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VORWORT 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

vor Ihnen liegt nunmehr die zweite Ausgabe des GB im neuen Lay-
out. Ich freue mich sehr, dass die neue Gestaltung bei den Lesern 
auf eine positive Resonanz gestoßen ist

Besonders aufmerksam machen möchte ich Sie auf die redaktionellen Beiträge am 
Anfang des Grünen Boten. Olivia Bartel nimmt die „Bounty“-Entscheidung des EuG 
zum Anlass, aktuellen Entwicklungen im Recht der dreidimensionalen Produktmar-
ken nachzuspüren. 

Mit einem hochaktuellen Thema setzt sich Tina Berger auseinander. Die gerade ver-
gangene GRUR-Tagung in Nürnberg hat gezeigt, dass der Begriff der mittelbaren
Patentverletzung mit großen Unsicherheiten behaftet ist. Der Beitrag von Berger gibt 
nach meinem Dafürhalten wertvolle Impulse und eine dogmatische Verfestigung die-
ses Begriffes. 

Sofern auch Sie Interesse an der Veröffentlichung eines Beitrages haben: Nähere 
Informationen finden Sie auf der Seite http://www.gb-online.eu. Die Herausgeber
freuen sich auf Ihre Manuskripte!

Mit besten Grüßen aus Jena 

Ihr

Prof. Dr. Volker Michael Jänich 
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A. BEITRÄGE 
 
I. AUFSÄTZE UND URTEILSANMERKUNGEN 
 
DREIDIMENSIONALE PRODUKTMARKEN UND DAS 

„BOUNTY“-URTEIL DES EUG 
 

von RAin Olivia Bartel, LL.M.*

 
I. Bedeutung
In einem Aufsehen erregenden Urteil fällte 
das EuG1 eine Entscheidung, die sich ein-
mal mehr mit der Problematik der dreidi-
mensionalen Marke in der Form der Ware 
auseinanderzusetzen hatte. Nicht nur ging 
es nach der „Goldhasen-Entscheidung“ des 
EuGH2 erneut um Süßwaren, sondern auch 
um die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen eine dreidimensionale Markenform 
als im Verkehr durchgesetzt gilt. 
Diese Problematik führt die Frage fort, ob 
der Erwerb von Markenrechten für eine 
Warenform im Ergebnis zum theoretisch 
ewigen Schutz des Produkts selbst führen 
kann und darf3. 
 
II. Zusammenfassung des Sachver-
halts
Die streitgegenständliche dreidimensionale 
Marke in Form eines Schokoriegels mit vier 
abgerundeten Ecken und drei Höckern auf 
der Oberseite wurde am 7. Mai 1998 beim 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
in Alicante unter anderem für Waren der 

                                          
* Die Autorin ist Rechtsanwältin im Bereich des 
Marken- und Wettbewerbsrechts in der An-
waltssozietät Grünecker, Kinkeldey, Stockmair 
& Schwanhäusser in München. 
1 Urteil vom 8.7.2009 in der Sache T-28/08Mars 
Inc./Ohim,Ludwig Schokolade GmbH & Co KG. 
2 EuGH-Urteil vom 11.6.2009 in der Sache C-
529/07 – Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli 
AG/Franz Hauswirta GmbH. 
3 Vgl. hierzu Jaeschke GRUR 2008, 749. 

Klassen 29, 30 – Snacks, nichtmedizinische 
Süßwaren, Kuchen, Kekse, Eis - angemel-
det.  
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Obwohl im Verlauf des Eintragungsverfah-
rens so genannte Bemerkungen Dritter zur 
Eintragungsfähigkeit (Art. 41 Gemein-
schaftsmarkenverordnung) eingereicht 
wurden, wurde die Marke am 24. April 
2003 in das Register eingetragen. Noch im 
selben Jahr stellte Ludwig Schokolade 
GmbH & Co. KG einen Löschungsantrag, 
der sich auf Art. 51 (1)(a) Gemeinschafts-
markenverordnung (GMV) (jetzt Art. 52 
(1)(a)) in Verbindung mit Art. 7(1)(b), (c) 
und (e)(i) GMV stützte. Die Marke sei nicht 
eintragungsfähig gewesen, da ihr die Un-
terscheidungskraft fehle, sie freihaltebe-
dürftig sei und aus einer Form, die durch 
die Art der Ware selbst bedingt ist, beste-
he.  
Die Löschungsabteilung des Harmonisie-
rungsamts lehnte den Antrag unter Hin-
weis der erwiesenen Verkehrsdurchsetzung 
im Sinne des Art. 7(3) GMV ab. Die Be-
schwerde der Antragstellerin hiergegen 
hatte Erfolg. Die Marke sei nicht unter-
scheidungskräftig und habe auch nicht – 
entgegen der Ansicht der Löschungsabtei-
lung – die mangelnde Unterscheidungs-
kraft durch Benutzung überwunden.  
Die auf die anschließende Klage der Mars 
Inc. ergangene Entscheidung des EuG be-
schäftigt sich eingehend mit den Voraus-
setzungen der Verkehrsdurchsetzung im 
Sinne des Art. 7 (3) GMV und kommt zu 
dem Schluss, dass Art. 7(1) (b) GMV von 
der Beschwerdekammer richtigerweise als 
erfüllt angesehen wurde und die Beweis-
mittel zur Überwindung dieses Eintra-
gungshindernisses durch Benutzung im 
Verkehr nicht ausreichend waren. Das Ge-
richt stellte fest, dass eine lang andauern-
de Nutzung nicht zwingend auf einen be-
stimmten Marktanteil schließen lasse und 
dass die Verkehrsdurchsetzung zum Zeit-
punkt der Anmeldung der Marke vorgele-
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gen haben müsste. Da die Gemeinschaft zu 
diesem Zeitpunkt 15 Mitgliedstaaten hatte, 
war es nicht ausreichend, die Verkehrs-
durchsetzung nur in sechs Mitgliedstaaten 
nachzuweisen. Auch konnten dieses Er-
gebnis nicht auf die übrigen neun Mitglied-
staaten hochgerechnet werden. 
Die Beweislast für die Verkehrsdurchset-
zung liegt beim Markeninhaber, weshalb in 
diesem Fall auch nicht das Recht auf recht-
liches Gehör im Sinne der Artt. 73, 74 GMV 
verletzt war, weil Mars, Inc. auf die Not-
wendigkeit der Vorlage von Beweisen aus 
allen 15 Mitgliedstaaten nicht hingewiesen 
worden war. 
Die Entscheidung des EuG enthält damit 
wesentliche Aussagen zu den Vorausset-
zungen der Verkehrsdurchsetzung nach 
Art. 7 (3) GMV. 
 
 
III. Problemstellung
Das grundsätzliche Problem bei so genann-
ten produktabhängigen Formmarken4 ist 
deren Schutzfähigkeit als Marke neben den 
weiteren gewerblichen Schutzrechten wie 
dem Geschmacksmuster-, Patent- und Ur-
heberrecht5. Hierbei ist der numerus clau-
sus der gewerblichen Schutzrechte zu be-
achten. Hinzu kommt, dass Patent- und 
Geschmacksmusterrecht zeitlich begrenz-
ten Schutz gewähren. Es ist nicht möglich, 
die Schutzrechte über einen gewissen Zeit-
raum – wie bei Marken – immer wieder 
durch Zahlung einer Gebühr zu verlängern. 
Da es aufgrund der Abgeschlossenheit des 
Systems der gewerblichen Schutzrechte 
eine Ausweitung des Schutzes in die Breite 
nicht geben kann, wird oft versucht, die 
innere Abgrenzung zu verschieben, um den 
Grundsatz des endlichen Monopols von 
Geschmacks- und Gebrauchsmustern so-
wie Patenten über das Markenrecht auszu-
hebeln. 
Die absoluten Eintragungshindernisse des 
Markenrechts definieren jedoch klare Vor-
aussetzungen der Abgrenzung der Marke 
von anderen Schutzrechten wie Patenten 
und Geschmacksmustern.  
Bei der Betrachtung dieses Problems muss 
ferner zwischen der Ebene der Eintra-
gungsfähigkeit und der späteren Durchset-
zung der Markenrechte unterschieden wer-

                                          

                                         

4 Vgl. zur Abgrenzung zu formunabhängigen 
Formmarken Fezer in Markenrecht, 4. Auflage, 
2009, §8, Rn. 249. 
5 Sambuc, GRUR 2009, 333, 335. 

den. Marken, die gerade so die Schwelle 
zur Eintragungsfähigkeit genommen ha-
ben, können einen so geringen Schutzum-
fang haben, dass ihre Durchsetzung prak-
tisch immer scheitern muss. 

1. Unterscheidungskraft nach Art.
7(1)(b) GMV
Nach Art. 7 (1)(b) GMV muss eine Marke 
Unterscheidungskraft besitzen, um eintra-
gungsfähig zu sein. Die Unterscheidungs-
kraft definiert der EuG im Bounty-Urteil 
anhand der ständigen Rechtsprechung mit 
der Fähigkeit der Marke, die Waren, für die 
sie eingetragen ist, als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend zu i-
dentifizieren, und damit die Fähigkeit, das 
Produkt von denen eines anderen Unter-
nehmens zu unterscheiden6. 
Ob die Marke eine solche Unterscheidungs-
kraft besitzt, wird anhand der Waren und 
Dienstleistungen und der Sichtweise der 
durch diese angesprochenen Verbraucher 
geprüft.  
Bei dreidimensionalen Produktmarken ist 
zu beachten, dass der durchschnittliche 
Verbraucher nicht daran gewöhnt ist, an-
hand der äußeren Silhouette eines Pro-
dukts das Herstellerunternehmen zu be-
stimmen7. Dennoch dürfen an die Unter-
scheidungskraft dreidimensionaler Marken 
keine höheren Anforderungen gestellt wer-
den als üblicherweise bei anderen Marken-
formen8.  
Im vorliegenden Fall haben Löschungsab-
teilung, Beschwerdekammer und das Ge-
richt übereinstimmend die Unterschei-
dungskraft der Bounty-Schokoriegelform 
abgelehnt. Das Kriterium, das bei Form-
marken ausschlaggebend ist, nämlich die 
Abweichung der Form vom Rahmen der 
verkehrsüblichen Gestaltungsvielfalt, sei 
hier nicht erfüllt9.  
Wie das Gericht in seiner Entscheidung 
ausführt, sei die längliche Form einem 
Schokoriegel immanent und auch das Wort 
„Riegel“ (im Englischen „bar“) sei schon ein 
Hinweis auf diese Form. Auch die abgerun-
deten Ecken des Bounty-Riegels seien kei-
ne Abweichung vom Üblichen. Dies habe 

 
6 EuG, Urteil vom 8.7.2009 in der Sache T-
28/08 – Mars, Inc. v OHIM, Rn. 24. 
7 EuGH Urteil vom 7. 10. 2004 in der Sache C-
136/02 P, Mag Instrument v OHIM , Rn. 30.  
8 Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarken-
verordnung, 2. Auflage, 2007, Art. 7, Rn. 93. 
9 EuG a.a.O., Rn. 31, 32. 

 

GB 4/2009 289 

die Klägerin selbst in der Verhandlung zu-
gegeben und keinerlei Nachweise geliefert, 
inwiefern die anderen, ebenfalls mit abge-
rundeten Ecken auf dem Markt erhältlichen 
Schokoriegel lediglich Kopien des eigenen 
Produkts darstellten. 
Auch die drei „Höcker“ auf der Oberseite 
des Riegels änderten nichts an diesem Er-
gebnis. Der relevante Verbraucher nehme 
diese lediglich als unbeachtliche Verzierun-
gen wahr.  
 
Demgegenüber hat bereits im Jahr 2004 
das Bundespatentgericht10 auf deutscher 
Ebene in Bezug auf eine Schokoriegelform 
entschieden, dass der Phantasie bei der 
Gestaltung von Schokoladenerzeugnissen 
keine Grenzen gesetzt sind und die dreidi-
mensionale (unverpackte) Form daher für 
schutzfähig gehalten. Es ging hierbei um 
einen ebenfalls länglichen Schokoriegel, 
der jedoch vierrippig nebeneinander ange-
ordnet ist. Das Gericht konnte nicht fest-
stellen, dass diese Form auf dem Waren-
gebiet der Süßwaren üblich ist. Auch ein 
Vergleich mit ebenfalls gerippten Schoko-
ladentafeln ergab keine Üblichkeit. Ent-
scheidend war hierbei, dass der streitge-
genständliche Schokoriegel nach Abbruch 
einer Rippe keine Stückchen wie etwa bei 
Schokoladentafeln, sondern eine Stange 
bildete.  
Im Vergleich zum Bundespatentgericht 
herrschen somit auf europäischer Ebene 
deutlich strengere Anforderungen an die 
Unterscheidungskraft eines Schokoriegels.  
Insgesamt ist damit zu sagen, dass das 
vom EuGH aufgestellte Erfordernis einer 
"erheblichen Abweichung der Form von 
Norm und Branchenüblichkeit"11 zumindest 
auf europäischer Ebene eine höhere Hürde 
als bei anderen Markenformen in Bezug auf 
die Unterscheidungskraft aufstellt12. 
 
2. Freihaltebedürfnis nach Art. 7 
(1)(c) GMV
Ob Art. 7 (1)(c) GMV neben Art. 7(1)(b) 
GMV anwendbar ist, wurde von der Be-
schwerdeabteilung offen gelassen, da sie 
bereits Art. 7(1)(b) GMV als erfüllt ansah.  

                                          

                                         

10 BPatG, Beschluß vom 26.05.2004, 32 W (pat) 
128/02. 
11 EuGH Urteil vom 12.1.2006 in der Sache C-
173/04 - Standbeutel,Rn. 31. 
12 Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarken-
verordnung, 2. Auflage, 2007, Art. 7, Rn.107. 

Dass Art. 7 (1)(c) GMV bei dreidimensiona-
len Marken, die aus der Form der Ware 
bestehen, grundsätzlich neben Art. 7(1)(b) 
GMV anwendbar ist, hat der EuGH bereits 
festgestellt13. Bei der Prüfung muß das 
Allgemeininteresse berücksichtigt werden, 
das an der freien Benutzung von Waren-
formen besteht14. Da darüber hinaus die 
Schutzhindernisse des Art. 7 (1) GMV un-
abhängig nebeneinander stehen15 , ist 
grundsätzlich auch Art. 7(1)(c) GMV zu 
prüfen.  

3. Art. 7(1)(e)(i) GMV 
An und für sich hat der EuGH festgestellt,
dass Art. 7 (1)(e) GMV ein spezielles und 
vorgreifliches Eintragungshindernis dar-
stellt, wobei hinzukommt, dass es nicht 
durch eine Vekehrsdurchsetzung iSd Art. 7 
(3) GMV überwunden werden kann.16 Es 
muss, wie die anderen Eintragungshinder-
nisse des Art. 7 GMV auch, gesondert und 
für sich geprüft werden. Insbesondere hat 
das Eintragungshindernis des Art. 7(1)(e) 
GMV eine eigene Daseinsberechtigung ne-
ben dem Hindernis des Art. 7 (1)(c)GMV.17  
Es ist daher verwunderlich, dass die Be-
schwerdekammer sich hier so wenig mit 
diesem Hinderungsgrund auseinandersetzt. 
Augenscheinlich ist aber selbst die Klägerin 
auf den Ausschlussgrund des Art. 7(1)(e) 
nicht stärker, bzw. erst verspätet vor dem 
EuG eingegangen.  
Gemäß Art. 7(1)(e)(i) GMV können solche 
Zeichen nicht eingetragen werden, die 
ausschließlich durch die Art der Ware 
selbst bedingt sind. Sinn des Art. 7(1)(e) 
GMV ist es, zu verhindern, dass der Schutz 
des Markenrechts seinem Inhaber ein Mo-
nopol für technische Lösungen oder Ge-
brauchseigenschaften der Ware einräumt, 
die der Benutzer auch bei den Waren der 
Wettbewerber suchen kann.18.
Ludwig Schokolade hat eine Verletzung der 
absoluten Schutzhindernisse gem. Art. 

 
13 EuGH Urteil vom 8.4.2003 in der Sache C-53-
55/01- Linde, Winward, Rado, Rn. 70. 
14 EuGH – Linde, Winward, Rado, a.a.O., Rn. 
77. 
15 EuGH – Linde, Winward, Rado, a.a.O., Rn. 
67. 
16 EuGH Urteil vom 18.6.2002 in der Sache C-
299/99 - Philips/Remington, Rn.74-76. 
17 EuGH – Linde, Winward, Rado, a.a.O., Rn. 
70. 
18 Vgl. EuGH-Urteil vom 18.06.2002 in der Sa-
che C-299/99 - Philips/Remington,Rn. 78. 
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7(1)(e)(i) und (ii) im Verfahren vor dem 
EuG erst verspätet geltend gemacht. Ein 
Gutachten in Bezug auf die Tatsache, dass 
die Marke iSd Art. 7 (1)(e)(i) durch die 
Form der Ware selbst bedingt ist, wurde 
nicht mehr zur Verhandlung vor dem EuG 
zugelassen. Dieses wurde erst nach Ter-
minsbestimmung zur mündlichen Verhand-
lung von Ludwig Schokolade vorgelegt. 
Die Beschwerdeabteilung hatte sich in ihrer 
Entscheidung jedoch zu diesem absoluten 
Schutzhindernis knapp geäußert. Es wurde 
die Voraussetzung betont, dass das Zei-
chen ausschließlich aus der Form, die 
durch die Art der Ware bedingt ist, beste-
hen muß. Das Argument von Ludwig Scho-
kolade, dass der Schokoriegel aufgrund der 
Weichheit von Kokosraspeln nur mit sol-
chen runden Enden geformt werden könne, 
wurde zurückgewiesen, da dies nicht erklä-
re, weshalb die „Höcker“ auf dem Riegel 
durch die Ware selbst bedingt sein sollten.  
Das Schutzhindernis des Art. 7 (1)(e)(i) 
GMV gilt nämlich nur für wesensimmanen-
te (Gattungs-)Merkmale einer Form. So-
bald die Form eine besondere Ausgestal-
tung gefunden hat, die eben nicht solche 
reinen Gattungsmerkmale widerspiegeln, 
hat sie das Schutzhindernis des Art. 7 
(1)(e)(i) GMV überwunden19. Nach Auffas-
sung des EuG war genau dies hier der Fall.  
 
4. Überwindung der Schutzhindernisse
durch Verkehrsdurchsetzung?
Nachdem über alle Instanzen hinweg fest-
gestellt wurde, dass die Form des Bounty-
Schokoriegels nicht eintragungsfähig ist, 
stellte sich die Frage, ob die Form infolge 
ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im 
Sinne des Art. 7 (3) GMV erlangt hat. 
Verkehrsdurchsetzung einer Marke bedeu-
tet, dass sie zumindest von einem wesent-
lichen Teil der angesprochenen Verkehr-
kreise trotz mangelnder Unterscheidungs-
kraft als Herkunftshinweis auf das Herstel-
lerunternehmen der betreffen Waren oder 
Dienstleistungen erkannt wird. Diese Ver-
kehrsdurchsetzung muss dabei in all den-
jenigen Mitgliedstaaten festgestellt wer-
den, in denen das Zeichen für sich allein 
nicht unterscheidungskräftig ist20. Bei einer 
dreidimensionalen Marke, deren Verständ-
nis zumindest keine sprachlichen Barrieren 

                                          

                                         

19 Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarken-
verordnung, 2. Auflage, 2007, Art. 7, Rn. 179. 
20 EuGH Urteil vom  in der Sache C-25/05. 
Storck./. HABM, Rn. 83. 

entgegenstehen, kann dies wie im vorlie-
genden Fall durchaus die gesamte Gemein-
schaft sein. 
 
Als relevanten Zeitpunkt für das Vorliegen 
der Verkehrsdurchsetzung nennt der EuG 
noch einmal ausdrücklich den Zeitpunkt 
der Anmeldung der Marke21. Auch das 
Harmonisierungsamt erklärt in der Grund-
entscheidung ausdrücklich, dass zur Beur-
teilung der Verkehrsdurchsetzung nach 
Art. 7 (3) GMV der Anmeldzeitpunkt rele-
vant sei und – sollte die Marke unter Ver-
letzung des absoluten Schutzhindernisses 
des Art. 7(1) (b) GMV eingetragen worden 
sein – gem. Art. 51 (2) GMV (jetzt: Art. 
52(2)) die Verkehrsdurchsetzung auch 
nach der Registrierung noch eingetreten 
sein kann22. Somit ist es bei der Überprü-
fung in einem Nichtigkeitsverfahren ausrei-
chend, wenn die Marke zwar nicht bei ihrer 
Anmeldung, jedoch nach der Registrierung 
(wie es der Gesetzestext auch in der engli-
schen, französischen, spanischen und ita-
lienischen Version ausdrücklich enthält), 
also spätestens zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung erwiesenermaßen im Verkehr 
durchgesetzt ist.  
 
Die Verkehrsdurchsetzung wird nach stän-
diger europäischer Rechtsprechung anhand 
der Gesamtumstände des Einzelfalls ge-
prüft, und zwar insbesondere der anhand 
des mit den markierten Produkten getätig-
te Umsatzes, der Werbeaufwendungen, 
Marktanteile, der Länge des Zeitraums der 
Benutzung und deren Häufigkeit. Hierbei 
besteht eine gewisse Wechselwirkung zwi-
schen der Häufigkeit oder Konstanz der 
Benutzung und des Volumens des Vertriebs 
der markierten Waren, so dass ein gerin-
ges Volumen durch eine hohe Konstanz 
des Vertriebs ausgeglichen werden kann 
und umgekehrt23.  
 
Die Ausgangsentscheidung führt zur Ver-
kehrsdurchsetzung der dreidimensionalen 
Marke des Schokoriegels aus, dass die 
Markeninhaberin ausreichend nachgewie-
sen habe, dass das Zeichen im großen Um-
fang benutzt und gleichermaßen mit hohen 

 
21 EuG, T-28-/08, Rn. 44, 45. 
22 HABM, Entscheidung vom 10.8.2006 in der 
Sache 765 C 000818864, Tz. 48. 
23 EuG Entscheidung vom 8. Juli 2004 in der 
Sache T-203/03 – The Sunrider Corp. ./. HABM, 
Rn. 42. 
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Investitionen beworben wurde. In Bezug 
auf die geografische Ausdehnung dieser 
Benutzung wird erklärt, dass Meinungsum-
fragen, die in sechs Mitgliedstaaten durch-
geführt wurden, insgesamt 75% der Ge-
samtbevölkerung der europäischen Union 
zum Anmeldezeitpunkt der Marke erfassen, 
was trotz des von der Gegenseite geltend 
gemachten niedrigen Marktanteils ausrei-
chend sei, da diese Ergebnisse auf den 
Rest der Union hochgerechnet werden 
könnten. Das Amt führt sogar aus, dass, 
selbst wenn man davon ausginge, dass 
nicht alle Beweismittel eine Verkehrsdurch-
setzung belegen, die anzustellende Ge-
samtschau die durch Benutzung erlangte 
Unterscheidungskraft ergebe24. 
Diesem Ergebnis treten Beschwerdekam-
mer wie auch EuG entgegen. Die Be-
schwerdekammer führt aus, dass 90 % der 
Verkaufszahlen die sechs Mitgliedstaaten 
Großbritannien, Italien, Belgien, Frank-
reich, Deutschland und die Niederlande 
betreffen. Die Gemeinschaft bestand zum 
Anmeldezeitpunkt jedoch aus 15 Mitglied-
staaten. In Berechnungen der Bevölke-
rungsdichte dieser einzelnen Mitgliedstaa-
ten wird dargelegt, dass die Nachweise aus 
den oben genannten sechs Mitgliedstaaten 
nicht ausreichen können, um eine Ver-
kehrsdurchsetzung der Marke in der ge-
samten Europäischen Union zum Anmelde-
zeitpunkt nachzuweisen. Der EuG bestätigt 
diese Argumentation der Beschwerdekam-
mer. Zum einen sei es zulässig, bei der 
Prüfung der Verkehrsdurchsetzung zu-
nächst jeden Mitgliedstaat separat zu prü-
fen25. Nach Art. 7 (1)(b) in Verbindung mit 
Art. 7(2) GMV könne einer Marke die Ein-
tragungsfähigkeit fehlen, wenn sie nur in 
einem einzigen Mitgliedstaat nicht unter-
scheidungskräftig sei.  
Zum anderen seien die von der Klägerin 
dargelegten Marktanteile keineswegs so 
uniform, wie diese behaupte. Damit stützt 
das Gericht die Berechnungen der Be-
schwerdekammer hinsichtlich der Bevölke-
rungsdichte einzelner Mitgliedstaaten im 
Verhältnis zur gesamten Gemeinschaft.  
Ein weiterer wichtiger Punkt, der hier eine 
Rolle spielte, war die erneute Feststellung 
des Gerichts, dass die in sechs Mitglied-
staaten erzielten Meinungsumfrageergeb-

                                          

                                         

24 HABM, a.a.O., Rn. 56. 
25 EuG, a.a.O., Rn. 48. 

nisse nicht auf die übrigen neun hochge-
rechnet werden können26.  
 
