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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl das Gutachten 1/09 des EuGH zum geplanten Gemein-

schaftspatentgericht eher unerfreulich fur den Patentrechtler aus-

fiel (s. dazu das Editorial von Paul Schrader in der letzten Ausgabe

des GB), scheint das nur ein kleiner Ruckschlag auf dem Weg zum

EU-Patent zu sein. Zum einen hat die Kommission inzwischen in

einem ,,Non-Paper“ Moglichkeiten der gutachtenkonformen Ausge-

staltung eines Gemeinschaftspatentgerichts ausgelotet. Zum ande-

ren hat der Rat der Europaischen Union (,EU-Ministerrat“) am 27.

Juni einen zustimmenden Beschluss zur sog. ,allgemeinen Ausrich-

tung”“ zu zwei Verordnungsvorschlagen fur das EU-Patent gefasst.

Da nach wie vor Italien und Spanien aus sprachpolitischen Erwa-

gungen gegen die vom EPA bekannte Sprachenregelung (Ubersetzung der Patentanmel-
dung in lediglich eine der drei Amtssprachen Deutsch, Englisch oder Franzdsisch) Ein-
wande haben, wollen die anderen 25 Mitgliedstaaten in Sachen EU-Patent den Weg der
verstarkten Zusammenarbeit nach Art. 326 ff. AEUV beschreiten und damit notfalls auch
(zunéchst) ohne diese beiden Staaten weiter machen. Das Verfahren der verstarkten
Zusammenarbeit ermoglicht einer Gruppe von Mitgliedstaaten, gemeinsame Regelungen
zu schaffen, ohne dass sich samtliche Mitgliedstaaten beteiligen mussten. Erstmals bei
der Neuregelung des Scheidungsrechts angewandt, kdnnte es nunmehr den Weg zu ei-
nem EU-Patent ebnen. Allerdings haben Italien und Spanien inzwischen Klage zum EuGH
erhoben (C-295/11 und C-274/11), mit dem Ziel, das Verfahren der verstarkten Zusam-
menarbeit in dieser Angelegenheit zu verhindern. Insofern bleibt es weiter spannend.

Nun aber zur vorliegenden Ausgabe des GB - Der Griine Bote. Besonders hinweisen moch-
te ich Sie hier auf den Beitrag von Volker Michael Janich zur dreidimensionalen Marke. Zu
dieser Problematik gab es in jungerer Vergangenheit eine ganze Reihe von Entscheidun-
gen auf nationaler und auf Unionsebene. Tendenziell scheint sich eine eher strenge Praxis
zur Anerkennung einer dreidimensionalen Form als Marke herauszubilden.

Im Namen der Herausgeber wiinsche ich Ihnen eine anregende Lektire und verbleibe mit
besten GruRen aus Jena und Augsburg

lhr
Jan Eichelberger

PS: Naturlich freuen wir uns auch weiterhin auf lhre Manuskripte. Die Details kdnnen Sie
unserer Homepage unter www.gb-online.eu entnehmen. Einsendeschluss fur die nachste
Ausgabe ist der 31. August 2011.
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A. BEITRAGE |

| NEUES ZUR DREIDIMENSIONALEN MARKE*
Prof. Dr. Volker Michael Janich, Jena™

1. Eckpunkte

Nach dem novellierten MarkenG von 1995
koénnen gemalR § 3 Abs. 1 ,alle Zeichen“
als Marke geschutzt werden. Hierzu z&hlt
das Gesetz auch ,dreidimensionale Gestal-
tungen einschliellich der Form einer Ware
oder ihrer Verpackung®.

Die Schutzmoglichkeit wird allerdings
schon im Gesetz sofort eingeschréankt:
Nach 8 3 Abs. 2 MarkenG sind Zeichen, die
ausschlieBlich aus einer Form bestehen,
durch die Art der Ware selbst bedingt oder
zur Erreichung einer technischen Wirkung
erforderlich sind, beziehungsweise die der
Ware einen wesentlichen Wert verleihen,
nicht abstrakt zeichenfahig.

Fur Unternehmen scheint diese ,dreidi-
mensionale Marke“ sehr attraktiv zu sein.
Das preisglinstige Markenrecht, das zudem
auch die Moglichkeit eines zeitlich unbefris-
teten Schutzes erdffnet, kdnnte eine inte-
ressante Alternative oder zumindest Er-
ganzung zum Geschmacksmusterschutz
sein. Dies gilt umso mehr, als dem Mar-
kenrecht ein Erfordernis der Neuheit unbe-
kannt ist.

" Vortrag, gehalten auf der Tagung PATINFO
2011, llmenau, 10. 6. 2011. Die Vortragsform
wurde weitgehend beibehalten.

Inhaber des Gerd Bucerius-Lehrstuhls fir
Birgerliches Recht mit deutschem und interna-
tionalem Gewerblichen Rechtsschutz an der
Friedrich-Schiller-Universitat Jena und Richter
am Thuringer Oberlandesgericht Jena.

Mittlerweile hat sich jedoch gezeigt, dass
die praktische Handhabung der dreidimen-
sionalen Marke nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten bereitet, die bei Anmeldern und
Zeicheninhabern zu einer gewissen Erntch-
terung gefiihrt haben durfte.

Ich méchte dies zum Anlass nehmen, die
aktuelle Entscheidungspraxis in diesem
Bereich naher zu analysieren. Betrachten
werde ich insbesondere den Publikations-
zeitraum 2010 und 2011.

Im Vortrag werde ich zwischen Eintra-
gungsverfahren und Verletzungsverfahren
differenzieren. Hier ist gerade fur den —
potentiellen — Zeicheninhaber ein Pendel-
blick geboten: Was nutzt eine mihsam im
Eintragungsverfahren erkampfte dreidi-
mensionale Marke, wenn sich im Verlet-
zungsverfahren herausstellt, dass die Mar-
ke praktisch keinen Wert hat?

11. Die dreidimensionale Marke im Ein-
tragungsverfahren

1. Schutzvoraussetzungen
a. Uberblick

Fur die Moglichkeit, Markenschutz fur drei-
dimensionale Gestaltungen zu erlangen,
sind § 3 MarkenG und 8 8 MarkenG von
zentraler Bedeutung.

§ 3 Abs. 1 MarkenG betrifft die so genann-
te abstrakte Markenfahigkeit.® Zu pri-
fen ist, ob ein Zeichen generell geeignet
ist, Waren und Dienstleistungen voneinan-
der zu unterscheiden.

! Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 3
Rn. 1.
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Demgegeniber betrifft die Schutzschranke
des § 3 Abs. 2 MarkenG die konkrete Zei-
chenfahigkeit dreidimensionaler Marken.?

Daneben sind — wie bei jeder Markenmel-
dung — die absoluten Schutzhindernisse
des § 8 MarkenG zu beachten. GrolRe Be-
deutung fur dreidimensionale Marken hat §
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Danach sind Mar-
ken von der Eintragung ausgeschlossen,
denen fur die Waren oder Dienstleistun-
gen, flur die sie angemeldet sind, jegliche
Unterscheidungskraft fehlt.

b. 8 3 Abs. 1 MarkenG

Fur die abstrakte Markenfahigkeit nach § 3
Abs. 1 MarkenG ist genugend, dass nicht
die Grundform einer Ware, sondern eine
konkrete Gestaltung im Einzelfall unter
Schutz gestellt werden soll. Ein Beispiel
hierfir ist die Entscheidung BGH GRUR
2008, 71 — Fronthaube. Als Marke ange-
meldet worden war eine graphische Wie-
dergabe der Fronthaube eines Kraftfahr-
zeuges. Die abstrakte Zeichenfahigkeit
gemalR § 3 Abs. 1 MarkenG wurde vom
BGH bejaht. Bei der als Marke beanspruch-
ten Form handele es sich nicht um den
.Prototypen einer Fronthaube (Motorhau-
be) eines Kraftfahrzeuges schlechthin®,
sondern um eine Formgebung mit beson-
deren Gestaltungselementen, die deren
abstrakte Markenfahigkeit begruinde.®

c. 8 3 Abs. 2 MarkenG

Nach 8§ 3 Abs. 2 Markengesetz sind be-
stimmte Formen vom Markenschutz ausge-
schlossen. Die Regelung soll verhindern,
dass nicht kennzeichnende, sondern be-
schaffenheitsbestimmende Merkmale einer
Ware unter Kennzeichenschutz gestellt
werden. Das Markenrecht wirde damit de
facto in die Schutzsphare des Ge-
schmacksmusterrechts und des Patent-
rechts vordringen. Voraussetzung fur die-
sen konkreten Schutzausschlussgrund ist,
dass das Zeichen ausschlief3lich aus einer
Form besteht, die vom Schutz ausge-
schlossen sein soll.

Erfafldt werden drei Fallgruppen:

2 Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auf. 2010, § 3
Rn. 2. Grund: Es ist fur bestimmte, ,konkrete*
Waren zu untersuchen, ob ein Schutzaus-
schlussgrund vorliegt.

3 BGH GRUR 2008, 71, Rdnr. 11 — Fronthaube.

aa. 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zei-
chen vom Schutz ausgeschlossen, die aus-
schlieBlich aus einer Form bestehen, wel-
che durch die Art der Ware selbst bedingt
ist. Zu prufen ist also, ob es sich um zwin-
gende Gestaltungselemente der Ware han-
delt. Ein Beispiel ist die Gabelstapler I-
Entscheidung des BGH: Zutreffend hat der
BGH entschieden, dass ein rundlich ausge-
pragtes Heck eines Gabelstaplers kein
zwingendes Gestaltungselement ist.*

bb. 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darf das
Zeichen nicht ausschlieflich aus einer Form
bestehen, die zur Erreichung einer techni-
schen Wirkung erforderlich ist. Verhindert
werden soll, dass technische LOsungen
Uber das Markenrecht monopolisiert wer-
den.®

cc. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind Zei-
chen von der Eintragung ausgeschlossen,
die ausschliel3lich aus einer Form bestehen,
die der Ware einen wesentlichen Wert ver-
leiht. Dieser Ausschlussgrund ist schwierig
zu fassen. Nach der Rechtsprechung des
BGH steht eine &sthetisch wertvolle Form-
gebung der Markenfahigkeit nur dann ent-
gegen, wenn der Verkehr allein in dem
asthetischen Gehalt der Form den wesent-
lichen Wert der Ware sieht. Der Form kon-
ne dann keine herkunftshinweisende Funk-
tion zukommen.® Einschlagig sein dirfte
dieser Schutzausschlussgrund insbesonde-
re bei Kunstwerken.”’

d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Die absoluten Eintragungshindernisse des
8§ 8 MarkenG verhindern im Allgemeininte-
resse die Monopolisierung bestimmter
Kennzeichnungen.

4 BGH GRUR 2001, 334, 335 — Gabelstapler 1.

5 EuGH GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 78 — Phi-
lips.

® BGH GRUR 2008, 71, 72, Rdnr. 18 — Front-
haube.

7 So auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl.
2010, § 3 Rn. 59.
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Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeich-
nung von der Eintragung ausgeschlossen,
denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

An das Vorliegen von Unterscheidungskraft
werden bei Formmarken strenge Anforde-
rungen gestellt. Der Verkehr soll hier die
Form regelméaBig nicht als Herkunftshin-
weis auffassen.® Unterscheidungskraft ist
daher positiv festzustellen und soll einer
Form nur dann zukommen, wenn diese von
der Ublichen Gestaltung erheblich ab-
weicht.®

Die Konsequenz dieser strengen Anforde-
rungen ist, dass Marken, welche die Form
der Ware darstellen, im Allgemeinen die
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.*®

Dem Anmelder steht aber die Mdoglichkeit
offen, die fehlende Unterscheidungskraft
durch Verkehrsdurchsetzung zu uberwin-
den, § 8 Abs. 3 MarkenG.

2. Aktuelle Rechtsprechung zu den
Eintragungsvoraussetzungen far
Formmarken

a. BGH GRUR 2010, 138 — ROCHER-
Kugel

aa. Sachverhalt

Fur die Anmelderin war die recht bekannte
,ROCHER-Kugel“ als nationale Marke fir
Pralinen aufgrund von Verkehrsdurchset-
zung durch das DPMA eingetragen worden.
Ein Loschungsantrag, der auf fehlende
Markenfahigkeit gestitzt war, wurde vom
DPMA zurlickgewiesen. Auf die Beschwerde
der Antragstellerin hin ordnete das BPatG
die Loschung an. Die Rechtsbeschwerde
der Markeninhaberin hatte Erfolg: Der BGH
wies die Sache an das BPatG zuriick.

bb. Rechtliche Wirdigung

Die Entscheidung gibt dem BGH Anlass,
das konkrete Schutzhindernis des § 3 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG naher auszuleuchten. Zu
erwagen war, ob das Zeichen nicht aus-
schlielich aus einer Form besteht, die zur

8 EuGH GRUR 2003, 514, 517, Rdnr. 52 — Lin-
de, Winward und Rado; GRUR 2006, 1022,
1023, Rdnr. 27 — Storck [Bonbonverpackung].

9 EUGH GRUR Int. 2006, 842, 844, Rdnr. 26 —
Storck [Bonbonform 11]; GRUR Int. 2008, 43,
45, Rdnr. 37 — Henkel.

19 50 expressis verbis BGH GRUR 2008, 71, 73,
Rdnr. 24 — Fronthaube.

Erreichung einer technischen Wirkung er-
forderlich ist. Die konkrete Gestaltung —
Kugelform und raspelige Oberflache — er-
zeugt eine optische und haptische Wir-
kung. Die geschmackliche Wirkung sei aber
keine ,technische Wirkung*“ im Sinne des §
3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.**

Bei der Prifung des § 8 MarkenG bestatigt
der BGH seine — auf der Entscheidungspra-
Xis des EuGH — fullende Rechtsprechung,
wonach zwar bei der Prufung der Unter-
scheidungskraft ein grofRztgiger MaRBstab
anzulegen sei. Dreidimensionalen Marken,
die der Form der Ware entsprechen, fehle
diese Unterscheidungskraft aber im Allge-
meinen.*?

Dies gelte auch fur die streitgegenstandli-
che Praline. Die raspelige Oberflache sei
auf Grund der Zutaten der Praline nahelie-
gend und werde vom Verkehr nicht als
Herkunftshinweis aufgefasst.™®

Allerdings habe das BPatG zu strenge An-
forderungen an die Verkehrsdurchsetzung
gestellt. Das BPatG verlangte eine nahezu
einhellige Verkehrsbekanntheit.’* Dem trat
der BGH entgegen. Bei einer Formmarke
bestiinden grundsatzlich keine Grinde da-
fur, besonders hohe Anforderungen an die
Verkehrsdurchsetzung zu stellen.*® Hiervon
ausgehend lies der BGH einen Zuord-
nungsgrad von 62 % geniigen.*®

b. BGH GRUR 2010, 231 — Legostein

Im Sommer 2009 entschied der BGH uber
die Zeichenféahigkeit des Legosteins. Nach-
dem der BGH den Schutz des Legosteins
durch den erganzenden wettbewerbsrecht-
lichen Leistungsschutz 2004 beendet hat-
te'”, riuckte der markenrechtliche Schutz

' BGH GRUR 2010, 138, 139, Rdnr. 17 f. —
ROCHER-Kugel.

12 BGH GRUR 2010, 138, 140, Rdnr. 25 f. —
ROCHER-Kugel.

13 BGH GRUR 2010, 138, 140, Rdnr. 27 — RO-
CHER-Kugel.

14 BPatG GRUR 2008, 420, 426 — ROCHER-
Kugel.

15 BGH GRUR 2010, 138, 142, Rdnr. 43 — RO-
CHER-Kugel.

16 BGH GRUR 2010, 138, 142, Rdnr. 45 — RO-
CHER-Kugel.

17 BGH GRUR 2005, 349 — Klemmbausteine I11.
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des Legosteins in den Mittelpunkt des Inte-
resses.

Im Jahr 2007 ordnete das BPatG die L6-
schung der Marke an.*® Die Markenfahig-
keit des Legosteins scheiterte an § 3 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG (technische Wirkung).
Eine Markenfahigkeit stand nach Meinung
des BPatG entgegen, dass die Noppen
(Kupplungselemente) allein technisch be-
dingt seien.*®

Diese LOosung wurde vom BGH gebilligt.
Abzustellen sei allein auf die Noppen, da
die quaderformige Grundform des Steins
als Grundform der Warengattung schon
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzun-
fahig sei.?® Ob eine andere technische Lo-
sung moglich sei, spiele keine Rolle. Ent-
scheidend sei, dass die von der Markenin-
haberin fur die angegriffene Marke gewahl-
ten wesentlichen funktionellen Merkmale
der Warenform allein der technischen Wir-
kung zuzuschreiben sind.?*

Mit fast identischer Begriindung hat der
EUGH mit Urteil vom 14.09.2010% die L6-
schung einer entsprechenden Gemein-
schaftsmarke bestatigt. Das Eintragungs-
hindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchstabe e)
Ziff. ii der GMV (technische Wirkung, ver-
gleichbar mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)
liege vor.

c. Die Schokoladenfauna im Markenre-
vier

Schokolade in Tierform scheint beim Kon-
sumenten auf besondere Vorliebe zu sto-
Ben. Anders ist der reiche Entscheidungs-
schatz nicht zu erklaren, den der Schoko-
ladenzoo®® dem am Markenrecht Interes-
sierten bisher beschert hat.

18 BpatG, Beschl. v. 2. 5. 2007, 26 W (pat)
82/05 — Lego-Baustein.

19 BpPatG, Beschl. v. 2. 5. 2007, 26 W (pat)
82/05 — Lego-Baustein.

20 BGH GRUR 2010, 231, 233, Rdnr. 28 — Le-
gostein.

21 BGH GRUR 2010, 231, 233, Rdnr. 25 — Lego-
stein.

22 EuGH GRUR 2010, 1008 — Lego; dazu Eichel-
berger, GB 2010, 312 f.

2% 50 die Formulierung von Eichelberger, GB
2011, 100, 101.

Funf Entscheidungen des EuG vom
17.12.2010 komplettieren die Entschei-
dungssammlung. Vier Entscheidungen be-
trafen Anmeldungen beim HABM der
Chocoladenfabriken Lindt & Springli aus
der Schweiz:

- T-336/08 (Schokoladenosterhase ohne
Beschriftung, aber mit Verzierungen)

- T-337/08 (Schokoladenrentier)
- T-346/08 (Glockchen mit rotem Band)

- T-395/08 (,Goldhase“ ohne jede Ver-
zierung).

Die August Storck KG hatte eine Schokola-
denmaus als dreidimensionale Marke an-
gemeldet (T-13/09).

Alle Verfahren wurden identisch entschie-
den: Die Anmeldungen wurden vom Amt
zurtickgewiesen. Den Beschwerden wurden
von der vierten Beschwerdekammer des
HABM nicht stattgegeben. Die Klagen der
Anmelder wurden vom EuG zuriickgewie-
sen.

Das EuG folgt in den genannten Entschei-
dungen der stéandigen Rechtsprechung des
EuGH?*, wonach Durchschnittsverbraucher
gewdhnlich nicht aus der Form der Ware
oder der ihrer Verpackung auf die Herkunft
dieser Waren schlieRen.?® Neuheit und Ori-
ginalitat seien keine mafgeblichen Krite-
rien fur die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft.?® Hiervon ausgehend hat das
EuG die Anmeldungen analysiert und je-
weils Unterscheidungskraft verneint.

Der Verkehr sei Schokoladenhasen, die in
Goldfolie eingewickelt seien, gewohnt. Er
messe diesen Merkmalen keine Unter-
scheidungskraft zu (T-336/08).

Auch das Schokoladenrentier unterscheide
sich nicht wesentlich von den handelsubli-

24 EuGH, Urt. v. 7. 10. 2004, C-136/02, Rdnr.
30 — Mag Instrument/HABM; Urt. v. 04. 03.
2010, T-414/09, Rdnr. 38 — Henkel/HABM.

2% EuG, Urt. v. 17. 12. 2010, T-336/08, Rdnr.
22; T-337/08, Rdnr. 20; T-346/08, Rdnr. 21; T-
395/08, Rdnr. 21; T-13/09, Rdnr. 23.

26 EuG, Urt. v. 17. 12. 2010 — T-336/08, Rdnr.
24; T-337/08, Rdnr. 22; T-346/08, Rdnr. 23; T-
395/08, Rdnr. 23; T-13/09, Rdnr. 19.
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chen Verpackungsformen (T-337/08). Wei-
ter spreche die Gefahr einer Monopolisie-
rung der Verpackung fir Schokoladenren-
tiere gegen eine Unterscheidungskraft.

Der fehlende Abstand zu den uUblichen Ge-
staltungsformen wird auch dem Glockchen
mit rotem Band (T-346/08) und der Scho-
koladenmaus (T-13/09) entgegengehalten.

3. Zwischenergebnis

In der Praxis erweist sich regelmafig das
Kriterium der Unterscheidungskraft (8 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) als das grofite
Hemmnis fir die Erlangung von Schutz fir
eine dreidimensionale Produktgestaltung.
Die Form wird im Regelfall als nicht her-
kunftshinweisend verstanden. Nur wenn
sie von den ublichen Gestaltungen erheb-
lich abweicht, kann ihr Unterscheidungs-
kraft zukommen.

Denkbar ist allerdings, dass fehlende Un-
terscheidungskraft — wie bei anderen Mar-
kenformen auch — durch Verkehrsdurch-
setzung Uberwunden wird (8 8 Abs. 3 Mar-
kenG).

111. Verletzungsverfahren

Der tatsachliche Wert einer Marke zeigt
sich im Verletzungsverfahren. Unter Um-
standen hat der Markeninhaber in einem
aufwandigen Verfahren ein subjektives
Markenrecht erstritten, das sich dann im
Verletzungsprozess aufgrund seines gerin-
gen Schutzumfangs als wertlos erweist.
Diese Fragestellung mochte ich zum Anlass
nehmen, um Uber aktuelle Verletzungsver-
fahren zu berichten, die wiederum tatsach-
liche Querverbindungen zu einigen der
eben beschriebenen Eintragungsverfahren
haben.

1. BGH GRUR 2011, 148 — Goldhase 11

Der BGH musste 2010 zum zweiten Mal
Uber den Schutzumfang der eingetragenen
Gemeinschaftsmarke 1698885 ,Goldhase
mit Bedruckung“ entscheiden.?” Der Zei-
cheninhaber ging aus der Gemeinschafts-
marke gegen den Wettbewerber Riegelein
vor, der ebenfalls Schokoladenhasen an-
bietet.

27 Zuvor BGH GRUR 2007, 235 — Goldhase I;
dazu Janich, MarkenR 2009, 469.

Die Revision war schon wegen eines Ver-
fahrensmangels erfolgreich: Der zur Akte
gereichte Riegelein-Hase war verschwun-
den, so dass eine Beurteilung, die auf die
genaue farbliche Gestaltung abstellen
muss, nicht moglich war.

Der Senat weist in seiner Entscheidung
darauf hin, dass fur die Beurteilung der
Ahnlichkeit der Zeichen auf den Gesamt-
eindruck abzustellen ist. Bei zusammenge-
setzten Zeichen sind dabei insbesondere
die unterscheidungskraftigen und dominie-
renden Elemente zu beriicksichtigen.®

Die Entscheidungsbegriindung des Beru-
fungsurteils trage nicht die Feststellung,
die Farbgebung des Riegelein-Hasens un-
terscheide sich deutlich von der des klage-
rischen Goldhasens.

Weiter kritisiert der BGH die Vorgehens-
weise des Berufungsgerichts zur Feststel-
lung der Verwechslungsgefahr. Das OLG
hatte die einzelnen, seiner Meinung nach
kennzeichnenden Elemente der Klagemar-
ke (Wortbestandteil, Form, Farbe, rotes,
plissiertes Bandchen mit Glockchen, Zeich-
nung des Gesichts), mit der Gestaltung des
angegriffenen Hasen verglichen. Diese
Vorgehensweise Uberzeugte den BGH
nicht. Die vom OLG angewandte Methodik
trage nicht hinreichend dem Umstand
Rechnung, dass nicht alle herkunftshinwei-
senden Bestandteile in gleicher Weise den
Gesamteindruck des Zeichens mitbestim-
men.?® Zweifelhaft sei zudem, wie das Be-
rufungsgericht die herkunftshinweisenden
Merkmale bestimmt habe.

Weiter beanstandete der BGH, dass das
Berufungsgericht die an sich vorrangige
Frage nach einer markenmaRBigen Benut-
zung (,,Verwendung der Marke als Marke*)
nicht beantwortet hatte.*

2. BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinen-
form 11

Die Frage der marktmaBigen Benutzung
einer dreidimensionalen Marke ist Gegen-

28 BGH GRUR 2011, 148, 149, Rdnr. 13 — Gold-
hase I1.

2° BGH GRUR 2011, 148, 151, Rdnr. 20-22 —
Goldhase I1.

%0 BGH GRUR 2011, 148, 151, Rdnr. 30 — Gold-
hase Il; hierzu ausfuhrlich Ingerl/Rohnke, Mar-
kenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rdnr. 186 ff.
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stand der BGH-Entscheidung ,,Pralinenform
11“.3* Der Inhaber der — nicht geléschten®?
— Marke ,ROCHER-Kugel“ ging gegen einen
Wettbewerber vor, der auf der SuBRwaren-
messe in Kdln eine Praline vorgestellt hat-
te, die auBen von Nusssplittern und einer
Schokoladenschicht Giberzogen ist.

Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die an-
gegriffene Bezeichnung ,markenmagig”
verwendet wird.®® Zu prifen ist, ob die
Benutzung des Zeichens durch einen Drit-
ten geeignet ist, die Hauptfunktion der
Marke, die Gewahrleistung der Herkunft,
beeintrachtigen kann.3*

Bei dieser Prufung ist nach der Rechtspre-
chung des BGH zu berucksichtigen, dass
der Verkehr die Form einer Ware regelméa-
Big nicht in gleicher Weise wie Wort- oder
Bildkennzeichen als Herkunftshinweis ver-
steht.® In die Beurteilung ist die Kenn-
zeichnungskraft der Marke einzubeziehen.
Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann
daflir sprechen, dass der Verkehr die Form
der Marke als Herkunftshinweis versteht.>®

Zu beachten ist, dass der Grad der Kenn-
zeichnungskraft im Verletzungsverfahren
erneut zu prifen ist. Insoweit gibt es keine
Bindung des Verletzungsrichters an eine
etwaige Eintragungsentscheidung aufgrund
von Verkehrsdurchsetzung.®” Verfahrens-
mangel im Berufungsverfahren hatten zur
Konsequenz, dass der BGH das Verfahren
zurtickgewiesen hat.

3. Resiimee zum Verletzungsverfahren
Die beiden aktuellen Falle des BGH zum
Verletzungsverfahren zeigen deutlich, dass
ein erfolgreiches Eintragungsverfahren ein

31 BGH GRUR 2010, 1103 — Pralinenform I1.
250.1112a.

%% BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 25 —
Pralinenform II.

3% BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 25 —
Pralinenform 1l unter Bezugnahme u.a. auf
EuGH GRUR 2009, 756, 761, Rdnr. 59 -
L'Oréal/Bellure und GRUR 2008, 698, 699,
Rdnr. 57 — O, und O,.

% BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 30 —
Pralinenform II.

%6 BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 33 ff. —
Pralinenform I1I.

37 BGH GRUR 2010, 1103, 1106, Rdnr. 40 —
Pralinenform I1.

Pyrrhussieg fur den Markeninhaber sein
kann: Die dreidimensionale Marke hat kei-
nen spurbaren Schutzbereich, wenn die
geschutzte Form im Verkehr nicht als Her-
kunftshinweis verstanden wird, Wettbe-
werber sie also nicht ,als Marke* verwen-
den.

1V. Ergebnisse

Der Eintragung einer Formmarke steht
regelméBig § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegen. Unterscheidungskraft erfordert eine
erhebliche Abweichung von der Uublichen
Gestaltung. Daran fehlt es sehr haufig.
Uberwunden werden kann fehlende Unter-
scheidungskraft allerdings durch Verkehrs-
geltung.

Eine Verletzung der Formmarke setzt vo-
raus, dass diese ,als Marke“ verwendet
wird. Dies wird oft daran scheitern, dass
der Verkehr die Form nicht als Her-
kunftshinweis auffasst.

Die erntichternde Analyse sollte aber nicht
abschrecken. Auch ein beschwerlicher Weg
kann lohnend sein.
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AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES
EUG ZUM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 2.
QUARTAL 2011

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

I. Familienwappen des Hauses Hanno-
ver nicht gemeinschaftsmarkenfahig
(Nachahmung im heraldischen Sinne
von Hoheitszeichen des Vereinigten
Konigreichs)

Ernst August Prinz von Hannover Herzog
zu Braunschweig und Lineburg meldete
das Familienwappen des Hauses Hannover
als Gemeinschaftsmarke fiir verschiedene
Waren und Dienstleistungen (u.a. Beklei-
dung, Spielwaren, Bier und andere alkoho-
lische Getréanke) an. Das HABM wies die
Anmeldung mit der Begriundung zurick,
die Anmeldemarke bestehe aus einer ,he-
raldischen Nachahmung“ verschiedener,
seit 1971 fur das Vereinigte Kénigreich von
GrofR3britannien und Nordirland geschutzter
Hoheitszeichen. Eine Eintragung sei daher
nach Art. 7 1 lit. h GMV i.V.m Art. 6" Pari-
ser Verbandsubereinkunft ausgeschlossen.
Die Beschwerde war erfolglos.

Zum rechtlichen Hintergrund: Nach Art. 7 |
lit. h GMV i.V.m. Art. 7ter PVU (vergleich-
bare Regelung in § 8 Il Nr. 6, 7, IV Mar-
kenG) sind von der Eintragung u. a. Zei-
chen ausgeschlossen, die Hoheitszeichen
der Verbandslander, einschliefllich Nach-
ahmungen im heraldischen Sinne (dazu
EuGH, Urt. v. 16. 7. 2009 — C-202/08 P u.
208/08 P, Rn. 48 — American Clothing
Associates), darstellen oder enthalten, es
sei denn, das betroffende Land hat den
Gebrauch genehmigt. Die unter die Vor-
schrift fallenden Hoheitszeichen werden
von den Verbandsstaaten bestimmt und
bei der WIPO verwaltet®.

Vor dem EuG machte der Anmelder im we-
sentlichen geltend, dass die Anmeldemarke
nicht als Nachahmung der nach Art. 6ter
der Pariser Verbandsubereinkunft ge-
schitzten Hoheitszeichen des Vereinigten
Konigreichs im heraldischen Sinne angese-
hen werden koénne. Dies ergebe sich aus
der Geschichte des Hauses Hannover sowie
aus den Unterschieden zwischen den ei-
nander gegenuberstehenden Zeichen. Falls
Art. 7 1 lit. h GMV im vorliegenden Fall

1 sSiehe die Datenbank der WIPO unter
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/.

gleichwohl anwendbar ware, sei die An-
meldemarke aufgrund der historischen
Gegebenheiten wegen besonderer Um-
stande eintragungsféhig. So sei das Famili-
enwappen eines Adelsgeschlechts einem
Lverbildlichten® Familiennamen gleichzu-
setzen und ebenso wie ein Name als Marke
eintrag- und kommerzialisierbar. Anderen-
falls kdme es zu einer Diskriminierung der-
jenigen Adelsfamilien, die in der jungeren
Geschichte Europas eine besondere Bedeu-
tung hatten und deren Wappen aus diesem
Grund als staatliche Hoheitszeichen ver-
wendet wirden, da sie ihnen das Recht
nehme, ihr Wappen als Gemeinschafts-
marke einzutragen, wahrend diese Mog-
lichkeit Familien, die eine weniger bedeu-
tende historische Rolle gespielt hatten,
unbenommen bleibe. Der Anmelder meint,
er habe als Hauschef des Hauses Hannover
im Vergleich zu einem Staat ein alteres
und damit zumindest gleichrangiges Be-
nutzungsrecht am Wappen dieses Hauses.
Im Ubrigen wiirden die einander gegen-
Uberstehenden Zeichen in unterschiedli-
chen Bereichen verwendet.

Das EuG (Urt. v. 25. 5. 2011 — T-397/09)
folgt der Argumentation des Anmelders
nicht:

[21] Es ist zunachst hervorzuheben, dass Art.
6" 1 lit. a [PVU] der Eintragung jedes Zeichens
als Marke oder Markenbestandteil entgegen-
steht, das eine Nachahmung von Wappen und
anderen staatlichen Hoheitszeichen im heraldi-
schen Sinne darstellt, und nicht nur der Eintra-
gung von Zeichen, bei deren Schaffung von
bestehenden Hoheitszeichen ausgegangen wur-
de. Ein Zeichen kann daher nach dieser Be-
stimmung als eine Nachahmung eines staatli-
chen Hoheitszeichens im heraldischen Sinne
angesehen werden, auch wenn sich das Zeichen
und das Hoheitszeichen parallel entwickelt ha-
ben oder sich das Hoheitszeichen von dem Zei-
chen herleitet. Folglich ist das Vorbringen des
Klagers als unerheblich zuriuckzuweisen, wo-
nach aus den geltend gemachten historischen
Grunden die Anmeldemarke, die sich parallel zu
den Hoheitszeichen GB 3 und GB 4 entwickelt
habe, nicht als von diesen hergeleitet angese-
hen werden kénne.

Der Einwand des Anmelders, sein Wappen
sei alter als das Hoheitszeichen und schon
deshalb keine ,Nachahmung“, geht deshalb
ins Leere.

[29] Des Weiteren koénnen auch die anderen
Argumente des Klagers nicht durchgreifen. Zum
einen ist, selbst wenn man annédhme, dass das
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Familienwappen eines Adelsgeschlechts einem
Namen gleichzusetzen ware, darauf hinzuwei-
sen, dass die [GMV] keinen bedingungslosen
Anspruch auf die Eintragung eines Namens als
Gemeinschaftsmarke vorsieht, sondern in
Art. 12 lit. a lediglich klarstellt, dass die Ge-
meinschaftsmarke ihrem Inhaber nicht das
Recht gewahrt, einem Dritten zu verbieten, im
geschéftlichen Verkehr seinen Namen zu benut-
zen. Die bloRBe Tatsache, dass die streitige An-
meldung zuriickgewiesen wurde, bedeutet je-
doch keineswegs, dass der Klager nicht das
Recht hatte, sein Familienwappen als solches zu
benutzen. Zum anderen steht Art. 7 | lit. h
[GMV] der Eintragung des Wappens, das ein
staatliches Hoheitszeichen oder eine Nachah-
mung eines solchen Hoheitszeichens im heraldi-
schen Sinne darstellt, als Gemeinschaftsmarke
oder Bestandteil einer Gemeinschaftsmarke
unabhangig davon entgegen, wer die Anmel-
dung eingereicht hat. Es kann folglich nicht die
Rede von einer Diskriminierung zum Nachteil
des Klagers sein, der wie jeder andere jedes
heraldische Zeichen als Gemeinschaftsmarke
anmelden kann, das weder ein staatliches Ho-
heitszeichen noch eine Nachahmung eines sol-
chen im heraldischen Sinne enthalt.

[30] Demnach ist die Anmeldemarke selbst
dann, wenn sich in Ubereinstimmung mit der
Beschwerdekammer feststellen lasst, dass sich
die Hoheitszeichen des Vereinigten Koénigreichs
aus historischen Grinden aus dem Familien-
wappen des Klagers herleiten, nach den an-
wendbaren Bestimmungen und der einschlagi-
gen Rechtsprechung nicht eintragungsfahig.

[31] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach
Art. 6ter der Pariser Verbandsubereinkunft die
Eintragung eines nach diesem Artikel geschutz-
ten Hoheitszeichens oder seiner Nachahmung
von den zustandigen Stellen erlaubt werden
kann. Wie auch das HABM vorgetragen hat,
konnten somit die zustandigen Behorden des
Vereinigten Konigreichs die historischen Argu-
mente des Klagers beriicksichtigen und die Ein-
tragung des Wappens des Hauses Hannover
genehmigen.

Gerne hatte man vom EuG etwas zum Ar-
gument des Anmelders gelesen, historisch
bedeutende Adelsfamilien wiurden diskrimi-
niert, weil sie ihr Familienwappen nicht als
Marke schutzen lassen (und, so ist wohl zu
erganzen, kommerzialisieren) kdonnen. Der
Verweis auf die (praktisch wohl bedeu-
tungslose) Genehmigungsmoglichkeit des
Vereinigten Konigreichs erscheint recht
dann.

11. Beginn der Benutzungsschonfrist —
MaRgeblichkeit des nationalen Rechts
bei nationaler Widerspruchsmarke

Gegen die Anmeldung der Marke ,,ACNO
FOCUS* durch die Klagerin erhob die
Streithelferin Widerspruch aus ihrer deut-
schen Marke und ihrer Gemeinschaftsmar-
ke ,FOCUS“. Die Klagerin verlangte da-
raufhin den Nachweis ernsthafter Benut-
zung der Widerspruchsmarken (Art. 42 II,
111 GMV n.F.). Die Widerspruchsfihrerin
wandte ein, dass die Benutzungsobliegen-
heit hinsichtlich der nationalen (deutschen)
Marke erst ab dem 13. 1. 2009 bestehe.
Zwar sei diese bereits am 23. 6. 1996 ein-
getragen worden, jedoch im folgenden
mehreren nationalen Widerspruchsverfah-
ren ausgesetzt gewesen. Das letzte sei erst
am 13. 1. 2004 abgeschlossen worden.
Nach deutschem Recht (8 26 V MarkenG)
beginnt die funfjahrige Neuheitsschonfrist
erst mit Abschluss des Widerspruchsver-
fahren zu laufen. Art. 42 11l GMV uber-
nehme dies ins Gemeinschaftsmarken-
recht. Die Widerspruchsabteilung gab dem
Widerspruch statt. Die Beschwerde der
Klagerin hatte keinen Erfolg.

Die Klagerin meint, aus Art. 42 1l GMV
ergebe sich ,eindeutig”, dass sowohl fur
die Gemeinschaftsmarke als auch fur die
nationale Marke die Eintragung mafBgeblich
fur den Fristbeginn sei, die deutschen
Rechtsvorschriften schon deshalb nicht
heranzuziehen seien. Jedenfalls aber sei
danach zu unterscheiden, ob die von der
alteren Marke erfassten Waren und Dienst-
leistungen von dem nationalen Wider-
spruchsverfahren betroffen seien oder
nicht. Betreffe das nationale Widerspruchs-
verfahren alle von der alteren Marke er-
fassten Waren und Dienstleistungen, be-
ginne der Funfjahreszeitraum der Eintra-
gung erst von dem Datum an zu laufen, zu
dem das nationale Widerspruchsverfahren
abgeschlossen werde. Betreffe das natio-
nale Widerspruchsverfahren hingegen nicht
alle von der alteren Marke erfassten Waren
und Dienstleistungen, so sei hinsichtlich
der nicht von diesem Verfahren betroffe-
nen Waren und Dienstleistungen das An-
fangsdatum des Funfjahreszeitraums der
Eintragung der Tag, an dem die é&ltere
Marke eingetragen worden sei. SchlieB3lich
meint die Klagerin, die von der Beschwer-
dekammer in der angefochtenen Entschei-
dung vertretene Auffassung habe die ,wi-
dersinnige Konsequenz“, dass die Streit-
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helferin, die die altere Marke FOCUS im
Jahr 1996 fur Waren und Dienstleistungen
in 25 verschiedenen Klassen angemeldet
habe, wegen der gegen diese Marke in
Deutschland anhéangig gemachten Wider-
spruchsverfahren, die erst 2004 zum Ab-
schluss gekommen seien, die Verpflichtung
zur Erbringung des Benutzungsnachweises
fur diese Marke etliche Jahre lang nach
deren Eintragung aufschieben kénne.

Das EuG (Urt. v. 14. 4. 2011 — T-466/08)
teilt die Bedenken der Klagerin nicht und
weist die Klage ab.

