vollstreckbar, wenn der Tenor auf den
Antrag nur verweist

GRUR-Prax 2010, 278 (Heft 12)

e Dahl, Michael

Anm. zu BGH, Urt. v. 18.03.2010 - | ZR
158/07 - Unterlassungsanspruch gegen
Insolvenzschuldner wegen Wettbewerbs-
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GWR 2010, 252 (Heft 10)
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Anm. zu OLG Hamm, Urt. v. 30.03.2010 -
4 U 212/09 - Wettbewerbsverstol3 durch
fehlende Rucksendekostenvereinbarung
und missverstandlichen Hinweis zur Ent-
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K&R 2010, 413 (Heft 6)

e Engels, Stefan/Brunn, Beatrice
Wettbewerbsrechtliche Beurteilung von
telefonischen Kundenzufriedenheitsbefra-
gungen

WRP 2010, 687 (Heft 6)

e Epping, Manja/Sokeland, Jasper
Anm. zu OLG Ddasseldorf, Urt. .
23.03.2010 - 1-20 U 183/09 - Hinweis auf
Bekdmmlichkeit einer Spirituose keine
gesundheitsbezogene Angabe gemal
Health-Claims-Verordnung?

GRUR-Prax 2010, 227 (Heft 10)

e Faustmann, JOrg

Anm. zu OLG Stuttgart, Urt. v. 10.12.2009
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MMR 2010, 286 (Heft 4)
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Eine Replik: Die Auslegung der UGP-RL
vom UWG aus? Methodensynkretismus zur
Abwehr des rechtsverbindlichen Richtli-
nienbegriffs der Unlauterbarkeit im Sinne
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WRP 2010, 677 (Heft 6)

¢ Fiebig, Martin

Anm. zu BGH, Urt. v. 22.10.2009 - I ZR
58/07 — Verfolgung von Unterlassungsan-
trdgen in getrennten Prozessen ist bei
unterschiedlicher  Beweissituation nicht
missbrauchlich (,,Klassenlotterie*)
GRUR-Prax 2010, 187 (Heft 8)

e Fischer, Thomas

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.01.2010 - | ZR
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e Fischer, Thomas
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ment

GRUR-Prax 2010, 160 (Heft 7)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 12.11.2009 - | ZR
210/07 — Versandhandel mit apotheken-
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GRUR-Prax 2010, 254 (Heft 11)

o Fohlisch, Carsten

Anm. zu BGH, Urt. v. 16.07.2009 - | ZR
140/07 — Versandkosten bei Froogle

MMR 2010, 246 (Heft 4)

¢ Freytag, Stefan

Anm. zu BGH, Urt. v. 29.10.2009 - | ZR
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GRUR-Prax 2010, 205 (Heft 9)

e Fritzsche, Jorg

Anm. zu BGH, Urt. v. 02.07.2009 - | ZR
147/06 - Lauterkeitsrechtliche Grenzen der
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JZ 2010, 575 (Heft 11)
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OBI 2010, 71 (Heft 2)

e Gamerith, Helmut

Anm. zu OGH, Entsch. v. 14.07.2009 — 4
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schen Verbraucherschutz; Unterlassungs-
antrag der BWB zum Schutz auslandischer
Verbraucher (Friedrich M.)

OBI 2010, 121 (Heft 3)

e Gamerith, Helmut/Mildner, Thomas

Zum Verbot des Abschlusses von Vertré-
gen nach dem Schneeballsystem nach
altem und neuem Lauterkeitsrecht - gleich-
zeitig Besprechung der E OGH 4 Ob 26/09
s, Bonusprogramm

OBI 2010, 4 (Heft 1)

e Groning, Jochem
Anm. zu BGH, Urt. v. 15.01.2009 - | ZR
141/06 - Gemengelage von o6ffentlich-

rechtlichen und privatwirtschaftlichen
Regeln zum Marktverhalten (,,Uberregiona-
ler Krankentransport®)

jurisPR-WettbR 4/2010 Anm. 2

¢ Grohmann, Arno

Anm. zu BGH, Urt. v. 19.11.2009 - | ZR
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ist irrefihrend

GRUR-Prax 2010, 253 (Heft 11)

e Gunther, Tim
Fernsehwerbung im Konflikt -
Aufmerksamkeit vs. Unlauterkeit
MMR 2010, 393 (Heft 6)

Mediale

¢ Henning-Bodewig, Frauke

Die Bekampfung unlauteren Wettbewerbs
in den EU-Mitgliedstaaten: eine Be-
standsaufnahme