Das Gericht hat damit die sorgsam ausge-
führten Betrachtungen der Beschwerde-
kammer zum einen zu den unterschiedli-
chen Marktanteilen, die mit dem Bounty-
Schokoriegel in verschiedenen Mitglied-
staaten erzielt wurden, zusammen mit den 
Ergebnissen der Meinungsumfragen mit 
kühlem Kopf analysiert und anschließend in 
einer Gesamtschau betrachtet. Dies ist vor 
dem Hintergrund der sicherlich in einem 
beachtlichen Umfang27 eingereichten Be-
weisunterlagen erfreulich.  
 
Auf ein Problem wurde jedoch im Rahmen 
der Analyse der Beweisunterlagen nicht 
eingegangen. Süßwaren aus Schokolade 
sind in der Regel in Folie eingepackt, so 
auch der Bounty-Schokoriegel. Dabei sind 
oft die Form sowie ein zweites Wortzeichen 
auf der Verpackung abgebildet. Zwar kann 
eine dreidimensionale Markenform auch 
dann Unterscheidungskraft durch Bekannt-
heit im Verkehr erlangen, wenn sie in Ver-
bindung mit einer zweiten eingetragenen 
Marke benutzt wird28. Für den Eintritt eines 
gewissen Gewöhnungseffekts der ange-
sprochenen Verkehrskreise an die her-
kunftshinweisende Funktion der dreidimen-
sionalen Produktform ist es jedoch nicht 
immer ausreichend, eine zweidimensionale 
Abbildung der Marke auf deren Verpackung 
aufzudrucken. Soll die Bekanntheit der 
dreidimensionalen Form durch eine zwei-
dimensionale Abbildung unterstützt wer-
den, so muss diese die besonderen Merk-
male der Form abbilden29. Ist dies nicht 
der Fall, so ist nicht nachgewiesen, dass 
die dreidimensionale Form neben der sie 
begleitenden Zweitmarke auch „als Marke“ 
im Sinne eines Herkunftshinweises benutzt 
wurde.  
Hiervon ging der EuGH aus, als es um die 
Form eines Karamellbonbons ging. Hierbei 
stellt sich die Frage, wann die Abbildung 
einer dreidimensionalen Form auf der Ver-
packung nur eine Inhaltsbeschreibung und 

 
26 EuG, a.a.O., Rn. 61. 
27 Die Beschwerdekammer spricht davon, dass 
der Umfang „rather impressive“ war, Rn. 34. 
28 EuGH, Entscheidung vom 7. Juli 2005 in der 
Rechtssache C-353/03 – Nestlé  
29 EuGH, Entscheidung vom 222. Juni 2006 in 
der Sache C-24/05 P – August Storck KG ./. 
HABM, Rn. 60. 
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wann eine Benutzung der Marke „als Mar-
ke“ darstellt.  
Im vorliegenden Fall wurden Marktumfra-
gen im großen Umfang zum Nachweis der 
Durchsetzung der Form im Verkehr einge-
reicht. Dies erscheint auch erforderlich, da 
die Grenze zwischen einer rein produktbe-
schreibenden Abbildung auf einer Verpa-
ckung und einer markenmäßigen Benut-
zung einer Form nicht einfach zu ziehen 
ist. Bei einem Schokoriegel ist dem Käufer 
regelmäßig dessen Füllung wichtig, wes-
halb die Abbildung eines angebissenen 
oder angeschnittenen Riegels auf der Ver-
packung durchaus eine beschreibende 
Funktion hat.  
 
5. Fazit und Ausblick
Das EuG hat in seiner Entscheidung klar 
die Voraussetzungen für eine Überwindung 
der mangelnden Unterscheidungskraft 
durch Verkehrsdurchsetzung ausgeführt 
und konsequent angewandt. Zurückkom-
mend auf die Frage, ob das Markenrecht 
einen geeigneten Schutz für Warenformen 
bereitstellt und wie es zu den anderen ge-
werblichen Schutzrechten abgegrenzt wer-
den muss, ist dies zu begrüßen.  
Dennoch wären vertieftere Ausführungen 
bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des 
Zeichens im Hinblick auf Art. 7(1)(e) GMV 
wünschenswert gewesen. Gerade dieser 
absolute Schutzhinderungsgrund ist in An-
betracht dessen, dass er nicht durch Ver-
kehrsdurchsetzung im Sinne des Art. 7 (3) 
GMV überwunden werden kann, wichtig.  
Auf der Ebene der Durchsetzung der Mar-
kenrechte bleibt die Frage bestehen, wel-
chen Schutzumfang dreidimensionale Mar-
ken haben, die gerade so die Hürde der 
Unterscheidungskraft genommen haben, 
bzw. diese durch Verkehrsdurchsetzung 
erst erlangt haben. Bei letzteren wird die 
Durchsetzung häufig über die Bekanntheit 
der Marke und deren unlauteren Ausnut-
zung im Sinne des Art. 8 (5) GMV erfolgen.  
Bei Warenformen, die nicht erst die Unter-
scheidungskraft durch eine Bekanntheit bei 
den angesprochenen Verkehrskreisen er-
langen mussten, wirft die Durchsetzung 
neue Fragen auf30: Wann ist eine Form 
einer anderen im Sinne des Markenrechts 
verwechselbar ähnlich? Welche Vorausset-
zungen werden an eine rechtserhaltende 
Benutzung einer Formmarke im Sinne des 
Art. 15 GMV gestellt, sprich wie viel Ab-

                                          
30 Vgl. Sambuc GRUR 2009, 333, 334. 

wandlung verträgt eine Form, ohne den 
unterscheidungskräftigen Kern zu beein-
trächtigen?  
Aufgrund dieser noch offenen Fragen wird 
es wohl in Zukunft eine Reihe von weiteren 
Entscheidungen in Bezug auf dreidimensio-
nale Produktmarken geben. 
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A. Problemstellung
Ziel des Beitrages ist es, einen umfassen-
den Überblick über den Tatbestand der 
mittelbaren Patentverletzung gem. § 10 
PatG zu geben. Es werden einzelne Prob-
leme der Tatbestandsvoraussetzungen er-
läutert. Desweiteren soll die Stellung im 
deutschen Patentrechtssystem, die Bedeu-
tung und der Zweck des § 10 PatG ver-
deutlicht werden.  
 
Die Problemstellung verdeutlicht das fol-
gende Beispiel: (P) hat ein Patent für einen 
bestimmten neuartigen Gegenstand. (M) 
stellt exklusiv für (P) ein spezielles Teil für 
diese Erfindung her. Um seinen Gewinn zu 
steigern, bietet (M) ohne das Wissen von 
(P) dieses Teil auf dem Markt an. (U) inte-
ressiert sich für dieses Teil und lässt es 
sich von (M) liefern, um die Erfindung des 
(P) ebenfalls herzustellen und weiterzu-
entwickeln. (U) könnte durch die Verwirkli-
chung seines Vorhabens unmittelbarer Pa-
tentverletzer sein, wenn er eine Handlung 
i.S.d. § 9 S. 2 PatG vorgenommen hat. 
Aber was ist mit der Stellung des (M)? 
Durch die Lieferung könnte eine mittelbare 
Patentverletzung i.S.d. § 10 I PatG vorlie-
gen. Was aber ist, wenn (M) nichts von 
dem Vorhaben des (U) wusste oder das 
Teil kein wesentliches Element i.S.d. § 10 I 
PatG ist? Darf (M) dann an andere Nach-
frager liefern? Hätte (M) das Teil an (U) 
liefern dürfen, wenn dieser seinen Sitz im 
Ausland hat, dort seine Handlungen vor-
nimmt, um das Endprodukt dann wieder in 
Deutschland zu vertreiben? Der Sachver-
halt der mittelbaren Patentverletzung weist 
durch seine Formulierungen viele Unklar-
heiten auf, die in den letzten Jahren durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung teilwei-
se geklärt wurden.  

B. Allgemeine Grundlagen
I. Geltungsbereich
§ 10 PatG verbietet die mittelbare Benut-
zung einer patentierten Erfindung1, aus-
drücklich das Liefern und Anbieten von 
Mitteln zur Erfindungsbenutzung.2 Der Tat-
bestand erfasst mit dem Verbot demnach 
Vorbereitungshandlungen zu den in § 9 S. 
2 PatG aufgeführten Vorgehensweisen.3 
§ 10 PatG gilt für Patente, deren Anmel-

                                          
1 Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Aufl. 
2007, S. 175. 
2 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 808. 
3 Venrooy, Patentrecht, 1996, S. 104. 
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dung ab dem 1. Januar 1981 eingereicht 
wurden.4  

II. Sinn und Zweck der Vorschrift
Durch § 10 PatG soll den Patentrechtsin-
habern die Durchsetzung ihrer Rechte er-
leichtert werden.5 Dem Patentinhaber soll 
nicht nur der Zugriff auf die unmittelbaren 
Patentverletzer ermöglicht sein. Er soll 
ebenso vor Lieferanten von Erzeugnissen 
geschützt werden, die von den Abnehmern 
in patentverletzender Weise benutzt wer-
den.6 Da § 10 PatG eine unmittelbare Pa-
tentverletzung nicht voraussetzt, kann eine 
unberechtigte Benutzung bereits im Vorfeld 
verhindert werden.7 Damit wird der Schutz 
von Verfahrens-, Verwendungs- und Kom-
binationspatenten vorverlagert.8 § 10 PatG 
verbietet bereits das Anbieten oder Liefern 
von Mitteln, die den Nachfrager in den 
Stand versetzen, die geschützte Erfindung 
unberechtigt zu benutzen.9 Es liegt der 
Gedanke zugrunde, das Übel unentdeckt 
bleibender Patentverletzungen an der Wur-
zel zu fassen.10 § 10 PatG gewährleistet 
Schutz gegen ein Zusammenwirken von 
Lieferanten und Abnehmern, das nicht mit 
den herkömmlichen Kategorien von Mittä-
terschaft und Teilnahme erfasst werden 
kann.11

III. Historische Entwicklung
1. Rechtslage bis 1981
Das Verbot der mittelbaren Patentverlet-
zung beruhte in Deutschland auf einer aus-
schließlich richterrechtlichen Entwicklung12 
und wurde bereits vom RG in der Entschei-
dung „Abnahme von Anlagen“ erstmals 
anerkannt. Betont wurde, dass der Liefe-
rant einer Vorrichtung, die der Anwendung 
eines Verfahrens diente, wegen Benutzung 
zur Verantwortung gezogen werden soll, 
wenn dieser wissen musste, dass der Ab-

                                          

                                         

4 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 805; 
BGH GRUR 1982, 165 (166) – Rigg. 
5 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 2. 
6 Mes, GRUR 1993, 281 (281). 
7 Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 13. 
8 Nirk, LMK 2004, 212 (213). 
9 BGH GRUR 1992, 40 (42) - Beheizbarer Atem-
luftschlauch. 
10 BGH GRUR 1961, 627 (627) - Metallspritzver-
fahren. 
11 BGH GRUR 2001, 228 (231) - Luftheizgerät.  
12 Hoffmann, GRUR Int. 1975, 225 (229). 

nehmer das Verfahren unberechtigt an-
wenden würde.13 Grundgedanke war, dem 
Patentrechtsinhaber die Durchsetzung sei-
ner Rechte zu erleichtern, da der unmittel-
bare Verletzer schon damals schwer fest-
zustellen war.14 Der BGH folgte dem An-
satz des RG15 und es bildete sich ein Rich-
terrecht heraus.16 Die mittelbare Patent-
verletzung wurde, aufgrund der abschlie-
ßenden gesetzlichen Festlegung der Verlet-
zungstatbestände,17 nicht als selbstständi-
ge Benutzungsart, sondern als Teilnahme-
handlung an einer unmittelbaren Patent-
verletzung anerkannt.18 Folglich konnte 
eine mittelbare Patentverletzung nur im 
Zusammenhang mit einer unmittelbaren 
Verletzung vorliegen.19 Die mittelbare Pa-
tentverletzung war als Unterfall der gesetz-
lich geregelten unmittelbaren Patentverlet-
zung gewohnheitsrechtlich anerkannt.20

2. Mittelbare Patentverletzung nach
geltendem Recht 
Die mittelbare Patentverletzung gem. § 10 
PatG wurde vom Gesetz als ergänzende 
Schutzwirkung ausgestaltet.21 § 10 PatG ist 
nicht mehr akzessorisch zu einer unmittel-
baren Patentverletzung.22 Es wurde dem-
nach von der Zweistufigkeit des Tatbe-
standes Abstand genommen, indem die 
unmittelbare Patentverletzung nicht mehr 
Tatbestandvoraussetzung ist. Es handelt 
sich nunmehr um eine selbstständige Ver-
letzungsform.23 Die konkreten Tatbe-
standsvoraussetzungen werden im folgen-
den Abschnitt genauer erläutert.  
 
C. Voraussetzungen der mittelbaren
Patentverletzung gem. § 10 PatG
I. Normadressat 

 
13 RG GRUR 1928, 386 (387) - Abnahme von 
Anlagen. 
14 Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 4. 
15 BGH GRUR 1961, 627 (627 ff.) - Metallspritz-
verfahren. 
16 Hoffmann, GRUR Int. 1975, 225 (229). 
17 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 806. 
18 Preu, GRUR 1980, 697 (697). 
19 Teschemacher, Die mittelbare Patentverlet-
zung, 1974, S. 15. 
20 Holzapfel, GRUR 2002, 193 (193). 
21 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 1. 
22 Mes, GRUR 1998, 281 (281). 
23 Bl. f. PMZ 1979, 325 (333).  
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Adressat des § 10 PatG ist jeder Dritte, der 
anderen Personen, die nicht zur Benutzung 
der Erfindung berechtigt sind, durch Anbie-
ten oder Liefern von Mitteln ermöglicht, 
eine Handlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG vorzu-
nehmen.24

 
II. Objektiver Tatbestand: insbesonde-
re das wesentliche Element
1. Tathandlung: Anbieten oder Liefern
an einen Nichtberechtigten
Der Tatbestand des § 10 I PatG kann vom 
Täter nur durch die Benutzungsform des 
Anbietens oder Lieferns eines Mittels ver-
wirklicht werden, nicht durch weitere 
Handlungen i.S.d. § 9 PatG.25 Diese Hand-
lungen müssen im geschäftlichen Bereich 
zu gewerblichen Zwecken erfolgen.26 Um 
dem Territorialitätsgrundsatz Rechnung zu 
tragen, erfasst § 10 PatG ausschließlich 
das Anbieten und Liefern im Inland. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die Tathandlung, 
sondern auch auf den angestrebten Er-
folg.27 Die Ausfuhr von Gegenständen zur 
Benutzung im Ausland stellt keine mittel-
bare Patentverletzung des inländischen 
Patents dar. Anders verhält es sich, wenn 
ein Anbieten oder Liefern zur inländischen 
Benutzung vom Ausland aus an einen in-
ländischen Adressaten erfolgt.28 Eine Be-
sonderheit tritt auf, wenn Mittel ins Aus-
land geliefert werden, damit sie dort der 
Herstellung eines erfindungsgemäßen Er-
zeugnisses dienen, welches zur Lieferung 
nach Deutschland bestimmt ist. Der BGH 
hat auch hier eine mittelbare Patentverlet-
zung überzeugend bejaht,29 da die Liefe-
rung ins Inland, das Verbietungsrecht des 
Patentinhabers aus § 9 PatG gefährden 
würde.30 Sollte eine mittelbare Patentver-
letzung hier verneint werden, könnte das 
Verbot des § 10 PatG auf diesem Wege 
leicht umgangen werden. 

Das Anbieten von patentierten Erzeugnis-
sen gehört zu den ausschließlichen Befug-
nissen des Patentinhabers. Die Bedeutung 
                                          

                                         

24 Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, Europäisches und 
internationales Patentrecht, 3. Aufl. 1995, S. 
341. 
25 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 8. 
26 Preu, GRUR 1980, 697 (698). 
27 Osterrieth, Patentrecht, 3. Aufl. 2007, S. 
107. 
28 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 810. 
29 BGH GRUR 2007, 313 (315) - Funkuhr II. 
30 Jänich, LMK 2007, 238128. 

des Begriffs des Anbietens i.S.d. § 10 PatG 
kann demnach mit der Handlung i.S.d. § 9 
S. 2 Nr. 1 PatG gleichgestellt werden. Zum 
Anbieten gehört demnach jede Handlung, 
die einem Dritten die Veräußerungsbereit-
schaft signalisiert.31 Das Liefern ist wieder-
um mit der Handlung des Inverkehrbrin-
gens i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG vergleich-
bar. Durch die Lieferung muss der Emp-
fänger in die Lage versetzt werden, die 
Erfindung mit dem Gelieferten zu benut-
zen. Hiervon ist auch die Einfuhr des jewei-
ligen Mittels erfasst. Ausschlaggebend ist, 
dass der Nachfrager das Mittel tatsächlich 
erhält.32 Es ist unerheblich, ob dies ent-
geltlich oder unentgeltlich erfolgt.33  

Das Angebot oder die Lieferung des Mittels 
muss an eine Person erfolgen, die zur Be-
nutzung der patentierten Erfindung nicht 
berechtigt ist. Eine Berechtigung könnte 
sich aus Lizenzverträgen, dem Er-
schöpfungsgrundsatz34 oder einem Vorbe-
nutzungsrecht35 ergeben. 
 
Eine Berechtigung, und damit der Aus-
schluss einer mittelbaren Patentverletzung, 
ergibt sich gem. § 10 III indes nicht PatG 
aus den in § 11 S. 1 Nr. 1-3 PatG genann-
ten Handlungen.36 Demnach liegt eine mit-
telbare Patentverletzung gem. § 10 III 
PatG auch dann vor, wenn das Mittel ei-
nem privaten Nachfrager angeboten oder 
geliefert wird, der Handlungen zu nichtge-
werblichen oder Versuchszwecken gem. 
§ 11 S. 1 Nr. 1, 2 PatG vornimmt. Schluss-
folgernd kann wegen mittelbarer Patent-
verletzung auch derjenige in Anspruch ge-
nommen werden, der an Personen liefert, 
die die Erfindung zwar benutzen, aber kei-
ne unmittelbare Verletzungshandlung vor-
nehmen.37

 
2. Tatobjekt: Geeignetes Mittel zur
Benutzung der Erfindung 
a) Geeignetes Mittel 

 
31 Osterrieth, Patentrecht, 3. Aufl. 2007, S. 
105. 
32 Gleiss/Heide, Gewerblicher Rechtsschutz, 
2002, S. 161. 
33 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 8. 
34 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 11. 
35 Ilzhöfer, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 
4. Aufl. 2000, S. 75. 
36 Osterrieth, Patentrecht, 3. Aufl. 2007, S. 
109. 
37 Völp, GRUR 1981, 234 (239). 
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Bei der Lieferung und dem Angebot durch 
den Dritten muss es sich um ein Mittel 
i.S.d. § 10 PatG handeln. Der Begriff um-
fasst alle gegenständlichen Mittel, aber 
keine geistigen Hilfsmittel.38 Zu den kör-
perlichen Gegenständen gehören auch 
flüssige und gasförmige Mittel.39 Auch digi-
tal aufbereitete Daten können Mittel i.S.d. 
§ 10 PatG sein.40 Es kann sich hierbei um 
Einzelteile einer geschützten Gesamtvor-
richtung handeln, um Hilfsmittel41 oder 
vollständige Vorrichtungen.42 Das Mittel 
muss für die Benutzung der Erfindung ob-
jektiv geeignet sein.43 Geeignetheit liegt 
vor, wenn sich ein Fachmann dieses Mittels 
bedienen würde, weil es ihm zu deren Aus-
übung zweckmäßig erscheint.44 Dies richtet 
sich nach der objektiven Beschaffenheit 
des Gegenstandes.45  

b) Benutzung der Erfindung
Weiterhin ist erforderlich, dass die Liefe-
rung oder das Angebot des Mittels zur Be-
nutzung der Erfindung erfolgt, d.h. zur 
Benutzung einer technischen Lehre, die 
vom Schutzbereich des Patents umfasst 
ist.46 Der Schutzbereich wird durch § 10 
PatG demnach nicht erweitert, sondern ist 
auch hier nach § 14 PatG zu bestimmen. 
Dies ergibt sich schon aus der systemati-
schen Anordnung des § 10 PatG im Gesetz. 
Zu beachten ist auch, dass § 10 PatG von 
der patentierten Erfindung spricht. Dem-
nach handelt es sich um die Erfindung, die 
nach § 14 PatG geschützt wird.47 Es wird 
vorausgesetzt, dass den Abnehmern das 
Mittel in einer Form angeboten oder gelie-
fert wird, die ihnen die Eignung des Mittels 
zur patentgemäßen Verwendung ausrei-
chend ersichtlich werden lässt. Liegt die 
erfindungsgemäße Verwendung auf der 
Hand, reicht das bloße Anbieten aus. Ist 
die erfindungsgemäße Verwendung nicht 

                                          

                                         

38 Brandi-Dohrn, GRUR 1997, 122 (128).  
39 Mes, 2. Aufl. 2005, § 10 Rn. 11. 
40 LG Düsseldorf, InstGE 1, 26 (32) - Cam-
Carpet. 
41 Busse/Keukenschrijver ,6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 18. 
42 BGH GRUR 2001, 228 (231) - Luftheizgerät. 
43 Mes, GRUR 1998, 281 (282). 
44 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 26. 
45 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 5. 
46 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 809. 
47 BGH GRUR 1992, 40 (42) - beheizbarer A-
temluftschlauch. 

ohne weiteres erkennbar, liegt ein Anbie-
ten oder Liefern zur Benutzung nur vor, 
wenn auf die Brauchbarkeit des Mittels 
derart hingewiesen wird, dass der Abneh-
mer auf die Möglichkeit der patentgemä-
ßen Benutzung aufmerksam wird.48  

c) Wesentliches Element der Erfindung 
aa) Allgemeines
Das gelieferte oder angebotene Mittel, wel-
ches zur Benutzung der Erfindung objektiv 
geeignet ist, muss sich auf ein wesentli-
ches Element der Erfindung beziehen, nicht 
aber selbst wesentliches Mittel sein, damit 
auch eine Einbeziehung von Verfahrenspa-
tenten ermöglicht wird.49 Diese Forderung 
ist weitere objektive Tatbestandvorausset-
zung gem. § 10 I PatG. Fraglich ist nur, 
wann ein wesentliches Element der Erfin-
dung vorliegt und wie dies beurteilt werden 
soll. Hierfür wurden im Laufe der Zeit 
schon mehrere Klärungsversuche unter-
nommen. 

bb) Das wesentliche Element: Erfin-
dungsfunktionelle Individualisierung,
Stand der Technik oder doch funktio-
nales Zusammenwirken?  
(1) Erfindungsfunktionelle Individuali-
sierung
Schon die ältere Rechtsprechung erkannte, 
dass die bloße Eignung des Mittels zur pa-
tentverletzenden Benutzung auch bei Vor-
liegen subjektiver Voraussetzungen nicht 
ausreicht. Es wurde verlangt, dass die Ein-
zelteile erfindungsfunktionell individuali-
siert sind. Das Einzelteil durfte nicht ohne 
weiteres auch außerhalb der geschützten 
Gesamtvorrichtung verwendet werden 
können und weiterhin eine solche Ausge-
staltung erhalten haben, dass es sich durch 
ihre erfindungsgemäße Anpassung an die 
geschützte Gesamtvorrichtung aus der 
Zahl anderer vergleichbarer Einzelteile he-
raushebt und sich durch eine solche Indivi-
dualisierung in unmittelbare Beziehung zu 
dem Erfindungsgedanken setzt.50 Der ge-
lieferte Gegenstand muss gerade und nur 
in Folge seiner Eigenschaften geeignet 
sein, zur Verwirklichung des geschützten 
Erfindungsgedankens verwendet zu wer-
den.51 Es muss sich in ihm der geschützte 

 
48 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 20. 
49 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 809. 
50 BGH GRUR 1982, 165 (167) - Rigg. 
51 BGH GRUR 1964, 496 (496) - Formsand II. 
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Erfindungsgedanke widerspiegeln.52 Nach 
dieser Theorie erstreckt sich der Patent-
schutz nicht auf solche vorbekannten Teile 
einer geschützten Kombination, die erfin-
dungsfunktionell nicht besonders ange-
passt sind.53 Unbeachtlich ist, ob sich ein 
Teil rasch abnutzt und deswegen häufiger 
zu ersetzen ist.54 Zusammenfassend ist zu 
sagen, dass ein Gegenstand erfindungs-
funktionell individualisiert ist, wenn seine 
objektiven Eigenschaften den Erfindungs-
gegenstand mit verwirklichen. Es ist darauf 
abzustellen, ob die objektive Eignung zur 
unmittelbaren Benutzung der Erfindung 
vorliegt. Es muss eine Beziehung zwischen 
dem Gegenstand und der Lehre des Pa-
tents für einen Durchschnittsfachmann 
ohne weiteres erkennbar sein. Die Mög-
lichkeit einer patentfreien Nutzung schließt 
eine derartige Beziehung nicht aus.55  
 
Durch den Begriff der erfindungsfunktionel-
len Individualisierung ist es erstmals ge-
lungen, dem Berechtigten einen Schutzbe-
reich einzuräumen, der ihn vor den Liefer-
handlungen schützt. Dies korrespondiert 
mit dem Grundgedanken, den Patentinha-
ber umfangreicher zu schützen, indem ihm 
ein Vorgehen gegen den mittelbaren Pa-
tentverletzer ermöglicht wurde. Problema-
tisch ist an dieser Ansicht, dass die Ausle-
gung so eng ist, dass als wesentliche Ele-
mente nur Mittel in Betracht kommen, die 
auch wirklich erfindungsgemäß angepasst 
wurden.  