[26] GemaR Art. 43 Il [GMV a.F. = Art. 42 |l
GMV n.F.] hat ,[aJuf Verlangen des Anmelders
... der Inhaber einer alteren Gemeinschaftsmar-
ke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis
zu erbringen, dass er innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Veréffentlichung der Anmeldung
der Gemeinschaftsmarke die &ltere Gemein-
schaftsmarke in der Gemeinschaft fur die Wa-
ren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetra-
gen ist und auf die er sich zur Begrindung sei-
nes Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat,
oder dass berechtigte Griunde fur die Nichtbe-
nutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt
die altere Gemeinschaftsmarke seit mindestens
funf Jahren eingetragen ist*.

[27] Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass
ein Widersprechender, der Inhaber einer élteren
Gemeinschaftsmarke ist, deren Benutzung nur
nachweisen muss, wenn diese am Tag der Ver-
offentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmel-
dung seit mindestens funf Jahren eingetragen
war.

[28] Nach Art. 43 11l [GMV a.F.] ist ,,Absatz 2 ...
auf altere nationale Marken im Sinne von Artikel
8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der MaRgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass an die Stelle der
Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung
in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die altere
Marke geschutzt ist*.

[29] Um festzustellen, ob die Streithelferin die
ernsthafte Benutzung ihrer &alteren nationalen
Marke FOCUS nachzuweisen hatte, ist somit zu
prufen, ob die Beschwerdekammer zu Unrecht
entschied, dass der Funfjahreszeitraum der
Eintragung, von dem diese Verpflichtung ab-
hangt, erst am 13. Januar 2004 zu laufen be-
gonnen hatte.

[30] Auch wenn sich aus Art. 43 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Abs. 3 [GMV a.F.] ergibt, dass der
Tag der Eintragung einer &lteren nationalen
Marke den Anfangszeitpunkt des Funfjahreszeit-
raums der Eintragung bildet, ist zu konstatie-
ren, dass der [GMV] nicht entnommen werden
kann, von welchem Zeitpunkt an altere nationa-

le Marken in jedem einzelnen Mitgliedstaat als
eingetragen anzusehen sind.

[31] Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das
nationale Markenrecht zwar durch die Richtlinie
89/104 harmonisiert worden ist, dass diese
aber, wie aus dem Urteil des Gerichtshofs vom
14. Juni 2007, Haupl (C-246/05, Slg. 2007, I-
4673, Rn. 26 bis 31), hervorgeht, nicht den
verfahrensrechtlichen Aspekt der Eintragung
von Marken harmonisiert hat, so dass es Sache
des Mitgliedstaats ist, fir den die Marke ange-
meldet worden ist, den Zeitpunkt festzulegen,
zu dem das Eintragungsverfahren nach seinen
eigenen Verfahrensvorschriften endet (vgl. in
diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 26. No-
vember 2008, Rajani/HABM — Artoz-Papier
[ATOZ], T-100/06, nicht in der amtlichen
Sammlung veroffentlicht, Rn. 36).

[32] Folglich ist, um das Datum der Eintragung
einer alteren nationalen Marke zu bestimmen,
mangels einer einschlagigen Vorschrift in der
[GMV] oder der Richtlinie 89/104 das nationale
Recht des betreffenden Mitgliedstaats heranzu-
ziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil ATOZ, Rn.
35).

[33] Im vorliegenden Fall war zur Bestimmung
des Beginns des Funfjahreszeitraums der Ein-
tragung der alteren nationalen Marke FOCUS,
wie die Klagerin im Ubrigen in der mindlichen
Verhandlung eingeraumt hat, das deutsche
Recht heranzuziehen, da die &ltere nationale
Marke FOCUS in Deutschland eingetragen ist.

[34] Es ist unstreitig, dass in Deutschland eine
eingetragene Marke nach ihrer Eintragung Ge-
genstand eines Widerspruchsverfahrens sein
kann. Fir diesen Fall bestimmt § 26 V Mar-
kenG: ,,Soweit die Benutzung innerhalb von funf
Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erfor-
derlich ist, tritt in den Fallen, in denen gegen
die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist,
an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der
Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchs-
verfahrens.*

[35] Folglich ist, da die &ltere nationale Marke
FOCUS in Deutschland Gegenstand mehrerer
Widerspruchsverfahren war, im vorliegenden
Fall, um das Anfangsdatum des Funfjahreszeit-
raums der Eintragung zu bestimmen, der Tag,
an dem die Marke eingetragen wurde, durch
den Tag zu ersetzen, an dem die Widerspruchs-
verfahren abgeschlossen wurden, also durch
den 13. Januar 2004.

[36] Diesem Ergebnis steht nicht das Vorbrin-
gen der Klagerin entgegen, dass das Datum des
13. Januar 2004 nur fur diejenigen von der
alteren nationalen Marke FOCUS erfassten Wa-
ren und Dienstleistungen als mafigeblich anzu-
sehen sei, die von den in Deutschland eingelei-
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teten Widerspruchsverfahren betroffen gewesen
seien.

[37] Es ist namlich zunachst, wie die Beschwer-
dekammer in der angefochtenen Entscheidung
dargelegt hat, zu konstatieren, dass in § 26 V
MarkenG nicht danach unterschieden wird, ob
das Widerspruchsverfahren bestimmte von der
alteren nationalen Marke erfasste Waren oder
Dienstleistungen betrifft oder nicht. Die Klagerin
kann sich daher fur ihr Vorbringen, es sei da-
nach zu unterscheiden, welche Waren und
Dienstleistungen von dem nationalen Wider-
spruchsverfahren betroffen gewesen seien und
welche nicht, nicht auf den Wortlaut dieser Be-
stimmung stitzen.

[38] Weiter ist den in der angefochtenen Ent-
scheidung angefiihrten und vom HABM in seiner
Klagebeantwortung geltend gemachten Ent-
scheidungen deutscher Gerichte, in denen § 26
V MarkenG ausgelegt wurde, zu entnehmen,
dass der Umstand, dass das nationale Wider-
spruchsverfahren nur bestimmte von der alte-
ren Marke erfasste Waren oder Dienstleistungen
betrifft, nicht die Ermittlung des Zeitpunkts
beeinflusst, mit dem der Funfjahreszeitraum der
Eintragung zu laufen beginnt und der nach die-
sen Entscheidungen in jedem Fall der Tag ist,
an dem die gegen die altere Marke eingeleiteten
Widerspruchsverfahren abgeschlossen wurden
(Urteil des Oberlandesgerichts Munchen vom
18. April 2002 [MICRO FOCUS] und Urteil des
Bundespatentgerichts vom 10. Juli 2003
[AMS]). Nach der deutschen Rechtsprechung
bildet die in Deutschland eingetragene é&ltere
Marke mit den von ihr erfassten Waren und
Dienstleistungen ein ,einheitliches Konzept“.
Deshalb sei es ihrem Inhaber nicht zuzumuten,
den Nachweis der ernsthaften Benutzung der
Marke lediglich im Hinblick auf bestimmte von
ihr erfasste Waren und Dienstleistungen zu
erbringen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Ober-
landesgerichts Munchen vom 18. April 2002
[MICRO FOCUS]). Es ist hinzuzufligen, dass die
Klagerin, auch wenn sie sich gegen die in die-
sen beiden Urteilen deutscher Gerichte vorge-
nommene Auslegung des deutschen Rechts
wendet, keine deutsche gerichtliche Entschei-
dung angefihrt hat, die eine andere Auslegung
enthielte.

[39] Aus den vorstehenden Erwéagungen folgt,
dass die Beschwerdekammer zu Recht ent-
schied, dass der Funfjahreszeitraum der Eintra-
gung der alteren nationalen Marke FOCUS erst
am 13. Januar 2004 zu laufen begonnen hatte,
so dass die Streithelferin nicht die ernsthafte
Benutzung dieser Marke nachweisen musste.

[41] Soweit die Klagerin geltend macht, die
Streithelferin habe sich gezielte Vorkehrungen
zuschulden kommen lassen, um nicht die ernst-
hafte Benutzung ihrer Marke nachweisen zu
mussen, ist festzustellen, dass dieses Argument

auf nicht durch Beweise untermauerten Be-
hauptungen beruht.

I1l. Zum relativen Nichtigkeitsgrund
des Namensrechts (Art. 53 Il lit. a
GMV)

Der EuGH (Urt. v. 5. 7. 2011 — C-263/09 P
— Edwin Co. Ltd./HABM) hat erstmals zum
relativen Nichtigkeitsgrund des Namens-
rechts (Art. 53 11 lit. a GMV; Art. 52 11 lit. a
GMV a.F.) Stellung genommen. Zum Sach-
verhalt und den wesentlichen Erwagungen
s. die Pressemitteilung des Gerichtshofs
Nr. 67/11, GB 2011, S. 217 (diese Ausgabe).
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Il. TAGUNGSBERICHT ‘

| 7. JENAER MARKENRECHTSTAG

von Franziska Schroter, Jena”

Aktuelle Fragen des Deutschen und Euro-
paischen Markenrechts sowie des Ge-
schmacksmusterrechts waren Themen des
diesjahrigen Jenaer Markenrechtstages,
welcher am 23. und 24. Juni 2011 statt-
fand.

Der erste Tag begann mit einem Bericht
von Barbara PreiBner, Leiterin der Haupt-
abteilung 3 (Marken und Muster) am
Hauptsitz des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes in Miinchen. Sie gab einen Uber-
blick tGber die Anmeldungen der Schutz-
rechte Marke und Muster in den letzten
Jahren. Dabei wurde deutlich, dass eine
Marke, als wirtschaftliches Gut, stets auch
konjunkturabhéangig ist und die wirtschaft-
liche Realitat wiederspiegelt. Zwar sind, im
Vergleich zum Vorjahr, die Anmelderzahlen
grundsatzlich unverandert geblieben; al-
lerdings wirkt sich der Wandel der deut-
schen Gesellschaft hin zu einer Dienstleis-
tungsgesellschaft auch im Markenrecht
aus. So sind momentan sieben Dienstleis-
tungsklassen in der Spitzengruppe der
Markenanmeldungen beim Amt platziert,
wobei sich hier die Klassen 35 und 41 den
ersten und zweiten Platz sichern. PreiBner
machte jedoch auch deutlich, dass sich
deutsche Anmelder, im européischen Ver-
gleich, immer noch zieren, dem techni-
schen Wandel zu entsprechen und eine
héhere Anzahl elektronischer Anmeldungen
winschenswert wére. Momentan arbeitet
man beim Deutschen Patent- und Marken-
amt, um ebenfalls dem Fortschritt Rech-
nung zu tragen, an der Einfihrung der
vollelektronischen Akte, welches bis zum
Jahre 2013 realisiert werden soll, sowie an
einer Datenbank zur Waren- und Dienst-
leistungsahnlichkeit, um einheitliche Ent-
scheidungen beim DPMA zu gewéhrleisten
und somit den Anmeldern entgegenzu-
kommen. Beziglich des Geschmacksmus-
ters wurde festgestellt, dass der Zusam-
menhang zwischen Wirtschaft und Schutz-

" Die Verfasserin ist Wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Gerd Bucerius-Lehrstuhl fur Burgerli-
ches Recht mit deutschem und internationalem
Gewerblichen Rechtsschutz (Prof. Dr. Volker
Michael Janich), Jena.

recht auch hier einsehbar ist. So wurden
hauptsachlich Bekleidungs- und Kurzwaren
in den letzten Jahren zur Anmeldung ge-
bracht, mithin solche Stiicke, bei denen am
ehesten ein Design vermutet werden kann.

Im Rahmen eines Workshops referierte als
Néchstes Markus Ortlieb, Leiter der Dienst-
stelle Jena, Uber das Eintragungsverfahren
far Marken und Muster beim Deutschen
Patent- und Markenamt. Hierbei ging er
besonders auf die neue Klassifizierungs-
praxis ,,Zahl vor Wort“ ein, welche bereits
standige Praxis beim Harmonisierungsamt
und bei der WIPO ist. Unprazise Waren-
und Dienstleistungsbegriffe werden vom
Amt seit dem 1. Januar 2011 jeweils nur
anhand der angegebenen Klasse ausge-
legt; eine Nachfrage beim Anmelder, ob
die Zuordnung seinen tatsachlichen Absich-
ten entspreche, erfolgt somit nicht mehr.
Letztlich warnte er die Tagungsteilnehmer
noch vor der unangenehmen Praxis windi-
ger Unternehmen, welche momentan mehr
und mehr irrefihrende Angebote und Zah-
lungsaufforderungen, im Zusammenhang
mit Schutzrechtsanmeldungen und -ver-
langerungen an die Anmelder verschicken.
Diese Schreiben erwecken vereinzelt zwar
den Anschein eines behérdlichen Formu-
lars, stammen jedoch nicht vom Deutschen
Patent- und Markenamt und entfalten fur
sich allein keinerlei amtliche Wirkungen.

Carmen Sallmann berichtete in einem
zweiten Workshop anschlielend Uber das
markenrechtliche  Widerspruchsverfahren
beim Amt. Die Erinnerungspriferin ging
hierbei speziell auf die Kennzeichnungs-
kraft im Zusammenhang mit kirzlich er-
gangenen Widerspruchsentscheidungen
des Bundespatentgerichts sowie auf die
damit einhergehenden Benutzungsnach-
weise ein. Fur diese reiche ein Register-
stand ebenso nicht aus, wie der Bericht in
einer Tageszeitung, da eine glaubhafte
Markenbenutzung immer auch im Zusam-
menhang mit den entsprechenden Waren
und Dienstleistungen gesehen werden
misse. Sie machte darauf aufmerksam,
dass in den meisten Fallen versucht wor-
den ist, eine Steigerung der Kennzeich-
nungskraft geltend zu machen, wobei dies
nur in 8 % der Falle ein probates Mittel fir
den Widersprechenden war, den Schutz-
umfang der Marke darzulegen.
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Zum Nachmittag schloss sich Lars Mein-
hardt, Richter am Landgericht Minchen 1
und Mitglied der Spezialkammer fur Mar-
ken- und Wettbewerbsrecht, mit einem
Vortrag Uber aktuelle markenrechtliche
Urteile an. Ausgehend von der Vielzahl der
Entscheidungen zum allseits bekannten
.Goldhasen“, ging er hierbei insbesondere
auf das Merkmal der Unterscheidungskraft
einer dreidimensionalen Marke sowie auf
die markenmafige Benutzung, die Ver-
wechslungsgefahr und die Einrede der
Nichtbenutzung im Rahmen eines Verlet-
zungsverfahrens ein. Schliellich wurde
grandlich erortert, inwiefern sich der BGH-
Beschluss | ZR 108/09 — TUV und sowie
die Entscheidungen BGH GRUR 2010, 838
— DDR-Logo, BGH GRUR 2010, 729 — MIXI
und | ZR 41/08 — Peek Cloppenburg 11
praktisch auf den ,Goldhasen“-Weg aus-
wirkten. Nach dem Vortrag schloss sich ein
anregender Austausch der Teilnehmer tber
den Rechtsstreit an.

Prof. Dr. Volker Michael Janich trug darauf
folgend zu dem hochaktuellen und zugleich
diskussionsbehafteten Problem der Mar-
kenfunktionen vor. Nach einer inhaltlichen
Konkretisierung der Funktionen, unter Be-
zugnahme auf die EuGH-Urteile zu L'Oréal
(EuGH GRUR 2009, 756), Google und
Google France (GRUR 2010, 445) sowie
Bergspechte (GRUR 2010, 451) und die
BGH-Entscheidung Opel Blitz (GRUR 2010,
726), wurde die funktionale Markenrechts-
theorie Fezers erortert, welcher die Marke
als kommerzielles Kommunikationszeichen
sieht. Gleichwohl stellte der Referent fest,
dass die Funktionenlehre innerhalb des
Markenrechts als Uberschatzt gilt, insbe-
sondere aus dem Aspekt heraus, dass
praktische Auswirkungen, wenn, dann nur
im Verletzungsverfahren, in Zukunft Uber-
schaubar sein werden.

Den Freitag eroffnete Achim Bender, Vor-
sitzender Richter am Bundespatentgericht,
mit seinem Referat Uber die neusten Urtei-
le zur Gemeinschaftsmarke, wobei bei die-
ser die Anmeldungen im Jahre 2010 erneut
gestiegen sind. Er erorterte hierbei detail-
reich die Anpassung des deutschen an das
europdaische Markenrechtssystem. Interes-
sant waren auch die verfahrensrechtlichen
Bemerkungen des Vortragenden in Bezug
auf die ernsthafte Benutzung in nur einem
Mitgliedstaat und beziglich der Verkehrs-
durchsetzung innerhalb der Européaischen

Union. Bedenken auflerte Bender gegen
eine Verkirzung der Widerspruchsfrist und
gegen eine Prufung relativer Eintragungs-
hindernisse von Amts wegen schon im Ein-
tragungsverfahren. AbschlieBend gab er
noch einen Ausblick auf die voraussichtli-
che Stellungnahme der Europaischen
Kommission in Bezug auf die vom Max-
Planck-Institut durchgefiihrte Studie zum
europaischen Markensystem im November
dieses Jahres. Mittels einer Befragung von
25 nationalen Markenamtern und Verban-
den sowie einer demoskopischen Studie
mit Nutzern des Gemeinschaftsmarkensys-
tems wurde hierbei das europaische Mar-
kensystem einer Bewertung unterzogen,
mit der Zielsetzung, auch gegebenenfalls
Anderungsvorschlage zu unterbreiten.

Dr. Henning Hartwig, Rechtsanwalt und
Partner einer in Minchen ansassigen Kanz-
lei, widmete sich im weiteren Verlauf des
Vormittags sodann einem Rechtspre-
chungsreport zum Geschmacksmuster, als
Alternative zum 3D-Markenschutz, sofern
es sich um neuartige Gestaltungen han-
delt. Insbesondere wurde hier auf die Ent-
scheidungen ,Untersetzer* (BGH GRUR
2011, 142) und ,Grupo Promer* (EuG
GRUR Int 2010, 602) eingegangen, welche
in letzter Zeit fur Aufruhr in Rechtspre-
chung und Wissenschaft sorgten. Ein
Schwerpunkt des Vortrags lag darin, die
Anwesenden auf verfahrensrechtliche Prob-
leme bei der Geschmacksmusteranmel-
dung hinzuweisen. Insbesondere sei hier
auf die Benennung von Zeugen im Prozess
sowie ein mogliches Auseinanderfallen von
eingereichter Abbildung mit dem Original
hinzuweisen, wobei gegenwartig immer
nur Ersteres im Verfahren berucksichtigt
werden kann. Anmeldern sei es damit zu
raten, moglichst abstrakte Darstellungen
einzureichen, um einen hohen Schutzum-
fang ihres Geschmacksmusters zu errei-
chen.

Die neuesten Entwicklungen zum Domain-
recht waren Anlass zu einer Diskussion mit
dem ausgewiesenen Experten Dr. Torsten
Bettinger, ebenfalls Rechtsanwalt und
Partner einer Minchener Kanzlei. Der Refe-
rent ging dabei besonders auf die hdchst
aktuelle Thematik zur unbegrenzten Aus-
weitung der Top-Level-Domains ein, wobei
fur diese die erste Bewerbungsrunde vo-
raussichtlich schon Ende des Jahres begin-
nen soll. Insgesamt rechne man mit min-
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destens 500 neuen TLDs. Problematisch sei
hierbei die rechtliche Betrachtung in der
Praxis, hauptséchlich im Falle der Ver-
wechslungsgefahr, da es bisher natirlich
noch keine entsprechenden Grundséatze zur
Beurteilung der TLDs gibt. Mit Spannung
wird somit die weitere Rechtsentwicklung
erwartet.

Der diesjahrige Gastvortragende, Prof. Dr.
Peter Kenning, Inhaber des Lehrstuhls fir
Marketing an der Zeppelin University Fried-
richshafen, widmete sich einem spannen-
den Thema der Neurodkonomik. In seinem
Vortrag ,Wie Marken wirken“ hinterfragte
er die Ausstrahlungskraft einer Marke im
menschlichen Gehirn und stellte fest, dass
Werbung der Marke einen belohnenden
Rahmen gibt und positive Emotionen in
den Entscheidungsprozessen hervorruft.
Von den Neurodkonomen wird somit ver-
sucht, das Kaufverhalten zu erforschen
und, mittels experimenteller Versuche,
Manipulationen bei den Kunden zu errei-
chen. Fraglich war nun fiur die anwesenden
Juristen die Auswirkung dieser Erforschun-
gen auf das Markenrecht, welches an-
schlieend in einer umfangreichen Diskus-
sion vertieft wurde.

Insgesamt deckte die Jenaer Veranstaltung
eine grofRe Bandbreite an aktuellen The-
men ab, welche durch hochkaratige Refe-
renten ansprechend prasentiert wurden. Es
bot sich den fachinteressierten Teilneh-
mern aus der gesamten Bundesrepublik
eine abwechslungsreiche Tagung, die zu-
dem durch ein unterhaltsames Rahmen-
programm begleitet wurde.
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111. BUCHBESPRECHUNG

ERDMANN/ROJAHN/SOSNITZA  (HRSG.): HAND-
BUCH DES FACHANWALTS GEWERBLICHER RECHTS-
SCHUTZ, 2. AUFLAGE 2011, CARL HEYMANNS
VERLAG, 1560 SEITEN, GEBUNDEN, 154,— EUR,
ISBN 978-3-452-27414-4

von RAin Birgit Maneth, LL.M., Augsburg

Aktualisiert in der 2. Auflage prasentiert
sich punktlich zum Jahreswechsel das im
Carl Heymanns Verlag erschienene ,Hand-
buch des Fachanwalts Gewerblicher
Rechtsschutz“. Nur drei Jahre nach seiner
Erstauflage haben zahlreiche Rechtsande-
rungen, wie die Umsetzung der Durchset-
zungsrichtlinie, das Patentrechtsmoderni-
sierungsgesetz und die Neukodifizierung
der Gemeinschaftsmarkenverordnung, aber
auch wegweisende Richterspriche auf die-
sem Gebiet die Neuauflage des Werkes
erforderlich gemacht. Dass die Uberarbei-
tung intensiv war, zeigt bereits der deutli-
che Anstieg des ohnehin beachtlichen Vo-
lumens des Handbuches um rund 100 wei-
tere Seiten. FUr das seitenstarke Kompen-
dium hat das namhafte Herausgebertrio
eine beeindruckende Reihe, teilweise sehr
bekannter und erfahrener Praktiker als
Autoren unter seiner Agide vereint. In
neun Kapiteln werden die einzelnen ge-
werblichen Schutzrechte, aber auch das
Arbeitnehmererfinderrecht, das Urheber-
und Wettbewerbsrecht sowie das Lizenz-
vertragsrecht erlautert. Im Einklang mit
den thematischen Vorgaben der Fachan-
waltsordnung findet dabei neben dem Pa-
tent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und
Kennzeichenrecht sowie dem Ge-
schmacksmusterrecht sogar der Sorten-
schutz seinen Platz.

Inhaltlich erstrecken sich die einzelnen
Schutzrechtskapitel im Aufbau stringent
von den materiellen und formellen Voraus-
setzungen der Schutzrechtsentstehung
Uber die Schutzrechtsvernichtung bis hin
zur Schutzrechtsverletzung. Jede Schutz-
rechtsabhandlung schlieBt mit einer aus-
fuhrlichen Erlauterung der praktischen
Rechtsdurchsetzung ab. Dabei wird an-
schaulich der Ablauf eines Verletzungsver-
fahrens von der Abmahnung bzw. Berech-
tigungsanfrage Uber das Verfigungs- und
Hauptsacheverfahren teilweise bis zur Ur-
teilsvollstreckung nachgezeichnet und auf
die fur den Praktiker besonders wichtigen

prozessualen Feinheiten bei der An-
spruchsdurchsetzung eingegangen. Durch
diesen Gleichklang lassen sich allerdings
inhaltliche Wiederholungen und Uber-
schneidungen, vor allem bei den Darstel-
lungen zum vorgerichtlichen Verfahren
sowie beim Auskunfts- und Schadenersatz-
anspruch, nicht immer vermeiden. Sehr
hilfreich ist insoweit die vergleichende Dar-
stellung im Kapitel zum Gebrauchsmuster-
recht (S. 270 ff.), die speziell auf die Un-
terschiede zwischen patent- und ge-
brauchsmusterrechtlicher Rechtsdurchset-
zung eingeht. Sie reduziert gerade fur den
Novizen in diesem Bereich die Gefahr, die
feingliedrigen prozessualen Unterschiede
bei den einzelnen Schutzrechten zu Uber-
sehen und ware in vergleichbarer Form
auch fur die Ubrigen Kapitel wiinschens-
wert. Eine Vernetzung der einzelnen Kapi-
tel durch entsprechende Querverweise
konnte uberdies zur inhaltlichen Straffung
beitragen.

VerhaltnismafRig viel Raum nehmen die
auch in der fachanwaltlichen Praxis beson-
ders wichtigen Kapitel zum Marken- und
Kennzeichenrecht sowie das Wettbewerbs-
recht ein. Wahrend die Autoren des Mar-
kenrechts dem Einsteiger die Annaherung
an die Materie durch zahlreiche, sehr an-
schauliche graphische Ubersichten und
Beispiele erleichtern, handelt das Wettbe-
werbsrecht prazise und schon fast in Form
eines Kurzkommentars die einzelnen Un-
lauterkeitstatbestande einschliellich der
schwarzen Liste ab. Erfreulicherweise
kommen dabei auch die wettbewerbsrecht-
lichen Nebengebiete, insbesondere das
Heilmittelwerbe- und Lebensmittelrecht,
nicht zu kurz. Dadurch bietet dieses Kapitel
auch fur den erfahrenen Praktiker ein
kompaktes Nachschlagewerk fur die tagli-
che Fallbearbeitung. Ebenso souveran wer-
den im Kapitel zum Lizenzvertragsrecht die
kartellrechtlichen Aspekte, insbesondere
die TT-GVO, berucksichtigt und praxisori-
entiert im Kontext mit der jeweiligen Ver-
tragsklausel dargestellt.

Der Anspruch der Neuauflage auf Aktualitat
spiegelt sich in jedem einzelnen Kapitel
wider, sei es bei der Abhandlung der Ad-
words-Problematik oder den Darstellungen
zum Verletzergewinn. Auch die Rom II-
Verordnung hat zumindest in das Kapitel
Wettbewerbsrecht bereits Eingang gefun-
den. Dass daneben, insbesondere im Pa-
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tentrecht, auch die Rechtslage vor der Um-
setzung der Durchsetzungsrichtlinie nicht
zu kurz kommt, tut dem Werk keinen Ab-
bruch. Mit der weiteren Entwicklung der
Rechtsprechung wird sich in Zukunft si-
cherlich auch eine noch deutlichere Fokus-
sierung auf die durch die Durchsetzungs-
richtlinie entstandenen rechtlichen Neue-
rungen ergeben. Auch die neuesten Ent-
wicklungen zur mittelbaren Stérerhaftung
im Wettbewerbsrecht werden sich wohl
erst in der Folgeauflage umfassend vertieft
wiederfinden.

Besonders positiv hervorzuheben sind die
europarechtlichen und internationalen Be-
zlige, die jedes einzelne Kapitel aufweist.
Sie ermoglichen die gerade in diesem
Rechtsgebiet besonders wichtige Einord-
nung der Materie in den internationalen
Kontext und erleichtern den Einstieg in die
Bearbeitung von Fallen mit Auslandsbezug.

Seine Zielsetzung, als Begleiter auf dem
Weg zum Fachanwaltstitel und als Nach-
schlagewerk fur die tagliche Praxis zu fun-
gieren, hat das Werk zweifelsfrei mehr als
erfillt. Es orientiert sich nicht nur inhaltlich
an den Vorgaben des § 14 h) FAO, sondern
ist im Gegensatz zu vielen lehrbuchartigen
Darstellungen auch gepragt von prakti-
schen Tipps und Formulierungsbeispielen.
Diese bieten gerade dem angehenden
Fachanwalt wichtige Hilfestellungen bei der
taglichen Fallbearbeitung. Dem erfahrenen
Praktiker ermoglicht das Werk einen
schnellen Uberblick tber die aktuelle
Rechtslage und erleichtert damit den Prob-
lemzugriff. Durch die Verweise auf die ak-
tuelle hochstrichterliche Rechtsprechung
und die einschlagige Kommentarliteratur
bietet es sich als Ausgangspunkt fur vertie-
fende Recherchen an.

Insgesamt ist das Handbuch sicherlich
mehr als nur ein voribergehender Beglei-
ter in der Ausbildungsphase zum Fachan-
walt. Es ist ein praxisorientiertes, fundier-
tes Nachschlagewerk, das auch dem erfah-
renen Praktiker guten Rat und eine effekti-
ve Stutze bei der téglichen Fallbearbeitung
bietet.
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B. ENTSCHEIDUNGEN

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

1. URHEBERRECHT

Rechtsangleichung — Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte —
Richtlinie 2001/29/EG — Vervielfalti-
gungsrecht — Ausnahmen und Be-
schrankungen — Ausnahme fur Kopien
zum privaten Gebrauch — Art. 5 Abs. 2
Buchst. b und 5 — Gerechter Ausgleich
— Schuldner der zur Finanzierung die-
ses Ausgleichs bestimmten Vergutung
— Versandkauf zwischen zwei in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten anséassi-
gen Personen

EuGH, Urt. v. 16. 6. 2011 — C-462/09
(Vorabentscheidungsersuchen des Hoge
Raad der Nederlanden [Niederlande]) —
Stichting de Thuiskopie ./. Opus Supplies
Deutschland GmbH u.a.

1. Die Richtlinie 2001/29/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 22.
Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft, insbesondere ihr Art. 5 Abs. 2
Buchst. b und 5, ist dahin auszulegen, dass
der Endnutzer, der fur seinen privaten Ge-
brauch die Vervielféltigung eines geschitz-
ten Werks vornimmt, grundsétzlich als
Schuldner des in Abs. 2 Buchst. b vorgese-
henen angemessenen Ausgleichs zu be-
trachten ist. Den Mitgliedstaaten steht es
jedoch frei, eine Vergltung fur Privatko-
pien zulasten der Personen einzufthren,
die dem Endnutzer Anlagen, Gerate und
Medien zur Vervielféaltigung zur Verfigung
stellen, da diese Personen die Moglichkeit
haben, den Betrag der Vergutung in den
vom Endnutzer entrichteten Preis fur diese
Zurverfugungstellung einflieRen zu lassen.

2. Die Richtlinie 2001/29, insbesondere ihr
Art. 5 Abs. 2 Buchst. b und 5, ist dahin
auszulegen, dass der Mitgliedstaat, der
eine Vergutungsregelung fur Privatkopien
zulasten des Herstellers oder Importeurs
von Vervielfaltigungsmedien fir geschitzte
Werke eingefiihrt hat und in dessen Ho-
heitsgebiet den Urhebern durch die Nut-
zung ihrer Werke durch dort anséassige

Kéaufer zum privaten Gebrauch entstande-
ne Schaden eintritt, zu gewahrleisten hat,
dass diese Urheber tatsachlich den gerech-
ten Ausgleich erhalten, der zum Ersatz
dieses Schadens bestimmt ist. In diesem
Zusammenhang ist der Umstand, dass der
gewerbliche Verkaufer von Anlagen, Gera-
ten und Medien zur Vervielfaltigung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat als demjenigen
ansassig ist, in dem die Ké&ufer wohnen,
ohne Einfluss auf diese Ergebnispflicht.
Kann die Erhebung des gerechten Aus-
gleichs bei den Kaufern nicht gewahrleistet
werden, ist es Sache des nationalen Ge-
richts, sein nationales Recht so auszule-
gen, dass es die Erhebung dieses Aus-
gleichs bei einem gewerblich handelnden
Schuldner ermdglicht.

Richtlinie 92/100/EWG — Urheber-
recht und verwandte Schutzrechte —
Offentlicher Verleih — Vergiitung der
Urheber — Angemessene Vergutung
EuGH, Urt. v. 30. 6. 2011 — C-271/10
(Vorabentscheidungsersuchen des Raad
van State [Belgien]) — Vereniging van Edu-
catieve en Wetenschappelijke Auteurs
(VEWA) ./. Belgien

Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 92/100/EWG
des Rates vom 19. November 1992 zum
Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu
bestimmten dem Urheberrecht verwandten
Schutzrechten im Bereich des geistigen
Eigentums steht einer Regelung wie der im
Ausgangsverfahren fraglichen entgegen,
mit der ein System eingefuhrt wird, wo-
nach die den Urhebern im Fall des offentli-
chen Verleihens geschuldete Vergitung
ausschliellich nach der Zahl der bei den
offentlichen Verleiheinrichtungen eingetra-
genen Entleiher auf der Grundlage eines je
Entleiher und Jahr festgelegten Pauschal-
betrags berechnet wird.

l

2. MARKENRECHT

Marken — Internet — Feilbieten von
Markenprodukten auf einem fur Ver-
braucher in der Union bestimmten On-
line-Marktplatz, die vom Rechtsinha-
ber zum Verkauf in Drittstaaten be-
stimmt sind — Entfernen der Verpa-
ckung von diesen Waren — Richtlinie
89/104/EWG — Verordnung (EG) Nr.
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40/94 — Verantwortlichkeit des Be-
treibers des Online-Marktplatzes —
Richtlinie  2000/31/EG (,Richtlinie
Uber den elektronischen Geschéafts-
verkehr*) — Gerichtliche Anordnungen
gegenuber diesem Betreiber — Richtli-
nie  2004/48/EG (,Richtlinie  zur
Durchsetzung der Rechte des geisti-
gen Eigentums®)

EuGH, Urt. v. 12. 7. 2011 — C-324/09
(Vorabentscheidungsersuchen des High
Court of Justice (England & Wales), Chan-
cery Division [Vereinigtes Konigreich]) —
L'Oreal u.a. ./. eBay

1. In einem Fall, in dem in einem Drittstaat
befindliche Waren, die mit einer in einem
Mitgliedstaat der Union eingetragenen
Marke oder einer Gemeinschaftsmarke ver-
sehen sind und zuvor im Européaischen
Wirtschaftsraum oder, im Fall einer Ge-
meinschaftsmarke, in der Union noch nicht
in den Verkehr gebracht wurden, von ei-
nem Wirtschaftsteilnehmer mittels eines
Online-Marktplatzes und ohne Zustimmung
des Inhabers dieser Marke an einen Ver-
braucher in dem durch diese Marke erfass-
ten Gebiet verkauft werden oder auf einem
solchen, fur Verbraucher in diesem Gebiet
bestimmten Platz feilgeboten oder bewor-
ben werden, kann sich der Markeninhaber
diesem Verkauf, diesem Feilbieten oder
dieser Werbung gemaR den in Art. 5 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 Abkom-
men Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum vom 2. Mai 1992 geanderten Fas-
sung oder Art. 9 der Verordnung (EG) Nr.
40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993
Uber die Gemeinschaftsmarke niedergeleg-
ten Regeln widersetzen. Es ist Sache der
nationalen Gerichte, im Einzelfall zu pru-
fen, ob relevante Indizien vorliegen, die
darauf schlieBen lassen, dass sich ein Ver-
kaufsangebot oder eine Werbung, die auf
einem Online-Marktplatz angezeigt wer-
den, der in diesem Gebiet zugénglich ist,
an dort ansassige Verbraucher richtet.

2. In Ermangelung gegenteiliger Beweise
liegt kein Inverkehrbringen im Sinne der
Richtlinie 89/104 oder der Verordnung Nr.
40/94 vor, wenn der Inhaber einer Marke
mit dieser versehene Artikel, die dazu die-
nen, Verbrauchern in zugelassenen Einzel-
handelsgeschéaften Produkte zu zeigen,

sowie mit dieser Marke versehene Flakons,
aus denen kleine Mengen entnommen
werden konnen, die als kostenlose Proben
an Verbraucher abgegeben werden, seinen
Vertragshandlern zur Verfligung stellt.

3. Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9
der Verordnung Nr. 40/94 sind dahin aus-
zulegen, dass sich der Inhaber einer Marke
kraft des durch diese verliehenen aus-
schlieBlichen Rechts dem Weiterverkauf
von Waren wie den im Ausgangsverfahren
fraglichen mit der Begrindung widersetzen
kann, dass der Weiterverkaufer die auRere
Verpackung dieser Waren entfernt habe,
sofern dieses Entfernen der Verpackung
zur Folge hat, dass wesentliche Angaben
wie die zur ldentifizierung des Herstellers
oder der Person, die flur das Inverkehrbrin-
gen des kosmetischen Mittels verantwort-
lich ist, fehlen. Hat das Entfernen der &au-
Beren Verpackung nicht zu einem solchen
Fehlen von Angaben gefuhrt, kann sich der
Markeninhaber gleichwohl dem widerset-
zen, dass ein Parfum oder ein kosmeti-
sches Mittel, das mit einer Marke versehen
ist, deren Inhaber er ist, in unverpacktem
Zustand verkauft wird, wenn er nachweist,
dass das Entfernen der Verpackung das
Image dieser Ware und somit den Ruf der
Marke geschadigt hat.

4. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der
Verordnung Nr. 40/94 sind dahin auszule-
gen, dass es dem Inhaber einer Marke ge-
stattet ist, dem Betreiber eines Online-
Marktplatzes zu verbieten, anhand eines
mit dieser Marke identischen Schllssel-
worts, das im Rahmen eines Internetrefe-
renzierungsdienstes von diesem Betreiber
ausgewahlt wurde, fur auf diesem Markt-
platz zum Verkauf angebotene Waren die-
ser Marke zu werben, sofern aus dieser
Werbung fur einen normal informierten
und angemessen aufmerksamen Internet-
nutzer nicht oder nur schwer zu erkennen
ist, ob diese Waren von dem Inhaber der
Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen oder vielmehr
von einem Dritten stammen.

5. Der Betreiber eines Online-Marktplatzes
benutzt mit Marken identische oder ihnen
ahnliche Zeichen, die in auf seiner Website
angezeigten Verkaufsangeboten erschei-
nen, nicht im Sinne von Art. 5 der Richtli-
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nie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr.
40/94.

6. Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG
des Européaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. Juni 2000 uber bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Infor-
mationsgesellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschéftsverkehrs, im Bin-
nenmarkt (,,Richtlinie Uber den elektroni-
schen Geschaftsverkehr®) ist dahin auszu-
legen, dass er auf den Betreiber eines On-
line-Marktplatzes Anwendung findet, sofern
dieser keine aktive Rolle gespielt hat, die
ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten
oder eine Kontrolle Uiber sie ermdglicht.

Dieser Betreiber spielt eine solche Rolle,
wenn er Hilfestellung leistet, die u. a. darin
besteht, die Prasentation der fraglichen
Verkaufsangebote zu optimieren oder diese
zu bewerben.

Hat der Betreiber des Online-Marktplatzes
keine aktive Rolle im Sinne des vorstehen-
den Absatzes gespielt und féllt die Erbrin-
gung seines Dienstes folglich in den An-
wendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 der
Richtlinie 2000/31, kann er sich in einer
Rechtssache, wie die des Ausgangsverfah-
rens, gleichwohl nicht auf die in dieser Be-
stimmung vorgesehene Ausnahme von der
Verantwortlichkeit berufen, wenn er sich
etwaiger Tatsachen oder Umstande be-
wusst war, auf deren Grundlage ein sorg-
faltiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechts-
widrigkeit der fraglichen Verkaufsangebote
hatte feststellen mussen und er, falls ein
solches Bewusstsein gegeben war, nicht
unverziglich nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. b
dieser Verordnung tatig geworden ist.

7. Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48/EG
des Européaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. April 2004 zur Durchsetzung
der Rechte des geistigen Eigentums ist
dahin auszulegen, dass er von den Mit-
gliedstaaten verlangt, sicherzustellen, dass
die fur den Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums zustandigen nationalen Gerichte
dem Betreiber eines Online-Marktplatzes
aufgeben koénnen, MaRnahmen zu ergrei-
fen, die nicht nur zur Beendigung der von
Benutzern dieses Marktplatzes hervorgeru-
fenen Verletzungen, sondern auch zur Vor-
beugung gegen erneute derartige Verlet-
zungen beitragen. Diese Malinahmen mis-
sen wirksam, verhéaltnismaRig und ab-

schreckend sein und durfen keine Schran-
ken fiur den rechtmaBigen Handel errich-
ten.

