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VO RWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen die Ausgabe 3/2015 der Zeitschrift GB - Der
Griine Bote Ubersenden zu kénnen.

Besonders aufmerksam machen mochte ich Sie auf den Beitrag
von Strobel. Die Verfasserin bespricht die hochaktuelle BGH-
Entscheidung ,Elektronische Leseplatze II." Hier liegt bisher nur
eine Pressemitteilung vor. Diese hat aber schon zu Aufregung im
deutschen Verlagswesen gefihrt. Den Aufsatzteil schlieBt traditi-
onell der Rechtsprechungsbericht von Eichelberger zur Recht-
sprechungspraxis von EuGH und EuG zum Markenrecht. Besonde-
re Beachtung verdient die Entscheidung Rezon/HABM zur Kollisi-
on einer Gemeinschaftsmarke mit einer prioridtsalteren nationa-
len Marke eines EU-Beitrittslandes.

Ich wiinsche Ihnen eine interessante Lektiire!

Mit besten GriiBen

Prof. Dr. Volker Michael Janich
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A. BEITRAGE

ZUR ZUKUNFT VON ELEKTRONISCHEN LESEPLATZEN
IN BIBLIOTHEKEN — ANMERKUNG zU BGH, URT. V.
16.04.2015 - I ZR 69/11 - ELEKTRONISCHE
LESEPLATZE II

von Bianca Strobel, M.Sc., Augsburg”

Mit der jlingsten Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs! zur Auslegung von § 52b
UrhG hat ein langjahriger Rechtsstreit zwi-
schen dem Eugen Ulmer Verlag und der
Technischen Universitat Darmstadt ein En-
de gefunden. Der I. Zivilsenat hat die Kla-
ge Ulmers im Nachgang zu dem Vorabent-
scheidungsverfahren vor dem EuGH nun-
mehr insgesamt abgewiesen? und U(ber-
rascht mit seiner Rechtsauffassung zur
Zulassigkeit analoger und digitaler An-
schlussvervielfaltigungen.

I. Das Ergebnis des BGH zur Vorbe-
haltsklausel und Annexkompetenz

Wie es sich instanzibergreifend schon ab-
gezeichnet hatte, steht das auf den Ab-
schluss eines Lizenzvertrages gerichtete
Angebot einer Anwendung der Bibliotheks-
schranke nicht entgegen. Unter ,vertragli-
chen Regelungen" i.S.v. § 52b S. 1 UrhG
sind nach der Entscheidung des BGH und
in richtlinienkonformer Auslegung des
Art. 5 Abs. 3 lit. n der Richtlinie
2001/29/EG vielmehr Regelungen in be-
stehenden Vertragen, m.a.W. also tatsach-

* Die Verfasserin ist Absolventin des Masterstu-
dienganges ,Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften™ der Universitat Augsburg.

! Bislang ist zu dieser Sache allein die Mitteilung
Nr. 64/2015 der Pressestelle des BGH, nicht
aber die Entscheidungsbegriindung selbst
elekronisch verfligbar.

2 Zur Vorabentscheidung des EuGH ausfiihrlich
Strobel, GB 1/2015, S. 1-6.

lich abgeschlossene Lizenzvertrage zu ver-
stehen. Fachverlage dirften daher in ver-
starktem MaBe auf eine attraktive Ausge-
staltung ihrer Lizenzkonditionen angewie-
sen sein, um einen positiven Vertragsab-
schluss Uber digitale Buchversionen mit
den Bibliotheken zu erzielen. Was die kon-
krete Aushandlung von Lizenzvereinbarun-
gen anbelangt, so erhalten die Universi-
tatsbibliotheken als eine der Hauptziel-
gruppen spezialisierter Literatur mit der
Schrankenbestimmung in ihrer jetzigen
Lesart ein Gegengewicht zu der aus der
Rechteinhaberschaft resultierenden, star-
ken Verhandlungsposition der Verlage.
Diese Konstellation lasst sich durchaus als
eine Chance hin zu einem konstruktiven
Dialog auf Augenhthe zwischen den beiden
Interessengruppen begreifen, der eine zu-
friedenstellende, der Schranke vorrangige
Gesamtlésung zu Tage férdern kann.

Auch das weitere Resultat bewegt sich in
die vom EuGH vorgegebene Richtung. Of-
fentlich zuganglichen Bibliotheken ist es
fortan gestattet, einzelne der in ihrem Be-
stand enthaltenen Werke zum Zwecke der
Bereitstellung an elektronischen Leseplat-
zen zu digitalisieren. Die Berechtigung zur
Herstellung eines solchen Digitalisats leitet
der BGH nun aus der Regelung des § 52a
Abs. 3 UrhG her, die er aufgrund des an-
sonsten eingeschrankten Anwendungsbe-
reichs des § 52b UrhG zu Recht fir ent-
sprechend anwendbar erkldrt. Die Presse-
mitteilung Nr. 64/2015 flhrt zur Begrin-
dung aus, dass eine entsprechende An-
wendung dgeboten sei, weil das Recht zur
Wiedergabe von Werken an elektronischen
Lesepldtzen einen groBen Teil seines sach-
lichen Gehalts und sogar seiner prakti-
schen Wirksamkeit verlére, wenn die Bibli-
otheken kein akzessorisches Recht zur Di-
gitalisierung der betroffenen Werke besa-
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Ben.3 Damit hat eine weitere, unter dem
Stichwort der ,Annexkompetenz" erdrterte
Rechtsfrage eine im Ergebnis sachgerechte
héchstrichterliche Klarung erfahren.

I1. Die Frage nach der Zuldssigkeit von
Anschlussvervielfdltigungen - ein we-
sentlicher Knackpunkt

Eine von besonderer praktischer Relevanz
gepragte Frage, die Uber die Bereitschaft
der Bibliotheken, in elektronische Lese-
platzsysteme zu investieren, mitentschei-
det, ist diejenige nach der Zulassigkeit
sogenannter Anschlussvervielfaltigungen.
Die in Literatur und Rechtsprechung hierzu
vertretenen Meinungen reichen von einem
klaren Nein* Uber eine differenzierende
Sichtweise® hin zu einem verhaltenen Ja.®
Dahinter steht die Uberlegung, ob - und
gegebenenfalls in welchem Umfang - die
Bibliotheksbesucher ihrerseits Vervielfalti-
gungssticke des nach § 52b UrhG recht-
maBig zuganglich gemachten Werkes unter
Berufung auf die Privatkopieschranke (§ 53
UrhG) anfertigen dirfen.

Gab sich der EuGH noch zuriickhaltend,
bejahte der BGH jetzt die Zuldssigkeit ei-
ner derartigen Schrankenkette, ohne eine
Beschrankung auf analoge Vervielfaltigun-
gen vorzunehmen. Nach der Auffassung
des I. Zivilsenats kann sowohl das Anferti-
gen von Ausdrucken als auch das Abspei-
chern der an den elektronischen Leseplat-
zen bereitgestellten Werke auf einem ex-
ternen Datentrager als Vervielfaltigung
zum privaten oder sonstigen eigenen Ge-
brauch in den Grenzen des § 53 UrhG ge-
stattet sein. Die Bibliotheken haften (ber-
dies auch nicht fir unbefugt hergestellte
Vervielfdltigungsstlicke der Nutzer.

Mit dieser Haltung Ubertrifft der BGH samt-
liche Erwartungen. So hatte der Gerichts-
hof im Rahmen seines Vorlagebeschlusses
deutlich zwischen analogen und digitalen
Vervielféltigungen differenziert und letztere

3 Zuvor schon mit nahezu wortgleicher Begriin-
dung EuGH, Urt. v. 11.9.2014 - C-117/13,
GRUR 2014, 1078, 1080 Tz.43 - TU Darm-
stadt/Ulmer.

4 Bereits in einem frihen Stadium mit ableh-
nender Haltung Berger GRUR 2007, 754 (756).
5> Dazu Jani in Wandtke/Bullinger, Praxiskom-
mentar zum Urheberrecht, 4. Aufl. 2014, § 52b
Rn. 26 m.w.N.

6 S. Kianfar GRUR 2012, 691 (694).

u.a. aufgrund der erhéhten Gefahr von
UrheberrechtsverstéBen flir mit dem Drei-
Stufen-Test nicht vereinbar erklart.” Au-
Berdem - so der BGH damals - sei die
Mdéglichkeit zum Abspeichern im Unter-
schied zum Ausdrucken gerade keine uner-
lassliche Voraussetzung flir ein wissen-
schaftliches Arbeiten mit einem Text.® Fir
den Augenblick bleibt offen, was den BGH
zu einer Abkehr von seiner bisherigen Linie
bewogen hat. Die Entscheidungsbegriin-
dung steht derzeit noch aus.

Durchaus nachvollziehbar stellt sich die
Sorge des Bodrsenvereins des Deutschen
Buchhandels dar, dass die Bibliotheksnut-
zer die elektronischen Lesepldtze in Form
von ,Gratis-Download-Stationen™ und folg-
lich als eine den Kauf eines Buches substi-
tuierende Mdglichkeit verwenden kénnten.?
Damit fiele ein aus Verlagssicht wichtiger
Abnehmer insbesondere von Lehrblichern
weg. Inwiefern diese Sorge tatsachlich be-
rechtigt ist, wird der zukinftige Umgang
mit elektronischen Leseplatzen zeigen
mussen. Hierauf gerichtete Erfahrungswer-
te existieren wegen der bis zuletzt zdgerli-
chen Einfihrung von entsprechenden Le-
seplatzsystemen nur begrenzt.

III1. Fazit

Mit seiner Entscheidung leistet der BGH
einen wichtigen Beitrag zu einem Mehr an
Rechtssicherheit und tragt mit seinen Zu-
gestandnissen in puncto analoge und digi-
tale Anschlussvervielfaltigungen dazu bei,
die Attraktivitat von elektronischen Lese-
platzen innerhalb der Bibliotheken sowie
bei potenziellen Nutzern zu steigern. Ob
sich die Verlage mit den gefundenen Er-
gebnissen zumindest mittelfristig zufrie-
denstellen lassen, wird auch davon abhan-
gen, ob die Beteiligten in den nun notwen-
dig gewordenen Verhandlungen einen an-
gemessenen finanziellen Ausgleich fir die

7 Vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.2012 - I ZR 69/11,
GRUR 2013, 503, 507 Tz. 36 - Elektronische
Leseplédtze I; auch die im einstweiligen Verfi-
gungs- und im Hauptsacheverfahren mit dieser
Fragestellung betrauten Gerichte hatten die
Zulassigkeit digitaler Anschlussvervielfaltigun-
gen einhellig abgelehnt.

8 vgl. BGH GRUR 2013, 503, 506 f.

° Vgl. die Presseinformation des Bdrsenvereins
V. 17.4.2015, abrufbar unter
www.boersenverein.de/de/portal/Presse/15838
2?presse id=956354 (letzter Abruf: 5.6.2015).
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Rechteinhaber erreichen werden. Dieser ist
vor dem Hintergrund des Drei-Stufen-Tests
zwingend geboten.

AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES
EuG zum GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM
2. QUARTAL 2015

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

I. Zur Markenkollision infolge Beitritts
neuer Mitgliedstaaten (Art. 165 1V
GMV)

EuG, Urt. v. 22.04.2015 - T-337/14 - Re-
zon/HABM

Gegen die im Jahre 2006 angemeldete
Gemeinschaftsmarke ,,mobile.de porMotor"
wurde aus der 2003 angemeldeten und
2005 eingetragenen bulgarischen Bildmar-

ke
mobile

Antrag auf Nichtigerklarung wegen Ver-
wechslungsgefahr (Art. 8 II lit. b GMV)
erhoben. Der Antrag wurde mangels
Nachweises der ernsthaften Benutzung der
alteren nationalen Marke zuriickgewiesen.
Die dagegen erhobene Beschwerde wurde
von der Ersten Beschwerdekammer dage-
gen unter Verweis auf Art. 165 IV lit. b
GMV zurlickgewiesen.

Nach dieser Vorschrift kann eine vor dem
Tag des Beitritts eines neuen Mitgliedstaa-
tes eingetragene oder angemeldete Ge-
meinschaftsmarke nicht wegen einer Kolli-
sion mit einem prioritatsalteren nationalen
Kennzeichenrecht aus dem Beitrittsstaat
fur nichtig erklart werden.

Diese Voraussetzungen lagen vor, da die
Gemeinschaftsmarke bereits 2006 ange-
meldet, Bulgarien aber erst zum 1. Januar
2007 der EU beigetreten ist. Die Inhaber
der bulgarischen Marke meinte aber, infol-
ge - unstreitig — gefiihrter Verhandlungen
zwischen ihr und der Inhaberin der Ge-
meinschaftsmarke habe diese von der
Existenz der alteren bulgarischen Marke
gewusst, und dies kdnne bei Anwendung
des Art. 165 IV GMV nicht auBer Betracht
bleiben. Die Vorschrift bestehe nicht vor-

behaltlos, so dass insbesondere die Kennt-
nis des Inhabers der Gemeinschaftsmarke
vom Bestehen der alteren nationalen Mar-
ke und mithin davon, dass die Eintragung
der Gemeinschaftsmarke flir die nationale
Marke zwangslaufig eine Beeintrachtigung
nach sich zieht, bei der Anwendung dieser
Vorschrift hatte berlcksichtigt werden
mussen. Eine Auslegung dieser Vorschrift,
die diese Umstdnde auBer Acht lasse, , hat-
te zur Folge, dass Gemeinschaftsmarken
eingetragen wiirden, denen nur deshalb,
weil die Republik Bulgarien noch nicht der
Union beigetreten war, ... ein unverhalt-
nismaBiger Schutz gewahrt wirde".

Das EuG (Urt. v. 22.04.2015 - T-337/14 -
Rezon/HABM) folgt dieser Argumentation
nicht. Art. 165 IV lit. b GMV setze nicht
voraus, dass der Inhaber der Gemein-
schaftsmarke keine Kenntnis von einem
entgegenstehenden nationalen Kennzei-
chenrecht eines spater beitretenden Mit-
gliedstaates habe.

[29] Es ist festzustellen, dass sich der normati-
ve Inhalt von Art. 165 Abs. 4 Buchst. b [GMV]
aus dem Wortlaut dieser Vorschrift klar ergibt.
Sie steht unter keinem Vorbehalt, und der
Schutz, den sie Gemeinschaftsmarken im Sinne
von Art. 165 Abs. 1 gewahrt, setzt keineswegs
voraus, dass deren Inhaber keine Kenntnis vom
Bestehen einer Marke haben, die vor dem Zeit-
punkt des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats
eingetragen wurde und nach dessen Recht ge-
schitzt ist.

[30] Im Ubrigen wird, wenn die Anwendung von
Art. 165 [GMV] vom gutglaubigen Erwerb einer
alteren Marke oder eines sonstigen alteren
Rechts abhangt, diese Voraussetzung ausdriick-
lich genannt. Dies ist in den Abs. 3 und 5 von
Art. 165 der Fall, die aber im Rahmen der vor-
liegenden Rechtssache jedenfalls nicht geltend
gemacht werden.

[31] Nach alledem lasst weder der Wortlaut
noch der Regelungszusammenhang von Art.
165 Abs. 4 Buchst. b [GMV] eine Auslegung
dieser Bestimmung in dem von der Klagerin
angefihrten Sinne zu.

[32] Was schlieBlich das Argument der Klagerin
angeht, wonach jede andere als die von ihr
beflirwortete Auslegung von Art. 165 Abs. 4
Buchst. b ,zur Folge [héatte], dass Gemein-
schaftsmarken eingetragen wirden, denen ...
ein unverhaltnismaBiger Schutz gewahrt wir-
de", ist darauf hinzuweisen, dass die fragliche
Vorschrift im Kontext der allgemeinen Systema-
tik dieses Artikels und insbesondere im Licht
seines Abs. 5 zu sehen ist. Darin heiBt es: ,Die
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Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne
von Absatz 1 kann gemaB Artikel 110 und Arti-
kel 111 untersagt werden, wenn die dltere Mar-
ke oder das sonstige dltere Recht in dem neuen
Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts dieses
Staates eingetragen, angemeldet oder gutglau-
big erworben wurde .." Art. 165 [GMV] sieht
damit jedenfalls ein ausgewogenes Gleichge-
wicht zwischen dem Schutz des Inhabers der
Gemeinschaftsmarke, der auf den neuen Mit-
gliedstaat erstreckt wird, ohne dass in diesem
Staat der Inhaber eines alteren Rechts die Ge-
meinschaftsmarke mittels einer Klage fiir nich-
tig erklaren lassen kénnte, und dem Schutz des
Inhabers des dlteren Rechts in dem genannten
Staat vor, der gemaB den Art. 110 und 111
[GMV] die Benutzung der Marke im Hoheitsge-
biet dieses Staates mittels einer Unterlassungs-
klage verbieten lassen kann [...].

[33] [...] Nachdem die Beschwerdekammer
festgestellt hatte, dass die angegriffene Ge-
meinschaftsmarke vor dem Zeitpunkt des Bei-
tritts der Republik Bulgarien angemeldet wor-
den war und dass die zur Stitzung des Nichtig-
keitsantrags angefiihrte nationale Marke in Bul-
garien vor dem Beitrittszeitpunkt eingetragen
worden war, hat sie lediglich Art. 165 Abs. 4
Buchst. b [GMV] angewandt, dessen klarer und
vollig eindeutiger Wortlaut keinen verntnftigen
Zweifel an seiner moéglichen Auslegung lasst.

II. (Keine) Unterscheidungskraft einer
Mineralwasserflasche

EuG, Urt. v. 28.05.2013 - T-178/11 - Voss
of Norway/HABM

EuGH, Urt. v. 07.05.2015 - C-445/13 P -
Voss of Norway/HABM

Seit Ende 2004 war fir die Klagerin das
Zeichen

S
"

als Gemeinschaftsmarke fiir ,Biere; alko-
holfreie Getranke, Wasser" (KI. 32) sowie

+Alkoholische Getranke,
Bier" (KI. 33) eingetragen.
Ein gegen die Marke erhobener Antrag auf
Nichtigerklarung wurde 2010 von der Nich-
tigkeitsabteilung des HABM zurlckgewie-
sen: Die Form der angefochtenen Marke
auf dem Getrankemarkt nicht ,geldufig" sei
und dass sie sich wegen des Kontrasts zwi-
schen dem durchsichtigen Kérper und dem
Verschluss in hohem MaBe von vorhande-
nen Flaschen unterscheide und aus diesem
Grund die Funktion einer Marke haben
koénne. Die Erste Beschwerdekammer hin-
gegen kam zum gegenteiligen Ergebnis:
Angesichts der Rechtsprechung, nach der
der Verbraucher Flaschen als Behdltern
von Waren in erster Linie eine reine Verpa-
ckungsfunktion zuschreibe, sei davon aus-
zugehen, dass die Verbraucher das auf der
Flasche angebrachte Etikett lesen wirden,
um die Herkunft der Ware festzustellen
und diese von anderen Waren zu unter-
scheiden. Anderes sei durch die Markenin-
haberin nicht nachgewiesen worden, insbe-
sondere seien keine Beweise gegen die
Annahme vorgebracht worden, dass Mine-
ralwasserflaschen oder Flaschen mit ande-
rem Getrankeinhalt stets mit Wort- und
Zeichenbestandteilen versehen seien und
dass die Verbraucher daher gewdhnlich die
betriebliche Herkunft der betreffenden Wa-
re nicht anhand des Flaschendesigns, son-
dern aufgrund dieser Bestandteile feststell-
ten. SchlieBlich weiche die fragliche Fla-
schenform nicht wesentlich von der Form
anderer Behdlter ab, die in der Europai-
schen Union flr alkoholische oder alkohol-
freie Getranke verwendet wiirden, sondern
variiere diese nur.

ausgenommen

Das EuG (T-178/11 - Voss of Nor-
way/HABM) bestatigte die Nichtigerkla-
rung. Es sei ebenso eine ,offenkundige
Tatsache [..], dass der GroBteil der auf
dem Markt verfligbaren Flaschen einen
zylindrischen Teil* aufweise (Rn. 51), ,dass
sehr viele Flaschen mit einem Verschluss
versehen sind, der aus einem anderen Ma-
terial hergestellt und in einer anderen Far-
be als der Flaschenkérper gehalten ist"
(Rn. 52). Dass der Durchmesser des Ver-
schlusses, dem der Flasche entspreche,
stelle nur eine Variante bestehender For-
men dar und kénne nicht als wesentliche
Abweichung von den Normen oder der
Branchenlblichkeit angesehen werden
kann, selbst wenn dieser Bestandteil eine
gewisse Originalitat aufweise (Rn. 53). Die
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angefochtene Marke bestehe vielmehr aus
einer Kombination von Bestandteilen, von
denen jeder geeignet sei, allgemein im
Handel zur Verpackung der von der Mar-
kenanmeldung erfassten Waren verwendet
zu werden, und denen im Zusammenhang
mit diesen Waren keine Unterscheidungs-
kraft zukomme (Rn. 55).

Das Rechtsmittel beim EuGH (C-445/13 P
- Voss of Norway/HABM) blieb ohne Erfolg.

III. (Keine) Unterscheidungskraft ei-
ner Kruke

EuG, Urt. v. 16.06.2015 -
Gako Konietzko/HABM)

T-654/13 -

Angemeldet worden war das dreidimensio-
nale Zeichen

fir u.a. ,Behéltnisse fur Salben, Pasten,
Gele und sonstige Mittel fir medizinische
Zwecke (Kruken); GefaBe, Behalter aus
Kunststoff zur Herstellung, Lagerung und
Verabreichung von Arzneimitteln™ (KI. 10).
Das HABM wies die Anmeldung unter Ver-
weis auf fehlende Unterscheidungskraft
zurlick. Die Erste Beschwerdekammer be-
statigte dies: Weder aus den einzelnen
Merkmalen der angemeldeten Form noch
aus deren Kombination ergebe sich eine
erhebliche Abweichung von der Norm oder
der Ublichkeit der Branche. Eventuelle Un-
terschiede zu anderen Formen dieser Art
seien bloBe Ausfiihrungsvarianten, und
auch die Farbkombination WeiB-Rot sei im
Bereich der angemeldeten Waren gewdhn-
lich, so dass sich weder in der Gestaltung
der angemeldeten Form noch in deren
Merkmalen irgendeine pragende Produkt-
variation erkennen lasse, die in dem Ge-
samteindruck dieser Form eine Marken-
funktion Gbernehmen kénnte.

Mit ihrer Klage machte die Anmelderin u.a.
geltend, die Beschwerdekammer habe bei
ihrer Beurteilung der Wahrnehmung der
Waren durch die maBgebenden Verkehrs-
kreise deren erhdohte Aufmerksamkeit hin-
sichtlich der Form der Ware nicht hinrei-
chend berticksichtigt. Das Fachpersonal in
Apotheken schenke insbesondere der Form
und deren kennzeichnendem Charakter
erhohte Aufmerksamkeit und erblicke in
der Anmeldemarke nicht lediglich einen
Verpackungsbehalter, sondern einen un-
verwechselbaren Hinweis auf den Herstel-
ler. Die Unterscheidungskraft der Marke
ergebe sich zum einen aus den Farben Rot
(Schraubdeckel) und WeiB (Behalter), die
sich von den in der Branche verwendeten
Farben deutlich unterschieden, und zum
anderen aus der Form der Marke mit der
auf dem Schraubdeckel angebrachten
Zentraldffnung mit (weiBer) Schraubkappe,
die ein kennzeichnendes Element sei. Dar-
Uber hinaus weiche die Marke von den
branchenlblichen Gestaltungsformen er-
heblich ab.

Das EuG (Urt. v. 16.06.2015 - T-654/13 -
Gako Konietzko/HABM) folgt dem nicht und
weist die Klage ab.