(2) Klärungsversuche der Literatur
Auch in der Literatur entwickelten sich im 
Laufe der Zeit zahlreiche Ansätze, den Be-
griff des wesentlichen Elements zu definie-
ren.56 Zwei sollen kurz dargestellt werden. 

(a) Bezugspunkt: Stand der Technik
Nach Kraßer sollten all diejenigen Elemente 
als wesentlich gelten, die nach der Patent-
schrift für die Ausführung der geschützten 
technischen Lehre erforderlich sind und 
diese vom Stand der Technik unterschei-
den.57  
                                          

                                         

52 BGH GRUR 1961, 466 (468) - Gewinderoll-
kopf. 
53 BGH GRUR 1951, 452 (454) - Mülltonne II. 
54 Kruse, GRUR 1934, 633 (635). 
55 Teschemacher, Die mittelbare Patentverlet-
zung, 1974, S. 97 f. 
56 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (245).  
57 Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 834. 

Problematisch ist hierbei, dass einzelne 
Mittel sowieso schon dem Stand der Tech-
nik angehören. Ein Abheben vom Stand 
der Technik ist allenfalls durch die Kombi-
nation mehrerer Mittel möglich.58 Die We-
sentlichkeit eines Elements an einer Erfin-
dung kann wohl eher nicht vom Stand der 
Technik abhängig gemacht werden. Der 
Kreis der erfassten Mittel i.S.d. § 10 PatG 
wäre nach diese Methode so eng, dass nur 
sehr wenige Mittel als wesentliches Ele-
ment erfasst wären und demnach auch der 
Tatbestand der mittelbare Patentverlet-
zung nur sehr selten erfüllt wäre. Dies 
würde wiederum den Schutz der Patentin-
haber stark beschneiden.  

(b) Bezugspunkt: Mehr als nur eine
untergeordnete Bedeutung
In der Kommentierung von Benkard/Bruch-
hausen wurden als wesentliches Element 
der Erfindung nur solche Merkmale eines 
Erzeugnisses verstanden, denen für die 
Verwirklichung der Erfindung mehr als nur 
untergeordnete Bedeutung zukommt. Von 
§ 10 I PatG sollen hiernach nur solche Mit-
tel nicht erfasst werden, die für die Erfin-
dung eine untergeordnete Bedeutung ha-
ben. Beispielsweise werden hier Füll- und 
Trägerstoffe wirkstoffhaltiger Mischungen 
genannt.59

Die Abgrenzung zu den bedeutungslosen 
Mitteln, insbesondere durch die Beispiels-
nennung, ist eher unglücklich. Richtiger-
weise erkennt König, dass sich dieser An-
satz noch zu sehr an dem früheren Erfor-
dernis der erfindungsfunktionellen Indivi-
dualisierung orientiert, indem auf den 
Wirkstoff nur erfolgskausal abgestellt wird. 
Zumal es sich auch bei Trägerstoffen, un-
ter dem Gesichtspunkt der Wirkungsdosie-
rung, um ein wesentliches Element, in 
Gestalt einer Wirkstoff/Trägerkombination 
handeln könnte.60 Wo Kraßer, durch seinen 
Ansatz den Kreis der Mittel i.S.d. § 10 I 
PatG zu stark eingrenzt, wird hier der Kreis 
zu weit gefasst. Gerade dem Begriff der 
Wesentlichkeit wird durch diese Ansicht 
nicht genüge getan. Zwischen Wesentlich-
keit und absolut untergeordneter Bedeu-
tung liegt ein zu großer Raum. Dieser 

 
58 König, Mitt. 2000, 10 (17). 
59 Benkard/Bruchhausen, 9. Aufl. 1993, § 10 
Rn. 14. 
60 König, Mitt. 2000, 10 (17). 
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bleibt durch so einen Ansatz unbeachtet. 
Nach dieser Ansicht ist alles wesentlich, 
was keine komplett untergeordnete Rolle 
spielt. Eine zu weite Auslegung ist die Fol-
ge. 

(3) Funktionaler Zusammenhang – 
Klärung anhand eines Flügelradzäh-
lers?
(a) Der höchstrichterliche Klärungs-
versuch
2004 hat der BGH in der „Flügelradzähler“-
Entscheidung61 den Bezug des Mittels auf 
ein wesentliches Element der Erfindung 
erstmals höchstrichterlich geklärt.62 Nach 
dem Ansatz des BGH bezieht sich ein Mittel 
i.S.d. § 10 I PatG auf ein wesentliches E-
lement der Erfindung, wenn es geeignet 
ist, mit einem oder mehreren Merkmalen 
des Patentanspruchs bei der Verwirkli-
chung des geschützten Erfindungsgedan-
kens funktional zusammenzuwirken.63 Das 
Tatbestandsmerkmal beschränkt das Vor-
feldverbot auf die Lieferung solcher Mittel, 
die nach ihrer Wirkungsweise geeignet 
sind, einen Eingriff in den Schutzgegen-
stand nach sich zu ziehen.64 Entscheidend 
ist die Frage nach der Beziehung des Mit-
tels zu der Erfindung und nicht mehr die 
Anpassung des Mittels selbst,65 wie es bei 
dem Ansatz der erfindungsfunktionellen 
Individualisierung der Fall war. Der BGH 
differenziert nach „Bezug“ und „Element“. 
Der Bezug des Mittels auf ein wesentliches 
Element soll gegeben sein, wenn es geeig-
net ist, mit einem solchen Element bei der 
Verwirklichung des geschützten Gegen-
standes funktional zusammenzuwirken. 
Das Zusammenwirken wird vom BGH sehr 
weit verstanden, denn es werden nur sol-
che Mittel ausgeschlossen, die zur Verwirk-
lichung der geschützten Lehre der Erfin-
dung nichts beitragen. Die Deutung des 
„wesentlichen“ Elements erfolgt ebenfalls 
in einem sehr weiten Sinn, denn laut BGH 
sei es unerheblich, mit welchem Merkmal 
des Patentanspruchs das Mittel zusam-
menwirke. Es wird davon ausgegangen, 
dass alles, was Bestandteil des Patentan-

                                          

                                         

61 BGH GRUR 2004, 758 ff. - Flügelradzähler. 
62 Hölder, GRUR 2005, 20 (20). 
63 BGH GRUR 2004, 758 (758) - Flügelradzäh-
ler. 
64 BGH GRUR 2005, 848 (849) - Antriebsschei-
benaufzug. 
65 BGH GRUR 2004, 758 (761 f.) - Flügelrad-
zähler. 

spruchs ist, auch regelmäßig wesentliches 
Element der Erfindung sei.66 Zusätzlich 
weist der BGH ausdrücklich darauf hin, 
dass die Abgrenzung nach dem Stand der 
Technik weder geeignete noch mögliche 
Methode ist.67 Er bestätigt demnach kriti-
sche Stimmen, wie König,68 die sich eben-
falls gegen die Methode von Kraßer ausge-
sprochen haben.

(b) Kritik – insb. inkonsequentes Ver-
halten seitens des BGH ?
Jedoch weist der neue Ansatz des BGH 
auch Schwächen auf. Problematisch könnte 
sein, dass das geforderte funktionale Zu-
sammenwirken aus dem Gesetz nicht her-
leitbar ist.69 Desweiteren werfen Kritiker 
dem BGH inkonsequentes Verhalten in Be-
zug auf die Anwendung seiner Grundsätze 
vor. Es wird vorgeworfen, in der Entschei-
dung „Haubenstretchautomat“70 wäre die 
Frage nach dem wesentlichen Element 
komplett übergangen und es seien lediglich 
Ausführungen zum subj. Tatbestand des 
§ 10 PatG gemacht worden.71 Zuerst soll 
klargestellt werden, dass der BGH durch-
aus auf die objektiven Tatbestandmerkma-
le eingegangen ist.72 Es ist insoweit auch 
zuzustimmen, dass der BGH keine Anga-
ben zum wesentlichen Element gemacht 
hat und der Schwerpunkt der Begründung 
auch tatsächlich auf dem subjektiven Tat-
bestand lag. Jedoch sollte auch der Grund 
gesehen werden, warum der BGH nicht auf 
das wesentliche Element eingegangen ist. 
Der BGH begann mit den objektiven Vor-
aussetzungen der mittelbaren Patentver-
letzung und setzte sich ausführlich mit der 
Geeignetheit des Mittels auseinander. Die 
objektive Eignung des Mittels wurde ver-
neint.73 Wie aber soll geprüft werden, ob 
sich das gelieferte Mittel auf ein wesentli-
ches Element der Erfindung bezieht, wenn 
selbst schon die Eignung des Mittels zur 

 
66 BGH GRUR 2004, 758 (761) - Flügelradzäh-
ler. 
67 BGH GRUR 2004, 758 (762) - Flügelradzäh-
ler. 
68 König, Mitt. 2000, 10 (17). 
69 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (245). 
70 BGH GRUR 2007, 697 ff. - Haubenstretchau-
tomat. 
71 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (245). 
72 BGH GRUR 2007, 697 (682 f.) - Hauben-
stretchautomat. 
73 BGH GRUR 2007, 697 (683) - Hauben-
stretchautomat. 
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Benutzung verneint wurde? Anders formu-
liert, wie kann sich ein geliefertes Mittel 
auf ein wesentliches Element der Erfindung 
beziehen, wenn es noch nicht einmal ob-
jektiv zur Benutzung der Erfindung geeig-
net ist? Es bestand demnach nicht die 
Möglichkeit der Prüfung des wesentlichen 
Elements, da ein vorheriges objektives 
Tatbestandsmerkmal schon verneint wur-
de. Die Prüfung des subjektiven Tatbe-
stands erfolgte nur für den Fall, dass im 
weiteren Verlauf des Verfahrens vor dem 
Berufungsgericht die Prüfung des subjekti-
ven Tatbestands erforderlich gewesen wä-
re.74 Der Vorwurf der Inkonsequenz ist 
insoweit abzulehnen. 

(c) Gesamtbetrachtende Stellungnah-
me
Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass bei der Klärung der Frage, ob ein we-
sentliches Element vorliegt, an den An-
spruchswortlaut angeknüpft wird.75 § 14 
PatG bestimmt ausdrücklich, dass der 
Schutzbereich des Patents durch den Inhalt 
der Patentansprüche bestimmt wird. Dieser 
Schutzbereich bestimmt den Rahmen, in-
nerhalb dessen der Patentinhaber gegen-
über Dritten Ausschlussrechte geltend ma-
chen kann.76 Nur innerhalb dieses Bereichs 
kann der Patentinhaber auch gegen den 
mittelbaren Verletzer vorgehen. Durch den 
Klärungsansatz des BGH bezüglich des we-
sentlichen Mittels wird diesem Grundsatz in 
vollem Umfang Rechnung getragen, da ein 
Sachverhalt, der außerhalb des Schutzbe-
reichs nach § 14 PatG angesiedelt ist, nicht 
als Bezugssachverhalt nach § 10 PatG die-
nen kann.77 Zusätzlich ist auffallend, dass 
der Ansatz des BGH einerseits dem darge-
stellten Ansatz von Bruchhausen ähnelt. 
Das wesentliche Element wird mit einem 
Merkmal des Patentanspruchs zumindest 
im Grundsatz gleichgesetzt.78 Der BGH 
geht davon aus, dass alles, was Bestandteil 
des Patentanspruchs ist, regelmäßig auch 
deshalb wesentliches Element der Erfin-
dung sei.79 Anders gewendet, ist damit 
                                          

                                         

74 Ebenda. 
75 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (245). 
76 Osterrieth, Patentrecht, 3. Aufl. 2007, S. 173 
ff. 
77 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (245). 
78 Keukenschrijver in FS 50 Jahre VPP, 2005, 
S.331 (338). 
79 BGH GRUR 2004, 758 (761) - Flügelradzäh-
ler. 

jedes Merkmal gemeint, das nicht von völ-
lig untergeordneter Bedeutung ist. Es wird 
jedoch eine weitere Eingrenzung vorge-
nommen, indem zusätzlich auf den Bezug 
abgestellt wird. Demnach bezieht sich ein 
angebotenes oder geliefertes Mittel dann 
auf ein wesentliches Element, wenn es ge-
eignet ist, mit dem Element bei der Ver-
wirklichung des geschützten Erfindungsge-
dankens funktional zusammenzuwirken. 
Die Ansicht von Bruchhausen wurde mit 
dem Argument kritisiert, dass die Ausle-
gung zu einem zu weiten Kreis der Mittel 
i.S.d. § 10 PatG führt, da dem Begriff der 
Wesentlichkeit durch diese Ansicht nicht 
genüge getan wird. Durch das Merkmal des 
Bezugs, wird dieser große Raum begrenzt. 
Es ist demnach anzumerken, dass der er-
forderliche Zusammenhang zwischen Mittel 
und Schutzgegenstand weniger eng ist, als 
die nach altem Recht geforderte erfin-
dungsfunktionelle Individualisierung,80 je-
doch aber weniger weit als nach dem An-
satz von Bruchhausen. Weiterhin ist anzu-
merken, dass nach Ansicht des BGH nicht 
mehr die Anpassung des Mittels selbst, 
sondern die Frage nach der Beziehung zu 
der Erfindung entscheidend ist. Ein solches 
Verständnis bietet sich insbesondere bei 
Kombinationspatenten an, welche nur aus 
bekannten Teilen bestehen.81 Abschließend 
ist anzumerken, dass durch die „Flügelrad-
zähler“- Entscheidung82, zumindest an-
satzweise Klärung in Bezug auf das „we-
sentliche Element“ erfolgt ist. Gerade wenn 
die verschiedenen Ansätze innerhalb der 
Literatur betrachtet werden, war es schon 
lange erforderlich, einen höchstrichterli-
chen Standpunkt zu offerieren.  
 
cc) Zusammenfassung 
Ein Mittel i.S.d. § 10 PatG bezieht sich auf 
ein wesentliches Element der Erfindung, 
wenn es geeignet ist, mit einem oder meh-
reren Merkmalen des Patentanspruchs bei 
der Verwirklichung des geschützten Erfin-
dungsgedankens funktional zusammenzu-
wirken. 
 
3. Zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand des § 10 PatG ist 
erfüllt, wenn ein Dritter ein Mittel an einen 
unberechtigten Dritten liefert oder anbie-

 
80 Nieder, GRUR 2006, 977 (977). 
81 Nirk, LMK 32004, 212 (213). 
82 BGH GRUR 2004, 758 (761 f.) - Flügelrad-
zähler. 
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tet, welches objektiv geeignet ist, für die 
Benutzung einer Erfindung verwendet zu 
werden und sich auf ein wesentliches Ele-
ment der Erfindung bezieht. 

III. Subjektiver Tatbestand: insbeson-
dere die Offensichtlichkeit
1. Überblick
Neben den objektiven Voraussetzungen 
muss zusätzlich im subjektiven Tatbestand 
das gelieferte oder angebotene Mittel zur 
Benutzung bestimmt sein. Dies muss der 
Dritte wissen oder es muss offensichtlich 
sein. 

2. Die Tatbestandsvoraussetzungen im
Einzelnen
a) Bestimmung zur Benutzung der Er-
findung
Ob das Mittel zur Benutzung der Erfindung 
bestimmt ist, hängt vom Empfänger des 
Angebotes oder der Lieferung ab.83 Zu be-
achten ist jedoch, dass die unmittelbare 
Patentverletzung, wie bereits festgestellt, 
keine Voraussetzung des § 10 PatG ist, da 
die mittelbare Patentverletzung als einstu-
figer Tatbestand ausgestaltet wurde. Der 
Belieferte muss aber entsprechenden 
Handlungswillen aufweisen und dieser 
muss erkennbar sein. 84 Dieser Wille ist 
maßgebend, auf die tatsächliche spätere 
Benutzung kommt es nicht an.85 Der Belie-
ferte  ist es, der allein über die Bestim-
mung zur patentverletzenden Benutzung 
entscheidet, da er die alleinige Verfü-
gungsmacht über den Gegenstand hat.86 
Plant der Abnehmer den Einsatz des Mittels 
für die Benutzung der Erfindung, liegt die 
Bestimmung vor. Plant er dies nicht, ist 
eine Bestimmung zu verneinen. Es ist ohne 
Bedeutung, ob der Abnehmer weiß, 
schuldhaft oder ohne Verschulden nicht 
weiß, dass er die Erfindung mit der Hand-
lung benutzt oder in ein Schutzrecht ein-
greift. Es ist allein entscheidend, dass die 
Bestimmung tatsächlich auf die Verwen-
dung zur Benutzung der Erfindung hinaus-
läuft und zum Zeitpunkt der mittelbaren 
Benutzungshandlung besteht. Ist der Ver-
wender der Auffassung, er benutze das 
Mittel zur Ausführung der Erfindung, in 

                                          

                                         

83 Ilzhöfer, Patent-. Marken- und Urheberrecht, 
4. Aufl. 2000, S. 75. 
84 BGH GRUR 2001, 228 (231) - Luftheizgerät. 
85 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 
19. 
86 Mes, 2. Aufl. 2005, § 10 Rn. 16. 

Wahrheit würde jedoch die geplante Hand-
lung aber nicht unter das Patent fallen, 
liegt objektiv keine Bestimmung i.S.d. § 10 
I PatG vor.87

 
b) Wissen von der Eignung und der 
Bestimmung zur Benutzung oder Of-
fensichtlichkeit
aa) Überblick
Der Lieferant muss die Bestimmung durch 
den Nachfrager kennen und wollen. Sein 
Wissen und Wollen bezieht sich auf den 
Handlungswillen des Abnehmers und ent-
hält demnach eine Zweckrichtung. Er muss 
vorsätzlich handeln.88 Das schwer zu be-
weisende Wissen kann durch den Nach-
weis, der aufgrund der Umstände offen-
sichtlichen Eignung und Bestimmung der 
Mittel, ersetzt werden.89  

bb) Wissen
Der Anbieter oder Lieferant muss gem. 
§ 10 I PatG wissen, dass die Mittel dazu 
geeignet und bestimmt sind, für die Benut-
zung der geschützten Erfindung verwendet 
zu werden. Dies gilt für jede einzelne Liefe-
rung bzw. für jedes einzelne Angebot.90 Da 
§ 10 I PatG die Kenntnis von der Bestim-
mung zur Verwendung i.S.d. § 9 S. 2 PatG 
voraussetzt, genügt die alleinige Kenntnis 
von der Eignung nicht.91 Für das tat-
bestandliche Wissen, genügt bedingter 
Vorsatz92, sog. dolus eventualis. Dieser 
liegt vor, wenn die Tatbestandsverwirkli-
chung für möglich gehalten wird und gebil-
ligt oder billigend in Kauf genommen 
wird.93 Demnach genügt es, wenn der An-
bieter oder Liefernde die Eignung des Mit-
tels und die Bestimmung zur patentverlet-
zenden Verwendung für möglich hält und 
diese billigt oder billigend in Kauf nimmt.94 
Nimmt der Dritte jedoch irrtümlich an, 
dass eine Bestimmung zur Benutzung 
durch den Abnehmer erfolgt ist, liegt ein 
untauglicher Versuch der mittelbaren Pa-

 
87 Hesse GRUR 1982, 191 (194). 
88 Dolder/Faupel, Der Schutzbereich von Paten-
ten, S. 161. 
89 Bl. f. PMZ 1979, 325 (333). 
90 Scharen, GRUR 2001, 995 (995). 
91 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 
19. 
92 König, Mitt. 2000, 10 (20). 
93 Ebert, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 
2001, S.60. 
94 König, Mitt. 2000, 10 (21). 
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tentverletzung vor, wenn der Dritte trotz 
der irrigen Vorstellung liefert oder anbietet. 
Der untaugliche Versuch löst keine Verbie-
tungs- oder Schadenersatzansprüche des 
Patentrechtsinhabers aus.95  

Wann der Lieferant oder Anbieter von der 
Bestimmung und der Eignung wissen 
muss, ist aus dem Gesetz zu entnehmen. 
§ 10 I PatG verbietet sowohl das Anbieten 
als auch des Liefern. Demnach liegt ein 
Verstoß gegen § 10 I PatG vor, wenn eine 
der beiden Handlungen in Kenntnis der 
Bestimmung vorgenommen wird. Demzu-
folge genügt allein das Anbieten, wenn der 
Dritte von der Eignung und der Bestim-
mung durch den potenziellen Nachfrager 
weiß. Diese Zuwiderhandlung wird auch 
nicht dadurch rückgängig gemacht, dass 
der Abnehmer zwischen dem Angebot und 
der tatsächlichen Lieferung, die Bestim-
mung wieder ändert und eine Handlung 
i.S.d. § 9 S. 2 PatG nicht mehr vornehmen 
möchte.96  

cc) Offensichtlichkeit der Eignung und
der Bestimmung zur Benutzung
(1) Voraussetzungen der Offensicht-
lichkeit
Auf das Wissen des Lieferanten oder des 
Anbieters kommt es gem. § 10 I PatG nicht 
an, wenn die Eignung und die Bestimmung 
des Mittels, zur Benutzung der Erfindung, 
aufgrund der Umstände offensichtlich sind. 

Der Maßstab der Beurteilung richtet sich 
hierbei nach den Umständen.97 Die Offen-
sichtlichkeit soll das Erfordernis der Kennt-
nis ersetzen.98 Hinsichtlich der Eignung und 
der Bestimmung des Mittels wird jedoch 
ein hoher Grad an Vorhersehbarkeit der 
Eignung und der Zweckbestimmung ver-
langt.99 Offensichtlichkeit soll vorliegen, 
wenn sich dies für den unbefangenen Bet-
rachter aus den Umständen von selbst er-
gibt und vernünftige Zweifel an der Eig-
nung und der Bestimmung des Mittels zur 
patentverletzenden Benutzung nicht beste-
hen.100 Die Eignung und auch die Bestim-
mung müssen eindeutig und augenfällig 

                                          

                                         

95 Hesse, GRUR 1982, 191 (194). 
96 Ebenda. 
97 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 811. 
98 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 
99 König, Mitt. 2000, 10 (20). 
100 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 

sein.101 Der Anbieter oder Lieferant, der 
sich den jedermann zugänglichen und in 
die Augen springenden Erkenntnissen über 
die Eignung und Bestimmung der Mittel 
verschließt und daraufhin trotzdem die 
Mittel anbietet oder liefert, wird vom Ge-
setz so behandelt, als ob er die Eignung 
und die Bestimmung kennt.102 Der Nach-
weis der Offensichtlichkeit setzt demnach 
die Feststellung von Tatsachen voraus.103 
Ist ein Mittel ausschließlich zur Benutzung 
einer patentierten Erfindung verwendbar, 
ist die Offensichtlichkeit regelmäßig zu be-
jahen.  
 
(2) Offensichtlichkeit: unwiderlegliche
Regel oder Beweiserleichterung?
(a) Problemstellung
Betrachtet man die einzelnen Kommentie-
rungen und Lehrbuchbeiträge, ist auffal-
lend, dass das Erfordernis der Offensicht-
lichkeit nicht einheitlich behandelt wird. 
Teilweise wird von der Offensichtlichkeit als 
Beweiserleichterung,104 als Beweisalterna-
tive105 oder als unwiderlegliche Regel106 
gesprochen. Fraglich ist demnach, ob die 
Offensichtlichkeit tatsächlich eine Beweis-
erleichterung, zu der oftmals schwer fest-
zustellenden und nachzuweisenden Kennt-
nis des Anbietenden oder Lieferanten, dar-
stellen soll. 
 