11. BUNDESGERICHTSHOF

zusammengestellt von Stephan Kunze

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Deformationsfelder
BGH, Beschl. v. 24. 1. 2011 — X ZB 33/08
PatG § 59 Abs. 1; BGB §§ 242, 328, 334

Ist aus einem zwischen dem alleinigen Pa-
tentinhaber und einem Miterfinder ge-
schlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne
von § 328 BGB zur Nutzung der patentge-
maRen Lehre berechtigt, kann der Patent-
inhaber dem Einspruch des Dritten gegen
das Patent nicht den gegen den Miterfinder
grundséatzlich bestehenden Einwand der
Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung
entgegenhalten.

Fundstellen: BB 2011, 705; GRUR 2011,
409; MittdtPatA 2011, 233

SchweilBheizung
BGH, Beschl. v. 22. 2. 2011 — X ZB 43/08
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 3

Das Patent ist wegen widerrechtlicher Ent-
nahme auch dann zu widerrufen, wenn
sein Gegenstand nicht patentfahig ist.

PatG § 46 Abs. 1, 2; § 59 Abs. 4

a) Unter Beteiligten i.S.v. § 46 Abs. 1 PatG
sind die jeweiligen Verfahrensbeteiligten zu
verstehen (Anmelder, Patentinhaber, Ein-
sprechende).

b) Hoéren die Prufungsstelle im Erteilungs-
oder die Patentabteilung im Einspruchsver-
fahren Verfahrensbeteiligte formlos an, ist
dies in der Niederschrift Uber den Gang der
Verhandlung zu vermerken. Eine inhaltliche
Protokollierung kann auch bei einer sol-
chen formlosen Anhérung bei umfangrei-
cheren tatsachlichen Angaben, die fur die
Feststellung des entscheidungserheblichen
Sachverhalts erheblich sind, angezeigt
sein.

c) Ein nicht am Einspruchsverfahren Betei-
ligter (hier: ein Miterfinder) ist als Zeuge
zu vernehmen. Seine Aussage ist zu proto-
kollieren.
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Fundstelle: GRUR 2011, 509

Patentstreitsache
BGH, Beschl. v. 22. 2. 2011 — X ZB 4/09
PatG § 143 Abs. 1

Der Begriff der Patentstreitsache ist grund-
satzlich weit auszulegen. Zu den Patent-
streitsachen zahlen alle Klagen, die einen
Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer
Erfindung zum Gegenstand haben oder
sonst wie mit einer Erfindung eng ver-
knupft sind. Ein Rechtsstreit ist jedoch
nicht bereits deshalb Patentstreitsache,
weil Anspriiche aus einem Vertrag geltend
gemacht werden, in dem sich eine Ver-
tragspartei zur Ubertragung eines Patents
verpflichtet hat.

Fundstellen: MittdtPatA 2011, 230; MDR
2011, 680

tents zu entnehmende ,, Aufgabe“ abzustel-
len; es ist vielmehr auch zu erwégen, ob
die Bewadltigung eines zum Aufgabenkreis
des Fachmanns gehodrenden (anderen)
Problems dessen Ldsung nahegelegt hat
(Fortfihrung von BGH, Urteil vom 12. Feb-
ruar 2003 — X ZR 200/99, GRUR 2003, 693
— Hochdruckreiniger).

b) Der Patentanspruch, auf den das Euro-
péische Patentamt im europdischen Be-
schrankungsverfahren (Art. 105a, Art.
105b EPU) das Patent beschrankt hat,
kann im Nichtigkeitsverfahren mangels
eines  einschlagigen Nichtigkeitsgrunds
ebenso wenig auf das Erfordernis der Klar-
heit (Art. 84 EPU) geprift werden wie die
Patentanspriche des erteilten Patents.

Webseitenanzeige
BGH, Urt. v. 24. 2. 2011 — X ZR 121/09
PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4

a) Bei Erfindungen mit Bezug zu Geraten
und Verfahren (Programmen) der elektro-
nischen Datenverarbeitung ist zunachst zu
klaren, ob der Gegenstand der Erfindung
zumindest mit einem Teilaspekt auf techni-
schem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Da-
nach ist zu prifen, ob dieser Gegenstand
lediglich ein Programm fiir Datenverarbei-
tungsanlagen als solches darstellt und des-
halb vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein,
wenn diese weitere Prufung ergibt, dass
die Lehre Anweisungen enthélt, die der
Lésung eines konkreten technischen Prob-
lems mit technischen Mitteln dienen.

b) Ein Verfahren, das der datenverarbei-
tungsmagigen Abarbeitung von Verfah-
rensschritten in netzwerkmafig verbunde-
nen technischen Geraten (Server, Clients)
dient, weist die fur den Patentschutz vo-
rauszusetzende Technizitat auch dann auf,
wenn diese Geréate nicht ausdrucklich im
Patentanspruch genannt sind.

kosmetisches Sonnenschutzmittel 111
BGH, Urt. v. 1. 3. 2011 — X ZR 72/08
EPU Art. 54, Art. 84, Art. 105a, Art. 105b

a) Als Ausgangspunkt fur die Prufung auf
erfinderische Tatigkeit ist nicht ausschliel3-
lich auf die der Beschreibung des Streitpa-

Cinch-Stecker
BGH, Urt. v. 5. 4. 2011 — X ZR 86/10
PatG § 139

a) Dem Inhaber eines Patents, der einem
Dritten eine ausschlieBliche Lizenz erteilt
hat, stehen im Falle einer Patentverletzung
eigene Anspriche gegen den Verletzer zu,
wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdau-
ernde materielle Vorteile erwachsen.

b) Die fur eine Klage auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht erforderliche Wahr-
scheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus
der geltend gemachten Verletzungshand-
lung ein eigener Schaden entstanden ist,
liegt in der Regel vor, wenn der Patentin-
haber an der Auslbung der Lizenz durch
den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert
(Bestatigung von BGH, Urteil vom 20. Mai
2008 — X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn.
26 ff. — Tintenpatrone).

c) Fur eine wirtschaftliche Partizipation in
diesem Sinne genugt es, wenn der Patent-
inhaber als alleiniger Gesellschafter des
Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt
ist.

d) Der Anspruch des Patentinhabers auf
Ersatz eines solchen Schadens ist grund-
satzlich darauf gerichtet, dass der Lizenz-
nehmer in seinem Vermdégen so gestellt
wird, wie er ohne die Schutzrechtsverlet-
zung stehen wirde.

Dentalgeratesatz
BGH, Urt. v. 5. 4. 2011 — X ZR 1/09
EPU Art. 54 Abs. 1, 2
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Fiar die Annahme mangelnder Neuheit ei-
nes Geratesatzes, dessen Bestandteile in
ihren technischen Merkmalen zur Errei-
chung eines bestimmten Zwecks aufeinan-
der abgestimmt sind, reicht es nicht aus,
dass im Stand der Technik eine Mehrzahl
von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne
funktionale Abstimmung bekannt ist.

Initialidee

BGH, Urt. v. 12. 4. 2011 — X ZR 72/10
ArbNErfG 88 5, 6 und 7 (in der bis zum 30.
September 2009 gultigen Fassung); PatG
§8

a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer
Diensterfindung wird, wenn es an einer
schriftlichen Erfindungsmeldung des Diens-
terfinders fehlt, grundsatzlich nur in Gang
gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbeson-
dere durch eine Patentanmeldung und die
Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder,
dokumentiert, dass es keiner Erfindungs-
meldung mehr bedarf, weil er Gber die Er-
kenntnisse bereits verfugt, die ihm der
Diensterfinder durch die Erfindungsmel-
dung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der
Kenntnis des Arbeitgebers von der Diens-
terfindung und den an ihr Beteiligten ergibt
sich weder daraus, dass der Arbeitgeber
durch die mindliche Mitteilung einer ,Initi-
alidee durch den Arbeitnehmer und
schriftliche Berichte Uber anschlieBend
durchgefiuihrte Versuche Kenntnis von der
technischen Lehre der Erfindung erhalt,
noch aus dem Umstand, dass der Arbeit-
geber von einem Patent erfahrt, das der
Arbeitnehmer auf die Diensterfindung an-
gemeldet hat (Fortfihrung von BGH, Urteil
vom 4. April 2006 — X ZR 155/03, BGHZ
167, 118 — Haftetikett).

c) Hat der Arbeitnehmer die Diensterfin-
dung unberechtigt zum Patent angemeldet,
bedarf es nach Inanspruchnahme der
Diensterfindung durch den Arbeitgeber
geman §8 6, 7 ArbNErfG einer Ubertragung
und nicht nur einer Umschreibung der An-
meldung oder eines hierauf erteilten Pa-
tents auf den Arbeitgeber.

Fundstellen: DB 2011, 1396; WRP 2011,
904

a) Der Gegenstandswert des Patentnichtig-
keitsverfahrens wird durch den gemeinen
Wert des Patents bei Klageerhebung zu-
zliglich des Betrags der bis dahin entstan-
denen  Schadensersatzforderungen be-
stimmt.

b) Bei der Festsetzung des Gegenstands-
werts kann von dem Streitwert eines auf
das Streitpatent gestutzten Verletzungs-
prozesses ausgegangen werden, der re-
gelmaRig das Interesse des Nichtigkeits-
klagers an der Nichtigerklarung des Pa-
tents widerspiegelt. Dem Umstand, dass
der gemeine Wert des Patents in der Regel
uber dieses Individualinteresse hinausgeht,
ist bei der Wertfestsetzung mangels an-
derweitiger Anhaltspunkte dadurch Rech-
nung zu tragen, dass der Gegenstandswert
um ein Viertel héher als der Streitwert des
Verletzungsprozesses angenommen wird.

Modularer Fernseher

BGH, Beschl. v. 12. 4. 2011 — X ZB 1/10
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs.
1

Halt das Patentgericht den Gegenstand
eines mit dem Einspruch angegriffenen
Patents im Hinblick auf eine Entgegenhal-
tung fur nahegelegt, die bereits im Ertei-
lungsverfahren bericksichtigt worden ist
und in der Einspruchsbegriindung zwar
angefuhrt, aber eher beilaufig behandelt
wird, reicht es zur Wahrung des Anspruchs
auf rechtliches Gehor grundsatzlich aus,
wenn dem Patentinhaber in der mundli-
chen Verhandlung ein entsprechender Hin-
weis erteilt wird.

Nichtigkeitsstreitwert
BGH, Beschl. v. 12. 4. 2011 — X ZR 28/09
GKG § 51 Abs. 1

Okklusionsvorrichtung
BGH, Urt. v. 10. 5. 2011 — X ZR 16/09
EPU Art. 69

a) Bei Widersprichen zwischen den Pa-
tentansprichen und der Beschreibung sind
solche Bestandteile der Beschreibung, die
in den Patentanspriichen keinen Nieder-
schlag gefunden haben, grundsatzlich nicht
in den Patentschutz einbezogen. Die Be-
schreibung darf nur insoweit bericksichtigt
werden, als sie sich als Erl&auterung des
Gegenstands des Patentanspruchs lesen
lasst.
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b) Offenbart die Beschreibung mehrere
Méglichkeiten, wie eine bestimmte techni-
sche Wirkung erzielt werden kann, ist je-
doch nur eine dieser Moglichkeiten in den
Patentanspruch aufgenommen worden,
begriindet die Benutzung einer der tbrigen
Mdoglichkeiten regelméRBig keine Verletzung
des Patents mit aquivalenten Mitteln.

2. MARKENRECHT |

TOV

BGH, Beschl. v. 24. 3. 2011 — | ZR 108/09
MarkenG 8 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, § 15 Abs.
2, Abs. 3; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

a) Die alternative Klagehaufung, bei der
der Klager ein einheitliches Klagebegehren
aus mehreren prozessualen Anspriichen
(Streitgegenstanden) herleitet und dem
Gericht die Auswahl Uberlasst, auf welchen
Klagegrund es die Verurteilung stutzt, ver-
stofRt gegen das Gebot des 8§ 253 Abs. 2
Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu
bezeichnen.

b) Hat der Klager mehrere Klagegriinde im
Wege einer alternativen Klagehaufung ver-
folgt, kann er die gebotene Bestimmung
der Reihenfolge, in der er die prozessualen
Anspriuche geltend machen will, noch in
der Berufungs- oder der Revisionsinstanz
nachholen.

c) Nimmt der Klager die Bestimmung erst
in der Revisionsinstanz vor, kann der auch
im Prozessrecht geltende Grundsatz von
Treu und Glauben den Klager in der Wahl
der Reihenfolge in der Weise beschranken,
dass er zunachst die vom Berufungsgericht
behandelten Streitgegenstande zur Ent-
scheidung des Revisionsgerichts stellen
muss.

Fundstellen: GRUR 2011, 521; MarkenR
2011, 208; WRP 2011, 878

Peek & Cloppenburg 11

BGH, Urt. v. 14. 4. 2011 — | ZR 41/08
MarkenG 8§ 15 Abs. 2, §23 Nr. 1, 8§26
Abs. 1, Abs. 3S.1,S. 2, §49 Abs. 1,

§ 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

a) Haben die Parteien ihre gleichlautenden
Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang
unbeanstandet nebeneinander benutzt und
besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche
Gleichgewichtslage, auf die die Grundsatze
des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden

sind, kann nur ausnahmsweise und unter
engen Voraussetzungen eine Partei die
Unternehmensbezeichnung auch als Marke
eintragen lassen. Das allgemeine Interesse
der Partei an einer zweckmafRigen und
wirtschaftlich sinnvollen markenmafigen
Verwendung der Unternehmensbezeich-
nung reicht hierzu nicht aus.

b) Eine kennzeichenrechtliche Gleichge-
wichtslage wird im Regelfall auch dann in
unzulassiger Weise gestort, wenn eine Par-
tei bereits Uber eine markenrechtliche Po-
sition verfugt und diese durch weitere Mar-
keneintragungen verfestigt. Darauf, ob die
zusatzlich eingetragenen Marken den
kennzeichnenden Charakter der bereits
vorhandenen Marken im Sinne von § 26
Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verandern,
kommt es nicht an.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzei-
chens setzt nicht voraus, dass die kollidie-
rende Bezeichnung firmenmaRig benutzt
wird; eine Verwendung als Produktkenn-
zeichnung kann fur eine rechtsverletzende
Benutzung im Sinne von § 15 Abs. 2 Mar-
kenG genigen.

Fundstellen: BB 2011, 1345; WRP 2011,
886

3. WETTBEWERBSRECHT

Streitwertherabsetzung 11
BGH, Beschl. v. 17. 3. 2011 — | ZR 183/09
UWG 8 8 Abs. 3 Nr. 3, § 12 Abs. 4 Fall 2

Bei Klagen von Verbraucherschutzverban-
den, die im o6ffentlichen Interesse tatig und
auf die Finanzierung durch die o6ffentliche
Hand angewiesen sind, kann eine Herab-
setzung des Streitwerts nach 8 12 Abs. 4
UWG haufiger und in starkerem Male in
Betracht kommen als bei Klagen von Wett-
bewerbsverbanden.

Fundstellen: GRUR 2011, 560; Magazin-

dienst 2011, 463; MDR 2011, 680; WRP
2011, 752

Leistungspakete im Preisvergleich
BGH, Urt. v. 7. 4. 2011 — | ZR 34/09

UWG 8§85 Abs. 3, 88 Abs. 1 Satz 1; ZPO
253 Abs. 2 Nr. 2

a) Ein Unterlassungsantrag, der die zu un-
tersagende Werbeanzeige zwar abstrakt
umschreibt, dann aber mit einem Ver-
gleichspartikel (,wie geschehen ..*) oder
mit einem entsprechenden Konditionalsatz
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(,wenn dies geschieht wie ..”) auf die be-
anstandete Anzeige Bezug nimmt, ist auf
das Verbot der konkreten Verletzungsform
gerichtet. Erweist sich die beanstandete
Anzeige aufgrund des vorgetragenen und
festgestellten Lebenssachverhalts als wett-
bewerbswidrig, ist das Verbot auszuspre-
chen, auch wenn nicht der in die abstrakte
Umschreibung aufgenommene, sondern ein
anderer Gesichtspunkt die Wettbewerbs-
widrigkeit begrundet (im Anschluss an
BGH, Urteil vom 8. Oktober 1998 — | ZR
107/97, WRP 1999, 512, 515 — Aktivie-
rungskosten 1I; Urteil vom 2. Juni 2005 — |
ZR 252/02, GRUR 2006, 164 Rn. 14 =
WRP 2006, 84 — Aktivierungskosten II).

b) Dem Glaubiger eines Unterlassungsan-
spruchs, der bereits wegen einer &hnlichen
Verletzungshandlung einen Unterlassungs-
titel erstritten hat und deswegen die nun-
mehr beanstandete konkrete Verletzungs-
handlung mdoglicherweise auch im Wege
der Zwangsvollstreckung als Zuwiderhand-
lung gegen das bereits titulierte Verbot
verfolgen koénnte, kann nicht das Fehlen
des Rechtsschutzbedurfnisses entgegenge-
halten werden, wenn der Ausgang im
Zwangsvollstreckungsverfahren ungewiss
ist und eine Verjéhrung der aufgrund des
erneuten VerstoRRes geltend zu machenden
wettbewerbsrechtlichen Anspriiche droht
(Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 19. Mai
2010 — | ZR 177/07, GRUR 2010, 855 =
WRP 2010, 1935 — Folienrollos).

Fundstelle: WRP 2011, 873

Einwilligungserklarung fur Werbean-
rufe

BGH, Urt. v. 14. 4. 2011 — | ZR 50/09
UWG § 4 Nr. 5

Die auf einer Teilnahmekarte fir ein Ge-
winnspiel unter der Rubrik ,Telefon-
nummer* enthaltene Angabe

Zur Gewinnbenachrichtigung und fur
weitere interessante telefonische Ange-
bote der .. GmbH aus dem Abonne-
mentbereich, freiwillige Angabe, das
Einverstandnis kann jederzeit widerru-
fen werden

genugt nicht dem Transparenzgebot des
8§ 4 Nr. 5 UWG.

Fundstellen: BB 2011, 1410; WRP 2011,
863

\ Werbung mit Garantie

BGH, Urt. v. 14. 4. 2011 — | ZR 133/09
UWG § 4 Nr. 11; BGB § 477 Abs. 1; Richt-
linie 1999/44/EG Art. 6 Abs. 1 und 2

a) Unter den Begriff der Garantieerklarung
im Sinne des § 477 Abs. 1 Satz 1 BGB fallt
nur die zum Abschluss eines Kaufvertrages
oder eines eigenstandigen Garantievertra-
ges fuhrende Willenserklarung, nicht dage-
gen die Werbung, mit der eine Garantie im
Zusammenhang mit Verkaufsangeboten
noch nicht rechtsverbindlich versprochen
wird, sondern die den Verbraucher lediglich
zur Bestellung auffordert.

b) Wirbt ein Unternehmer fir den Verkauf
eines Verbrauchsguts mit einer Garantie,
missen die in 8§ 477 Abs. 1 Satz 2 BGB
geforderten Angaben (Hinweis auf die ge-
setzlichen Rechte des Verbrauchers sowie
darauf, dass sie durch die Garantie nicht
eingeschrankt werden; Inhalt der Garantie
und alle wesentlichen Angaben, die fur die
Geltendmachung der Garantie erforderlich
sind) nicht bereits in der Werbung gemacht
werden. Aus Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie
1999/44/EG, deren Umsetzung § 477 Abs.
1 Satz 2 BGB dient, ergibt sich nichts an-
deres.

Fundstellen: BB 2011, 1409; DB 2011,
1271; WRP 2011, 866

4. KARTELLRECHT

Jette Joop
BGH, Urt. vom 7. 12. 2010 — KZR 71/08
GWB 8§ 1; AEUV Art. 101 Abs. 1

a) Die kartellrechtliche Zulassigkeit einer
Abgrenzungsvereinbarung, die keine Wett-
bewerbsbeschrankung bezweckt, beurteilt
sich fur die Dauer ihrer Geltung allein nach
der markenrechtlichen Rechtslage bei ih-
rem Abschluss.

b) Bei der Bestimmung der Grenzen mar-
kenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen
gilt kein Verbot geltungserhaltender Re-
duktion.

Fundstellen: BB 2011, 1089; MarkenR
2011, 210; WRP 2011, 768

Tragermaterial fur Kartenformulare
BGH, Beschl. v. 1. 2. 2011 — KZR 8/10
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates
vom 22. Dezember 2000 uber die gerichtli-
che Zustandigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen Art. 5 Nr. 3
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Dem Gerichtshof der Europaischen Union
wird gemafl Art. 267 AEUV folgende Frage
zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts
zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr.
44/2001 des Rates vom 22. Dezember
2000 uber die gerichtliche Zustandigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen dahingehend auszulegen, dass der
Gerichtsstand der unerlaubten Handlung
auch fur eine negative Feststellungsklage
eroffnet ist, mit der vom potenziellen
Schadiger geltend gemacht wird, dass dem
potenziellen Geschadigten aus einem be-
stimmten Lebenssachverhalt keine Anspri-
che aus unerlaubter Handlung (hier: Ver-
sto gegen Kkartellrechtliche Vorschriften)
zustehen?

Fundstellen: GRUR 2011, 554; MDR 2011,
445; NJW 2011, 1632; WRP 2011, 605;
ZIP 2011, 975

MAN-Vertragswerkstatt

BGH, Urt. v. 30. 3. 2011 — KZR 6/09

GWB 8§ 19 Abs. 1, 4 Nr. 1, 8 20 Abs. 1, 2,
§ 33

a) Die Zulassung einer freien Werkstatt
zum Vertragswerkstattnetz eines Herstel-
lers von Nutzfahrzeugen betrifft einen dem
Endkundenmarkt zur Erbringung von In-
standsetzungs- und Wartungsdienstleis-
tungen fur Nutzfahrzeuge vorgelagerten
Markt.

b) Der vorgelagerte Markt umfasst alle
Produkte, Dienstleistungen und Rechte, die
den Zutritt auf dem nachgelagerten Markt
erleichtern, wie etwa das Angebot von Er-
satzteilen, Diagnosegeraten und Spezial-
werkzeugen, die Vermittlung der erforder-
lichen jeweiligen markenspezifischen Fach-
kenntnisse und die Zulassungen als Ver-
tragswerkstatt fur bestimmte Fahrzeug-
marken.

c) Dieser vorgelagerte Markt ist marken-
Ubergreifend abzugrenzen.

Fundstellen: BB 2011, 1361; GWR 2011,
242; WRP 2011, 909

5. SONSTIGES

Messgerat

BGH, Beschl. v. 7. 4. 2011 — | ZR 53/09
Richtlinie 93/42/EWG Art. 1 Abs. 2 Buchst.
a 3. Spiegelstrich; MPG § 3 Nr. 1 Buchst. C

Dem Gerichtshof der Europaischen Union
wird  zur  Auslegung der Richtlinie
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993
Uber Medizinprodukte (ABI. Nr. L 169 vom
12. Juli 1993, S. 1), zuletzt geandert durch
die Richtlinie 2007/47/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 5.
September 2007 (ABIl. Nr. 247 vom 21.
September 2007, S. 21), folgende Frage
zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Stellt ein Gegenstand, der vom Hersteller
zur Anwendung fur Menschen zum Zwecke
der Untersuchung eines physiologischen
Vorgangs bestimmt ist, nur dann ein Medi-
zinprodukt im Sinne von Art. 1 Abs. 2
Buchst. a 3. Spiegelstrich der Richtlinie
93/42/EWG dar, wenn er auf einen medizi-
nischen Zweck ausgerichtet ist?

Fundstellen: GRUR 2011, 544; WRP 2011,
902

111. BUNDESPATENTGERICHT

zusammengestellt von Tobias Schmidt

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Buprenorphinpflaster

BPatG, Beschl. v. 23. 11. 2010 — 3 Ni
47/08

PatG 88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2

1. Eine ausfihrbare Offenbarung der Erfin-
dungi. S. v. 88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2
PatG ist zu verneinen, wenn der geschitzte
Gegenstand im Patentanspruch durch eine
generalisierende Formulierung Uber die
dem Fachmann in der Gesamtheit der Un-
terlagen oder durch sein Fachwissen an die
Hand gegebene Losung hinaus so weit ver-
allgemeinert ist, dass der Patentschutz
Uber den Beitrag der Erfindung zum Stand
der Technik hinausgeht.

2. Ein Patentanspruch hat deshalb mangels
Ausfuihrbarkeit keinen Bestand, wenn das
der Erfindung zugrunde liegende Problem
nur partiell — hier fur Losungsmittel mit
mindestens einer sauren Gruppe — aus-
fihrbar gelést wird, der Fachmann im Ub-
rigen mangels Hinweisen in der Patent-
schrift geeignete chemische Stoffe — , hier
Lésungsmittel* — nur durch das Prinzip
Versuch und Irrtum aus einer uniber-
schaubaren Vielzahl von Verbindungen
auffinden kann.
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Tintenpatrone

BPatG, Beschl. v. 19. 1. 2011 — 5 Ni
103/09 (EU)

ZPO 8§ 325, 284, 285, 370 Abs. 1; PatG
§ 81; BGB § 242

1. Erhebt ein konzernverbundenes Unter-
nehmen eine Nichtigkeitsklage, obwohl
Uber eine frihere Nichtigkeitsklage eines
zu demselben Konzern gehdrenden ande-
ren Unternehmens bereits rechtskraftig
entschieden wurde, reicht fir die Annahme
einer Rechtskrafterstreckung gemafR 8§ 325
ZPO bzw. einer darauf beruhenden Unzu-
lassigkeit der spateren Klage nicht aus,
dass beide Unternehmen fiur den Vertrieb
bestimmter Waren in Deutschland zustan-
dig sind bzw. waren (Anschluss an BPatGE
27,55).

2. Ist das die spatere Klage erhebende
Unternehmen das derzeit bzw. im Zeit-
punkt der Klageerhebung aktive Vertriebs-
unternehmen eines Konzerns, kann es
nicht als Strohmann des nicht mehr akti-
ven Unterrnehmens (,dormant”) angese-
hen werden, dessen Klage rechtskraftig
abgewiesen ist, ebenso nicht als Stroh-
mann eines Ubergeordneten Konzernunter-
nehmens.

3. Die Anwendung von § 242 BGB ist im
Prozessrecht grundsatzlich moglich, aber
bei der Durchsetzung bzw. der Abwehr
gesetzlicher Anspriche weniger nahelie-
gend als bei vertraglichen Anspriichen.

4. Wird zu einem Beweisermittlungsantrag
nach gerichtlichem Hinweis erklart, das
jeweils einleitend verwendete Wort ,,0b* sei
als ,dafur, dass* bzw. ,dafur, dass nicht*
aufzufassen, liegt die Annahme nahe, dass
ein Beweisantrag ,ins Blaue hinein“ vor-
liegt, dem nicht nachgegangen werden
muss.

5. § 370 Absatz 1 ZPO sieht als Ublichen
Ablauf nach durchgefiihrter Beweisauf-
nahme eine Verhandlung uber deren Er-
gebnis (8§ 285 ZPO) und anschlielende
Fortsetzung der mundlichen Verhandlung
vor. Ein Recht auf Einrdumung einer
Schriftsatzfrist besteht insoweit nicht gene-
rell, sondern nur dann, wenn ansonsten
aufgrund der konkreten Umstande des Ein-
zelfalls keine ausreichende Gewahrung
rechtlichen Gehors erfolgen wirde.

Fundstelle: MittdtPatA 2011, 236

BPatG, Beschl. v. 1. 3. 2011 — 8 W (pat)
331/06
PatG §§ 21 Abs. 2 S. 2, 61 Abs. 4

Wird das Patent im Einspruchsverfahren in
veranderter Fassung verteidigt, ist die Zu-
lassigkeit dieser Fassung ohne Beschran-
kung auf die Widerrufsgrinde zu prufen
(BGH GRUR 1998, 901 — Polymermasse).
Dies schliet auch die formalrechtliche Zu-
lassigkeit der gednderten Fassung mit ein,
so dass es erforderlich sein kann, neben
zulassig eingeschrankten Anspriichen auch
die Beschreibung, ggf. auch die Zeichnun-
gen, mit anzupassen, um eine gewahrbare
Fassung des Patents zu erhalten.

Dabei kann unter Bertcksichtigung des
Regelungsgehalts der §8 21 Abs. 2 Satz 2
und 61 Abs. 4 PatG im Wege der Analogie
auf formalrechtliche Anmeldebestimmun-
gen zurlickgegriffen werden, die fur die
Bestimmung des Schutzbereichs relevant
sein kénnen, wie das Verbot der Aufnahme
von offensichtlich nicht zur Erlauterung der
Erfindung notwendigen Angaben in die Be-
schreibung (8§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und
die Unzulassigkeit von Unteransprichen,
die sich nicht auf besondere Ausfiulhrungs-
arten der Erfindung beziehen (8 9 Abs. 6
Satz 1 PatV).

Eine Regel, wonach im Falle der Verteidi-
gung des Patents mit beschrankten An-
sprichen auf die Anpassung der Beschrei-
bung und/oder Zeichnungen verzichtet
werden kann, wenn dies zur Auslegung
bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht
erforderlich ist, kann dem Gesetz hingegen
nicht entnommen werden (Abgrenzung zu
7. Senat v. 26. Marz 1997 (7 W (pat)
64/95).

\ Bearbeitungsstation

Aufrei3deckel

BPatG, Beschl. v. 20. 1. 2011 — 10 W (pat)
21/06

PatG 88 34 Abs. 3 Nr. 4, 49, 74; PatV § 10

In besonders gelagerten Ausnahmefallen,
in denen ein sachlicher Zusammenhang
der den Dritten betreffenden Angaben in
der Beschreibung mit der Erfindung nicht
erkennbar ist, sie auf der Hand liegend
falsch sind oder sich als eine unzulassige
Schmahung darstellen, kann eine Be-
schwerdeberechtigung des nicht am Ertei-
lungsverfahren beteiligten Dritten gegen
den Erteilungsbeschluss zu bejahen sein.
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Optische Inspektion von Rohrleitun-
gen

BPatG, Beschl. v. 13. 4. 2011 — 21 W (pat)
308/08

PatG 8§ 59, 61 Abs. 1

1. Dass ein Einsprechender nach Erléschen
des Patents kein eigenes Rechtsschutzbe-
durfnis geltend gemacht hat, fuhrt regel-
maRig zur Erledigung des Einspruchsver-
fahrens.

2. Der Annahme einer Erledigung steht
nicht entgegen, dass das Patent nicht wi-
derrufen und damit das Ziel des Ein-
spruchsverfahren nicht erreicht oder der
Erteilungsbeschluss nicht mit Wirkung ex
tunc beseitigt worden ware, ebenso wenig
ein Fortbestand des Allgemeininteresses.
Es ist auch nicht erforderlich, dass der Pa-
tentinhaber gegeniber der Allgemeinheit
eine Freistellungserklarung abgibt.

2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT |

Panprazol / PANTOZOL

BPatG, Beschl. v. 17. 3. 2011 — 25 W (pat)
516/10

MarkenG 88 9 Abs. 1 Nr. 2; 83 Abs. 2 Nr.
1, Nr. 2

1. Der Schutzumfang einer alteren Marke,
der aufgrund einer deutlichen und fur den
Verkehr ohne weiteres erkennbare Annéa-
herung an eine einschlagige warenbe-
schreibende Angabe eingeschréankt ist, er-
fahrt keine Erweiterung im Verhaltnis zu
jungeren Marken, die sich an dieselbe
Sachangabe annédhern (Abgrenzung zu
BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 — HEITEC).

2. Im Verhéltnis zu Markeninhabern, die
sich mit ihren Marken an warenbeschrei-
bende Angaben annahern, kann es den
Wettbewerbern nicht verwehrt werden,
sich mit ihren (prioritatsjingeren) Kenn-
zeichnungen an dieselben Sachangaben
anzundhern (Stichwort: kein Annahe-
rungsmonopol), wenn dies unter angemes-
sener Berlcksichtigung der alteren Mar-
kenrechte geschieht. Beim Zeichenver-
gleich nach dem mafRgeblichen Gesamtein-
druck wird dieser Forderung dadurch
Rechnung getragen, dass den Faktoren bei
der Zeichenbildung mehr (kennzeichnen-
des) Gewicht beigemessen wird, welche die

schutzbegriindende Eigenart der Marke
ausmachen, die sich aus den Abweichun-
gen gegenuber der Sachangabe ergibt.

3. Ausgehend davon besteht keine Ver-
wechslungsgefahr zwischen der fir Arz-
neimittel (hier: Magen-Darmtherapeutika
fur humanmedizinische Zwecke) registrier-
ten Widerspruchsmarke ,PANTOZOL“, de-
ren Schutzumfang wegen der deutlichen
und fur den Verkehr ohne weiteres er-
kennbaren Annéaherung an die einschlagige
Wirkstoffangabe ~Pantoprazol* einge-
schrankt ist, und der jungeren Marke
.Panprazol“, die sich ebenfalls an diese
einschlagige Wirkstoffbezeichnung anna-
hert.

Die Griuine Post

BPatG, Beschl. v. 26. 4. 2011 — 26 W (pat)
193/09

MarkenG 88 8 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2

Der Grad der Kennzeichnungskraft einer
eingetragenen Marke ist im Widerspruchs-
verfahren erstmals zu bestimmen. Der
Umstand der Eintragung einer Marke kann
hierbei nicht zur Bewertung herangezogen
werden, da von der Unterscheidungskraft
nicht auf die Kennzeichnungskraft ge-
schlossen werden kann und fir eine Ein-
tragung gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
nur ein Mindestma an Unterscheidungs-
kraft notwendig ist. (Ls. d. Redaktion)

CHISTALINO JAIME SERRA

BPatG, Beschl. v. 11. 5. 2011 — 26 W (pat)
58/10

MarkenG 88 94, 96

Die Anderung des § 96 MarkenG durch das
Gesetz zur Vereinfachung und Modernisie-
rung des Patentrechts vom 31. Juli 2009
andert nichts daran, dass bei auslandi-
schen Markeninhabern ohne Inlandsvertre-
ter die Zustellung der Unterrichtung Uber
die Einleitung eines Loschungsverfahrens
wegen absoluter Schutzhindernisse nicht
durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG erfolgen kann, wenn die
Schutzerteilung urspringlich unbean-
standet geblieben war, da in diesem Fall
keine Notwendigkeit zur Bestellung eines
Inlandsvertreters bestand. (Ls. der Redak-
tion)
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1V. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von
Tina Berger und Franziska Schroter

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

OLG Ddusseldorf: Patentverletzungs-
verfahren im Arzneimittelbereich;
pharmazeutischer Wirkstoff zur Be-
handlung von Schizophrenie und an-
deren Storungen des zentralen Ner-
vensystems

Urt. v. 30. 10. 2010 — 2 U 82/09

PatG § 139 Abs. 2; EuPatUbk Art. 64

1. Aufgrund der allgemein strengen Anfor-
derungen im Gewerblichen Rechtsschutz,
welche an die Beachtung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt gestellt werden,
wird auch die Benutzung einer patentierten
und damit gepriften Erfindung bei einem
Irrtum Uber deren Rechtsbestandigkeit als
schuldhaft anzusehen sein. Unbeachtlich
ist auch die Annahme, das Patent sei
(selbst bei begrindeten Bedenken) nicht
rechtsbestéandig.

2. Auch wenn das verletzte Patent durch
ein nicht rechtskraftiges Nichtigkeitsurteil
in erster Instanz fur nichtig erklart worden
ist, kann keine andere Beurteilung erfol-
gen, da erfahrungsgemaR sogar bei einem
scheinbar sehr nahe kommenden Stand
der Technik Nichtigkeitsklagen abweichend
von der Beurteilung durch das Bundespa-
tentgericht und/oder der Verletzungsge-
richte letztinstanzlich beim Bundesge-
richtshof keinen Erfolg haben.

3. Es ist folglich stets die Méglichkeit, dass
das verletzte Patent im Nichtigkeitsberu-
fungsverfahren nicht vernichtet wird, zu
bedenken, so dass ein Fachunternehmen,
welches sich trotz noch nicht endgtltig
geklarter Rechtslage entschliel3t, von ei-

PatG 8§89 S. 2 Nr. 1, 10, 139 Abs. 1, 139
Abs. 2, 140b

1. Es kommt fir die Zuerkennung des Un-
terlassungsanspruchs aus einer mittelba-
ren Patentverletzung nicht darauf an, dass
bereits eine unmittelbare Patentverletzung
unter Verwendung des Mittels vorgefallen
ist. Voraussetzung ist hingegen fir den
Schadenersatz- und den ihn vorbereiten-
den Rechnungslegungsanspruch, dass der
Darlegung und tatrichterlichen Feststellung
mindestens eine unmittelbare Verletzungs-
handlung, aufgrund derer die Wahrschein-
lichkeit eines Schadenseintritts beim Ver-
letzten begriindet werden kann, zugerech-
net werden kann.

2. Ist ein gemeinfreier Gebrauch von nicht
patentgemaRen Osen technisch und wirt-
schaftlich sinnvoll mdéglich, so kommt
grundséatzlich nur die Verurteilung zu ei-
nem Warnhinweis aufgrund der schwer-
wiegenden Wettbewerbsbehinderung, wel-
che eine Verpflichtung des mittelbaren Pa-
tentverletzers zur Vereinbarung eines ver-
tragsstrafengesicherten Unterlassungsver-
sprechens nach sich ziehen wirde, in Be-
tracht. Wenn jedoch vermutet werden
kann, dass ein Warnhinweis den Abnehmer
voraussichtlich nicht davon abhalten wird,
die angebotenen oder gelieferten Mittel
patentverletzend zu gebrauchen, koénnen
eingreifendere Schritte getroffen werden.
3. Der Einwand der Beklagten, eine schrift-
liche Unterlassungserklarung sei aufgrund
der stetigen mundlichen Bestellungen zur
Klagerseite nicht zumutbar, greift nicht
durch. Zumindest im Rahmen der Erstel-
lung der schriftlichen Lieferscheine und
Rechnungen stellt es keinen Ubermafigen
Verwaltungsaufwand dar, zugleich eine
schriftliche Unterlassungsverpflichtungs-
vereinbarung zu schlieBen. (Ls. der Redak-
tion)

ist, fur eine Zeitdauer von 15 Jahren ein
AusschlieBlichkeitsanspruch sicher sein.

2. Es sind, im Rahmen der Ermittlung des
Schutzgegenstandes eines Zertifikats die
Patentanspriche fiktiv so zu betrachten,
als sei dort allein der im Zertifikat bezeich-
nete Wirkstoff angegeben. Somit fuhrt Art.
4 SPC-VO demnach zu einem hypotheti-
schen Patentanspruch, welcher erzeugnis-
und zweckbezogen ist.

3. Es kann, im Hinblick auf die ratio der
SPC-VO, nicht die Rechtsfolge gezogen
werden, dass Art. 4 SPC-VO die allgemei-
nen patentrechtlichen Grundsatze (voll-
standig) verdrange.

4. Zwar unterscheidet Art 1b) SPC-VO zwi-
schen den Alternativen Wirkstoff und Wirk-
stoffzusammensetzung, allerdings kann
hieraus nicht gefolgert werden, dass ein
Kombinationspraparat nicht Schutzgegen-
stand desjenigen Zertifikats sein kann,
welches in Anknupfung an eine Genehmi-
gung fur den Einzelwirkstoff erfolgt ist.

5. Art. 3c) SPC-VO normiert nur ein ,Dop-
pelerteilungsverbot“, welches besagt, dass
ein und derselbe Gegenstand mehrere
Schutzrechte verletzen kann, soweit deren
Schutzbereiche eine entsprechende
Schnittmenge bilden.