GRURINt 2010, 273 (Heft 4)

e Herzig, Rainer

Anm. zu EuGH, Entsch. v. 18.06.2009 — C-
487/07 L'Oréal SA wua/Bellure NV ua -
Unlautere Rufausnitzung durch Imitati-
onshinweise (Luxusparfum)

OBI 2010, 44 (Heft 1)

e Hess , Gangolf

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.01.2010 - | ZR
47/09 - Keine Kostenerstattung fur zweite
Abmahnung (,,Krautertee®)

jurisPR-WettbR 5/2010 Anm. 4

e Hofmann, Franz

Steht dem Markenanmelder vor Eintragung
ein Entschédigungsanspruch zu?

GRURINt 2010, 376 (Heft 5)

o Isele, Jan-Felix

Update: Bearbeitungsfehler im Massenge-
schaft — ,, Anderung der Voreinstellung 11”7
GRUR 2010, 309 (Heft 4)

e Janich, Volker Michael

Das Ende abstrakter Gefahrdungstatbe-
stande im Lauterkeitsrecht?

GPR 2010, 149 (Heft 3)
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Nichts ist unmdglich! Mdéglichkeiten der
formularmafigen Einwilligung in die Tele-
fonwerbung

GRUR 2010, 495 (Heft 6)
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e Joof3 , Martin

Anm. zu OLG Ddusseldorf, Beschl. v.
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GRUR-Prax 2010, 158 (Heft 7)

¢ Kilian, Robert
Die Neuregelung des Product Placement
WRP 2010, 826 (Heft 7)

¢ Koch, Matthias
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GRUR-Prax 2010, 159 (Heft 7)
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W (pat) 22/09 - Verwechslungsgefahr von
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Sicht*

GRUR-Prax 2010, 197 (Heft 9)

e Kohler, Helmut

,Gib mal Zeitung“ - oder ,,Scherz und Ernst
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WRP 2010, 571 (Heft 5)

e Leible, Stefan/Jahn, David
Anm. zu BGH, Urt. v. 16.07.2009 - | ZR
50/07 - Preisklarheit und Versandkosten
beim Onlinekauf — Kamerakauf im Internet
LMK 2010, 299431 (Ausgabe 3)

e Lettl, Tobias

Anm. zu BGH, Urt. v. 02.12.2009 - | ZR
152/07 - VerstoRBe gegen steuerrechtliche
Vorschriften grundsatzlich keine unlautere
geschaftliche Handlung im Sinne des UWG
(Zweckbetrieb)

LMK 2010, 304273 (Ausgabe 6)

e Lettmaier, Saskia

Prominente in der Werbung flr Presseer-
zeugnisse: Ende des Presseprivilegs?

WRP 2010, 695 (Heft 6)

e Loschelder, Michael/Doérre, Tanja
Wettbewerbsrechtliche  Verkehrspflichten
des Betreibers eines realen Marktplatzes
WRP 2010, 822 (Heft 7)

¢ Marx, Nina Franziska

Anm. zu BVerfG, Beschl. v. 15.03.2010 - 1
BVvR 476/10 - Pflicht zur Preisauszeichnung
von Schmuck ist nicht verfassungswidrig
GRUR-Prax 2010, 206 (Heft 9)

e Matthes, Jens

Anm. zu LG Saarbricken, Urt. .
03.03.2010 - 7 KFH O 9/10 - Slogan ,Na-
tdrlich. Mannlich* fur Pflegeserie mit syn-
thetischen Zusatzen ist irrefihrend
GRUR-Prax 2010, 277 (Heft 12)

e Mayer, Markus A.

Der Versandhandel mit Computer- und
Konsolenspielen ohne Jugendfreigabe aus
wettbewerbsrechtlicher Sicht

NJOZ 2010, 1316 (Heft 24)

e Menebrdcker, Carsten
Anwaltswerbung — Was ist erlaubt?
GRUR-Prax 2010, 189 (Heft 9)

¢ Menebrocker, Carsten

KG, Beschl. v. 20.04.2010 - 5 W 92/10 -
Handler darf auch ohne erlauternden Zu-
satz mit DIN-Norm werben

GRUR-Prax 2010, 276 (Heft 12)

e Moller, Mirko

Anm. zu OLG Hamm, Urt. v. 15.12.2009 -
4 U 134/09 - Annahme eines Rechtsmiss-
brauchs bei der Geltendmachung wettbe-
werbsrechtlicher Abwehranspriche
jurisPR-WettbR 6/2010 Anm. 4

e Moller, Mirko

Der Wert des Beschwerdegegenstandes bei
Anfechtung von Unterlassungsurteilen

WRP 2010, 836 (Heft 7)
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Zu den nicht koordinierten Wirkungen in
der européaischen Fusinskontrolle