(b) Offensichtlichkeit als Beweiser-
leichterung
In Art. 30 GPÜ, der in § 10 I PatG wörtlich 
übernommen wurde, wird die Offensicht-
lichkeit als Beweiserleichterung in der Wei-
se verstanden, dass das schwer nachzu-
weisende Wissen durch den Nachweis, der 
aufgrund der Umstände offensichtlichen 
Eignung und Bestimmung der Mittel, er-
setzt werden kann.107 Wörtlich wird die 
Offensichtlichkeit als Beweiserleichterung 
benannt. Es ist jedoch fraglich, ob es sich 
tatsächlich um eine Beweiserleichterung 
handelt. Das Wesen der Beweiserleichte-
rung ist nicht starr umrissen.108 Man könn-

 
101 Riedl, AöR 1994, 644 (651). 
102 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 
20. 
103 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 
104 Singer/Stein, GRUR 1976, 200 (203). 
105 Mes, 2. Aufl. 2005, § 10 Rn. 21. 
106 Hesse, GRUR 1982, 191 (193). 
107 Bl. f. PMZ 1979, 325 (333).  
108 Baumgärtel, Beweislastpraxis im Privatrecht, 
1996, S. 153. 
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te anführen, dass es sich dem Begriff nach 
um eine Art Minus gegenüber dem übli-
cherweise von der beweisbelasteten Partei 
zu führenden „normalen“ Beweisen han-
delt.109 Beweiserleichterungen können sich 
aus dem Gesetz selbst ergeben oder wer-
den von der Rechtsprechung oder aus 
Rechtsinstituten, wie der tatsächlichen 
Vermutung, hergeleitet.110 Würde die Of-
fensichtlichkeit eine Beweiserleichterung 
darstellen, würde dem Lieferanten oder 
Anbieter immer noch die Möglichkeit des 
Nachweises bleiben, tatsächlich in Un-
kenntnis der Geeignetheit oder Bestim-
mung des Mittels gehandelt zu haben.111 
Genau dieser Aspekt ist jedoch der Punkt, 
warum davon auszugehen ist, dass der 
Gesetzgeber trotz der Formulierung gerade 
keine Beweiserleichterung normieren woll-
te. Denn soweit die Offensichtlichkeit fest-
gestellt wurde, soll der Lieferant bzw. An-
bieter gerade nicht die Möglichkeit erhal-
ten, nachzuweisen, dass er trotz Offen-
sichtlichkeit, nichts von der Eignung und 
Bestimmung gewusst hat.112 Beschäftigt 
man sich weiter mit der Formulierung der 
Denkschrift113, fällt die Beschreibung auf, 
wonach dass Wissen durch den Nachweis, 
der aufgrund der Umstände offensichtli-
chen Eignung und Bestimmung der Mittel, 
ersetzt werden kann. Die Offensichtlichkeit 
kommt demnach als Ersatz zur Anwen-
dung, wenn das Wissen nicht nachweisbar 
ist. Ersatz ist aber keine Erleichterung114 in 
dem Sinne, dass es sich um ein Minus ge-
genüber den üblicherweise zu führenden 
Beweisen handelt. Die Offensichtlichkeit ist 
keine Beweiserleichterung. 
 
(c) Offensichtlichkeit als (unwiderlegliche) 
gesetzliche Vermutung  
(aa) Vorüberlegung 
Nach einem Teil der Literatur115 soll es sich 
bei der Offensichtlichkeit um eine unwider-
legliche Vermutung für das Wissen handeln 
und soll bejaht werden, wenn sich dies für 
den unbefangenen Betrachter der Umstän-
de von selbst ergibt und vernünftige Zwei-

                                          
                                         

109 Prütting, Karlsruher Forum 1989, 3 (4).
110 Laumen, NJW 2004, 3739 (3743). 
111 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 
20. 
112 Hesse, GRUR 1982, 191 (192). 
113 Bl. f. PMZ 1979, 325 (333). 
114 Ebenda. 
115 Hesse, GRUR 1982, 191 (193). 

fel nicht bestehen.116 Die Offensichtlichkeit 
muss aber so deutlich sein, dass sie als 
Indiz für das Wissen bzw. den Vorsatz die-
nen kann.117

(bb) Die gesetzliche Vermutung
Eine gesetzliche Tatsachenvermutung ist 
ein Rechtssatz, der das Vorliegen einer als 
Tatbestandsmerkmal einer Rechtswirkung 
erforderten Tatsache aus einem tatbe-
standsfremden Umstand erschließt.118 Der-
artige Rechtssätze sind meist ausdrücklich 
als Vermutung gekennzeichnet, können 
aber auch ohne diese Bezeichnung vorlie-
gen,119 wie es bei § 10 I PatG der Fall sein 
könnte. Die Rechtswirkung wäre das Ver-
bot der mittelbaren Patentverletzung, die 
erforderliche Tatsache demnach das Wis-
sen von der Eignung und der Bestimmung 
des Mittels. Da diese Tatsache ja nicht 
feststellbar ist, wird statt des Wissens, die 
Offensichtlichkeit i.S.d. tatbestandsfrem-
den Umstandes festgestellt. Nach der Defi-
nition könnte es sich bei der Offensichtlich-
keit um eine gesetzliche Tatsachenvermu-
tung handeln. Problematisch ist jedoch, 
dass der Belastete in aller Regel die Mög-
lichkeit hat, solche Vermutungen zu wider-
legen.120 Wie eben schon festgestellt, ist 
das bei der Offensichtlichkeit aber gerade 
nicht möglich. 
 
(cc) Unwiderlegliche gesetzliche Ver-
mutung-praesumtio iuris et de jure
Da dem Dritten i.S.d. § 10 I PatG keine 
Möglichkeit zugesprochen wird, seine Un-
kenntnis zu beweisen, könnte es sich hier-
bei um eine unwiderlegliche gesetzliche 
Vermutung handeln. Eine unwiderlegliche 
gesetzliche Vermutung liegt vor, wenn die 
für einen Tatbestand geltende Rechtsfolge 
auf einen anderen Tatbestand dadurch 
übertragen wird, dass der andere Tatbe-
stand dem ersten gleichgesetzt wird, ohne 
dass ein Beweis des Gegenteils überhaupt 
begrifflich denkbar wäre.121 Das Verbot der 
mittelbaren Patentverletzung setzt Wissen 
des Dritten voraus. Ist dieses nicht nach-

 
116 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 
117 Tilmann, GRUR 2005, 904 (906). 
118 Rosenberg, Die Beweislast, 3. Aufl. 1953, S. 
201. 
119 Gottwald in: Rosenberg/Schwab/Gottwald, 
Zivilprozessrecht, 16. Aufl. 2004, S. 763 f. 
120 Schellhammer, Zivilprozess, 12. Aufl. 2007, 
S.184. 
121 Hesse, GRUR 1982, 191 (193). 
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weisbar, wird das Merkmal der Offensicht-
lichkeit geprüft, wobei dieses Merkmal dem 
Wissen dann gleichgesetzt wird, ohne dass 
der mutmaßliche mittelbare Patentverlet-
zer die Möglichkeit zum Beweis des Gegen-
teils hätte. Bezüglich der Definition und der 
Tatbestandsmerkmale des § 10 I PatG be-
steht Übereinstimmung. Das Merkmal der 
Offensichtlichkeit kann demnach als unwi-
derlegliche gesetzliche Vermutung betrach-
tet werden. 

(dd) Rechtsfolge der Einordnung
Wenn das Gesetz die Offensichtlichkeit als 
unwiderlegliche Vermutung normiert hat, 
stellt sich die Frage, ob der Anbieter oder 
Lieferant nur fahrlässig gehandelt hat, 
nicht. Eine mittelbare Patentverletzung 
wäre dann auch durch bloß fahrlässiges 
Handeln möglich.122 Dies ergibt sich schon 
aus der Logik dieser Vermutung. Denn 
wenn nach den Umständen die Offensicht-
lichkeit vorliegt und der Lieferant und An-
bieter keine Möglichkeit hat, seine Un-
kenntnis zu beweisen, besteht auch immer 
die Gefahr, dass er aufgrund seines fahr-
lässigen Handelns in die Situation einer 
mittelbare Patentverletzung gerät. Denn 
die Offensichtlichkeit liegt vor, wenn sich 
dies für den unbefangenen Betrachter der 
Umstände von selbst ergibt und vernünfti-
ge Zweifel an der Eignung und der Be-
stimmung des Mittels zur patentverletzen-
den Benutzung nicht bestehen. 123 Was 
sich für den unbefangenen Betrachter aus 
den Umständen von selbst ergibt, muss 
sich nämlich noch lange nicht für den Lie-
feranten oder Anbietenden ergeben, ob-
wohl es sich für diesen eigentlich ergeben 
sollte. Demzufolge besteht die Möglichkeit 
der Bejahung der Offensichtlichkeit selbst 
dann, wenn der Lieferant bei seinem Han-
deln die erforderliche Sorgfalt außer Acht 
gelassen hat und demzufolge die Umstän-
de nicht deuten konnte. Auch der BGH hat 
in seiner „Luftheizgerät“-Entscheidung an-
geführt, dass der Anbieter oder Lieferant 
der sich vor augenscheinlichen Erkenntnis-
sen verschließt, vom Gesetz so behandelt 
werden soll, als ob er die Eignung und die 
Bestimmung des Mittels kennt, auch wenn 
er diese Kenntnis nicht hat, weil er sich ihr 
bewusst oder fahrlässig verschließt.124 Die-

                                          
                                         122 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 

20. 
123 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 
124 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 

ser Aussage zufolge, würde der BGH eben-
falls die Offensichtlichkeit und demnach 
den Tatbestand des § 10 I PatG bejahen, 
wenn dem Lieferant oder Anbietenden die 
deutlichen Hinweise aufgrund seines fahr-
lässigen Handelns unbekannt bleiben. Auch 
König bejaht diese Möglichkeit. Wenn der 
Dritte irrig annehme, dass die Bestimmung 
zur Benutzung durch den Abnehmer nicht 
vorliegt, und daraufhin das Mittel anbietet 
oder liefert, fehle es ihm ja eigentlich am 
Vorsatz, um § 10 I PatG zu bejahen. König 
betont bei diesem Sachverhalt die Offen-
sichtlichkeit als Tatbestandsalternative, die 
es dem Patentinhaber erlaube, hierüber 
auf objektive Merkmale zurückzugreifen, 
statt dem Anbieter oder Lieferant Vorsatz 
nachweisen zu müssen.125 König eröffnet 
hier den Weg zur mittelbaren Patentverlet-
zung über das Kriterium der Offensichtlich-
keit, da § 10 I PatG bei der Voraussetzung 
des Wissens hätte verneint werden müs-
sen. Hätte sich demnach der Lieferant 
nicht geirrt, weil er mit der erforderlichen 
Sorgfalt gehandelt hat, und demnach die 
Umstände, die zur Offensichtlichkeit füh-
ren, richtig gedeutet, hätte er am Ende 
vielleicht nicht geliefert. Da dem Lieferan-
ten oder Anbieter nicht die Möglichkeit ge-
währt wird, seine Unkenntnis zu beweisen, 
wird er zwangsläufig auch immer belangt, 
wenn er fahrlässig gehandelt hat. Der 
Nachweis der Unkenntnis des Dritten i.S.d. 
§ 10 I PatG ist nach diesem Ansatz recht-
lich bedeutungslos.126

(d) Stellungnahme
Festzustellen ist, dass es sich bei der Of-
fensichtlichkeit nicht um eine Beweiser-
leichterung handelt, wie sie oftmals, sogar 
von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung, genannt wird127, sondern um eine 
unwiderlegliche Vermutung, wonach der 
Beweis des Lieferanten oder Anbietenden 
bezüglich seiner tatsächlichen Unkenntnis 
keine rechtliche Bedeutung zukommt. Es 
soll dahingestellt bleiben, ob diese Ausge-
staltung der geeignetste Weg war, die ge-
genüberstehen Interessen, der Patent-
rechtsinhaber und der Lieferanten bzw. 
Anbieter, in Ausgleich zu bringen. Für die 
Patentrechtsinhaber ist die Regelung der 
Offensichtlichkeit natürlich eine große Hil-
fe, bei der Durchsetzung ihrer Interessen, 

 
125 König, Mitt. 2000, 10 (21). 
126 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 812. 
127 BGH GRUR 2001, 228 (232) - Luftheizgerät. 
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da das Wissen des Lieferers tatsächlich nur 
schwer zu beweisen ist. Für die Lieferanten 
ist dies jedoch nicht gerade eine Erleichte-
rung.128 Es stellt sich die Frage, ob die 
Handlungsmöglichkeiten der Lieferanten 
durch die unwiderlegliche Vermutungsre-
gelung, nicht mit einem vielfach höheren 
Risiko verbunden ist, den Tatbestand des 
§ 10 I PatG zu verwirklichen und ob es 
ihnen zuzumuten ist, sich bei jedem Auf-
trag sorgfältig über die Eignung und Be-
stimmung jedes Mittels zu informieren. Es 
ist fragwürdig, ob diese dann noch schnell 
und effektiv ihre Aufträge erfüllen können. 
Zweifelhaft ist vor allem der Gedanke, dass 
dem Lieferant oder Anbieter keine Möglich-
keit gegeben wird, seine Unkenntnis zu 
beweisen. Möglicherweise wäre mit der 
Ausgestaltung der Offensichtlichkeit als 
echte Beweiserleichterung, dem Interesse 
der Patentinhaber genügend entgegenge-
kommen. 

3. Zwischenergebnis
Der subjektive Tatbestand des § 10 I PatG 
ist erfüllt, wenn das angebotene oder ge-
lieferte Mittel zur Benutzung der Erfindung 
bestimmt ist und wenn der Lieferant oder 
Anbieter dies weiß oder es den Umständen 
nach offensichtlich ist. 

IV. § 10 II PatG: Allgemein im Handel
erhältliche Erzeugnisse
1. Anwendungsbereich
Die mittelbare Patentverletzung i.S.d. § 10 
II PatG liegt nicht vor, wenn es sich bei 
den gelieferten oder angebotenen Mitteln 
um Erzeugnisse handelt, die allgemein im 
Handel erhältlich sind. Zu diesen allgemein 
im Handel erhältlichen Erzeugnissen zählen 
Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie 
Nägel, Schrauben, Draht oder Kraftstoff.129 
Der Hinweis des täglichen Bedarfs ist je-
doch weniger als Bedarf des Letztverbrau-
chers zu verstehen. Maßgeblich ist, dass es 
sich um Erzeugnisse handelt, die im Han-
del allgemein erhältlich sind, auch wenn 
der Bedarf nicht täglich auftritt.130 Es han-
delt sich um Massen-, Alltags- und Dut-
zendware.131  

2. Mittelbare Patentverletzung i.S.d.

                                          

                                         

128 Villinger, GRUR 1981, 541 (545). 
129 Bl. f. PMZ 1979, 325 (333).  
130 Mes, 2. Aufl. 2005, § 10 Rn. 33. 
131 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 
21. 

§ 10 II PatG
a) Überblick
Eine mittelbare Patentverletzung kann je-
doch auch bei diesen Mitteln unter strenge-
ren objektiven und subjektiven Vorausset-
zungen vorliegen.  

b) Handlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG
Gefordert wird hier eine Handlung des 
Nachfragers i.S.v. § 9 S. 2 PatG. Eine der-
artige Handlung kann jedoch nur vorge-
nommen werden, wenn tatsächlich gelie-
fert wurde. Im Vergleich zu den bereits 
gemachten Angaben ist sofort auffallend, 
das hier auf einmal eine Akzessorietät zu 
der unmittelbaren Patentverletzung be-
steht.132 Das Erfordernis der tatsächlichen 
Handlung ersetzt demnach das Erfordernis, 
wonach das gelieferte Mittel nur zur Benut-
zung bestimmt sein muss. Dies würde hier 
nicht genügen, denn gem. § 10 II PatG 
muss tatsächlich gehandelt werden. Das 
gelieferte Mittel muss sich trotzdem auch 
auf ein wesentliches Element beziehen. 
Dies ergibt sich logisch zwingend, denn 
wenn sich das Mittel nicht auf ein wesentli-
ches Element bezieht, wäre noch nicht 
einmal § 10 I PatG erfüllt.133 § 10 II PatG 
ist nicht anwendbar, wenn eine Benut-
zungshandlung nach § 11 PatG erfolgt, da 
keine unmittelbare Patentverletzung vor-
genommen wurde.134

c) Bewusste Veranlassung
Desweiteren muss der Lieferant oder An-
bieter den Abnehmer bewusst zu dieser Tat 
veranlasst haben. Es liegt demnach eine 
strengere Voraussetzung im subjektiven 
Tatbestand vor. Es ist jedoch zu erläutern, 
wie das bewusste Veranlassen einzuordnen 
ist. Keukenschrijver135 vertritt die Ansicht, 
dass das bewusste Veranlassen direkten 
Vorsatz erfordert. Kraßer hingegen lässt 
dolus eventualis genügen.136 Um eine Be-
urteilung vornehmen zu können, muss zu-
erst einmal geklärt werden, welche Anfor-
derungen an direkten Vorsatz und dolus 
eventualis gestellt werden. Mit direktem 
Vorsatz, also mit Absicht, handelt der Tä-
ter, wenn es ihm auf die Verwirklichung 

 
132 Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 23. 
133 Preu, GRUR 1980, 697 (699). 
134 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 25. 
135 Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 24. 
136 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 812. 
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des Tatbestandes ankommt.137 Kennzeich-
nend ist das zielgerichtete Wollen.138 Dolus 
eventualis liegt vor, wenn der Täter die 
Tatbestandsverwirklichung, hier die Hand-
lung i.S.d. § 9 S. 2 PatG, für möglich hält 
und billigt oder billigend in Kauf nimmt. 
Unterschied zum direkten Vorsatz ist, dass 
der Täter hier die Tatbestandsverwirkli-
chung nicht unbedingt will, sondern ledig-
lich in sie einwilligt, sie billigt.139  
§ 10 II PatG verlangt bewusstes Veranlas-
sen zu einer Handlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG. 
Wenn der Lieferant den Abnehmer bewusst 
veranlassen soll, weiß er ja zwangsweise, 
dass es sich um eine Patentverletzung 
handelt. Die Beschreibung bewusst, weist 
nach wörtlicher Auslegung nicht darauf hin, 
dass der Lieferant die Handlung des Ab-
nehmers für möglich hält oder billigt. Be-
wusst heißt wohl eher, dass der Lieferant 
die Handlungen i.S.d. § 9 S. 2 PatG kennt 
und die Verwirklichung möchte. Bewusst 
Veranlassen heißt, die Willensrichtung ei-
nes Anderen zu bestimmen.140 Der Liefe-
rant muss also die Handlungen i.S.d. § 9 
S. 2 PatG kennen und die Verwirklichung 
durch den Abnehmer auch tatsächlich wol-
len, anstatt sie einfach nur für möglich zu 
halten oder zu billigen. Billigung ist keine 
Bestimmung der Willensrichtung. Nach 
dem Wortlaut des § 10 II PatG ist demnach 
von dem Erfordernis des direkten Vorsat-
zes auszugehen. Folgend ergibt sich, dass 
ein bewusstes Veranlassen auch nur mög-
lich ist, wenn der Abnehmer nicht schon 
von sich aus entschlossen ist. 
 
3. § 10 II PatG als Anstiftung
Nach Kühnen141 und Keukenschrijver142 
verlangt § 10 II PatG eine Anstiftung. Die 
Grundsätze zur Täterschaft und Teilnahme 
sind wie im Strafrecht zu verstehen.143 An 
den weiteren Voraussetzungen der Anstif-
tung i.S.d. § 26 StGB soll demnach geprüft 
werden, ob dies für § 10 II PatG zutrifft. 
Anstifter i.S.d. § 26 StGB ist, wer vorsätz-
                                          

                                         

137 Gropp, Strafrecht Allgmeiner Teil, 3. Aufl. 
2005, S.170. 
138 Ebert, Strafrecht Allgmeiner Teil, 3. Aufl. 
2001, S. 59. 
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140 Tilmann, GRUR 2005, 904 (906). 
141 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 25. 
142 Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 23. 
143 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 815. 

lich einen Anderen zu einer vorsätzlich be-
gangenen rechtswidrigen Tat bestimmt, 
über die er nicht selbst, sondern der ande-
re die Tatherrschaft hat.144 Es muss somit 
eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat 
vorliegen. Diese würde als Handlung i.S.v. 
§ 9 S. 2 PatG vorliegen. Unter Bestimmen 
ist das Hervorrufen des Entschlusses zu 
einer konkreten rechtswidrigen Tat zu ver-
stehen.145 Gem. § 10 II PatG geschieht 
dies durch das Veranlassen des Belieferten 
durch den Liefertanten. Desweiteren wird 
der Anstiftervorsatz bezüglich der Vollen-
dung der rechtswidrigen Haupttat und des 
Tatentschlusses verlangt, wobei dolus e-
ventualis genügen soll.146 Die Anforderung 
an den Vorsatz des Lieferanten, durch das 
bewusste Veranlassen, wurde bereits be-
jaht. Allerdings wurde dolus eventualis 
nicht als ausreichend erachtet und statt-
dessen direkter Vorsatz verlangt. Die An-
forderungen an das voluntative Element 
sind bei § 10 II PatG demnach sehr viel 
strenger als bei § 26 StGB. Als Grund 
könnte hierfür wieder der Wortlaut des 
§ 10 II PatG angebracht werden, wonach 
das Veranlassen ganz bewusst geschehen 
muss. Abgesehen von den strengeren An-
forderungen im subjektiven Tatbestand, 
kann § 10 II PatG als Anstiftung betrachtet 
werden. 
 
D. Rechtsfolgen
I. Gemeinsame Patentverletzung
Eine gemeinsame Patentverletzung liegt 
vor, wenn neben der mittelbaren Patent-
verletzung die unmittelbare Patentverlet-
zung auch tatsächlich erfolgt ist. Bei dieser 
Konstellation hat der Kläger sowohl gegen 
den mittelbaren als auch gegen den unmit-
telbaren Patentverletzer einen Anspruch 
auf Unterlassung gem. § 139 I PatG und 
einen Anspruch auf Schadensersatz gem. 
§ 139 II PatG.147 Mittelbarer und unmittel-
barer Patentverletzer haften als Gesamt-
schuldner gem. § 840 BGB. Der zu erset-
zende Schaden ist derjenige, der durch die 
unmittelbare Patentverletzung entsteht.148 
Im Innenverhältnis wird der mittelbare 
Patentverletzer gem. § 426 BGB wohl je-
doch einen geringeren Teil des Schadens 

 
144 Kühl, 26. Aufl. 2007, § 26 Rn. 1. 
145 Kindhäuser, 3. Aufl. 2006, § 26 Rn. 6. 
146 Kindhäuser, 3. Aufl. 2006, § 26 Rn. 23. 
147 Holzapfel, GRUR 2006, 881 (881). 
148 BGH GRUR 2005, 848 (854) - Antriebsschei-
benaufzug. 
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zu tragen haben, da er durch seine Hand-
lung das Rechtsgut nur gefährdet hat und 
der Eingriff in der Schutzbereich nicht von 
ihm verwirklicht wurde.149 Die unmittelbare 
Benutzung kann auch im privaten Bereich 
oder sonst privilegiert vorgenommen wor-
den sein.150 Dem Patentrechtsinhaber ste-
hen zur Ausfüllung des Schadensersatzan-
spruchs die für die unmittelbare Patentver-
letzung geltenden Grundsätze zu Verfü-
gung, da der Anspruch auf den, durch die 
unmittelbare patentverletzende Handlung 
des Belieferten, verursachten Schaden ab-
stellt.151 Er hat die Wahl zwischen dem 
entgangenen Gewinn, Verletzergewinn o-
der einer angemessenen Lizenzgebühr.152 
Verlangt der Patentinhaber den durch die 
Verletzungshandlung erzielten Gewinn, hat 
der mittelbare Verletzer nur seinen Gewinn 
herauszugeben. Eine gesamtschuldnerische 
Haftung erfolgt demnach nicht.153 Der Ver-
letzte hat gegenüber dem mittelbaren Pa-
tentverletzer weiterhin einen Auskunftsan-
spruch gem. § 140 b, wobei dies auch die 
Nennung der Belieferten enthält, die als 
unmittelbare Verletzer in Betracht kom-
men.154 Bei dem Unterlassungsanspruch 
tritt jedoch immer die Besonderheit auf, 
dass ein unbeschränktes Verbot bezüglich 
der Lieferung oder des Anbietens nur in 
Betracht kommt, wenn das angebotene 
oder gelieferte Mittel nach seiner objekti-
ven Beschaffenheit ausschließlich dazu 
geeignet ist, im Rahmen einer Verlet-
zungshandlung i.S.d. § 9 PatG verwendet 
zu werden.155 Können die Mittel nicht nur 
in patentverletzender Weise genutzt wer-
den, kann ein Unterlassungsanspruch nur 
dahingehend ergehen, dass der Beklagte 
bei zukünftigem Anbieten oder Liefern die 
Handlungen unterlässt, die in dem bereits 
geschehenen Fall die Erwartung einer pa-
tentgemäßen Verwendung begründeten, 
um die Gefahr, die durch diese Umstände 
geschaffen wurde, zu verhindern. Der Ver-
trieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch 

                                                                                   
149 Haedicke, GRUR 2009, 273 (276). 
150 Schulte/Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 10 Rn. 45. 
151 BGH GRUR 2007, 773 (777) - Rohrschweiß-
verfahren. 
152 Heermann, GRUR 1999, 625 (626 ff.). 
153 Meier-Beck, GRUR 1993, 1 (7). 
154 Ahrens, Gewerblicher Rechtsschutz, 2008, S. 
182. 
155 Scharen, GRUR 2008, 944 (948). 

darf jedoch nicht in unzumutbarere Weise 
behindert werden.156

II. Mittelbare Patentverletzung ohne
unmittelbare Verletzung
Dem Patentinhaber steht gegenüber dem 
mittelbaren Patentverletzer ein Unterlas-
sungsanspruch auch zu, wenn es nicht zur 
unmittelbaren Verletzung gekommen ist.157 
Weiterhin steht auch bei dieser Konstellati-
on dem Patentinhaber wieder ein Aus-
kunftsanspruch zu.158  
Nach wohl mittlerweile überwiegender An-
sicht, soll der Rechteinhaber jedoch keinen 
Schadensersatzanspruch geltend machen 
können.159 Da der Schadensersatzanspruch 
mindestens einen Schadensfall und somit 
mindestens eine unmittelbare Patentverlet-
zung verlangt, kann kein Schadensersatz-
anspruch gegen den mittelbaren Patent-
verletzer geltend gemacht werden, wenn 
es zu keiner unmittelbaren Verletzungs-
handlung gekommen ist.160 Bei dieser Aus-
sage des BGH fällt sofort auf, dass die mit-
telbare Patentverletzung plötzlich wieder 
akzessorisch zur unmittelbaren Patentver-
letzung sein soll, obwohl gerade die Eigen-
ständigkeit des § 10 PatG seit 1981 immer 
wieder betont wurde. Schlussfolgernd er-
gibt sich hieraus, dass auch kein Anspruch 
auf Rechnungslegung bestehen kann. 
 