(Ls. der Redaktion)

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 201

nem Patent Gebrauch zu machen, deshalb
grundsatzlich auf eigene Gefahr handelt.
(Ls. der Redaktion)

LG Ddusseldorf: Mittelbare Patentver-
letzung; Klagepatent als Ose zum Ver-
starken des Randbereichs um ein Loch
in einer Tragerbahn

Urt. v. 28. 1. 2011 — 4b O 318/03

LG Dusseldorf: Schutz des arzneimit-
telrechtlich genehmigten Erzeugnisses
im Patentverletzungsverfahren

Urt. v. 8. 3. 2011 — 4b O 280/10

PatG § 16a Abs. 2, 139; EuPatUb Art. 64
Abs. 1, SPC-VO Art. 1b, Art. 3c, Art.4

1. Um einen ausreichenden tatséchlichen
Schutz des Arzneimittelerzeugnisses zu
gewabhrleisten, soll dem Patentinhaber,
welcher gleichzeitig Inhaber des Zertifikats

OLG Frankfurt: Umfang des anteiligen
Gewinns bei Patentverletzung (Ge-
tranketrager)

Urt. v. 31. 3. 2011 — 6 U 136/10

PatG § 139 Abs. 2 S. 1

Der durch eine Patentverletzung erzielte
Gewinn ist nur dann in vollem Umfang an
den Patentinhaber herauszugeben, wenn
er auch in vollem Umfang auf der Patent-
verletzung beruht. Dies ist nur in Ausnah-
mefallen anzunehmen, wenn etwa die Er-
findung einen vollig neuen Gebrauchsge-
genstand hervorgebracht hat (Anschluss
an OLG Dusseldorf, Mitt. 2006, 553 — Lif-
ter). Betrifft der Gegenstand der geschitz-
ten Erfindung dagegen eine Detailverbes-
serung eines vorbekannten Erzeugnisses,
ist der Anteil des herauszugebenden Ge-
winns in wertender Betrachtung danach zu
bestimmen, in welchem MaR die wider-
rechtliche Nutzung des Patents die Kau-
fentscheidung verursacht oder mitverur-
sacht hat; dies gilt unabhangig davon, ob
der Wortlaut des Patentanspruchs das ge-
samt Erzeugnis beschreibt.

OLG Ddusseldorf: Erstattung der Pa-
tentanwaltskosten im Rahmen der
Mitwirkung an Abschlussschreiben

Urt. v. 14. 4. 2011 — 2 U 21/10

GebrMG § 24 Abs. 2

1. Ein Schadensersatzanspruch im Patent-
verletzungsverfahren schlieBt grundséatzlich
die auflergerichtliche Rechtsverfolgung der
Klager mit ein, welche auch die Kosten
eines Rechtsanwaltes fur die Aufforderung
zur Abgabe eines Abschlussschreibens um-
fasse.

2. Diese Erstattungsfahigkeit misst sich
jedoch an der Erforderlichkeit der Patent-
anwaltskosten, die dann verneint werden
muss, sofern der Rechtsbestand des Kla-
gegebrauchsmusters bereits durch das
rechtskréftige Urteil des BPatG in dem L6-
schungsverfahren abschlieRend entschie-
den sei. Eine Erforderlichkeit kann hinge-
gen dann vorliegen, wenn zusatzliche
Zweifel an der Bestandskraft des Ge-
brauchsmusters vor Abfassung des Ab-
schlussschreibens aufgekommen seien.
Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang
auch ein Erheben der L&schungsklage
durch einen Dritten.

3. Die Kosten fir eine Abmahnung durch
einen Rechtsanwalt im Patentverletzungs-
verfahren sind nur dann erstattungsfahig,
wenn diese nicht rechtswidrig ist, das hei3t
sofern die geforderte Unterlassungserkla-
rung dem tatsachlichen Schutzumfang des
geltend gemachten Schutzrechts gerecht
wird. (Ls. der Redaktion)

OLG Karlsruhe: Interessenabwagung
bei einem Antrag auf einstweilige Ein-
stellung der Zwangsvollstreckung im
Patentverletzungsverfahren

Beschl. v. 18. 4. 2011 — 6 U 29/11

ZPO § 890

Im Rahmen der Interessenabwéagung, die
bei der Entscheidung tUber einen Antrag auf
einstweilige Einstellung der Zwangsvoll-
streckung aus einem Urteil wegen Patent-
verletzung vorzunehmen ist, kommt es
u.a. auf die dem Beklagten aus der Voll-
streckung drohenden Schéaden an. Die Ge-
fahr hoher, nicht kompensierbarer Schaden
kann zu verneinen sein, wenn der Beklagte
vortragt, er habe die angegriffenen Gerate
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so abgeandert, dass sie jedenfalls danach
von der technischen Lehre des Klagepa-
tents keinen Gebrauch mehr machten.

2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

OLG Frankfurt: Vorveroffentlichungen
zu einem Geschmacksmuster; Schutz-
umfang eines Schuhsolenge-
schmacksmusters

Urt. v. 20. 1. 2011 — 6 U 221/09

GeschmG 88 38 Abs. 1, 42 Abs. 1, 42 Abs.
2, 46

1. Betrifft ein eingetragenes Geschmacks-
muster den Teil eines Erzeugnisses (hier:
Schuhsohle), fallen unter die Neuheits-
schonfrist des § 6 GeschmMG auch solche
vom Musterinhaber selbst vorveroffentlich-
ten Muster, die das gesamte Erzeugnis
(hier: Schuh) zeigen.

2. Zur Eigenart und zum Schutzumfang
eines Geschmacksmusters betreffend eine
Schuhsohle.

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 166 ‘

OLG Hamm: Geschmacksmusterverlet-
zung bei Porzellanfiguren (,,Ted-
dy“/“Buddy Bar 2*)

Urt. v. 24. 2. 2011 — 4 U 192/10

UrhG 88 97 I, 24; UWG 88 3, 4 Nr. 9, 811,
12 11; ZPO 88 935, 940; GeschmMG § 42 |

1. Fur die Verletzung eines Geschmacks-
musters an einer Porzellanfigur kommt es
darauf an, dass sichtbare Merkmale, die
den Gesamteindruck des geschitzten Mus-
ters ,Buddy Bar 2“ bestimmen, von der
Figur ,Teddy* Ubernommen wurden.

2. Wenn jedoch das angegriffene Ge-
schmacksmuster, bei einer umfassenden
Betrachtung der pragenden Gestaltungs-
merkmale, einen relativ freundlichen Baren
darstellt, welcher jedoch auch eine gewisse
Ernsthaftigkeit und Strenge durch die kan-
tige Gestaltung beibehalte und die andere
Figur sich als banalisierte Comicfigur aus-
zeichnet, so wird beim Benutzer ein ande-
rer Gesamteindruck erweckt; mithin kann
keine Geschmacksmusterverletzung vorlie-
gen. (Ls. der Redaktion)
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LG Berlin: Rechtswidrigkeit der Ein-
bindung fremder RSS-Feeds ohne ent-
sprechende Rechteeinraumung

Beschl. v. 15. 3. 2011 — 15 O 103/11

UrhG 88 10, 15 Abs. 2, 19a, 72, 97 Abs. 1
Satz 1; TMG 8§ 10 Satz 1

1. Das Einbinden fremder RSS-Feeds ohne
entsprechende Rechteeinraumung in eine
Internetseite ist rechtswidrig, da dadurch
die dort enthaltenen urheberrechtlich ge-
schitzten Inhalte und Lichtbilder 6ffentlich
zuganglich gemacht werden.

2. Auch dann wenn der Nutzer der betref-
fenden Internetseite durch die Nennung
des Anbieters des RSS-Feeds, beziehungs-
weise der dartuber eingebundenen Nach-
richten, erkennt, dass die Beitrage von
diesem Anbieter stammen, liegt ein Zuei-
genmachen des Seitenbetreibers vor. Ein
Haftungsausschluss reicht als Distanzie-
rung von den eingebundenen Inhalten
nicht aus. (Ls. der Redaktion)

LG Frankfurt: Urheberrechtsverletzun-
gen im Rahmen der Nutzung von
elektronischen Bibliotheksarbeitsplat-
zen

Urt. v. 16. 3. 2011 — 2/6 O 378/10

UrhG 88 52b, 97; Info-RL Art. 5 Abs. 2c

1. 8 52b UrhG enthalt als Annexkompetenz
auch das Recht, ein digitales Vervielfalti-
gungsstuck herzustellen.

2. Der Anwendung von 8 52b UrhG steht
nur ein geschlossener Vertrag, nicht hin-
gegen ein bloBes Vertragsangebot des
Rechteinhabers entgegen.

3. Eine teleologische Auslegung von § 52b
UrhG ergibt, dass nur eine o¢ffentliche Zu-
ganglichmachung erlaubt ist, die An-
schlussnutzungen wie das Ausdrucken oder
das Speichern auf USB-Sticks ausschlief3t.

2. Die tatsachliche Vermutung, dass der | UrhG §§ 16, 19a, 97

Inhaber eines Internetanschlusses fur eine
von diesem Anschluss aus begangene
Rechtsverletzung verantwortlich ist, ist
entkraftet, wenn unstreitig ein Dritter Zu-
griff auf den Internetanschluss hatte und
als Tater der Urheberrechtsverletzung in
Betracht kommt.

3. Der Einwand des auf Unterlassung in
Anspruch genommenen Beklagten, die IP-
Adresse sei fehlerhaft ermittelt worden,
kann im Klageverfahren nicht mit der Be-
grindung als unbeachtlich angesehen wer-
den, die fehlerfreie Arbeitsweise der Er-
mittlungssoftware sei in einem Verfahren
vor einem anderen Gericht festgestellt
worden. Auch die Feststellungen in den
Anordnungsverfahren nach § 101 Abs. 9
UrhG sind nicht prgjudiziell.

4. Die Frage, ob der Inhaber eines Inter-
netanschlusses als Storer haftet, wenn er
seinem Ehepartner die Teilnahme an sog.
Tauschbérsen nicht ausdricklich untersagt
bzw. diesen auf die Rechtswidrigkeit eines
solchen Verhalten hingewiesen hat, ist bis-
her ungeklart.

Fundstellen: WRP 2011, 781; K & R 2011,
354

1. Einem Schachverband steht kein Unter-
lassungsanspruch gegen die Ubertragung
eines Weltmeisterschaftskampfes per In-
ternet zu.

2. Ein Unterlassungsanspruch steht nur
demjenigen Veranstalter zu, der alles im
Rahmen seines zustehenden Hausrechts
unternimmt, um eine Berichterstattung
Uber sie zu verhindern. Das ist jedoch nicht
der Fall, wenn von der Klagerin kein Be-
weis dafur vorgetragen wird, dass die Be-
klagte eine Datenbank mit den fraglichen
Spielen im Internet Uberhaupt vorgehalten
habe. (Ls. der Redaktion)

OLG Koln: Anbieten eines Computer-
spiels Uber Internettauschborsen
Beschl. v. 24. 3. 2011 — 6 W 42/11

UrhG 88 97 Abs. 1, 97 Abs. 2, 101 Abs. 9

1. Jedenfalls im Prozesskostenhilfeverfah-
ren kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass ein Unterlassungsantrag wabhl-
weise auf eine Haftung als Tater oder als
Storer abstellen kann.

OLG Munchen: Zur Nutzung urheber-
rechtlich geschutzter Texte an Hoch-
schulen

Urt. v. 24. 3. 2011 — 4 U 202/10

UrhG § 52a

1. Fur die Zuganglichmachung urheber-
rechtlich geschutzter Texte an Hochschulen
missen die Bundeslander der gesamten
Bundesrepublik, ruckwirkend zum 1. Janu-
ar 2008, eine Abgabe an die VG Wort zah-
len.

2. Zwar kann die Nutzung fur die Vergan-
genheit nicht mehr erfasst werden, aller-
dings lasst sich diese aufgrund der kunfti-
gen Ergebnisse Ubertragen.

4. Dabei erfolgt die Hohe der Entrichtung
nicht mittels einer Pauschalabgabe sondern
auf Basis einer nutzungsabhéngigen Abga-
be. (Ls. der Redaktion)

OLG Hamm: Schadensersatzanspruch
des Urhebers nach Ubertragung der
ausschliellichen Rechte auf einen
Dritten

Urt. v. 29. 3. 2011 — 4 U 202/10

UrhG § 97 Abs. 2S. 1

1. Nach erfolgter Ubertragung der aus-
schlieBlichen Nutzungsrechte auf einen
Dritten steht einem Urheber kein eigener
Anspruch auf Auskunft, Unterlassung oder
Schadensersatz gegen den Verletzer an
seinen Werken zu.

2. Eine andere Beurteilung ist nur dann
geboten, sofern der Urheber durch die Ver-
letzung seines Urheberrechts wirtschaftlich
unmittelbar betroffen ist, welches jedoch
bei einer auftragsgemaflen Werksschaffung
zur Verwertung durch den Dritten mit ei-
genem wirtschaftlichem Verwertungsrisiko
nicht der Fall ist. (Ls. der Redaktion)

LG Berlin: Unterlassungsanspruch ei-
nes Verbandes gegen Vervielfaltigung
und Offentliche Zuganglichmachung
von Informationen aus einer Daten-
bank

Urt. v. 29. 3. 2011 — 16 O 270/10

AG Miunchen: Urheberrechtliche
Schutzfahigkeit eines Stadtplanaus-
schnitts; offentliches Zuganglichma-
chen auf einem Server

Urt. v. 31. 3. 2011 — 161 C 15642/09
UrhG § 2 Abs. 1 Nr. 7, 97a, 97 Abs. 1 S. 1

1. Die Anforderungen an die schopferische
Eigentumlichkeit sind bei kartographischen
Gestaltungen nicht zu hoch anzusetzen, so
dass selbst einem Kartenausschnitt von
Munchen die Schutzfahigkeit, insbesondere
aufgrund der Auswahl, Generalisierung,
Farbgebung, Beschriftung und Symbolge-
bung nicht abzusprechen ist.
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2. Durch das Hinterlegen eines Stadtplan-
ausschnitts auf einem Server liegt ein 6f-
fentliches Zugéanglichmachen vor, welches
das ausschlieRBliche Nutzungsrecht der Kla-
gerin verletzt. Dies ist selbst dann der Fall,
wenn der Beklagte nach der voran gegan-
genen Abmahnung den direkten Link zu
seiner Homepage geléscht hat, da ein Auf-
finden mittels einer Suchmaschine dennoch
maoglich war.

3. Die Unkenntnis Uber das Léschen des
Links fur die Abwehr einer Urheberrechts-
verletzung ist nicht ausreichend und andert
damit nichts an dem fahrlassigen Handeln
des Verletzers. (Ls. der Redaktion)

3. Im Rahmen des urheberrechtlichen Ver-
fahrens liegt ein wesentlicher Mangel dann
vor, wenn das Gericht Uber die urheber-
rechtliche Entstellung des von einem
Kunstler geschaffenen Brunnens entschie-
den hat, obwohl die Gesamtwirkung auf
den zweidimensionalen Fotos nicht ausrei-
chend zu erkennen ist und so eine ausrei-
chend erforderliche Inaugenscheinnahme
nicht gewahrleistet wurde. (Ls. der Redak-
tion)

Fundstelle: ZUM-RD 2011, 343
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4. Die Darlegungs- und Beweislast dafur,
dass gutachterliche Schriftwerke die fur ein
Sprachwerk im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 2 UrhG notwendige Schépfungshéhe
erreichen, tragt grundsétzlich der sich auf
den Urheberrechtsschutz Berufende.

se sich nur auf rein tatsachliche Umstande
bezieht, die auch der Privatperson zumut-
bar und maéglich sind. (Ls. der Redaktion)

| 3. MARKENRECHT

AG Ddusseldorf: Maximale Streitwert-
festsetzung beim Anbieten einer ein-
zelnen Musikdatei

Urt. v. 5. 4. 2011 — 57 C 15740/09

UrhG 88 97a Abs. 1 S. 2, 10 Abs. 1, 85
Abs. 4; BGB § 1004

1. Der rechtswidrige Upload nur einer ur-
heberrechtlich geschiutzten Musikdatei im
Rahmen von einer Peer-to-Peer-
Musiktauschbdérse, entspricht einer maxi-
malen Streitwertfestsetzung auf 2.500,-€.
2. MaRgeblich fir den Gegenstandswert
der Abmahnung ist der Wert der Hauptsa-
che, mithin jener, welcher dem Unterlas-
sungsantrag hatte zugeordnet werden
mussen. (Ls. der Redaktion)

LG Hamburg: Urheberrechtliche
Schutzfahigkeit von AuBerungen im
Rahmen eines Interviews

Urt. v. 27. 4. 2011 — 308 O 625/08

UrhG 88 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 1, 7

1. Eine InterviewauBerung ist dann nicht
als urheberrechtlich schutzfahiges Sprach-
werk anzusehen, sofern diese weder in
sprachlicher oder inhaltlicher Hinsicht als
schopferisch anzusehen sind.

2. Bei der Gesamtabwagung im Sinne des
8§ 51 UrhG muss beachtet werden, dass ein
zu kurzes Zitat auch eine sinnentstellende
Verkurzung zur Folge haben kann, welches
insgesamt dann einem zu restriktiven Zi-
tatrecht entspricht. (Ls. der Redaktion)

OLG Hamm: Entstellung eines urhe-
berrechtlich geschutzten Werkes
durch auferliche Veranderungen; we-
sentlicher Verfahrensmangel im Urhe-
berrechtsstreit

Urt. v. 12. 4. 2011 — 4 U 197/10

UrhG 88 97, 14, 2 I Nr.4

1. Fur eine Entstellung im Sinne des § 14
UrhG gentgt, neben einem Eingriff in die
Werksubstanz, auch eine Veranderung der
auBeren Umwelt, so dass eine erhebliche
Zerstorung des Zusammenspiels zwischen
Umfeld und Werk vorliegt.

2. Im Rahmen einer Interessenabwagung
ist der Grad der Beeintrachtigung und das
Erhaltungsinteresse des Urhebers gegenei-
nander abzuwégen und zu entscheiden, ob
der Urheber die Beeintrachtigung seines
Interesses aufgrund Ubergeordneter Grin-
de hinnehmen muss.

KG: Urheberrechtliche Schutzfahigkeit
von Sachverstandigengutachten
Beschl. v. 11. 5. 2011 — 24 U 28/11

UrhG 88 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 Abs. 2

1. Gutachten (hier Uber Verkehrswerte fir
Grundstiicke) sind — was die Frage ihrer
Urheberrechtsschutzfahigkeit angeht —
grundséatzlich nicht dem literarischen Be-
reich zuzuordnen, sondern dem wissen-
schaftlichen Bereich.

2. Bei derartigen Schriftwerken kann die
personliche geistige Schépfung nicht mit
dem wissenschaftlichen oder technischen
Inhalt der Darstellung begriindet werden.
3. Ob ein wissenschaftlicher oder techni-
scher Text unter dem — zwar nicht in erster
Linie aber gleichwohl auch in Betracht
kommenden — Blickwinkel der Gedanken-
formung und -fuhrung den nétigen geistig-
schopferischen Gehalt hat, beurteilt sich
danach, ob der betreffende Text eine indi-
viduelle — originelle — eigenschopferische
Darstellung enthalt.

LG Magdeburg: Werkqualitat eines
pornographischen Filmwerkes; Anbie-
ten eines Adult-Entertainment-Filmes
im Internet mittels eines Peer-to-
Peer-Netzwerkes

Urt. v. 11. 5. 2011 — 7 O 1337/10

UrhG 88 2 Abs. 1 S. 6, 97 Abs. 1, 97 Abs.
2, 19a

1. Ein pornographischer Film ist, ungeach-
tet der kiinstlerischen Qualitat oder morali-
scher Berechtigung derartiger Werke, zu-
mindest nach den Grundsatzen der so ge-
nannten kleinen Muinze schutzfahig.

2. Es spricht eine tatsachliche Vermutung
zur Verantwortlichkeit des Beklagten fur
die Zuganglichmachung des Filmwerks
aufgrund der Zuordnung der IP-Adresse
zum fraglichen Zeitpunkt, zumal dieser
seiner sekundaren Darlegungslast nicht
nachgekommen ist.

3. Den Inhaber eines Internetanschlusses
treffen auch Belehrungs- und Aufklarungs-
pflichten gegeniiber erwachsenen Mitbe-
wohnern, welchen er die Nutzung von die-
sem gestattet.

4. Dass der Beklagte seinerseits Strafan-
zeige erstattet hat, vermag ihn ebenso
wenig zu entlasten, wie das ungeeignete
Beweisangebot zum Ausbau der Festplatte.
(Ls. der Redaktion)

OLG Frankfurt: Schutzumfang der ge-
ographischen Herkunftsangabe
,.Buffalo*

Urt. v. 24. 2. 2011 — 6 U 260/10

MarkenG § 14

Der Schutzumfang einer durch das Wort
.Buffalo* geprégten Wort-/Bildmarke ist
nicht unter dem Gesichtspunkt des Freihal-
tebedurfnisses an geographischen Her-
kunftsangaben in der Weise einzuschran-
ken, dass ein angegriffenes Zeichen, das
ebenfalls durch das Wort ,,Buffalo* gepragt
wird und fur dieselben Waren (Bekleidung
und Textilien) verwendet wird, als nicht
verwechslungsfahig anzusehen ware.

Fundstelle: MarkenR 2011, 220

OLG KoélIn: Urheberrechtliche Folgen
einer erheblich zu weit gefassten Un-
terlassungserklarung

Beschl. v. 20. 5. 2011 — 6 W 30/11

UrhG 88 101 Abs.1, 101 Abs. 2, 101 Abs.
9; ZPO 88 914, 93

1. Geht einer nicht rechtlich beratenen
Privatperson eine erheblich zu weit gefass-
te vorbereitete Unterlassungserklarung
zusammen mit einer Abmahnung des
Rechteinhabers zu, so entsteht bei Nicht-
reaktion ihrerseits kein Anlass zu einer
Klage im Sinne von § 93 ZPO.

2. Dass eine grundsétzliche Antwortpflicht
besteht, steht dem nicht entgegen, da die-

OLG Minchen: Verbraucherverstand-
nis zur Beurteilung einer ernsthaften
Markenbenutzung entscheidend

Urt. v. 24. 2. 2011 — 29 U 3633/10
MarkenG 88 9 Abs. 1, 14, 21, 26, 51; UWG
§ 4 Nr. 10

1. FuUr die Beurteilung der Frage einer
rechtserhaltenden Benutzung einer einge-
tragenen Marke kann auf das Verkehrsver-
standnis nicht verzichtet werden; mafRgeb-
lich fur die Subsumtion von Benutzungs-
handlungen unter die Begriffe des Waren-
verzeichnisses ist die durch objektive Ge-
sichtspunkte nahegelegte Verkehrsauffas-
sung.

2. Wird eine Marke ernsthaft benutzt, liegt
eine rechtserhaltende Benutzung auch
dann vor, wenn die konkrete Art der Be-
nutzung gegen lauterkeitsrechtliche oder
gegen arzneimittelrechtliche Bestimmun-
gen verstolt. Derartige Rechtsverletzun-
gen l6sen ggf. allein die jeweils normspezi-
fische Sanktion aus, hindern aber nicht
eine ernsthafte Benutzung im Sinne des
§ 26 MarkenG.

Fundstelle: MarkenR 2011, 223

OLG Frankfurt: Verwechslungsgefahr
bei Wiedergabe von Automodellen auf
Blechschildern zu Dekorationszwecken
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Urt. v. 10. 3. 2011 — 6 U 56/10
MarkenG 88 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3,
Abs.5S. 1

Die Dekorationszwecken dienende Wieder-
gabe bekannter, als dreidimensionale Mar-
ken geschitzter Kfz-Modelle (hier: VW-Bus
und VW-Kéafer) sowie bekannter Kfz-Wort-
und Bildmarken auf Blechschildern stellt in
der Regel keinen die Verwechslungsgefahr
begriindenden markenméaBigen Gebrauch
dar. Jedoch liegt jedenfalls dann eine un-
lautere Rufausnutzung dieser Marken vor,
wenn die mit den Marken identischen oder
fast identischen Darstellungen den einzigen
dekorativen Inhalt des Blechschildes aus-
machen.

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 170

nicht der Betrieb eines Kinos mit (aktuel-
len) Tonfilmen aufgenommen wird.

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 215

OLG Nurnberg: Kein Freihaltebedurfnis
far Zeichen, welche die drucktechni-
sche Aufmachung der Verpackung ei-
nes Artikels wiedergeben (Schnee-
flockchen)

Urt. v. 15. 3. 2011 — 3 U 1644/10
MarkenG 88 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 S. 1;
23 Nr. 2; 140 Abs. 3

1. Ein Freihaltebedurfnis geman § 23 Nr. 2
MarkenG besteht jedenfalls nicht, wenn
das Zeichen die drucktechnische Aufma-
chung der Verpackung eines Artikels wie-
dergibt.

2. 8 140 Abs. 3 MarkenG ist fir die Not-
wendigkeit der Abmahnkosten des Patent-
anwalts analog anwendbar.

Fundstellen: LMuR 2011, 51; Magazin-
dienst 2011, 445; MarkenR 2011, 183

OoLG Dusseldorf: ,,Produziert in
Deutschland*

Urt. v. 5. 4. 2011 — 20 U 110/10

MarkenG §§ 127, 128; UWG 88 3 Abs. 2, 5
Abs. 1 Nr. 1, 8 Abs. 1, Abs. 3

Wirbt ein Hersteller fur seine Ware auf der
Produktverpackung mit dem Slogan ,,Pro-
duziert in Deutschland“ und einer schwarz-
rot-gelben Flagge, erwartet der angespro-
chene Verkehrskreis nicht nur, dass samtli-
che Teile der beworbenen Ware in
Deutschland hergestellt wurden, sondern
auch, dass alle wesentlichen Herstellungs-
schritte in dem beworbenen Herstellungs-
land erfolgt sind. Diese Angabe ist irrefih-
rend, wenn die wesentlichen Herstellungs-
schritte tatsachlich in China vorgenommen
werden und nur nebenséachliche Produkti-
onsprozesse in Deutschland. (Ls. der Re-
daktion)

Fundstelle: WRP 2011, 939

KG: Verwendung eines verwechs-
lungsfahigen Namens eines Kinos fur
ein historisch bedeutsames Gebaude
Beschl. v. 1. 4. 2011 -5 W 71/11

MarkenG 88 14 Abs. 2, 15 Abs. 2, Abs. 3,
23 Nr. 2

Die Verwendung eines verwechslungsféahi-
gen Namens eines Kinos fur ein historisch
bedeutsames und architektonisch schutz-
wirdiges Gebaude kann kennzeichenrecht-
lich hinzunehmen sein, wenn in dem Ge-
baude fruher unter dieser Bezeichnung ein
bekanntes ehemaliges Stummfilmkino be-
trieben wurde, aus dem Zusammenhang
des Gebrauchs dieses Namens das Geb&u-
de als ein solches ehemaliges Stummfilm-
kino erkennbar bleibt und in dem Gebaude

OLG KoélIn: Keine Verwechslungsgefahr
zwischen ,,DUMONT“/“Dumont Kdlsch*
Urt. v. 8. 4. 2011 — 6 U 176/10

MarkenG 88§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3; 15
Abs. 2, Abs. 3

1. Eine markenrechtliche Verwechslungs-
gefahr zwischen uUberwiegend fir Druck-
schriften und Dienstleistungen eines Verla-
ges eingetragenen Wortmarken ,,DUMONT"
und dem fir obergériges Bier genutzten
Zeichen ,Dumont Koélsch“, das unter der
qualifizierten geographischen Herkunftsbe-
zeichnung ,Kolsch* vertrieben wird, be-
steht wegen absoluter Warenunahnlichkeit
auch dann nicht, wenn die angreifende
Marke auch fur die Dienstleistung ,,Beher-
bergung und Verpflegung von Gésten* der
Klasse 43 eingetragen ist.

2. Bei einem demoskopisch ermittelten
geringeren Bekanntheitsgrad einer Marke
in der Gesamtbevélkerung bedarf es zu-
séatzlicher Indizien, um eine erhdhte oder
gar Uberragende Bekanntheit (zumindest)
in einem wesentlichen Teil des Bundesge-
biets feststellen zu konnen, die fur den
Schutz eingetragener Marken erforderlich
ist; allenfalls dem lokalen Publikum be-
kannte Bezeichnungen tragen insoweit
nichts zur Bekanntheit einer Marke in ei-
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nem wesentlichen Teil des Bundesgebiets
bei.

3. Bei groBem Abstand der Waren und ei-
nem nur geringen Anklang an die Klage-
marken im angegriffenen Zeichen sind ne-
gative Veranderungen des Verbraucher-
verhaltens in Bezug auf die Markenwaren
im Sinne der Tatbestéande des § 14 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG vorbehaltlich der gebotenen
Gesamtabwéagung nicht zu erwarten.

4. Angesichts der Branchenferne zwischen
einem im Mediensektor tatigen Unterneh-
men und einem Brau- und Biervertriebsun-
ternehmen besteht zwischen dem Firmen-
schlagwort ,DUMONT* und dem marken-
magig benutzten Zeichen ,,Dumont Kélsch*
keine Verwechslungsgefahr im Sinne des
§ 15 Abs. 2 MarkenG.

UWG § 12 Abs. 2; ZPO 88 310 Abs. 1,
929Abs. 2, 191, 189

1. Keine Anwendung der starren Monats-
frist bei der Frage der Selbstwiderlegung
der Dringlichkeit bei nicht routinemagig zu
erledigenden Wettbewerbsstreitigkeiten.

2. Bei der Vollziehung einer einstweiligen
Verflgung muss auch eine bereits von
Amts wegen zugestellte Urteilsverfigung
im Parteibetrieb zugestellt werden, um den
erforderlichen Vollstreckungswillen zu do-
kumentieren. Die Amtszustellung kann
keine Heilung der unwirksamen Parteizu-
stellung bewirken, wenn dadurch ein ande-
res als das zuzustellende Schriftstiick zu-
geht. Die bloBe Kenntnis des Zustellungs-
adressaten vom Inhalt der einstweiligen
Verflgung gentigt nicht.

OLG Frankfurt: ,,Germany* als irrefuh-
rende Herkunftsangabe

Urt. v. 5. 5. 2011 — 6 U 41/10

MarkenG 8§ 127, 128

Der einem Wort-/Bildzeichen hinzugeflugte
Begriff ,Germany* stellt eine Angabe Uber
die geographische Herkunft der Ware dar,
wenn das Zeichen vom angesprochenen
Verkehr nicht als Unternehmenskennzei-
chen, sondern als Marke aufgefasst wird.
Letzteres ist jedenfalls dann anzunehmen,
wenn das Zeichen einer bestimmten Ware
zugeordnet sowie mit einem Registrie-
rungshinweis (,R im Kreis*) versehen ist
und keine auf einen Unternehmensnamen
hindeutenden Zusatze enthéalt.

KG: ,,HELD DER ARBEIT*

Beschl. v. 7. 6. 2011 — 5 W 127/11
MarkenG 88 14 Abs.2 Nr. 2, Abs. 5, 19
Abs. 1, Abs. 3, Abs. 7

Es fehlt bei einem Aufdruck ,HELD [Symbol
eines Handedrucks] DER ARBEIT* quer
Uber der Vorderseite eines T-Shirts an ei-
nem kennzeichenmafigen Gebrauch.

4. WETTBEWERBSRECHT |

OLG Jena: Zur Vollziehung einer
einstweiligen Verfugung
Urt. v. 26. 11. 2010 — 2 U 190/10

OLG Koln: Irrefuhrung durch Erinne-
rungsschreiben zur Markenverlange-
rung

Urt. v. 16. 2. 2011 — 6 U 166/10

UWG 85Abs.1S.1,S.2Nr.1,Nr. 3

Ein an kaufmannische Adressaten gerichte-
tes Erinnerungsschreiben betreffend die
Verlangerung einer registrierten Marke
durch einen privaten Dienstleister, das sich
nach seinem Gesamteindruck an das An-
meldeformular des Deutschen Patent- und
Markenamtes anlehnt und eine objektiv
nicht vorhandene Beziehung des Dienst-
leisters zur offiziellen registerfiUhrenden
Stelle suggeriert, ist auch dann in wettbe-
werblich relevanter Weise zur Irrefihrung
geeignet, wenn nur ein kleinerer Teil der
Angesprochenen den wahren Inhalt des
Schreibens verkennt.

OLG KolIn: Zur Zulassigkeit einer Wer-
beangabe mit Konsumententests

Urt. v. 16. 2. 2011 — 6 U 146/10

UWG 885 Abs. 1 S. 1, S.2 Nr. 1, 5a Abs.
1, Abs. 2

1. Von einer Werbung mit einem Konsu-
mententest erwartet das Publikum, dass
dessen Ergebnis der Erwahnung wert ist,
namlich serids gewonnen wurde und als
représentativ gelten kann. Je nach Frage-
stellung kann das Ergebnis zwar auch sub-
jektive Einschatzungen der Verbraucher
widerspiegeln, doch zum einen muss dann
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das subjektive Element des Tests in der
Werbung deutlich gemacht werden und
zum anderen darf die Bewertung nicht auf
anderen Einflissen als den getesteten Ei-
genschaften des Produkts beruhen.

2. Der verstandige und aufmerksame Wer-
beadressat erwartet nicht, dass dem mit-
geteilten Verbraucherurteil ,,sehr gut eine
Fragestellung zugrunde liegt, die nur ein Ja
oder Nein ohne jede Mdglichkeit der schul-
notenéhnlichen Abstufung vorsieht.

3. Die Seriositat einer Konsumentenumfra-
ge leidet auch darunter, dass als Basis des
im Blickfang mitgeteilten Prozentsatzes
nicht die Zahl der in einer Vorbefragung
ermittelten Teilnehmer, denen das Produkt
gratis zu Testzwecken Uberlassen worden
war, sondern nur die Zahl der zuriickge-
schickten Fragebogen genommen wurde.

OLG Hamm: Voraussetzungen einer
wirksamen Einwilligung zur Nutzung
personenbezogener Daten

Urt. v. 17. 2. 2011 — 4 U 174/10

BDSG 884 Abs. 1, 4a Abs. 1 S. 4; BGB
8§ 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1; UWG § 7
Abs. 2; UKlaG § 1

Eine AGB-Klausel, wonach der Anbieter die
Kontaktdaten des Kunden (Post-, e-Mail-
Adresse sowie Fax- und Rufnummer) fur
eigene Zwecke zur Beratung und Werbung
nutzen kann, um diesem aktuelle Produk-
tinformationen bzw. den aktuellen
Newsletter zukommen zu lassen, verstof3t
in Bezug auf die Nutzung der personenbe-
zogenen Daten mangels besonderer Her-
vorhebung gegen 88 4 Abs. 1, 4a Abs. 1 S.
1, S. 4 BDSG und ist gem. 88 307 Abs. 2
Nr. 1i. V. m. Abs. 1 BGB unwirksam. Des-
weiteren ist die Einwilligungserklarung in
die Werbung per E-Mail, Fax und Telefon
durch AGB-Klauseln unwirksam, da gem.
8 7 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 UWG eine vorherige
ausdruckliche  Einwilligungserklarung in
Form einer ,,Opt-in-Erklarung“ erforderlich
ist. (Ls. der Redaktion)

Fundstellen: K&R 2011, 411; WRP 2011,
941

1. Eine AGB-Klausel, nach der der Kaufer
nach einem Widerruf ,,die Kosten der Rick-
sendung“ zu tragen hat, wird den nach
8§ 357 Abs. 2 Satz 3 BGB zu fordernden
inhaltlichen Anforderungen an die vertrag-
liche Auferlegung der Rucksendekosten
nicht gerecht. Denn es diurfen nicht belie-
bige Rucksendekosten auf den Verbraucher
abgewalzt werden, sondern ausschlie3lich
die regelmafigen Kosten.

2. Wahrend die vertragliche Vereinbarung
nur die wirklich abwalzbaren ,regelmafi-
gen Kosten der Ricksendung” erfassen
darf und deshalb auch bezeichnen muss,
ist eine Widerrufsbelehrung mit Erwahnung
der ,Kosten der Ricksendung“ geeignet,
den Verbraucher hinreichend vor der Kos-
tenpflicht im Falle des Widerrufs zu war-
nen.

Fundstellen: GRUR-RR 2011, 186; MMR
2011, 313; MMR 2011, 313

OLG Frankfurt: Versto3 gegen Unter-
lassungsgebot bei wortgleicher Wie-
derholung eines Werbeslogans mit
verstecktem Aufklarungszusatz

Beschl. v. 23. 2. 2011 — 6 W 111/10

ZPO § 890; UWG § 5 Abs. 1 Nr. 2

Richtet sich ein Unterlassungsgebot gegen
eine isoliert verwendete, als irrefihrend
beanstandete Aussage, wird gegen diesen
Titel in der Regel nicht verstoBen, wenn die
Aussage mit einem als Aufklarungsversuch
verstandenen Zusatz versehen wird. Dies
gilt jedoch nicht, wenn dieser Zusatz in
derart versteckter Form erfolgt, dass er
vom Werbeadressaten praktisch nicht
wahrgenommen wird (Bestatigung der Se-
natsrechtsprechung).

OLG Brandenburg: Zur Zuléssigkeit der
Belehrung hinsichtlich der Ricksende-
kosten

Urt. v. 22. 2. 2011 — 6 U 80/10

UWG § 4 Nr. 11; BGB 88 312c, 357 Abs. 2
S.3

OLG Koblenz: Zur Dringlichkeitsvermu-
tung nach 8 12 Abs. 2 UWG — kurze
Regelfrist

Urt. v. 23. 2. 2011 — 9 W 698/10

UWG § 12 Abs. 2; ZPO 88 935, 940

Ob die Vermutung der Dringlichkeit gem.
§12 Il UWG widerlegt ist, ist jeweils im
Einzelfall unter Bertcksichtigung aller Um-
stande zu prifen. Die Vermutung der
Dringlichkeit ist im Regelfall widerlegt,
wenn der Antragsteller erst mehr als einen
Monat nach Kenntniserlangung von der
Wettbewerbshandlung einen Antrag auf
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Erlass einer einstweiligen Verfiigung stellt,
und keine diese Verzégerung rechtferti-
genden Grinde bestehen (Abweichung von
den friheren Entscheidungen OLG Koblenz,
GRUR 1978, 718 [720] — Erdffnungsange-
bot; WRP 1985, 578).

Fundstellen: GRUR 2011, 451; NJW-RR
2011, 624; WRP 2011, 506

OLG KoIn: Zur Zulassigkeit der Beein-
flussung von Suchmaschinen

Urt. v. 23. 2. 2011 - 6 U 178/10

UWG § 5

Die Verwendung der Suchbegriffe ,,Diplom-
arbeit* und ,kaufen“ im Quelltext der In-
ternetseite eines ,,akademischen Ghostwri-
ters* zur Suchmaschinenbeeinflussung in
dem Sinne, dass die Seite bei entspre-
chender Eingabe auf einem oberen Platz
angezeigt wird, stellt keine Irrefihrung des
angesprochenen Verkehrs dar, wenn nur
legale Hilfestellungen bei der Anfertigung
wissenschaftlicher  Arbeiten  angeboten
werden.

UWG anzusehen, weil solche Testergebnis-
se nicht mit den dort aufgefiihrten AuRe-
rungen einer offentlichen oder privaten
Stelle tUber die Qualitat der Ware gleichge-
setzt werden kénnen.

4. Die ,Testsieger“-Werbung fur ein Pro-
dukt, das in anderer, Uber eher schlechtere
Umwelteigenschaften verfigender Verpa-
ckung getestet wurde, fuhrt ungeachtet
des Fehlens eines aufklarenden Hinweises
nicht zu einer wettbewerblich relevanten
Irrefihrung der Verbraucher.

Fundstelle: WRP 2011, 783

OLG KolIn: Zur Testsieger-Werbung fur
eine in anderer Verpackung getestete
Ware

Urt. v. 23. 2. 2011 — 6 U 159/10

UWG 85 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1; Anhang
zu § 3 Abs. 3, Nr. 2, Nr. 4

1. Die keine weitere Bewertung der ge-
schaftlichen oder wettbewerblichen Rele-
vanz erfordernden und zulassenden per-
se-Verbote der in den Anhang zu § 3 Abs.
3 UWG Ubernommenen ,Schwarzen Liste*
des Anhangs | zur Richtlinie 2005/29/EG
Uber unlautere Geschéaftspraktiken sind so
eng und kasuistisch gefasst, dass sie dem
erkennbaren Willen des Richtliniengebers
gemal nicht als verallgemeinerungsféhige
Beispielstatbestande angesehen werden
kénnen; eine analoge Anwendung auf le-
diglich vergleichbare Sachverhalte ist je-
denfalls ausgeschlossen.