ZEuS 2010, 145 (Heft 2)

e Musiol, Christian

Anm. zu OLG Kdln, Urt. v. 29.01.2010 - 6
U 177/09 - Verzicht auf Volistreckungs-
maflnahmen kann Dringlichkeit beseitigen
GRUR-Prax 2010, 188 (Heft 8)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 22.10.2009 - | ZR
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fahrung®)

jurisPR-BGHZivilR 8/2010 Anm. 2
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Anm. zu BGH, Urt. v. 18.03.2010 - I ZR
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jurisPR-BGHZivilR 11/2010 Anm. 4
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406 O 159/09 — Ausschluss des Handels
von Bundesligatickets Uber  Online-
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MMR 2010, 412 (Heft 6)

¢ Nowak-Over, Andrea

Anm. zu KG, Beschl. v. 23.07.2009 - 23 W
55/08 - Drohende Wettbewerbsklage
rechtfertigt Beteiligung als Streithelfer an
Unterlassungsklage nach dem UKlaG
GRUR-Prax 2010, 138 (Heft 6)
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Hartplatzhelden.de oder: Wohin mit dem
unmittelbaren Leistungsschutz?

GRUR 2010, 487 (Heft 6)
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Anm. zu LG Munchen I, Urt. v. 09.02.2010
- 33 0 427/09 - Rechtsanwaltswerbung mit
~opezialist fur” ist wettbewerbswidrig
GRUR-Prax 2010, 135 (Heft 6)

¢ Rumetsch, Virgilia

Arztliche und zahnéarztliche Werbung mit
Gebiets- oder Zusatzbezeichnungen

WRP 2010, 691 (Heft 6)

e Schabenberger, Andreas

Anm. zu BGH, Urt. v. 23.02.2010 - XI ZR
186/09 - Kreditinstitute mussen ihre Preis-
und Leistungsverzeichnisse Verbraucher-
schutzverbanden nicht zur Verfigung
stellen

GRUR-Prax 2010, 182 (Heft 8)

e Scherer, Inge

Erdrutsch im deutschen Lauterkeitsrecht -
Europarechtswidrigkeit des § 4 Nr. 6 UWG
NJW 2010, 1849 (Heft 26)

e Scherer, Inge

Die ,,Verbrauchergeneralklausel“ des § 3 Il
1 UWG - eine Uberflissige Norm

WRP 2010, 586 (Heft 5)

e Schirmbacher, Martin

Anm. zu LG Berlin, Beschl. v. 18.08.2009 -
15 S 8/09 - Online-Shop haftet als Mitsto-
rer bei Versand vorformulierter E-Mails per
»lell-a-Friend“-Funktion

GRUR-Prax 2010, 207 (Heft 9)

¢ Schmidhuber, Martin
Verhaltenskodizes im neuen UWG
WRP 2010, 593 (Heft 5)

e Schmidt-Hern, Kai

Anm. zu KG, Urt. v. 01.12.2009 - 5 U 8/06
— Hersteller von Nahrungsergénzungsmit-
teln haftet fur spontane AuRerungen von
Zuschauern in seiner Werbesendung
GRUR-Prax 2010, 133 (Heft 6)

e Scholz, Peter

Praktische Fragen des Streitgegenstands in
der ersten Instanz

GRUR-Prax 2010, 141 (Heft 7)

e Schulteis , Thomas

Anm. zu OLG Minchen, Urt. v. 10.12.2009
- 29 U 3789/09 - Informationsschreiben
eines Arzteverbandes darf Patienten nicht
zum Kassenwechsel anregen

GRUR-Prax 2010, 161 (Heft 7)

e Schulteis, Thomas

Anm. zu LG Stuttgart, Urt. v. 04.12.2009 -
31 O 117/09 — Vertrieb von Guanabana-
Saft ohne Zulassung nach Novel-Food-
Verordnung ist unlauter

GRUR-Prax 2010, 228 (Heft 10)

e Schuhmacher, Florian
Kopplungsangebote und Richtlinie Uber
unlautere Geschaftspraktiken Art. 10, 17
RL 2002/22/EG, Art. 2, 4 RL 2005/29/EG
GPR 2010, 151 (Heft 3)

e Schulze zur Wiesche, Jens

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.02.2009 - I ZR
119/06 - Anderung der Voreinstellung 11
MMR 2010, 251 (Heft 4)

e Schweizer, Robert

Grundsatzlich keine Anwendbarkeit des
UWG auf die Medien- und insgesamt auf
die Markt- und Meinungsforschung