[19] Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es
sich um ein zylindrisches, weiBes GefaB mit
glatter Oberflache und einem roten, am Rand
gerillten Deckel, in dessen Mitte eine kleinere,
weiBe Schraubkappe ersichtlich ist. Nach An-
sicht der Beschwerdekammer erkennt der Ver-
braucher somit in der Anmeldeform unmittelbar
einen Behalter mit zwei unterschiedlich groBen
Offnungsmaéglichkeiten.

[22] Im vorliegenden Fall ist die als Gemein-
schaftsmarke angemeldete dreidimensionale
Form ein zylindrisches GefaB mit zwei unter-
schiedlich groBen Offnungen. Die gréBere der
beiden ist mit einem roten Deckel mit Rillen an
den Randern verschlossen, die die Drehung
beim Offnen und SchlieBen erleichtern. Die an-
dere Offnung befindet sich in der Mitte des gro-
Ben Deckels und ist mit einem weiBen Schraub-
verschluss verschlossen.

[26] Was zweitens die beiden Merkmale angeht,
die nach Ansicht der Klagerin zur Unterschei-
dungskraft der Flasche beitragen, d. h. die An-
ordnung der Farben Rot und WeiB und die ge-
wahlte Form mit zwei Ubereinanderliegenden
Offnungen, ist zundchst daran zu erinnern, dass
allein die Tatsache, dass eine Form die Variante
einer der (blichen Formen einer bestimmten
Warenart ist, nicht fir die Feststellung aus-
reicht, dass diese Form als Marke keine Unter-
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scheidungskraft hat. Es ist stets zu priifen, ob
es eine derartige Marke dem durchschnittlich
informierten und angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher
erlaubt, die fragliche Ware - ohne eine Priifung
vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam
zu sein - von Waren anderer Unternehmen zu
unterscheiden [...].

[27] Im vorliegenden Fall reichen die Unter-
scheidungsmerkmale der angemeldeten Form,
d. h. die beiden Offnungen und die Farben Rot
und WeiB, nicht aus, um sie von den anderen
auf dem Markt anzutreffenden Formen nen-
nenswert derart zu unterscheiden, dass die
Form die Funktion als Herkunftshinweis erflillen
kénnte.

[28] Bezlglich der Form ist namlich, wie die
Beschwerdekammer ausgefihrt hat, darauf
hinzuweisen, dass die zylindrische Form mit
Deckel bei Kruken und bei flir die Schénheits-
pflege bestimmten GefaBen ublich ist. Auch die
Deckel weisen keine ungewdhnlichen Merkmale
auf, denn die Rillen an ihrem Rand sind lediglich
technische Elemente, die dazu dienen, die Dre-
hung des Deckels und des Schraubverschlusses
zu erleichtern.

[29] Das einzige Merkmal, durch das sich die
angemeldete Marke von der Ublichen Form ab-
hebt, ist in den Ubereinanderliegenden Offnun-
gen zu sehen. Die angemeldete Marke weist
namlich im Gegensatz zu den in der Akte aufge-
fihrten Beispielen von GefaBen einen Deckel in
der GroBe des GefdBes als Verschluss auf, und
auf diesem befindet sich in der Mitte ein zweiter
Verschluss in Form eines Schraubverschlusses.

[30] Selbst wenn dieses Merkmal als unge-
wohnlich angesehen werden konnte, wdre es
allein nicht ausreichend, um den durch die an-
gemeldete Marke hervorgerufenen Gesamtein-
druck so stark zu beeinflussen, dass die Marke
damit erheblich von der Norm oder der Ublich-
keit in der betreffenden Branche abwiche und
deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeich-
nende Funktion erfilllen kénnte. Das Uberei-
nanderliegen der beiden Verschliisse ist namlich
lediglich eine Variante eines Ublichen Merkmals
von GefaBen fur in einer Apotheke zubereitete
Cremes, Flissigkeiten und Produkte, so dass
der Durchschnittsverbraucher, obwohl diese
Artikel nicht genauso in anderen GefaBen der
Branche verpackt werden, die betreffende Ware
nicht ohne Prifung und ohne besondere Auf-
merksamkeit von Waren anderer Unternehmen
unterscheiden kann.

[31] Die Kombination der Farben Rot und WeiB
ist entgegen dem Vorbringen der Klagerin im
kosmetischen und im medizinischen Bereich
keineswegs uniblich, denn WeiB wird regelma-
Big mit Hygiene und Sauberkeit assoziiert und
Rot mit Warnhinweisen, insbesondere im medi-

zinischen Bereich. Die Beschwerdekammer hat
daher zu Recht festgestellt, dass diese Kombi-
nation flr das fragliche Zeichen keine Unter-
scheidungskraft begriinden kann.

[32] Zu dem Argument der Klagerin, wonach
die angemeldete Marke ein neuartiges Konzept
darstelle, das geeignet sei, die angesprochenen
Verkehrskreise dazu anzuhalten, sich bei Be-
trachtung des GefaBes Gedanken Uber den Sinn
und Zweck der zusatzlichen Zentral6ffnung
sowie der darauf befindlichen Schraubkappe zu
machen, ist festzustellen, dass sowohl der inno-
vative Charakter der Form der Anmeldemarke
als auch die Konzeption dieser Form oder der
ihr zugrunde liegende Gedanke keine fir die
Beurteilung der Unterscheidungskraft des an-
gemeldeten Zeichens als Gemeinschaftsmarke
relevanten Kriterien sind. Das Beurteilungskrite-
rium ist, ob die angemeldete Marke es ermdg-
licht, die Waren oder die Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer Unterneh-
men zu unterscheiden.
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E

B. ENTSCHEIDUNGEN

I. EUGH/EUG

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

1. URHEBER- UND DESIGNRECHT

Vorlage zur Vorabentscheidung - Ur-
heberrecht - Richtlinie 2001/29/EG -
Art. 4 Abs.1 - Verbreitungsrecht -
Begriff ,Verbreitung an die Offentlich-
keit' - Angebot zum Erwerb und Wer-
bung eines Hadndlers aus einem Mit-
gliedstaat in einem anderen Mitglied-
staat auf seiner Internetseite, in
Postwurfsendungen und in Presse-
medien - Vervielfdltigungsstiicke von
urheberrechtlich geschiitzten Mdbel-
stiicken, die ohne Zustimmung des
Inhabers des ausschlieBBlichen Ver-
breitungsrechts zum Erwerb angebo-
ten werden - Angebot oder Werbung,
durch das oder die es nicht zum Er-
werb des Originals oder von Verviel-
faltigungsstiicken des geschiitzten
Werkes kommt

EuGH, Urt. v. 13.05.2015 - C-516/13 -
Vorabentscheidungsersuchen des BGH -
Dimensione Direct Sales Srl. u.a./Knoll
International

Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft ist dahin auszulegen,
dass der Inhaber des ausschlieBlichen Ver-
breitungsrechts an einem geschitzten
Werk Angebote zum Erwerb oder gezielte
Werbung in Bezug auf das Original oder
auf Vervielfaltigungsstiicke des Werkes
auch dann verbieten kann, wenn nicht er-
wiesen sein sollte, dass es aufgrund dieser
Werbung zu einem Erwerb des Schutzge-
genstands durch einen Kaufer aus der Uni-
on gekommen ist, sofern die Werbung die
Verbraucher des Mitgliedstaats, in dem das
Werk urheberrechtlich geschitzt ist, zu
dessen Erwerb anregt.

I 2. LAUTERKEITSRECHT

Vorlage zur Vorabentscheidung -
Richtlinie 2005/29/EG - Unlautere
Geschiftspraktiken - Erteilung einer
falschen Auskunft durch ein Telekom-
munikationsunternehmen gegeniiber
einem Abonnenten, die diesem zusitz-
liche Kosten verursacht - Einstufung
als ,irrefiihrende Geschaftspraxis®
EuGH, Urt. v. 16.04.2015 - C-388/13 -
Vorabentscheidungsersuchen der Kdria
(Ungarn) - Nemzeti Fogyasztévédelmi
Hatdsag

1. Die Richtlinie 2005/29/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 11.
Mai 2005 (ber unlautere Geschaftsprakti-
ken von Unternehmen gegenilber Verbrau-
chern im Binnenmarkt und zur Anderung
der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der
Richtlinien  97/7/EG, 98/27/EG  und
2002/65/EG des Europadischen Parlaments
und des Rates sowie der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 des Europaischen Parla-
ments und des Rates (Richtlinie tber un-
lautere Geschaftspraktiken) ist dahin aus-
zulegen, dass die Erteilung einer falschen
Auskunft durch einen Gewerbetreibenden
an einen Verbraucher wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende als , irre-
fihrende Geschaftspraxis® im Sinne dieser
Richtlinie einzustufen ist, auch wenn diese
Auskunftserteilung nur einen Verbraucher
betraf.

2. Die Richtlinie 2005/29 ist dahin auszu-
legen, dass im Fall einer Geschaftspraxis,
die alle in Art. 6 Abs. 1 dieser Richtlinie
genannten Voraussetzungen flr eine Ein-
stufung als den Verbraucher irrefihrende
Praxis erfillt, nicht mehr geprift zu wer-
den braucht, ob eine solche Praxis auch
den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt
im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst. a der
Richtlinie widerspricht, um sie als unlauter
und mithin nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
verboten ansehen zu kénnen.
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II. BUNDESGERICHTSHOF

zusammengestellt von Stephan Kunze

] 1. URHEBER- UND DESIGNRECHT |

Mobelkatalog

BGH, Urt. v. 17.11.2014 - 1 ZR 177/13 -
OLG Koéln; LG Kéln

UrhG § 57

a) Die Schutzschranke gemaB § 57 UrhG
erfasst auch das Recht der offentlichen
Zuganglichmachung im Sinne von § 19a
UrhG.

b) Die Prifung, ob ein Werk gemal3 § 57
UrhG unwesentliches Beiwerk neben dem
eigentlichen Gegenstand der Vervielfalti-
gung, Verbreitung oder o6ffentlichen Wie-
dergabe ist, setzt zunachst die Bestim-
mung dieses Hauptgegenstandes voraus.
Wird ein Gemalde zusammen mit zum Ver-
kauf stehenden Mdébeln in einer Fotografie
und diese Fotografie im Verkaufskatalog
des Mobelherstellers und auf seiner Inter-
netseite abgebildet, ist der Hauptgegen-
stand im Regelfall nicht der gesamte Mé6-
belkatalog oder der gesamte Internetauf-
tritt des Anbieters, sondern die konkrete
Fotografie.

c) Ein Werk ist im Verhdltnis zum Haupt-
gegenstand unwesentlich im Sinne von §
57 UrhG, wenn das Werk weggelassen o-
der ausgetauscht werden kann, ohne dass
dies dem durchschnittlichen Betrachter
auffallt oder ohne dass die Gesamtwirkung
des Hauptgegenstandes in irgendeiner
Weise beeinflusst wird.

d) Darlber hinaus ist ein Werk als unwe-
sentliches Beiwerk im Sinne von § 57 UrhG
anzusehen, wenn ihm nach den Umstan-
den des Einzelfalls keine auch noch so ge-
ringfigige inhaltliche Beziehung zum
Hauptgegenstand der Verwertung zuzubil-
ligen ist, sondern es durch seine Zufallig-
keit und Beliebigkeit flir diesen ohne jede
Bedeutung ist. Eine derart nebenséachliche
Bedeutung kann dem mitverwerteten Werk
regelmaBig nicht mehr zugewiesen werden,
sobald es erkennbar stil- oder stimmungs-
bildend oder eine bestimmte Wirkung oder
Aussage unterstreichend in das Hauptwerk
oder den eigentlichen Gegenstand der
Verwertung einbezogen wird, einen drama-
turgischen Zweck erfiillt oder sonst - etwa
fir eine Film- oder Theaterszene - charak-
teristisch ist.

UsedSoft I1I

BGH, Urt. v. 11.12.2014 - I ZR 8/13 -
OLG Frankfurt am Main; LG Frankfurt/Main
UrhG § 69 Nr. 3 Satz 2, § 69d Abs. 1

a) Die Erschdpfung des Verbreitungsrechts
an den Kopien eines Computerprogramms
tritt unabhangig davon ein, ob der Rechts-
inhaber der VerauBerung einer bestimmten
Anzahl korperlicher Datentrdger zustimmt
oder ob er dem Anfertigen einer entspre-
chenden Anzahl von Kopien durch Herun-
terladen einer Kopie des Computerpro-
gramms und dem Anfertigen weiterer Ko-
pien von dieser Kopie zustimmt (Fortfih-
rung von BGH, Urteil vom 17. Juli 2013 -1
ZR 129/08, GRUR 2014, 264 = WRP 2014,
308 - UsedSoft II).

b) Ist ein kdrperliches oder ein unkoérperli-
ches Vervielfaltigungsstiick eines Compu-
terprogramms mit  Zustimmung des
Rechtsinhabers im Wege der VerauBerung
in Verkehr gebracht worden, ist die Wei-
terverbreitung aufgrund der eingetretenen
Erschépfung des urheberrechtlichen Ver-
breitungsrechts ungeachtet einer inhaltli-
chen Beschréankung des eingerdumten Nut-
zungsrechts frei (Fortflhrung von BGH,
Urteil vom 6. Juli 2000 - I ZR 244/97,
BGHZ 145, 7 - OEM-Version).

c) Hat der Ersterwerber eine Lizenz erwor-
ben, die die Nutzung der auf einem Server
installierten Kopie des Computerpro-
gramms durch mehrere Nutzer gestattet,
kann sich der Nacherwerber der Kopie die-
ses Programms nur dann mit Erfolg auf die
Erschopfung des Verbreitungsrechts an
dieser Kopie berufen, wenn der Ersterwer-
ber diese Kopie unbrauchbar gemacht hat.
Hat der Ersterwerber dagegen eine Lizenz
erworben, die die Nutzung mehrerer eigen-
standiger Kopien des Computerprogramms
erlaubt, kann sich der Nacherwerber von
Kopien dieses Programmes bereits dann mit
Erfolg auf die Erschépfung des Verbrei-
tungsrechts an diesen Kopien berufen,
wenn der Ersterwerber eine entsprechende
Anzahl von Kopien unbrauchbar gemacht
hat.

d) Das dem Nacherwerber einer ,erschopf-
ten" Kopie eines Computerprogramms
durch § 69d Abs. 1 UrhG vermittelte Recht
zu dessen bestimmungsgemaBer Nutzung
kann nicht durch vertragliche Bestimmun-
gen eingegrenzt werden, die die Verkehrs-
fahigkeit des Computerprogramms beein-
trachtigen. Bestimmungen eines Lizenzver-
trages, die den Einsatz der Software auf
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einen bestimmten Nutzerkreis oder einen
bestimmten Verwendungszweck einschran-
ken, regeln daher nicht die bestimmungs-
gemaBe Nutzung des Computerprogramms
im Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG.

K-Theory

BGH, Urt. v. 24.07.2014 - 1 ZR 27/13 -
OLG Hamm; LG Bielefeld

ZPO § 322 Abs. 1; UrhG § 97

a) Der Umfang der Rechtskraft eines Ur-
teils ist in erster Linie der Urteilsformel zu
entnehmen. Reicht die Urteilsformel allein
nicht aus, den Umfang der Rechtskraft zu
bestimmen, sind zur Auslegung der Urteils-
formel der Tatbestand und die Entschei-
dungsgriinde, erforderlichenfalls auch das
Parteivorbringen, heranzuziehen (An-
schluss an BGH, Urteil vom 13. Mai 1997 -
VI ZR 181/96, NJW 1997, 3447; Urteil vom
14. Februar 2008 - I ZR 135/05, GRUR
2008, 933 = WRP 2008, 1227 - Schmier-
mittel). Bei einem Anerkenntnisurteil
kommt es fir die Auslegung der Urteils-
formel in erster Linie darauf an, was die
Parteien gewollt und erklart haben (An-
schluss an BGH, Urteil vom 22. Februar
1952 - 1 ZR 117/51, BGHZ 5, 189 - Zwil-
ling).

b) Fir einen ursachlichen Zusammenhang
zwischen dem mit der Veréffentlichung
einer Zeitschrift erzielten Gewinn und den
in der Zeitschrift erschienenen Beitragen
reicht es aus, dass die Bezieher der Zeit-
schrift bei Abschluss ihrer Vertrage erwar-
teten, dass in den Heften derartige Beitra-
ge erscheinen (Fortfihrung von BGH, Urteil
vom 25. Mdrz 2010 - I ZR 122/08, GRUR
2010, 1090 = WRP 2010, 1520 - Werbung
des Nachrichtensenders; Urteil vom 16.
August 2012 - I ZR 96/09, ZUM 2013,
406).

2. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Stabilisierung der Wasserqualitat

BGH, Urt. v. 03.02.2015 - X ZR 76/13 -
OLG Brandenburg; LG Cottbus

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2

a) Ob eine Erfindung so deutlich und voll-
standig offenbart ist, dass ein Fachmann
sie ausfihren kann, ist ebenso eine

Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegen-
stand eines Patents Patentfahigkeit zu-
kommt.

b) Die Ausfihrbarkeit der in einem Pa-
tentanspruch umschriebenen technischen
Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit der-
jenigen Vorteile gleichgesetzt werden, die
der Erfindung in der Beschreibung zuge-
schrieben werden.

Wundbehandlungsvorrichtung

BGH, Urt. v. 17.02.2015 - X ZR 161/12 -
Bundespatentgericht

IntPatUbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

Ein mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteiltes europadisches Patent
ist nicht deshalb fir nichtig zu erklaren,
weil der Patentanspruch ein Merkmal ent-
halt, das in den urspriinglich eingereichten
Unterlagen nicht als zur Erfindung geho-
rend offenbart ist, sofern dieses Merkmal
zu einer Beschrankung des Schutzgegen-
stands und nicht zu einem Aliud flihrt. Bei
der Prifung der Patentfahigkeit ist das
nichtursprungsoffenbarte Merkmal insoweit
auBer Betracht zu lassen, als es nicht zur
Stltzung der Patentfahigkeit herangezogen
werden darf (Fortfihrung von BGH, Be-
schluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB
14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. — Win-
kelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni
2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn.
24 ff. — Integrationselement).

Bildstrom

BGH, Urt. v. 26.02.2015 - X ZR 37/13 -
Bundespatentgericht

EPU Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Art. 56

Anweisungen, die zwar die (visuelle) In-
formationswiedergabe betreffen, bei denen
aber nicht die Vermittlung bestimmter In-
halte oder deren Vermittlung in besonderer
Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern
die Prasentation von Bildinhalten in einer
Weise, die auf die physischen Gegebenhei-
ten der menschlichen Wahrnehmung und
Aufnahme von Informationen Ricksicht
nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahr-
nehmung der gezeigten Informationen
durch den Menschen in bestimmter Weise
Uberhaupt erst zu ermdglichen, zu verbes-
sern oder zweckmaBig zu gestalten, dienen
der Lésung eines technischen Problems mit
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technischen Mitteln (Weiterfihrung von
BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR
47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe to-
pografischer Informationen und vom 23.
April 2013 - X ZR 27/12, GRUR 2013, 909
- Fahrzeugnavigationssystem).

I 3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT |

Langenscheidt-Gelb

BGH, Beschl. v. 23.10.2014 - 1 ZB 61/13 -
Bundespatentgericht

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 37
Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1

a) Fir eine markenmaBige Verwendung
einer Farbe spricht deren langjahrige und
durchgangige Verwendung durch den
Marktfihrer im gesamten Produktsegment
(hier: zweisprachige Worterblicher in Print-
form). In diesem Fall steht der Annahme
einer markenmaBigen Verwendung der
Umstand nicht entgegen, dass die Farbe
zusammen mit weiteren Kennzeichen ver-
wendet wird.

b) Ob der Verbraucher in einer konturlosen
Farbmarke einen betrieblichen Her-
kunftshinweis sieht, kann durch demosko-
pische Untersuchungen nur festgestellt
werden, wenn Gegenstand der Befragung
ein Muster der Farbe und nicht die konkre-
te Form der Verwendung zusammen mit
weiteren Zeichen ist.

c) Fur die Annahme einer Verkehrsdurch-
setzung einer abstrakten Farbmarke im
Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG ist kein
deutlich Uber 50% liegender Durchset-
zungsgrad erforderlich.

d) Liegt zwischen Anmeldetag und Zeit-
punkt der Fertigung eines demoskopischen
Gutachtens ein groBer Zeitraum (hier: 13
Jahre), schlieBt dies grundsatzlich die An-
nahme aus, dass das Ergebnis des Gutach-
tens auf den Anmeldetag bezogen werden
kann. Etwas anderes kann nur in besonde-
ren, an strenge Voraussetzungen geknupf-
ten Fallgestaltungen gelten. Von einem
solchen Ausnahmefall ist auszugehen,
wenn in speziellen Warenbereichen die in
Frage stehenden Produkte sich nicht rasch
andern, die Marktentwicklung Uber lange
Zeitrdume zuverldssig beurteilt werden
kann und die fur die Verkehrsdurchsetzung
sprechenden Umstdnde eindeutig sind.

PINAR

BGH, Urt. v. 17.11.2014 - I ZR 114/13 -
OLG KéIn; LG Kéln

MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1

a) Bei der Prifung der rechtserhaltenden
Benutzung in einer von der Eintragung der
Marke abweichenden Form im Sinne von §
26 Abs. 3 MarkenG kénnen ausnahmsweise
die fur die Beurteilung einer Verwechs-
lungsgefahr entwickelten Grundsatze zu
einer gespaltenen Verkehrsauffassung her-
angezogen werden. Dies ist gerechtfertigt,
wenn feststellbar ist, dass der Gebrauch
des Kennzeichens gegenliber einem objek-
tiv abgrenzbaren Verkehrskreis erfolgt, wie
dies bei einem bestimmten Sprachkreis der
Fall ist.

b) Wird die eingetragene Marke mit einem
Zusatz verbunden, in der tirkischen Spra-
che das vertriebene Produkt beschreibt
(hier: Sosis), ist von einer rechtserhalten-
den Nutzung durch das zusammengesetzte
Kennzeichen (hier: Pinar Sosis) auszuge-
hen, wenn die Produkte in der Deutschland
weit Uberwiegend in tlrkischen Lebensmit-
telgeschaften an der tlrkischen Sprache
machtige Kunden vertrieben werden.

STAYER

BGH, Urt. v. 27.11.2014 - I ZR 91/13 -
OLG Minchen; LG Mlinchen I

MarkenG § 14 Abs. 3 Nr. 4, § 26 Abs. 1
und 4, §§ 49, 55

a) Fur die rechtserhaltende Benutzung ei-
ner Marke im Inland reicht die reine Durch-
fuhr im Ausland gekennzeichneter Ware
durch Deutschland nicht aus. Dies gilt auch
fir eine international registrierte Marke.

b) Die Kennzeichnung von Exportware im
Inland kann fir eine rechtserhaltende Be-
nutzung genidgen. Diese setzt nicht voraus,
dass es sich bei dem im Ausland ansassi-
gen Abnehmer um ein vom Markeninhaber
unabhangiges Unternehmen handelt.

c) Wird eine Marke rechtserhaltend fir Wa-
ren benutzt, die unter zwei Oberbegriffe
des Warenverzeichnisses fallen, ist der
umfassendere Oberbegriff zu |6schen.

Hohlkammerprofilplatten
BGH, Versaumnisurt. v. 27.11.2014 - I ZR
67/11 - OLG Dusseldorf; LG Duisburg
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UWG 2004 § 2 Abs. 1 Nr. 1; UWG aF §§ 1,
3

Ein Schadensersatzanspruch nach §§ 1, 3,
13 Abs. 6 UWG aF setzte auch dann ein
Handeln zu Wettbewerbszwecken voraus,
wenn die Pflichtverletzung in der Lieferung
eines Bauprodukts bestand, das der dafir
bestehenden allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht entsprach.