2. Das ,Testsiegel“ der Stiftung Warentest
stellt kein unter Nr. 2 des Anhangs zu § 3
Abs. 3 UWG fallendes Gutezeichen dar.

3. VerstoRe gegen die fur die Verwendung
von Untersuchungsergebnissen der Stif-
tung Warentest aufgestellten Bedingungen
sind nicht ohne Wertungsmaoglichkeit als
stets unzulassige geschéaftliche Handlungen
gemal Nr. 4 des Anhangs zu § 3 Abs. 3

OLG Koln: Keine Haftung des Briefzu-
stelldienstleisters bei wettbewerbs-
widrigem Verhalten seiner Postfach-
kunden

Urt. v. 23. 2. 2011 — 6 W 199/10

UWG 8§ 3 Abs. 3, Anhang Nr. 17; UKlaG
88 4, 13 Abs. 1; ZPO § 130 Nr.1; PDLV § 5
Abs. 1

1. Ein mit Briefzustelldienstleistungen nach
den Vorschriften der Prozessordnungen
beliehener Unternehmer haftet nicht als
Tater oder Teilnehmer einer unlauteren
Wettbewerbshandlung, wenn er bei der
Uberlassung von Postfachern an seine
Kunden keine genauen Feststellungen zu
deren Identitat, Rechtsfahigkeit und Ver-
tretungsverhaltnissen trifft.

2. Eine Verletzung der Priufpflichten aus
§ 5 Abs. 1 PostdienstleistungsVO (PDLV)
bei Einrichtung eines Postfaches liegt nicht
vor, wenn der Briefzustelldienstleister sich
eine den Anforderungen des 8§ 130 Nr. 1
ZPO genugende zustellfahige Anschrift hat
nachweisen lassen; insoweit gentgt die
Angabe einer den Zustellungsempfanger
und den Ort der Zustellung eindeutig indi-
vidualisierenden Bezeichnung.

OLG Koln: Zur Zulassigkeit von Wer-
begaben i.S.d. 8 7 HWG

Urt. v. 23. 2. 2011 — 6 W 2/11

HWG § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 2; UWG 88 3, 4,
Nr. 11, 8

1. Eine unentgeltliche Zuwendung im Sinne
des 87 Abs. 1, Satz 1 HWG liegt auch
dann vor, wenn die Werbegabe nicht ganz-
lich ohne Entgelt, sondern nur mit 28 %
des sonst angesetzten Preises und damit
deutlich unter dem Einstandspreis abgege-
ben wird.
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2. Ein Geld- oder Naturalrabatt im Sinne
des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG ist nur
dann gegeben, wenn ein prozentualer oder
betragsmafig bestimmter Abschlag unmit-
telbar auf den fur das Medizinprodukt ver-
langten Preis gewahrt oder die Menge der
fir den unverénderten Preis zu liefernden
Ware erhéht wird, nicht aber dann, wenn
dem Kaufer im Zusammenhang mit dem
Bezug der Medizinprodukte ein Rabatt auf
eine andere Ware gewahrt wird.

Fundstellen: K&R 2011, 350; Magazin-
dienst 2011, 429; WRP 2011, 611
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OLG KoIn: Zu den Voraussetzungen
der Unternehmer- bzw. Mitbewerber-
eigenschaft des Gesellschafters und
Geschaftsfuhrers einer Handelsgesell-
schaft

Beschl. v. 28. 2. 2011 — 6 W 35/11

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

Der Grundsatz, dass der Gesellschafter und
Geschéaftsfuhrer einer Handelsgesellschaft
grundsatzlich nicht Unternehmer im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG und daher nicht
als Mitbewerber (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG)
gemal 8§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG zur Geltend-
machung wettbewerbsrechtlicher Unterlas-
sungsanspriche legitimiert ist, erfahrt eine
Ausnahme, wenn sich die angegriffene Au-
Berung eines Mitbewerbers nicht nur gegen
den Marktzutritt der Gesellschaft, sondern
gegen jeden Versuch des Gesellschafters
personlich richtet, ein Konkurrenzunter-
nehmen zum Mitbewerber aufzubauen; der
Gesellschafter-Geschaftsfuhrer ist dann
einem Existenzgrunder vergleichbar.

LG Arnsberg: Zur Zulassigkeit von An-
gaben auf dem Briefbogen einer An-
waltssozietat; Unzuladssige gemein-

schaftliche Berufsausubung von
Rechtsanwalt und Unternehmensbera-
ter

Urt. v. 3. 3. 2011 - 8 0 32/11
UWG 88 3, 4 Nr. 11, 8; BORA 8§ 9, 10;
BRAO 8§ 43b, 59a

1. Der Briefbogen einer Rechtsanwaltssozi-
etat verstollt gegen § 10 Abs. 2 Satz 3
BORA, wenn in der Kurzbezeichnung drei
Namen enthalten sind, aber nicht mindes-
tens drei Rechtsanwalte namentlich aufge-
fuhrt sind.

2. Der Name eines vormaligen Rechtsan-
walts und jetzigen Kooperationspartners
der Sozietat kann nicht in der Kurzbe-
zeichnung gefuhrt werden, wenn dieser der
Sozietat zuvor nicht angehort hat.

3. Einem Rechtsanwalt ist eine gemein-
schaftliche Berufsausiibung mit einem Un-
ternehmensberater nicht gestattet.

Die in 8 7 Abs. 3 Nr. 2 UWG vorausgesetz-
te ,Ahnlichkeit” liegt vor, wenn die Produk-
te austauschbar sind oder dem gleichen
oder zumindest einem &hnlichen Bedarf
oder Verwendungszweck dienen.

KG: Fehlende Glaubhaftmachung bei
dem Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Unterlassungsverfliigung

Beschl. v. 2. 3. 2011 -5 W 21/11

UWG 88 5 Abs. 1 Nr. 1, 8 Abs. 1, 12 Abs.
2; ZPO 920 Abs. 2; 936

Ist ein Verfugungsanspruch zwar nicht
glaubhaft gemacht, wohl aber schlissig
dargelegt, so kann der Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfigung im Regelfall
nicht ohne Anhérung der Gegenpartei
(normalerweise also erst nach mundlicher
Verhandlung) zuriuckgewiesen werden, da
das tatsachliche Vorliegen einer behaupte-
ten anspruchsbegriindeten Voraussetzung
Uberhaupt nur im Bestreitensfalle glaub-
haft gemacht werden muss.

OLG Frankfurt: Zur Zulassigkeit einer
Online-Preisangabe bei lokalen Abwei-
chungen

Urt. v. 3. 3. 2011 — 6 U 231/09

UWG 88 3, 5 Abs. 1 Nr. 2, 12

Ein Einzelhandelsunternehmen, das die
gleiche Ware in mehreren Verkaufsstellen
zu unterschiedlichen Preisen anbietet und
im Internet mit dem niedrigsten dieser
Preise wirbt, muss deutlich machen, fir
welche Verkaufsstellen dieser Preis gilt.
Daran fehlt es, wenn auf einer Seite, die
sich auf die Verfugbarkeit einer bestimm-
ten Ware in einer Verkaufsstelle, in der ein
hoéherer Preis verlangt wird, bezieht, der
niedrigere Preis erscheint, ohne dass deut-
lich und unmissverstandlich darauf hinge-
wiesen wird, dass der Preis in dieser Ver-
kaufsstelle nicht gilt.

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 193

KG: Zur ,Ahnlichkeit* i.S.d. 8 7 Abs. 3
UWG

Beschl. v. 18. 3. 2011 — 5 W 59/11

UWG 8 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1,
Abs. 3 Nr. 2

LG Arnsberg: Irrefuhrende Werbung
mit Handwerksleistungen

Urt. v. 24. 3. 2011 — 8 O 53/10

UWG 88 4 Nr. 11, 5 Abs. 1, Abs. 3; GewO
§ 55; HWO § 1 Abs. 1

1. Eine Irrefihrung i. S. von 8 51 S. 2 Nr.
3 UWG ist anzunehmen, wenn mit hand-
werklichen Bezeichnungen, Begriffen oder
Hinweisen geworben wird, die auf ein
Handwerk hindeuten und geeignet sind,
Nachfrager Uber die Qualifikation des An-
bieters zu tauschen.

2. Wettbewerbswidrig i. S. von § 4 Nr. 11
UWG handelt, wer dadurch gegen § 1 HwO
verstoRt, dass er Kerntatigkeiten des
Dachdeckerhandwerks im stehenden Ge-
werbe anbietet, ohne dafir in der Hand-
werksrolle eingetragen zu sein.

3. Die Werbung mit einem grof3formatigen
Schild, u.a. mit der Angabe ,Bedachungen*
und der zeichnerischen Abbildung einer
Dacheindeckung ist unzuldssig, wenn da-
mit der Eindruck vermittelt wird, der Wer-
bende betreibe einen Dachdeckerbetrieb,
ohne jedoch fir das Dachdeckerhandwerk
in der Handwerksrolle eingetragen zu sein.
4. Die im Reisegewerbe ausgeilibte Tatig-
keit im Bereich ,Bedachungen® erlaubt die
Anbringung eines solchen Werbeschildes
nicht, wenn kein hinreichend deutlicher
Hinweis darauf enthalten ist, dass Leistun-
gen im Bereich ,Bedachungen® lediglich im
reisenden Gewerbe angeboten werden.

5. Die Grenzen der zulassigen Werbung fir
ein Reisegewerbe ,Bedachungen“ werden
Uberschritten, wenn Interessierte motiviert
werden, den (Reise-)Gewerbetreibenden
anzusprechen und ihn mit der Erbringung
der beworbenen Leistungen zu beauftra-
gen, die nach dem Verstandnis der Ver-
kehrskreise das Vorhandensein eines
Dachdeckerbetriebes im stehenden Gewer-
be voraussetzen.

Fundstelle: GewArch 2011, 253

Beschl. v. 25. 3. 2011 — 5 W 62/11
UWG 88 4 Nr. 10, Nr. 11, 17 Abs. 2; HGB
88 90, 90a

1. Stellt ein Makler (als Generalunterneh-
mer) auf der Grundlage einer auf Dauer
angelegten Provisionsteilungsvereinbarung
einem anderen Makler (als Subunterneh-
mer) Objekte (Grundstiicke von Verkaufs-
interessenten) zur weiteren Durchfiihrung
der Maklertéatigkeit (durch den Subunter-
nehmer im Namen des Generalunterneh-
mers) zur Verfigung, kann dem Subunter-
nehmer nach Beendigung der vertraglichen
Zusammenarbeit mit dem Generalunter-
nehmer eine Konkurrenztatigkeit hinsicht-
lich dieser Objekte innerhalb eines Jahres
untersagt sein.

2. Dieses Verbot kann nicht nur aus einer
vertraglichen Kundenschutzklausel folgen,
sondern auch ohne ausdriickliche Verein-
barung aus einer nachvertraglichen Loyali-
tatspflicht.

3. Ein weitergehendes Verbot kommt re-
gelméagig auch nicht bei einer weitgefass-
ten, aber entschadigungslosen Geheimhal-
tungsvereinbarung in Betracht, soweit der
als Subunternehmer tatige Makler nur auf
in seinem Gedéachtnis verbliebene Informa-
tionen zuriuckgreift.

KG: Zur zulassigen Untersagung der
Konkurrenztatigkeit nach Beendigung
eines  Subunternehmervertrages —
nachvertragliche Loyalitatspflicht

OLG Koéln: Verspate Verlangerung ei-
ner befristeten Rabattaktion

Urt. v. 25. 3. 2011 — 6 U 174/10

UWG § 5

1. Der Tatbestand des § 5 UWG knupft an
die objektive Irrefihrung des Verkehrs an.
Wird eine befristete Rabattaktion spater
Uber das angekiindigte Ende hinaus ver-
langert, ist die IrrefUhrung zu bejahen. Die
Fehlvorstellung der Werbeadressaten tritt
unabhangig davon ein, ob der Werbende
von Anfang an eine entsprechende Verlan-
gerungsabsicht hatte oder nicht.

2. Die Irrefuhrung ist auch von wettbe-
werblicher Relevanz, da der Verbraucher,
der irrtumlich glaubt, nur die erste kurze
Frist zur Verfugung zu haben, sich eher
zum Kauf veranlasst sehen wird als derje-
nige, der mehr Zeit zum Vergleich mit an-
deren Angeboten hat.

OLG Jena: Keine Notwendigkeit zur
ausdrucklichen Kennzeichnung der
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Zweigstelle eines Rechtsanwalts auf
Briefb6gen

Urt. v. 30. 3. 2011 — 2 U 569/10

UWG 884 Nr. 11; §5a Abs. 2; BORA
88 10 Abs. 1, 12, 31

1. 8 10 BORA ist auch nach der Umsetzung
der Richtlinie 2005/29/EG (UGP-Richtlinie)
Marktverhaltensregel im Sinne von § 4 Nr.
11 UWG.

2. 8§ 10 BORA gebietet nicht, eine voll aus-
gestattete Zweigstelle eines Rechtsanwalts
auf Briefbogen als ,,Zweigstelle* zu kenn-
zeichnen. Eine solche Pflicht ergibt sich
auch nicht aus 8 2 Abs. 1 Nr. 2 DL-InfoVO.
3. Es ist auch nicht irrefuhrend im Sinne
von § 5a Abs. 2 UWG, wenn eine voll aus-
gestattete Zweigstelle eines Rechtsanwal-
tes nicht als solche gekennzeichnet wird,
solange zumindest auf der Ruckseite des
anwaltlichen Briefbogens angegeben wird,
dass dieser noch an anderen Standorten
tatig ist.

4. § 10 BORA gebietet jedoch, dass der
Rechtsanwalt auf seinem Briefbogen seine
Kanzleianschrift im Sinne von § 31 BRAO
angibt, das heit die Anschrift derjenigen
Kanzlei, die der Rechtsanwalt bei seiner
Zulassung mitgeteilt hat. (nicht rechtskréaf-
tig)

Fundstelle: WRP 2011, 784

OLG Frankfurt: Voraussetzungen der
Haftung des Geschaftsfuhrers fur
WettbewerbsverstoRe der Gesellschaft
Urt. v. 5. 5. 2011 — 6 U 92/10

UWG § 5

Unterlasst der Geschaftsfuhrer eines Un-
ternehmens im Hinblick auf einen mit ihm
geschlossenen ,Treuhandvertrag” jegliche
geschaftsfuhrende und Uberwachende Ta-
tigkeit fur das von ihm geleitete Unter-
nehmen, werden ihm Rechtsverletzungen
Dritter, die auf dieser Unterlassung beru-
hen, als eigenes taterschaftliches Handeln
zugerechnet, da auch auf diesen Fall das
vom Bundesgerichtshof in der Entschei-
dung ,,Halzband“ (GRUR 2009, 597) entwi-
ckelte Haftungsmodell anwendbar ist.

OLG Jena: Erfordernis der ,,Opt-in-
Erklarung* gilt auch fur Reiseversiche-
rungen, die ein Reisevermittler im In-
ternet anbietet

Urt. v. 6. 4. 2011 — 2 U 783/10

UWG 88 5 Abs. 1 Nr. 2, 5a Abs. 2, Abs. 3,
Abs. 4; Verordnung (EG) Nr. 1008/2008
Art. 23 Abs. 1S. 4

1. Wird bei einer Buchung einer Flugreise
im Internet dem virtuellen Warenkorb ei-
nes Verbrauchers eine Reiseversicherung
hinzugeftigt, ohne dass dieser sich zuvor
bewusst flur diese entscheiden hatte (,,opt-
out*), so kann dies irrefihrend im Sinne
von 8 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG sein.

2. Das Gebot des ,opt-in“ nach Art. 23
Abs. 1 Satz 4 der VO EG Nr. 1008/2008
gilt auch fur fakultative Reiseversiche-
rungsleistungen, die ein Reisevermittler im
Internet vermittelt. (nicht rechtskraftig)

LG Hamburg: Abgabe von vertraglich
rabattierten Arzneimitteln hat Vorrang
vor der Abgabe von nichtrabattierten
Importarzneimitteln

Urt. v. 5. 5. 2011 — 327 O 106/11

UWG 88 3, 5, 8; SGB V 8§88 129, 130 a

1. Der in § 129 Abs. 1 S. 7 SGB V neu ge-
regelte Grundsatz, dass die Abgabe von
vertraglich rabattierten Arzneimitteln Vor-
rang vor der Abgabe von (nichtrabattier-
ten) Importarzneimitteln hat, setzt nach
dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift
nicht voraus, dass das vorrangig abzuge-
bende rabattierte Arzneimittel zum Abga-
bezeitpunkt nach Abzug des Rabatts preis-
glnstiger ist.

2. Die Wirtschaftlichkeitsprifung eines Ra-
battvertrages i. S. v. § 130 a Abs. 8 SGB V
kann und soll nicht vom Apotheker anlass-
lich des Abgabevorgangs selbst geprift
werden, sondern ist in die Abschlussphase
des entsprechenden Rabattvertrages vor-
verlagert.

3. Die Regelung in § 129 Abs. 1 S. 7 SGB
V ist nach ihrem eindeutigen Wortlaut auch
nicht nur auf erst nach dem 01.01.2011
abgeschlossene Rabattvertrage anwend-
bar, sondern auch auf Altvertrage. Auch
bei verfassungskonformer Auslegung liegt
eine zulassige tatbestandliche Ruck-
anknipfung vor. (nicht rechtskraftig)

OLG Frankfurt: Progressive Kunden-
werbung
Urt. v. 12. 5. 2011 — 6 U 29/11
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| UWG § 16 Abs. 2, Anhang Nr. 14

Zur Abgrenzung eines zulassigen mehrstu-
figen Direktvertriebssystems von einem
unzuléassigen, auf progressive Kundenwer-
bung ausgerichteten Vertriebssystem.

OLG Celle: Streitwert bei Versto3 ge-
gen Informationspflichten des TMG
Beschl. v. 14. 6. 2011 — 13 U 50/11

UWG § 12 Abs. 4; TMG § 5; GKG § 53 Abs.
1Nr. 1

Der Streitwert fur ein einstweiliges Verfu-
gungsverfahren, in dem VerstoRe gegen
die Informationspflichten des 85 Tele-
mediengesetz (TMG) geltend gemacht
werden, ist in der Regel mit 2.000 € zu
bemessen.

5. KARTELLRECHT ‘

LG Hannover: Zur Vergutungsbemes-
sung im Falle der Ubernahme der
Stromversorgungsanlagen durch ein
Energieversorgungsunternehmen
Beschl. v. 22. 2. 2011 — 18 O 383/06
ENWG § 46 Abs. 2 S. 2

1. §46 Abs. 2 S. 2 EnNWG gewahrt dem
bisherigen Netzbetreiber kein einseitiges
Bestimmungsrecht im Hinblick auf die an-
gemessene Vergltung. Es handelt sich
hierbei vielmehr um einen unbestimmten
Rechtsbegriff, welcher — nach entspre-
chender Tatsachenfeststellung — unter Be-
rtcksichtigung der Umstéande des Einzel-
falls auszufllen ist.

2. Bei der Ermittlung der angemessenen
Vergutung nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG ist
zunachst von dem Sachzeitwert, bezogen
auf den Stichtag der Ubergabe, auszuge-
hen. Wenn der Sachzeitwert den Ertrags-
wert Uberschreitet, ist eine Beschrankung
der Vergutung auf den Ertragswert vorzu-
nehmen.

3. Zur Vermeidung einer prohibitiven Wir-
kung genugt es, wenn die sich um die
Ubernahme des Stromnetzes bewerbenden
Unternehmen bereits wissen, dass sie ge-
maR 8§ 46 Abs. 2 S. 2 EnNWG nur eine Ver-
gutung zu zahlen haben werden, die den
von ihnen erzielbaren Ertragswert nicht
Ubersteigt. Folglich besteht kein Anlass, bei
der Ermittlung der angemessenen Vergi-

tung bereits absehbare Synergieeffekte
des ausgewahlten neuen Netzbetreibers zu
Lasten des abgebenden Netzbetreibers
unberlcksichtigt zu lassen und eventuell
allein deshalb den Sachzeitwert zu unter-
schreiten. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: ZNER 2011, 205

OLG Frankfurt: Antrag auf Wiederher-
stellung bzw. Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung der Beschwerde
eines Wasserversorgers gegen eine
Missbrauchsverfugung der Landeskar-
tellbehoérde

Beschl. v. 3. 3. 2011 — 11 W 2/11 (Kart)
GWB 88 19 Abs. 4 Nr. 2, 32, 65 Abs. 3,
103 Abs. 5 (1990), 105

1. Die aufschiebende Wirkung ist wieder-
herzustellen, beziehungsweise die auf-
schiebende Wirkung anzuordnen, soweit
der Betroffenen fur die Zukunft — also mit
Wirkung ab 1. Januar 2011 — untersagt
wird, hoéhere als die in Ziff. 1 der Verfu-
gung festgesetzten Preise zu fordern und
der Betroffenen untersagt wird, fur die
Lieferungen und Leistungen im Zusam-
menhang mit der Wasserversorgung im
Versorgungsgebiet Entgelte zu verlangen,
die insgesamt zu einem Erlés fuhren, der
3.912.000 EUR zzgl. Umsatzsteuer jahrlich
uberschreitet.

2. Das Allgemeininteresse an der Unterbin-
dung missbrauchlicher Preise bei der Ver-
sorgung der Bevdlkerung mit Energie und
Wasser genie8t gegenuber den insoweit
bestehenden erheblichen Bedenken gegen
die Wirksamkeit, beziehungsweise Recht-
maRigkeit der Verfugung, keinen grund-
séatzlichen Vorrang.

3. Ernstliche Zweifel an der RechtmaRigkeit
bestehen regelmafig dann, wenn nach der
Einschatzung des Gerichts die Aufhebung
der angefochtenen Verfugung tberwiegend
wahrscheinlich ist. Dies ist nicht der Fall,
wenn die Rechtslage als offen zu bewerten
ist. Ungewissheiten bei der Beurteilung der
Rechtmagigkeit der angefochtenen Verfu-
gung kénnen umso mehr ins Gewicht fal-
len, je starker das betroffene Unternehmen
durch einen Sofortvollzug belastet ist.

4. Vergleiche im Sinne von 8§ 19 Abs. 4
GWB sind insoweit nur zulassig, wo keine
groRReren Unterschiede in den Marktstruk-
turen vorhanden sind. (Ls. der Redaktion)

Fundstellen: WuW 2011, 492; ZNER 2011,
194
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LG Stendal: Zur Beurteilung der Billig-
keit von Tariferh6hungen im Rahmen
der Strompreisanpassung

Urt. v. 10. 3. 2011 — 22 S 71/10

BGB § 315 Abs. 3, AVBEItV § 4 Abs. 2

1. Die behordliche Genehmigung einer
Strompreisanpassung schliet eine Billig-
keitskontrolle nach § 315 BGB nicht aus.

2. Auch bei Strompreisanpassung im Wett-
bewerbsmarkt findet eine Billigkeitskon-
trolle statt. Die Mdglichkeit des Kunden,
auf die Tariferh6hung mit einer Kundigung
zu reagieren, steht dem nicht entgegen.

3. Die Billigkeitskontrolle beschrankt sich
auf die durch die Tarifanpassung entste-
henden Mehrkosten.

4. Billig i.S.v. § 315 BGB ist eine Preisan-
passung im Monopolmarkt nur dann, wenn
sich die Relation von (Bezugs-) Kosten und
Gewinn des Versorgungsunternehmens
nicht zum Nachteil des Kunden verschiebt.
Hingegen halt der angepaRte Preis auf ei-
nem Wettbewerbsmarkt der Billigkeitskon-
trolle stand, wenn er nicht aulRerhalb des
Preisspektrums der konkurrierenden Anbie-
ter liegt. Besonderheiten des Energie-
markts sind zu berlcksichtigen (vgl.
Steenbuck, MDR 2009, 122ff).

2. Zahlungsanspruche, die ein Energiever-
sorgungsunternehmen  gegentber dem
Kunden geltend macht, die dieser bisher
nicht bezahlt hat, werden von der Zustan-
digkeitsregelung des § 102 EnWG nicht
erfasst, da hier nicht der Anspruch auf
Grundversorgung Streitgegenstand ist.

3. Eine Verweisung, die auf eine auch von
anderen Amts- und Landgerichten sowie in
der Literatur vereinzelt vertretene weite
Auslegung des § 102 EnWG gestutzt wird,
die auch auf der Grundlage des Gesetzes-
wortlautes jedenfalls nicht als schlechthin
unvertretbar und willkiirlich angesehen
kann, erscheint weder offenbar gesetzwid-
rig noch grob rechtsfehlerhaft.

Fundstelle: BB 2011, 25
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vertrag zu den gleichen Bedingungen zu
gewahren, sofern die fur die Bemessung
von Lizenzgebihren maBgeblichen Um-
stédnde nicht gleich liegen.

Fundstellen: NJOZ 2011, 1080; WRP 2011,
624

OLG Brandenburg: Zur Bindungswir-
kung eines Verweisungsbeschlusses
Beschl. v. 14. 3. 2011 — 1 AR 8/11

ZPO 88 36 Abs. 1 Nr. 6, 281 Abs. 2 Satz 4;
EnWG § 102

1. Die Bindungswirkung eines Verwei-
sungsbeschlusses gem. § 281 Abs. 2 Satz
4 ZPO kann nur ausnahmsweise infolge der
Verletzung hoherrangigen (Verfassungs-)
Rechts, namentlich bei der ungenigenden
Gewahrung rechtlichen Gehors (Art. 103
Abs. 1 GG) oder bei objektiv willkurlicher
Entziehung des gesetzlichen Richters (Art.
101 Abs. 1 Satz 2 GG) entfallen. Einfache
Rechtsfehler wie das Ubersehen einer die
Zustandigkeit begrindenden Rechtsnorm
rechtfertigen die Annahme einer objektiv
willktrlichen Verweisung demzufolge
grundsatzlich nicht. Hinzu kommen muss
dafir vielmehr, dass die Verweisung offen-
bar gesetzwidrig oder sonst grob rechts-
fehlerhaft ist, also gleichsam jeder gesetz-
lichen Grundlage entbehrt.

OLG Karlsruhe: Abschluss eines Li-
zenzvertrages fur ,standard-essen-
tielle* Patente im Mobilfunkvertrag
Urt. v. 23. 3. 2011 — 6 U 66/09

AEUV Art. 102; GWB 8§88 20, 33; BGB § 154

1. Konnen die Verhandlungspartner uber
bestimmte Punkte eines Vertrags keine
Einigung erzielen, kann ein Vorvertrag nur
angenommen werden, wenn sie darin
Ubereinstimmen, dass sie sich gleichwohl
schon jetzt vertraglich binden wollen. Da-
ran fehlt es, wenn sich die Parteien bereits
in diesem Stadium hinsichtlich der noch
offenen Fragen auf unvereinbare Stand-
punkte festgelegt haben.

2. Eine vorvertragliche Einigung erfordert,
dass der Inhalt des Hauptvertrags, zu des-
sen Abschluss die Parteien sich verpflich-
ten, bestimmbar ist. Die Einigung darauf,
die Lizenzgebuhr solle nach FRAND-
Grundsatzen (fair, reasonable and non-
discriminatory) bemessen sein, entspricht
diesen Anforderungen jedenfalls dann
nicht, wenn es um die Lizenz an einer Viel-
zahl von Patenten geht und im Tatsachli-
chen erheblicher Streit Uber die fur die
Lizenzbemessung mafRgeblichen Umstande
besteht.

3. Der Inhaber von standard-essentiellen
Schutzrechten ist grundsatzlich nicht aus
kartellrechtlichen Grinden gehindert, diese
zu verauBern.

4. Weder § 20 GWB noch Art. 102 AEUV
kann eine allgemeine Verpflichtung zur
Meistbeglinstigung entnommen werden.
Ein Schutzrechtsinhaber, der in einem Ein-
zelfall eine Lizenz gegen eine Einmalzah-
lung erteilt hat, ist nicht verpflichtet, ei-
nem anderen Lizenzsucher einen Lizenz-

OLG Munchen: Verweisung vom Zivil-
senat an den Kartellsenat im Rahmen
einer Berufung gegen ein Endurteil
Beschl. v. 23. 3. 2011 — 7 U 393/11

GWB §8 87, 91, 95; ZPO § 17a Il, VI

Geht eine Berufung gegen ein Endurteil in
einem burgerlichen Rechtsstreit, welches
die Anwendung des GWB betrifft und zu
deren Entscheidung nach den gesetzlichen
Zustandigkeitsbestimmungen der §§ 95,
91 Satz 2, 87 Satz 1 GWB der Kartellsenat
in ausschliellicher Zustandigkeit berufen
ist, bei einem (allgemeinen) Zivilsenat ein,
ist der Rechtsstreit in entsprechender An-
wendung des § 17a Abs. 6 GVG nach § 17a
Abs. 2 Satz 1 GVG vom Zivilsenat an den
Kartellsenat zu verweisen.

nicht, wenn selbsténdige Trainerleistungen
an Sportverbande und Sportler angeboten
werden, die sich nicht speziell an die Be-
klagte, die Bundeswehr, richten. Dabei
kommt es nicht entscheidend darauf an,
von wem der Klager und andere Eiskunstl-
auftrainer letztlich bezahlt werden. (Ls. der
Redaktion)

LG Detmold: Sachliche Zustandigkeit
des Amtsgerichts bei der Billigkeits-
kontrolle von Gaspreiserh6hungen

Urt. v. 30. 3. 2011 — 10 S 185/10

BGB § 315, EnWG § 102, GWB § 87

1. Die Rechtsfrage, ob die Gaspreise der
Billigkeit entsprechen, unterliegt der Kon-
trolle des § 315 BGB.
2. Die Zustandigkeit des Amtsgerichts ist
weder durch § 102 EnWG noch durch § 87
GWB ausgeschlossen.

OLG Brandenburg: Klage eines Trai-
ners gegen die Bundeswehr infolge
seiner Entlassung aufgrund eines
schweren Dienstvergehens (Ingo
Steuer)

Urt. v. 29. 3. 2011 — 6 U 66/10

BGB 88 823 Abs. 1, 839; GWB §§ 20, 21,
33

1. Ein zielgerichteter Eingriff in den einge-
richteten und ausgeilibten Gewerbebetrieb
eines selbstédndig tatigen Trainers liegt
dann vor, wenn von der Bundeswehr nicht
geduldet wird, dass dieser Sportsoldaten
trainiert und die Aussicht besteht, dass
durch deren Training der Trainer Einkinfte
erzielen kénnte.

2. Es stellt ein schweres Dienstvergehen
dar, wenn der Trainer bei seiner Einstel-
lung als Sportsoldat bei der Bundeswehr
die Frage nach einer Tatigkeit als inoffiziel-
ler Mitarbeiter des Ministeriums fir Staats-
sicherheit wahrheitswidrig verneint.

3. Der Begriff des Unternehmens i. S. von
§ 21 Abs. 1 GWB wird zwar weit ausgelegt
und schlieBt unabhéngig von der Rechts-
form jede wirtschaftliche Tatigkeit ein und
kann auch dann bejaht werden, wenn der
Handelnde daneben noch in anderer Weise
hoheitlich tatig wird. Allerdings gilt dies

LG Koln: Postident-Dienste mussen
auch Konkurrenten zur Verfugung ge-
stellt werden

Urt. v. 31. 3. 2011 — 88 O 49/10

AEUV Art. 102; GWB § 33

1. In der Verweigerung der Postident-
Nutzung liegt ein Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung, welches dem Ziel
eines freien Wettbewerbs widerspricht und
einzige dazu dient, sich einen Vorteil auf
einem anderen Markt zu verschaffen.

2. Es wird davon ausgegangen, dass die
Eignung zur Beeintrachtigung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten schon dann
anzunehmen ist, wenn die Wettbewerbsbe-
schrankung Uberregionale Bedeutung hat,
welches bei der Inanspruchnahme bun-
desweiter ldentifizierungsleistungen erfullt
ist. Mithin steht die Zwischenstaatlichkeits-
klausel gemafR Art. 102 Satz 1 AEUV dem
nicht entgegen.

3. Die Wettbewerbsbeschrankung ist auch
geeignet, den zwischenstaatlichen Wirt-
schaftsverkehr spurbar zu beeintrachtigen;
insbesondere dann, wenn ein Mitbewerber
aus einem anderen EU-Staat Interesse an
dem Aufbau eines De-Mail-Dienstes hat.
(Ls. der Redaktion)

Fundstellen: K&R 2011, 4; GWR 2011, 267
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C. PRESSEMITTEILUNGEN

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

Die Mitgliedstaaten, die die Privatko-
pieausnahme eingefuhrt haben, mus-
sen eine wirksame Erhebung des ge-
rechten Ausgleichs gewaéhrleisten, der
dazu bestimmt ist, die Urheber zu ent-
schadigen

Urt. v. 16. 6. 2011 — C-462/09 — Stichting
de Thuiskopie / Opus Supplies Deutschland
GmbH u.a.

Diese Ergebnispflicht besteht auch dann,
wenn der gewerbliche Verkaufer der Ver-
vielfaltigungsmedien in einem anderen
Mitgliedstaat anséassig ist.

Nach der Richtlinie Uber das Urheberrecht
und die verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft®, haben die Urhe-
ber, die ausiibenden Kunstler und die Her-
steller das ausschliellliche Recht der Ver-
vielfaltigung von Ton-, Bild- und audiovisu-
ellem Material. Ausnahmsweise konnen die
Mitgliedstaaten jedoch private Kopien er-
lauben, sofern die Inhaber des Urheber-
rechts einen ,gerechten Ausgleich* erhal-
ten. Dieser muss dazu beitragen, dass den
Rechtsinhabern die Nutzung ihrer ge-
schiutzten Werke oder sonstigen Schutzge-
genstéande angemessen vergutet wird.

Das niederlandische Recht sieht eine sol-
che Ausnahme fir Kopien zum privaten
Gebrauch vor. Die Entrichtung der Privat-
kopievergutung ist Sache des Herstellers
oder Importeurs des Vervielfaltigungstra-
gers. Die Stichting De Thuiskopie ist die
mit der Erhebung der Privatkopievergttung
betraute niederlandische Einrichtung. Opus
ist eine in Deutschland niedergelassene
Gesellschaft, die Uber das Internet Rohlin-
ge fur Vervielfaltigungstrager, also unbe-
spielte Trager, vertreibt. lhre Tatigkeit ist
mittels niederlandischsprachiger Websites,
die auf die niederlandischen Verbraucher

1 Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte in
der Informationsgesellschaft (ABI. L 167, S.
10).

abzielen, insbesondere auf die Niederlande
ausgerichtet.

Der von Opus aufgesetzte Kaufvertrag
sieht vor, dass eine von einem niederlandi-
schen Verbraucher aufgegebene Online-
Bestellung in Deutschland bearbeitet wird
und die Waren von Deutschland aus in die
Niederlande fur Rechnung und im Namen
des Kunden durch ein Postbeférderungsun-
ternehmen versandt werden. Opus zahlt
fur die an ihre Kunden in den Niederlanden
gelieferten Datentrager weder dort noch in
Deutschland eine Privatkopievergitung

Die Stichting vertritt die Ansicht, Opus sei
als ,Importeur® und infolgedessen als
Schuldnerin der Privatkopievergutung zu
betrachten, und erhob gegen dieses Unter-
nehmen bei den niederlandischen Gerich-
ten Klage. Opus ist dagegen der Ansicht,
dass die niederlandischen K&aufer als Im-
porteure einzustufen seien.

Diesem Verteidigungsvorbringen von Opus
folgend wiesen die niederlandischen Ge-
richte die Zahlungsklage der Stichting im
ersten Rechtszug ab und sodann das von
dieser eingelegte Rechtsmittel zurick. Die
Stichting legte beim Hoge Raad der Neder-
landen (Oberstes Gericht der Niederlande)
Kassationsbeschwerde ein; der Hoge Raad
hat den Gerichtshof angerufen.

Der Hoge Raad fuhrt aus, mit der Annah-
me, dass der Kaufer, also der einzelne
Verbraucher, Importeur und damit Schuld-
ner der Privatvergitung sei, werde letztlich
eingeraumt, dass diese Vergutung faktisch
nicht vereinnahmt werden koénne, da der
einzelne Kaufer in der Praxis schwer zu
ermitteln sei.

Vorab stellt der Gerichtshof fest, dass die
Richtlinie nicht ausdrtcklich die Frage re-
gelt, wer als Schuldner des gerechten Aus-
gleichs zu betrachten ist. Er weist jedoch
auf eine Rechtsprechung hin, wonach der
gerechte Ausgleich als eine Gegenleistung
far den dem Urheber entstandenen Scha-
den zu sehen ist.?

Da der Verursacher des dem ausschlieB3li-
chen Inhaber des Vervielfaltigungsrechts
entstandenen Schadens die Person ist, die
ohne vorherige Genehmigung des Rechts-
inhabers eine solche Vervielfaltigung eines
geschutzten Werks fur ihren privaten Ge-
brauch vornimmt, ist grundsatzlich diese
Person verpflichtet, den mit dieser Verviel-
faltigung verbundenen Schaden wiedergut-

2 Urteil vom 21. Oktober 2010 (Padawan, C-
467/08).
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zumachen, indem sie den Ausgleich finan-
ziert, der an den betroffenen Rechtsinha-
ber gezahlt wird.

Der Gerichtshof hat jedoch anerkannt,
dass es unter Bertcksichtigung der prakti-
schen Schwierigkeiten, die privaten Nutzer
zu identifizieren und sie zu verpflichten,
den Rechtsinhabern den ihnen zugefiigten
Nachteil zu vergiten, den Mitgliedstaaten
freisteht, zur Finanzierung des gerechten
Ausgleichs eine ,Abgabe fur Privatkopien*
einzufuhren, die nicht die betroffenen Pri-
vatpersonen, sondern diejenigen belastet,
die Uber Anlagen, Gerate und Medien zur
digitalen Vervielfaltigung verfiigen und sie
zu diesem Zweck Privatpersonen rechtlich
oder tatsachlich zur Verfugung stellen oder
diesen die Dienstleistung einer Vervielfalti-
gung erbringen.

Zur Frage der Bestimmung der Person, die
als Schuldner des gerechten Ausgleichs zu
betrachten ist, weist der Gerichtshof darauf
hin, dass der Unionsgesetzgeber fur das
Urheberrecht und die verwandten Schutz-
rechte ein hohes Schutzniveau gewahrleis-
ten wollte, da diese fiir das geistige Schaf-
fen wesentlich sind. Durch die Einfihrung
der Privatkopieausnahme durfen daher die
berechtigten Interessen der Inhaber des
Urheberrechts nicht ungebuhrlich verletzt
werden.

Somit erlegen die Bestimmungen der Ur-
heberrechtsrichtlinie dem Mitgliedstaat, der
die Privatkopieausnahme in seinem natio-
nalen Recht eingefuhrt hat, eine Ergebnis-
pflicht in dem Sinne auf, dass er im Rah-
men seiner Zustandigkeiten eine wirksame
Erhebung des gerechten Ausgleichs ge-
wahrleisten muss, der dazu bestimmt ist,
den Urhebern den ihnen entstandenen
Schaden insbesondere dann zu ersetzen,
wenn er im Hoheitsgebiet dieses Mitglied-
staats entstanden ist, da diesen Bestim-
mungen sonst jede Wirksamkeit genom-
men wirde

Im vorliegenden Fall steht fest, dass der
den Urhebern entstandene Schaden im
niederlandischen Hoheitsgebiet entstanden
ist, da die Kéufer — als Endnutzer der ge-
schitzten Werke zum privaten Gebrauch —
dort wohnen.