ZUM 2010, 400 (Heft 5)
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e Seichter, Dirk

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.10.2009 - | ZR
150/07 - Unlauterkeit einer Rufumleitung
durch Abfangen von Kunden bei Telekom-
munikationsdienstleistungen (,,Rufumlei-
tung®)

jurisPR-WettbR 4/2010 Anm. 3

e Seichter, Dirk

Anm. zu OLG Hamm, Urt. v. 18.06.2009 -
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derung i.S.v. 8 4 Nr. 10 UWG bei Suchma-
schinenoptimierung

jurisPR-WettbR 5/2010 Anm. 3

¢ Solmecke, Christian/Schmaus,
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Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 19.1.2010 -
312 O 258/09 - Verschuldensunabhangige
Unterlassungshaftung bei Verkauf von
Buchern unterhalb der Buchpreisbindung
MMR 2010, 415 (Heft 6)

e Sosnitza, Olaf

Anm. zu EuGH, Urt. v. 14.01.2010 - C-
304/08 - Wettbewerbsversto3 bei Abhan-
gigkeit einer Gewinnspielteilnahme von
Warenerwerb oder Dienstleistungsbestel-
lung

LMK 2010, 298886 (Ausgabe 3)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 07.10.2009 - | ZR
216/07 - Kein Aufwendungsersatz fur eine
erst nach Erwirkung einer einstweiligen
Verfugung ausgesprochene Abmahnung
(Schubladenverfugung)

LMK 2010, 298094 (Ausgabe 2)

e Teplitzky, Otto

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.01.2010 - | ZR
47/09 - Kosten der zweiten Abmahnung
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LMK 2010, 300699 (Ausgabe 4)

o Teplitzky, Otto

Anm. zu BGH, Urt. v. 22.10.2009 - | ZR
58/07 - Kernlehre bei der Bestimmung des
Streitgegenstands und Missbrauchlichkeit
von Unterlassungsantragen (Klassenlotte-
rie)

LMK 2010, 302317 (Ausgabe 5)

¢ Ullmann, Loy

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.10.2009 - I ZR
134/07 - Scherz und Ironie in der Werbung
(,,Gib mal Zeitung*)

jurisPR-WettbR 5/2010 Anm. 1

e Wabhl, Peter

Die Einwilligung des Verbrauchers in Tele-
fonwerbung durch AGB

WRP 2010, 599 (Heft 5)

e Schmid, Wolfgang/Riegger, Hans-
Georg

»,Doppelfehler* beim Wettbewerbsverstol3
WRP 2010, 606 (Heft 5)

o Weidert, Stefan

Anm. zu OLG KélIn, Urt. v. 27.11.2009 - 6
U 114/09 — Zusatz ® zu einer im Ausland
geschutzten Marke ist bei erkennbar welt-
weitem Vertrieb einer im Ausland herge-
stellten Ware nicht irrefihrend (,,Medisoft
®")

GRUR-Prax 2010, 134 (Heft 6)

V. KARTELLRECHT ‘

e Baake, Pio/Kuchinke, Bjorn A./Wey,
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Die Anwendung der Wettbewerbs- und
Kartellvorschriften im Gesundheitswesen -
Status Quo und wettbewerbsékonomische
Implikationen

WuW 2010, 502 (Heft 5)
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Das Kartellrecht und die aktuelle Debatte
um die Laufzeitverlangerung von Kern-
kraftwerken - eine kritische Wirdigung
WRP 2010, 852 (Heft 7)
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Anm. zu OGH als KOG, Entsch. .
01.12.2009 — 16 Ok 10/09 - Vorausset-
zungen einer ,Kernbeschrankung“ i.S.d.