I+ Loorercerrseecer |

Parfumflakon III

BGH, Urt. v. 27.11.2014 - I ZR 1/11 -
OLG Dusseldorf; LG Dusseldorf
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 93
Abs. 5; Brissel I-VO Art. 5 Nr. 3

a) Die Annahme einer Verletzungshandlung
im Sinne von Art. 93 Abs. 5 der Verord-
nung (EG) 40/94 setzt ein aktives Verhal-
ten des Verletzers voraus. International
zustandig sind deshalb die Gerichte des
Mitgliedstaates, in dem sich der Vorfall, der
der behaupteten Verletzung zugrunde
liegt, ereignet hat oder zu ereignen droht.
Nicht zustdndig sind dagegen die Gerichte
der Mitgliedstaaten, in dem die behauptete
Verletzung lediglich ihre Wirkungen entfal-
tet.

b) An dem internationalen Gerichtsstand
der unerlaubten Handlung im Sinne von
Art. 5 Nr. 3 Brussel-I-VO kénnen neben
Ansprichen auf Geldersatz, Unterlassung
und Beseitigung auch Nebenanspriiche auf
Auskunftserteilung geltend gemacht wer-
den.

c) Die Annahme einer internationalen Zu-
standigkeit gemaB Art. 5 Nr. 3 Brlssel-I-
VO fir eine auf das Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb gestlitzte Klage unter
dem Gesichtspunkt des Ortes der Verwirk-
lichung des Schadenserfolgs setzt voraus,
dass nach dem Vortrag des Klagers ein
WettbewerbsverstoB, der einen Schaden
im Zustaéndigkeitsbereich des angerufenen
Gerichts verursacht hat, nicht ausgeschlos-
sen ist. Ob tatsachlich ein schadigendes
Ereignis eingetreten ist oder einzutreten
droht, aus dem sich ein Wettbewerbsver-
stoB ergibt, ist eine Frage der Begriindet-
heit der Klage, die vom zustandigen Ge-
richt anhand des anwendbaren nationalen
Rechts zu priifen ist.

Bezugsquellen fiir Bachbliiten

BGH, Urt. v. 11.12.2014 - I ZR 113/13 -
OLG Kodln; LG KdIn

UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1

Weist ein Unternehmen auf seiner Inter-
netseite im Zusammenhang mit Angaben
zu einer bestimmten Therapie (hier: Origi-
nal Bach-Blitentherapie) auf die ,Original
Produkte™ zu dieser Therapie hin und halt
es flr den Verbraucher einen elektroni-
schen Verweis (Link) im Rahmen des In-
ternetauftritts bereit, der zum Angebot der
»,Original Produkte®™ eines bestimmten Her-
stellers fuhrt, liegt eine geschéftliche
Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1
UWG vor.

Schlafzimmer komplett

BGH, Urt. v. 18.12.2014 - I ZR 129/13 -
OLG Minchen LG Miinchen I

UWG § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1;
Richtlinie 2005/29/EG Art. 2 Buchst. k,

Art. 6 Abs. 1

a) Eine nicht weiter erlauterte Werbung fir
Schlafzimmereinrichtungen mit der hervor-
gehobenen Angabe ,KOMPLETT" (hier:
komplett Drehtlirenschrank Doppelbett
Nachtkonsolen) und der Abbildung eines
Bettes mit Matratze erweckt beim Verbrau-
cher den Eindruck, das Angebot umfasse
ein Bett mit Lattenrost und Matratze.

b) Eine objektiv unzutreffende Aussage,
die blickfangmaBig herausgestellt ist, kann
auch ohne Sternchenhinweis durch klar-
stellende Angaben im weiteren Text aufge-
klart werden, wenn der Verbraucher sich
vor einer geschaftlichen Entscheidung mit
dem gesamten Text befassen wird.

Uhrenankauf im Internet

BGH, Urt. v. 12.03.2015 - I ZR 188/13 -
OLG Minchen; LG Minchen I

UWG § 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1; Gemein-
schaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1

a) Die Einlegung einer sogenannten allge-
meinen Markenbeschwerde beim Betreiber
einer Internetsuchmaschine ist nicht des-
halb eine unlautere Behinderung im Sinne
von § 4 Nr. 10 UWG, weil Mitbewerber, die
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eine nicht markenverletzende Adwords-
Werbung beabsichtigen, die vorherige Zu-
stimmung des Markeninhabers einholen
massen.

b) Es stellt eine gezielte Behinderung im
Sinne von § 4 Nr. 10 UWG dar, wenn der
Markeninhaber nach Einlegung einer Mar-
kenbeschwerde bei Google, durch die die
Verwendung der Marke in Adwords-
Anzeigen unterbunden wird, die Zustim-
mung zu der Adwords-Werbung eines Mit-
bewerbers nicht erteilt, obwohl die beab-
sichtigte Werbung das Markenrecht nicht
verletzt.

c) Doppelidentitat im Sinne von Art. 9 Abs.
1 Satz 2 Buchst. a GMV kann vorliegen,
wenn sich Marke und Zeichen nur in ihrer
GroB- oder Kleinschreibung unterscheiden.
d) Als geeignete MaBnahme zur Beseiti-
gung der Stérung kann der Beseitigungs-
anspruch nach § 8 Abs. 1 UWG die aus-
drickliche Aufhebung eines rechtswidrigen
Verbots umfassen.

IIII. BUNDESPATENTGERICHT
zusammengestellt von Tobias Schmidt

l 1. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT |

Yosaja / YOSOI

BPatG, Beschl. v. 15.01.2015 - 25 W (pat)
76/11

MarkenG § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2

BGB § 133

1. Das undifferenzierte Bestreiten der Be-
nutzung einer Widerspruchsmarke ist re-
gelmaBig als Erhebung beider Einreden
nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Mar-
kenG zu verstehen, soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen dafiir gegeben sind. So-
weit nach der Datenlage nur die Voraus-
setzungen fiir die Einrede nach § 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG gegeben sind, ist eine sol-
che verfahrensrechtliche Erklarung ent-
sprechend § 133 BGB im Zweifel dahinge-
hend auszulegen, dass nur diese nach dem
Gesetz mit Rechtswirkung mdgliche und
damit sinnvolle Einrede erhoben werden
soll.

2. Die Rechtsauffassung des Prasidenten
des HABM gemaB Mitteilungen Nr. 4/03
vom 16. Juli 2003 und Nr. 2/12 vom 20.
Juni 2012, wonach vor dem 20. Juni 2012
mit allen in der Uberschrift einer bestimm-
ten Klasse aufgefiihrten Oberbegriffen ein-

getragene Marken flr samtliche in der zum
Anmeldezeitpunkt maBgeblichen alphabeti-
schen Liste der entsprechenden Klasse
aufgefiihrten Produkte Schutz genieBen
sollen, widerspricht fundamentalen regis-
terrechtlichen Grundsatzen und auch der
Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2012,
822 - Chartered Institut of Patent Attor-
neys = IP-Translator). Sie ist nicht verein-
bar mit der Funktion des Markenregisters,
allein mit den dort aufgeflihrten Angaben
die Offentlichkeit und insbesondere die
Mitbewerber Uber den waren- und dienst-
leistungsmaBigen Schutzumfang von Mar-
ken klar und eindeutig zu unterrichten

|

2. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

III-Nitrid Halbleitervorrichtung mit
Grabenstruktur

BPatG, Beschl. v. 27.01.2015 - 23 W (pat)
26/12

PatG § 34 Abs. 5

1. Ein Verzicht auf Teile der Anmeldung
liegt nicht vor, wenn sich der Anmelder
explizit vorbehalten hat, die in dem anhan-
gigen Verfahren nicht weiterverfolgten Pa-
tentanspriiche auszuscheiden oder einer
Teilanmeldung zuzufiihren.

2. Der bloBe Vorbehalt, Teile der Anmel-
dung auszuscheiden, die nicht weiterver-
folgt werden, ist noch keine Ausscheidung,
sondern lediglich die Ankindigung einer
moglichen kiinftigen Ausscheidungserkla-
rung.

3. Auch wenn der Anmelder fir die Teile
der Anmeldung, die der Einheitlichkeit ent-
gegenstehen (§ 34 Abs. 5 PatG) weder
eine Ausscheidung noch einen Verzicht
erklart, kann die Anmeldung nicht wegen
mangelnder Einheitlichkeit zuriickgewiesen
werden, wenn der Anmelder der gerligten
Uneinheitlichkeit in der (Stamm-)An-
meldung begegnet, indem er ein einheitli-
ches Patentbegehren formuliert und zu-
satzlich erklart, bestimmte - im Hinblick
auf die Einheitlichkeit der Erfindung prob-
lematische - Teile der Anmeldung indem
anhangigen (Stamm-)Verfahren nicht wei-
terzuverfolgen. Die Abkehr von einer sol-
chen Erklérung wéare namlich in der Regel
rechtsmissbrauchlich.
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selbst (eigenhdndig) durchgefiihrte
Recherche

BPatG, Beschl. v. 20.05.2015 - 3 ZA (pat)
2/15

ZPO § 91 Abs. 1

1. Fihrt der Kléger eines Nichtigkeitsver-
fahrens eine Recherche nach einschlagi-
gem Stand der Technik selbst (eigenhan-
dig) durch, anstatt eine entgeltliche pro-
fessionelle Recherche in Auftrag zu geben,
so handelt es sich bei dem damit verbun-
denen Zeit- und Miheaufwand nicht um
Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO,
sondern um allgemeinen Prozessaufwand i.
S. d. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der grund-
satzlich nicht erstattet wird.

2. Soweit nach der Rechtsprechung (vgl.
OLG Nirnberg MDR 2001, 1439), aus-
nahmsweise eine Erstattung von allgemei-
nem Prozessaufwand in Betracht kommt,
etwa bei Unzumutbarkeit der Eigenleistung
oder Fehlen der besonderen Kenntnisse
und Fahigkeiten zur sachgerechten Pro-
zessfuhrung, sind die zu § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO entwickelten Grundsatze dber die
Notwendigkeit von Kosten heranzuziehen,
insbesondere das Kostenschonungsgebot
und die Schadensminderungspflicht. Zu-
dem ist der Partei ein erheblicher Zeitauf-
wand zuzumuten.

3. Jedenfalls bei einer mit einem vdllig
Uberzogenen Zeitaufwand selbst durchge-
fuhrten Recherche wird der damit verbun-
dene Zeit- und Miheaufwand nicht erstat-
tet

2. Es ist deshalb auch unbeachtlich, ob die
urspringlich eingereichten Patentanspri-
che der Teilanmeldung zuldssig waren oder
die Teilanmeldung aus anderen Griinden
zurickzuweisen gewesen ware.

3. Mangel der Teilanmeldung sind - wie
auch andere Mangel eines Erteilungsver-
fahrens - mit der Patenterteilung geheilt
(im Anschluss an BPatG Urt. v. 10.4.2014,
2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH GRUR
2003, 47 - Sammelhefter) und koénnen
nicht zur Nichtigerklarung der aus der Teil-
anmeldung resultierenden erteilten Pa-
tentanspriiche flhren (zum erweiterten
Prifungsumfang geanderter Patentanspri-
che nach Art. 76 EPU BPatG GRUR 2013,
609 - Unterdruckwundverband).

4. Eine urspringlich durch den gesamten
Inhalt der Stammanmeldung bereits als
zur Erfindung gehorend offenbarte techni-
sche Lehre wird auch nicht dadurch unzu-
lassig geandert, weil der Patentinhaber im
Verfahren Uber die Teilanmeldung diese
Lehre erstmals eigenstandig unter Schutz
stellt.

5. Die im Zusammenhang mit Ausflh-
rungsbeispielen einer erfindungsgemaBen
Vorrichtung (hier Brustpumpe) offenbarten
Vorrichtungsbestandteile  (hier Deckel,
Schale) kénnen eigenstandige Erfindungs-
gegenstande sein und missen als solche
weder auf die ausfihrungsgemaBe konkre-
te Ausgestaltung noch auf den insoweit
aufgezeigten konkreten Verwendungszu-
sammenhang festgelegt sein.

Brustpumpe

BPatG, Urt. v. 03.02.2015 - 4 Ni 36/13
EPU Art. 76, 123 Abs. 2, 138 Abs. 1 lit. C
IntPatUG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3

1. Losgel6st von der Frage, ob ein Nichtig-
keitsangriff im Verfahren vor dem Bundes-
patentgericht wegen unzuldssiger Erweite-
rung des aus einer Teilanmeldung hervor-
gegangenen EP-Patents auch darauf ge-
stitzt werden kann, dass das Streitpatent
gegenltber dem Inhalt der Teilanmeldung
erweitert ist, kann der Angriff jedenfalls
nicht auf Anderungen der Teilanmeldung
gestitzt werden, die allein fiir die Beurtei-
lung der Zuléssigkeit nach Art. 76 EPU
mafBgeblich sind und auf den Gegenstand
des aus der Teilanmeldung hervorgegan-
genen Streitpatents keinen Einfluss haben.

apparatus

BPatG. Urt. v. 29.04.2015 - 4 Ni 26/13
PatG § 83 Abs. 4

ZPO § 227

1. Ob die Beriicksichtigung einer beschran-
kenden Anderung der Anspruchsfassung
des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren,
welche zwar im Hinblick auf § 83 Abs. 4
PatG verspdtet erfolgt, aber entschuldigt
ist, einen von der Klagerin gestellten An-
trag auf Vertagung der mindlichen Ver-
handlung nach § 227 ZPO rechtfertigt, be-
darf einer Prifung des geltenden gemach-
ten Sachgrundes im Einzelfall unter Be-
ricksichtigung der Kriterien der auch im
Nichtigkeitsverfahren fir die Parteien gel-
tenden allgemeinen Prozessférderungs-
pflicht (Fortfihrung zu BGH GRUR 2004,
254 - Crimpwerkzeug I).
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2. Das Verlangen einer Vertagung kann
jedenfalls von der Klagerin dann nicht mit
einer gewinschten Nachrecherche zur Pa-
tentfahigkeit eines in der mindlichen Ver-
handlung gednderten Anspruchs begriindet
werden, wenn dessen Fassung lediglich
einer von der Klagerin selbst bereits
schriftsatzlich geforderten Beseitigung ei-
ner unzuldassigen Verallgemeinerung des
Inhalts der Anmeldung durch Aufnahme
der geforderten beschrankenden Merkmale
aus der Beschreibung Rechnung tragt und
wenn die Klagerin keine konkreten Ge-
sichtspunkte geltend macht, weshalb im
Rahmen der durchgefiihrten Recherche
keine vorsorgliche Einbeziehung der gefor-
derten Anderung zumutbar war (Abgren-
zung zu BGH GRUR 2004, 254 - Crimp-
werkzeug I; Urt. des Senats v. 4 Ni 13/11
Urt. v. 15.1.2013 - Dichtungsring)

ﬁ

IV. INSTANZGERICHTE
zusammengestellt von Dr. Tina Mende

l 1. URHEBER- UND DESIGNRECHT |

OLG Jena: Kiinstler muss sich nicht
vom politischen Wahlkampf verein-
nahmen lassen

Urt. v. 18.03.2015 - 2 U 674/14

Wird ein Musiktitel im Rahmen einer Wahl-
kampfveranstaltung gespielt, liegt eine
mittelbare Beeintrachtigung im Sinne des
§ 75 UrhG vor, wenn aufgrund dessen der
Ruf oder das Ansehen des auslbenden
Kinstlers gefahrdet werden kann. Fir die-
se Annahme ist es ausreichend, dass die
Assoziation der Verbundenheit von dem
ausubenden Kinstler mit dem Veranstalter
der Wahlkampfveranstaltung durch das
allgemeine Publikum zumindest nicht aus-
geschlossen werden kann. (Ls. der Redak-
tion)

LG Hamburg: Keine gesetzlichen Aus-
gleichsanspriiche entlang der Han-
delskette bei urheberrechtlicher Gera-
teabgabe

Urt. v. 11.02.2015 - 408 HKO 59/12

UrhG § 54; HGB § 352

Eine rickwirkende Reduzierung urheber-
rechtlicher Gerateabgaben nach §§ 54 ff
UrhG begrindet grundsatzlich keine ge-
setzlichen Ausgleichsanspriiche entlang der
Handelskette. Ein solcher Anspruch kann
sich aber aus einer vertraglichen Zusage
des Lieferanten abgabepflichtiger Gerdte
und Komponenten ergeben.

OLG Frankfurt: Vollziehung einer
einstweiligen Verfiigung mittels Zu-
stellung einer schwarz-weif3 Kopie bei
farbiger Urschrift

Urt. v. 17.02.2015 - 11 U 56/14

UrhG §§ 72, 97; ZPO § 929

1. Wird bei farbiger Urschrift lediglich eine
schwarz-weiB Kopie eines vom Unterlas-
sungstenor erfassten Lichtbildes zugestellt,
liegt dennoch eine wirksame Vollziehung
vor, sofern trotz der Abweichung Inhalt
und Umfang der Beschwer bzw. die Reich-
weite der Unterlassungsverpflichtung un-
missverstandlich erkennbar sind. Dies ist
jedenfalls der Fall, wenn flir den Beklagten
ohne Weiteres erkennbar ist, welches
Lichtbild erfasst wird, da nur ein Lichtbild
vom Beklagten veréffentlicht wurde.

2. Ist der gesamte Beschluss schwarz-weif3
kopiert, liegt erkennbar auch keine Aban-
derung der Reichweite des Unterlassungs-
verbots vor, da offenkundig war, dass es
nicht um das Verbot eines schwarz-weif3
Fotos, sondern des tatsachlich farbigen
Fotos ging.

OLG KoIn: Zur ,kleinen Miinze" im Be-
reich der angewandten Kunst
Urt. v. 20.02.2015 -6 U 131/14
UrhG §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 23 S. 1, 97 Abs. 2

1. Zu den Voraussetzungen und dem Um-
fang der urheberrechtlichen Schutzfahig-
keit von Gegenstanden der angewandten
Kunst (hier: graphisch gestaltete Urnen).

2. Spatestens ab 2011/2012 war erkenn-
bar, dass auch im Bereich der angewand-
ten Kunst die sogenannte ,kleine Minze"
madglicherweise urheberrechtlich geschitzt
war. Wer ab diesem Zeitpunkt Bearbeitun-
gen derartige Gegenstédnde verwertete,
bewegte sich erkennbar in einem Grenzbe-
reich des rechtlich Zuldssigen und musste
eine von der eigenen Einschatzung abwei-
chende Beurteilung der rechtlichen Zulas-
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sigkeit seines Verhaltens in Betracht zie-
hen.

AG Diisseldorf: Voraussetzung fiir die
Bestimmung des Schadenersatzes an-
hand der Lizenzanalogie

Urt. v. 24.02.2015 - 57 C 11862/14

UrhG §§ 31, 91; ZPO 8§ 287, 331

1. Wer nur Inhaber von ausschlieBlichen
Nutzungsrechten des Werkes auf physikali-
schem Datentrager ist, kann bei einer Ver-
breitung des Werkes Uber Filesharing-
Netzwerke im Internet Schadenersatz nicht
nach Lizenzanalogie verlangen. Dies gqilt
auch unter Berlcksichtigung des Umstan-
des, dass eine kostenlose Verbreitung des
Werkes durch den Rechteinhaber selbst
von einer Lizenzzahlung abhangig gemacht
werden kénnte.

2. Ein konkreter Schaden kann in Filesha-
ring-Fallen nur angenommen werden,
wenn Umsatz- und Gewinnrlickgdnge
durch Filesharing nachvollziehbar dargelegt
sind. Ein gem. § 287 ZPO zu schatzender
auf Zugriffszahlen in Filesharing-Netzwerke
beruhender naheliegender Mindestschaden
kommt nicht in Betracht. (amtlicher Leit-
satz)

3. Der Streitwert der Abmahnung berech-
net sich auch in Fallen, in denen der Scha-
den nicht nach Lizenzanalogie berechnet
werden kann, nach den hierflir geltenden
Grundsatzen.

m. w. N.), fahrt dazu, dass bei langerer
Verbindung mit dem Filesharing-Netzwerk
hoéhere Betrdage zu zahlen sind, die ab
schlieBend auf Billigkeit zu prifen sind. Bei
einer festgestellten Verbreitung Uber neun
Tage ist ein Schadenersatz von 293 Euro
bei einem Verkaufspreis des Filmwerks von
14,99 Euro noch nicht unbillig.

AG Diisseldorf: Zur Berechnungsme-
thode fiir die Bestimmung der Hohe
des lizenzanalogen Schadenersatzes
Urt. v. 10.03.2015 - 57 C 8861/14

UrhG § 97; ZPO § 287

1. Schadenersatz wegen Verbreitung eines
Werkes Uber ein Filesharing-Netzwerk kann
nur dann nach der Lizenzanalogie berech-
net werden, wenn der Verletzte selbst In-
haber ausschlieBlicher Internetrechte in
einem Umfang ist, der mit dieser Form der
Verbreitung vergleichbar ist. Hierfir ge-
nlgt das Recht zum ,On Demand View".

2. Die hier gewahlte Berechnungsmethode
der Bestimmung der HOohe des lizenzanalo-
gen Schadenersatzes, die an der Lizenzge-
bihr pro Download und der Anzahl der zu
erwartenden Downloads orientiert ist (vgl.
bereits AG Disseldorf BeckRS 2015, 02395

AG Diisseldorf: Zum Schadenersatz im
Wege der Lizenzanalogie bei lediglich
einer festgesteliten IP-Adresse

Urt. v. 24.03.2015 - 57 C 9341/14

UrhG § 97; ZPO § 287

Der Schadenersatz gemaB Lizenzanalogie
bei lediglich einer festgestellten IP-Adresse
orientiert sich grundsatzlich an der Anzahl
der moglichen Downlods Dritter unter Be-
teiligung von Chunks der Beklagtenseite
fir die Dauer der eigenen Downloadzeit
(vgl. bereits AG Diusseldorf 57 C 7592/14
vom 13.01.2015, BeckRS 2015, 02395).
Bei geringer GroBe der herunterzuladenden
Datei kénnen sich hieraus aber Werte er-
geben, die unangemessen niedrig sind, so
dass bei der Schatzung gemaB § 287 Abs.
1 ZPO dann von der doppelten eigenen
Downloadzeit auszugehen ist. Dies recht-
fertigt sich daraus, dass ein Abbruch der
Verbindung exakt im Zeitpunkt des Ende
des Downloads nicht zu erwarten ist. An-
gesichts des Zwecks des Filesharings, sich
eine Kopie zur Eigennnutzung zu verschaf-
fen, kann aber ohne Ermittlung weiterer
IP-Adressen nicht von einer noch langeren
Verbreitungszeit ausgegangen werden.

OLG Koln: AusschlieBliches Nutzungs-
recht begriindet kein eigenstidndiges
Verbotsrecht — Reasonable Doubt
Beschl. v. 17.04.2015 - 6 W 14/15

UrhG §§ 97 Abs. 1, 101 Abs. 9

Ein Filmhersteller, der ausschlieBliche Nut-
zungsrechte an einem Film vergeben hat,
kann selber gegen das unberechtigte 6f-
fentliche Zuganglichmachen des Films nur
dann vorgehen, wenn er ein eigenes mate-
rielles Interesse an der Unterbindung der
Rechtsverletzung nachweist. Darauf, dass
dem Urheber auch nach Ubertragung aus-
schlieBlicher Nutzungsrechts stets ein selb-
standiges Verbotsrecht gegeniber rechts-
widrigen Verwertungshandlungen Dritter
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verbleibt, kann er sich nicht berufen, auch
wenn er nach seinem Heimatrecht ein ori-
ginares Urheberrecht an dem Film erwor-
ben hat. Da ein solches origindres Urhe-
berrecht des Filmherstellers mit dem
Schopferprinzip des deutschen Rechts nicht
vereinbar ist, ist es in ein ausschlieBliches
Nutzungsrecht umzudeuten, das jedoch
nach allgemeinen Grundsatzen kein eigen-
stéandiges Verbotsrecht begriindet.