E. Schutzmöglichkeiten der Lieferan-
ten und Anbieter
I. Überblick
Nach der Darstellung der Tatbestand-
merkmale, stellt sich die Frage, wie sich 
der Lieferant oder Anbieter vor der Ver-
wirklichung einer mittelbaren Patentverlet-
zung schützen kann. Gerade im Hinblick 
auf das Merkmal der Offensichtlichkeit ist 
der Pfad zwischen rechtmäßigem Verhalten 
und mittelbarer Patentverletzung, eventu-
ell resultierend aus fahrlässiger Unwissen-
heit, sehr schmal. Dem Lieferanten oder 
Anbieter muss es demnach ermöglicht 
werden, seinerseits durch Vorkehrungen 

 
156 BGH GRUR 2006, 839 (841) - Deckenhei-
zung. 
157 Ebenda. 
158 BGH GRUR 2007, 679 (684) - Hauben-
stretchautomat. 
159 BGH GRUR 2005, 848 (854) - Antriebsschei-
benaufzug; Haedicke GRUR 2009, 273 (275 f.); 
Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 25. 
160 BGH GRUR 2005, 848 (854) - Antriebsschei-
benaufzug. 
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dafür zu sorgen, dass die gelieferten oder 
angebotenen Mittel nicht zur Benutzung 
der patentierten Erfindung verwendet wer-
den. Hierdurch soll der mittelbaren Patent-
verletzung ausgewichen werden.161 Prob-
lematisch ist dabei jedoch, dass auch ge-
eignete Vorkehrungen nicht immer verhin-
dern, dass Belieferte die von § 10 I PatG 
vorausgesetzte Bestimmung treffen.162 
Welche Vorsorgemaßnahmen der Lieferant 
oder Anbieter einer Ware, die patentverlet-
zend und patentfrei genutzt werden kann, 
zu treffen hat, bestimmt sich nach den 
Umständen des Einzelfalles. Auf der einen 
Seite müssen diese Maßnahmen geeignet 
und ausreichend sein, um Patentverletzun-
gen mit hinreichender Sicherheit zu ver-
hindern. Auf der anderen Seite darf aber 
auch der Vertrieb der Mittel zur patentfrei-
en Nutzung nicht in unzumutbarer Weise 
behindert werden.163 Als Faustformel gilt, 
je naheliegender die Gefahr einer Verlet-
zung, umso strengere Anforderungen sind 
an die Vorkehrungen zu stellen.164

II. Vorkehrungen im Einzelnen
Kann ein Mittel nur in patentverletzender 
Weise genutzt werden, hat jegliches Anbie-
ten oder Liefern selbstverständlich zu un-
terbleiben.165 Das gleiche gilt bei positiver 
Kenntnis, dass der Belieferte das an sich 
patentfreie Mittel in patentverletzender 
Weise nutzen möchte. Besteht dieses Wis-
sen nicht, werden konkrete Warn- und 
ausdrückliche Verwendungshinweise als 
ausreichend erachtet.166 Es genügt, wenn 
die Warenlieferung unter einen Verwen-
dungsvorbehalt gestellt wird oder wenn 
ausdrücklich und konkret vor einer patent-
verletzenden Handlung gewarnt wird, so-
fern sichergestellt ist, dass dies bei dem 
Belieferten beachtet wird. Lediglich eine 
Warnung in der Betriebsanleitung genügt 
allein nicht und hat nur ergänzende Wir-
kung.167 Es ist wichtig, dass der Lieferant 
klare Angaben macht.168 Eine weitere Mög-

                                          
                                         

161 Mes, GRUR 1998, 281 (284). 
162 Hesse, GRUR 2001, 995 (998). 
163 BGH GRUR 2006, 839 (842) - Deckenhei-
zung 
164 Harmsen, GRUR 1964, 496 (498).  
165 Klaka, GRUR 1977, 337 (341). 
166 Fabry/Trimborn, GRUR 2008, 861 (862). 
167 BGH GRUR 2007, 679 (685) - Hauben-
stretchautomat. 
168 Reimer, JR 1951, 307 (309). 

lichkeit ist eine Unterlassungserklärung, 
gegebenenfalls sogar strafbewehrt.169 Dies 
wäre wohl die sicherste, aber auch die am 
schwersten in der Praxis umzusetzende 
Methode.170 Die Forderung, den Belieferten 
generell eine strafbewehrte Unterlassungs-
erklärung abzuverlangen, würde aufgrund 
der zu erwartenden Reaktionen der poten-
tiellen Kunden wirtschaftlich einem Verbot 
des Vertriebs gleichkommen.171 Demnach 
kommt der Zumutbarkeit und der Interes-
sensabwägung eine besondere Rolle zu.172 
Die Tragweite einer solchen Maßnahme 
hindert den Lieferanten regelmäßig erheb-
lich in der freien geschäftlichen Betäti-
gung.173 Eine Unterlassungserklärung kann 
demnach nur verlangt werden, wenn ande-
re Maßnahmen, wie beispielsweise der e-
ben genannte Warnhinweis, nicht ausrei-
chen, um eine ernstliche Vorsorge gegen 
eine Benutzungshandlung i.S.d. § 9 S. 2 
PatG zu treffen. 174  
 
F. Mittelbare Patentverletzung und
mittelbare Täterschaft
I. Überblick
Es ist strafrechtlich und zivilrechtlich aner-
kannt, dass Patentverletzer nur sein kann, 
wer als Täter, Anstifter oder Gehilfe unmit-
telbar oder mittelbar eine Handlung i.S.d. 
§§ 9, 10 PatG verwirklicht.175 Es soll nun 
geklärt werden, inwiefern die Handlungen 
i.S.d. § 10 I PatG zur mittelbaren Täter-
schaft abzugrenzen ist. Wie bereits festge-
stellt, werden die Formen der Beteiligung 
wie im Strafrecht verstanden. 
 
II. Mittelbare Täterschaft i.S.d.
§ 25 I 2. Alt. StGB
1. Problemstellung
Täter ist, wem die Tat als eigene zuzu-
rechnen ist. Abgrenzungsschwierigkeiten 
könnte es aufgrund des Wortlautes “mit-
telbare Patentverletzung“, zur mittelbare 
Täterschaft geben. Mittelbarer Täter i.S.d. 
§ 25 I 2.Alt. StGB ist, wer die Tat durch 
einen anderen begeht. In Betracht käme 

 
169 Mes, GRUR 1998, 281 (284). 
170 Fabry/Trimborn, GRUR 2008, 861 (862). 
171 BGH GRUR 2007, 679 (685) - Haubenstret-
chautomat
172 Harmsen, GRUR 1964, 496 (498).  
173 Axster, GRUR 1931, 653 (663). 
174 BGH GRUR 1961, 627 (628) - Metallspritz-
verfahren. 
175 Brandenburg, Mitt. 2005, 205 (206). 
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eine mittelbare Täterschaft kraft überlege-
nen Wissens.176 Mittelbare Täterschaft liegt 
dann vor, wenn ein Lieferant seine gut-
gläubigen Abnehmer zur Patentverletzung 
veranlasst und er sie damit zu Werkzeugen 
bei der Begehung seiner eigenen Patent-
verletzung macht.177 Das RG hat eine mit-
telbare Täterschaft bejaht, wenn ein Liefe-
rant seine gutgläubigen Abnehmer zur Pa-
tentverletzung veranlasste, indem er bei 
ihnen den guten Glauben erweckte, sie 
würden mit dem Erwerb der gelieferten 
Mittel auch die Erlaubnis der geschützten 
Verwendung erwerben. Begründet wurde 
dies damit, dass der Lieferant seine Kun-
den als Werkzeug zur Begehung der Pa-
tentverletzung benutzt habe.178 In diesem 
Fall hat ein Lieferant Metall an gutgläubige 
Abnehmer geliefert und in ihm den guten 
Glauben erweckt, mit dem Erwerb des Me-
talls hätte er auch die Erlaubnis zu der ge-
schützten Verwendung erworben. Dem-
nach handelt es sich hierbei um Fälle, bei 
denen der Vorsatz des Belieferten zur Ver-
letzungshandlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG fehlt, 
jedoch der Vorsatz zur unmittelbaren Pa-
tentverletzung beim Lieferanten gegeben 
ist und es im Ergebnis auch zu einer Hand-
lung i.S.d. § 9 S. 2 PatG gekommen ist. 
Nach strenger Subsumtion müsste § 10 I 
PatG verneint werden, denn es fehlt der 
Vorsatz des Belieferten. Der Abnehmer 
muss die Benutzung des Gegenstandes 
wollen und seine Entscheidung zum Zeit-
punkt der Lieferung oder des Angebots 
bereits getroffen haben.179 Über die An-
wendung der mittelbaren Täterschaft im 
Patentrecht herrscht jedoch Streit. 
 
2. Ansicht von Teilen der Literatur
Teile der Literatur bejahen in Ausnahmefäl-
len die Möglichkeit der Anwendung der 
mittelbaren Täterschaft. Keukenschrijver 
verneint grundsätzliche Bedenken und hält 
die Anwendung in besonderen Ausnahme-
fällen für möglich.180 Auch Teschemacher 
bejahte schon früher die Anwendbarkeit 
der mittelbaren Täterschaft. Jedoch sollte 
dies nur bei speziellen Fällen, wie dem o-

                                          

                                         

176 Joecks, 7. Aufl. 2007, § 25 Rn. 20. 
177 Chrocziel/Hufnagel, FS – Tilmann, 2003, S. 
449 (459 f.). 
178 RGZ 86, 412 (418) - pyrophore Metalllegie-
rungen. 
179 König, Mitt. 2000, 10 (20). 
180 Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. 2003, § 10 
Rn. 32. 

ben Genannten, bejaht werden, da es bei 
den üblichen Lieferungsfällen dem Liefe-
ranten gleichgültig sein wird, ob der Ab-
nehmer berechtigt handelt oder nicht. Dem 
Lieferanten kommt es in erster Linie darauf 
an, seine Ware zu veräußern. Jedoch unter 
den oben genannten engen Voraussetzun-
gen soll eine mittelbare Täterschaft bejaht 
werden, da der Lieferant seinen Abnehmer 
als gutgläubiges Werkzeug benutzte, um 
durch ihn eine Handlung i.S.d. § 9 S. 2 
PatG verwirklichen zu lassen. Der Täterwil-
le ergibt sich daraus, dass der Verlet-
zungserfolg dem Lieferanten zuzurechnen 
ist, da der Abnehmer nicht kaufen würde, 
wenn er von den Umständen wüsste.181

3. Gegenansicht
Insbesondere Scharen lehnt die Anwend-
barkeit der mittelbaren Täterschaft ab. 
Hauptargument ist, dass der Standpunkt, 
der Abnehmer sei ein Werkzeug des Liefe-
ranten, mit dem der Lieferant die Patent-
verletzung begehe, künstlich sei. Der im 
Strafrecht entwickelte Begriff der mittelba-
ren Täterschaft treffe hauptsächlich den 
Fall, dass der Verletzer sich einer schuldlos 
handelnden Person als Werkzeug bedie-
ne.182 Dies würde nicht für den Abnehmer 
gelten, der darauf hin die Verletzungs-
handlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG vornimmt 
und könne auch keine Rechtfertigung im 
Patentrecht finden.183

4. Stellungnahme
Der Ansicht von Keukenschrijver und Te-
schemacher ist zu folgen. Zwar mag die 
mittelbare Täterschaft im strafrechtlichen 
Sinn grundsätzlich einen anderen ur-
sprünglichen Sinn verfolgt haben, jedoch 
sollte eine Anwendbarkeit bei den oben 
genannten expliziten Fällen gegeben sein. 
Scharen betont hier ausdrücklich das 
schuldlos handelnde Werkzeug. Jedoch 
sollte die mittelbare Täterschaft nicht nur 
auf Handelnde reduziert werden, die auf-
grund von Entschuldigungsgründen oder 
seelischer Störungen schuldlos handeln. 
Vordermann i.S.d. § 25 I 2. Alt. StGB kön-
nen auch objektiv tatbestandslos, recht-
mäßig oder vorsatzlos Handelnde sein. 

 
181 Teschemacher, Die mittelbare Patentverlet-
zung, 1974, S. 131. 
182 Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 
30. 
183 Chrocziel/Hufnagel, FS – Tilmann, 2003, S. 
449 (459). 
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Demnach ist dem Argument von Scharen 
nicht ohne weiteres zuzustimmen. Es ist 
vielleicht ungewöhnlich, die mittelbare Tä-
terschaft im System des deutschen Patent-
rechts anzuwenden. Aber warum sollte die 
Anwendbarkeit verneint werden, wenn 
Teilnahmeformen wie Anstiftung oder Bei-
hilfe auch zulässig sind und angewendet 
werden. Da eine mittelbare Patentverlet-
zung aufgrund des fehlenden Handlungs-
willens der Belieferten ausscheiden würde, 
bestünde die Gefahr einer Strafbarkeitslü-
cke. Es ist ja auch nicht so, dass der Vor-
dermann der mittelbaren Täterschaft straf-
frei ausgeht, wenn er ebenfalls rechtswid-
rig und schuldhaft handelt.184 Auch nicht, 
wenn er, wie im vorliegenden Fall, irrtüm-
lich eine Berechtigung annimmt, weil es 
ihm der Lieferant versichert hat. Eine An-
stiftung i.S.d. § 26 StGB hätte hier eben-
falls verneint werden müssen, da es hier 
an der Patentverletzung als vorsätzlicher 
rechtswidriger Haupttat mangelt. Allein 
diese Lösung kann dem Interesse der Pa-
tentrechtsinhaber gerecht werden.  

G. Einordnung des Tatbestandes der
mittelbaren Patentverletzung
I. Grundlegende Zuordnung
Nach den erfolgten Ausführungen steht 
nun fest, dass es sich bei der mittelbaren 
Patentverletzung um einen selbstständigen 
Tatbestand handelt, der die Vorbereitungs-
handlungen einer unmittelbaren Verlet-
zungshandlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG um-
fasst. Nach herrschender Ansicht soll es 
sich hierbei um einen Gefährdungstatbe-
stand handeln.185 Bei Gefährdungsdelikten 
stellt die Tat eine mehr oder weniger in-
tensive Bedrohung des Handlungsobjektes 
dar.186 § 10 PatG bezweckt, die unberech-
tigte Benutzung bereits im Vorfeld zu ver-
hindern.187 Demnach wird schon das An-
bieten und Liefern von Mitteln verboten, 
die den Abnehmer in den Stand setzen die 
geschützte Erfindung unberechtigt zu be-

                                          

                                         
184 Baumann/Weber/Mitch, Strafrecht Allgemei-
ner Teil, 11. Aufl. 2003, S. 623. 
185 König, Mitt. 2000, 10 (11); Fitzner, Mitt. 
2008, 243 (247); BGH GRUR 1992, 40 (42) - 
beheizbarer Atemluftschlauch. 
186 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 
2006, S. 338. 
187 BGH GRUR 1992, 40 (42) - beheizbarer A-
temluftschlauch. 

nutzen.188 Es reicht der einfache Tatbe-
stand einer Gefahrenlage alleine aus, wo-
nach eine unmittelbare Patentverletzung 
nahe liegt.189 Durch das Anbieten oder Lie-
fern der bereits beschriebenen Mittel wird 
demnach eine Gefahrenlage geschaffen, 
die eine unmittelbare Verletzung zwar 
nicht zwingend herbeiführen muss, aber 
zumindest sehr stark begünstigt, da hier-
durch die Benutzung ermöglicht wird. Die 
Einordnung scheint demnach schlüssig. Es 
stellt sich jedoch noch die Frage, ob es sich 
um ein abstraktes oder konkretes Gefähr-
dungsdelikt handelt. 

II. § 10 I PatG als abstraktes Gefähr-
dungsdelikt
Abstrakte Gefährdungsdelikte umfassen 
typisch gefährliches Verhalten, ohne den 
Eintritt einer tatsächlichen Gefahr zu for-
dern.190 § 10 I PatG umfasst als Handlung 
das Anbieten und Liefern der beschriebe-
nen Mittel. Diese beiden Handlungen kön-
nen eher nicht mit den typischen Handlun-
gen verglichen werden, die regelmäßig als 
abstraktes Gefährdungsdelikt eingestuft 
werden, wie Brandstiftung i.S.d. § 306 
StGB oder unerlaubter Umgang mit gefähr-
lichen Abfällen i.S.d. § 326 StGB.  

III. § 10 I PatG als konkretes Gefähr-
dungsdelikt
Bei den konkreten Gefährdungsdelikten 
beschreibt der Tatbestand ein Verhalten, 
welches eine Gefahr für Menschen oder 
Sachen auslöst.191 Wenn das Mittel, wel-
ches zur Benutzung bestimmt ist, geliefert 
wird, ist eine unmittelbare Verletzungs-
handlung i.S.d. § 9 S. 2 PatG so nah, dass 
der Nichteintritt nur noch vom Zufall ab-
hängt. Mit dieser Formulierung wird regel-
mäßig beschrieben, wann eine konkrete 
Gefährdung vorliegt.192 Konkrete Gefähr-
dungsdelikte als Erfolgsdelikte liegen in 
den Fällen vor, in denen der Eintritt des 
Verletzungserfolges nur „einen Wimpern-
schlag“ entfernt ist. Durch die Lieferung 
gem. § 10 I PatG kann die Gefahr eines 
Verletzungserfolges eintreten, da hierdurch 
die Benutzung durch den Abnehmer mög-

 
188 BGH GRUR 2007, 773 (775) - Rohrschweiß-
verfahren. 
189 Schmieder, NJW 1980, 1190 (1194). 
190 Ebert, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 
2001, S. 41. 
191 Satzger, NStZ 1998, 112 (114). 
192 Schünemann, JA 1975, 787 (797). 
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lich wurde.193 Problematisch ist jedoch, 
dass beim Anbieten eine nicht so starke 
Gefahrenlage geschaffen wird. Die mittel-
bare Patentverletzung i.S.d. § 10 PatG, die 
durch das Liefern verwirklicht wurde, 
könnte jedoch als konkreten Gefährdungs-
delikt in Form eines Erfolgsdelikts betrach-
tet werden. 
 
IV. Stellungnahme
Bei § 10 I PatG handelt es sich um ein 
konkretes Gefährdungsdelikt. Die Einord-
nung der Handlungen des Lieferns und des 
Anbietens, innerhalb des Gefährdungstat-
bestands, lassen sich jedoch nicht gemein-
sam unter die, in der Rechtslehre entwi-
ckelten Grundsätze, subsumieren, obwohl 
durch beide eine Gefahrenlage geschaffen 
wird, jedoch von unterschiedlicher Intensi-
tät. Die Einordnung der mittelbaren Pa-
tentverletzung als konkreter Gefährdungs-
tatbestand ist aber wohl am passendsten. 
 
H. Fazit 
I. Abschließende Betrachtung
§ 10 PatG ist zweifelsfrei ein Exot innerhalb 
des deutschen Patentrechts. Berechtigt 
wird auch heute noch angeführt, dass der 
Tatbestand dogmatisch nicht in das deut-
sche Patentrechtssystem passt, insbeson-
dere durch die Anforderungen eines objek-
tiven und subjektiven Tatbestandes.194 Auf 
der anderen Seite steht jedoch zweifelsfrei 
fest, dass der Tatbestand des § 10 PatG 
unabdingbar ist, um den Patentinhabern 
einen umfassenden Schutz zu gewährleis-
ten. Insbesondere durch den Verzicht der 
Akzessorietät zur unmittelbaren Verlet-
zungshandlung wurde die Stellung der Pa-
tentinhaber gestärkt. Allerdings sollte aus-
drücklich darauf hingewiesen werden, dass 
die Position der Patentinhaber zwar ge-
stärkt ist, jedoch den Interessen der Liefe-
ranten zu wenig Beachtung geschenkt 
wurde. Insbesondere bei der Offensicht-
lichkeit bewegt sich der Lieferant auf ei-
nem schmalen Pfad. Desweiteren können 
die Vorsorgemaßnahmen wie Warnhinwei-
se oder sogar strafbewehrte Unterlas-
sungserklärungen in der Praxis große Hür-
de für den Lieferanten darstellen. Diese 
können insbesondere zu Lasten von Ver-
tragsverhandlungen gehen. Im Einzelfall 
auftretende Lücken, die von § 10 PatG 
nicht erfasst werden, könnten durch die 

                                          
                                         

193 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (247). 
194 Fitzner, Mitt. 2008, 243 (249). 

Anwendung der mittelbaren Täterschaft 
gefüllt werden. Jedoch sollte immer auf 
eine saubere Abgrenzung der mittelbaren 
Patentverletzung zur mittelbaren Täter-
schaft und zu den Teilnahmeformen vorge-
nommen werden, um Unklarheiten zu ver-
meiden. Diese resultieren im Ursprung 
wohl aus der ungünstigen Formulierung 
„mittelbare“ Patentverletzung. Holzapfel 
hat vorgeschlagen § 10 PatG als „Patent-
gefährdung“ zu bezeichnen.195 Dies würde 
wohl auch der Form des § 10 PatG als Ge-
fährdungstatbestand eher Rechnung tra-
gen und würde eventuelle Unklarheiten 
und Verwechslungen schon im Ursprung 
verhindern.  
 
II. Ausblick für die Zukunft
In den letzten Jahren hat sich die höchst-
richterliche Rechtsprechung vermehrt den 
speziellen Problemen des § 10 PatG zuge-
wandt. Hierdurch konnten Unklarheiten 
teilweise beseitigt werden. Dies kann als 
positive Entwicklung bewertet werden, die 
insbesondere auch die Stellung der Liefe-
ranten und Anbieter in dem Sinne stärkt, 
dass sie in Bezug auf die Voraussetzungen 
des § 10 PatG mehr Klarheit und demnach 
auch mehr Handlungssicherheit haben. Es 
ist wünschenswert, dass sich der BGH auch 
weiterhin mit den ungenauen Formulierun-
gen des § 10 PatG auseinandersetzt und 
die neu gewonnenen Erkenntnisse auch 
konsequent in den zukünftigen Entschei-
dungen anwendet 
 

 
195 Holzapfel, GRUR 2002, 193 (194). 
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Die Vorauflage des Ströbele/Hacker aus 
dem Jahre 2006 wurde ausführlich bespro-
chen (Goldmann, WRP 2007, 103 ff.; Ku-
rig, GRUR Int. 2007, 267 f.; Kunz-Hall-
stein, NJW 2007, 1513; Dreiss, Mitt. 2007, 
243) und von den Rezensenten mit viel 
Lob bedacht. Was also –  abgesehen von 
der einer jeden Neuauflage anheim ste-
henden Aktualisierung – bringt die aktuelle 
Auflage Neues? 
 