Art 81 Abs. 1 EGV; Spurbarkeit der Beein-
trdchtigung zwischenstaatlichen Handelns
(Pressegrosso 11)

OBI 2010, 155 (Heft 3)

e Barth, Christoph/Budde, Stefanie
Die ,neue“ BuR3geldobergrenze des OLG
Dusseldorf - Eine Untersuchung der Aus-
wirkungen auf die KartellbuRgeldberech-
nung und auf in der Vergangenheit abge-
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WRP 2010, 712 (Heft 6)
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Die Stellung des Bundeskartellamtes im
gerichtlichen Bu3geldverfahren

WuW 2010, 377 (Heft 4)
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e Barthelmel3, Stephan/Gaul3, Nicolas
Die Lizenzierung standardessentieller Pa-
tente im Kontext branchenweit vereinbar-
ter Standards unter dem Aspekt des Art.
101 AEUV

WuW 2010, 626 (Heft 6)

e Becker, Peter

Rechtsfolgen regulatorischer Mangel
Stromhandels

WuW 2010, 398 (Heft 4)
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Kartellrechtliche Grenzen des Category
Managements unter Berucksichtigung der
neuen EU-Leitlinien fur vertikale Beschran-
kungen

BB 2010, 1099 (Heft 19)

e Bodenstein, Ines
-Marketplace“-Handler zur Preisparitat
verpflichtet? — Amazon-AGB auf dem kar-
tellrechtlichen Prifstand

GRUR-Prax 2010, 260 (Heft 12)

e BOnNi, Franz

Kartellrecht in der (Finanz- und Wirt-
schafts-)Krise — Pladoyer fur die Ldsung
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sic! 2010 (Heft 4)

¢ Bornkamm, Joachim
Cui malo? Wem schaden Kartelle?
GRUR 2010, 501 (Heft 6)

e Budenbender, Ulrich

Anm. zu BGH, Beschl. v. 02.02.2010 - KVR
66/08 - Kartellrechtliche Preismissbrauchs-
kontrolle der Wasserpreise — Wasserpreise
Wetzlar

LMK 2010, 300577 (Ausgabe 4)

e Coppik, Jurgen

Funf Jahre Mobilfunkregulierung -
Bilanz

MMR 2010, 233 (Heft 4)
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e Deichful3, Hermann

Anm. zu BGH, Beschl. v. 02.02.2010 - KVZ
16/09 - Akteneinsicht im kartellverwal-
tungsgerichtlichen Verfahren (,,Kosmetikar-
tikel”)

jurisPR-WettbR 5/2010 Anm. 5

¢ Emmerich, Volker

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.12.2008 - KZR
54/08 - Kartellrecht: Wettbewerbsverbote
im Subunternehmervertragen

JuS 2010, 449 (Heft 5)
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Anm. zu BGH, Urt. v. 23.06.2009 - KZR
58/07 - Kartellrecht: Wettbewerbsverbote
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unternehmen; Anwendbarkeit des Kartell-
verbots; Zulassigkeit von Wettbewerbsver-
boten

JuS 2010, 549 (Heft 6)
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\ G. BEST OF IP

BPATG: MARKE ,,FICKSHUI* IST NICHT SITTEN-
WIDRIG

Angemeldet wurde eine in schwarz und rot
gehaltene Bildmarke ,FickShui“ fuar die
Waren Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen, Haarschmuck, Spielzeug. Das
DPMA verweigerte die Eintragung als sit-
tenwidrige Angabe unter Verweis auf § 37
Abs. 1, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG. Das
Zeichen setze sich aus dem vulgérsprachli-
che Ausdruck ,,Fick“, der fur ,Koitus* stehe,
und dem chinesische Wort ,Shui“ fur
»Fluss”, ,Gewasser”, ,Wasser“ zusammen
und lehne sich in ihrer Gesamtheit offen-
kundig an den chinesischen Begriff Feng-
Shui an, mit der die taoistische Kunst und
Wissenschaft vom Leben in Harmonie mit
der Umgebung bezeichnet werde. Wegen
der Ersetzung von ,Feng“ durch ,Fick*
werde ein relevanter Teil des inlandischen
Verkehrs der Wortkombination ,FickShui*
einen obszOnen, in Bezug auf Feng-Shui
abwertenden bzw. beleidigenden Bedeu-
tungsgehalt beimessen und damit eine
solche Wortwahl nicht nur als grob ge-
schmacklos, sondern auch als gesellschaft-
lich anstoRig und zudem beleidigend ge-
gentber den Anhdngern der Grundideen
des Feng Shui empfinden.