LG Mannheim: Zum Schutzumfang des
8§ 14 UrhG

Urt. v. 24.04.2015 -7 O 18/14

UrhG § 14

§ 14 UrhG gewahrt dem Urheber einer fir
ein Kunstmuseum geschaffenen Raumin-
stallation, die mit dem Museumsgebdude
unlésbar verbunden ist, in der Regel auch
dann keinen Schutz gegen eine Entfernung
des Kunstwerks durch den Museumseigen-
timer, wenn sie mit der Vernichtung des
einzigen Werkoriginals verbunden ist.

|

AG Diisseldorf: Zur Angemessenheit
des Schadenersatzes nach Lizenzana-
logie

Urt. v. 28.04.2015 - 57 C 9342/14

UrhG § 97; ZPO §§ 249, 287; BGB §§ 812,
818

1. Entgegen LG Ddusseldorf 12 S 21/14
vom 11.03.2015 ist ein privater Filesharer
bezliglich der Verbreitungshandlung nicht
bereichert, weil zumindest § 818 Abs. 3
BGB greift.

2. Der Schadenersatz nach Lizenzanalogie
steht dogmatisch einem bereicherungs-
rechtlichen Anspruch nahe. Daher ist eine
zurlickhaltende Anwendung veranlasst,
wenn der Verletzte - wie beim Filesharing -
hinsichtlich der Verbreitung nicht berei-
chert ist. Zudem lasst sich § 97a Abs. 3
S.2 UrhG entnehmen, dass der Gesetzge-
ber auch auBerhalb des Vertragsrechts den
Schutz des Verbrauchers vor unangemes-
sener Inanspruchnahme anerkennt, wes-
wegen der Rechtsgedanke des § 309 Nr. 5
BGB heranzuziehen ist und die Bemessung
des Schadenersatzanspruches nach markt-
Ublichen Pauschallizenzen flir eine unbe-
grenzte Verbreitung gegenliber einem Ver-
braucher verbietet. Vielmehr ist sich bei
einer festgestellten IP-Adresse an der

maoglichen Verbreitung innerhalb der vier-
fachen eigenen Downloadzeit zu orientie-
ren und zudem eine abschlieBende Ange-
messenheitsprifung durchzufiihren, da der
Berechnungsweise nach Lizenzanalogie die
Gefahr der Uberkompensation innewohnt,
da ein konkreter Schaden nicht nachgewie-
sen werden muss.

OLG Koin: MINGAN
Beschl. v. 06.03.2015 - 6 W 17/15
MarkenG §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2

1. Zu den Voraussetzungen des Schutzes
der geschaftlichen Bezeichnung einer Hun-
dezucht.

2. ,Mingan" ist fir Hunderassen weder
glatt beschreibend noch eine freizuhalten-
de geografische Bezeichnung.

B2, arcen- v Kennzercreneecir |

OLG KoIn: Keine Zeichenahnlichkeit
bei einem verschliisselten Zeichen

Urt. v. 27.03.2015 -6 U 185/14

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zwischen einem sog. Barcode-Label, das
unrichtige Hinweise auf den Inhaber der
geschitzten geschaftlichen Bezeichnung
Condor" enthdlt, und dem Wortzeichen
~Condor" besteht keine Zeichenahnlichkeit.

OLG Frankfurt: Zur Unternehmens-
kennzeichenbenutzung durch be-
schreibende Verwendung des Unter-
nehmenskennzeichens innerhalb eines
Verbandsnamens

HinwBeschl. v. 02.04.2015 - 6 U 35/15
MarkenG §§ 15 Abs. 2, 23 Nr. 3

1. Zur Frage, ob in der beschreibenden
Verwendung eines fremden Unterneh-
menskennzeichens innerhalb eines Ver-
bandsnamens ( ,Unabhangige Interessen-
vertretung der Handelsvertreter der XVZ"“)
eine Benutzung dieses Unternehmens-
kennzeichens im Sinne von § 15II Mar-
kenG liegt.

2. Bei Bejahung der unter Ziffer 1. genann-
ten Frage kann sich der in Anspruch ge-
nommene Verband jedenfalls auf die
Schutzschranke des § 23 Nr. 3MarkenG
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berufen, wenn der Verbandszweck in ande-
rer Weise im Verbandsnamen nicht zum
Ausdruck gebracht werden kann und hier-
durch auch kein irrefiGhrender Eindruck -
etwa Uber das Bestehen einer wirtschaftli-
chen Verbindung - erweckt wird.

zeichnete Ware im geschaftlichen Verkehr
unter Benennung dieser Marke anzubieten,
wenn das Angebot im Ubrigen den anstén-
digen Gepflogenheiten in Gewerbe und
Handel entspricht.

OLG Frankfurt: Zwangsgeld zur Er-
zwingung einer Auskunftsverpflich-
tung sowohl gegen Gesellschaft und
Geschiftsfiihrer

Beschl. v. 09.04.2015 - 6 W 32/15
MarkenG § 19; ZPO § 888

Ein Zwangsgeld zur Erzwingung einer Aus-
kunftsverpflichtung kann sowohl gegen die
zur Auskunft verurteilte Gesellschaft als
auch gegen den zur inhaltlich Uberein-
stimmenden Auskunft verurteilten Ge-
schaftsfihrer dieser Gesellschaft verhangt
werden; die Grundsatze zur - nur unter
bestimmten Voraussetzungen mdoglichen -
gleichzeitigen Unterlassungsvollstreckung
gegen Gesellschaft und Geschaftsfihrer
(vgl. BGH, Beschl. v. 21.1.2012 - I ZB
43/11) gelten insoweit nicht.

LG Hamburg: Markenangabe als
Merkmal gem. § 23 Nr. 2 MarkenG
Urt. v. 09.04.2015 - 327 O 525/14

MarkenG §§ 14, 23 Nr. 2, 24

1. Die mit den Worten ,wie insbesondere®
eingeleitete Aufzdéhlung von ,Merkmale[n]
oder Eigenschaften von Waren oder
Dienstleistungen™ in § 23 Nr. 2 MarkenG ist
nicht abschlieBend.

2. Eine auf einer Ware aufgebrachte Mar-
kenangabe, die durch den Markeninhaber
oder dessen Lizenznehmer wahrend der
Schutzfrist der Marke auf die Ware aufge-
bracht worden ist, die ebenfalls wahrend
der Schutzfrist der Marke von dem Mar-
keninhaber oder mit dessen Zustimmung
im Inland in den Verkehr gebracht worden
ist, bleibt nach dem Ablauf der Schutzfrist
dieser Marke ein Merkmal dieser Ware iSv
§ 23 Nr. 2 MarkenG.

3. Der Inhaber einer gegeniber dieser
Marke prioritatsjingeren Marke kann ei-
nem Dritten gem. § 23 Nr. 2 MarkenG un-
ter Berlcksichtigung des Rechtsgedankens
aus § 24 MarkenG nicht untersagen, die
dergestalt mit der prioritatsalteren Marke,
deren Schutzfrist abgelaufen ist, gekenn-

OLG Frankfurt: Zur territorialen
Reichweite eines dahingehend nicht
konkretisierten Unterlassungsan-
spruchs; Werbung durch die Produkt-
prasentation auf einer Fachmesse
Beschl. v. 12.05.2015 - 6 W 43/15

GMV Art. 9

1. Enthalt bei gerichtlicher Verfolgung ei-
nes auf eine Gemeinschaftsmarke gestitz-
ten Unterlassungsanspruchs der formulier-
te Antrag keine Angabe zur territorialen
Reichweite des Verbots, bezieht sich das
Unterlassungsbegehren grundsatzlich auf
den Bereich der Europaischen Union. Etwas
anderes gilt jedoch dann, wenn sich aus
anderen Umstdnden ergibt, dass ein Ver-
bot nur fur das Inland ausgesprochen wer-
den soll; dies ist etwa dann der Fall, wenn
derselbe Unterlassungsantrag auch auf
eine nationale Marke gestitzt wird.

2. In der Verwendung eines mit einer ge-
schitzten Marke verwechslungsfahigen
Zeichens auf dem Stand einer in Deutsch-
land stattfindenden internationalen Fach-
messe durch ein auslandisches Unterneh-
men liegt regelmaBig eine inlandische ,Be-
nutzung in der Werbung"; insoweit haben
die Grundsatze aus der Entscheidung ,Pra-
linenform II* des Bundesgerichtshofs
(GRUR2010, 1103) durch die weitere Ent-
scheidung ,Keksstangen® (BGH, Urt. v.
23.10.2014 - I ZR 133/13) keine Anderung
oder Einschrankung erfahren.

3. In dem in Ziffer 2. genannten Verhalten
liegt zugleich ein ,Anbieten™ unter Verwen-
dung des Zeichens in Deutschland, wenn
aus Sicht des Messepublikums konkrete
Anhaltspunkte daflir bestehen, dass mit
der Benutzung in der Werbung zugleich
zum Erwerb der Produkte im Inland aufge-
fordert wird. Dies ist dann der Fall, wenn
es sich um eine Verkaufsmesse handelt,
die zum groBen Teil von in Deutschland
ansassigen gewerblichen Abnehmern be-
sucht wird, und auf dem Stand auch ein
Katalog in englischer Sprache unter Ver-
wendung des Zeichens zur Mitnahme aus-
liegt.
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OLG Hamburg: ,,PUC"

Urt. v. 21.05.2015 -3 U 2/12

MarkenG §§ 21, 26, 49; GMV Art. 34 Abs.
2

1. Verzichtet der Markeninhaber zu einem
Zeitpunkt auf seine nationale Marke, zu
dem ein schon anhangiges L&schungsver-
fahren ohne den Verzicht zur Loschung der
Marke wegen Verfalls gefihrt hatte, kann
er den flr die nationale Marke eingreifen-
den Heilungsausschluss des § 49 Abs. 1
Satz 3 MarkenG nicht dadurch umgehen,
dass er nach dem Verzicht auf seine Marke
und die Inanspruchnahme deren Zeitrangs
durch eine Gemeinschaftsmarke gemaB
Art. 34 Abs. 2 GMV (Senioritdt) nunmehr
die Gemeinschaftsmarke benutzt. Die
durch das Ldschungsverfahren ausgeldste
Sperrwirkung des § 49 Abs. 1 Satz 3 Mar-
kenG lebt auch noch in Bezug auf die ge-
meinschaftsmarkenrechtliche Senioritat
fort.

2. Der materielle Gehalt der geléschten
nationalen Marke wird durch das Schicksal
der nicht mehr abwendbaren L&schung
wegen Verfalls mitbestimmt und bleibt
auch nach Attachierung an die Gemein-
schaftsmarke erhalten. Die geléschte Mar-
ke ist gleichsam mit dem Keim der bevor-
stehenden Ldschung im Ldschungsverfah-
ren infiziert, zu der es ohne den eigenen
Verzicht des Markeninhabers unabwendbar
gekommen ware.

3. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT ‘

LG Miinchen: Aussetzung ohne Prii-
fung der Patentverletzung

Beschl. v. 12.02.2015 - 7 0 9443/12

PatG § 119; EPU Art. 69, 70

1. Aus der zivilprozessualen Dispositions-
maxime folgt, dass auch bei einem nur
hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag
nach § 148 ZPO die Vorgreiflichkeit des
Patentnichtigkeitsverfahrens jedenfalls
dann unterstellt werden kann, wenn die
beklagte Partei selbst anregt, das Gericht
moge im Rahmen der Aussetzungsent-
scheidung vom Vorliegen der Vorgreiflich-
keit ausgehen.

2. Die in der Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Dusseldorf (GRUR-RR 2009,
329, 331 - Olanzapin) fur das einstweilige

Verfligungsverfahren aufgestellten Rechts-
grundsatze finden im Hauptsacheverfahren
entsprechende Anwendung. Fir eine Fort-
flhrung des Hauptsacheverfahrens trotz
erstinstanzlicher Nichtigerklarung des Kla-
gepatents bedarf es daher der Diagnose,
dass das Urteil des Bundespatentgerichts
evident unrichtig ist, und der Prognose,
dass das Klagepatent vom Bundesgerichts-
hof im klagegegenstandlichen Umfang mit
Sicherheit aufrechterhalten werden wird.

OLG Diisseldorf: Zum Patentschutz fiir
ein Verschliisselungssystem fiir digita-
le TV-Satellitenempfianger

Urt. v. 19.02.2015 - I-15 U 39/14

PatG §§ 9, 10, 139

1. Wird eine Vorrichtung angeboten
und/oder geliefert, die im Auslieferungszu-
stand nicht von samtlichen Merkmalen der
im Patent unter Schutz gestellten techni-
schen Lehre Gebrauch macht, kann gleich-
wohl ausnahmsweise eine unmittelbare
Patentverletzung gegeben sein, wenn der
Abnehmer selbstverstandlich und mit Si-
cherheit eine fiur den Erfindungsgedanken
nebensdchliche Verdnderung an der Vor-
richtung vornehmen wird, die zur Verwirk-
lichung samtlicher Merkmale des Patentan-
spruchs fihrt. Das kann insbesondere auch
dadurch geschehen, dass der Handelnde
diesen letzten Herstellungsakt des Abneh-
mers angeleitet bzw. gesteuert hat. Der
Handelnde macht sich dann mit seiner Lie-
ferung die Vor- oder Nacharbeit seines
Abnehmers bewusst zu Eigen, was es
rechtfertigt, ihm diese Vor- oder Nachar-
beit so zuzurechnen und ihn so zu behan-
deln, als habe er die Vorrichtung bereits in
dem die Erfindung benutzenden Zustand
selbst in den Verkehr gebracht bzw. ange-
boten.

2. Ein solcher Ausnahmefall des dem Han-
delnden zurechenbaren Herstellungsaktes
durch den Abnehmer kann nicht festge-
stellt werden, wenn ein Abnehmer eines
ordnungsgemaB funktionierenden digitalen
TV-Satellitenempfangers, der im Ausliefe-
rungszustand nicht die im Patent unter
Schutz gestellte Verschlisselungslogik ge-
braucht, diese jedoch in deaktiviertem Zu-
stand enthalt, zur Aktivierung der patent-
gemaBen Verschliisselungslogik erst eine
Funktion aufrufen muss, fir die jedenfalls
rudimentdare Kenntnisse der Informatik
erforderlich sind, und nicht festgestellt
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werden kann, dass dem Abnehmer das
Vorhandensein der patentgemaBen Ver-
schlisselungslogik in dem digitalen TV-
Satellitenempfanger bekannt ist und er
diese mit Sicherheit aufrufen wird,
und/oder der Handelnde auf die patentge-
maBe Verschllisselungslogik hinweist oder
Anleitungen oder Mittel zur Verfligung
stellt, um mittels des Funktionsaufrufs eine
patentgeschitzte Vorrichtung herzustellen.

LG Hamburg: Mittelbare Patentverlet-
zung eines Second-Medical-Use-
Patents

Urt. v. 02.04.2015 - 327 0 67/15

PatG § 10; SGBV §§ 129 Abs. 1 S. 2, S. 3,
130a Abs. 8

1. § 129 Abs. 1 Sdtze 2 und 3 SGB V
rechtfertigt in seinem Anwendungsbereich
nicht die Verletzung eines ,Second-
Medical-Use"-Patents.

2. Die Herausnahme der patentgeschitz-
ten Indikation im Wege des sog. ,carve
out™ bzw. ,skinny labeling" aus der Fachin-
formation steht einer mittelbaren Patent-
verletzung nicht entgegen, wenn das Ge-
nerika-Unternehmen durch den einschran-
kungslosen Beitritt zu einem die patentge-
schiitzte Indikation erfassenden Rabattver-
trag i. S. d. § 130a Abs. 8 SGB V faktisch
das Gegenteil bewirkt. Denn die patentver-
letzende Zweckbestimmung ist wegen der
den Apotheker bindenden regulatorischen
Vorgaben (§ 129 Abs. 1 Satze 2 und 3 SGB
V) eine sicher vorauszusehende Folge des
einschrankungslosen Beitritts.

3. Bei § 10 PatG handelt es sich um einen
Gefahrdungstatbestand, der auf in der
Sphare des Abnehmers liegende Umstande
zurickgreift und dem anbietenden Dritten
zurechnet. Die Antragsgegnerin muss sich
von Rechts wegen die Substitutionshand-
lung des Apothekers zurechnen lassen,
wenn diese sicher vorhersehbar und ge-
setzlich vorgesehen ist.

4. Ein Arzneimittel ist bereits durch seine
Herstellung als sinnfallig fir die Anwen-
dung im Sinne eines Herstellungsverwen-
dungspatents hergerichtet anzusehen,
wenn es ohne Weiteres zur Behandlung
innerhalb der patentgeschitzten Indikation
verwendet werden kann, ohne dass es wei-
terer koérperlicher Schritte oder der Hinzu-
figung korperlicher Mittel, sondern ledig-

lich einer Zweckbestimmung bedarf.

J4 Lrercerrsrecer

OLG Miinchen: Zur Zustindigkeit fiir
Ordnungsmittelandrohung bei notari-
eller Unterlassungserkldrung

Beschl. v. 05.03.2015 - 34 AR 35/15

UWG 8§ 13, 14; ZPO 8§ 36, 281, 794,
796, 797, 890

Fir die Ordnungsmittelandrohung ist im
Falle einer notariellen Unterlassungserkla-
rung das Amtsgericht am Sitz des Notars
zustandig; die Zustandigkeitsvorschriften
der §§ 13, 14 UWG finden keine Anwen-
dung.

OLG Frankfurt:
Kennzeichnung
Urt. v. 12.03.2015 - 6 U 218/14

UWG 8§ 4 Nr. 11, 5a Abs. 2, Abs. 4;
ProdSG § 3

VerstoB gegen CE-

1. Der Einwand, der Umfang der gerichtli-
chen Verfolgung von Wettbewerbsversto-
Ben durch ein Unternehmen stehe auBer
Verhaltnis zum Umfang der Geschaftstatig-
keit dieses Unternehmens, begriindet den
Vorwurf rechtsmissbrauchlichen Verhaltens
grundsatzlich nur dann, wenn das Unter-
nehmen mit seinem Anwalt in der Weise
kollusiv zusammenwirkt, dass der Anwalt
seinen Mandanten von den mit der Fih-
rung dieser Prozesse verbundenen Kosten-
risiken freistellt. Als Indiz fir eine solche
Freistellung kann es angesehen werden,
wenn zwischen diesen Kostenrisiken einer-
seits und den Umsatzen und Gewinnen des
Unternehmens ein besonders krasses Miss-
verhaltnis besteht und das Unternehmen
auch nicht nachvollziehbar erldutern kann,
warum es diese Risiken gleichwohl eingeht
(Fortfihrung der Senatsrechtsprechung).

2. Bietet ein Handler Elektrogerate ohne
die gesetzlich vorgeschriebene CE-Kenn-
zeichnung an, begriindet dies den Vorwurf
unlauteren Verhaltens sowohl unter dem
Gesichtspunkt eines VerstoBes gegen § 4
Nr. 11 UWG als auch unter dem Gesichts-
punkt der Vorenthaltung wesentlicher In-
formationen (§ 5a II, IV UWG).
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OLG Miinchen: Vertriebsverbot als
Marktverhaltensregel

Urt. v. 19.03.2015 - 29 U 4821/14

UWG § 4 Nr. 11; ElektroG § 6 Abs. 2 S. 6

1. Ein Gemeinschaftsunternehmen der
Hersteller von Beleuchtungskoérpern, des-
sen Unternehmenszweck die Retourlogistik
von LED- und Gasentladungslampen ist,
steht zu Herstellern und Vertreibern von
LED- und Gasentladungslampen, denen die
Retourlogistik qua Gesetz gem. §§ 10 Abs.
1, 9 Abs. 4 und 5 ElektroG obliegt, in ei-
nem konkreten Wettbewerbsverhaltnis.

2. Das Vertriebsverbot des § 6 Absatz 2
ElektroG stellt eine Marktverhaltensregel
gem. § 4 Nr. 11 UWG dar. Ein VerstoB ge-
gen das Vertriebsverbot ist wettbewerbs-
widrig.

Verbot der Gewahrung von Vorteilen und
stellt zugleich einen spirbaren Wettbe-
werbsverstoB dar (Fortfiihrung der Senats-
rechtsprechung vgl. Urt. v. 10.7.2014 - 6
U 32/14).

OLG KélIn: ,,Vectoring"
Urt. v. 27.03.2015 - 6 U 134/14
UWG §5Abs.1S.2Nr. 1

1. Bei der Bewerbung einer neuen Technik
zur Datenlbertragung ( ,Vectoring™) kann
derzeit nicht davon ausgegangen werden,
dass Verbrauchern bekannt ist, dass auch
bei dieser Technik angegebene Ubertra-
gungsgeschwindigkeiten stets Maximalwer-
te sind, die aufgrund nicht vom Anbieter zu
vertretender Faktoren unterschritten wer-
den kénnen.

2. Wer ein Werbevideo auf einer Plattform
wie ,YouTube" in das Internet stellt, muss
damit rechnen, dass dieses Video in den
unterschiedlichsten Kontexten abrufbar
sein wird. Er kann sich nicht darauf beru-
fen, irrefihrenden Aussagen in dem Video
wirden in einem bestimmten Kontext
(hier: der Internetseite eines Dritten, auf
der das Video eingebettet war) richtigge-
stellt.

OLG Hamburg: ,creditsafe"
Urt. v. 09.04.2015 - 3 U 59/11
UWG § 4 Nr. 10; BGB §§ 12, 226

1. Das Firmenschlagwort , Creditsafe™ bzw.
sCcreditsafe™ ist im Geschaftsbereich der
Wirtschaftsinformationen, Firmenauskinfte
und Kreditberichte hinreichend unterschei-
dungskraftig.

2. Die Registrierung eines im Anmeldezeit-
punkt in keinerlei Rechte eingreifenden
Domainnamens darf als eigentumsfahige,
nach Art. 14 GG geschitzte Position nicht
ohne Weiteres wegen spater entstandener
Namensrechte als unrechtmaBige Na-
mensanmaBung angesehen werden.

3. Fir die Annahme eines berechtigten
Interesses des Domaininhabers an dem
Halten des Domainnamens kann es im
Rahmen der gemdB § 12 BGB, § 226 BGB
sowie § 4 Nr. 10 UWG erforderlichen Ab-
wagung der Interessen des Domaininha-
bers und des Inhabers der spater entstan-
denen Namensrechte ausreichen, dass der
Domaininhaber den Domainnamen zur un-

ternehmensinternen Kommunikation ver-
wenden will.

OLG Frankfurt: ,2 Wasserweck oder 1
Ofenkrusti"

Beschl. v. 02.04.2015 -6 U 17/15

UWG §4 Nr. 11, AMG § 7

1. Gewahrt eine Apotheke bei Abgabe ei-
nes rezeptpflichtigen, preisgebundenen
Arzneimittels einen in einer Backerei einzu-
I6senden Einkaufsgutschein (hier: Gber ,2
Wasserweck oder 1 Ofenkrusti®), verstdBt
dies gegen das arzneimittelpreisrechtliche

OLG Frankfurt: Zum ,,Opt-in“-Erforder-
nis fiir fakultative Zusatzleistungen im
Rahmen einer Flugbuchung

Urt. v. 09.04.2015 - 6 U 33/14

UWG 8§ 4 Nr. 1, 5; VO (EG) Nr.
1008/2008 Art. 2314

1. Dem in Art. 23 Abs. 1 Satz 4 VO(EG) Nr.
1008/2008 enthaltenen Erfordernis, wo-
nach bei der Buchung von Fliigen im Inter-
net die Annahme fakultativer Zusatzleis-
tungen (hier: Reiserlicktrittsversicherung)
~auf opt-in-Basis" erfolgen muss, wird
grundsatzlich auch dadurch genligt, dass
der Kunde den eingeleiteten Buchungsvor-
gang nur fortsetzen kann, wenn er sich flr
oder gegen die Inanspruchnahme der Zu-
satzleistung entschieden hat (Bestatigung
der Senatsrechtsprechung).
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2. In dem in Ziffer 1. genannten Fall kann
die konkrete Ausgestaltung des Buchungs-
vorgangs unlauter sein, wenn sie den Ver-
braucher irrefihrt (§ 5UWG) oder unsach-
lich beeinflusst (§ 4 Nr. 1UWG). Bei der
Beurteilung, ob eine unsachliche Beeinflus-
sung vorliegt (im Streitfall verneint), ist
auch zu berticksichtigen, dass der Verbrau-
cher bei Flugbuchungen Uber das Internet
einem gewissen Zeit- und Entscheidungs-
druck ausgesetzt ist.

neu erfundene und entwickelte Geschaftsi-
dee.