Zunächst einmal das Format. Die Neuauf-
lage ist dünner geworden – rund 2 cm. 
Wer jetzt meint, weniger Seiten fürs Geld 
zu bekommen, liegt falsch. Die Dickenre-
duzierung beruht ausschließlich auf der 
Verwendung dünneren Papiers. Der Um-
fang des Kommentarteiles ist dagegen um 
rund 120 Seiten auf 2054 Seiten ange-
wachsen, die Gesamtseitenzahl sogar um 
ca. 170 Seiten auf 2632 Seiten. Doch da-
mit nicht genug: Der Kommentar kommt in 
einem größerem Format, einschließlich 
eines größeren Satzspiegels. Der tatsächli-
che Zuwachs an Inhalt beträgt somit weit 
mehr als die schon opulenten 120 Seiten 
mehr an Kommentierung erwarten lassen. 
Nichts anderes war freilich zu erwarten, ist 
doch das Markenrecht nach wie vor so 
stark im Fluss wie kaum ein anderes 
Rechtsgebiet, und das, obwohl der Gesetz-
geber kaum etwas dazu beigetragen hat. 
Vielmehr ist es die Rechtsprechung, allen 
voran des EuGH, die das Markenrecht im-
mer weiter ausziseliert. Angesichts dieser 
Stofffülle den Überblick zu behalten, fällt 
nicht leicht. Und aus der Fortschreibung 
eines Kommentars wird – wie vorliegend – 
schnell eine fast vollständige Neubearbei-
tung.  
 
Die aktuelle Auflage bringt erneut eine Er-
weiterung des Autorenkreises mit sich. Mit 
Helga Kober-Dehm und Helmut Knoll sind 
zwei weitere Richter am Bundespatentge-
richt dem Autorenkreis beigetreten und 
haben Teile der bisher von Paul Ströbele 
verantworteten Kommentierung über die 
Beschwerde und die Rechtsbeschwerde 
(Knoll) sowie die gemeinsamen Vorschrif-

ten (Kober-Dehm) übernommen. Die nun-
mehr fünf Autoren bringen das Werk auf 
den Stand vom 1. Januar 2009. Neben 
einigen kleinen Änderungen war nament-
lich die Umsetzung der Enforcement-Richt-
linie (vor allem Vernichtungs- und Rückruf-
ansprüche, der Auskunftsanspruch sowie 
Vorlage und Besichtigungsansprüche nach 
Kennzeichenverletzung) einzuarbeiten. 
 
Der Ströbele/Hacker zeichnet sich auch in 
der neuen Auflage durch eine umfassende 
Auswertung der deutschen höchstrichterli-
chen aber auch in der Instanzrechtspre-
chung aus. Hinzu kommen Judikate des 
EuGH, des EuG sowie ausgewählte Ent-
scheidungen des HABM und ausländischer 
Gerichte. Auf Grundlage dieses immensen 
Fallmaterials gelingt es den Autoren, das 
Markenrecht zu systematisieren und die 
Ausgestaltung und Anwendung des Mar-
kengesetzes durch die Rechtsprechung 
nachzuzeichnen und – wenn nötig – kri-
tisch zu kommentieren. Der Leser erhält 
auf diese Weise einen sicheren Überblick 
über den Stand der Rechtsprechung. Zu-
gleich arbeiten die Kommentartoren das 
Markenrecht einschließlich seiner europäi-
schen und internationalen Bezüge wissen-
schaftlich auf, wobei auch die Literatur 
nicht zu kurz kommt. Einzelne Stellen der 
Kommentierung herauszustellen, würde 
dem Wert des Gesamtwerkes nicht gerecht 
und beruhte ohnehin auf rein persönlichen 
Interessen. Mit großem Interesse hat der 
Rezensent beispielsweise die Ausführungen 
Hackers zum Verhältnis des Markenrechts 
zu anderen Vorschriften, namentlich des 
UWG, hier vor allem die Auswirkungen der 
UGP-Richtlinie und des entsprechenden 
Umsetzungsgesetzes (§ 2 Rn. 9-15) sowie 
Ströbeles Einschätzung des Einflusses der 
Bainbridge-Entscheidung des EuGH auf die 
rechtserhaltende Benutzung einer Marke 
durch eine ihrerseits abgewandelte Benut-
zungsform (§ 26 Abs. 3 S. 2) gelesen. 
 
Zum Schluss sei nur eine kleine Kritik ge-
stattet, freilich eine, die nicht den Inhalt 
des besprochenen Werkes betrifft und dar-
über hinaus Geschmacksache ist. Der Re-
zensent jedenfalls vermag sich mit dem 
rein numerischen Gliederungssystem nach 
wie vor nicht anzufreunden, insbesondere 
wenn dies bis in die fünfte Ebene reicht 
(etwa Seite 681: „3.1.2.1.1.“). 
 
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
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B. ENTSCHEIDUNGEN 
 
I. EUGH / EUG 
zusammengestellt von  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
1. MARKENRECHT 
 
Marken – Verordnung (EG) Nr. 40/94
– Art. 9 Abs. 1 Buchst. c – In der Ge-
meinschaft bekannte Marke – Geogra-
fische Ausdehnung der Bekanntheit
Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) v. 
6.10.2009 – C-301/07 – Vorabentschei-
dungsersuchen des öOGH) – PAGO Inter-
national GmbH ./. Tirolmilch registrierte 
Genossenschaft mbH 
 
Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 
(EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezem-
ber 1993 über die Gemeinschaftsmarke ist 
dahin auszulegen, dass eine Gemein-
schaftsmarke, um in den Genuss des von 
dieser Vorschrift vorgesehenen Schutzes 
zu kommen, bei einem wesentlichen Teil 
des Publikums, das von den durch sie er-
fassten Waren oder Dienstleistungen be-
troffen ist, in einem wesentlichen Teil des 
Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss 
und dass das Gebiet des betreffenden Mit-
gliedstaats angesichts der Umstände des 
Ausgangsverfahrens als wesentlicher Teil 
des Gemeinschaftsgebiets angesehen wer-
den kann. 

 
 
Marken – Internationale Registrierung
– Protokoll zum Madrider Abkommen –
Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 146
– Gleiche Wirkungen einer internatio-
nalen Registrierung und einer Ge-
meinschaftsmarke in der Gemein-
schaft – Verordnung (EG) Nr.
1383/2003 – Art. 5 Abs. 4 – Waren,
die im Verdacht stehen, eine Marke zu
verletzen – Tätigwerden der Zollbe-
hörden – Inhaber einer Gemein-
schaftsmarke – Anspruch auf Tätig-
werden auch in anderen Mitgliedstaa-
ten als dem der Antragstellung – Aus-
weitung auf den Inhaber einer inter-
nationalen Registrierung
Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) 
vom 2. Juli 2009 – C-302/08 (Vorabent-
scheidungsersuchen des Finanzgericht 

München) – Zino Davidoff SA ./. Bundesfi-
nanzdirektion Südost 
 
Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 
über das Vorgehen der Zollbehörden gegen 
Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte 
Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, 
und die Maßnahmen gegenüber Waren, die 
erkanntermaßen derartige Rechte verlet-
zen, ist im Licht von Art. 146 der Verord-
nung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. 
Dezember 1993 über die Gemeinschafts-
marke in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1992/2003 des Rates vom 27. Oktober 
2003 geänderten Fassung dahin auszule-
gen, dass er es dem Inhaber einer interna-
tional registrierten Marke ermöglicht, e-
benso wie der Inhaber einer Gemein-
schaftsmarke ein Tätigwerden der Zollbe-
hörden eines anderen Mitgliedstaats oder 
mehrerer anderer Mitgliedstaaten als des 
Mitgliedstaats, in dem er den Antrag stellt, 
herbeizuführen. 

 
 
Verordnungen (EWG) Nr. 2081/92 und
(EG) Nr. 1347/2001 – Gültigkeit –
Gattungsbezeichnung – Koexistenz
zwischen einer Marke und einer ge-
schützten geographischen Angabe
Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) 
vom 2. Juli 2009 – C-343/07 (Vorabent-
scheidungsersuchen des Corte d’appello di 
Torino ]Italien]) – Bavaria NV,  
Bavaria Italia Srl ./. Bayerischer Brauer-
bund e. V. 
 
1. Die Prüfung der ersten Frage des vorle-
genden Gerichts hat nichts ergeben, was 
die Gültigkeit der Verordnung (EG) Nr. 
1347/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 
zur Ergänzung des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/96 der Kommission 
zur Eintragung geographischer Angaben 
und Ursprungsbezeichnungen gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 17 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2081/92 des Rates berühren 
könnte. 
 
2. Die Verordnung Nr. 1347/2001 ist dahin 
auszulegen, dass sie die Gültigkeit von 
vorher bestehenden Marken Dritter, die 
das Wort „Bavaria“ enthalten und die vor 
dem Zeitpunkt des Antrags auf Eintragung 
der g.g.A. „Bayerisches Bier“ in gutem 
Glauben eingetragen worden sind, sowie 
die Möglichkeit einer Benutzung dieser 
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Marken, die einen der Tatbestände des Art. 
13 der Verordnung Nr. 2081/92 des Rates 
vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel erfüllt, nicht beeinträchtigt, sofern 
diese Marken nicht einem der in Art. 3 Abs. 
1 Buchst. c und g und Art. 12 Abs. 2 
Buchst. b der Ersten Richtlinie 
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Marken 
genannten Gründe für die Ungültigkeit o-
der den Verfall unterliegen. 

 
 
2. GESCHMACKSMUSTERRECHT 
 
Verordnung (EG) Nr. 6/2002 – Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster – Art. 
14 und 88 – Inhaber des Rechts auf 
das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
– Nicht eingetragenes Geschmacks-
muster – Auftragsgeschmacksmuster
Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) 
vom 2. Juli 2009 – C-32/08 Vorabent-
scheidungsersuchen des Juzgado de lo 
Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca 
Comunitaria [Spanien]) – Fundación Espa-
ñola para la Innovación de la Artesanía 
(FEIA) ./. Cul de Sac Espacio Creativo SL, 
Acierta Product & Position SA 
 
1. Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 
6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 
über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
gilt nicht für als Auftragsarbeiten entwor-
fene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. 
 
2. Unter Umständen wie den im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden ist Art. 14 
Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 dahin 
auszulegen, dass das Recht auf das Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster dem Ent-
werfer zusteht, sofern es nicht vertraglich 
auf einen Rechtsnachfolger übertragen 
wurde. 

 
 
3. URHEBERRECHT 
 
Urheberrechte – Informationsgesell-
schaft – Richtlinie 2001/29/EG –Art. 2 
und 5 – Werke der Literatur und Kunst
– Begriff der Vervielfältigung – ‚Teil-
weise‘ Vervielfältigung – Vervielfälti-

gung kurzer Auszüge aus Werken der
Literatur – Zeitungsartikel – Vorüber-
gehende und flüchtige Vervielfältigun-
gen – Technisches Verfahren, das im
Einscannen von Artikeln und deren
anschließender Umwandlung in eine
Textdatei, einer elektronischen Verar-
beitung der Vervielfältigung, der Spei-
cherung eines Teils der Vervielfälti-
gung und deren Ausdruck besteht
Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) 
vom 16. Juli 2009 – C-5/08 (Vorabent-
scheidungsersuchen des Højesteret [Dä-
nemark]) – Infopaq International A/S ./. 
Danske Dagblades Forening 
 
1. Eine Handlung, die im Laufe eines Da-
tenerfassungsverfahrens vorgenommen 
wird, das darin besteht, einen aus elf Wör-
tern bestehenden Auszug eines geschütz-
ten Werkes zu speichern und auszudru-
cken, kann unter den Begriff der teilweisen 
Vervielfältigung im Sinne von Art. 2 der 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter As-
pekte des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte in der Informationsge-
sellschaft fallen, wenn die so 
wiedergegebenen Bestandteile – was vom 
vorlegenden Gericht zu prüfen ist – die 
eigene geistige Schöpfung durch den 
Urheber zum Ausdruck bringen. 
 
2. Das Ausdrucken eines aus elf Wörtern 
bestehenden Auszugs, der im Laufe eines 
Datenerfassungsverfahrens wie dem im 
Ausgangsverfahren fraglichen erfolgt, er-
füllt nicht die Voraussetzung der Flüchtig-
keit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtli-
nie 2001/29, und daher darf dieses Verfah-
ren nicht ohne die Zustimmung der Inha-
ber der betreffenden Urheberrechte durch-
geführt werden. 

 
 
4. PATENTRECHT 
 
Patentrecht – Arzneispezialitäten – 
Verordnungen (EWG) Nr. 1768/92 und
(EG) Nr. 1610/96 – Ergänzendes
Schutzzertifikat für Arzneimittel – 
Voraussetzungen für die Erteilung von
Zertifikaten an zwei oder mehr Inha-
ber von Grundpatenten für dasselbe
Erzeugnis – Angabe über das Vorlie-
gen anhängiger Anmeldungen
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Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) 
vom 3. September 2009 – C-482/07 (Vo-
rabentscheidungsersuchen der Rechtbank 
’s-Gravenhage [Niederlande]) – AHP Manu-
facturing BV ./. Bureau voor de Industriële 
Eigendom 
 
Art. 3 Buchst. c der Verordnung (EWG) Nr. 
1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über 
die Schaffung eines ergänzenden Schutz-
zertifikats für Arzneimittel ist unter Be-
rücksichtigung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. 
Juli 1996 über die Schaffung eines ergän-
zenden Schutzzertifikats für Pflanzen-
schutzmittel dahin auszulegen, dass er der 
Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifi-
kats zugunsten des Inhabers eines Grund-
patents für ein Erzeugnis, für das zum 
Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats 
bereits einem oder mehreren Inhabern 
eines oder mehrerer anderer Grundpatente 
ein oder mehrere Zertifikate erteilt worden 
sind, nicht entgegensteht. 

 
 
 

 

II. BUNDESGERICHTSHOF 
zusammengestellt von Stephan Kunze 
 
1. PATENTRECHT / GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Gehäusestruktur
BGH, Beschl. v. 16. Dezember 2008 - X ZB 
14/08 - Bundespatentgericht 
PatG § 73 Abs. 3 
 
Wird Beschwerde gegen Beschlüsse der 
Prüfungsstellen und Patentabteilungen ein-
gelegt, so ist für andere Entscheidungen 
als die Abhilfe das Patentamt nicht zustän-
dig; das gilt auch für die Entscheidung ü-
ber ein Wiedereinsetzungsgesuch. 

Fundstelle: GRUR 2009, 521; MittdtschPa-
tAnw 2009, 196; CIPR 2009, 92 
 
Schleifkorn
BGH, Urteil vom 26. Mai 2009 - X ZR 
185/04 - Bundespatentgericht 
EPÜ Art. 56 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1 
 
Ein Zwischenprodukt, das gemäß einer 
technischen Lehre während eines mehrstu-
figen Herstellungsprozesses nur vorüber-
gehend und abschnittsweise in einer be-
stimmten Beschaffenheit besteht (hier: ein 
mit einer hygroskopischen Substanz be-
schichtetes Schleifkorn), gehört als solches 
zum Stand der Technik, sofern der Herstel-
lungsvorgang nicht derart vonstatten geht, 
dass das Erzeugnis übergangslos und un-
abgrenzbar in einen Zustand mit anderer 
Beschaffenheit umgeformt wird. 

Fundstelle: MittdtschPatAnw 2009, 399 
 
Druckmaschinen-
Temperierungssystem II 
BGH, Urteil vom 21. April 2009 - X ZR 
153/04 - Bundespatentgericht 
EPÜ Art. 138 Abs. 1 lit. c, Art. 69 Abs. 1; 
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 14 Abs. 1 
 
Der Gegenstand des Patents geht nicht 
schon dadurch über den Inhalt der Anmel-
dung hinaus, dass er mit Begriffen gekenn-
zeichnet ist, die in den Anmeldungsunter-
lagen als solche nicht verwendet worden 
sind, insbesondere, wenn damit längere 
Umschreibungen in den ursprünglich ein-
gereichten Unterlagen zusammenfassend 
oder schlagwortartig umschrieben werden. 
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2. URHEBERRECHT/ GESCHMACKSMUSTERRECHT  
 
Mambo No. 5 
BGH, Urteil vom 4. Dezember 2008 - I ZR 
49/06 - OLG München; LG München I 
UrhG § 31 
 
Räumt der Urheber einem Dritten urheber-
rechtliche Nutzungsrechte ein, obwohl er 
die entsprechenden Rechte schon zuvor 
der GEMA zur Wahrnehmung überlassen 
hatte, und geht die Rechtseinräumung zu-
gunsten des Dritten daher ins Leere, kann 
nicht davon ausgegangen werden, der Ur-
heber habe dem Dritten jedenfalls die An-
sprüche abgetreten, die ihm im Falle einer 
Urheberrechtsverletzung im Hinblick auf 
das eigene Interesse an der Rechtsverfol-
gung neben der GEMA zustehen. 

Fundstelle: WRP 2009, 1008; ZUM-
RD 2009, 433; MittdtschPatAnw 2009, 428 
 
Cybersky
BGH, Urteil vom 15. Januar 2009 - I ZR 
57/07 - OLG Hamburg; LG Hamburg 
UrhG § 87 Abs. 1, § 97 Abs. 1 
 
a) Wer für eine Ware, die nach dem Urhe-
berrechtsgesetz sowohl rechtmäßig als 
auch rechtswidrig genutzt werden kann, 
gezielt damit wirbt, dass diese für urheber-
rechtswidrige Zwecke verwendet werden 
kann (hier: zur Verletzung des Sendeun-
ternehmen zustehenden Leistungsschutz-
rechts nach § 87 Abs. 1 UrhG), darf diese 
Ware nicht in Verkehr bringen, solange die 
von ihm geschaffene Gefahr einer urheber-
rechtswidrigen Verwendung fortbesteht. 
b) Der vorbeugende Unterlassungsan-
spruch aus § 97 Abs. 1 UrhG erstreckt sich 
auf die eine künftige Rechtsverletzung vor-
bereitenden Maßnahmen; er umfasst daher 
auch die Werbung für eine Ware mit der 
Aussage, diese könne zur Verletzung von 
nach dem Urheberrechtsgesetz geschütz-
ten Rechten verwendet werden (Bestäti-
gung von BGH, Urt. v. 22.1.1960 - I ZR 
41/58, GRUR 1960, 340, 343 f. - Werbung 
für Tonbandgeräte). 

Fundstelle: WRP 2009, 1139; GRUR 2009, 
841; MMR 2009, 625; MMR 2009, 625 
 
Le-Corbusier-Möbel II
BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 
247/03 - OLG Frankfurt a.M.; LG Frankfurt 
a.M. 

UrhG § 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17 Abs. 1, § 96 
Abs. 1, § 97 Abs. 1 und 2; Informationsge-
sellschaftRL Art. 4 Abs. 1 
 
a) Die Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 der In-
formationsgesellschafts-Richtlinie über das 
Verbreitungsrecht begründet nicht nur ein 
Mindestrecht, hinter dem die Mitgliedstaa-
ten bei der Bestimmung ihres Schutzni-
veaus nicht zurückbleiben dürfen, sondern 
stellt eine verbindliche Regelung des Ver-
breitungsrechts auch im Sinne eines Maxi-
malschutzes dar. 
b) Ein Dritter greift nicht in das ausschließ-
lich dem Urheber zustehende Verbrei-
tungsrecht nach § 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17 
UrhG ein, wenn er Nachbildungen urheber-
rechtlich geschützter Modelle von Möbeln 
öffentlich aufstellt oder der Öffentlichkeit 
zum Gebrauch zugänglich macht. 

Fundstelle: WRP 2009, 1127; GRUR 2009, 
840 
 
Kranhäuser
BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 
142/06 - OLG Hamburg; LG Hamburg 
UrhG § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 
 
a) Sind auf den Vervielfältigungsstücken 
eines erschienenen Werkes oder auf dem 
Original eines Werkes der bildenden Küns-
te mehrere Personen in der üblichen Weise 
als Urheber bezeichnet, werden sie gemäß 
§ 10 Abs. 1 UrhG - auch im Verhältnis zu-
einander - bis zum Beweis des Gegenteils 
als Miturheber des Werkes angesehen. 
b) Bereits ein geringfügiger eigenschöpfe-
rischer Beitrag zu einem gemeinsam ge-
schaffenen Werk, der sich nicht gesondert 
verwerten lässt, begründet nach § 8 Abs. 1 
UrhG die Miturheberschaft. 

 
 
Reifen Progressiv
BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 
153/06 - OLG Köln; LG Köln 
UrhG §§ 35, 41 
 
Ein einfaches Nutzungsrecht, das sich von 
einem ausschließlichen Nutzungsrecht ab-
leitet, erlischt nicht, wenn das ausschließli-
che Nutzungsrecht aufgrund eines wirksa-
men Rückrufs wegen Nichtausübung (§ 41 
UrhG) erlischt. 

Fundstelle: WRP 2009, 1278 
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Tripp-Trapp-Stuhl
BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 98/06 
- OLG Hamburg; LG Hamburg 
UrhG § 97 Abs. 1 Satz 2 (F: 23.6.1995) 
 
a) Der Verletzergewinn ist nach einer Ver-
letzung urheberrechtlicher Nutzungsrechte 
nach § 97 Abs. 1 UrhG nur insoweit he-
rauszugeben, als er auf der Rechtsverlet-
zung beruht. Beim urheberrechtsverletzen-
den Verkauf einer unfreien Bearbeitung 
kommt es insoweit maßgeblich darauf an, 
inwieweit der Entschluss der Käufer zum 
Erwerb der angegriffenen Ausführung ge-
rade darauf zurückzuführen ist, dass diese 
die Züge erkennen lässt, auf denen der 
Urheberrechtsschutz des benutzten Werkes 
beruht. Jedenfalls dann, wenn es um die 
Verletzung des Urheberrechts an einem 
Werk der angewandten Kunst geht, kann 
nicht ohne weiteres davon ausgegangen 
werden, dass der Verletzergewinn im Falle 
einer identischen Nachahmung vollständig 
auf der Verletzung beruht. Vielmehr sind in 
einem solchen Fall regelmäßig auch andere 
Faktoren wie die Funktionalität oder der 
günstige Preis der unfreien Bearbeitung für 
die Kaufentscheidung maßgeblich. 
b) Haben innerhalb einer Lieferkette meh-
rere Lieferanten nacheinander urheber-
rechtliche Nutzungsrechte verletzt, ist der 
Verletzte zwar grundsätzlich berechtigt, 
von jedem Verletzer innerhalb der Verlet-
zerkette die Herausgabe des von diesem 
erzielten Gewinns als Schadensersatz zu 
fordern. Der vom Lieferanten an den Ver-
letzten herauszugebende Gewinn wird aber 
durch Ersatzzahlungen gemindert, die der 
Lieferant seinen Abnehmern wegen deren 
Inanspruchnahme durch den Verletzten 
erbringt. 

Fundstelle: WRP 2009, 1129; GRUR 2009, 
856 
 
CAD-Software
BGH, Urteil vom 20. Mai 2009 - I ZR 
239/06 - OLG Zweibrücken; LG Franken-
thal 
UrhG § 97 Abs. 1 (F: 23.6.1995) 
 
Wer ein fremdes, urheberrechtlich ge-
schütztes Computerprogramm zum Herun-
terladen ins Internet einstellt, darf sich 
nicht darauf verlassen, dass es sich dabei 
mangels entgegenstehender Anhaltspunkte 
um ein Programm handelt, mit dessen öf-
fentlicher Zugänglichmachung der Berech-

tigte einverstanden ist. Er muss vielmehr 
zuvor sorgfältig prüfen, ob der Berechtigte 
das Programm zur öffentlichen Zugäng-
lichmachung freigegeben hat. 

Fundstelle: WRP 2009, 1143; GRUR 2009, 
864; BB 2009, 1761 
 
3. MARKENRECHT  
 
Beta Layout
BGH, Urt. v. 22. Januar 2009 - I ZR 30/07 
- OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 
 
Wird ein mit einem fremden Unterneh-
menskennzeichen übereinstimmender Beg-
riff bei einer Internetsuchmaschine als so-
genanntes Schlüsselwort (Key-word) an-
gemeldet, so kann eine Verwechslungsge-
fahr zwischen dem Schlüsselwort und dem 
geschützten Kennzeichen zu verneinen 
sein, wenn bei Eingabe des Begriffs durch 
einen Internetnutzer auf der dann erschei-
nenden Internetseite rechts neben der 
Trefferliste unter einer Rubrik mit der Ü-
berschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige 
des Anmelders des Schlüsselworts einge-
blendet wird, in der das geschützte Zei-
chen selbst nicht verwendet wird. 