Das BPatG (Beschl. v. 1. 4. 2010 — 27 W
(pat) 41/10, BeckRS 2010, 11250) teilt
diese Bedenken nicht und fuhrt aus:

,LAuch wenn der Wortbestandteil ,,Fick sexuelle
Beziige aufweist und vulgarsprachlichen Ur-
sprungs ist (vgl. hierzu Duden - Deutsches
Universalworterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006
[CD-ROM] Stichwort ficken*), stellt dies fur
sich genommen keinen Grund fir eine Schutz-
versagung aus dem Gesichtspunkt eines Ver-
stoRes gegen die guten Sitten dar. Es gibt
namlich keine Anhaltspunkte daflir, dass durch
dieses Wort das sittliche Empfinden der uber-
wiegenden Bevolkerungsteile generell oder im
Rahmen seines Einsatzes als Waren- oder
Dienstleistungskennzeichnung Gber  Geblhr
berthrt ist; vielmehr ist aufgrund der zahlrei-
chen Verwendung dieses Wortes etwa in litera-
rischen oder filmischen Zusammenhangen eine
gewisse Abnutzung dieses Wortes in der Weise
festzustellen, dass es kaum noch als anstoRig
oder gar (sexuell) provozierend empfunden
wird. Auch eine Diskriminierung bestimmter
Bevolkerungsteile ist bei der Verwendung dieses
Begriffs nicht ersichtlich.

Ob die angemeldete Marke den Anforderungen
des guten Geschmacks gentgt, ist nicht ent-
scheidungsrelevant, weil die Verneinung dieser
Frage fur eine Schutzversagung gemaR § 8 Abs.
2 Nr. 5 MarkenG regelméaRig nicht ausreicht.
Eine asthetische Prufung auf die Anforderungen
des guten Geschmacks ist nicht Gegenstand des
patentamtlichen Eintragungsverfahrens.

Ein unertréaglicher Versto3 gegen das sittliche
Empfinden wére dann anzunehmen, wenn die
angemeldete Marke Uber eine bloRe Ge-
schmacklosigkeit hinaus Aussagen enthalt, die
massiv (z. B. geschlechtsspezifisch) diskriminie-
rend und/oder die Menschenwirde beeintrach-
tigend sind bzw. ernsthaft so verstanden wer-
den konnen. Davon kann bei dem Wort ,Fick®,
dessen Grundform ,ficken“ seit geraumer Zeit
nicht nur standiger Bestandteil von Talkshow-
beitragen im deutschen Privatfernsehen ist,
sondern auch zum Vokabular u. a. des moder-
nen Theaters gehort, aufgrund dieser verander-
ten Sprachgewohnheiten, aber auch deshalb,
weil es in seinem Aussagegehalt geschlechts-
neutral und damit nicht einseitig herabsetzend
ist, nicht ausgegangen werden (vgl. BPatG,
Beschl. v. 21. September 2005, Az. 26 W (pat)
244/02 — Ficke).

Ein Verstol3 gegen die guten Sitten kann auch
nicht aus der Verbindung des vorgenannten
vulgarsprachlichen Ausdrucks mit dem chinesi-
schen Wort ,shui“ und der Anlehnung an den
Begriff ,,Feng shui“ hergeleitet werden. Letzte-
rer ist - wie auch die Markenstelle ausgefuhrt
hat - nicht religibsen Ursprungs, sondern
stammt eher aus einem Kontext, der eine
bestimmte Lebenseinstellung kennzeichnet.
Zwar kann unter bestimmten Umsténden auch
die Herabsetzung einer philosophischen Aus-
richtung untersagt werden, wenn sie unter den
Schutzbereich des Art. 4 GG fallt. Im Fall der
hier betroffenen Lehre ist aber zu beachten,
dass sie bereits vielfaltig kommerzialisiert ist,
wie ihr Einsatz zur Beschreibung zahlreicher
Waren und Dienstleistungen (einschlie3lich der
Unterbringung und Verpflegung von Géasten, wie
zahlreiche Feng-Shui-Hotels und -—gaststatten
belegen) zeigt; damit hat dieser Begriff aber
den rein (lebens-)philosophischen Kontext
bereits verlassen und ist zu einem allgemein
kommerzialisierten Werbemittel geworden. Vor
diesem Hintergrund ist damit nicht anzuneh-
men, dass beachtliche Bevdlkerungsteile die in
der vorliegenden Anmeldemarke vorhandene
Verbindung mit einem vulgarsprachlichen
sexuellen Begriff in irgendeiner Weise als so
anstoRig oder diskriminierend empfinden, dass
sie als Kennzeichnung von Waren ausschiede.”

S. auch BPatG v. 10. 2. 2010 — 26 W (pat)
29/09, GB 2010, 235 — Pussy FM/PUSSY
Deluxe/Pussy Deluxe und BPatG v. 10. 9.
2009 — 25 W (pat) 66/07 — Hello Pussy.
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