OLG Frankfurt: Unangemessene Be-
nachteiligung durch ,Zwangsmedia-
tionsversuch™

Urt. v. 09.04.2015 -6 U 110/14

UWG § 5; BGB § 307

1. Die von einer Rechtsschutzversicherung
in Allgemeinen Geschéaftsbedingungen ver-
wendete Klausel, wonach die Ubernahme
der Kosten flr eine anwaltliche Beratung
von der vorherigen Durchfiihrung eines
Mediationsversuchs abhangig ist, stellt eine
unangemessene Benachteiligung des Versi-
cherungsnehmers dar.

2. Zur Frage des irrefiihrenden Gebrauchs
der Begriffe ,Rechtsschutzversicherung"
und ,Mediation® in dem in Ziffer 1. ge-
nannten Fall.

OLG Diisseldorf: Vollziehung einer
einstweiligen Urteilsverfiigung

Urt. v. 21.04.2015 - I-20 U 181/14

ZPO § 929 Abs. 2

Zur Vollziehung einer einstweiligen Urteils-
verfligung reicht die Parteizustellung einer
vom Antragstellervertreter beglaubigten
Abschrift einer einfachen Urteilsabschrift
an den Schuldner(vertreter) nicht aus (aA
OLG Minchen, WRP 2013, 674 = BeckRS
2013, 04096).

OLG Bremen:
Original®

Urt. v. 10.04.2015 - 2 U 132/14

UWG §§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1, 12 Abs. 2; ZPO
88§ 520 Abs. 2 Satz 1, 935

~rent a rentner - das

1. Wenn die Klagerin ihre Berufung im Ver-
figungsverfahren erst am Ende der ihr
nach § 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO zustehenden
Berufungsbegrindungsfrist begrindet,
lasst dieser Umstand die Vermutung der
Dringlichkeit nicht entfallen. Alles andere
wirde einer Verklrzung der gesetzlichen
Fristen gleichkommen.

2. Die WerbemaBnahme, ,das Original®
bzw. ,die weltweit erste Online-Plattform -
und damit das Original - auf der man als
Rentnerin und Rentnher seine Dienste an-
bieten und sich mieten lassen kann“ zu
sein, ist unlauter i. S. d. § 5 Abs. 1 UWG
und irrefihrend, da sie dem Verkehr die
(im vorliegenden Fall falsche) Vorstellung
vermittelt, es handele sich hierbei um eine

OLG Hamburg: Zur Feststellung der
Kerngleichheit von Arzneimittelwer-
bung

Urt. v. 28.04.2015 - 3 W 32/15

UWG §§ 3, 5 Abs. 1, 12 Abs. 2; HWG § 3

1. Eine Kerngleichheit zweier wegen Irre-
fihrung angegriffenen Verletzungshand-
lungen kann dann, wenn der jeweils auf
die konkrete Verletzungsform Bezug neh-
mende Unterlassungsanspruch mit der Be-
wirkung der namlichen Fehlvorstellung be-
grindet wird, unabhangig davon bestehen,
ob in dem einen Fall die angegriffene Wer-
beangabe im Antrag gesondert angefiihrt
oder im anderen Fall die konkrete Verlet-
zungsform antragsgegenstandlich ist, in-
nerhalb derer sich die angegriffenen Wer-
beangaben finden.

2. Ist eine vorangegangene Werbung so
abgewandelt worden, dass bei der Priifung
der durch die neuerliche Werbung bewirk-
ten Verkehrs- bzw. Fehlvorstellung erst-
mals nur in dieser enthaltene - weitere -
Angaben zu berlcksichtigen sind, kommt
die Annahme, beide Werbungen enthielten
kerngleiche Angaben, regelmaBig auch
dann nicht in Betracht, wenn die neue
Werbung trotz der Abwandlungen unver-
andert die namliche Verkehrs- und Fehl-
vorstellung bewirkt. ,Testfrage™ zur Fest-
stellung einer Kerngleichheit ist immer, ob
wegen der neuerlichen Werbung auf der
Grundlage eines - unterstelltermaBen -
bereits zur alteren Werbung ergangenen
Verbotstitels bestraft werden kénnte.
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LG Mannheim: Zur Zustidndigkeit bei
Vertragsstrafenklage

Urt. v. 28.04.2015 - 2 O 46/15

UWG § 13; GVG § 95

Anspriche auf Zahlung einer Vertragsstra-
fe aus einem Unterlassungsvertrag, der
zum Zweck der Unterwerfung gegenlber
Ansprichen wegen unlauteren Wettbe-
werbs geschlossen worden ist, sind An-
spriiche ,aufgrund des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb" im Sinn der Zu-
standigkeitsregeln in § 13 UWG und § 95
Abs. 1 Nr. 5 GVG.

tion selbst dann nicht aus, wenn sich die
wettbewerbswidrigen Aussagen auf die
Person des angestellten Anwalts beziehen.

OLG Frankfurt: Werbung als ,speziali-
sierter Rechtsanwalt fiir Arbeitsrecht"
ohne Befugnis zur Fithrung des Titels
~Fachanwalt fiir Arbeitsrecht"

Urt. v. 30.04.2015 -6 U 3/14

UWG § 4 Nr. 11, BORA § 7

1. Der Vorwurf einer missbrauchlichen (§ 8
IV UWG) Mehrfachverfolgung bzw. Verfah-
rensspaltung ldasst sich nicht allein damit
begriinden, dass zwei miteinander beruf-
lich nicht verbundene Rechtsanwalte, ver-
treten durch denselben Prozessbevoll-
machtigten, in getrennten Verfahren gegen
die als unlauter beanstandete Werbung
eines weiteren Anwalts mit unterschiedli-
chen Unterlassungsantragen vorgehen.

2. Die Werbeaussage eines Anwalts, er sei
~Spezialisierter Rechtsanwalt fir Arbeits-
recht", ist irreflhrend, wenn dem Anwalt
die Befugnis zur Fihrung des Titels ,Fach-
anwalt flr Arbeitsrecht" nicht verliehen
worden ist und er auch nicht darlegen
kann, samtliche Voraussetzungen fir die
Verleihung dieser Befugnis zu erftllen.

3. Sonstige Hinweise des Anwalts darauf,
dass er sich auf bestimmte Rechtsgebiete
spezialisiert habe, kénnen dagegen zulds-
sig sein, wenn sie nach dem Gesamtzu-
sammenhang vom angesprochenen Ver-
kehr als Hinweis auf die schwerpunktmagi-
ge Ausrichtung verstanden werden, ohne
dass dies zwingend mit besonderen Kennt-
nissen einhergeht, die denen eines Fach-
anwalts entsprechen.

4. Ein in einer Anwaltskanzlei angestellter
Rechtsanwalt ist fir WettbewerbsversttBe
auf der Homepage der Kanzlei nur dann
wettbewerbsrechtlich verantwortlich, wenn
er bestimmenden Einfluss auf den Inhalt
der Homepage hatte; die bloBe Duldung
dieses Inhalts reicht flr die Passivlegitima-

OLG Frankfurt: Irrefiihrende Verwen-
dung einer rechtsgebietsbezogenen
Rechtsbeistandsbezeichnung

Urt. v. 30.04.2015 - 6 U 86/14

UWG § 5; BRAO § 43c, 209

Die Verwendung einer rechtsgebietsbezo-
genen Rechtsbeistandsbezeichnung
(,Fachbeistand flr ...", ,Rechtsbeistand fur
...") durch einen sog. ,verkammerten"
Rechtsbeistand ist irrefiihrend und verstoBt
gegen §§ 209 I i.V.m. 43c BRAO, wenn die
Rechtsanwaltskammer dem Rechtsbeistand
die Befugnis zur Fihrung dieser Bezeich-
nung — was bei Erflillung der erforderlichen
Voraussetzungen moéglich ware - tatsach-
lich noch nicht verliehen hat.

OLG Frankfurt: Zur Anwendung von §
8 Abs. 4 UWG; Zur unberechtigten
Schutzrechtsverwarnung als rechts-
widriger Eingriff in den eingerichteten
und ausgeiibten Gewerbebetrieb

Urt. v. 26.05.2015 - 11 U 18/14

UrhG 8§ 2, 15, 17 Abs. 2, 72; ZPO §8§ 3,
313 a, 322, 540, 767; UWG § 8 Abs. 4

1. § 767 Abs. 2 ZPO gilt nicht fir die ver-
langerte Vollstreckungsgegenklage gegen
einen Kostenfestsetzungsbeschluss, da im
Kostenfestsetzungsverfahren keine Gele-
genheit fur materielle Einwendungen be-
steht.

2. Eine analoge Anwendung von § 8 Abs. 4
UWG auf die Verfolgung absoluter Schutz-
rechte kommt nicht in Betracht.

3. Zur urheberrechtlichen Schutzfahigkeit
einer Bedienungsanleitung im Hinblick auf
die sprachliche Darstellung, pragnante An-
ordnung und partielle Hervorhebung von
Hinweisen.

4. Ob eine unberechtigte Schutzrechtsver-
warnung einen rechtswidrigen Eingriff in
den eingerichteten und ausgelibten Ge-
werbebetrieb darstellt, ist unter Abwagung
der gegenlaufigen Interessen zu ermitteln.
Richtete sich die Abmahnung nicht gegen
einen Abnehmer, sondern dem Hersteller
erscheint es in besonderer Weise unange-
messen, das Schadensrisiko im Fall einer
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unberechtigten Abmahnung ohne Weiteres
auf den Verwarnenden zu Uberlagern.

5. Werden neben Markenrechten hilfsweise
wettbewerbsrechtliche Anspriiche einge-
fihrt, rechtfertigt dies die Erhéhung des
Gegenstandswerts des Hauptanspruchs um
10%.

C. PRESSEMITTEILUNGEN

ﬁ

I. EUGH

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

Das Gericht bestdtigt die Eintragung
der Form der Legofiguren als
Gemeinschaftsmarke

EuG, Urt. v. 16.06.2015 - T-395/14 und T-
396/14 - Best Lock (Europe) Ltd./HABM -
Lego Juris

Nach der Verordnung Uber die Gemein-
schaftsmarke! konnen Zeichen, die aus-
schlieBlich aus der Form bestehen, die
durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
oder aus der Form der Ware, die zur Errei-
chung einer technischen Wirkung erforder-
lich ist, nicht als Gemeinschaftsmarke ein-
getragen werden.

Im Jahr 2000 lieB die Gesellschaft Lego
Juris (Lego) beim Harmonisierungsamt fir
den Binnenmarkt (HABM) folgende dreidi-
mensionale Gemeinschaftsmarken u. a. flr
Spiele und Spielzeuge eintragen:

! Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.
Dezember 1993 Uber die Gemeinschaftsmarke
(ABI. 1994, L 11, S. 1), ersetzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.
Februar 2009 (ber die Gemeinschaftsmarke
(ABI. L 78, S. 1).

O|Q

Best Lock, eine konkurrierende Gesell-
schaft, die ahnliche Figuren verwendet,
beantragte die Nichtigerklarung dieser
Marken, da zum einen die Form der Ware
durch ihre Art selbst (némlich ihre Eigen-
schaft, zu Spielzwecken mit anderen inei-
nander steckbaren Bausteinen zusammen-
gesetzt werden zu kdnnen) bedingt sei und
zum anderen die in Rede stehenden Spiel-
figuren sowohl als Ganzes als auch in ihren
Details technischen Lésungen (néamlich der
Verbindung mit anderen Bausteinen) ent-
sprachen. Das HABM wies die Nichtigkeits-
antrage von Best Lock zuriick. Diese focht
daraufhin die Entscheidungen des HABM
beim Gericht der Europaischen Union an.

Mit seinen heutigen Urteilen weist das Ge-
richt die Klagen von Best Lock ab und be-



120 GB 3/2015

statigt damit die Entscheidungen iiber
die Eintragung der Form der Legofigu-
ren als Gemeinschaftsmarke.

Zundchst weist das Gericht die Rige, die
Form der Ware sei durch ihre Art selbst
bedingt, als unzuldssig zurick, da Best
Lock kein Argument zur Stitzung dieses
Vorbringens angefiihrt und nicht dargetan
hat, dass die Erwagungen des HABM hierzu
fehlerhaft sind.

Zur Ruge, die Form der Ware sei zur Errei-
chung einer technischen Wirkung erforder-
lich, stellt das Gericht fest, dass offen-
sichtlich keine technische Wirkung mit
der Form der charakteristischen Be-
standteile der Figuren (Kopf, Korper,
Arm und Bein) verbunden ist oder sich
daraus ergibt, da diese Bestandteile
jedenfalls keine Verbindung mit inei-
nander steckbaren Bausteinen ermdog-
lichen. Dariber hinaus lasst sich allein aus
der grafischen Darstellung der Vertiefun-
gen unter den FiBen, der Hinterseite der
Beine, der Hande und des Kontakts auf
dem Kopf nicht ableiten, ob diese Bestand-
teile eine technische Funktion (wie die
Méglichkeit, mit anderen Bestandteilen
zusammengesetzt zu werden) haben, und
gegebenenfalls auch nicht, worin diese
bestiinde. SchlieBlich kann nicht davon
ausgegangen werden, dass die Form der in
Rede stehenden Figuren als solche und
insgesamt erforderlich ist, um das Zusam-
mensetzen mit ineinander steckbaren Bau-
steinen zu ermdglichen: Die ,Wirkung"
dieser Form besteht namlich lediglich da-
rin, menschliche Zlge zu verleihen; dass
die in Rede stehende Figur eine Person
darstellt und von einem Kind in einem ent-
sprechenden spielerischen Rahmen ver-
wendet werden kann, lasst sich nicht als
~technische Wirkung" einstufen.

Das Gericht schlieBt daraus, dass die
Formmerkmale der in Rede stehenden
Figuren nicht zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich sind.

Pressemittelung Nr. 71/15 [Link] |

Die Etikettierung eines Lebensmittels
darf den Verbraucher nicht irrefiihren,
indem sie den Eindruck des Vorhan-
denseins einer Zutat erweckt, die tat-
sachlich in dem Erzeugnis nicht vor-
handen ist

EuGH, Urt. v. 04.06.2015 - C-195/14 -
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./
Teekanne GmbH & Co. KG

Das Verzeichnis der Zutaten kann, auch
wenn es richtig und vollstédndig ist, unge-
eignet sein, einen sich aus der Etikettie-
rung ergebenden falschen oder missver-
standlichen Eindruck zu berichtigen.

Das deutsche Unternehmen Teekanne ver-
treibt einen Frichtetee unter der Bezeich-
nung ,Felix Himbeer-Vanille Abenteuer".
Die Verpackung weist u. a. Abbildungen
von Himbeeren und Vanillebliten sowie die
Angaben ,Frichtetee mit natlrlichen Aro-
men", ,Frichteteemischung mit natuirli-
chen Aromen - Himbeer-Vanille-Ge-
schmack™ und ,nur natirliche Zutaten™ auf.
Tatsachlich enthalt der Frichtetee keine
natlrlichen Zutaten aus Vanille oder Him-
beere oder aus Vanille oder Himbeere ge-
wonnene Aromen. Das Verzeichnis der Zu-
taten auf einer Seite der Verpackung lau-
tet: ,Hibiskus, Apfel, siBe Brombeerblat-
ter, Orangenschalen, Hagebutten, natirli-
ches Aroma mit Vanillegeschmack, Zitro-
nenschalen, naturliches Aroma mit Him-
beergeschmack, Brombeeren, Erdbeeren,
Heidelbeeren, Holunderbeeren®.

Eine deutsche Verbraucherschutzvereini-
gung wirft Teekanne vor, durch Angaben
auf der Verpackung den Verbraucher Uber
die Zusammensetzung des Tees irregefiihrt
zu haben. Aufgrund dieser Angaben erwar-
te der Verbraucher namlich, dass der Tee
Bestandteile von Vanille und Himbeere o-
der zumindest natirliche Vanille- und Him-
beeraromen enthalte. Die Vereinigung for-
dert Teekanne daher auf, die Werbung fir
den Tee zu unterlassen. Der letztinstanz-
lich angerufene Bundesgerichtshof fragt
den Gerichtshof, ob die Etikettierung eines
Lebensmittels den Verbraucher irreflihren
kann, wenn sie den Eindruck des Vorhan-
denseins einer Zutat erweckt, die tatsach-
lich in dem Erzeugnis nicht vorhanden ist
und der Verbraucher dies nur feststellen
kann, wenn er das Verzeichnis der Zutaten
liest.

In seinem heutigen Urteil weist der Ge-
richtshof darauf hin, dass der Kaufer nach
dem Unionsrecht! Uber korrekte, neutrale

! Richtlinie 2000/13/EG des Européischen Par-
laments und des Rates vom 20. Marz 2000 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten Uber die Etikettierung und Aufma-
chung von Lebensmitteln sowie die Werbung
hierfir (ABI. L 109, S. 29) in der durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 596/2009 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009
(ABI. L 188, S. 14) geanderten Fassung.
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und objektive Informationen verfligen
muss, durch die er nicht irregefiihrt wird,
und die Etikettierung eines Lebensmittels
nicht irrefihrend sein darf. Auch wenn an-
genommen wird, dass der Verbraucher das
Verzeichnis der Zutaten vor dem Kauf ei-
nes Erzeugnisses liest, schlieBt der Ge-
richtshof nicht aus, dass die Etikettierung
des Erzeugnisses geeignet sein kann, den
Kaufer irrezufiihren, wenn bestimmte Ele-
mente der Etikettierung unwahr, falsch,
mehrdeutig, widersprichlich oder unver-
standlich sind.

Der Gerichtshof stellt klar, dass in einem
solchen Fall das Verzeichnis der Zuta-
ten, auch wenn es richtig und voll-
stiandig ist, ungeeignet sein kann, ei-
nen falschen oder missverstindlichen
Eindruck zu berichtigen, der sich fiir
den Verbraucher aus der Etikettierung
des Lebensmittels ergibt. Erweckt die
Etikettierung eines Lebensmittels den
Eindruck des Vorhandenseins einer
Zutat, die tatsachlich nicht vorhanden
ist (und ergibt sich dies allein aus dem
Verzeichnis der Zutaten), ist eine sol-
che Etikettierung daher geeignet, den
Kaufer iliber die Eigenschaften des Le-
bensmittels irrezufiihren.

Das nationale Gericht wird daher bei der
Prifung der verschiedenen Elemente der
Etikettierung des Tees festzustellen haben,
ob ein normal informierter und verninftig
aufmerksamer und kritischer Durch-
schnittsverbraucher (ber das Vorhanden-
sein von Himbeer- und Vanilleblitenzuta-
ten oder aus diesen Zutaten gewonnenen
Aromen irregefihrt werden kann. Dabei
wird das nationale Gericht die verwendeten
Begriffe und Abbildungen sowie Platzie-
rung, Gro6Be, Farbe, Schriftart, Sprache,
Syntax und Zeichensetzung der verschie-
denen Elemente auf der Verpackung des
Frichtetees zu bericksichtigen haben.

Pressemitteilung Nr. 64/15 [Link] |

Das Milchfett ,pomazankové maslo"
kann nicht als garantiert traditionelle
Spezialitit eingetragen werden
EuG, Urt. v. 12.05.2015 - T-51/14 -
Tschechische Republik/Kommission

Die Verordnung dber Qualitdtsregelungen
flir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
ermoglicht es einem Mitgliedstaat nicht,
die in der Verordnung (lber die einheitliche
Gemeinsame Marktorganisation vorgese-

henen Vorschriften zur Verkehrsbezeich-
nung zu umgehen.

Nach der Verordnung iber die einheitliche
Gemeinsame Marktorganisation (GMO)!
dirfen nur Erzeugnisse mit einem Milch-
fettgehalt von mindestens 80 % und weni-
ger als 90 %, einem Hdchstgehalt an Was-
ser von 16 % sowie einem Hdchstgehalt an
fettfreier Milchtrockenmasse von 2 % unter
der Bezeichnung ,Butter" vermarktet wer-
den. Diese Regel gilt jedoch nicht fir die
Bezeichnung von Erzeugnissen, deren ge-
naue Beschaffenheit sich aus ihrer traditio-
nellen Verwendung ergibt. Die Erzeugnisse,
denen diese Ausnahmeregelung zugute
kommt, werden in einem von der Kommis-
sion erstellten Verzeichnis aufgeftihrt.
~Pomazankové maslo" ist ein butterdhnli-
ches Erzeugnis, das als Brotaufstrich, aber
auch als Bestandteil bei der Herstellung
anderer Lebensmittel verwendet wird. Die-
ses Erzeugnis, das insbesondere in der
Tschechischen Republik vermarktet wird,
hat einen Fettgehalt von mindestens 31 %
(Massenanteil), einen Trockenmassegehalt
von mindestens 42 % und einen Wasser-
gehalt von bis zu 58 %.

Auf eine Vertragsverletzungsklage, mit der
die Kommission der Tschechischen Repub-
lik vorwarf, die Vermarktung dieses Er-
zeugnisses unter der Bezeichnung ,poma-
zankové maslo" (streichfahige Butter) er-
laubt zu haben, stellte der Gerichtshof fest,
dass dieses Erzeugnis nicht als Butter ein-
gestuft und somit auch nicht unter dieser
Bezeichnung verkauft werden kann. Er
stellte daher eine Vertragsverletzung der
Tschechischen Republik fest2.

Um die Bezeichnung ,, pomazankové maslo"
weiterhin flr das fragliche Erzeugnis ver-
wenden zu kdénnen, beantragte die Tsche-
chische Republik bei der Kommission je-
doch, das Erzeugnis als ,garantiert traditi-
onelle Spezialitat"® (g.t.S.) anzuerkennen,
da sie davon ausging, dass die in der Ver-
ordnung Uber die einheitliche GMO aufge-
stellten Kriterien nicht fiar g.t.S. galten.
Das in der Verordnung Uber Qualitatsrege-

! Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates
vom 22. Oktober 2007 lber eine gemeinsame
Organisation der Agrarmdrkte und mit Sonder-
vorschriften flir bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse (ABI. L 299, S. 1).

2 Urteil des Gerichtshofs vom 18. Oktober 2012,
Kommission/Tschechische Republik (C-37/11),
vgl. auch Pressemitteilung Nr. 132/12.
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lungen3 vorgesehene System der g.t.S.
ermdglicht die Eintragung u. a. von Le-
bensmitteln, die aus traditionellen Rohstof-
fen oder durch ein traditionelles Verfahren
hergestellt worden sind.

Die Kommission lehnte den Antrag der
Tschechischen Republik mit der Begrin-
dung ab, die von ihr beantragte Eintragung
verstoBe gegen die Verordnung Uber die
einheitliche GMO.

Die Tschechische Republik beantragt beim
Gericht der Europaischen Union die Nichti-
gerklarung des Ablehnungsbeschlusses,
wobei sie insbesondere geltend macht, die
beiden Verordnungen begriindeten zwei
alternative Arten der Eintragung von Na-
men flr Agrarerzeugnisse, da beide sicher-
stellen sollten, dass die Verbraucher durch
den Namen eines Erzeugnisses Uber seine
Eigenschaften informiert wirden.

In seinem heutigen Urteil stellt das Gericht
zunachst fest, dass die Verordnung Uber
Qualitatsregelungen ausdrtcklich be-
stimmt, dass sie der Anwendung der Ver-
ordnung Uber die einheitliche GMO nicht
entgegensteht.