Fundstelle: WRP 2009, 435; MittdtschPa-
tAnw 2009, 184; GRUR 2009, 500; Mar-
kenR 2009, 210; MMR 2009, 329; K&R 
2009, 326; CR 2009, 328; AfP 2009, 253; 
ZUM 2009, 562; NJW 2009, 2382; 
MDR 2009, 705 
 
DeutschlandCard
BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I 
ZB 52/08 - Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 
 
Dass eine Bezeichnung allgemein gehalten 
und deshalb mit einer gewissen begriffli-
chen Unbestimmtheit verbunden ist, steht 
der Feststellung, dass ihr als beschreiben-
de Sachangabe die Unterscheidungskraft 
fehlt, nicht entgegen (hier: "Deutschland" 
als Angabe des Einsatzgebiets einer als 
„Deutschland-Card“ bezeichneten Aus- 
weis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kun-
denkarte). 

Fundstelle: WRP 2009, 960 
 
My World 
BGH, Beschl. vom 22. Januar 2009 - I ZB 
34/08 - Bundespatentgericht 
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MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 
 
a) Das Erfordernis einer strengen und um-
fassenden Prüfung der Schutzhindernisse 
nach § 8 Abs. 2 MarkenG bedeutet, dass 
nicht nur eine summarische Prüfung erfol-
gen darf, sondern alle Gesichtspunkte um-
fassend zu würdigen sind. 
b) Die Wortfolge "My World" ist für eine 
Vielzahl der Waren der Klasse 16 (z.B. 
Druckereierzeugnisse, Zeitschriften, Bü-
cher, Poster) und für eine Reihe von 
Dienstleistungen der Klasse 41 (etwa Ver-
öffentlichung und Herausgabe von Dru-
ckereierzeugnissen, Dienstleistungen eines 
Ton- und Fernsehstudios, Produktion von 
Fernseh- und Rundfunksendungen) nicht 
unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 
Nr. 1 MarkenG. 

Fundstelle: WRP 2009, 963 
 
Änderung der Voreinstellung II
BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 
119/06 - OLG Köln; LG Köln 
UWG §§ 3, 4 Nr. 10 
 
Wer den Auftrag eines Kunden, eine Tele-
kommunikationsdienstleistung (hier: Vor-
einstellung des Telefonanschlusses) in der 
Weise zu erbringen, dass (auch) Telekom-
munikationsdienstleistungen eines anderen 
Anbieters in Anspruch genommen werden 
können, auftragswidrig bewusst so aus-
führt, dass nicht die Dienstleistungen des 
anderen Anbieters, sondern (nur) die eige-
nen in Anspruch genommen werden, be-
hindert den Mitbewerber unlauter. 

Fundstelle: WRP 2009, 1086; GRUR 2009, 
876 
 
UHU
BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 
195/06 - OLG Köln; LG Köln 
MarkenG § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 1; UWG §§ 3, 
4 Nr. 9 
 
a) Hat der Kläger sein Klagebegehren auf 
Ansprüche aus einem Markenrecht und aus 
ergänzendem wettbewerbsrechtlichem 
Leistungsschutz gestützt, kann das Beru-
fungsgericht die Revision beschränkt auf 
die markenrechtlichen oder die wettbe-
werbsrechtlichen Ansprüche zulassen. 
b) Eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach 
§ 4 Nr. 2 MarkenG braucht nicht graphisch 
darstellbar i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG zu 
sein. 

c) Für die Marke kraft Verkehrsgeltung gilt 
das Gebot der Bestimmtheit. Bei einer als 
Marke kraft Verkehrsgeltung beanspruch-
ten Farbkombination müssen die systema-
tische Anordnung und das flächenmäßige 
Verhältnis der Farben klar und eindeutig 
bestimmt sein. 

Fundstelle: GRUR 2009, 783;  WRP 2009, 
956;  MarkenR 2009, 402; DB 2009, 1704; 
MittdtschPatAnw 2009, 405 
 
 
Kinder III
BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 
94/06 - Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3, § 50 
Abs. 2 Satz 1 
 
a) Ein in der Art einer Dach- oder Zweit-
marke verwandtes Zeichen kann auch als 
Teil einer komplexen Kennzeichnung oder 
in der Verwendung mit anderen Marken 
eine gewisse Selbständigkeit aufweisen 
und die Voraussetzungen der Verkehrs-
durchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG 
erfüllen. 
b) Für die Verkehrsdurchsetzung eines 
graphisch und farblich gestalteten Wort-
/Bildzeichens nach § 8 Abs. 3 MarkenG 
kann ein gegenüber dem reinen Wortzei-
chen geringerer Durchsetzungsgrund aus-
reichen. 

Fundstelle: WRP 2009, 1250 
 
Schuhverzierung
BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 
53/08 - Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 83 Abs. 3 Nr. 
3 und 6 
 
Verneint das Bundespatentgericht eine 
bösgläubige Markenanmeldung i.S. von § 8 
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG unter dem Ge-
sichtspunkt der Störung des Besitzstands 
des Vorbenutzers, weil die Marke mit der 
vom Vorbenutzer verwendeten Bezeich-
nung weder identisch noch zum Verwech-
seln ähnlich ist, kann eine Verletzung des 
rechtlichen Gehörs mit der zulassungsfrei-
en Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg mit 
der Begründung geltend gemacht werden, 
die für die Bösgläubigkeit sprechenden 
Indizien seien falsch gewichtet und die 
Würdigung des Bundespatentgerichts sei 
unzutreffend. 

Fundstelle: WRP 2009, 1104 
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Vierlinden
BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 
107/08 - Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 83 Abs. 3 Nr. 
1 und 6 
 
Im Rahmen der Prüfung des Schutzhinder-
nisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist 
die Beurteilung, ob eine zukünftige Ver-
wendung einer geographischen Herkunfts-
angabe für eine bestimmte Warengruppe 
vernünftigerweise zu erwarten ist, grund-
sätzlich Sache der nationalen Gerichte. 
Allein aus dem Umstand, dass das Bundes-
patentgericht der Bekanntheit einer Orts-
bezeichnung bei der Prüfung des Schutz-
hindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG im konkreten Fall ein anderes Ge-
wicht beimisst als das Gericht erster In-
stanz der Europäischen Gemeinschaften, 
ohne ein Vorabentscheidungsersuchen an 
den Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften zu richten, folgt keine Verletzung 
des Grundsatzes des gesetzlichen Richters 
i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. 

Fundstelle: WRP 2009, 1102 
 
4. WETTBEWERBSRECHT 
 
Überregionaler Krankentransport
BGH, Urteil vom 15. Januar 2009 - I ZR 
141/06 - OLG Köln; LG Köln 
UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1, §§ 3, 4 Nr. 11; NRW 
RettG § 1 Abs. 2 Nr. 5, § 2 Abs. 2, §§ 18 
ff., Bay RDG Art. 13 Abs. 2 Satz 1 
 
a) Die Durchführung eines Krankentrans-
ports i.S. von § 2 Abs. 2 Rettungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) durch 
einen privaten Unternehmer stellt sowohl 
eine Wettbewerbshandlung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 UWG 2004 als auch eine geschäftli-
che Handlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
2008 dar. 
b) In dem sich aus §§ 18 ff. RettG NRW 
ergebenden Verbot, Notfallrettung oder 
Krankentransporte ohne Genehmigung zu 
betreiben, liegt eine Marktverhaltensrege-
lung zum Schutz der im Rahmen von Kran-
kentransporten zu befördernden Personen. 
c) Der Umstand, dass ein Unternehmer 
nach einer landesrechtlichen Vorschrift 
Krankentransporte auch dann durchführen 
darf, wenn allein der Zielort im Einsatzbe-
reich seines Krankenwagens liegt, ändert 
nichts daran, dass der Unternehmer bei 

einem in einem anderen Bundesland be-
ginnenden Krankentransport (auch) die 
dort geltenden Genehmigungserfordernisse 
beachten muss. Die sich daraus ergebende 
Rechtswidrigkeit des Verhaltens kann aber 
die Annahme eines Bagatellverstoßes i.S. 
von § 3 UWG 2004, § 3 Abs. 1 UWG 2008 
rechtfertigen. 

Fundstelle: WRP 2009, 1089; GRUR 2009, 
881 
 
Fräsautomat
BGH, Urteil vom 15. Januar 2009 - I ZR 
123/06 - OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
UWG §§ 3, 4 Nr. 10 
 
Weist ein Fachverband, dem Schlüsselher-
steller als Mitglieder angehören, potentielle 
Abnehmer des Herstellers einer Maschine, 
mit der Schlüsselprofile gefräst werden 
können (Fräsautomat), darauf hin, die 
Verwendung des Fräsautomaten könne 
Patent- und Markenrechte seiner Mitglieder 
verletzen, so kann darin eine unlautere 
Mitbewerberbehinderung liegen, wenn mit 
dem Fräsautomaten zwar in einem nen-
nenswerten Umfang auch das Prägen nicht 
geschützter Profile möglich ist, der Hinweis 
wegen seines pauschalen Inhalts aber In-
teressenten dazu veranlassen kann, si-
cherheitshalber gleich von dem Erwerb der 
Maschine Abstand zu nehmen. 

Fundstelle: WRP 2009, 1082; GRUR 2009, 
878 
 
Jeder 100. Einkauf gratis
BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 
31/06 - OLG Hamm; LG Essen 
UWG §§ 3, 4 Nr. 1 
 
Die Werbung, jeder 100. Kunde erhalte 
seinen Einkauf gratis, stellt keine unange-
messene unsachliche Beeinflussung des 
Durchschnittsverbrauchers dar, weil die 
Rationalität seiner Kaufentscheidung auch 
dann nicht völlig in den Hintergrund tritt, 
wenn er im Hinblick auf die angekündigte 
Chance eines Gratiseinkaufs möglichst viel 
einkauft. 

Fundstelle: WRP 2009, 950; GRUR 2009, 
875; NJW 2009, 2749; BB 2009, 1593 
 
Thermoroll
BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 
219/06 - OLG Karlsruhe; LG Mannheim 
UWG §§ 3, 5 
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a) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein 
dem Irreführungstatbestand immanentes 
Erheblichkeitserfordernis, das eine zusätz-
liche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG 
ausschließt. 
b) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® 
verwendet, ohne Inhaber dieser Marke 
oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, 
führt den Verkehr regelmäßig in wettbe-
werblich relevanter Weise irre. Etwas an-
deres kann gelten, wenn der Betreffende 
Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die 
Verwendung des Zeichens eine rechtser-
haltende Benutzung dieser Marke darstellt. 

Fundstelle: WRP 2009, 1080; GRUR 2009, 
888; NJW 2009, 2747 
 
Dr. Clauder's Hufpflege
BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 
163/06 - LG Darmstadt; AG Seligenstadt 
PAngV § 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 6, § 2 Abs. 
1 Satz 1 und 2, § 4 Abs. 4 
 
a) Im Rahmen der Preisangabenverord-
nung stellt die Werbung im Verhältnis zum 
Angebot kein Aliud, sondern ein Minus im 
Sinne einer Vorstufe dar. 
b) Der Grundpreis ist dann i.S. des § 2 
Abs. 1 Satz 1 PAngV in unmittelbarer Nähe 
des Endpreises angegeben, wenn beide 
Preise auf einen Blick wahrgenommen 
werden können (Abgrenzung gegenüber 
BGH GRUR 2003, 889, 890 - Internet-
Reservierungssystem und BGH GRUR 
2008, 84 Tz. 29 und 31 - Versandkosten). 
c) Die Regelung in § 4 Abs. 4 PAngV über 
die Preisauszeichnung bei Waren, die nach 
Katalogen oder Warenlisten oder auf Bild-
schirmen angeboten wer-den, kann nicht 
auf die bereits bei der Werbung bestehen-
de Verpflichtung zur Angabe des Grund-
preises gemäß § 2 PAngV übertragen wer-
den. 

 
 
Geld-zurück-Garantie II
BGH, Urteil vom 11. März 2009 - I ZR 
194/06 - OLG München; LG München I 
UWG (2008) § 4 Nr. 4; UWG (2004) § 12 
Abs. 1 
 
a) Die Vorschrift des § 4 Nr. 4 UWG ist mit 
der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken vereinbar. 
b) Bei Verkaufsförderungsmaßnahmen 
muss der Verbraucher Gelegenheit haben, 
sich vor der Kaufentscheidung über zeitli-

che Befristungen der Aktion, über eventu-
elle Beschränkungen des Teilnehmerkrei-
ses, über Mindest- oder Maximalabnah-
memengen sowie über mögliche weitere 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der Verkaufsförderungsmaßnahme zu in-
formieren. 
c) In der Fernsehwerbung kann es genü-
gen, die Bedingungen der Inanspruchnah-
me einer Verkaufsförderungsmaßnahme 
nicht vollständig zu nennen, sondern inso-
weit auf eine Internetseite zu verweisen; 
der Hinweis muss so gestaltet sein, dass er 
vom Verbraucher ohne Schwierigkeiten 
erfasst werden kann. 
Die von einem Wettbewerbsverband gel-
tend gemachte Kostenpauschale wird auch 
für eine Abmahnung geschuldet, die nur 
teilweise berechtigt ist. 

 
 
Knoblauchwürste
BGH, Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 
144/06 – OLG Köln; LG Köln 
UWG § 4 Nr. 9 lit. a 
 
Im Rahmen des lauterkeitsrechtlichen Na-
chahmungsschutzes spricht eine unter-
schiedliche Herstellerangabe in der Regel 
gegen eine Herkunftstäuschung im weite-
ren Sinne. Dagegen räumt eine Handels-
marke auf dem nachgeahmten Produkt die 
Gefahr der Herkunftstäuschung nicht not-
wendig aus; dies setzt indessen voraus, 
dass der Verkehr die Handelsmarke als 
solche erkennt. 

 
 
Auskunft der IHK
BGH, Urteil vom 22. April 2009 - I ZR 
176/06 - OLG Hamm; LG Münster 
UWG §§ 3, 8 Abs. 2 
 
Ein Hoheitsträger, der einerseits Prüfungen 
abnimmt und andererseits auf erwerbs-
wirtschaftlicher Grundlage Lehrgänge zu 
deren Vorbereitung anbietet, handelt unter 
dem Gesichtspunkt der missbräuchlichen 
Ausnutzung einer amtlichen Stellung wett-
bewerbswidrig, wenn er gegenüber einem 
Prüfungsbewerber, den er über sein eige-
nes Leistungsangebot informiert und der 
sich daraufhin nach Konkurrenzangeboten 
erkundigt, erklärt, er wisse von keinen 
weiteren Angeboten, obwohl ihn der priva-
te Wettbewerber über sein Angebot infor-
miert hat. Auf die Unwissenheit des jewei-
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ligen Mitarbeiters kann sich der Hoheits-
träger nicht stützen. 

 
 
Lorch Premium II 
BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 
45/07 - OLG Zweibrücken; LG Landau 
UWG § 4 Nr. 11; EG-WeinMO 1999 Art. 47, 
Art. 48; EG-WeinBezV Art. 6 Abs. 1 
 
a) Bei den Weinbezeichnungsvorschriften 
der EG-Weinmarktordnung und der EG-
Weinbezeichnungsverordnung handelt es 
sich um gesetzliche Vorschriften im Sinne 
des § 4 Nr. 11 UWG, die dazu bestimmt 
sind, im Interesse der Marktteilnehmer das 
Marktverhalten zu regeln. 
b) Zur Bezeichnung eines Weines dürfen 
nach Art. 47 Abs. 2 lit. c, Anhang VII 
Abschn. B Nr. 3 EG-WeinMO 1999 auch 
Angaben über die Qualität des Weines 
verwendet werden, die nicht ausdrücklich 
vorgeschrieben (Art. 47 Abs. 2 lit. a, An-
hang VII Abschn. A Nr. 1 EG-WeinMO 
1999) oder freigestellt (Art. 47 Abs. 2 lit. 
b, Anhang VII Abschn. B Nr. 1 EG-WeinMO 
1999) sind, sofern sie nicht nach Art. 48 
EG-WeinMO 1999 und Art. 6 Abs. 1 EG-
WeinBezV irreführend sind. 

Fundstelle: WRP 2009, 1235 
 
Die clevere Alternative
BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 
179/07 - OLG München; LG München I 
GewO § 34 Abs. 4; UWG § 4 Nr. 11; GewO 
§ 34 Abs. 4; GewO § 34 Abs. 4; GG Art. 12 
 
Das Verbot des Rückkaufhandels in § 34 
Abs. 4 GewO ist i.S. des § 4 Nr. 11 UWG 
dazu bestimmt, das Marktverhalten im 
Interesse der Marktteilnehmer zu regeln. 
Es richtet sich nicht nur an Pfandleiher, 
sondern an jedermann. 
Für die Beurteilung der Frage, ob ein Ge-
schäftsmodell vom Verbot des § 34 Abs. 4 
GewO erfasst wird, ist die wirtschaftliche 
Bedeutung des Geschäfts maßgeblich und 
daher zu prüfen, ob der Sache nach ge-
werbsmäßig durch Pfandrechte an bewegli-
chen Sachen gesicherte Darlehen gegeben 
werden. Das Verbot des § 34 Abs. 4 GewO 
erfasst alle vertraglichen Gestaltungen, bei 
denen der Verkäufer dem gewerblich han-
delnden Käufer das Eigentum an einer be-
weglichen Sache überträgt und sich dieses 
durch Rückzahlung des Kaufpreises und 
Erbringung einer weiteren vertraglich ver-

einbarten Leistung als Entgelt für die Über-
lassung des Kapitals und/oder den Verwal-
tungsaufwand des Käufers wieder ver-
schaffen kann, die über einen Nutzungser-
satz (vgl. § 346 Abs. 1, § 347 Abs. 1 Satz 
1 BGB) hinausgeht. 
Das Verbot des § 34 Abs. 4 GewO stellt im 
Blick auf Art. 12 GG eine nicht unverhält-
nismäßige Regelung der Berufsausübung 
dar. 

Fundstelle: GRUR 2009, 886 
 
E-Mail-Werbung II 
BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZR 
218/07 - OLG Frankfurt/Main; LG Frank-
furt/Main 
UWG § 8 Abs. 3 Nr. 1; BGB § 823 Abs. 1 
Ai, § 1004 Abs. 1 Satz 2 
 
Bereits die einmalige unverlangte Zusen-
dung einer E-Mail mit Werbung kann einen 
rechtswidrigen Eingriff in das Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-
betrieb darstellen. 

Fundstelle: WRP 2009, 1246; BB 2009, 
1929 
 
Versicherungsberater
BGH, Urteil vom 20. Mai 2009 - I ZR 
220/06 - OLG München; LG München I 
UWG 2004 § 4 Nr. 11, § 5 Abs. 1, Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3; RBerG Art. 1 § 1 Abs. 1 
 
Die Bezeichnung "(Vorsorge- und) Versi-
cherungsberater" war im Jahr 2005 weder 
durch das Rechtsberatungsgesetz noch 
durch ein anderes Gesetz geschützt und, 
soweit sie für Mitarbeiter einer Versiche-
rung verwendet wurde, auch nicht irrefüh-
rend. 

Fundstelle: WRP 2009, 1095; WM 2009, 
1770 
 
Winteraktion
BGH, Urteil vom 2. Juli 2009 - I ZR 147/06 
- OLG Köln; LG Bonn 
UWG §§ 3, 4 Nr. 1 
 
Eine Werbung für die Vermittlung des Er-
werbs einer Vorratsgesellschaft, bei der 
den als Vermittlern angesprochenen 
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern für die Vermittlung die Teil-
nahme an einem Gewinnspiel mit einem 
attraktiven Gewinn (hier: Smart-Cabriolet) 
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angeboten wird, ist unlauter i.S. von §§ 3, 
4 Nr. 1 UWG. 

Fundstelle: BB 2009, 1929 
 
Brillenversorgung
BGH, Urteil vom 9. Juli 2009 – I ZR 13/07 
– OLG Celle; LG Hannover 
UWG § 4 Nr. 11; Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken Art. 3 Abs. 8; MBO-Ä 
1997 Kap. B § 3 Abs. 2, § 34 Abs. 5 
 
Allein der Wunsch des Patienten, sämtliche 
Leistungen aus einer Hand zu erhalten, 
reicht nicht aus, um eine Verweisung an 
einen bestimmten Optiker sowie eine Ab-
gabe und Anpassung der Brille durch den 
Augenarzt zu rechtfertigen. 

Fundstelle: WRP 2009, 1076 
 
Betriebsbeobachtung
BGH, Urteil vom 16. Juli 2009 - I ZR 56/07 
- OLG Celle; LG Verden 
UWG § 4 Nr. 10 
 
Das Ausspähen von Geschäftsgeheimnis-
sen eines Mitbewerbers kann eine nach § 4 
Nr. 10 UWG unlautere Behinderung dieses 
Mitbewerbers darstellen. 

 
 
5. KARTELLRECHT  
 
Entega
BGH, Urteil vom 23. Juni 2009 - KZR 21/08 
- OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
GWB § 19 Abs. 1, 4 Nr. 3, § 36 Abs. 2 
 
a) Wird ein abhängiges Unternehmen i.S. 
des § 17 AktG wegen missbräuchlicher 
Preisspaltung zivilrechtlich in Anspruch 
genommen, sind ihm für die Anwendung 
von § 19 Abs. 1 und 4 GWB die Kenntnisse 
seiner Mutter- und Schwestergesellschaf-
ten zuzurechnen. 
b) Die Verbundklausel des § 36 Abs. 2 
GWB gilt nicht nur für die Fusionskontrolle, 
sondern für den gesamten Anwendungsbe-
reich des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen. 

 
 
6. SONSTIGES  
 
Metoprolol

BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 
124/07 - OLG Hamburg; LG Hamburg 
ArzneimittelG (2005) § 10 Abs. 1 Satz 4 
Auf der äußeren Umhüllung eines Arznei-
mittels können im Rahmen der weiteren 
Angaben i.S. des § 10 Abs. 1 Satz 4 AMG 
einzelne Anwendungsgebiete angegeben 
werden. Dabei können statt der im Zulas-
sungsbescheid gebrauchten Fachbegriffe 
im selben Sinne gebräuchliche umgangs-
sprachliche Begriffe verwendet werden 
(Ergänzung zu BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I 
ZR 95/05, GRUR 2008, 1014 Tz. 24 = WRP 
2008, 1335 - Amlodipin). 

Fundstelle: WRP 2009, 1098 
 
Ohrclips
BGH, Urt. v. 4. Dezember 2008 - I ZR 3/06 
- OLG Frankfurt a.M.; LG Frankfurt a.M. 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1; UWG § 2 Abs. 
1 Nr. 1 und Abs. 2, § 6 Abs. 1 und 2 Nr. 4; 
BGB § 823 Abs. 1 Ag, § 826 Gd 
 
a) Ob ein Anbieter von Waren auf einer 
Internet-Plattform im geschäftlichen Ver-
kehr oder im privaten Bereich handelt, ist 
aufgrund einer Gesamtschau der relevan-
ten Umstände zu beurteilen. Dazu können 
wiederholte, gleichartige Angebote, gege-
benenfalls auch von neuen Gegenständen, 
Angebote erst kurz zuvor erworbener Wa-
ren, eine ansonsten gewerbliche Tätigkeit 
des Anbieters, häufige sogenannte Feed-
backs und Verkaufsaktivitäten für Dritte 
rechnen. 
b) Die Wendung "a la Cartier" in einem 
Verkaufsangebot für Schmuckstücke von 
Drittunternehmen ist eine unlautere ver-
gleichende Werbung. 
c) Allgemeine zivilrechtliche Bestimmungen 
können zum Markenschutz nur ergänzend 
herangezogen werden, wenn der Schutz 
nach dem Markengesetz versagt. Davon ist 
im Regelfall nicht schon dann auszugehen, 
wenn eine bekannte oder berühmte Marke 
außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 
einer Internet-Plattform Verwendung fin-
det. 

Fundstelle: K&R 2009, 467; WRP 2009, 
967; MMR 2009, 538; MarkenR 2009, 390, 
MDR 2009, 993; GRUR 2009, 871 
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III. BUNDESPATENTGERICHT 
zusammengestellt von Laura Zentner 
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Heizungsanlage
BPatG v. 05.03.2009 - 12 W (pat) 348/03 
PatG §§ 3, 31, 32, 50, 58, 59; 
GebrMG § 8 
 
Eine nationale Patentanmeldung mit älte-
rem Zeitrang gilt nur dann als Stand der 
Technik nach PatG § 3 Abs. 2, wenn sie im 
Rahmen des Anmeldeverfahrens der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wird, sei 
es nach PatG § 31 Abs. 2 i. V. m. § 32 Abs. 
5, sei es nach PatG § 58 Abs. 1. Es genügt 
nicht, wenn der Inhalt der älteren Anmel-
dung im Verfahren eines aus der älteren 
Anmeldung abgezweigten Gebrauchsmus-
ters der Öffentlichkeit zugänglich wird. 