Im Zusammenhang mit Vertragen, wie sie
im Ausgangsverfahren in Rede stehen,
erweist es sich in der Praxis als unmdoglich,
einen solchen Ausgleich bei den Endnut-
zern als Importeuren dieser Trager in die
Niederlande zu erheben. Unter diesen Um-
standen und in Anbetracht dessen, dass

die von dem betreffenden Mitgliedstaat
gewahlte Erhebungsregelung diesen nicht
von der Ergebnispflicht befreien kann, den
geschadigten Urhebern die tatséchliche
Zahlung eines gerechten Ausgleichs als
Ersatz des in ihrem Hoheitsgebiet entstan-
denen Schadens zu gewabhrleisten, ist es
Sache der Trager der offentlichen Gewalt,
insbesondere der Gerichte, dieses Mitglied-
staats, sich um eine Auslegung des natio-
nalen Rechts zu bemiuhen, die im Einklang
mit dieser Ergebnispflicht steht und die
Erhebung dieses Ausgleichs bei dem Ver-
kaufer gewahrleistet, der zur Einfuhr dieser
Trager dadurch beigetragen hat, dass er
sie den Endnutzern zur Verfiigung stellt.

In diesem Zusammenhang ist es ohne Ein-
fluss auf diese Verpflichtung dieses Mit-
gliedstaats, dass bei Versandkaufen wie
den im Ausgangsverfahren fraglichen der
gewerbliche Verkaufer, der den im Ho-
heitsgebiet dieses Mitgliedstaats ansassi-
gen Kaufern als Endnutzern Anlagen, Gera-
te oder Medien zur Vervielfaltigung zur
Verfigung stellt, in einem anderen Mit-
gliedstaat niedergelassen ist.

Pressemitteilung 60/11

Der Inhaber eines Namens kann des-
sen Benutzung als Gemeinschaftsmar-
ke widersprechen, wenn das nationale
Recht ihm einen solchen Anspruch gibt
Urt. v. 5. 7. 2011 — C-263/09 — Edwin Co.
Ltd / HABM

Das Namensrecht ist auch in seinen wirt-
schaftlichen Aspekten geschitzt

Nach der Verordnung Uber die Gemein-
schaftsmarke® wird eine Marke auf Antrag
fur nichtig erklart, wenn ihre Benutzung
aufgrund eines nach dem Unionsrecht oder
nach nationalem Recht geschitzten alteren
Rechts, insbesondere eines Namensrechts,
untersagt werden kann.

Die Fiorucci SpA ist ein italienisches Unter-
nehmen, das in den siebziger Jahren von
dem Modedesigner Elio Fiorucci gegriindet
wurde. Im Jahr 1990 ver&auBerte die Fi-
orucci SpA ihren gesamten schépferischen
Besitzstand einschlieRlich aller ihrer Mar-
ken an das japanische Unternehmen Edwin
Co. Ltd.

* Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. De-
zember 1993 Uuber die Gemeinschaftsmarke
(ABI. 1994, L 11,S. 1), Art. 52 Abs. 2 Buchst. a.
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Im Jahr 1999 wurde die von der Firma Ed-
win angemeldete Wortmarke ELIO FI-
ORUCCI fur verschiedene Waren, darunter
Parfumerieartikel, Lederwaren, Reisekoffer
und Bekleidungsstiicke, vom HABM als
Gemeinschaftsmarke eingetragen. Herr
Fiorucci beantragte — unter Berufung auf
die Gemeinschaftsmarkenverordnung in
Verbindung mit dem italienischen Recht? —,
diese Marke fir nichtig zu erklaren, da sein
Name in Italien einen gesetzlichen Schutz
genielle, der die Eintragung von Personen-
namen als Marke nur durch den Inhaber
des Namens oder mit seiner Zustimmung
erlaube, woran es im vorliegenden Fall
jedoch gefehlt habe.

Das HABM war hingegen der Ansicht, dass
im vorliegenden Fall die fragliche italieni-
sche Rechtsvorschrift nicht anwendbar sei,
weil der Name von Herrn Fiorucci im Rah-
men seiner gewerblichen Tatigkeit 6ffentli-
che Bekanntheit erlangt habe. Das HABM
wies daher den Antrag von Herrn Fiorucci
auf Nichtigerklarung der Marke zurick.

Auf Klage von Herrn Fiorucci hob das Ge-
richt der Européischen Union im Jahr 2009
diese Entscheidung des HABM auf®, da mit
ihr das nationale Recht falsch ausgelegt
worden sei. Das Gericht bestatigte, dass
das HABM auf Antrag des Betroffenen eine
Gemeinschaftsmarke fir nichtig erklaren
kénne, wenn deren Benutzung aufgrund
eines nach nationalem Recht geschutzten
Namensrechts untersagt werden durfe.
Das Gericht befand jedoch, dass das HABM
die Anwendbarkeit der fraglichen nationa-
len Rechtsvorschrift im Fall von Herrn Fi-
orucci zu Unrecht verneint habe.

Edwin legte daraufhin ein Rechtsmittel zum
Gerichtshof ein. Das japanische Unterneh-
men machte geltend, dass sich die Ge-
meinschaftsmarkenverordnung auf das
.Namensrecht* nur als ein Attribut der Per-
sonlichkeit beziehe. Edwin war daher der
Meinung, dass das Gericht die Gemein-
schaftsmarkenverordnung falsch  ange-
wandt habe.

In seinem heute ergangenen Urteil nimmt
der Gerichtshof eine Auslegung des Be-

2 Nach dem italienischen Gesetzbuch tber das
gewerbliche Eigentum (Codice della Proprieta
Industriale) darf ein 6ffentlich bekannter Perso-
nenname nur durch den Inhaber dieses Namens
oder mit seiner Zustimmung als Marke einge-
tragen werden (Art. 8 Abs. 3).

2 Urteil des Gerichts der Europaischen Union
vom 14. Mai 2009, Fiorucci/OHMI-Edwin (ELIO
FIORUCCI), T-165/06.

griffs ,Namensrecht im Sinne der Gemein-
schaftsmarkenverordnung vor, auf das ein
Antrag auf Nichtigerklarung einer Marke
gestutzt werden kann. Hierbei hat sich der
Gerichtshof insbesondere mit der Frage
befasst, ob dieser Begriff lediglich ein At-
tribut der Personlichkeit beinhaltet oder
auch die wirtschaftliche Nutzung des Na-
mens umfasst.

Der Gerichtshof stellt zunachst fest, dass
der Wortlaut und der Aufbau der Gemein-
schaftsmarkenverordnung es nicht gestat-
ten, den Begriff ,Namensrecht* auf den
Aspekt eines Personlichkeitsattributs zu
begrenzen. Vielmehr kann dieser Begriff
auch die wirtschaftliche Nutzung des Na-
mens umfassen.

Nach der Verordnung kann eine Gemein-
schaftsmarke namlich fur nichtig erklart
werden, wenn der Betroffene ein sonstiges
alteres Recht geltend macht, wobei die
Verordnung in nicht abschlieRender Weise
vier solche Rechte aufzéhlt: neben dem
Namensrecht das Recht an der eigenen
Abbildung, das Urheberrecht und gewerbli-
che Schutzrechte. Hinsichtlich bestimmter
dieser Rechte sind sowohl nach den natio-
nalen Rechtsordnungen als auch nach dem
Unionsrecht auch die wirtschaftlichen As-
pekte geschitzt. Daher gibt es keinen
Grund, dem ,Namensrecht” nicht den glei-
chen Schutz zu gewahren.

Das Gericht hat daher zu Recht den durch
die Gemeinschaftsmarkenverordnung ge-
wahrten Schutz nicht auf Sachverhalte be-
schrankt, in denen die Eintragung einer
Gemeinschaftsmarke in Konflikt mit einem
Recht gerét, das ausschlielich dem Schutz
des Namens als Personlichkeitsattribut des
Namensinhabers dient. Anders gesagt
kann das Namensrecht nicht nur zum
Schutz des Namens als Personlichkeits-
attribut, sondern auch zum Schutz des
Namens in seinen wirtschaftlichen Aspek-
ten geltend gemacht werden.

Der Gerichtshof bestéatigt sodann die Zu-
standigkeit des Gerichts, die Rechtmafig-
keit der vom HABM vorgenommenen Beur-
teilung der angeftihrten nationalen Rechts-
vorschrift zu Uberprifen. Der Gerichtshof
stellt klar, dass er selbst im Rechtsmittel-
verfahren dafir zustandig ist, zu prifen,
ob das Gericht auf der Grundlage der ihm
vorgelegten Schriftstiicke und anderen
Aktensticke nicht den Wortlaut der in Fra-
ge stehenden nationalen Vorschriften oder
der sich auf sie beziehenden nationalen
Rechtsprechung oder auch der sie betref-
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fenden Stellungnahmen der juristischen
Literatur verfalscht hat und ob es nicht
Feststellungen getroffen hat, die dem In-
halt oder der Tragweite der fraglichen nati-
onalen Rechtsvorschriften offensichtlich
zuwiderlaufen.

Der Gerichtshof gelangt somit zu dem Er-
gebnis, dass das Gericht, ohne die nationa-
len Rechtsvorschriften® zu verfalschen,
fehlerfrei feststellen konnte, dass der In-
haber eines offentlich bekannten Perso-
nennamens — unabh&angig von dem Be-
reich, in dem diese Bekanntheit erworben
wurde, und auch dann, wenn dieser be-
kannte Personenname bereits als Marke
eingetragen oder benutzt worden ist — das
Recht hat, sich der Benutzung dieses Na-
mens als Marke zu widersetzen, wenn er
der Eintragung als Marke nicht zugestimmt
hat.

Pressemitteilung 67/11

Der Gerichtshof prazisiert die Verant-
wortlichkeit von Betreibern eines In-
ternet-Marktplatzes fur die von Nut-
zern hervorgerufenen Verletzungen
des Markenrechts

Urt. v. 12. 7. 2011 — C-324/09 — L’Oreal
u.a. ./. eBay

Die nationalen Gerichte miussen diesen
Gesellschaften aufgeben konnen, MaRBnah-
men zu ergreifen, die nicht nur auf die Be-
endigung der Verletzungen der Rechte des
geistigen Eigentums, sondern auch auf die
Vorbeugung gegen erneute derartige Ver-
letzungen gerichtet sind

eBay betreibt einen globalen elektroni-
schen Marktplatz im Internet, auf dem na-
turliche und juristische Personen ein brei-
tes Spektrum an Waren und Dienstleistun-
gen kaufen und verkaufen kénnen.

L'Oréal ist Inhaberin eines breiten Spekt-
rums bekannter Marken. Der Vertrieb ihrer
Erzeugnisse (vor allem kosmetische Mittel
und Parfums) erfolgt Uber ein geschlosse-
nes Vertriebssystem, in dessen Rahmen
Vertragshandler keine Produkte an Nicht-
vertragshandler liefern durfen.

L’Oréal wirft eBay vor, an Markenrechts-
verstdRen, die von Nutzern auf der eBay-
Website begangen worden seien, beteiligt
zu sein. Durch den Kauf von Schlusselwor-
tern von entgeltlichen Internetreferenzie-

4 Italienisches Gesetzbuch tber das gewerbliche
Eigentum (vgl. oben, Fn. 2).

rungsdiensten (wie etwa AdWords von
Google), die den Marken von L'Oréal ent-
sprachen, leite eBay ihre Nutzer zu rechts-
verletzenden Waren, die auf ihrer Website
zum Verkauf angeboten wirden. Daruber
hinaus seien die von eBay unternommenen
Bemuhungen, den Verkauf von rechtsver-
letzenden Produkten auf ihrer Website zu
verhindern, unzureichend. L’Oréal habe
verschiedene Formen von VerstoRen fest-
gestellt, darunter den Verkauf und das
Feilbieten von Markenprodukten von
L’'Oréal, die von dieser zum Verkauf in
Drittstaaten bestimmt seien, an Verbrau-
cher in der Union (Paralleleinfuhr).

Der High Court (Vereintes Koénigreich), bei
dem der Rechtsstreit anhangig ist, hat dem
Gerichtshof mehrere Fragen zu den Ver-
pflichtungen gestellt, die auf einem Betrei-
ber eines Internet-Marktplatzes lasten
kénnen, um MarkenrechtsverstoRe durch
seine Nutzer zu verhindern.

Der Gerichtshof hebt eingangs hervor, dass
sich der Inhaber der Marke gegenuber ei-
ner naturlichen Person, die Markenproduk-
te online verkauft, nur dann auf sein aus-
schlieBliches Recht berufen kann, wenn
diese Verkaufe im Rahmen einer gewerbli-
chen Tatigkeit stattfinden. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die Verkéaufe
aufgrund ihres Umfangs und ihrer Haufig-
keit Uber die Sphare einer privaten Tatig-
keit hinausgehen.

Der Gerichtshof &auBert sich zunéchst zu
der Geschaftstatigkeit, die mittels Online-
Marktplatzen wie dem von eBay auf die
Union gerichtet ist. Er stellt fest, dass die
Regeln der Union auf dem Gebiet der Mar-
ken auf Verkaufsangebote und auf Wer-
bung fur in einem Drittstaat befindliche
Markenprodukte ab dem Zeitpunkt zur An-
wendung gelangen, zu dem sich heraus-
stellt, dass sich diese Verkaufsangebote
und Werbung an Verbraucher in der Union
richten.

Es ist Sache der nationalen Gerichte, im
Einzelfall zu prifen, ob relevante Indizien
vorliegen, die darauf schlieen lassen, dass
sich das Verkaufsangebot oder die Wer-
bung, die auf einem Online-Marktplatz an-
gezeigt werden, an Verbraucher in der
Union richten. Die nationalen Gerichte
werden beispielsweise den geografischen
Gebieten Rechnung tragen kodnnen, in die
der Verkaufer bereit ist, die Ware zu lie-
fern.

Der Gerichtshof entscheidet sodann, dass
der Betreiber eines Internet-Marktplatzes



220 GB 3/2011

Marken im Sinne der Rechtsvorschriften
der Union nicht selbst benutzt, wenn er
eine Dienstleistung erbringt, die lediglich
darin besteht, seinen Kunden zu ermdogli-
chen, im Rahmen ihrer geschaftlichen Ta-
tigkeiten Marken entsprechende Zeichen
auf seiner Website erscheinen zu lassen.
Dartuiber hinaus erlautert er einige Merk-
male der Verantwortlichkeit des Betreibers
eines Internet-Marktplatzes. Unter Hinweis
darauf, dass diese Prufung Sache der nati-
onalen Gerichte ist, halt er es fur erforder-
lich, dass der Betreiber bei geleisteter Hil-
festellung, die u. a. darin besteht, die Pra-
sentation der Online-Verkaufsangebote zu
optimieren oder diese Angebote zu bewer-
ben, eine aktive Rolle spielt, die ihm eine
Kenntnis der diese Angebote betreffenden
Daten oder eine Kontrolle Uber sie ver-
schaffen kann.

Hat der Betreiber eine solche ,aktive Rolle*
gespielt, kann er sich nicht auf die Aus-
nahme im Bereich der Verantwortlichkeit
berufen, die das Unionsrecht unter be-
stimmten Voraussetzungen Erbringern von
Online-Diensten wie Betreibern von Inter-
net-Marktplatzen gewahrt.

Aber selbst in den Féllen, in denen dieser
Betreiber keine solche aktive Rolle gespielt
hat, kann er sich nicht auf diese Ausnahme
von seiner Verantwortlichkeit berufen,
wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Um-
stande bewusst war, auf deren Grundlage
ein sorgfaltiger Wirtschaftsteilnehmer die
Rechtswidrigkeit der Online-Verkaufsange-
bote hétte feststellen muissen, und wenn
er, falls ein solches Bewusstsein gegeben
war, nicht unverziglich tatig geworden ist,
um die betreffenden Daten zu entfernen
oder den Zugang zu ihnen zu sperren.

Der Gerichtshof &uBert sich schliefllich zu
der Frage, welche gerichtlichen Anordnun-
gen an den Betreiber eines Online-
Marktplatzes gerichtet werden koénnen,
wenn er sich nicht aus eigenem Antrieb
entschliel3t, die Verletzungen von Rechten
des geistigen Eigentums abzustellen und
zu vermeiden, dass sich diese Verletzun-
gen wiederholen.

So kann diesem Betreiber aufgegeben
werden, MaBnahmen zu ergreifen, die die
Identifizierung seiner als Verkaufer auftre-
tenden Kunden erleichtern. Insoweit ist es
zwar erforderlich, den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten zu beachten, doch
muss der Urheber der Verletzung, sofern
er im geschéftlichen Verkehr und nicht als

Privatmann tatig wird, gleichwohl klar
identifizierbar sein.

Das Unionsrecht verlangt daher von den
Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass die
fur den Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums zustandigen nationalen Gerichte
dem Betreiber aufgeben kénnen, MaRnah-
men zu ergreifen, die nicht nur zur Beendi-
gung der von Nutzern hervorgerufenen
Verletzungen dieser Rechte, sondern auch
zur Vorbeugung gegen erneute derartige
Verletzungen beitragen. Diese MalRnahmen
mussen wirksam, verhéltnismaRig und ab-
schreckend sein und durfen keine Schran-
ken fiur den rechtméaBigen Handel errich-
ten.

Pressemitteilung 69/11

l

11. BGH

zusammengestellt von Stephan Kunze

BGH zur Zulassigkeit von Werbe-
schreiben mit Kreditkarten

Urt. v. 3. 3. 2011 — | ZR 167/09 — Kredit-
kartenwerbung

Die Deutsche Postbank AG versandte im
Jahr 2008 an eine Vielzahl ihrer Kunden
personlich  adressierte  Werbeschreiben,
denen eine auf den Namen des Adressaten
ausgestellte Kreditkarte beigefuigt war. Um
die Kreditkarte verwenden zu konnen,
musste der Bankkunde ein als Freischal-
tauftrag bezeichnetes Formular unter-
zeichnen und der beklagten Bank zusen-
den. Im ersten Jahr sollte die Kreditkarte
kostenlos sein.

Der Klager, der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen, hat darin einen VerstoR3
gegen das Wettbewerbsrecht, insbesonde-
re unter den Gesichtspunkten einer un-
sachlichen Einflussnahme auf die Entschei-
dungsfreiheit der Adressaten des Werbe-
schreibens (8 4 Nr. 1 UWG) und einer un-
zumutbaren Belastigung (8 7 Abs. 1 UWG)
gesehen. Er hat die Beklagte auf Unterlas-
sung und Erstattung von Abmahnkosten in
Anspruch genommen.

Landgericht und Berufungsgericht haben
die Klage abgewiesen. Der Bundesge-
richtshof hat die Revision des Klagers zu-
ruckgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat die Auffassung
des Berufungsgerichts bestatigt, dass eine
unzulassige Einflussnahme auf die Ent-
scheidungsfreiheit der angeschriebenen
Kunden der Beklagten nach § 4 Nr. 1 UWG
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nicht vorliegt. Die Verbraucher kennen die
Funktionsweise einer Kreditkarte. Sie wis-
sen aufgrund des Werbeschreibens, dass
die Ubersandte Kreditkarte erst nach Ruck-
sendung des Freischaltauftrags eingesetzt
werden kann, durch den ein entgeltlicher
Kreditkartenvertrag mit der Postbank zu-
stande kommt.

Der Kunde wird durch die Zusendung der
Kreditkarte auch nicht im Sinne des 8§ 7
Abs. 1 UWG unzumutbar beléstigt. Wegen
der auf ihren Namen ausgestellten Kredit-
karten werden sich Kunden zwar haufig
veranlasst sehen, die Karten vor der Ent-
sorgung — etwa durch Zerschneiden — zu
zerstdren, um ihre personlichen Daten un-
kenntlich zu machen und dadurch einen
Missbrauch zu verhindern. Dieser erhohte
Aufwand fuhrt aber noch nicht zu einer den
Adressaten unzumutbaren Bel&stigung. Ob
die WerbemafRnahme die Schwelle zur Un-
zumutbarkeit Uberschreitet, ist durch eine
Abwagung der geschiitzten Interessen des
Adressaten und des werbenden Unterneh-
mens zu ermitteln. Nach der danach gebo-
tenen Abwagung Uberwiegen die Interes-
sen des werbenden Unternehmens an ziel-
gerichteter Ansprache seiner Kunden den
Eingriff in die Privatsphare des Adressaten
des Werbeschreibens, dem eine sichere
Entsorgung der Kreditkarte eine gegenuber
Ublichen Werbebriefen etwas gréRere Mihe
bereitet.

Die Vorschrift des § 675m Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 BGB, die die unaufgeforderte Zusen-
dung von Zahlungsinstrumenten untersagt,
ist erst nach der beanstandeten Werbe-
maBnahme in Kraft getreten. Die Bestim-
mung war deshalb fur die Prifung der
wettbewerbsrechtlichen Zul&ssigkeit der
Werbung ohne Belang.

Pressemitteilung 37/11 v. 3. 3. 2011

BGH untersagt Werbung mit durchge-
strichenen Preisen bei Ero6ffnungsan-
gebot

Urt. v. 17. 3. 2011 — | ZR 81/09 — Original
Kanchipur

Der u. a. fur das Wettbewerbsrecht zu-
stéandige 1. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hof hat entschieden, dass eine Werbung
mit hervorgehobenen Einfiihrungspreisen,
denen hohere durchgestrichene Preise ge-
genubergestellt werden, nur zulassig ist,
wenn sich aus der Werbung ergibt, wie
lange die Einfuhrungspreise gelten und ab

wann die durchgestrichenen héheren Prei-
sen verlangt werden

Der Beklagte, der im Teppichhandel tétig
ist und im Jahre 2007 eine Niederlassung
in Friesenheim bei Freiburg betrieb, warb
in einem der Badischen Zeitung beigeflig-
ten Prospekt fir seine Teppichkollektion
,Original Kanchipur® mit Einfuhrungsprei-
sen, denen er deutlich héhere durchgestri-
chene Preise gegeniberstellte. Im Text des
Prospekts wies er darauf hin, dass die Kol-
lektion eine Weltneuheit sei, zu deren
Markteinfiuhrung er als Hersteller hohe Ra-
batte geben konne.

Die Klagerin, ein Freiburger Wettbewerber,
sah in dieser Werbung eine Irrefihrung
und einen Versto3 gegen das wettbewerbs-
rechtliche Transparenzgebot. lhre Klage
hatte in beiden Vorinstanzen Erfolg. Der
Bundesgerichtshof hat die dagegen einge-
legte Revision des Beklagten zuriickgewie-
sen.

Der Bundesgerichtshof hat die Ansicht des
Berufungsgerichts bestétigt, dass die Be-
dingungen fiir die Inanspruchnahme dieser
VerkaufsférderungsmafRnahme in der Wer-
beanzeige nicht — wie in 84 Nr. 4 UWG
gefordert — klar und eindeutig angegeben
waren. AuBlerdem verstolRe die Werbung
gegen das Irrefihrungsverbot. Wer mit
einem hoheren durchgestrichenen Preise
werbe, miusse deutlich machen, worauf
sich dieser Preis beziehe. Handele es sich
um den regularen Preis, den der Handler
nach Abschluss der Einfuhrungswerbung
verlange, musse er angeben, ab wann er
diesen regularen Preis in Rechnung stellen
werde. Anders als beim Raumungsverkauf,
bei dem der Kaufmann nach der Recht-
sprechung — nicht — zu einer zeitlichen Be-
grenzung genotigt ist, muss damit ein Ein-
fuhrungsangebot, das mit durchgestriche-
nen hoheren Preisen wirbt, eine zeitliche
Begrenzung aufweisen.

Pressemitteilung 44/11 v. 18. 3. 2011

BGH zum Zitat im Geschmacksmuster-
recht
Urt. v. 7. 4. 2011 — | ZR 56/09 — ICE

Der u. a. fur das Geschmacksmusterrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat entschieden, dass die Abbil-
dung eines Geschmacksmusters nicht ,,zum
Zwecke des Zitats“ nach 8§ 40 Nr. 3 Ge-
schmMG zuléssig ist, wenn sie ausschlie3-
lich Werbezwecken dient.
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Die Beklagte, die Deutsche Bahn AG, ist
Inhaberin von Geschmacksmustern, die sie
fur Zuge des Typs ICE 3 benutzt. Die Kla-
gerin, die Fraunhofer-Gesellschaft, betreibt
eine Einrichtung fir angewandte For-
schung, die sich mit Schienenfahrzeug-
technik befasst und die fur die Beklagte
eine Radsatzprufanlage fur den Zugtyp ICE
1 entwickelt hat. Im Ausstellerkatalog ei-
ner Fachmesse warb die Fraunhofer-
Gesellschaft fiur ihre Leistungen mit der
Darstellung ihres Leistungsspektrums und
des Forschungsbedarfs in der Schienen-
fahrzeugtechnik, wobei sie den Triebwagen
eines ICE 3 abbildete. Die Beklagte wies
die Klagerin darauf hin, dass sie Inhaberin
der den ICE 3 betreffenden Geschmacks-
muster sei und forderte sie zur Zahlung
einer Lizenzgebihr von 750 € auf. Die Kla-
gerin hat daraufhin negative Feststellungs-
klage erhoben, d.h. sie hat die Feststellung
beantragt, dass der Beklagten wegen der
beanstandeten Abbildung des ICE 3 in ih-
rem Leistungsspektrum keine Anspriche
zustehen.

In den Vorinstanzen hatte die Klage keinen
Erfolg. Auf die Revision des Klagers hat der
Bundesgerichtshof das  Berufungsurteil
aufgehoben und die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zurtickverwiesen.

Nach Ansicht des Bundesgerichthofs hat
das Kammergericht nicht hinreichend ge-
prift, ob die beanstandete Abbildung des
ICE 3 die von der Beklagten fur den ICE 3
benutzten Geschmacksmuster verletzt. Fir
eine solche Priufung hatten der Gesamtein-
druck der Abbildung und der Gesamtein-
druck des Musters ermittelt und miteinan-
der verglichen werden mussen. Dabei wa-
ren nicht nur Ubereinstimmungen, sondern
auch Unterschiede zu berilicksichtigen ge-
wesen. Das Berufungsgericht hat seine
Annahme einer Geschmacksmusterverlet-
zung dagegen allein auf gewisse Ubereinst-
immungen in der Linienfuhrung gestutzt.
Deshalb konnte das Berufungsurteil keinen
Bestand haben. Die Sache musste zur er-
neuten Prifung an das Berufungsgericht
zurtckverwiesen werden.

Der Bundesgerichtshof hat allerdings die
Auffassung des Berufungsgerichts gebilligt,
dass die Klagerin sich fur den Fall einer
Geschmacksmusterverletzung nicht auf
Rechtfertigungsgriinde berufen kann und
insbesondere vergeblich geltend macht, die
Abbildung des ICE 3 in ihrem Katalog sei
nach § 40 Nr. 3 GeschmMG ,zum Zwecke

der Zitierung“ erlaubt. Die Abbildung eines
Geschmacksmusters zum Zwecke der Zi-
tierung hatte — so der Bundesgerichtshof —
vorausgesetzt, dass eine Verbindung zwi-
schen dem abgebildeten Geschmacksmus-
ter und der im Katalog dargestellten Téatig-
keit der Klagerin besteht und das Muster
damit als Belegstelle fur eigene Ausfiihrun-
gen des Zitierenden gedient hatte. Daran
fehlt es im Streitfall, da sich das Leistungs-
spektrum, das die Klagerin in dem Katalog
beschreibt, nicht auf den ICE 3, sondern
auf den ICE 1 bezieht. Die Abbildung des
ICE 3 diente damit nur dem Marketing und
lasst sich nicht als ein der Veranschauli-
chung der eigenen Tatigkeit dienendes
Zitat verstehen.

Pressemitteilung 57/11 v. 8. 4. 2011
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BGH zur Werbung mit Garantien beim
Verbrauchsguterkauf
Urt. v. 14. 4. 2011 — | ZR 133/09

Der unter anderem fur das Wettbewerbs-
recht zusténdige I. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat am 14. April 2011 ent-
schieden, dass die naheren Angaben, die
bei einem Verbrauchsgulterkauf in der Ga-
rantieerklarung enthalten sein mussen,
nicht notwendig schon in der Werbung mit
der Garantie aufgefihrt werden mussen.
Die Parteien handeln mit Tintenpatronen
und Tonerkartuschen fur Computerdrucker,
die sie Uber das Internet im Wege des Ver-
sandhandels vertreiben. Der Beklagte bot
auf seiner Internetseite Druckerpatronen
mit dem Versprechen an, ,3 Jahre Garan-
tie* zu gewahren. Die Klagerin hat es als
wettbewerbswidrig beanstandet, dass der
Beklagte in der Werbung nicht angegeben
hat, wie sich die Bedingungen des Eintritts
des Garantiefalls darstellen und unter wel-
chen Umstanden der Verbraucher die Ga-
rantie in Anspruch nehmen kann. Das
Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das
Berufungsgericht hat den Beklagten verur-
teilt, es zu unterlassen, mit Garantien zu
werben, ohne den Verbraucher ordnungs-
gemal auf seine gesetzlichen Rechte hin-
zuweisen.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungs-
urteil aufgehoben und das landgerichtliche
Urteil wiederhergestellt. GemaBR § 477
Abs. 1 Satz 2 BGB muss eine Garantieer-
klarung den Hinweis auf die gesetzlichen
Rechte des Verbrauchers sowie darauf ent-
halten, dass diese Rechte durch die Garan-
tie nicht eingeschréankt werden. Ferner

muss die Erklarung den Inhalt der Garantie
und alle wesentlichen Angaben nennen, die
fur deren Geltendmachung erforderlich
sind. Unter eine Garantieerklarung fallt nur
eine Willenserklarung, die zum Abschluss
eines Kaufvertrages oder eines eigenstan-
digen Garantievertrages fuhrt, nicht dage-
gen die Werbung, die den Verbraucher
lediglich zur Warenbestellung auffordert
und in diesem Zusammenhang eine Garan-
tie anklndigt, ohne sie bereits rechtsver-
bindlich zu versprechen. Die insoweit ein-
deutige Bestimmung des deutschen Rechts
setzt freilich nur die europaische Richtlinie
1999/44/EG Uber den Verbrauchsguterkauf
um, die in diesem Zusammenhang — im
Wortlaut mehrdeutig — davon spricht, dass
,die Garantie* die fraglichen Informationen
enthalten musse. Der Bundesgerichtshof
hat es indessen als unzweifelhaft angese-
hen, dass auch damit lediglich die Garan-
tieerklarung und nicht die Werbung mit der
Garantie gemeint ist.

Pressemitteilung 64/11 v. 19. 4. 2011

BGH zu Markenparfumimitaten
Urt. v. 5. 5. 2011 — | ZR 157/09 — Creation
Lamis

Der unter anderem fur das Wettbewerbs-
recht zustandige I. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat heute entschieden, dass
der Handel mit Markenparfumimitaten
nicht als unlautere vergleichende Werbung
nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG untersagt wer-
den kann, wenn keine klare und deutliche
Imitationsbehauptung erfolgt, sondern le-
diglich Assoziationen an die Originale ge-
weckt werden.

Die Beklagten bieten im Internet unter der
Marke ,Creation Lamis“ niedrigpreisige
Parfums an, deren Duft demjenigen be-
stimmter teurerer Markenparfiums ahnelt.
Dabei hatten sie zunachst Bestelllisten
verwendet, in denen den Imitaten jeweils
ein teureres Markenprodukt gegentberge-
stellt wurde. Seit mehreren Jahren benut-
zen sie derartige Bestelllisten aber nicht
mehr. Die Klagerin, die hochpreisige Par-
fiums bekannter Marken vertreibt, halt das
Angebot, die Werbung und den Vertrieb
der Parfumimitate fur wettbewerbswidrig,
weil sie als Nachahmung der Originale zu
erkennen seien.

Soweit den Beklagten der Handel mit den
Imitaten auch ohne Benutzung von Ver-
gleichslisten untersagt werden soll, ist die
Klage in den Vorinstanzen erfolglos geblie-

ben. Der Bundesgerichtshof hat auf die
dagegen gerichtete Revision der Klagerin
das Berufungsurteil aufgehoben und die
Sache an das Berufungsgericht zurlckver-
wiesen.

Das Verbot des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG rich-
tet sich nicht dagegen, ein Originalprodukt
nachzuahmen. Fur eine nach dieser Be-
stimmung unlautere vergleichende Wer-
bung genligt es deshalb nicht, dass das
Originalprodukt aufgrund der Aufmachung
und Bezeichnung der Imitate lediglich er-
kennbar wird und mit der Werbung ent-
sprechende Assoziationen geweckt werden.
Verboten ist vielmehr eine deutliche Imita-
tionsbehauptung, aus der — ohne Berick-
sichtigung sonstiger, erst zu ermittelnder
Umstande — hervorgeht, dass das Produkt
des Werbenden gerade als Imitation des
Originalprodukts beworben wird.

Fur die Frage, ob eine klare und deutliche
Imitationsbehauptung vorliegt, hat das
Berufungsgericht allein auf die Sicht der
Endverbraucher abgestellt und die Frage
insoweit im Streitfall verneint. Die zugrun-
de liegenden Feststellungen hat das Beru-
fungsgericht — so der BGH — rechtsfehler-
frei getroffen. Das Berufungsurteil enthielt
jedoch keine Feststellungen zum Vortrag
der Klagerin, die Beklagten hatten sich mit
ihren Parfumimitaten auch an Handler ge-
wandt, die wegen ihrer speziellen Kennt-
nisse aufgrund der Bezeichnungen und
Ausstattung der Parfumimitate in der Wer-
bung eine klare Imitationsbehauptung er-
kannt hatten. Richtet sich die beanstande-
te Werbung an verschiedene Verkehrskrei-
se, reicht es fir die Unlauterkeit aus, wenn
deren Voraussetzungen im Hinblick auf
einen dieser Verkehrskreise erfullt sind.
Der BGH hat daher das Berufungsurteil
aufgehoben und die Sache an das Beru-
fungsgericht zuriuckverwiesen. Das Beru-
fungsgericht wird auch noch zu prifen ha-
ben, ob die Werbung der Beklagten gegen-
Uber Handlern eine unangemessene Aus-
nutzung des Rufs der Marken der Klagerin
darstellt.

Pressemitteilung 77/11 v. 5. 5. 2011

BGH zum Urheberrechtsschutz von
Lernspielen

Urt. v. 1. 6. 2011 — | ZR 140/09 — Lern-
spiele

Der u.a. fur das Urheberrecht zustandige
I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
heute entschieden, dass Lernspiele nach
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§2 Abs. 1 Nr.7 UrhG als Darstellungen
wissenschaftlicher Art  urheberrechtlich
geschitzt sein kdnnen.

Die Klagerin entwickelt und vertreibt Lern-
spiele, die aus mehreren Ubungsheften
und einem Kontrollgerat bestehen. Die
Lernspiele werden in drei Varianten ange-
boten, denen dieselbe Spielidee zugrunde
liegt. So besteht das Kontrollgerat eines
der Lernspiele aus einem flachen Kunst-
stoffkasten, in dem zwdlf quadratische
Plattchen in zwei Reihen zu je sechs Platt-
chen auf dafir vorgesehenen Feldern lie-
gen. Die Plattchen sind auf der Vorderseite
von eins bis zwdlf durchnummeriert und
auf der Ruckseite mit roten, blauen oder
grianen Farbmustern versehen. Die Aufga-
be des Anwenders besteht darin, die Platt-
chen nach der Aufgabenstellung des
Ubungsheftes einem bestimmten Feld zu-
zuordnen. Hat der Anwender die Aufgabe
richtig gelost, kann er dies, wenn er das
Kontrollgerat umdreht, daran erkennen,
dass die Ruckseiten der Plattchen ein har-
monisches, im Ubungsheft zur Kontrolle
abgebildetes Muster bilden.

Die Beklagte hat Lernspiele hergestellt und
vertrieben, die weitgehend nach demsel-
ben Prinzip wie die Lernspiele der Klagerin
funktionieren. Die Klagerin ist der Ansicht,
die Beklagte habe dadurch das Urheber-
recht an ihren Lernspielen verletzt. Sie
nimmt die Beklagte auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch.

Das Landgericht hat der Klage stattgege-
ben. Das Berufungsgericht hat die Klage
abgewiesen. Auf die Revision der Klagerin
hat der Bundesgerichtshof das Berufungs-
urteil aufgehoben und die Sache zur neuen
Verhandlung und Entscheidung an das Be-
rufungsgericht zuriickverwiesen.

Nach Ansicht des BGH kénnen die Lern-
spiele der Klagerin als Darstellungen wis-
senschaftlicher Art nach § 2 Abs. 1 Nr. 7
UrhG urheberrechtlich geschutzt sein. Fur
Darstellungen wissenschaftlicher Art ist es
begriffswesentlich, dass sie der Vermitt-
lung von belehrenden oder unterrichtenden
Informationen dienen. Die Kontrollgerate
vermitteln im Zusammenspiel mit den
Ubungsheften solche Informationen. Be-
reits der Darstellung einfachster ,wissen-
schaftlicher* Erkenntnisse kann Urheber-
rechtsschutz zukommen. Das Berufungsge-
richt hat angenommen, eine Urheber-
rechtsverletzung sei ausgeschlossen, weil
sich die Inhalte und Aufgaben der Ubungs-
hefte der Beklagten von denen der Klage-

rin unterscheiden. Nach Auffassung des
BGH kann mit dieser Begriindung eine Ur-
heberrechtsverletzung nicht verneint wer-
den. Fur den Urheberrechtsschutz einer
Darstellung wissenschaftlicher Art ist der
dargestellte Inhalt ohne Bedeutung. Es
kommt nicht darauf an, was, sondern wie
etwas dargestellt wird. Nur die Form der
Darstellung kann deren Urheberrechts-
schutz begrinden.

Das Berufungsgericht wird daher zu prifen
haben, ob die Lernspiele der Klagerin eine
so eigentumliche Formgestaltung aufwei-
sen, dass sie als Darstellungen wissen-
schaftlicher Art Urheberrechtsschutz ge-
nieBen. Hierfur reicht es schon aus, dass
sich die Gestaltung vom alltaglichen Schaf-
fen im betroffenen Bereich der Lernspiele
abhebt, auch wenn das MaR der geistigen
Leistung und individuellen Pragung gering
ist. Sollten die Lernspiele der Klagerin al-
lerdings nur ein geringes Mall an Eigen-
tumlichkeit haben, kodnnten bereits ver-
haltnismafig geringfligige Abweichungen in
der Gestaltung der Lernspiele der Beklag-
ten zur Folge haben, dass keine Urheber-
rechtsverletzung vorliegt. Auch dies wird
das Berufungsgericht gegebenenfalls zu
prufen haben.

Pressemitteilung 93/11 v. 1. 6. 2011

BGH zur Verwendung der Bezeichnung
,.zertifizierter Testamentsvollstrecker
Urt. v. 9. 6. 2011 — | ZR 113/10

Der unter anderem fur das Wettbewerbs-
recht zustandige I. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat entschieden, dass die
Verwendung der Bezeichnung ,zertifizierter
Testamentsvollstrecker (AGT)“ durch einen
Rechtsanwalt grundsatzlich nicht gegen
das anwaltliche Berufsrecht und gegen das
IrrefUhrungsverbot verstofl3t, wenn der Be-
treffende sowohl in theoretischer als auch
in praktischer Hinsicht bestimmte Anforde-
rungen erfullt.

Der beklagte Rechtsanwalt ist Partner einer
Anwaltskanzlei in Regensburg. Im Brief-
kopf bezeichnet er sich als ,Zertifizierter
Testamentsvollstrecker (AGT)“. Er verfugt
Uber ein Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft
Testamentsvollstreckung und Vermdgens-
sorge e.V. (AGT), die auf Antrag eine Be-
scheinigung als ,Zertifizierter Testaments-
vollstrecker” ausstellt, wenn der Antrag-
steller an bestimmten Leistungskontrollen
teilgenommen hat. Rechtsanwélte bendti-
gen zum Nachweis der praktischen Fertig-

keiten lediglich eine zweijahrige Tatigkeit
im Beruf.