Sodann weist das Gericht darauf hin, dass
die Erzeugnisse, denen die in der Verord-
nung Uber die einheitliche GMO vorgese-
hene Ausnahmeregelung zugute kommt, in
einem vollstandigen Verzeichnis aufgefihrt
werden, in dem ,pomazankové maslo" je-
doch nicht enthalten ist. Hierzu stellt das
Gericht fest, dass eine Ausnahme von der
Verordnung Uber die einheitliche GMO nur
fir Erzeugnisse moglich ist, deren tatsach-
liche Beschaffenheit nicht mit der Beschaf-
fenheit der Erzeugnisse, deren Name durch
diese Verordnung geschitzt wird, verwech-
selt werden kann.

In diesem Zusammenhang hebt das Ge-
richt hervor, wenn es einem Mitgliedstaat
gestattet ware, das System der g.t.S. zu
benutzen, um die Verordnung uber die
einheitliche GMO zu umgehen, wirde die
Vereinheitlichung des Gebrauchs von Ver-
kehrsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse
und somit das Ziel beeintrachtigt, den
Wettbewerb aufrechtzuerhalten und die
Verbraucher zu schutzen.

AuBerdem stellt das Gericht fest, dass nach
der Verordnung lber Qualitatsregelungen
ein als g.t.S. eingetragener Name nur fir

3 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 21. No-
vember 2012 Uber Qualitatsregelungen fir Ag-
rarerzeugnisse und Lebensmittel (ABI. L 343, S.
1).

ein Erzeugnis verwendet werden darf, das
den Vermarktungsnormen der Verordnung
Uber die einheitliche GMO entspricht. Die
Verordnung Uber Qualitatsregelungen,
durch die die Erzeuger traditioneller Spezi-
alitdten dabei unterstiitzt werden sollen,
ihre Waren zu verkaufen und deren traditi-
onellen Merkmale beim Verbraucher be-
kannt zu machen, sieht namlich nicht vor,
eine Regelung von Vermarktungsnormen
einzufiihren, die parallel und alternativ zu
der durch die Verordnung Uber die einheit-
liche GMO eingefiihrten besteht.

Unter diesen Umstdnden weist das Ge-
richt die Klage der Tschechischen Re-
publik ab.

Pressemitteilung Nr. 53/15 [Link] |

Das Gericht der EU bestitigt, dass
zwischen den Wort- und Bildzeichen
SKYPE und der Wortmarke SKY Ver-
wechslungsgefahr besteht

EuG, Urt. v. T-423/12, T-183/13 und T-
184/13 - Skype Ultd/HABM

In den Jahren 2004 und 2005 meldete die
Gesellschaft Skype beim Harmonisierungs-
amt fir den Binnenmarkt (HABM) die
Wort- und Bildzeichen SKYPE als Gemein-
schaftsmarke fur Waren im Bereich der
Ausstattung von Audio- und Videogerdten,
der Telefonie und der Fotografie sowie flr
IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Software, der Einrichtung von Waebsites
oder Website-Hosting an.

In den Jahren 2005 und 2006 erhob die
Gesellschaft British Sky Broadcasting
Group, nunmehr Sky und Sky IP Internati-
onal, Widerspruch und machte geltend,
dass Verwechslungsgefahr mit ihrer im
Jahr 2003 fur die gleichen Waren und
Dienstleistungen angemeldeten Gemein-
schaftswortmarke SKY bestehe.

Angemeldetes Bild-/Wortzeichen

"/ SKYPE
Widerspruchswortmarke

SKY
Mit Entscheidungen aus den Jahren 2012
und 2013 hat das HABM dem Widerspruch

stattgegeben und entschieden, dass zwi-
schen den einander gegeniberstehenden
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Zeichen wu. a. aufgrund ihrer bildlichen,
klanglichen und begrifflichen Ahnlichkeit
mittleren Grades Verwechslungsgefahr
bestehe und dass die Voraussetzungen fir
die Feststellung einer Verringerung dieser
Gefahr nicht vorlagen. Skype beantragt
beim Gericht der Europdischen Union die
Aufhebung dieser Entscheidungen.

Mit seinen heutigen Urteilen weist das
Gericht die Klagen von Skype ab und
bestatigt damit, dass zwischen den
Wort- und Bildzeichen SKYPE und der
Wortmarke SKY Verwechslungsgefahr
besteht.

In Bezug auf die bildliche, klangliche und
begriffliche Ahnlichkeit der einander ge-
geniberstehenden Zeichen bestatigt das
Gericht, dass der Vokal ,y" im Wort
~Skype" nicht kiirzer ausgesprochen wird
als im Wort ,sky". Darlber hinaus bleibt
das Wort ,sky", das zum Grundwortschatz
der englischen Sprache gehért, im Wort
~Skype" trotz dessen Zusammenschreibung
klar erkennbar. SchlieBlich sind die rele-
vanten Verkehrskreise ohne Weiteres in
der Lage, den Bestandteil ,sky"™ im Wort
~Skype" zu erkennen, auch wenn der ver-
bleibende Bestandteil ,pe" keine eigen-
standige Bedeutung hat.

Der Umstand, dass der Wortbestandteil
~Skype" im angemeldeten Bildzeichen von
einer Umrandung in Wolken- oder Sprech-
blasenform umgeben ist, stellt den mittle-
ren Grad bildlicher, klanglicher und begriff-
licher Ahnlichkeit nicht in Frage. In bildli-
cher Hinsicht beschrankt sich der Bildbe-
standteil auf die Hervorhebung des Wort-
bestandteils und wird daher nur als bloBe
Umrandung wahrgenommen. In klanglicher
Hinsicht ist der Bildbestandteil in Form ei-
ner Umrandung nicht geeignet, einen
klanglichen Eindruck zu erzeugen; dieser
bleibt ausschlieBlich dem Wortbestandteil
vorbehalten. Begrifflich lasst der Bildbe-
standteil allenfalls an eine Wolke denken,
was geeignet ware, die Wahrscheinlichkeit,
dass im Wortbestandteil ,skype™ das Ele-
ment ,sky" erkannt wird, noch zu erhdhen,
da sich Wolken ,im Himmel™ befinden und
daher leicht mit dem Wort ,sky" in Verbin-
dung gebracht werden kénnen.

In Bezug auf das Argument, die Unter-
scheidungskraft der Zeichen ,skype" sei
aufgrund ihrer Bekanntheit in der Offent-
lichkeit erhéht, stellt das Gericht fest, dass
es sich bei dem Wort ,skype", selbst wenn
es fir die Erfassung der von der Gesell-
schaft Skype angebotenen Telekommuni-

kationsdienstleistungen eine eigenstandige
Bedeutung erlangt haben sollte, um einen
allgemeinen und folglich beschreibenden
Begriff flir diese Art von Dienstleistungen
handelt.

SchlieBlich bestdtigt das Gericht, dass es
nicht maoglich ist, die friedliche Koexistenz
der einander im Vereinigten Ko&nigreich
gegenilberstehenden Zeichen als einen zur
Verringerung der Verwechslungsgefahr
geeigneten Faktor zu bericksichtigen, weil
die Voraussetzungen dafilr nicht vorliegen.
Die friedliche Koexistenz dieser Zeichen im
Vereinigten Konigreich betrifft namlich nur
eine isolierte und ganz spezifische Leistung
(die Punkt-zu-Punkt-Kommunikations-
dienstleistungen) und ist daher nicht ge-
eignet, die Verwechslungsgefahr fir die
zahlreichen anderen beanspruchten Waren
und Dienstleistungen zu verringern. Dar-
Uber hinaus bestand diese Koexistenz nicht
lange genug, um annehmen zu kénnen,
dass sie auf der fehlenden Verwechslungs-
gefahr in der Wahrnehmung der relevanten
Verkehrskreise beruhte.

Pressemitteilung Nr. 50/15 [Link] |

Der Gerichtshof weist die beiden Kla-
gen Spaniens gegen die Verordnungen
zur Umsetzung der verstiarkten Zu-
sammenarbeit im Bereich der Schaf-
fung eines einheitlichen Patentschut-
zes ab

EuGH, Urt. v. 05.03.2015 - C-146/13 -
Spanien/Parlament und Rat und C-147/13
— Spanien/Rat

Das gegenwartige System zum Schutz eu-
ropdischer Patente ist durch das Europai-
sche Patentiibereinkommen (EPU) gere-
gelt, ein internationales Abkommen, das
nicht unter das Unionsrecht falltl. Dieses
Ubereinkommen sieht vor, dass das Euro-

1 Ubereinkommen (ber die Erteilung Européi-
scher Patente, am 5. Oktober 1973 in Minchen
(Deutschland) unterzeichnet und am 7. Oktober
1977 in Kraft getreten. Die Europdische Patent-
organisation ist eine zwischenstaatliche Organi-
sation, die auf der Grundlage dieses Uberein-
kommens geschaffen worden ist. Die Organisa-
tion umfasst zwei Organe: das Europaische
Patentamt und den Verwaltungsrat, der eine
Kontrolle Gber die Tatigkeiten des Amts ausibt.
Das Europaische Patentamt ist das Exekutivor-
gan der Europadischen Patentorganisation, und
seine Haupttatigkeit besteht in der Prifung der
Patentanmeldungen und der Erteilung europai-
scher Patente.
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paische Patent in jedem Vertragsstaat, fur
den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung
hat und denselben Vorschriften wie ein in
diesem Staat erteiltes nationales Patent
unterliegt.

Durch das ,einheitliche-Patent-Paket"?
wollte der Unionsgesetzgeber dem Europa-
ischen Patent einen einheitlichen Schutz
verleihen und ein einheitliches Patentge-
richt in diesem Bereich schaffen. Im Sys-
tem des EPU gewéhrleisten die Européi-
schen Patente in jedem der Vertragsstaa-
ten dieses Ubereinkommens einen Schutz,
dessen Umfang durch das nationale Recht
jedes Staats bestimmt wird. Im System
des Europadischen Patents mit einheitlicher
Wirkung (EPEW) kommt das auf der
Grundlage der Verordnung Nr. 1257/2012
bestimmte nationale Recht dagegen im
Hoheitsgebiet aller teilnehmenden Mit-
gliedstaaten zur Anwendung, in denen das
Patent einheitliche Wirkung hat, was die
Einheitlichkeit des durch das Patent ge-
wahrten Schutzes garantiert. Die Uberset-
zungsregelungen fir das EPEW, die sich
auf das beim Europdischen Patentamt gel-
tende Verfahren stitzen, sollen hinsichtlich
der Verfahrenskosten und der Verfligbar-
keit technischer Informationen die notwen-
dige Ausgewogenheit zwischen den Inte-
ressen der Wirtschaftsakteure und dem
offentlichen Interesse gewadhrleisten. Die
Amtssprachen des Amts sind Deutsch,
Englisch und Franzdsisch. Der Unionsge-
setzgeber hielt es im Ubrigen fiir &duBerst
wichtig, eine Gerichtsbarkeit zu schaffen,
die fur die mit dem EPEW zusammenhan-
genden Rechtsstreitigkeiten zustandig ist,
um das ordnungsgemaBe Funktionieren
dieses Patents, eine koharente Rechtspre-
chung, Rechtssicherheit und Kosteneffizi-
enz fur Patentinhaber zu gewahrleisten.
Spanien beantragt die Nichtigerklarung der
beiden Verordnungen, die zu diesem Paket

2 Dieses ,Paket" besteht aus der Verordnung
(EU) Nr. 1257/2012 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2012
Uber die Umsetzung der Verstarkten Zusam-
menarbeit im Bereich der Schaffung eines ein-
heitlichen Patentschutzes (ABI. L 361, S. 1), der
Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom
17. Dezember 2012 Uber die Umsetzung der
Verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im
Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungs-
regeln (ABl. L 361, S. 89) und dem am 19. Feb-
ruar 2013 unterzeichneten Ubereinkommen
Uber ein einheitliches Patentgericht (ABI. C 175,
S. 1).

gehoéren, namlich der Verordnung iber die
Schaffung eines einheitlichen Patentschut-
zes (Rechtssache C-146/13) und der Ver-
ordnung zur Regelung der anzuwendenden
Ubersetzungsregeln (Rechtssache C-
147/13).

Mit seinen heutigen Urteilen weist der
Gerichtshof die beiden Klagen Spani-
ens ab.

Rechtssache C-146/13, Verordnung (EU)
Nr. 1257/2012

Spanien stellt insbesondere die Rechtma-
Bigkeit des der Erteilung des Europaischen
Patents vorausgehenden Verwaltungsver-
fahrens im Hinblick auf das Unionsrecht in
Frage. Dieses Verfahren sei einer gerichtli-
chen Kontrolle entzogen, die eine korrekte
und einheitliche Anwendung des Unions-
rechts sowie den Schutz der Grundrechte
gewahrleisten koénne, was gegen den
Grundsatz des effektiven gerichtlichen
Rechtsschutzes verstoBe.

Der Gerichtshof weist das Argument
Spaniens mit dem Hinweis zuriick,
dass Gegenstand der Verordnung nicht
die auch nur teilweise Festlegung der
Voraussetzungen fiir die Erteilung Eu-
ropdischer Patente ist, die ausschlieBlich
im EPU geregelt sind, und sie auch nicht
das im EPU vorgesehene Verfahren zur
Erteilung Europdischer Patente in das
Unionsrecht integriert. Die Verordnung
legt namlich lediglich zum einen die Vo-
raussetzungen fest, unter denen einem
zuvor vom Europdischen Patentamt nach
den Vorschriften des EPU erteilten Européi-
schen Patent auf Antrag seines Inhabers
einheitliche Wirkung gewahrt werden kann,
und definiert zum anderen diese einheitli-
che Wirkung.

Spanien tragt ferner vor, Art. 118 Abs. 1
AEUV (Vertrag Uber die Arbeitsweise der
Europdischen Union) betreffend den ein-
heitlichen Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums in der Union sei keine geeignete
Rechtsgrundlage fir die Verordnung.

Der Gerichtshof weist insoweit darauf hin,
dass der einheitliche Patentschutz ge-
eignet ist, einen unterschiedlichen Pa-
tentschutz in den teilnehmenden Mit-
gliedstaaten zu verhindern, und er
somit einen einheitlichen Schutz der
Rechte des geistigen Eigentums im
Hoheitsgebiet dieser Staaten be-
zweckt.
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Spanien wendet sich auBerdem dagegen,
dass die Befugnis, die H6he der Jahresge-
bihren und deren anteilige Verteilung fest-
zulegen, den teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten (im Rahmen eines engeren Ausschus-
ses des Verwaltungsrats der Europaischen
Patentorganisation) zugewiesen werde.

Der Gerichtshof stellt insoweit fest, dass
nach dem AEUV die Mitgliedstaaten alle zur
Durchfihrung der verbindlichen Rechtsakte
des Unionsrechts erforderlichen MaBnah-
men nach innerstaatlichem Recht ergrei-
fen. Im Ubrigen haben zwangsliufig die
teilnehmenden Mitgliedstaaten und
nicht die Kommission oder der Rat
samtliche zur Durchfiihrung dieser
Aufgaben erforderlichen MaBnahmen
zu ergreifen, da die Union anders als
ihre Mitgliedstaaten keine Vertrags-
partei des EPU ist. Der Gerichtshof fiigt
hinzu, dass der Unionsgesetzgeber keine
ihm aufgrund des Unionsrechts eigenen
Durchfihrungsbefugnisse den teilnehmen-
den Mitgliedstaaten oder dem Europai-
schen Patentamt Gbertragen hat.

Rechtssache C-147/13, Verordnung (EU)
Nr. 1260/2012

Hinsichtlich der anzuwendenden Uberset-
zungsregeln macht Spanien insbesondere
einen VerstoB gegen den Grundsatz der
Nichtdiskriminierung aufgrund der Sprache
geltend, da die Verordnung flir das EPEW
eine Sprachenregelung einflihre, die Per-
sonen benachteilige, deren Sprache keine
Amtssprache des Europdischen Patentamts
sei. Jede Ausnahme vom Grundsatz der
Gleichheit der Amtssprachen der Union
misse mit anderen als rein wirtschaftlichen
Kriterien begrindet werden.

Der Gerichtshof stellt fest, dass die Ver-
ordnung eine unterschiedliche Behandlung
der Amtssprachen der Union vornimmt. Er
betont jedoch, dass die Verordnung ein
legitimes Ziel hat, namlich einfache
und einheitliche Ubersetzungsrege-
lungen fiir das EPEW zu schaffen und
somit den Zugang zum Patentschutz
insbesondere fiir kleine und mittlere
Unternehmen zu erleichtern. Die Kom-
plexitat und die sehr hohen Kosten, die das
gegenwartige System zum Schutz des Eu-
ropaischen Patents kennzeichnen, stellen
namlich ein Hindernis fir den Patentschutz
in der Union dar und wirken sich nachteilig
auf die Innovations- und Wettbewerbsfa-
higkeit europaischer Unternehmen, beson-

|

ders der kleinen und mittleren Unterneh-
men, aus. Der Gerichtshof betont, dass die
mit der Verordnung eingefiihrte Spra-
chenregelung den Zugang zum EPEW
und zum Patentsystem im Allgemeinen
einfacher, weniger kostspielig und
rechtlich sicherer macht. Die Verord-
nung ist auch verhaltnismiaBig, denn
sie wahrt den gebotenen Ausgleich
zwischen den Interessen der Anmel-
der von EPEW und denen der anderen
Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf den
Zugang zu Ubersetzungen von Papieren,
die Rechte verleihen, oder Verfahren, die
mehrere Wirtschaftsteilnehmer betreffen,
und zwar durch verschiedene Mechanismen
(u. a. ein Kompensationssystem zur Erstat-
tung der Ubersetzungskosten, einen Uber-
gangszeitraum, bis ein System qualitativ
hochwertiger maschineller Ubersetzungen
in allen Amtssprachen der Union verfigbar
ist, und im Fall eines Rechtsstreits die voll-
standige Ubersetzung des EPEW fiir Wirt-
schaftsteilnehmer, die einer Patentverlet-
zung verdachtigt werden).

Der Gerichtshof erklart ferner, dass Art.
118 Abs. 2 AEUV eine richtige Rechts-
grundlage flr die Verordnung ist, da sie in
der Tat die Sprachenregelung fir einen
europdischen Rechtstitel (namlich das
EPEW) festlegt, definiert durch Verweisung
auf das EPU.

Pressemitteilung Nr. 49/15 [Link] |

meeH

zusammengestellt von Stephan Kunze

BGH zur Zuldssigkeit einer Parodie
einer bekannten Marke

Urt. v. 02.04.2015 - T ZR 59/13 - Sprin-
gender Pudel

Der unter anderem fiur das Markenrecht
zustandige I. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat heute entschieden, dass der
Inhaber einer bekannten Marke die L6-
schung einer Marke verlangen kann, die
sich in ihrem Gesamterscheinungsbild in
Form einer Parodie an seine Marke an-
lehnt.

Die Klagerin ist eine fihrende Herstellerin
von Sportartikeln. Sie ist Inhaberin der
bekannten deutschen Wort-Bild-Marke mit
dem Schriftzug ,PUMA"™ und dem Umriss
einer springenden Raubkatze. Das Zeichen
wird auf Sportbekleidung verwendet. Der
Beklagte ist Inhaber einer prioritatsjliinge-
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ren deutschen Wort-Bild-Marke, die aus
dem Schriftzug ,PUDEL" und dem Umriss
eines springenden Pudels besteht und seit
Anfang 2006 unter anderem flr Beklei-
dungsstiicke sowie T-Shirts registriert ist.
Die Klagerin sieht in der Eintragung dieser
Marke eine Verletzung ihres Markenrechts.
Das Landgericht hat den Beklagten zur
Einwilligung in die Léschung seiner Marke
verurteilt. Das Oberlandesgericht hat die
Berufung des Beklagten zurlickgewiesen.
Der Bundesgerichtshof hat die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts bestatigt. Er
hat angenommen, dass die beiden Zeichen
trotz der unlibersehbaren Unterschiede im
Sinne des Markenrechts einander ahnlich
sind. Zwar ist die Ahnlichkeit der Zeichen
nicht so groB, dass dadurch eine Ver-
wechslungsgefahr gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG* besteht. Der Beklagte nutzt mit
seinem Zeichen die Unterscheidungskraft
und die Wertschatzung der bekannten
Marke der Klagerin im Sinne von § 9 Abs.
1 Nr. 3 MarkenG aus. Er profitiert von der
Ahnlichkeit der beiden Marken und erlangt
dadurch eine Aufmerksamkeit, die er fir
seine mit der Marke gekennzeichneten
Produkte ansonsten nicht erhielte. Der In-
haber einer bekannten Marke kann die L6-
schung einer Marke auch dann verlangen,
wenn keine Verwechslungsgefahr vorliegt,
der Grad der Ahnlichkeit zwischen den bei-
den Marken jedoch so groB ist, dass die
beteiligten Verkehrskreise sie gedanklich
miteinander verknipfen. Gegeniber dem
Recht aus der bekannten Marke kann sich
der Beklagte zur Rechtfertigung nicht mit
Erfolg auf die Grundrechte auf freie klinst-
lerische Betatigung oder auf freie Mei-
nungsauBerung berufen. Seine Rechte
mussen gegeniber dem ebenfalls durch
die Verfassung geschitzten Markenrecht
der Klagerin zuricktreten, weil der Grund-
rechtsschutz dem Beklagten nicht die Még-
lichkeit einrdumt, ein eigenes Markenrecht
fur identische oder @hnliche Waren ein-
tragen zu lassen.

Pressemitteilung Nr. 50/2015 |

BGH zur urheberrechtlichen Zulassig-
keit der Ubernahme von kurzen Mu-
siksequenzen als Hintergrund-Loops
fiir Rap-Stiicke

Urt. v. 16.04.2015 - T ZR 225/12 - Gold-
rapper

Der unter anderem flr das Urheberrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat ein Urteil des Oberlandesge-
richt Hamburg aufgehoben, mit dem das
Verbot der Verbreitung von Aufnahmen des
Rappers ,B." wegen der Verwendung von
Musikstiicken einer franzdsischen Musik-
gruppe bestatigt worden war.

Die Klager sind nach ihrer Darstellung Mit-
glieder der franzdsischen Gothic-Band
,Dark S.%, die in den Jahren 1999 bis 2004
mehrere Musikalben veroéffentlicht hat. Der
Beklagte tritt als Rapper unter dem Kiinst-
lernamen ,B." auf. Die Kldger behaupten,
der Beklagte habe bei 13 der von ihm ver-
offentlichen Rapstliicke Musikabschnitte
von durchschnittlich zehn Sekunden ver-
wendet, die aus den Originalaufnahmen
der Gruppe ,Dark S.“ ohne Verwendung
des jeweiligen Textes elektronisch kopiert
(,gesampelt™) worden seien. Diese Ab-
schnitte habe der Beklagte jeweils als sich
standig wiederholende Tonschleife (,,Loop™)
verwendet, mit einem Schlagzeug-Beat
verbunden und dariber seinen Sprechge-
sang (Rap) aufgenommen. Die Klager se-
hen darin eine Verletzung ihrer Urheber-
rechte. Der Klager zu 1 macht insoweit
Rechte als Komponist, die Ubrigen Klager
jeweils Rechte als Textdichter geltend. Sie
haben den Beklagten unter anderem auf
Unterlassung und Zahlung einer Entschadi-
gung fur einen erlittenen immateriellen
Schaden in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage weitgehend
stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat
die Berufung des Beklagten lberwiegend
zurlickgewiesen. Es hat aufgrund des eige-
nen Horeindrucks und unter teilweiser Her-
anziehung des Inhalts von Sachverstandi-
gengutachten der Streitparteien die urhe-
berrechtliche Schutzfahigkeit der streitge-
genstandlichen Musikpassagen bejaht und
angenommen, dass durch eine Verwen-
dung dieser Ausschnitte in Musiktiteln des
Beklagten in die Urheberrechte der Klager
eingegriffen worden sei. Mit der vom Ober-
landesgericht zugelassenen Revision ver-
folgt der Beklagte seinen Antrag auf Ab-
weisung der Klage weiter.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungs-
urteil aufgehoben. Die von den Mitgliedern
der Gruppe ,Dark S." erhobene Klage, die
sich allein auf ihre Urheberrechte als Text-
dichter gestlitzt haben, hat er abgewiesen.
Da der Beklagte nur Teile der Musik, nicht
aber auch den Text von Stlicken der Grup-
pe Ubernommen hat, liegt insoweit kein
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urheberrechtlich relevanter Eingriff vor. Die
urspriingliche Verbindung zwischen Text
und Musik ist urheberrechtlich nicht ge-
schitzt. Im Hinblick auf die Klage des
Komponisten der Gruppe hat der Bundes-
gerichtshof die Sache zur neuen Verhand-
lung und Entscheidung an das Oberlandes-
gericht zurtickverwiesen. Die vom Ober-
landesgericht bislang getroffenen Feststel-
lungen tragen nicht seine Annahme, dass
die nach dem Vortrag des Klagers zu 1
vom Beklagten Ubernommenen Teile der
von ihm komponierten Musikstlicke urhe-
berrechtlich geschitzt sind. Es ist nicht
ersichtlich, durch welche objektiven Merk-
male die flr einen urheberrechtlichen
Schutz erforderliche schopferische Eigen-
timlichkeit der Ubernommenen Sequenzen
aus den vom Klager komponierten Musik-
sticken bestimmt wird. Das Oberlandesge-
richt hatte nicht ohne Hilfe eines vom Ge-
richt beauftragten Sachverstandigen an-
nehmen diirfen, dass die kurzen Musikse-
quenzen Uber ein routinemaBiges Schaffen
hinausgehen und die Voraussetzungen ur-
heberrechtlichen Schutzes erfillen.

Pressemitteilung Nr. 63/2015 |

BGH zur Zul3dssigkeit elektronischer
Leseplatze in Bibliotheken

Urt. v. 16.04.2015 - I ZR 69/11 - Elektro-
nische Leseplatze II

Der unter anderem flir das Urheberrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat heute entschieden, unter
welchen Voraussetzungen an elektroni-
schen Leseplatzen in Bibliotheken elektro-
nische Blcher auch ohne Einwilligung des
Rechtsinhabers zuganglich gemacht wer-
den dirfen.

Die Klagerin ist ein Verlag. Die beklagte
Technische Universitat Darmstadt hat in
ihrer offentlich zuganglichen Bibliothek
elektronische Leseplatze eingerichtet, an
denen Bibliotheksnutzer Zugang zu be-
stimmten Werken aus dem Bibliotheksbe-
stand haben. Darunter befand sich das im
Verlag der Klagerin erschienene Lehrbuch
»Einflhrung in die neuere Geschichte". Die
Beklagte hatte das Buch digitalisiert, um es
an den elektronischen Leseplatzen bereit-
zustellen. Die Nutzer der Leseplatze konn-
ten das Werk ganz oder teilweise auf Pa-
pier ausdrucken oder auf einem USB-Stick
abspeichern. Auf ein Angebot der Klagerin,

von ihr herausgegebene Lehrblicher als E-
Books zu erwerben und zu nutzen, ist die
Beklagte nicht eingegangen.

Die Klagerin ist der Ansicht, eine solche
Nutzung der in ihrem Verlag erschienenen
Werke sei nicht von der Schrankenrege-
lung des § 52b UrhG gedeckt. Nach dieser
Bestimmung ist es zuldssig, veroéffentlichte
Werke aus dem Bestand o&ffentlich zugang-
licher Bibliotheken, die keinen unmittelbar
oder mittelbar wirtschaftlichen oder Er-
werbszweck verfolgen, ausschlieBlich in
den Raumen der jeweiligen Einrichtung an
eigens daflr eingerichteten elektronischen
Leseplatzen zur Forschung und fur private
Studien zuganglich zu machen, soweit dem
keine vertraglichen Regelungen entgegen-
stehen. Die Klagerin nimmt die Beklagte
unter anderem auf Unterlassung in An-
spruch.

Das Landgericht Frankfurt a.M. hat zwar
den Antrag der Klagerin abgewiesen, der
Beklagten zu verbieten, Bicher aus dem
Verlag der Klagerin zu digitalisieren und in
digitalisierter Form an elektronischen Le-
seplatzen ihrer Bibliothek zu benutzen,
wenn die Klagerin ihr fir diese Nutzung
einen angemessenen Lizenzvertrag anbie-
tet. Es hat der Beklagten jedoch — wie von
der Klagerin beantragt — untersagt, Biblio-
theksnutzern zu ermdéglichen, digitale Ver-
sionen von Bichern aus ihrem Verlag an
elektronischen Leseplatzen auszudrucken
oder auf USB-Sticks abzuspeichern. Mit
ihrer vom BGH zugelassenen Sprungrevisi-
on hat die Beklagte die vollstandige Abwei-
sung der Klage erstrebt. Die Klagerin hat
mit ihrer Anschlussrevision ihren Klagean-
trag in vollem Umfang weiterverfolgt.

Der BGH hat mit Beschluss vom 20. Sep-
tember 2012 das Verfahren ausgesetzt und
dem EuGH mehrere Fragen zur Auslegung
von Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimm-
ter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft zur Vorabentscheidung
vorgelegt. Die Regelung des § 52b UrhG
setzt Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie
2001/29/EG um und ist daher richtlinien-
konform auszulegen. Der EuGH hat hier-
Uber durch Urteil vom 11. September 2014
entschieden. Der BGH hat die Klage mit
seiner heutigen Entscheidung insgesamt
abgewiesen.

Dass die Klagerin der Beklagten den Ab-
schluss eines Lizenzvertrages angeboten
hat, der die Beklagte dazu berechtigt hat-
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te, im Verlag der Klagerin erschienene BU-
cher in digitalisierter Form an den elektro-
nischen Leseplatzen ihrer Bibliothek zu-
ganglich zu machen, hat die Beklagte
rechtlich nicht daran gehindert, diese BU-
cher unter Berufung auf § 52b UrhG auch
ohne Einwilligung der Klagerin auf diese
Weise zu nutzen. Unter ,vertraglichen Re-
gelungen®, die nach § 52b UrhG einer sol-
chen Nutzung entgegenstehen, sind allein
Regelungen in bestehenden Vertréagen und
keine bloBen Vertragsangebote zu verste-
hen.

Die Beklagte ist auch berechtigt, im Verlag
der Klagerin erschienene Biicher ihres Bib-
liotheksbestandes zu digitalisieren, wenn
dies erforderlich ist, um diese Biicher an
elektronischen Leseplatzen ihrer Bibliothek
zugénglich zu machen. § 52b UrhG sieht
zwar keine solche Berechtigung vor. Je-
doch ist in diesen Fallen die unmittelbar fur
das offentliche Zugéanglichmachen von
Werken in Unterricht und Forschung gel-
tende Regelung des § 52a Abs. 3 UrhG
entsprechend anwendbar, die zur Zugang-
lichmachung erforderliche Vervielfaltigun-
gen erlaubt. Eine entsprechende Anwen-
dung dieser Regelung ist geboten, weil das
Recht zur Wiedergabe von Werken an
elektronischen Leseplatzen einen groBen
Teil seines sachlichen Gehalts und sogar
seiner praktischen Wirksamkeit verlieren
wirde, wenn die Bibliotheken kein ak-
zessorisches Recht zur Digitalisierung der
betroffenen Werke besaBen.

Die Beklagte hat das Urheberrecht an dem
Buch auch nicht dadurch verletzt, dass sie
es Bibliotheksnutzern ermdglicht hat, das
an elektronischen Leseplatzen zuganglich
gemachte Werk auszudrucken oder auf
USB-Sticks abzuspeichern. Der Beklagten
war es nach § 52b UrhG erlaubt, das Buch
an elektronischen Leseplatzen zuganglich
zu machen. § 52b UrhG ist im Blick auf
Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie
2001/29/EG nicht dahingehend einschran-
kend auszulegen, dass Werke an elektroni-
schen Lesepldtzen nur in der Weise zu-
ganglich gemacht werden dirfen, dass sie
von Nutzern dort nur gelesen und nicht
auch ausgedruckt oder abgespeichert wer-
den kénnen. Die Beklagte haftet auch nicht
fir unbefugte Vervielfaltigungen des Wer-
kes durch Nutzer der elektronischen Lese-
platze. Das Berufungsgericht hat nicht
festgestellt, dass es zu unberechtigten
Vervielfdltigungen durch Nutzer der Lese-
platze gekommen ist. Davon kann auch

nicht ohne weiteres ausgegangen werden.
Ein Ausdrucken oder Abspeichern von an
elektronischen Lesepldtzen bereitgestellten
Werken kann in vielen Fallen als Vervielfal-
tigung zum privaten oder sonstigen eige-
nen Gebrauch nach § 53 UrhG zulassig
sein.

Pressemitteilung Nr. 64/2015; s.
dazu auch den Beitrag von Strobel,
GB 2015, 97 (in dieser Ausgabe)

BGH zur Zuladssigkeit der ,Tagesschau-
App\\

Urt. v. 30.04.2015 - I ZR 13/14 - Tages-
schau-App

Der unter anderem fir das Wettbewerbs-
recht zusténdige I. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat sich heute mit der Zulas-
sigkeit der ,Tagesschau-App" befasst.

Die Klagerinnen sind Zeitungsverlage. Die
Beklagte zu 1 ist die Arbeitsgemeinschaft
der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten der Bundesrepublik Deutschland
(ARD), der Beklagte zu 2 ist der Norddeut-
sche Rundfunk. Die in der Beklagten zu 1
zusammengeschlossenen Rundfunkanstal-
ten betreiben seit dem Jahr 1996 das von
der Beklagten zu 2 betreute Online-Portal
,tagesschau.de". Im Jahr 2009 wurden in
den Rundfunkstaatsvertrag die Regelungen
des §§ 11d, 11f RStV eingefligt. Danach
haben o6ffentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalten die inhaltliche Ausrichtung ihrer
Telemedienangebote in Telemedienkonzep-
ten zu konkretisieren und diese Konzepte
einer - als ,Drei-Stufen-Test™ bezeichneten
— Prifung zu unterwerfen. Die in der Be-
klagten zu 1 zusammengeschlossenen
Rundfunkanstalten entwickelten daraufhin
unter Federflihrung des Beklagten zu 2 ein
Telemedienkonzept flir das Online-Portal
,tagesschau.de". Dieses Konzept wurde im
Jahr 2010 vom Rundfunkrat des Beklagten
zu 2 beschlossen, von der Niedersachsi-
schen Staatskanzlei als Rechtsaufsichtsbe-
horde freigegeben und im Niedersachsi-
schen Ministerialblatt veréffentlicht.

Seit dem 21. Dezember 2010 bieten die
Rundfunkanstalten die Applikation ,Tages-
schau-App" flr Smartphones und Tablet-
computer an. Uber diese Applikation kann
das unter ,tagesschau.de™ vorgehaltene
Angebot aufgerufen werden. Dieses be-
steht aus - teils um Standbilder oder Bild-
strecken erganzten - Textbeitrdgen, aus
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Audio- und Videobeitragen sowie aus inter-
aktiven Elementen.

Mit ihrer Klage wenden sich die Klagerin-
nen gegen das am 15. Juni 2011 Uber die
»~Tagesschau-App" bereitgestellte Angebot.
Sie sind der Ansicht, dieses Angebot sei
wettbewerbswidrig, weil es gegen die als
Marktverhaltensregelung im Sinne des § 4
Nr. 11 UWG einzustufende Bestimmung
des § 11d Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Teilsatz 3
RStV verstoBe. Danach sind nichtsen-
dungsbezogene presseahnliche Angebote
in Telemedien unzuldssig. Die Klagerinnen
nehmen die Beklagten auf Unterlassung in
Anspruch.

Das Berufungsgericht hat die Klage abge-
wiesen. Es hat angenommen, ein etwaiger
VerstoB der Beklagten gegen das Verbot
presseahnlicher Angebote koénne keine
wettbewerbsrechtlichen  Anspriche be-
grinden, weil das Angebot des Online-
Portals ,tagesschau.de™ im Zuge des ,Drei-
Stufen-Tests™ von den mit der Prifung be-
fassten Einrichtungen als nicht presseahn-
lich eingestuft und freigegeben worden sei.
Die Wettbewerbsgerichte seien an diese
rechtliche Bewertung gebunden.

Die Revision der Klagerinnen hatte hin-
sichtlich der Beklagten zu 1 keinen Erfolg.
Das Berufungsgericht hat die Klage inso-
weit - so der Bundesgerichtshof — im Er-
gebnis mit Recht abgewiesen. Die gegen
die Beklagte zu 1 gerichtete Klage ist be-
reits unzulassig. Bei der Beklagten zu 1,
der ARD, handelt es sich um einen Zu-
sammenschluss von Rundfunkanstalten,
der als solcher nicht rechtsfahig ist und
nicht verklagt werden kann.

Hinsichtlich des Beklagten zu 2 hatte die
Revision der Klagerinnen dagegen Erfolg.
Der Bundesgerichtshof hat angenommen,
aufgrund der Freigabe des Telemedienkon-
zeptes durch die Niedersachsische Staats-
kanzlei stehe - entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts - nicht mit binden-
der Wirkung flr den vorliegenden Rechts-
streit fest, dass das am 15. Juni 2011 Uber
die ,Tagesschau-App" bereitgestellte An-
gebot im Online-Portal ,tagesschau.de"
nicht pressedhnlich gewesen sei. Mit der
Freigabe ist allenfalls das Konzept und je-
denfalls nicht dessen konkrete Umsetzung
im Einzelfall als nicht pressedhnlich gebil-
ligt worden. Bei dem Verbot nichtsen-
dungsbezogener presseahnlicher Angebote
handelt es sich um eine Marktverhaltens-
regelung im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG.
Das Verbot hat zumindest auch den Zweck,

die Betatigung o6ffentlich-rechtlicher Rund-
funkanstalten auf dem Markt der Tele-
medienangebote zum Schutz von Presse-
verlagen zu begrenzen. Ein VerstoB gegen
dieses Verbot kann daher wettbewerbs-
rechtliche Anspriiche der Verlage begriin-
den. Der Bundesgerichtshof hat die Sache
insoweit an das Berufungsgericht zurtck-
verwiesen. Dieses muss nunmehr prifen,
ob das von den Klagerinnen beanstandete
Angebot pressedhnlich gewesen ist. Bei
dieser Prifung kommt es - so der BGH -
nicht darauf an, ob einzelne Beitrage die-
ses Angebots als presseahnlich anzusehen
sind. Entscheidend ist vielmehr, ob das
Uber die ,Tagesschau-App" am 15. Juni
2011 abrufbare Angebot des Online-Portals
stagesschau.de™ in der Gesamtheit seiner
nichtsendungsbezogenen Beitrage als
pressedhnlich einzustufen ist. Das ist der
Fall, wenn bei diesem Angebot der Text
deutlich im Vordergrund steht.

Pressemitteilung Nr. 75/2015 |

BGH zur Schadensersatzpflicht wegen
Teilnahme an einer Internet-
Tauschborse

Urt. v. 11.06.2015 - T ZR 19/14 - Tausch-
borse I

Der unter anderem flr das Urheberrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat heute drei Urteile des Ober-
landesgerichts Kéln bestatigt, mit denen
Anspriiche auf Schadensersatz und Erstat-
tung von Abmahnkosten wegen des Vor-
wurfs des Filesharing zugesprochen wor-
den sind.

Die Klagerinnen sind vier fihrende deut-
sche Tontragerherstellerinnen. Nach den
Recherchen des von ihnen beauftragten
Softwareunternehmens proMedia wurden
am 19. Juni 2007, am 19. August 2007
und am 17. Dezember 2007 Uber IP-
Adressen eine Vielzahl von Musiktiteln zum
Herunterladen verfligbhar gemacht. In den
daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfah-
ren wurden die drei vor dem Oberlandes-
gericht in Anspruch genommenen Beklag-
ten als Inhaber der den jeweiligen IP-
Adressen zugewiesenen Internetanschlisse
benannt. Die Klégerinnen sehen hierin eine
Verletzung ihrer Tontragerherstellerrechte
und lieBen die Beklagten durch Anwalts-
schreiben abmahnen. Sie nehmen die Be-
klagten in verschiedenen Verfahren jeweils
auf Schadensersatz in H6he von insgesamt



130 GB 3/2015

3.000 € sowie auf Ersatz von Abmahnkos-
ten in Anspruch.

In dem Rechtsstreit I ZR 75/14 hat der
Beklagte die Richtigkeit der Ermittlungen
des Softwareunternehmens bestritten. Er
hat in Abrede gestellt, dass ihm zum fragli-
chen Zeitpunkt die IP-Adresse zugewiesen
gewesen sei und dass er, seine in seinem
Haushalt lebenden Familienangehdrigen
oder ein Dritter die Musikdateien zum Her-
unterladen verfligbar gemacht hatten. Er
hat behauptet, er habe sich mit seiner Fa-
milie zur angeblichen Tatzeit im Urlaub
befunden. Vor Urlaubsantritt seien Router
und Computer vom Stromnetz getrennt
worden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Oberlandesgericht hat den Beklagten
antragsgemaB verurteilt. Es hat nach der
zeugenschaftlichen Vernehmung eines Mit-
arbeiters des Softwareunternehmens und
der Familienangehdrigen des Beklagten als
erwiesen angesehen, dass die Musikdatei-
en von dem Rechner des Beklagten zum
Herunterladen angeboten worden sind.
Dass die Familie zur fraglichen Zeit in Ur-
laub war, hat das Berufungsgericht dem
Zeugen nicht geglaubt. Es hat angenom-
men, der Beklagte habe als Anschlussinha-
ber flr die Urheberrechtsverletzungen ein-
zustehen, weil nach seinem Vortrag ein
anderer Tater nicht ernsthaft in Betracht
komme.

Auch in dem Rechtsstreit I ZR 19/14 hat
der Beklagte die Richtigkeit der Recher-
chen des Softwareunternehmens und der
Auskunft des Internetproviders bestritten
und in Abrede gestellt, dass er oder ein in
seinem Haushalt lebender Familienangeho-
riger die Musikdateien zum Herunterladen
angeboten hatten. Wie im Berufungsver-
fahren unstreitig geworden ist, war zum
fraglichen Zeitpunkt der Rechner, der im
Arbeitszimmer des Beklagten installiert
war, eingeschaltet und mit dem Internet
verbunden. Die bei dem Beklagten ange-
stellte Ehefrau, die den Rechner neben
dem Beklagten beruflich nutzte, verfligte
nicht Gber Administratorenrechte zum Auf-
spielen von Programmen. Dem damals im
Haushalt des Beklagten lebenden
17jahrigen Sohn war das vor der Nutzung
des Computers einzugebende Passwort
nicht bekannt.

Das Landgericht hat der Klage stattgege-
ben. Die Berufung des Beklagten ist im
Wesentlichen erfolglos geblieben. Das

Oberlandesgericht hat es aufgrund der in
erster und zweiter Instanz durchgeflihrten
Beweisaufnahmen als erwiesen angesehen,
dass die Musikdateien Uber den Internet-
anschluss des Beklagten zum Herunterla-
den verfligbar gemacht worden sind, und
hat angenommen, dass der Beklagte fir
die Urheberrechtsverletzungen als Tater
einzustehen hat.

In dem Rechtsstreit I ZR 7/14 wurde der
Internetanschluss von der Beklagten, ih-
rem 16jahrigen Sohn und ihrer 14jahrigen
Tochter genutzt. Bei ihrer polizeilichen
Vernehmung réaumte die Tochter der Be-
klagten nach Belehrung Uber ihre Rechte
als Beschuldigte ein, die Musikdateien her-
untergeladen zu haben. Die Beklagte wen-
det sich gegen die Verwertung des polizei-
lichen Gestdndnisses ihrer Tochter und
behauptet, diese lUber die Rechtswidrigkeit
der Teilnahme an Musiktauschbdrsen be-
lehrt zu haben.

Das Landgericht hat nach der zeugen-
schaftlichen Vernehmung der Tochter der
Beklagten der Klage weitgehend stattge-
geben. Die Berufung der Beklagten ist im
Wesentlichen erfolglos geblieben. Das
Oberlandesgericht hat eine Verletzungs-
handlung der Tochter der Beklagten als
erwiesen angesehen und ist von einer Ver-
letzung der Aufsichtspflicht der Beklagten
ausgegangen (§ 832 Abs. 1 Satz 1 BGB).*
Mit den vom Oberlandesgericht zugelasse-
nen Revisionen verfolgen die Beklagten
ihre Antrage auf vollstéandige Klageabwei-
sung weiter.

Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen
der Beklagten zuriickgewiesen.

Das Berufungsgericht hat zu Recht ange-
nommen, dass die Eintragung der Klage-
rinnen in die Phononet-Datenbank ein er-
hebliches Indiz fir die Inhaberschaft der
Tontragerherstellerrechte ist und keine
Anhaltspunkte dafiir vorgetragen sind, die
diese Indizwirkung fiir die jeweils streitbe-
fangenen Musiktitel entkraften.

Das Berufungsgericht ist auBerdem zutref-
fend davon ausgegangen, aufgrund der
von den Klagerinnen bewiesenen Richtig-
keit der Ermittlungen von proMedia und
des Internetproviders stehe fest, dass die
Musiktitel Gber die den Beklagten als An-
schlussinhabern zugeordneten Internetan-
schlisse zum Herunterladen bereitgehalten
worden sind. Die theoretische Mdglichkeit,
dass bei den Ermittlungen von proMedia
und des Internetproviders auch Fehler vor-
kommen kdnnen, spricht nicht gegen die
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Beweiskraft der Ermittlungsergebnisse,
wenn im Einzelfall keine konkreten Fehler
dargelegt werden, die gegen deren Rich-
tigkeit sprechen. Ein falscher Buchstabe
bei der Namenswiedergabe in einer Aus-
kunftstabelle reicht — wie in dem zum Ge-
schaftszeichen I ZR 19/14 gefihrten
Rechtsstreit eingewandt - insoweit nicht.

In dem Rechtsstreit I ZR 75/14 ist das
Vorbringen des Beklagten, er und seine
Familie seien bereits am 18. Juni 2007 in
den Urlaub gefahren und hatten vor Ur-
laubsantritt samtliche technischen Gerate,
insbesondere Router und Computer vom
Stromnetz getrennt, durch die Verneh-
mung der beiden Séhne des Beklagten und
seiner Ehefrau nicht bewiesen worden. Der
Beklagte ist fur die Verletzungshandlung
auch als Tater verantwortlich. Das Beru-
fungsgericht ist zutreffend davon ausge-
gangen, der Beklagte habe nicht dargelegt,
dass andere Personen zum Tatzeitpunkt
selbstandigen Zugang zu seinem Internet-
anschluss hatten und deshalb als Tater der
geltend gemachten Rechtsverletzungen in
Betracht kommen. Damit greift die tat-
sachliche Vermutung der Taterschaft des
Inhabers eines Internetanschlusses ein.