Die klagende Rechtsanwaltskammer Nurn-
berg hat die Bezeichnung ,Zertifizierter
Testamentsvollstrecker (AGT)* als irrefih-
rend und berufsrechtswidrig beanstandet,
weil der Beklagte keine hinreichenden
praktischen Fahigkeiten auf dem Gebiet
der Testamentsvollstreckung aufweise.
Zudem werde der unzutreffende Eindruck
vermittelt, dass es den Beruf des Testa-
mentsvollstreckers gebe.

Das Landgericht Regensburg hat die Klage
abgewiesen. Das Oberlandesgericht Nirn-
berg hat ihr stattgegeben (OLG Nurnberg,
GRUR-RR 2011, 12). Die Werbung mit der
Bezeichnung ,Zertifizierter Testamentsvoll-
strecker (AGT)“, sei unsachlich und irrefiih-
rend, weil dadurch bei den angesproche-
nen Verbrauchern die Erwartung geweckt
werde, dass derjenige, der sich in dieser
Weise prasentiere, regelmaRig als Testa-
mentsvollstrecker tatig werde. Diese Vo-
raussetzung erfiille der Beklagte nicht, da
er bislang nach seinem eigenen Vortrag
erst in zwei Fallen als Testamentsvollstre-
cker tatig geworden sei.

Der Bundesgerichtshof hat die gegen diese
Beurteilung gerichtete Revision des Be-
klagten zuriickgewiesen. Gegen einen Hin-
weis auf die Zertifizierung im Zusammen-
hang mit der Tatigkeit als Testamentsvoll-
strecker bestehen danach aus berufs- und
wettbewerbsrechtlicher  Sicht allerdings
keine Bedenken. Die Angabe enthalt eine
Information, die fur das rechtssuchende
Publikum durchaus von Bedeutung sei. Bei
den Werbeadressaten wird dadurch nicht
der unzutreffende Eindruck hervorgerufen,
das Zertifikat sei von einer amtlichen Stelle
ausgestellt worden. Auch die Verwendung
der Bezeichnung ,Testamentsvollstrecker*
ist an sich nicht irrefihrend oder unsach-
lich. Der Verkehr erkennt, dass es sich
hierbei nicht um eine besondere Berufsbe-
zeichnung, sondern um eine Tatigkeitsbe-
schreibung handelt. Die angesprochenen
Verbraucher erwarten von einem ,zertifi-
zierten Testamentsvollstrecker” aber, dass
er Uber besondere theoretische Kenntnisse
und praktische Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Testamentsvollstreckung verflgt.
Dies setzt auch bei Rechtsanwalten voraus,
dass sie in der Vergangenheit wiederholt
als Testamentsvollstrecker téatig geworden
sind. Es ist daher irrefiuhrend, wenn
Rechtsanwaélte ohne praktische Erfahrung
als Testamentsvollstrecker die Bezeichnung

.zertifizierter Testamentsvollstrecker* ver-
wenden. Auch eine zweimalige Tatigkeit als
Testamentsvollstrecker reicht — so der BGH
— nicht aus, um den Erwartungen zu ent-
sprechen, die der Verkehr an einen ,zertifi-
zierten Testamentsvollstrecker” stellt.

Pressemitteilung 102/11 v. 14. 6. 2011

I111. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von Carsten Johne

LG Hamburg: UrheberrechtsverstoRe
im Internet Landgericht Hamburg ent-
scheidet Uber Reichweite der Pru-
fungspflicht des Sharehosts

Urt. v. 2. 3. 2011 — 308 O 458/10

Das Landgericht Hamburg hat am 2. 3.
2011 in einem Eilverfahren entschieden,
dass sog. Sharehost-Anbieter auch géangige
Linksammlungen im Internet daraufhin
Uberprifen mussen, ob dort Hinweise auf
urheberrechtswidrig im Programm des
Sharehosts abgespeicherte Dateien existie-
ren.

Auf den Antrag der Gesellschaft fur musi-
kalische Auffuhrungs- und mechanische
Vervielfaltigungsrechte (GEMA) hat die
zustandige Urheberrechtskammer der Be-
treiberin eines Sharehost-Dienstes sowie
deren Geschéftsfuhrer verboten, bestimm-
te Musiktitel der Musikgruppen ,Die Arzte*
und ,Bbhse Onkelz* o&ffentlich zugénglich
zu machen. Die Antragsgegnerin sei nach
den Grundséatzen der sog. Storerhaftung
daftr mitverantwortlich, dass die fraglichen
Titel tber ihren Dienst illegal veroffentlicht
worden seien, weil sie ihrer Prufpflicht
nicht ausreichend nachgekommen sei.

Die Antragsgegnerin betreibt einen auch in
deutscher Sprache abgefassten Internet-
Dienst. Dieser ermdglicht es seinen Nut-
zern, in unbegrenzter Anzahl beliebige Da-
teien kostenlos auf die hierfir bereitge-
stellten Server zu laden und dort zum je-
derzeitigen Abruf (auch durch Dritte) abzu-
speichern (sog. Sharehosting). Da der
Sharehost selbst kein fur Dritte verstandli-
ches Inhaltsverzeichnis enthalt, verfahren
die Nutzer haufig so, dass sie die Links zu
den von ihnen hochgeladenen Dateien zu-
sammen mit einer Beschreibung ihres In-
halts auf Webseiten anderer Internetdiens-
te in sogenannte Linksammlungen (Link-
Ressources) einstellen. Innerhalb der Link-
sammlungen kénnen dann andere Nutzer
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gezielt nach den Links zu den Dateien su-
chen, indem sie Uber interne Suchmaschi-
nen beispielsweise bestimmte Musik- oder
Filmtitel aufrufen.

Uber den Dienst der Antragsgegnerin wur-
den in der Vergangenheit wiederholt unter
Verletzung der Urheberrechte der Antrag-
stellerin Titel der Musikgruppen ,,Die Arzte*
und ,Bohse Onkelz* verdéffentlicht. Auf ent-
sprechende Hinweise |6schte die Antrags-
gegnerin die Dateien, doch tauchten die
Titel spater wieder auf. Hierfur, so die An-
tragsgegnerin, sei sie jedoch nicht verant-
wortlich, weil sie alles ihr Zumutbare un-
ternommen habe, um den erneuten Upload
illegaler Musikdateien zu verhindern. Dies
sah das Gericht anders: Aufgrund der vo-
rangegangenen Hinweise auf die illegalen
Uploads habe die Antragsgegnerin eine
erhdhte Prufpflicht getroffen. Es sei der
Antragsgegnerin deshalb auch zumutbar
gewesen, die gangigen Linksammlungen
auf Links zu etwaigen illegalen Inhalten in
ihrem Datenbestand zu uUberprufen. Das
gelte selbst dann, wenn sich diese Priufung
teilweise nur manuell und nicht ausschlie3-
lich softwaregestitzt vornehmen lasse. Die
regelmaRige  Uberpriifung einschlagiger
Link-Sammlungen stelle ein effektives Mit-
tel dar, um Rechtsverletzungen zu verhin-
dern oder zumindest fortdauernde Rechts-
verletzungen zu unterbinden. Unzumutbar
sei die softwaregestutzte Prifung nur
dann, wenn der finanzielle Aufwand aul3er
Verhéltnis zu den Erlésen stinde. Dazu
habe die Antragsgegnerin jedoch keine
belastbaren Zahlen vorgetragen. Die von
der Antragsgegnerin eingesetzten Wort-
und Hashfilter kénnten von Nutzern jeden-
falls leicht umgangen werden. Auch seien
komprimierte Dateien von der Antragsgeg-
nerin nicht in allen Formaten uUberprift
worden. Konkrete Angaben zu dem von ihr
angeblich neu entwickelten effektiveren
Filtersystem habe die Antragsgegnerin
nicht mitgeteilt.

PMv. 17. 5. 2011 [Link

Facebook dadurch stellt keinen Wettbe-
werbsverstol3 dar. Dies hat das Landgericht
Berlin in einem Eilverfahren entschieden
und einen Verbotsantrag eines anderen
Online-Handlers zurlickgewiesen.

Dieser hatte darauf verwiesen, jedenfalls
die Daten anderer Facebook-Nutzer wir-
den auch ohne Betatigung des Buttons bei
deren Besuch auf der Konkurrenzseite an
Facebook uUbertragen und verlangt, der
Verwender des Buttons musse darauf hin-
weisen. Dem ist das Landgericht nicht ge-
folgt. Unabhangig davon, wie die Sache
datenschutzrechtlich zu wirdigen sei, sei
ein wettbewerbsrechtlicher Verstof3 nicht
festzustellen, so das Landgericht. § 13 des
Telemediengesetzes, auf dessen Verlet-
zung die Antragstellerin sich berufe, sei
keine Marktverhaltensvorschrift.

PM v. 23.03.2011 [Link]

PMv. 5. 5. 2011 [Link

LG Berlin: Kein Wettbewerbsverstol
durch ,,Gefallt-mir*“-Button von Face-
book auf Verkaufsplattform im Inter-
net

Beschl. v. 14. 3. 2011 — 91 O 25/11

Die Verwendung des ,Gefallt-mir“-Buttons
von Facebook auf der Internetseite eines
Online-Handlers ohne Hinweis auf eine
mogliche Ubermittlung von Nutzerdaten an

KG: Kein Wettbewerbsversto? durch
Verwendung des ,,Gefallt-mir“-Buttons
von Facebook

Beschl. v. 29. 4. 2011 — 5 W 88/11

Nach dem Landgericht hat auch das Kam-
mergericht in einem Beschwerdeverfahren
die Verwendung des ,Gefallt-mir“-Buttons
von Facebook auf der Internetseite eines
Online-Handlers als wettbewerbsrechtlich
unbedenklich angesehen.

Zwar spreche im Streitfall einiges dafur,
dass der Verwender des Buttons gegen
Unterrichtungspflichten nach § 13 des Te-
lemediengesetzes (TMG) verstoBen habe,
so der 5. Zivilsenat des Kammergerichts:
Nach den glaubhaften Angaben der An-
tragstellerin sei davon auszugehen, dass
Facebook infolge der Verwendung des But-
tons seine Mitglieder bei Nutzung der Seite
unschwer Uber eine Kennnummer identifi-
zieren kénne. Daten der Seitennutzer wir-
den auch erfasst, wenn sie zum Zeitpunkt
ihres Besuches nicht bei Facebook einge-
loggt seien.

Die Verwendung des Buttons ohne aus-
drucklichen Hinweis auf diese Wirkungen
des Facebook-Plugins sei jedoch nicht als
Wettbewerbsversto einzustufen. Der
Marktauftritt der Konkurrenz sei durch die
Weiterleitung der Daten nicht unmittelbar
betroffen. Der klagende Mitbewerber konne
deswegen keine Unterlassung vom Ver-
wender verlangen.

In ahnlicher Weise hatte erstinstanzlich im
Eilverfahren bereits das Landgericht Berlin
entschieden.

LG Berlin: Einstweilige Verfugung in
Sachen ,,Berlin Tattoo* erlassen
Urt. v. 21. 4. 2010 — 91 O 32/11

Das Landgericht Berlin hat heute nach
mindlicher Verhandlung per einstweiliger
Verfugung die Werbung fur das Militarmu-
sikfest ,Berlin Tattoo“ im November 2011
mit dem Zusatz ,Original“ untersagt. Fer-
ner ist den Veranstaltern verboten worden,
im geschéftlichen Verkehr zu behaupten,
das Fest werde in seiner bekannten Form
nicht mehr vom Deutschen Bundeswehr-
verband durchgefuihrt. Diese Behauptung,
so das Landgericht in der Urteilsbegriin-
dung, sei ,schlicht unwahr“. Der Begriff
.Berlin Tattoo“ sei weder wettbewerbs-
rechtlich noch markenrechtlich geschutzt.
Mit dem Zusatz ,,Original“ werde jedoch in
unzutreffender Weise die Fortfuhrung einer
Veranstaltungstradition behauptet.

PMv. 21. 4. 2011 [Link]

OLG Hamm: Plagiatsvorwurf nicht be-
statigt
Urt. v. 24. 2. 2011 — 1-4 U 192/10

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Hamm hatte sich mit der Frage zu befas-
sen, ob die Ausstellung, die Bewerbung
und der Vertrieb der Figur ,Teddy“ eine
Verletzung der fur die Figur ,Buddy Bar 2“
bestehenden Geschmacksmusterrechte
darstellt. Diese Frage hat der Senat ver-
neint und damit die erstinstanzliche Ent-
scheidung des Landgerichts Bielefeld (U. v.
14.09.2010, 4 O 524/10) bestatigt.

Die Parteien bewerben und vertreiben je-
weils weilRe Porzellan bzw. aus porzellanar-
tigem Material hergestellte Figuren, die
einen aufrecht stehenden Bar darstellen.
Die Figur ,Buddy Béar 2“ ist zugunsten der
Antragsteller  geschmacksmusterrechtlich
geschitzt. Die Antragsteller sehen in der
von der Antragsgegnerin gewerblich ge-
nutzten Figur ,,Teddy“ ein Plagiat ihrer ge-
schutzten Figur und haben Unterlassungs-
anspriche geltend gemacht.

Ohne Erfolg. Nach den Vorschriften des
Geschmacksmustergesetzes steht dem
Rechtsinhaber das ausschlie8liche Recht
zu, das Muster zu benutzen und Dritten zu
verbieten, es ohne seine Zustimmung zu
verwenden. Diese Rechte sind nach den
Ausfiihrungen des Senats nicht verletzt.

Dafur ware erforderlich gewesen, dass
sichtbare Merkmale, die den Gesamtein-
druck des geschitzten Musters ,Buddy Bar
2* bestimmen, von der Figur ,Teddy“
Ubernommen wurden. Wahrend ,Buddy
Bar 2“ ein relativ freundlicher Bar sei, der
aber eine gewisse Ernsthaftigkeit und
Strenge auch durch die kantige Gestaltung
beibehalte, wirke ,Teddy“ eher wie eine
banalisierte Comicfigur fuhrte der Senat
nach einer umfassenden Betrachtung der
pragenden Gestaltungsmerkmale abschlie-
Bend aus.

links ,, Teddy“, rechts ,,Buddy Bar 2“
PM v. 13. 4. 2011 [Link]

OLG Brandenburg: Werbung fur das
Glucksspielprodukt ,,L-Dorado* bleibt
verboten

Urt. v. 3. 5. 2011 — 6 U 41/10

Fur das Glucksspielprodukt ,L-Dorado* darf
weiterhin keine Werbung gemacht werden.
Das hat das Brandenburgische Oberlan-
desgericht entschieden.

Die brandenburgische Lottogesellschaft
vertrieb sowohl in ihren Annahmestellen
als auch uber das Internet ein Produkt na-
mens ,L-Dorado“. Im Internet konnten
Spielscheine ausgeflllt, Bankdaten einge-
geben und die Daten online Ubermittelt
werden. Die Lottogesellschaft Ubersandte
dann mit der Post einen Bestellschein, den
der Kunde mit einem freien Rickantwor-
tumschlag unterschrieben zurticksenden
konnte. Bei ,L-Dorado“ handelt es sich um
eine Kombination von Voraussage-
Lotterien ,Lotto 6 aus 49“ und Losnum-
mern der Lotterie ,Spiel 77, einem Indivi-
dualtipp und einem Treueprogramm.

Ein Verband, in dem verschiedene Unter-
nehmen des deutschen Glicksspielwesens,
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u. a. Lottovermittler, Buchmacher, Wettun-
ternehmen und Klassenlotterieeinnehmer
zusammengeschlossen sind, verlangte von
der Land Brandenburg Lotto GmbH die
Unterlassung der Werbung fur dieses Pro-
dukt.

Das Landgericht Potsdam hat mit Urteil
vom 11.3.2010 der Klage stattgegeben
und die Werbung untersagt. Dagegen hat
die Lottogesellschaft Berufung eingelegt.
Dieses Rechtsmittel hat der fur Wettbe-
werbssachen zustédnde 6. Zivilsenat des
Brandenburgischen Oberlandesgerichts mit
Urteil vom 3.5.2011 zurtickgewiesen.

Zur Begrundung hat das Oberlandesgericht
ausgefuhrt, der klagende Verband handele
nicht rechtsmissbrauchlich, wenn er nur
gegen staatliche Lottogesellschaften und
nicht gegen seine eigenen Mitglieder vor-
gehe. Den Lottogesellschaften stehe es
offen, ihrerseits nicht gesetzestreu han-
delnde Mitglieder des klagenden Verbandes
auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen.
Gegen die Annahme des Rechtsmiss-
brauchs spreche auch, dass der Verband
bei der Bekdmpfung der Glucks- und Wett-
spielsucht und bei der Durchsetzung des
Jugendschutzes Ubergeordnete Allgemein-
interessen wahrnehme. Aufgrund des
staatlichen Gllucksspielmonopols bestehe
zumindest die Gefahr eines Kontrolldefizits,
so dass auch unter diesem Gesichtspunkt
dem Klager der Vorwurf des Rechtsmiss-
brauchs nicht gemacht werden kénne.

Da die Lottogesellschaft in mehrerer Hin-
sicht gegen die restriktiven Werberegeln
des seit dem 1.1.2008 geltenden Glicks-
spielstaatsvertrages verstoe, musse die in
Streit stehende Werbung untersagt wer-
den. Zutreffend habe das Landgericht
schon die Produktbezeichnung ,L-Dorado*
als WerbemaRnahme verboten. Der Hin-
weis, dass nur eine Teilnahme ab 18 Jah-
ren mdoglich sei, sei nicht ausreichend ge-
stalterisch in Erscheinung getreten. Die
Verbindung des Spiels ,L-Dorado“ mit ei-
nem Treueprogramm verstolRe ebenfalls
gegen den Glucksspielstaatsvertrag.

Das Urteil ist noch nicht rechtskraftig. Die
Land Brandenburg Lotto GmbH hat Revisi-
on zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe
eingelegt.

PM v. 20.06.2011 [Link]

Die mit Klage und Widerklage uber ihre
Werbeaussagen streitenden Ghostwriter
haben heute beide vor dem Landgericht
Berlin im Wesentlichen einen Sieg davon-
getragen. Das Landgericht befand heute in
einem Teilurteil die beanstandeten Werbe-
aussagen der Konkurrenten fur unzuléssig
und untersagte antragsgemafl deren kunf-
tige Verwendung. Damit darf sich die Be-
klagtenseite nicht mehr als Marktfuhrer
bezeichnen. Dem Kl&ger ist verboten wor-
den, sich zu Wettbewerbszwecken als ,.ei-
ner der leistungsfahigsten Anbieter wissen-
schaftlicher Ghostwriterdienstleistungen im
deutschsprachigen Raum* darzustellen.
Darliber hinaus untersagte das Landgericht
beiden Prozessparteien die Verwendung
einer Vielzahl anderer Werbeaussagen. Der
Klager scheiterte allerdings mit dem Ver-
langen, der in der Schweiz ansassigen Be-
klagten zu 2) die Werbeformel ,internatio-
nal tatig“ untersagen zu lassen.

Noch nicht entschieden hat das Landge-
richt Uber die Berechtigung der Beklagten,
mit einer Mitarbeiterzahl von tber 250 zu
werben.

[Link
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LG Berlin: Werbeaussagen streitender
Ghostwriter im Wesentlichen unzulas-
sig

Teilurteil vom 6. Mai 2011 — 103 O 41/10

OLG Hamm: Keine Verwechslungsge-
fahr
Urt. v. 24. 5. 2011 — 1-4 U 216/10

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Hamm hat mit Urteil vom 24.05.2011 ent-
schieden, dass keine Verwechslungsgefahr
zwischen der eingetragenen Wort-/Bild-
marke ,,Warendorfer Pferdeappel“ und dem
von Konkurrenten benutzten Zeichen ,Wa-
rendorfer Pferdeleckerli“ besteht und hat
damit die erstinstanzliche Entscheidung
des Landgerichts  Bielefeld (U. V.
09.11.2010, 10 O 54/10) bestatigt.

Die Parteien sind Konkurrenten auf dem
SuRBwarenmarkt. Der Beklagte vertreibt in
seinem Geschaftslokal und tber das Inter-
net Pralinen unter der Bezeichnung ,Wa-
rendorfer Pferdeappel“. Er ist seit 2003
Inhaber der fur Waren der Klasse 30 ein-
getragenen Wort-/Bildmarke ,Warendorfer
Pferde&ppel“. Seit 2009 vertreibt der Kla-
ger gemeinsam mit einem Hotelier in ei-
nem Betrieb und Uber das Internet eine
Schokoladen-Truffel-Spezialitat, die mit
»Warendorfer Pferdeleckerli“ bezeichnet ist.
Der Beklagte sah darin eine Verletzung
seiner Marke und machte mit seiner Wi-

derklage u. a. Unterlassungsanspriche
gegen seine Konkurrenten geltend.

Ohne Erfolg. Die fur einen Unterlassungs-
anspruch erforderliche Verwechslungsge-
fahr zwischen der Marke ,Warendorfer
Pferdeappel“ und der benutzen Zeichen
~Warendorfer Pferdeleckerli“ besteht nach
den Ausfilhrungen des Senats nicht. Der
ortliche aber auch Uberdrtliche Verbrau-
chermarkt orientiere sich nicht an der Her-
kunftsbezeichnung ,Warendorf“. Die Wort-
bestandteile unterschieden sich nach
Klang, Schriftbild und insbesondere Wort-
sinn ganz erheblich. ,Pferdeleckerli“ seien
als leckere erganzende Zugabe zum (ge-
nussreichen) Essen oder Fressen be-
stimmt, wenn auch im eigentlichen Wort-
sinn durch Pferde. ,Pferde&appel“ als Ex-
kremente seien lastige Folge auch guter
Ernédhrung der Pferde. Pralinen verfremdet
als ,,Pferdeappel“ zu beschreiben sei origi-
nell und werde vom Verbraucher in Erinne-
rung gehalten. Dies gelte nicht in gleicher
Weise fur die Bezeichnung von Pralinen als
~Pferdeleckerli“. Nicht nur ,Pferdeappel”
und ,,Pferdeleckerli“ wirden von Verbrau-
chern auseinandergehalten, sondern auch
~Warendorfer Pferdeappel“ und ,,Warendor-
fer Pferdeleckerli®.

PM v. 10.06.2011 [Link

OLG Nurnberg: Die Beklagte darf wei-
terhin eine ,,Oberpfalzer Bierkodnigin“
kuren

Urt. v. 7. 6. 2011 — 3 U 2521/10

Im Streit zweier Oberpfalzer Brauereien
hat das Oberlandesgericht Nurnberg mit
Urteil vom 7. Juni 2011 eine anders lau-
tende Entscheidung des Landgerichts Re-
gensburg aufgehoben und damit die Klage
einer Brauerei aus dem Landkreis Cham
abgewiesen. Das Verhalten der Beklagten
stellt sich nicht als ,unlauterer® Wettbe-
werb dar, eine ,Oberpféalzer Bierkénigin®
darf daher auch in Zukunft von ihr gekurt
werden.

In den Grinden des Urteils fuhrt der Dritte
Senat des Oberlandesgerichts Nirnberg
unter seinem  Vorsitzenden Manfred
Schwerdtner aus, der Klagerin sei zwar im
Ausgangspunkt zuzustimmen, dass die
Beklagte nicht hinreichend klarstellt, dass
die Wahl einer Oberpfalzer Bierkénigin
samt Prinzessinnen allein in ihrem Interes-
se — und fur eigene Werbezwecke — er-
folgt. Sowohl durch die Aufmachung der

Schéarpe als auch in der Werbung werden
die Worte ,,Oberpfalzer Bierkonigin“ deut-
lich heraus gestellt, wahrend der konkrete
Bezug zur Beklagten weniger deutlich aus-
fallt. Dieses ,fehlgeleitete Verbraucherver-
standnis® stellt sich jedoch nicht als Ver-
stoR gegen Bestimmungen des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
dar, da das Verhalten der Beklagten nicht
Lunlauter” ist.

Der Senat begriindet dies damit, dass das
Auftreten der ,Hoheiten“ der Klagerin vom
Verbraucher zum einen nicht als Hinweis
auf die Qualitat der beworbenen Biere ver-
standen wird — ein ,Gutezeichen“ oder
~Qualifikationskennzeichen“ im Sinne des
UWG wird von der Beklagten daher nicht
unberechtigt verwendet. Zwar mag der
Verbraucher glauben, dass Bierkénig und —
prinzessinnen von einer neutralen Stelle
gekurt worden sind. Dies andert jedoch
nichts daran, dass deren Auftreten bei
Veranstaltungen der Beklagten und deren
Internetprasentation  offensichtlich  der
Werbung fir die Beklagte und ihre Produk-
te dient. Die Klagerin wird durch das Han-
deln der Beklagten auch nicht im Wettbe-
werb behindert: Diese hat namlich weder
versucht, an ihrer Bierkonigin ,marken-
rechtliche Schutzrechte* zu erlangen noch
hat sie andere Aktivitaten unternommen,
um die Inthronisation weiterer Bierkonigin-
nen durch die Klagerin oder eine andere
Brauerei zu verhindern. ,Unlauteres Spon-
soring“ liegt ebenfalls nicht vor, denn das
wirde voraussetzen, dass ein Unterneh-
men (Sponsor) einem Dritten finanzielle
Unterstltzung gewahrt, um von diesem bei
Veranstaltungen oder in den Medien ge-
nannt zu werden, ohne dass die gewahrte
Unterstitzung nach auBen hin transparent
wird. Bei der ,Oberpféalzer Bierkonigin® ist
jedoch durch entsprechende Hinweise fur
die angesprochenen Verkehrskreise er-
kennbar, dass es sich um eine von der Be-
klagten geférderte WerbemalRnahme han-
delt. SchlieBllich betreibt die Beklagte auch
keine herabsetzende vergleichende Wer-
bung: Der Verbraucher geht nicht davon
aus, dass durch den Auftritt der Bierhohei-
ten bei der Veranstaltung einer Brauerei
die Produkte anderer Brauereien als min-
derwertiger dargestellt werden sollen.
AbschlieBend meint der Senat, der durch-
schnittliche Biertrinker durchschaue, dass
die Regentschaft ,seiner* Konigin einen
doch recht profanen Kern habe:
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»Auch wenn ... der Verbraucher davon aus-
geht, dass die ihm préasentierte Kénigin
samt Prinzessinnen ein Werbetrager fur
alle Oberpfélzer und nicht nur eine Braue-
rei sein soll, fuhrt dies allein nicht zu einer
erheblichen Tauschung. SchlieRlich ordnet
der Verbraucher Wahl und Auftritt der Ko-
nigin und Prinzessinnen als gelungenen
Werbegag ein, der — so der eigene Sach-
vortrag der Klagerin — inzwischen von vie-
len anderen Brauereien ebenfalls prakti-
ziert wird. ... Der Verbraucher weil, dass
die Wahl der Bierkénigin eng mit Absatzin-
teressen von Brauereien verbunden ist.“
Die Parteien stritten bereits in zweiter In-
stanz daruber, ob die Beklagte ihre Bierko-
nigin als ,,Die Oberpfalzer Bierkonigin*“ oder
,Die Oberpfalzer Bierprinzessin“ bezeich-
nen und als solche bei 6ffentlichen Veran-
staltungen auftreten lassen darf. Dabei
vertrat die Klagerin die Auffassung, die
Werbung der Beklagten sei unlauter, denn
die Oberpfalzer Bierkénigin sei keine Bier-
konigin der Oberpfalz. Sie sei weder vom
Bezirk der Oberpfalz noch von einem die
Oberpféalzer Brauereien reprasentierenden
Gremium gewahlt worden, sondern allein
auf einer Veranstaltung der Beklagten.
Obwohl sie der Sache nach nur eine Braue-
rei unter mehr als siebzig Brauereien re-
prasentiere, werde gegentber den Ver-
brauchern der Eindruck erweckt, dass sie
in einem vollig anderen Auswahlverfahren
bestimmt worden sei und fur die Biere der
gesamten Oberpfalz stehe. Hierdurch wer-
de der Verbraucher getauscht. Das Land-
gericht Regensburg hatte sich der Argu-
mentation der Klagerin angeschlossen und
durch Urteil vom 30.11.2010 der Beklagten
dieses Verhalten untersagt. Dieses Urteil
wurde durch die Entscheidung des Ober-
landesgerichts nunmehr aufgehoben.

PMv. 7. 6. 2011 [Link]

D. LITERATURAUSWERTUNG

Zusammengestellt von Carsten Johne

(Die Auflistung stellt einen Uberblick tber
die in Zeitschriften erschienenen Publikati-
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* Adocker, Thomas/Koller, Alexander
Nichtigkeit eines erganzenden Schutzzerti-
fikats und deren Geltendmachung

GRURINt 2011, 385 (Heft 5)

« Arnold, Bernhard

Anm. zu BPatG, Urt. v. 14.12.2010 — 4 Ni
24/09 — Rechtskraft einer abgewiesenen
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GRUR-Prax 2011, 106 (Heft 5)

* Augenstein, Christof
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GRUR-Prax 2011, 148 (Heft 7)

» Cockbain, Julian/Sterckx, Sigrid
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the Bounds of the Patentable? The G-3/85
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* Ehlers, Jochen

Anm. zu BGH, Urt. v. 26.10.2010 — X ZR
47/07 — Wiedergabe topografischer Infor-
mationen

Mitt. 2011, 65 (Heft 2)

» Féaux de Lacroix, Stefan

Probleme offen definierter Merkmale in
Patentansprtichen

Mitt. 2011, 49 (Heft 2)

GB 3/2011 231

* Grof3, Michael

Aktuelle Lizenzgebihren in Patentlizenz-,
Know-how- und Computerprogrammlizenz-
Vertragen: 2009/2010
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The Awakening of the Chinese Patent
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2009
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165/07 — Formkdrper; Patentnichtigkeits-
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« Seiler, Frank

Neuere Rechtsprechung zur zulassungs-
freien Rechtsbeschwerde in Patentsachen
GRUR 2011, 287 (Heft 4)

* Smolinski, Jorg

Der ,Demonstrationsschrank® — eine
Rechtsfortbildung als erforderlicher Sys-
tembruch?

Mitt. 2011, 58 (Heft 2)

+ Stauder, Dieter

Europaische Patentgerichtsbarkeit — Wie
geht es weiter nach dem Gutachten O 1/09
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sic! 2011 (Heft 6)
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vorhang
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Genetic Resources — A Reflection on ICBG
Projects
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len, denen die Zerstdrung eines menschli-
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UFITA 2011, 9 (Heft 1)

» Raue, Benjamin

Erfolgreiche Abwendung von Mehrfachab-
mahnungen — Unterlassungserklarung nach
illegalem Download eines Musiksamplers
MMR 2011, 290 (Heft 5)

* Rauer, Nils

Auch das Google Book Settlement 2.0 fallt
durch

K&R 2011, 289 (Heft 5)

» Reber, Ulrich

Anm. zu EuGH, Schlussantrag des Gene-
ralanwalts vom 10.03.2011 — C-462/09 —
Generalanwalt bejaht Vergutungspflicht fur
Speichermedien und -gerate im grenziber-
schreitenden Versandhandel teilweise
GRUR-Prax 2011, 150 (Heft 7)

« RoOssel, Markus

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.12.2010 — | ZR
12/08 — Urheberrechtswidrige Abstracts
(Perlentaucher)
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ITRB 2011, 52 (Heft 3)

* Rossel, Markus

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.12.2010 — | ZR
12/08 — Perlentaucher

MMR 2011, 186 (Heft 11)

¢ Ruhl, Oliver

Anm. zu BGH, Beschl. v. 17.08.2010 — |
ZR 97/09 — Schutz eines é&lteren Ge-
schmacksmusters (Baugruppe 1)

GRUR 2011, 423 (Heft 5)

 Sajuntz, Sascha

Perlentaucher: Die Kunst der verkurzten
Wiedergabe von Buchrezensionen

NJW 2011, 729 (Heft 11)

e Schabel, Thomas

Anm. zu OLG Celle, Urt. v. 02.03.2011 —
14 U 140/10 — Architekt hat bei unerlaub-
ter Verwendung seiner Entwirfe urheber-
rechtlichen Entschadigungsanspruch
GRUR-Prax 2011, 197 (Heft 9)

e« Schabenberger, Andreas

Mein Schloss, mein Garten, meine Verwer-
tungserlose? — Konsequenzen aus den
BGH-Entscheidungen ,Preuflische Schlos-
ser und Garten“

GRUR-Prax 2011, 139 (Heft 7)

o Schafer, Fabian

Anm. zu LG Bochum, Urteil vom 20.1.2011
— 8 O 293/09 — Auskunftsanspruch und
Schadensersatz bei Urheberrechtsverlet-
zung an LGPL-Programm

K&R 2011, 277 (Heft 4)

« Schmid-Petersen, Frauke

Zu den Grenzen der freien Benutzung von
Pressetexten im Internet

AfP 2011, 119 (Heft 2)

e Scholz, Jochen

Anm. zu BGH, Beschl. v. 03.02.2011 — |
ZR 129/08 — EuGH-Vorlage zur Zulassig-
keit des Vertriebs ,,gebrauchter* Software-
lizenzen (UsedSoft)

GRUR 2011, 421 (Heft 5)

* Schramm, Peter

Kumulativer Designschutz Uber das Urhe-
ber- und Geschmacksmusterrecht

sic! 2011, 333 (Heft 5)

« Schroder, Markus/Reimer, Daniel
Anm. zu OLG Ddusseldorf, Urt. v.
21.12.2010 — 1-20 U 59/10 — Rapidshare
{11

MMR 2011, 252 (Heft 4)

* Schwarz, Mathias/Hansen, Gerd
Current Misguided Developments in the
Interpretation of the Term ,lInitial Trans-
mission” as a Prerequisite for the Right of
Retransmission by Cable — An Analysis
Proceeding from Section 20b of the Ger-
man Copyright Act

11C 2011, 201 (Heft 2)

* Seiler, Frank
Prominente(n-)Kinder
WRP 2011, 526 (Heft 5)

¢ Sendrowski, Heiko
Datenbanken und die Summe ihrer Teile
Mitt. 2011, 112 (Heft 3)

* Senn, Mischa

Kunstlerische Aneignungen und ihre recht-
liche Beurteilung

KUR 2011, 7 (Heft 1)

¢ Solmecke, Christian/Khan, Nasmin
Anm. zu OLG KoéIn, Beschl. vom
27.12.2010 — 6 W 155/10 — Gewerbliches
Ausmal von Rechtsverletzungen beim 6f-
fentlichen Zugénglichmachen geschutzter
Werke in Online-Tauschborsen

MMR 2011, 248 (Heft 4)

* Sosnitza, Olaf

,Gebrauchte Software*: Licht und Schatten
auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxem-
burg

K&R 2011, 243 (Heft 4)

* Steinhauer, Eric W.

Die Reichweite der Unterrichtsschranke in
der Hochschullehre — Zur Klage des Kro-
ner-Verlages gegen die FernUniversitat in
Hagen

K&R 2011, 311 (Heft 5)

» Stogmuller, Thomas

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 18.08.2010
— 5 U 62/09 — Automatisiertes Durchsu-
chen von Pkw-Onlinebdrsen verletzt Recht
des Datenbankherstellers nicht

GRUR-Prax 2011, 152 (Heft 7)
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« Stogmuller, Thomas

Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 10.12.2010 —
406 O 50/10 — Internetangebot eines ent-
geltlichen Downloads fremder kostenloser
Software

ZUM 2011, 349 (Heft 4)

* Wagner, Eva
Das Folgerecht in Australien
GRURINt 2011, 388 (Heft 5)

» Walter Michael M.

Anm. zu OGH, Entsch. v. 23.02.2010 — 4
Ob 208/09f — Bildergalerie auf Hotel-
Website; Gemalde im Hintergrund

Medien und Recht 2011, 209 (Heft 4)

* Wanckel, Endress

Personenbezogene Prominentenberichter-
stattung anlasslich zeitgeschichtlicher Er-
eignisse

NJW 2011, 726 (Heft 11)

* Wigger, Fabian

EuGH: Unionsrechtliche Grundlagen und
Grenzen der ,Abgabe fiir Privatkopie*

sic! 2011 (Heft 3)

111. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

* Abrar, Sascha

Anm. zu EuGH, Schlussantrage v.
24.03.2011 — Rs. C-323/09 — Generalan-
walt sieht bekannte Marke durch Google
AdWords nicht per se verletzt

GRUR-Prax 2011, 166 (Heft 8)

+ Agthe, Thilo C./Tanner, Brigitte

Von Medinol bis Bose: die Problematik feh-
lerhafter Benutzungserklarungen bei US-
Markenregistrierungen — eine Standortbe-
stimmung

GRURINt 2011, 225 (Heft 3)

+ Bartos, Christoph
Unterscheidungskraft infolge Benutzung —
Wie hat der Eintragungsantrag Erfolg?
GRUR-Prax 2011, 137 (Heft 7)

« Berlit, Wolfgang

Schutz und Schutzumfang von Waren-
formmarken am Beispiel des Schokoladen-
Osterhasen

GRUR 2011, 369 (Heft 5)

« Berlit, Wolfgang

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.01.2010 — | ZR
206/07 — Schutz des Markeninhabers ge-
gen einen ungetreuen auslandischen Agen-
ten bei Markené&hnlichkeit (DiSC)

LMK 2010, 308383 (Ausgabe 10)

* Bender, Achim

Luftsprung durch Technik — Die Entwick-
lung der Gemeinschaftsmarke in Recht-
sprechung und Praxis im Jahr 2010, Teil 1:
Die absoluten Schutzversagungsgriinde
MarkenR 2011, 49 (Heft 2)

* Bender, Achim

Luftsprung durch Technik — Die Entwick-
lung der Gemeinschaftsmarke in Recht-
sprechung und Praxis im Jahr 2010, Teil 1:
Die relativen Schutzversagungsgriinde
MarkenR 2011, 89 (Heft 3)

* Berger, Matthias

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010
— 3 U 206/08 — KennzeichenmaBige Nut-
zung bei Domainweiterleitung

MarkenR 2011, 77 (Heft 2)

* Bienek, Adrian M.

Teilweise Nichtigkeit der dreidimensionalen
EU-Gemeinschaftsmarke fir den Lego-
Klemmbaustein in roter Farbe

sic! 2011, 323 (Heft 5)

« Blind, Julia

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. v.
03.02.2011 — 6 U 21/10 — ,Flugplatz S.“ ist
nicht unterscheidungskraftig

GRUR-Prax 2011, 145 (Heft 7)

+ Boéckenholt, Rudolf

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 11.03.2010
— 6 U 262/08 — Parallelimport nicht er-
schopfter Originalware nicht kerngleich mit
dem Angebot gefalschter Markenware
GRUR-Prax 2011, 124 (Heft 6)

« Bolling, Markus B.

Alternative Klageh&ufung im Kennzeichen-
streit?