In dem Verfahren I ZR 7/14 hat das Beru-
fungsgericht zu Recht angenommen, dass
die Tochter der Beklagten die Verletzungs-
handlung begangen hat. Hierbei hat sich
das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei nicht
nur auf das im polizeilichen Vernehmungs-
protokoll dokumentierte Gestandnis der
Tochter gestitzt, sondern zudem bertck-
sichtigt, dass das Landgericht die Tochter
auch selbst als Zeugin vernommen und
diese dabei nach ordnungsgemaBer Beleh-
rung Uber ihr Zeugnisverweigerungsrecht
ihr polizeiliches Gestandnis bestatigt hat.
Die Beklagte ist fir den durch die Verlet-
zungshandlung ihrer damals minderjahri-
gen Tochter verursachten Schaden gemafB
§ 832 Abs. 1 Satz 1 BGB verantwortlich.
Zwar genugen Eltern ihrer Aufsichtspflicht
Uber ein normal entwickeltes Kind, das ihre
grundlegenden Gebote und Verbote be-
folgt, regelmaBig bereits dadurch, dass sie
das Kind Uber die Rechtswidrigkeit einer
Teilnahme an Internettauschbérsen beleh-
ren und ihm eine Teilnahme daran verbie-
ten. Eine Verpflichtung der Eltern, die Nut-
zung des Internets durch das Kind zu
iberwachen, den Computer des Kindes zu
Uberprifen oder dem Kind den Zugang
zum Internet (teilweise) zu versperren,
besteht grundsatzlich nicht. Zu derartigen

MaBnahmen sind Eltern erst dann ver-
pflichtet, wenn sie konkrete Anhaltspunkte
daflir haben, dass das Kind dem Verbot
zuwiderhandelt (BGH, Urteil vom 15. No-
vember 2012 - I ZR 74/12, GRUR 2013,
511 Rn. 24 - Morpheus). Das Berufungs-
gericht hat im Streitfall jedoch nicht fest-
stellen kénnen, dass die Beklagte ihre
Tochter entsprechend belehrt hat. Der Um-
stand, dass die Beklagte fur ihre Kinder
allgemeine Regeln zu einem ,ordentlichen
Verhalten" aufgestellt haben mag, reicht
insoweit nicht aus.

Bei der Bemessung des Schadensersatzes
in Form der Lizenzanalogie ist das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei von einem
Betrag von 200 € fir jeden der insgesamt
15 in die Schadensberechnung einbezoge-
nen Musiktitel ausgegangen. Das Beru-
fungsgericht hat schlieBlich mit Recht auch
einen Anspruch auf Ersatz von Abmahn-
kosten angenommen und dessen Héhe auf
der Basis des Rechtsanwaltsvergitungsge-
setzes berechnet.

Pressemitteilung Nr. 92/2015

BGH 2zu Hintergrundmusik in Zahn-
arztpraxen
Urt. v. 18.06.2015 - I ZR 14/14 - Hinter-

grundmusik in Zahnarztpraxen

Der unter anderem flr das Urheberrecht
zustandige 1. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat heute entschieden, dass die
Wiedergabe von Hintergrundmusik in
Zahnarztpraxen im Allgemeinen keine -
vergiltungspflichtige - 6ffentliche Wieder-
gabe im Sinne des Urheberrechtsgesetzes
darstellt.

Die Klagerin ist die Gesellschaft fir musi-
kalische Auffihrungs- und mechanische
Vervielfaltigungsrechte (GEMA). Sie nimmt
die ihr von Komponisten, Textdichtern und
Musikverlegern eingeraumten Rechte zur
Nutzung von Werken der Tonkunst (mit
oder ohne Text) wahr. Sie ist von der Ver-
wertungsgesellschaft Wort (VG Wort) und
der Gesellschaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten (GVL) ermachtigt, die
von diesen wahrgenommenen Rechte und
Anspriche der Urheber von Sprachwerken
(VG Wort) sowie der austibenden Kunstler
und Tontragerhersteller (GVL) geltend zu
machen. Der Beklagte ist Zahnarzt und
betreibt eine zahnarztliche Praxis. In deren
Wartebereich werden Hoérfunksendungen
als Hintergrundmusik Ubertragen.
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Die Parteien haben am 6. August 2003
einen urheberrechtlichen Lizenzvertrag
geschlossen, mit dem die Klagerin dem
Beklagten das Recht zur Nutzung des Re-
pertoires der GEMA, der VG-Wort und der
GVL zur Wiedergabe von Hoérfunksendun-
gen in seiner Praxis gegen Zahlung einer
Verglitung eingerdaumt hat.

Der Beklagte hat der Klagerin zum 17. De-
zember 2012 die fristlose Kindigung des
Lizenzvertrags erklart. Diese hat er damit
begriindet, dass die Wiedergabe von Hin-
tergrundmusik in Zahnarztpraxen nach
dem Urteil des Gerichtshofs der Europai-
schen Union vom 15. Marz 2012 (C-
135/10) keine offentliche Wiedergabe dar-
stelle.

Die Klagerin hat den Beklagten mit ihrer
Klage auf Zahlung der fiir den Zeitraum
vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013
geschuldeten Verglitung von 113,57 € in
Anspruch genommen.

Das Amtsgericht hat den Beklagten zur
Zahlung von 61,64 € nebst Zinsen verur-
teilt und die Klage im Ubrigen abgewiesen.
Die Berufung der Klagerin ist ohne Erfolg
geblieben. Das Landgericht hat angenom-
men, die Klagerin kénne von dem Beklag-
ten lediglich die Zahlung einer anteiligen
Vergiltung fir den Zeitraum vom 1. Juni
2012 bis zum 16. Dezember 2012 in Hoéhe
von 61,64 € beanspruchen. Der Lizenzver-
trag sei durch die fristlose Kiindigung des
Beklagten mit Wirkung zum 17. Dezember
2012 beendet worden.

Mit ihrer vom Landgericht zugelassenen
Revision hat die Klagerin die Verurteilung
des Beklagten zur Zahlung der auf den
Zeitraum vom 17. Dezember 2012 bis zum
31. Mai 2013 entfallenden Verglitung
51,93 € erstrebt. Die Revision hatte keinen
Erfolg. Die Klagerin kann die restliche Ver-
gldtung nicht beanspruchen, weil der Li-
zenzvertrag durch die fristlose Kiindigung
des Beklagten mit Wirkung zum 17. De-
zember 2012 beendet worden ist. Der Be-
klagte war zu einer fristlosen Kiindigung
berechtigt, weil die Geschaftsgrundlage
des Lizenzvertrages durch das Urteil des
Gerichtshofs der Europaischen Union vom
15. Marz 2012 entfallen ist.

Die Parteien hatten den Lizenzvertrag am
6. August 2003 in der damals zutreffenden
Annahme geschlossen, dass die Rechtspre-
chung in der Lautsprecheriibertragung von
Hoérfunksendungen in Wartezimmern von
Arztpraxen eine - vergltungspflichtige -
offentliche Wiedergabe im Sinne von § 15

Abs. 3 UrhG* sieht, die zum einen in das
ausschlieBliche Recht der Urheber von Mu-
sikwerken oder Sprachwerken eingreift,
Funksendungen ihrer Werke durch Laut-
sprecher offentlich wahrnehmbar zu ma-
chen (§ 22 Satz 1 Fall 1 UrhG**) und zum
anderen einen Anspruch der auslibenden
Klnstler auf angemessene Vergitung be-
grindet, soweit damit Sendungen ihrer
Darbietungen o6ffentlich wahrnehmbar ge-
macht werden (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 Fall 1
UrhG***),

Dem Urteil des Gerichtshofs der Europai-
schen Union vom 15. Marz 2012 ist zu ent-
nehmen, dass eine o6ffentliche Wiedergabe
im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimm-
ter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft**** und Art. 8 Abs. 2 Satz
1 der Richtlinie 2006/115/EG zum Vermiet-
recht und Verleihrecht sowie zu bestimm-
ten dem Urheberrecht verwandten Schutz-
rechten im Bereich des geistigen Eigen-
tums***** jedenfalls voraussetzt, dass die
Wiedergabe gegeniiber einer unbestimm-
ten Zahl potentieller Adressaten und recht
vielen Personen erfolgt. Der Gerichtshof
der Europdischen Union hat mit diesem
Urteil ferner entschieden, dass diese Vo-
raussetzungen im Allgemeinen nicht erfillt
sind, wenn ein Zahnarzt in seiner Praxis fur
seine Patienten Horfunksendungen als Hin-
tergrundmusik wiedergibt.

Der Bundesgerichtshof ist an die Auslegung
des Unionsrechts durch den Gerichtshof
der Europaischen Union gebunden und hat
die entsprechenden Bestimmungen des
nationalen Rechts richtlinienkonform aus-
zulegen. Der vom Bundesgerichtshof zu
beurteilende Sachverhalt stimmte dariber
hinaus in allen wesentlichen Punkten mit
dem Sachverhalt Uberein, der dem Ge-
richtshof der Europdischen Union bei seiner
Entscheidung vorgelegen hatte. Der Bun-
desgerichtshof hat daher entschieden, dass
die Wiedergabe von Hoérfunksendungen in
Zahnarztpraxen im Allgemeinen - und so
auch bei dem Beklagten - nicht o6ffentlich
und damit auch nicht vergitungspflichtig
ist.

Pressemitteilung Nr. 101/2015 |
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III. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von Dr. Tina Mende

OLG Karlsruhe:
Karilsruhe verbietet
bei Frischkdse

Urt. v. 20.03.2015 - 4 U 196/14
UWG § 13; GVG § 95

Oberlandesgericht
~Mogelpackung™

Die Beklagte vertreibt einen in Frankreich
hergestellten Frischkdse unter dem Han-
delsnamen ,Rondelé" in Deutschland. Die
Verpackung des Produktes besteht in ei-
nem Plastikbecher sowie einer quadrati-
schen Umverpackung aus Pappe. Das Vo-
lumen der Umverpackung betragt mehr als
das Doppelte des Volumens der Innenpa-
ckung. Der mit Einbuchtungen versehene
und sich verjingende Plastikbecher der
Innenpackung ist nicht voll beflllt. Die
Flllmenge der Fertigpackung ist allerdings
an mehreren Stellen deutlich sichtbar und
zutreffend mit 125 g angegeben.

Die Klagerin, eine Zentrale zur Bekdmp-
fung unlauteren Wettbewerbs, behauptet,
bei der Verpackung des Frischkdses hande-
le es sich um eine sog. ,Mogelpackung".
Die Beklagte macht geltend, der Formun-
terschied zwischen der gréBeren rechtecki-
gen Umverpackung und der kleineren In-
nenverpackung sei bei einiger Aufmerk-
samkeit sowohl durch ,Fenster® der Um-
verpackung als auch bei einem Griff nach
der Packung zu erkennen.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Karlsruhe hat einen VerstoB gegen das
Tauschungsverbot des § 43 Abs. 2 Mess-
und Eichgesetz und zugleich wettbewerbs-
widriges Verhalten festgestellt. Ein erhebli-
cher Teil der Verbraucher werde beim
schnellen Griff nach der Schachtel die
.Fenster® der Pappschachtel (bersehen
und auch nicht die Verjingung und Ein-
buchtung des Innenbechers erkennen. Bei-
des erschlieBe sich auch beim Anfassen der
Packung nicht ohne weiteres. Die GroBe
und Form der Umverpackung verleite da-
her dazu, die Flllmenge der Fertigpackung
erheblich zu Uberschatzen. Die zutreffen-
den Gewichtsangaben schléssen eine Tau-
schung des Verbrauchers nicht aus.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte
bereits mit Urteil vom 22.11.2012 (Az. 4 U
156/12) die damalige Verpackung dessel-
ben Frischkdses wegen VerstoBes gegen
das EichG verboten. Im Hinblick hierauf
wurde der Beklagten auch keine langere
als die vom Landgericht gewahrte knapp

dreimonatige Aufbrauchs- und Umstel-

lungsfrist eingeraumt.
Pressemitteilung vom 15.04.2015 [Link] |

VG Miinster: Gemeinden diirfen kos-
tenlose Passfotos anbieten

Urt. v. 08.05.2015 - 1 K 94/14 nicht
rechtskraftig

UWG §§ 2, 3

Das Verwaltungsgericht Miinster hat mit
Urteil vom 8. Mai 2015 (ohne miundliche
Verhandlung) entschieden, dass das Ange-
bot einer Gemeinde, ihren Blrgern bei der
Beantragung von Ausweispapieren kosten-
los Passfotos anzufertigen, nicht gegen
Vorschriften insbesondere der Gemeinde-
ordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
verstoBt.

Klagerin war eine Firma, die in der Stadt
Vreden ein Foto-Fachgeschaft betreibt.
Dort bietet sie unter anderem Passbilder
an, die den Anforderungen des biometri-
schen Personalausweises bzw. Reisepasses
entsprechen. Die beklagte Stadt Vreden,
die fir ihr Gemeindegebiet die zustandige
Pass- und Personalausweisbehérde ist,
bietet seit 2011 an, erforderliche Passbil-
der in ihrem Birgerbiro durch ihre Mitar-
beiter in digitaler Form kostenlos anzufer-
tigen. Die Mitarbeiter sind angewiesen, die
Bilder ausschlieBlich fliir das jeweilige Aus-
weisdokument zu verwenden und nicht
auszuhandigen.

Hiergegen wandte sich die Klagerin im We-
sentlichen mit der Begrindung: Der 6ffent-
lichen Hand sei es verboten, Uber das
sachlich gebotene und verfassungsmaBig
zulassige MaB hinaus in den privatwirt-
schaftlichen Bereich einzugreifen. Die Be-
klagte handele durch ihr Angebot kostenlo-
ser Passbilder und die Werbung hierfir als
Wettbewerberin. Sie trete privatrechtlich
auf demselben sachlichen und raumlichen
Markt auf wie die Klagerin und andere
Passbilderhersteller in Vreden und Umge-
bung. Die Handlungen der Beklagten seien
auch geschéftlich. Hierfir sei unschadlich,
dass sie die Leistungen unentgeltlich an-
biete. Vielmehr sei der Eingriff der Beklag-
ten eine besonders krasse Marktverzer-
rung, da sie ihre amtlichen Beziehungen
einsetze, um den Absatz der eigenen Pro-
dukte zu steigern. Sie nutze hierbei auch
das Vertrauen der Blrger in ihre Objektivi-
tat und Neutralitdt aus. Hierbei werde eine
marktbeherrschende Position geschaffen
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und Unternehmen wie die Klagerin wiirden
aus dem Markt gedrangt.

Dieser Argumentation folgte das Gericht
jedoch nicht und wies die auf die Unterlas-
sung des Angebots gerichtete Klage ab. In
den Entscheidungsgrinden des Urteils
heiBt es unter anderem: Der Klagerin ste-
he kein Unterlassungsanspruch zu. Eine
wirtschaftliche Betatigung der Beklagten
im Sinne der Gemeindeordnung flr das
Land Nordrhein-Westfalen durch die Her-
stellung der Lichtbilder sei zu verneinen.
Die Beklagte werde nicht am allgemein
zuganglichen Markt tatig, sondern nur als
Behorde im Rahmen eines Verwaltungsver-
fahrens. Das Erstellen und Verarbeiten der
Fotos kdénne nicht losgeldst von der hoheit-
lichen Aufgabe der Beklagten als Pass-
bzw. Personalausweisbehdérde betrachtet
werden. Vielmehr sei das Erstellen der
Passbilder ein nicht eigensténdig zu bewer-
tender Teil der Tatigkeit des Blirgeramts
als Pass- bzw. Personalausweisbehorde,
einer Einrichtung, zu der die Gemeinde
gesetzlich verpflichtet sei.

Gegen das Urteil kann innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung die Zulassung der
Berufung an das Oberverwaltungsgericht
fir das Land Nordrhein-Westfalen bean-
tragt werden.

Pressemitteilung vom 13.05.2015 [Link]
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E. BEST OF IP

E

Die Autoren des gleichnamigen Romans
und ihr Verlag meldeten das Wortzeichen
~DIE WANDERHURE" als Gemeinschafts-
marke fir zahlreiche Waren und Dienstleis-
tungen an. Das HABM verweigerte die Ein-
tragung wegen VerstoBes gegen die guten
Sitten (Art. 7 I lit. f GMV).

Die Vierte Beschwerdekammer setzte sich
in ihrem - lesenswerten — Beschluss (v.
28.05.2015 - R 2889/2014-4) ausflhrlich
mit der Geschichte der Wanderhure und
dem heutigen Sprachgebrauch und aus-
einander und konnte keinen SittenverstoB
erkennen.

[5] GemaB Artikel 7 (1) (f) GMV sind Mar-
ken zurilickzuweisen, die gegen die 6ffentli-
che Ordnung oder die guten Sitten versto-
Ben.

[6] Die Priferin hat sich darauf beschrankt,
das angeblich Vulgare des zweiten Wortbe-
standteils zu betonen, ohne sich zu dessen
erstem Wortbestandteil zu duBern.

[7] Zwar setzt Artikel 7 (1) (f) GMV nicht -
wie Buchstabe (c) der Vorschrift - voraus,
dass das Anmeldezeichen ,ausschlieBlich®
aus entsprechend schutzunfahigen Anga-
ben besteht, doch ist auch bei Artikel 7 (1)
(f) GMV das Anmeldezeichen als Ganzes zu
wirdigen. Artikel 7 (1) (f) GMV erlaubt
etwa nicht die Eintragung von Zeichen, die
herabsetzend, diskriminierend, blasphe-
misch oder beleidigend sind, zu Straftaten
oder zu Aufruhr aufrufen. Eine solche ge-
gen die guten Sitten verstoBende Aussage
muss sich jedenfalls aus dem semanti-
schen Gehalt des Wortzeichens als Ganzes
ergeben.

[8] Wie sich aus den von den Anmeldern
vorgelegten Unterlagen (Presserezensionen
etc.) ergibt, geht es in dem von den An-
meldern zu 2. und 3. verfassten Roman
um eine eher jlingere Person weiblichen
Geschlechts, die im 15. Jahrhundert ihre
Dienstleistungen auf der Wanderschaft
erbringt und schlieBlich diese auf dem vom
Kaiser einberufenen Konzil zu Konstanz
besorgt, wobei das relevante Publikum
(nicht der vorliegenden Markenanmeldung,
sondern der betr. mittelalterlichen Dienst-
leistungsempfanger) aus Klerikern besteht.
Der Leser des Romans wird mit der These
konfrontiert, dass die wandernden Damen

besagter Art seinerzeit einen eigenen Be-
rufsstand oder genauer eine spezialisierte
Gruppe von Dienstleistungserbringerinnen
waren. Dies ergab einen Millionen-
Publikumserfolg, dessen markenrechtlicher
Absicherung (in den einschlagigen Waren-
klassen, die Druckerzeugnisse, Filme und
technische Mittel zu deren Verbreitung und
Darstellung betreffen) die vorliegende Ge-
meinschaftsmarkenanmeldung dienen soll.

[9] Es trifft zu, dass der breite Publikums-
erfolg des Buches und auch der Verfilmung
belegen, dass die Offentlichkeit an dem
Inhalt des Buches - und erst recht nicht an
dem Begriff, der dessen Titel darstellt -
keinen AnstoB nimmt. Auch die Stadt Kon-
stanz hat kein Problem damit, offiziell spe-
zielle Wanderungen ,auf den Spuren des
Anmeldezeichens" anzubieten (Anl. 10 zur
Beschwerdebegriindung). RegelmaBig
sorgt der anmeldungsgeméaBe Begriff nicht
etwa flr Abscheu, sondern flUr Unterhal-
tung, so in der (der Férderung der Unzucht
nicht verdachtigen) SWR-Sendung , Sag die
Wahrheit", in der die Anmelderin zu 2. mit
der Behauptung ,Ich bin die Wanderauto-
rin® auftrat, und auf der Fachtagung ,Mar-
kenforum 2014" in Mlinchen, wo die Dis-
kussion des in Rdn. 4 erwahnten Urteils
des OLG Ddsseldorf [Urt. v. 05.08.2014 -
I-20 U 63/14 - Die schénsten Wanderwege
der Wanderhure, die Red.] fiir ausgespro-
chene Heiterkeit sorgte.

[10] Im gegenwartigen Sprachgebrauch
existiert der Begriff ,Wanderdienstleis-
tungserbringerin® nicht. Auch das in ihm
beschriebene soziale Phdnomen existiert in
der Gegenwart nicht. Das Anmeldezeichen
nimmt auf die versunkene Welt des Mittel-
alters Bezug, Uber die wir so wenig wissen,
dass man Uber sie um so besser fantasie-
ren kann.

[11] Die angefochtene Entscheidung ver-
mischt die Erwdhnung eines Phanomens
mit dem Phanomen selbst. Sie eignet sich
hervorragend zum Verbot von Krimis mit
dem Wort ,,Mord" im Titel, denn bekannt-
lich sind Morde gemaB3 § 211 des deut-
schen Strafgesetzbuchs ein Verbrechen,
und es gibt nichts sittenwidrigeres als sol-
che zu begehen, und sie eignet sich her-
vorragend, den Liedermacher Reinhard
Mey dem Scheiterhaufen zu {berantwor-
ten, weil mit dem Lied ,Der Moérder war
immer der Gartner" letztgenannter Berufs-
stand sittenwidrig verunglimpft worden sei.
Kurz: Die angefochtene Entscheidung ver-
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saumt die Unterscheidung von Fact und
Fiction.

[12] Sittenwidrig ist ein als Gemein-
schaftsmarke angemeldetes Wortzeichen -
soweit Bezugnahmen zur Prostitution in
Rede stehen, andere Fallgruppen wie die
der Foérderung des Terrorismus stehen hier
nicht zur Diskussion - dann, wenn der Ad-
ressat der Ware, der das Anmeldezeichen
auf oder im Zusammenhang mit dem An-
gebot und der Vermarktung dieser Ware
liest, beleidigt oder herabgesetzt wird oder
wenn Einzelpersonen oder Personengrup-
pen - etwa in gemaB Artikel 3 des Grund-
gesetzes unzulassig verallgemeinernder
Weise - diskriminiert oder der Lacherlich-
keit preisgegeben werden. MaBgeblich ist
das objektive Verstandnis des Anmeldezei-
chens nach dem Empfangerhorizont. Im
Rahmen des Abwagungsprozesses, den
Artikel 7 (1) (f) GMV erfordert, ist das in
Artikel 10 der Europaischen Menschen-
rechtskonvention niedergelegte Recht auf
freie MeinungsduBerung gebihrend zu be-
ricksichtigen (GroBe Beschwerdekammer,
6.7.2006, R 495/2005-G, ,SCREW YOU", §
15 bis 17). Eine laut Woérterbuch ordinare
Formulierung kann auch je nach Kontext
lediglich scherzhaft gemeint sein (R
495/2005-G, § 26). Es geht um die Wert-
ordnung des europdischen Rechts als einer
Rechtsordnung, die die Grund- und Men-
schenrechte schiitzt, nicht um ein Sprach-
gesetzbuch  zur  Unterdrickung von
Schimpfwaortern.

[13] Der bestimmte Artikel ,DIE" bezieht
sich auf eine unbekannte, letztlich fiktive
Person und nicht auf Adressaten der Wa-
ren. Der Begriff ,WANDER-" bezieht sich
auf Phanomene, die der heutigen Mobili-
tatssituation nicht mehr entsprechen. Das
Anmeldezeichen enthdlt keine semantische
Aussage, die auf eine bestimmte Person
oder Gruppe von Personen bezogen wer-
den konnte. Sie fordert auch nicht zu einer
bestimmten Handlung auf. Der Gesamtbe-
griff spricht niemand direkt an und belei-
digt niemand (anders als in T-417/10 vom
9.3.2012 (dort § 23), wo direkt der Leser
des Zeichens in beleidigender Form ange-
sprochen wurde).

[14] Die Wanderdame darf also weiter-
wandern, und ihre Wanderwege koénnen
mit ,wissenschaftlichen und Vermessungs-
Instrumenten" kartographiert, in ,Lose-
blattsammlungen™ regelmdBig aktualisiert,
mit ,,OCR-Zeichenerkennung" auf bereitet,

in ,Chat-Rooms" breitgetreten und zur
,Ssportlichen Aktivitat" erklart werden, wo-
bei die Kammer selbstverstandlich davon
ausgeht, dass mit den beanspruchten ,Er-
ziehungs"-Dienstleistungen solche der ge-
meinndtzigen Sozialarbeit gemeint sind
und nicht solche der Erziehung zur Prosti-
tution.
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