MarkenR 2011, 102 (Heft 3)

* Bozbel, Savas

Benutzung der Marke als Domain-Name,
Metatag und Keyword im tirkischen Recht
MarkenR 2011, 145 (Heft 4)
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o Czernik, llja

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 23.02.2011 — 26
W (pat) 516/10 — Bereits zehntagige Zei-
chenbenutzung kann schitzenswerten Be-
sitzstand begrunden

GRUR-Prax 2011, 168 (Heft 8)

« Donch, Julia

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 11.01.2011 — 27
W (pat) 278/09 — Zierstreifen und Stepp-
nadhte konnen als Bildmarke geschitzt
werden

GRUR-Prax 2011, 102 (Heft 5)

« Doepner, Anja

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 26.01.2011 — 28
W (pat) 38/10 — Wortmarke ,,MULTITUBO*
fur Metall- und Kunststoffrohre nicht
schutzfahig

GRUR-Prax 2011, 122 (Heft 6)

« Donch, Julia

Anm. zu EuG, Urt. v. 15.03.2011 — Rs. T—
50/09 — Anforderungen an rechtzeitige
Vorlage von Benutzungsnachweisen
GRUR-Prax 2011, 167 (Heft 8)

* Fezer, Karl-Heinz
Immaterialguterrechtsschutz der Marke im
Verletzungsverfahren

WRP 2011, 387 (Heft 4)

e Fischer, Thomas

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 03.02.2011
— 6 U 242/09 — ,Jim-Clarke-Revival“ ge-
nielt Unternehmenskennzeichenschutz fir
Motorsport-Veranstaltung

GRUR-Prax 2011, 193 (Heft 9)

* Glockner, Jochen
Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG
sic! 2011 (Heft 5)

e Grundig-Schnelle, Kerstin

Anm. zu BGH, Beschl. v. 17.08.2010 — |
ZB 59/09 — und | ZB 61/09 — DPMA muss
Grunde fiur Abweichung von Voreintragun-
gen nicht mitteilen (,,SUPERGgirl*)
GRUR-Prax 2011, 79 (Heft 4)

¢ Held, Hanna Karin

Anm. zu EuGH, Schlussantr. v. 07.04.2011
— Rs. C-46/10 — Inhaber einer Formmarke
kann dem Gas-Verkauf in zuvor selbst in
Verkehr gebrachter Flasche laut General-
anwaltin nicht widersprechen

GRUR-Prax 2011, 189 (Heft 9)

« Hilger, Jens

Von der ,Venen-Liga“ bis zum ,Institut der
Norddeutschen Wirtschaft® — Markenmagi-
ge Schutzfahigkeit typischer Verbandsna-
men

GRUR-Prax 2011, 99 (Heft 5)

« Hilger, Jens

Anm. zu OLG Nurnberg, Urt. v. 15.03.2011
— 3 U 1644/10 — Keine privilegierte Benut-
zung von Kennzeichen zur Beschreibung
grafischer Aufmachung einer Verpackung
GRUR-Prax 2011, 170 (Heft 8)

¢ Huppertz, Peter/Fritzsche, Benja-
min

Titelschutz fur Software

ITRB 2011, 86 (Heft 4)

o Jaeschke, Lars

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010
— 3 U 206/08 — Verwendung eines unter-
scheidungskraftigen Zeichens als E-Mail-
Adresse (PATMONDIAL)

MMR 2011, 326 (Heft 5)

« Keller, Claudia/Bosshard, Delia
Garantie- und Kollektivmarken: Vor- und
Nachteile gegenuber Individualmarken

sic! 2011, 361 (Heft 6)

¢ Knaak, Roland

Anm. zu EuGH, Urt. v. 29.03.2011 — Rs. C-
96/09 — EuG muss nochmals Uber Konflikt
zwischen Ursprungsbezeichnung ,,Bud“ und
Gemeinschaftsmarke ,,BUD“ entscheiden
GRUR-Prax 2011, 165 (Heft 8)

o Koch, Matthias

Anm. zu BPatG, Beschl. vom 08.02.2011 —
33 W (pat) 45/09 — Zwischen , TEFLON“
und ,,TEFLEXAN* besteht Verwechslungsge-
fahr

GRUR-Prax 2011, 144 (Heft 7)

o Kochendorfer, Mathias

Teilldschung einzelner Bestandteile von
Firmen, Vereinsnamen und Domains?
MarkenR 2011, 61 (Heft 2)

+ Kopacek, Ingrid/Kortge, Regina

Aus der Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts im Jahre 2010 — Teil I: Mar-
kenrecht

GRUR 2011, 273 (Heft 4)



238 GB 3/2011

+ Kunczik, Niclas

Anm. zu OLG Braunschweig, Urt. wv.
24.11.2010 — 2 U 113/08 — Markenrechts-
verletzung durch vage formulierte Ad-
Words-Anzeige

ITRB 2011, 103 (Heft 5)

* Loffel, Oliver

Markenschutz fir Slogans: Nicht immer,
aber immer ofter?

GRUR-Prax 2011, 115 (Heft 6)

» Loffel, Oliver

Anm. zu OLG Minchen, Urt. v. 21.10.2010
— 29 U 2787/10 — Rucknahme des Verfu-
gungsantrags nur bis Erlass des Beru-
fungsurteils

GRUR-Prax 2011, 146 (Heft 7)

» MaalBen, Stefan/Huhner, Sebastian
Neue Top-Level-Domains 2011 — Fragen zu
Verwechslungsgefahr und Haftung der
Vergabestellen

MMR 2011, 148 (Heft 3)

¢ Onken, Carola

Was préagt Barbara Becker oder kommt es
darauf gar nicht an?

MarkenR 2011, 141 (Heft 4)

« Raab, Thomas/Ahmann, Verena
(Keine) Gleichheit im Unrecht? Berucksich-
tigung von Voreintragungen durch das
DPMA nach der aktuellen BGH-
Rechtsprechung

GRUR-Prax 2011, 93 (Heft 5)

+ Rauscher, Oliver

Anm. zu EuG, Urt. v. 17.12.2010 — Rs. T-
336/08 — Goldhase

Mitt. 2011, 83 (Heft 2)

» Rettew, Douglas A.

Nontraditional Trademarks in the United
States

Mitt. 2011, 171 (Heft 4)

* Rieken, Christoph

Anm. zu EuGH, Urt. v. 13.01.2011 — Rs. C-
92/10 P — Wort-/Bildmarke ,BestBuy* ist
nicht schutzfahig

GRUR-Prax 2011, 78 (Heft 4)

* Rieken, Christoph

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 23.11.2010 — 27
W (pat) 29/10 — ,a priori“ und ,Apriori-
Film*“ sind verwechselbar ahnlich
GRUR-Prax 2011, 123 (Heft 6)

« Schabenberger, Andreas

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010
— 3 U 206/08 — Nicht jede Verwendung
eines Domainnamens ist kennzeichenma-
Big

GRUR-Prax 2011, 86 (Heft 4)

¢ Schmidt, Michael

Verschiebung markenrechtlicher Grenzen
lauterkeitsrechtlicher Anspriiche nach Um-
setzung der UGP-Richtlinie

GRUR-Prax 2011, 159 (Heft 8)

e Schmidt-Hern, Kai

Anm. zu LG Nurnberg-Furth, Urt. wv.
26.01.2011 — 3 O 5593/10 — Vertreter haf-
tet bei Titelschutzanzeige fur anonymen
Mandanten

GRUR-Prax 2011, 194 (Heft 9)

e Schmitz, Alexandra

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 24.02.2011
— 6 U 260/10 — Keine Begrenzung des
Schutzumfangs wegen Freihaltebedurfnis
an geografischer Herkunftsangabe ,Buffa-
lo*

GRUR-Prax 2011, 192 (Heft 9)

* Schoene, Volker

Anm. zu OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.01.2011
— 6 U 27/10 — 8§ 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG ist
richtlinienkonform; SUPER ILLU, SUPERIllu,
illu Das Star-Magazin von SUPERIllu
GRUR-Prax 2011, 104 (Heft 5)

* Scholl, Stefanie

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 12.01.2011 — 29
W (pat) 157/10 — Wort-Bildmarke ,,Premi-
um Ingredients International” fur den Han-
del mit Zutaten, Aromen und Duften ein-
tragungsfahig

GRUR-Prax 2011, 80 (Heft 4)

* Schrey, Joachim/Haug, Thomas W.
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agree-
ment) — ohne Auswirkungen auf das deut-
sche und européische Recht

K&R 2011, 171 (Heft 3)

e Stelzenmiiller, Ursula

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 09.12.2010 — 28
W (pat) 95/09 — Englischdeutsche Wort-
kombination ,,CutMetall“ nicht unterschei-
dungskraftig

GRUR-Prax 2011, 103 (Heft 5)
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e Strauss, Jurgen

Gerichtliche Zusténdigkeit bei Anspruchs-
konkurrenz aus Markengesetz und Ge-
meinschaftsmarkenverordnung

GRUR 2011, 401 (Heft 5)

« Teworte-Vey, Marie

Anm. zu BGH, Entsch. v. 17.08.2010 — |
ZB 59/09 — SUPERgirl; Zur Bindungswir-
kung von Vorentscheidungen des DPMA bei
nachfolgenden Markenanmeldungen
IPKompakt 2011, 9 (Heft 3)

 Tobelmann, Valeska

Anm. zu EuG, Urt. v. 17.02.2011 — Rs. T-
385/09 — Keine Verwechslungsgefahr zwi-
schen ,,LOFT* und ,,ANN TAYLOR LOFT* im
Modesektor

GRUR-Prax 2011, 121 (Heft 6)

¢ Viefhues, Martin

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.10.2010 — | ZR
212/08 - ,Mega-Kasten-Gewinnspiel“ er-
fordert Markenrecherche in Bezug auf
Werbung

GRUR-Prax 2011, 191 (Heft 9)

+ Volker, Stefan

Anm. zu EuGH, Urt. v. 24.03.2011 — Rs. C-
552/09 P — Absolute Zeichenunéhnlichkeit
lasst sich auch durch hohe Unterschei-
dungskraft nicht Uberwinden

GRUR-Prax 2011, 190 (Heft 9)

* Weiser, Jan

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 18.01.2011 — 27
W (pat) 80/10 — Englische Wortkombinati-
on ,WindowTainment® ist nicht unterschei-
dungskréaftig

GRUR-Prax 2011, 169 (Heft 8)

* Well-Szdnyi, Cathérine

Anm. zu Cour de cassation, Urt. v.
13.07.2010 — Google France, Google Inc.,
Google Ireland Ltd ./. Groupement inter-
professionnel des fabricants d'appareils
d'équipement ménager (GIFAM) et autres,
Google France, Google Inc., Google Ireland
/. GIFAM

GRURINt 2011, 448 (Heft 5)

« Welser, Marcus von

Anm. zu EuGH, Urt. v. 12.04.2011 — Rs. C-
235/09 — Verletzung einer Gemeinschafts-
marke fuhrt regelmafliig zu einem gemein-
schaftsweiten Unterlassungsanspruch
GRUR-Prax 2011, 188 (Heft 9)

1V. WETTBEWERBSRECHT

¢ Armah, Henrik

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.10.2010 — | ZR
60/09 — FuBballverband hat keinen wett-
bewerbsrechtlichen Abwehranspruch gegen
Veroffentlichung von Filmaufnahmen der
von ihm veranstalteten Amateuerspiele
.Hartplatzhelden.de*

GRUR-Prax 2011, 175 (Heft 8)

* Becker, Jorn

Anm. zu LG Bamberg, Beschl. v.
14.01.2011 — 2 O 764/041 — Weigerung,
bestehende Formularvertrage riickabzuwi-
ckeln, verstoRt nicht gegen § 1 UKlaG
GRUR-Prax 2011, 110 (Heft 5)

« Berlit, Wolfgang

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.09.2010 — I ZR
157/08 — VerstoR gegen Verhaltenskodex
eines Verbandes stellt nicht zugleich unlau-
tere Handlung dar (,,FSA-Kodex*)
GRUR-Prax 2011, 153 (Heft 7)

« Berlit, Wolfgang

Anm. zu BGH, Urt. v. 29.04.2010 — | ZR
99/08 — Pflicht zur Preisangabe einschlie3-
lich Umsatzsteuer im Gebrauchtwagenhan-
del — Preiswerbung ohne Umsatzsteuer
LMK 2010, 311303 (Ausgabe 12)

« Berlit, Wolfgang

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.02.2011 — | ZR
183/09 — Unzureichende Aufklarung uber
unzulangliche Bevorratung — Irische Butter
LMK 2011, 315392 (Ausgabe 3)

« Berlit, Wolfgang

Anm. zu BGH, Urt.l v. 05.10.2010 — | ZR
4/06 — Millionen-Chance 11

LMK 2011, 317570 (Ausgabe 5)

* Birk, Axel

Corporate Responsibility, unternehmeri-
sche Selbstverpflichtungen und unlauterer
Wettbewerb

GRUR 2011, 196 (Heft 3)

« Blank, Heike

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 22.04.2010
— 6 U 55/09 — Behauptung ,Liften ohne
Spritze* ist ohne wissenschaftliche Absi-
cherung irrefuhrend

GRUR-Prax 2011, 112 (Heft 5)
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* Bozbel, Savas

Vergleichende Werbung im turkischen
Recht

sic! 2011, 291 (Heft 5)

» Brammsen, Joerg/Apel, Simon
Madoff, Phoenix, Ponzi und Co. — Bedarf
das ,Schneeballverbot* der progressiven
Kundenwerbung in 8 16 11 UWG der Erwei-
terung?

WRP 2011, 400 (Heft 4)

* Burk, Enno

Fortschritte bei der Novellierung des Tier-
arzneimittelversandhandels

WRP 2011, 430 (Heft 4)

 Dederer, Hans.Georg

Anm. zu EuGH, Urteil v. 03.06.2010 — C-
258/08 — Zulassigkeit des Internetgliicks-
spiels

LMK 2010, 306879 (Ausgabe 8)

« Degen, Thomas A.

Anm. zu KG, Beschl. v. 31.08.2010 — 5 W
198/10 — Grenzen erlaubter Anwaltswer-
bung; Rundschreiben an Fondsgesellschaf-
ter

NJW 2011, 867 (Heft 12)

+ Demuth, Désirée

Neue MafBstabe fur einstweilige Verfu-
gungsverfahren in Wettbewerbssachen
GRUR 2011, 404 (Heft 5)

* Deutsch, Askan

Preisangaben und ,,Opt-out“-
Versicherungen bei Flugbuchungen im In-
ternet

GRUR 2011, 187 (Heft 3)

« Eifinger, Maxim E.

Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 10.12.2010 —
406 O 50/10 — Wettbewerbsversto3 des
Abofallen-Anbieters

CR 2011, 198 (Heft 3)

¢ Emmerich, Volker
Anm. zu BGH, Urt. v. 11.03.2010 — Tele-
fonwerbung gegenuber Gewerbetreibenden
JuS 2011, 270 (Heft 3)

« Engels, Gabriele

Anm. zu BGH, Urt. v. 22.07.2010 — | ZR
139/08 — Kinderhochstuihle im Internet
MMR 2011, 175 (Heft 3)

« Epping, Manja

Anm. zu OVG Luneburg, Urt. v. 03.02.2011
— 13 LC 92/09 — ,Red Rice 330 mg GPH
Kapseln* kein Prasentationsarzneimittel
GRUR-Prax 2011, 113 (Heft 5)

* Feiler, Thomas

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.10.2010 — | ZR
60/09 — Keine Rechtsverletzung durch
FuBball-Filmausschnitte auf ,Hartplatzhel-
den.de”

K&R 2011, 342 (Heft 5)

* Fiebig, Martin

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 02.12.2010
— 6 U 238/09 — Zu 97 % im Besitz eines
Versicherungsunternehmens  befindlicher
Finanzdienstleister darf nicht mit ,Unab-
hangigkeit”“ werben

GRUR-Prax 2011, 177 (Heft 8)

* Freund, Heike

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 16.12.2010
— 3 U 15/07 — Sekundare Darlegungslast
statt Umkehr der Beweislast bei Werbung
fur Diat-Programm

GRUR-Prax 2011, 109 (Heft 5)

e Fritzsche, JOrg

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.09.2010 — | ZR
157/08 — Unlauterkeit bei Verstol? gegen
Verhaltenskodex (FSA-Kodex)

LMK 2011, 316398 (Ausgabe 4)

* Gerstberger, Ina

Anm. zu VGH Mannheim, Urt. .
08.12.2010 — 9 S 783/10 — In Apotheken
vertriebener Misteltee ist kein Arzneimittel
GRUR-Prax 2011, 114 (Heft 5)

¢ Hambach, Wulf/Berberich, Wulf
Anm. zu BGH, Urt. v. 18.11.2010 — | ZR
168/07 — Zur Wettbewerbswidrigkeit von
Lotterien und Kasinospielen

K&R 2011, 203 (Heft 3)

« Hecker, Manfred

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.10.2010 — | ZR
4/06 — Millionen-Chance 11

WRP 2011, 560 (Heft 5)

+ Hovel, Daniel

Anm. zu OLG Frankfurt, Beschl. wv.
17.12.2010 — 1 Ws 29/09 — Betrug durch
,Abo-Falle® im Internet

GRUR 2011, 253 (Heft 3)
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« Juretzek, Peter

Anm. zu BGH, Urt. v. 25.03.2010 — | ZR
68/09 — Zuléssiges Fuhren einer Berufsbe-
zeichnung

EuZW 2011, 199 (Heft 5)
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EWS 2011, 21 (Heft 1/2)

* Volcker, Sven B./Israel, Alexander
Drittanfechtungen in der Fusionskontrolle —
Das Urteil des EuGH in Sachen Sony / BMG
ZWeR 2011, 95 (Heft 1)

¢ Weber, Rolf H.

Competition Law versus FRAND Terms in
IT Markets

World Competition 2011, 51 (Heft 1)

* Welzel, Stephan

Anm.zu OLG Frankfurt, Urt. v. 26.10.2010
— 11 U 30/10 (Kart) — sr.de

MMR 2011, 178 (Heft 3)

* Wils, Wouter P.J.

EU Anti-trust Enforcement Powers and Pro-
cedural Rights and Guarantees: The Inter-
play between EU Law, National Law, the
Charter of Fundamental Rights of the EU
and the European Convention On Human
Rights

World Competition 2011, 189 (Heft 2)

« Wohlert, Helge-Torsten

Anm. zu EuGH, Entsch. v. 31.03.2011 —
Rs. C-347/09 — Generalanwalt halt Inter-
net-Glucksspielmonopol  fur inlandische
Gesellschaft auch bei intensiver Werbung
fur moglich

GWR 2011, 191 (Heft 8)

* Woesler, Wolfgang

Verantwortung und Kontrolle im européi-
schen Regulierungsverbund der Telekom-
munikation

N&R 2011, 75 (Heft 2)

* Wuttke, Christof

Anm. zu BGH, Urt. v. 11.01.2011 — VI ZR
64/10 — Wortgleiche Abmahnungen fir
mehrere Geschadigte eines Presseberichts
betreffend dieselbe Angelegenheit
GRUR-Prax 2011, 92 (Heft 4)
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* Yow, Jeffrey Wern Loong

Creative Competition’ with a Pan-European
Licensing Body: Reconsidering the Europe-
an Commission’s Approach to Collecting
Societies

World Competition 2011, 287 (Heft 2)

VI. SONSTIGES

* Adolphsen, Jens/Tabrizi, Mahdi Da-
neshzadeh

Zur Fortwirkung zurtckgerufener Nut-
zungsrechte

GRUR 2011, 384 (Heft 11)

* ARhoff, Guido

Anm. zu OLG Ddusseldorf, Beschl. v.
11.03.2011 — 1-15 W 14/11 — Kein Grund
fur einstweilige Verfigung nach selbst rich-
tig gestellter Negativ-Bewertung in Online-
Portal

GRUR-Prax 2011, 180 (Heft 8)

« Barnitzke, Benno

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.10.2010 — | ZR
191/08 — Link auf rechtswidrige Kopier-
software in Pressebericht zulassig
(,,AnyDVD")

K&R 2011, 329 (Heft 5)

* Beck, Simon Markus

Besonderer Gerichtsstand bei Drittwider-
klagen — Kehrtwende des BGH

WRP 2011, 414 (Heft 4)

* Berberich, Matthias

Absolute Rechte an der Nutzung einer Do-
main — eine zentrale Weichenstellung fur
die Rechtsentwicklung

WRP 2011, 543 (Heft 5)

¢ Bohne, Daniel

Anm. zu KG, Urt. v. 08.04.2011 — 5 U
140/10 — Zogerliches Verhalten bei Voll-
streckung einer auf Auskunft gerichteten
Beschlussverfiigung lasst Dringlichkeit ent-
fallen

GRUR-Prax 2011, 206 (Heft 9)

e Bueren, Eckart

Akteneinsicht Dritter im Vergleichsverfah-
ren — Viel Wissen, viel Arger?

ZWeR 2011, 74 (Heft 1)

e Canty, Thomas/Swanson, Erik
Aktuelles aus den USA

Mitt. 2011, 122 (Heft 3)

e« Cichon, Caroline

Anm. zu OLG Bremen, Urt. v. 14.01.2011
— 2 U 115/10 — Anspruch auf Gegendar-
stellung bei journalistisch-redaktionell ge-
stalteten AuBerungen auf Internetseite
einer Rechtsanwaltskanzlei

GRUR-Prax 2011, 108 (Heft 5)

* Christophersen, Ruth

Entscheidung des Amtsgerichts Cottbus —
72 LS 1440 JS 9516/08 (16/09) — zum
Partei-Verrat

Mitt. 2011, 157 (Heft 4)

+ Diederichsen, Angela

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum
Medienrecht

AfP 2011, 112 (Heft 2)

 Dorre, Tanja

Anm. zu OLG Stuttgart, Urt. v. 16.06.2010
— 4 U 20/10 — Schutz bdes Straftaters vor
ehrverletzenden unwahren Behauptungen
GRUR-Prax 2011, 84 (Heft 4)

 DOorre, Tanja

Anm. zu BGH, Urt. v. 22.02.2011 — VI ZR
346/09 — Online-Archivbeitrag darf Sed-
Imayr-Mérder namentlich nennen
GRUR-Prax 2011, 171 (Heft 8)

* Ebert-Weidenfeller, Andre-
as/Schmuser, Simone L.

Werbung mit Rechten des geistigen Eigen-
tums — ,,ges. gesch.“, ,Pat“, (R), TM, (C) &
Co.

GRUR-Prax 2011, 74 (Heft 4)

« Engels, Gabriele

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 21.12.2010
— 11 U 52/07 — Streitwert bei Storerhaf-
tung wegen ungesicherten WLAN-
Anschlusses betragt 2.500 Euro pro Auf-
nahme

GRUR-Prax 2011, 133 (Heft 6)

* Godt, Christine

Equitable Licenses in University-Industry
Technology Transfer

GRURINt 2011, 377 (Heft 5)

* Gross, Norbert

Bundesadler in der Residenz des Rechts —
Hoheitszeichen, Wappentiere oder Kunst-
objekte

NJW 2011, 718 (Heft 11)
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 Grunwald, Andreas/Dopkens, Harm-
Randolf

Cloud Control? Regulierung von Cloud
Computing-Angeboten

MMR 2011, 287 (Heft 5)

« Haag, Hosea

Umfang und Vollstreckung des Auskunfts-
anspruchs nach dem Vertrieb schutz-
rechtsverletzender und nicht-
schutzrechtsverletzender Produkte

Mitt. 2011, 159 (Heft 4)

« Harting, Niko

Datenschutz zwischen Transparenz und
Einwilligung — Datenschutzbestimmungen
bei Facebook, Apple und Google

CR 2011, 169 (Heft 3)

 Heun, Sven-Erik

Der Referentenentwurf zur TKG-Novelle
2011

CR 2011, 152 (Heft 3)

¢ Himmelsbach, Gero

Anm. zu OLG Rostock, Beschl. .
21.10.2010 — 5 W 117/10 — Kostenerstat-
tung fur Schutzschrift auch bei Verfahren
vor unzustandigem Gericht

GRUR-Prax 2011, 134 (Heft 6)

« Hnath, Gary M.

Sec. 337 Proceedings at the International
Trade Commission Open for Use by Foreign
Companies

GRURINt 2011, 306 (Heft 4)

« Intveen, Carsten

Anm. zu BGH, Urt. v. 25.03.2010 — | ZR
130/08 — Auskunft Uber Werbeerlése durch
Videoausstrahlung im Internet

ITRB 2011, 53 (Heft 3)

¢ Jaeschke, Lars

Anm. zu AG Bonn, Urt. v. 29.12.2010 —
116 C 84/09 — Vertrag infolge rechnungs-
ahnlich gestalteter ,Eintragungsofferte“ fur
Markenverzeichnis kann sittenwidrig sein
GRUR-Prax 2011, 158 (Heft 7)

* Kendziur, Daniel

Anm. zu OLG Koln, Urt. v. 08.10.2010 — 6
W 142/10 — Identitatskontrolle bei Teil-
nahme an Sportwetten erfordert Vorlage
eines Lichtbildausweises

GRUR-Prax 2011, 88 (Heft 4)

e Khaw, L. T.

Protection of Automotive Spare Parts in
Malaysia — Changes for the Better?

11C 2011, 181 (Heft 2)

* Kiechle, Friedrich

Kunst und Restitution — Zu einigen Aspek-
ten des rechtlichen Umgangsvmit Kunst
und des kuinstlerischen Umgangs mit Recht
NJW 2011, 725 (Heft 11)

« Kipping, David

Anm. zu KG, Beschl. v. 31.01.2011 — 5 W
274/10 — Unwirksame Vollziehung einer
einstweiligen Verfiigung kann durch ,Zu-
stellung® per Email geheilt werden
GRUR-Prax 2011, 179 (Heft 8)

« Kirby, Michael

Intellectual Property Law, Human Rights
and the HIV / AIDS Pandemic — The Urgent
Need for a Luther of Jurisprudence

11C 2011, 251 (Heft 3)

¢ Koch, Harald

Sammelklage und Justizstandorte im inter-
nationalen Wettbewerb

JZ 2010, 438 (Heft 9)

* Krebs, Peter/Becker, Maximili-
an/Duck, Hermann

Das gewerbliche Veranstalterrecht im We-
ge richterlicher Rechtsfortbildung

GRUR 2011, 391 (Heft 5)

* Kunczik, Niclas

Anm. zu OLG Kaln, Beschl. v. 11.11.2010 —
6 W 157/10 — Zuléssige Erweiterung einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung
ITRB 2011, 55 (Heft 3)

* Kunczik, Niclas

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 29.09.2010
— 5 U 9/09 — Haftung des Videoportalbe-
treibers fur fremden Inhalt

ITRB 2011, 104 (Heft 5)

o Leible, Stefan/Jahn, David

Anm. zu BGH, Urt. v. 22.07.2010 — | ZR
139/08 — Wettbewerbsrechtliche Verant-
wortlichkeit des Betreibers eines Internet-
marktplatzes (Kinderhochstiihle im Inter-
net)

LMK 2011, 314820 (Ausgabe 3)

* Leupold, Andreas
Anm. zu EuGH, Urt. v. 02.12.2010 — Rs. C-
108/09 — Internetvertriebsverbot verstoft
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gegen Art. 34, Art. 36 AEUV; Ker-Optika bt
A ANTSZ Dél-dunantuli Regionalis
Intézete

MMR 2011, 163 (Heft 3)

* Lindhorst, Hermann

Anmerkung zu OLG Ddusseldorf, Urt. v.
15.03.2011 — 1-20 U 136/10, 20 U 136/10
— Keine Auskunft ,auf Zuruf* tber Namen
und Anschrift von Nutzern, deren IP-
Adressen erst kiinftig mitgeteilt werden
GRUR-Prax 2011, 173 (Heft 8)

« Lloyd, lan

Anm. zu High Court of Justice, UK, Entsch.
v. 23.07.2010 — EWHG Ch 1829 — The Re-
birth of Look and Feel Protection in Soft-
ware?

CRi 2011, 56 (Heft 2)

* Lober, Andreas

Anm. zu OLG Kéln, Beschl. v. 24.03.2011 —
6 W 42/11 — Rechteinhaber muss ord-
nungsgemaRe Ermittlung der IP-Adresse in
jedem Verfahren aufs Neue darlegen und
beweisen

GRUR-Prax 2011, 198 (Heft 9)

¢ Masch, Gerald

Anm. zu BGH, Beschl. v. 24.02.2011 — 5
StR 514/09 — Bei progressiver Kundenwer-
bung entscheidet Zeitpunkt der Ansprache
Uber Verbrauchereigenschaft

GRUR-Prax 2011, 200 (Heft 9)

e Mann, Marius E.

Verantwortlichkeit von Internetdienstleis-
tern in der VR China. Haftung fur den
Schutz von Staatsgeheimnissen

MMR 2011, 155 (Heft 3)

« Mayer, Markus A.

Die Folgen rechtsmissbrauchlicher Abmah-
nungen

WRP 2011, 534 (Heft 5)

* Mes, Peter
Anm. zu BGH, Urt. v. 16.12.2010 — Xa ZR

66/10 — Schadensersatzanspruch nach
Vollstreckungsabwendung (Steroidbelade-
ne Kérner)

GRUR 2011, 368 (Heft 4)

* Meyer, Sebastian

Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Suchma-
schinen im Jahre 2010

K&R 2011, 217 (Heft 4)

* Moscati, Laura

Intellectual Property in the European Legal
Context: Tools and Perspectives

European Business Law Review 2011, 79
(Heft 1)

+ Ohst, Claudia

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.10.2010 — | ZR
191/08 — Links in redaktionellem Beitrag
von Presse- und Meinungsfreiheit erfasst
(., AnyDVD*)

GRUR-Prax 2011, 195 (Heft 9)

 Overdijk, Tjeerd/van der Putt, Po-
lo/de Vries, Eva/Schafft, Thomas
Exhaustion and Software Resale Rights — A
comparison between the European exhaus-
tion doctrine and the U.S. first sale doc-
trine in the light of recent case law

CRi 2011, 33 (Heft 2)

* Quodbach, Martin

Fur die Praxis: Besichtigungsanspriiche
und deren Dringlichkeit — Uneinheitliche
OLG-Rechtsprechung zur Eilbedurftigkeit in
aufvBesichtigung gerichteten einstweiligen
Verfligungsverfahren

IPKompakt 2011, 18 (Heft 5)

* Rauer, Nils

,Google Book Search“: Richter Chin ver-
weigert auch dem Uberarbeiteten Ver-
gleichsvorschlag seine Zustimmung
GRUR-Prax 2011, 185 (Heft 9)

* Rehmann, Thorsten

Anm. zu OLG Dusseldorf, Beschl. wv.
09.07.2010 — 1-2 W 18/10 — Keine Kosten-
erstattung fur aus dem Ausland anreisende
Vertreter einer in Deutschland ansassigen
Beklagten bei ausreichender eigener Sach-
kenntnis

GRUR-Prax 2011, 81 (Heft 4)

* Renvert, Andrea

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.09.2010 — | ZB
81/09 — Yoghurt-Gums: Zur Bedingungs-
feindlichkeit einer Teilverzichtserklarung
und zur richterlichen Hinweispflicht
IPKompakt 2011, 12 (Heft 5)

* Riemer, Boris

Anm. zu EuGH, Urt. v. 25.11.2010 — Rs. C-
47/09 — Zulassung der Bezeichnung ,reine
Schokolade” gemeinschaftswidrig

EuzW 2011, 229 (Heft 6)
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* Schlémer, Uwe/Dittrich, Jérg

ebay & Recht — Rechtsprechungsiibersicht
zum Jahr 2010

K&R 2011, 159 (Heft 3)

* Schmitt, Christian

Anm. zu OLG, Entsch. v. 23.09.2010 — 3 W
159/10 — Akteneinsicht und Uberra-
schungseffekt; Verweigerung der Akten-
einsicht im Verfligungsverfahren zur Wah-
rung des Uberraschungseffekts

IPKompakt 2011, 14 (Heft 3)

* Schohe, Stefan

Anm. zu Canadian Federal Court, Urt. v.
14.10.2010 — T 1476/09 — Amazon One-
Click

Mitt. 2011, 78 (Heft 2)

e Schroder, Markus

Anm. zu LG Dusseldorf, Urt. v. 19.01.2011
— 23 S 359/09 — Abmahnkosten

MMR 2011, 328 (Heft 5)

e Schutze, Joachim

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.02.2011 — | ZR
136/09 — Dem Beihilfeempfanger kann
Berufung auf zwischenzeitlich eingetragene
Verjahrung des Ruckforderungsanspruchs
verwehrt sein  (,Flughafen Frankfurt-
Hahn*)

GRUR-Prax 2011, 178 (Heft 8)

¢ Schwab, Dieter
Juristische Innovationen
ZGE 2011, 1 (Heft 1)

* Sosnitza, Olaf

Die Entwicklung des gewerblichen Rechts-
schutzes und des Urheberrechts in der eu-
ropéischen Union im Jahr 2010

GPR 2011, 95 (Heft 2)

e Steiguber, Christian

Der ,neue” Anspruch auf Urteilsbekannt-
machung im Immaterialgtterrecht?

GRUR 2011, 295 (Heft 4)

¢ Stender-Vorwachs, Jutta

Anm. zu BGH, Urt. v. 26.10.2010 — VI ZR
230/08 — Abweichender Personlichkeits-
rechtsschutz  fir  Wortberichterstattung
(Party-Prinzessin

GRUR 2011, 265 (Heft 3)

e Sujecki, Bartosz
Personlichkeitsrechtsverletzungen tber das
Internet und gerichtliche Zustandigkeit

K&R 2011, 315 (Heft 5)

« Taberska, Agnieszka

Praxis des Immaterialgiterrechts in der
Européaischen Union

sic! 2011, 260 (Heft 4)

» Tattay, Levente

Die Neuregelung des geistigen Eigentums
in Ungarn (1990-2010)

GRURINt 2011, 295 (Heft 4)

e Thomas, Stefan

Der Schutz des Wettbewerbs in Europa —
welcher Zweck heiligt die Mittel? (Antritts-
vorlesung, Tuibingen 2010)

JZ 2011, 485 (Heft 10)

¢ Ubertazzi, Benedetta

Intellectual Property Rights and Exclusive
(Subject-Matter) Jurisdiction

GRURINt 2011, 199 (Heft 3)

* Ungern-Sternberg, Joachim von
Grundfragen des Klageantrags bei urheber-
und  wettbewerbsrechtlichen Unterlas-
sungsklagen, Teil 1

GRUR 2011, 375 (Heft 5)

* van Zyl, Fanie

Anm. zu South Gauteng High Court,
Entsch. v. 18.11.2010 — A3044/2010 —
Cellular Service Provider's Liability for
Online Banking Fraud

Cri 2011, 58 (Heft 2)

* Vezzoso, Simonetta

Open Source and Merger Policy — Insights
from the European Commission's Oracle /
Sun Decision

11IC 2011, 344 (Heft 3)

* Wehlau, Andreas/Kalbfus, Bjorn
Beschlussverfiigung und rechtliches Gehor
— zur Notwendigkeit einer europaweiten
Anerkennung der Schutzschrift

GRURINt 2011, 396 (Heft 5)

* Wehlau, Andreas/Kalbfus, Bjorn

Die Versicherung an Eides Staat als Mittel
der Glaubhaftmachung

Mitt. 2011, 165 (Heft 4)

« Willi, Christoph

Glaubhaftmachung und Glaubhaftma-
chungslast

sic! 2011 (Heft 4)



252 GB 3/2011

* Wiring, Roland

Anm. zu EuGH, Schlussantrag des Gene-
ralanwalts vom 03.03.2011 — C-439/09 —
Absolutes Verbot des Internetvertriebs laut
Generalanwalt regelmafig unzulassig
GRUR-Prax 2011, 156 (Heft 7)

* Witzel, Michaela

Anm. zu BGH, Urt. v. 03.02.2011 — | ZR
129/08 — Key Questions On Distribution of
Used Software; Referral To CJEU; Oracle
./. UsedSoft

CRi 2011, 47 (Heft 2)

* Wuttke, Christof

Anm. zu OLG Koblenz, Urt. v. 23.02.2011
— 9 W 698/10 — Einmonatiges Zuwarten
widerlegt Dringlichkeitsvermutung
GRUR-Prax 2011, 207 (Heft 9)

e Zander, Frank

Die Problematik der Storerhaftung bei Un-
ternehmen und Arbeitgebern

ZUM 2011, 305 (Heft 4)

o Zeder, Fritz

Strafrechtlicher Schutz von Immaterialgi-
terrechten in der EU in Sicht

ZUM 2011, 300 (Heft 4)

e Zuck, Rudiger

Die verfassungsgerichtliche Kontrolle von
Entscheidungen der Grof3en Beschwerde-
kammer des Européischen Patentamts we-
gen Verletzung des rechtlichen Gehérs
GRURINt 2011, 302 (Heft 4)

VII. AUSGEWERTETE ZEITSCHRIFTEN

In Klammern werden die jeweils ausgewerteten Zeit-
schriften aufgezeigt

AfP Archiv fur Presserecht (Heft 01 und 02/2011)

BB Betriebs-Berater (Heft 09 bis 21/2011)

CIP Report )

Common Market Law Review — Kluwer Law Inter-
national (Heft 01 is 03/2011)

Competition Law Review (-)

Competition Policy Newsletter (Heft 02 und
03/2010)

CR Computer und Recht (Heft 03 bis 05/2011)

CRi Computer law review international (Heft
02/2011)

DB Der Betrieb (Heft 08 bis 20/2011)

Europarecht (Heft 01 und 02/2010)

European Competition Journal (-)

European Business Law Review — Kluwer Law
International (Heft 01 bis 03/2011)

European Law Journal (-)

EuZW Europdische Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht
(Heft 04 bis 10/2011)

EWIiR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht — Kurz-
kommentare (Heft 04 bis 09/2011)

EWS Europaisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Heft
1-2 bis 04/2011)

GPR Zeitschrift fur Gemeinschaftsprivatrecht (Heft 01
und 02/2011)

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
(Heft 03 bis 05/2011)

GRURINt Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht Internationaler Teil (Heft 03 bis 05/2011)
GRUR-Prax Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht — Praxis im Immaterialgiter- und Wettbewerbs-
recht (Heft 04 bis 09/2011)

GRUR-RR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht Rechtsprechungs-Report (Heft 03 bis 05/2011)
GWR  Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (Heft 04
bis 09/2011)

11C International Review of Industrial Property and
Copyright Law (Heft 02 und 03/2011)

IPkompakt (Ausgabe 03 bis 05/2011)

ITRB Der IT-Rechtsberater (Heft 03 bis 05/2011)
JA Juristische  Arbeitsblatter (Heft 03 bis
05/2011)

Jura Juristische Ausbildung (Heft 03 bis 05/2011)
Jus Juristische Schulung (Heft 03 bis 05/2011)
JZ Juristenzeitung (Heft 05 bis 10/2011)

K&R Kommunikation und Recht (Heft 03 bis 05/2011)
KUR (Heft 01/2011)

The Law Quarterly Review (-)

LMK (Fachdienst Zivildienst)  Ausgabe 07/2010
bis 05/2011

MarkenR Zeitschrift fur deutsches, europaisches und
internationales Markenrecht (Heft 02 bis 04/2011)
MDR Monatsschrift fir Deutsches Recht (Heft 04
bis 10/2011)

Medien und Recht (Heft 04/2011)

Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentanwélte (Heft
02 bis 04/2011)

MMR Multimedia und Recht (Heft 03 bis 05/2011)
The Modern Law Review (Heft 01/2011)

NJOZ Neue Juristische Online Zeitschrift (Ausgabe
50/2010 bis 26/2011)

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Heft 10 bis
21/2011)

N&R Netzwirtschaften und Recht (Heft 01 und
02/2011)

OBl Osterreichische  Blatter fir gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht (-)

RdE Recht der Energiewirtschaft (Heft 03 und 04-
05/2011)

RIW Recht der internationalen Wirtschaft (Heft 01-02
bis 05/2010)

sic! Zeitschrift fur Immaterialgiter-, Informations-
und Wettbewerbsrecht (Heft 03 bis 06/2011)

UFITA Archiv fur Urheber- und Medienrecht (Heft

01/2011)
WM Wertpapiermitteilung (Heft 08 bis 20/2011)
World Competition — Kluwer Law International

(Heft 04/2010 bis 02/2011)

WRP Wettbewerb in Recht und Praxis (Heft 04 und
05/2011)

WuB Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und
Bankrecht (Heft 01 bis 05/2010)

WuW Wirtschaft und Wettbewerb (Heft 04 und
05/2011)

ZEuP  Zeitschrift fur Europaisches Privatrecht (-)
ZEuS Zeitschrift fur Europarechtliche Studien (-)

ZGE Zeitschrift fur Geistiges Eigentum (Heft 1/2011)
ZHR Zeitschrift fir das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht (Heft 01/2011)

ZIP Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht (Heft 08 bis
20/2011)

ZLR Zeitschrift fur das gesamte Lebensmittelrecht (-)
ZNER  Zeitschrift fir Neues Energierecht (-)
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ZUM Zeitschrift fur Urheber- und Medienrecht (Heft
04/2011)
ZWeR Zeitschrift fur Wettbewerbsrecht (01/2011)
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