 
 
Umfang der Akteneinsicht
BPatG v. 23.04.2009 - 3 ZA (pat) 89/08 zu 
3 Ni 50/08 (EU)  
PatG § 99 Abs. 3 Satz 3 
 
1. Wird durch die Akteneinsicht Einblick in 
Informationen vermittelt, die keinen sach-
lichen Bezug zu dem Streitpatent aufwei-
sen oder jedenfalls für die Beurteilung sei-
ner Rechtsbeständigkeit nicht relevant 
sind, begründet dies für sich allein kein 
schutzwürdiges Interesse an ihrer Geheim-
haltung. 
2. Auch Aktenteile, die einen Vergleich be-
treffen, sind von der grundsätzlich freien 
Akteneinsicht nur dann auszunehmen, 
wenn sie vertraulichen Inhalt haben. 

 
 
Kugelgelenk
BPatG v. 28.04.2009 - 6 W (pat) 330/05 
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 3, § 61 Abs. 1 Satz 2, 
§ 46 Abs. 1 
 
Die Rücknahme des zulässigen einzigen 
Einspruchs beendet entgegen dem Wort-
laut des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG das Ein-
spruchsverfahren, wenn dieser Einspruch 
ausschließlich auf den Einspruchsgrund der 
widerrechtlichen Entnahme gestützt war 
und das Streitpatent auf den Einsprechen-
den übertragen worden ist. 

Die Beendigung des Einspruchsverfahrens 
ist aus Gründen der Rechtssicherheit durch 
Beschluss festzustellen. 

 
 
Montageanlage
BPatG v. 28.04.2009 - 1 Ni 23/07 
PatG §§ 30 Abs. 3 Satz 2, 81 Abs. 1 Satz 
2; 
ZPO § 242 BGB § 265 Abs. 2 Satz 1  
 
Verteidigt im Nichtigkeitsverfahren der 
nach §§ 81 Abs. 1 Satz 2, 30 Abs. 3 Satz 2 
PatG passiv legitimierte Beklagte das 
Streitpatent mit der dem Kläger im Ver-
hältnis zu der Patentinhaberin obliegenden 
Nichtangriffspflicht, so ist diese jedenfalls 
dann beachtlich und die Klage als unzuläs-
sig abzuweisen, wenn die Patentinhaberin 
bereits im Zeitpunkt der Klageerhebung 
materiell Berechtigte war. 

 
 
Iodosulfuron
BPatG v. 29.04.2009 - 3 Ni 16/08 
VO (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23.7.1996 
über die Schaffung eines ergänzenden 
Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel 
Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b, Art. 13 Abs. 3, 
Art. 15 Abs. 1 Buchstabe a); 
PatG §§ 16a, 81 
 
Dem Gerichtshof der Europäischen Ge-
meinschaften wird zur Auslegung von Art. 
3 Abs. 1 Buchst b) der Verordnung (EG) 
Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 1996 über die 
Schaffung eines ergänzenden Schutzzerti-
fikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. Nr. L 
198 vom 8. August 1996) folgende Frage 
zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
Kommt es für die Anwendung des Art. 3 
Abs. 1 Buchst. b) VO ausschließlich auf 
eine Genehmigung für das Inverkehrbrin-
gen gemäß Art. 4 der Richtlinie 
91/4141/EWG an oder kann ein Zertifikat 
auch aufgrund einer Genehmigung für das 
Inverkehrbringen gemäß Art. 8 Abs. 1 der 
Richtlinie 91/4141/EWG erteilt werden? 

 
 
Fehlerhafter Zurückweisungsbeschluss
BPatG v. 05.05.2009 - 23 W (pat) 54/08 
PatG § 48 S. 1, § 45 Abs. 1, § 34 Abs. 5, 
§ 79 Abs. 3, § 80 Abs. 3  
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Ein Zurückweisungsbeschluss aufgrund 
fehlender Einheitlichkeit gemäß § 34 Abs. 
5 PatG ist sachlich falsch, wenn die Patent-
anmelderin im Prüfungsverfahren eindeutig 
zum Ausdruck gebracht hat, welcher der 
beiden im vorangegangenen, einzigen Prü-
fungsbescheid als uneinheitlich aufgezeig-
ten Gegenstände in der Anmeldung ver-
bleiben soll. 

 
 
Computersystem 
BPatG v. 28.05.2009 - 17 W (pat) 123/05 
 
Die Erteilung eines Patents, dessen Lehre 
der Informationsbeschaffung mittels eines 
Computersystems dient, kommt somit nur 
dann in Betracht, wenn der Patentanspruch 
über den Vorschlag hinaus, ein Computer-
system als Mittel zur Erfassung, Speiche-
rung, Anzeige bzw. Ausgabe von ge-
wünschter Information einzusetzen, weite-
re Anweisungen enthält, denen ein konkre-
tes technisches Problem zugrunde liegt, 
sodass eine Aussage darüber möglich ist, 
ob eine Bereicherung der Technik vorliegt. 

 
 
Merkmalsanalyse 
BPatG v. 28.05.2009 - 21 W (pat) 315/08 
 
Ein Einspruch ist unzulässig, wenn bei ei-
ner Merkmalsanalyse des angegriffenen 
Patentanspruchs ein wesentliches Merkmal 
nicht berücksichtigt wird und nicht darge-
legt wird, warum dieses Merkmal keinen 
Eingang in die Merkmalsanalyse gefunden 
hat bzw. bei der Lehre des angegriffenen 
Patents keine Rolle spielt. 

 
 
Kostenverteilung aus Billigkeitsgrün-
den
BPatG v. 02.06.2009 - 3 Ni 31/06 (EU) 
PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; 
ZPO § 269 Abs. 3 Satz 2 
 
Der Grundsatz, dass ein auf die Nichtiger-
klärung des Streitpatents in einer be-
stimmten beschränkten Fassung der Pa-
tentansprüche gerichteter Klageantrag 
nicht zulässig ist (BGH GRUR 1997, 272 - 
Schwenkhebelverschluss), kann eine von 
der Kostenlast des § 269 Abs. 3 Satz 2 
ZPO abweichende Kostenverteilung aus 
Billigkeitsgründen rechtfertigen, wenn die 

Klage zurückgenommen wird, nachdem der 
Beklagte das Streitpatent entsprechend 
dem ursprünglichen (unzulässigen) Klage-
antrag beschränkt hat. 
Hat das Streitpatent dagegen mangels ent-
sprechender Selbstbeschränkung unverän-
dert Bestand, bleibt es in dem Fall der Kla-
gerücknahme bei der Kostenfolge des 
§ 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO (Abgrenzung zu 
BPatG GRUR 2009, 145 - Ionenaustausch-
verfahren). 

 
 
Musikautomat 
BPatG v. 15.06.2009 - 19 W (pat) 301/09 
 
Eine Lehre, die Flächen eines Gehäuses 
eines geldbetätigten Musikautomaten als 
Werbeflächen zu verwenden, liegt nicht auf 
technischem Gebiet. 

 
 
Mobilfunknetzwerk
BPatG v. 16.06.2009 - 10 W (pat) 43/07 
PatG § 35 Abs. 1 S. 1, § 35 Abs. 2 S. 2  
 
Dass Zeichnungen nicht zu den Erforder-
nissen gehören, die für die Begründung 
des Anmeldetags erforderlich sind, lässt 
nicht zwingend den Schluss zu, fremdspra-
chige Zeichnungsbeschriftungen von dem 
Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 
Satz 1 PatG auszunehmen. 

 
 
Grenzen der Amtsermittlung 
BPatG v. 25.06.2009 - 15 W (pat) 322/05 
 
Nimmt eine Einsprechende ihren Einspruch 
zurück und hat sich dieser auf Tatsachen 
gestützt, die allein dem Wahrnehmungsbe-
reich dieser Einsprechenden zuzuordnen 
sind, so findet die Amtsermittlung ihre 
Grenze aber dort, wo von vorneherein nur 
eine geringe Aussicht auf eine umfassende 
Sachaufklärung besteht, denn der zu er-
wartende Erfolg steht sodann außer Ver-
hältnis zum Umfang der durchzuführenden 
Ermittlungen. 

 
 
Inlandsvertreter 
BPatG v. 02.07.2009 - 35 W (pat) 17/06 
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Zur Unvereinbarkeit von § 28 Abs. 2 S. 2 
GebrMG mit der von Art. 49 EG-Vertrag 
gewährleisteten Dienstleistungsfreiheit. 

Vgl. hierzu Schrader, GB 2009, 180 ff. 
 
Unausführbarkeit 
BPatG v. 06.07.2009 - 20 W (pat) 354/04 
 
Eine Lehre, die für den Durchschnittsfach-
mann einen unlösbaren Widerspruch offen-
bart, ist nicht ausführbar. 

 
 
Radauswuchtmaschine
BPatG v. 27.07.2009 - 21 W (pat) 301/08 
PatG §§ 59, 61, 81 Abs. 2; 
VwGO § 113 Abs. 1 S. 4 
 
1. Erlischt ein Patent während des Ein-
spruchsverfahrens und macht der Einspre-
chende kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis 
für einen rückwirkenden Widerruf geltend, 
ist der Einspruch weder unzulässig gewor-
den noch ist das Einspruchsverfahren von 
Amts wegen fortzuführen. 
2. Das Einspruchsverfahren ist in diesem 
Fall in der Hauptsache erledigt. 
3. Die Erledigung ist aus Gründen der 
Rechtssicherheit in einem Beschluss auszu-
sprechen, der der formellen Rechtskraft - 
im Verfahren vor dem Deutschen Patent- 
und Markenamt der formellen Bestands-
kraft - fähig ist. Sie kann nicht im Wege 
eines Aktenvermerks durch den Rechts-
pfleger festgestellt werden. 
(im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff. 
- Vornapf; 14. Senat, Beschluss vom 26. 
November 2008, 14 W (pat) 340/04; 9. 
Senat, Beschluss vom 28. April 2008, 9 W 
(pat) 314/05; entgegen 20. Senat, Be-
schluss vom 19. November 2008, GRUR 
2009, 612 - Auslösevorrichtung; 12. Se-
nat, Beschluss vom 19. Januar 2009, 12 W 
(pat) 366/03; Beschluss vom 19. Februar 
2009, 12 W (pat) 355/04; Beschluss vom 
3. März 2009, 12 W (pat) 323/03; Be-
schluss vom 5. März 2009, 12 W (pat) 
21/04; 9. Senat, Beschluss vom 9. März 
2009, 9 W (pat) 405/04). 

 
 
Erbengemeinschaft 
BPatG v. 05.08.2009 - 3 Ni 39/07 
 

Zur Fortführung eines Nichtigkeitsverfah-
rens durch die Erbengemeinschaft des ver-
storbenen Patentinhabers als Erblasser. 

 
 
Augenbestrahlung
BPatG v. 06.08.2009 - 10 W (pat) 10/07 
PatG § 39  
 
Auch nach dem Wegfall der Möglichkeit zur 
Teilung des Patents im Einspruchsverfah-
ren (§ 60 PatG a. F.) gelten die Grundsätze 
der BGH-Entscheidung "Graustufenbild" 
(GRUR 2000, 688) unverändert weiter, d. 
h. eine Patentanmeldung kann noch nach 
dem Erlass des Erteilungsbeschlusses in-
nerhalb der Beschwerdefrist geteilt wer-
den. 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
Portraitfoto Marlene Dietrich II
BPatG v. 13.05.2009 - 29 W (pat) 147/03 
MarkenG § 8 II Nr. 1; § 73 Abs. I; 
VwGO § 81 Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz i. 
V. m. § 86 Abs. 1, 2. Halbsatz  
 
1. Zur Frage, inwieweit bei Merchandising-
artikeln es bei einem Portraitfoto einer be-
kannten (verstorbenen) Person zur Beja-
hung der Unterscheidungskraft nicht auf 
die Art und Weise einer möglichen oder 
marktüblichen tatsächlichen Anbringung 
des Bildes auf entsprechenden Waren an-
kommen kann, sondern allein auf die Ein-
tragung im Register (BGH GRUR 2006, 766 
- Stofffähnchen). Bei solchen Zeichen ist 
zu unterscheiden zwischen der Anmeldung 
als Bildmarke oder als Positionsmarke (zur 
weiteren Klärung von BGH I ZB 21/06 vom 
24. April 2008, GRUR 2008, 1093; Mar-
kenR 2008, 499; im Anschluss an 29 W 
(pat) 85/07, Beschluss vom 5. Nov. 2008 - 
TOOOR!). 
2. Zur Grenze der Amtsermittlung bei der 
Feststellung von fehlenden Belegen für 
Feststellungen zur Üblichkeit von Zeichen 
im beanspruchten Warensegment einer-
seits und zur Mitwirkungspflicht der Partei 
andererseits. 
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Katheternavigation
BPatG v. 26.05.2009 - 21 W (pat) 45/06 
PatG § 2a Abs. 1 Nr. 2, § 48; 
PatG a. F. § 5 Abs. 2  
 
Bei einem Verfahren zur Bildgebung und 
Navigation eines medizinischen Instru-
ments in einem menschlichen oder tieri-
schen Körper handelt es sich zumindest 
dann um ein unter das Patentierungsverbot 
des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG fallendes Ver-
fahren zur chirurgischen Behandlung des 
menschlichen oder tierischen Körpers, 
wenn dabei als ein zwingender Verfahrens-
schritt invasiv ein medizinisches Instru-
ment, z. B. ein Katheter eingeführt wird. 

 
 
ALLFUEL
BPatG v. 28.05.2009 - 28 W (pat) 61/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 
Die angemeldete Marke "ALLFUEL" ist zu 
unbestimmt, um im Zusammenhang mit 
den beanspruchten Waren der Klassen 7, 
11 und 17 als Merkmalsbeschreibung die-
nen zu können. Die konkrete Kombination 
der beiden Wortbestandteile führt zu einem 
Kunstbegriff mit lediglich andeutendem 
Aussagegehalt, der allenfalls vage und un-
spezifische Assoziation weckt. Daher unter-
liegt die Wortzusammensetzung keinem 
Freihaltungsbedürfnis und besitzt die er-
forderliche Unterscheidungskraft. 

Parallelverfahren: 28 W (pat) 7/09, 28 W 
(pat) 9/09 und 28 W (pat) 10/09 
 
ALLPETRO
BPatG v. 28.05.2009 - 28 W (pat) 7/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 
Die angemeldete Marke "ALLPETRO" ist zu 
unbestimmt, um im Zusammenhang mit 
den beanspruchten Waren der Klassen 7, 
11 und 17 als Merkmalsbeschreibung die-
nen zu können. Die konkrete Kombination 
der beiden Wortbestandteile führt zu einem 
Kunstbegriff mit letztlich sinnwidrigem 
Aussagegehalt, der allenfalls vage und un-
spezifische Assoziation weckt. Daher unter-
liegt die Wortzusammensetzung keinem 
Freihaltungsbedürfnis und besitzt die er-
forderliche Unterscheidungskraft. 

Parallelverfahren: 28 W (pat) 9/09, 28 W 
(pat) 10/09 und 28 W (pat) 61/09 
 

ALLWASTE
BPatG v. 28.05.2009 - 28 W (pat) 9/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 
Die angemeldete Marke "ALLWASTE" ist zu 
unbestimmt, um im Zusammenhang mit 
den beanspruchten Waren der Klassen 7, 
11 und 17 als Merkmalsbeschreibung die-
nen zu können. Die konkrete Kombination 
der beiden Wortbestandteile führt zu einem 
Kunstbegriff mit lediglich andeutendem 
Aussagegehalt, der allenfalls vage und un-
spezifische Assoziation weckt. Daher unter-
liegt die Wortzusammensetzung keinem 
Freihaltungsbedürfnis und besitzt die er-
forderliche Unterscheidungskraft.

Parallelverfahren: 28 W (pat) 7/09, 28 W 
(pat) 10/09 und 28 W (pat) 61/09. 

MittdtschPatAnw 2009, S. 406-407 (red. 
Leitsatz und Gründe) 
 
ALLMOVE
BPatG v. 28.05.2009 - 28 W (pat) 10/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 
Die angemeldete Marke "ALLMOVE" ist zu 
unbestimmt, um im Zusammenhang mit 
den beanspruchten Waren der Klassen 7, 
11 und 17 als Merkmalsbeschreibung die-
nen zu können. Die konkrete Kombination 
der beiden Wortbestandteile führt zu einem 
Kunstbegriff mit lediglich andeutendem 
Aussagegehalt, der allenfalls vage und un-
spezifische Assoziation weckt. Daher unter-
liegt die Wortzusammensetzung keinem 
Freihaltungsbedürfnis und besitzt die er-
forderliche Unterscheidungskraft. 

Parallelverfahren: 28 W (pat) 7/09, 28 W 
(pat) 9/09 und 28 W (pat) 61/09 
 
Wall Street Radar
BPatG v. 04.06.2009 - 27 W (pat) 27/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 59 Abs. 2, 
§ 70 Abs. 3 Nr. 2  
 
1. Durch die Anhörung im Beschwerdever-
fahren ist der Verfahrensmangel der Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs geheilt, so 
dass eine Zurückverweisung an das Deut-
sche Patent- und Markenamt aus prozess-
ökonomischen Gründen nicht angezeigt ist. 
2. Aufgrund ihres beschreibenden Begriffs-
inhalts fehlt der angemeldeten Wortfolge 
"Wall Street Radar" die erforderliche Un-
terscheidungskraft. In Bezug auf sämtliche 
beanspruchten Dienstleistungen der Klas-
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sen 38 und 42 enthält die Anmeldemarke 
einen beschreibenden Sachhinweis auf de-
ren Inhalt und Thema. 

 
 
Schokolademädeln
BPatG v. 15.06.2009 - 27 W (pat) 89/09 
MarkenG § 9  
 
Die Kennzeichnungskraft einer Bildmarke 
ist unterdurchschnittlich, wenn es sich bei 
der Abbildung um einen bekanntes Gemäl-
de handelt, das vielfältig von Dritten ver-
wendet wird. 

 
 
BSA
BPatG v. 15.06.2009 - 27 W (pat) 115/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 6, § 8 Abs. 4  
 
1. Anders als bei der Verwendung der Bun-
desfarben, die als solche kein Hoheitszei-
chen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG 
sind, als bloßes Gestaltungs- oder Dekora-
tionsmerkmal, wie in D-Info (vgl. BPatG 
GRUR 2005, 679) oder Bodensee-Arena 
(vgl. BPatG 32 W (pat) 11/01), führt die 
Aufnahme der wesentlichen heraldischen 
Merkmale der Bundesflagge als Bestandteil 
einer Kombinationsmarke zu derem Aus-
schluss von der Eintragung als Marke (im 
Anschluss an EuG, Urteil vom 21.04.2004, 
T-127/02, GRUR 2004, 773). 
2. Dies gilt auch, wenn nicht nur die we-
sentlichen heraldischen Merkmale der Bun-
desflagge, sondern auch diejenigen der 
Europaflagge nachgeahmt werden und bei-
de Nachahmungen zwar ineinander zu ei-
nem einheitlichen Bild zusammengeführt 
werden, aber die einzelnen Flaggen als 
solche ohne Mühe erkennbar bleiben. 

 
 
Schultütenspitze
BPatG v. 26.06.2009 - 29 W (pat) 19/08 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, §§ 33 Abs. 1, 
2, 32 Abs. 2, 36 Abs. 1 Nr. 1, 36 Abs. 2 
 
Zu den Voraussetzungen der Anmeldung 
einer Positionsmarke (§§ 6 Nr. 6, 12 Abs. 3 
MarkenV), sowie zur Beanstandungspflicht 
des DPMA gemäß § 36 Abs. 2 i. V. m. 
§§ 33 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 2, 36 Abs. 1 
Nr. 1, 36 Abs. 2 MarkenG unter Verschie-
bung des Anmeldetags (vgl. BPatG GRUR 
2007, 63 - KielNET). 

 
 
Tourer
BPatG v. 01.07.2009 - 28 W (pat) 41/09 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 
Die angemeldete Marke "Tourer" erschöpft 
sich in einer unzweideutigen, produktbe-
schreibenden Aussage über die Beschaf-
fenheit bzw. den Bestimmungszweck der 
beanspruchten "Fahrräder und deren Tei-
le". Daher unterliegt die Anmeldemarke 
einem Freihaltungsbedürfnis und entbehrt 
der erforderlichen Unterscheidungskraft. 

 
 
IDW-Informationsdienst Wissenschaft 
BPatG v. 13.07.2009 - 27 W (pat) 19/09 
MarkenG § 9  
 
Wirkt eine in eine jüngere Marke über-
nommene Buchstabenfolge dort als Akro-
nym der weiteren Zeichenbestandteile, 
besteht eine assoziative Verwechslungsge-
fahr mit der älteren Marke, die nur aus der 
Buchstabenfolge oder zusätzlich glatt be-
schreibenden Bestandteilen besteht, die 
kein anderes Verständnis des Akronyms 
nahelegen. 

 
 
SBA International
BPatG v. 21.07.2009 - 24 W (pat) 22/09 
MarkenG § 63 Abs. 1 S. 1  
 
Zur Kostenauferlegung im Widerspruchs-
verfahren in Fällen, in denen der Inhaber 
der angegriffenen Marke vor Ablauf der 
Widerspruchsfrist auf eine eindeutig ver-
wechselbare ältere Marke hingewiesen 
worden ist, zwischen den Verfahrensbetei-
ligten gleichzeitig aber noch das Bestehen 
älterer Rechte an dem betreffenden Zei-
chen nach § 5 MarkenG streitbefangen ist. 

 
 
ID
BPatG v. 05.08.2009 - 28 W (pat) 103/08 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1  
 
1. Der Prüfungsmaßstab zur Beurteilung 
der erforderlichen Unterscheidungskraft 
wird maßgeblich davon bestimmt, dass 
dieser Rechtsbegriff ausschließlich her-
kunftsbezogen zu definieren ist und die 
Herkunftsfunktion einer Marke neben an-
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deren möglichen Funktionen stets im Vor-
dergrund stehen muss. 
2. Für eine Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 
Nr. 1 MarkenG ist es nicht erforderlich, 
dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, mit 
denen die fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen direkt bezeichnet bzw. ihre 
Merkmale direkt beschrieben werden. 

 
 

 

IV. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von 
Tina Berger und Steffen Eisenschmidt 
 
1. PATENTRECHT / GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
OLG Karlsruhe: Zu den Prüfpflichten
eines Patentanwalts bei paralleler
Schutzrechtsanmeldung im Ausland
Urt. v. 08. April 2009 
- 6 U 222/07 – 
EPÜ Art. 87 Abs. 1 
 
1. Ein Patentanwalt, der mit der Anmel-
dung eines Gebrauchsmusters beauftragt 
ist und Kenntnis davon hat, dass im Aus-
land eine parallele Schutzrechtsanmeldung 
des Mandanten vorbereitet wird, ist gehal-
ten zu klären, ob die Anmeldung erfolgt ist 
und auf eine positive Antwort hin die Prio-
rität dieser Anmeldung in Anspruch zu 
nehmen. 
2. Zweck dieser Pflicht ist es zu verhin-
dern, dass dem Gebrauchsmuster auf 
Grund von Beschreibungen oder Benutzun-
gen, die in der Zeit zwischen den Anmel-
dungen öffentlich zugänglich geworden 
sind, der Schutz versagt bleibt. Sie hat 
dagegen nicht den Zweck, einen später mit 
weiteren Folgeanmeldungen betrauten Pa-
tentanwalt darauf aufmerksam zu machen, 
dass die Anmeldung nicht als erste Anmel-
dung i.S. von Art. 87 Abs. 1 EPÜ herange-
zogen werden kann. 

Fundstelle: OLGR Karlsruhe 2009, 477-
482; GRUR-RR 2009, 286-290 
 
OLG Hamburg: Voraussetzungen für
das Eingreifen des Besonderen Me-
chanismus; zur EU-Recht konformen
Auslegung des Merkmals „eingetra-
gen“
Urt. v. 23. April 2009 
- 3 U 75/08 – 
 
Voraussetzung für das Eingreifen des Be-
sonderen Mechanismus ist trotz des in der 
deutschen Sprachfassung verwendeten 
Begriffes „eingetragen“ lediglich, dass die 
Schutzrechte  „angemeldet“ worden sind. 
Die deutsche Sprachfassung, welche für 
das Eingreifen des Besonderen Mechanis-
mus darauf abstellt, ob ein entsprechendes 
Schutzrecht in den neuen osteuropäischen 
Beitrittsstaaten bereits zu dem Zeitpunkt 
erlangt werden konnte, zu dem es in den 
alten EU-Staaten „eingetragen“ wurde, 
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kann nach seinem Wortlaut nicht in dem 
Sinne verstanden werden, dass es allein 
auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Patentschrift oder der Erteilung des 
Schutzrechts ankommt. Erfasst werden 
vielmehr alle Handlungen, welche der Ein-
tragung in das jeweilige Register unterlie-
gen. 

Fundstelle: PharmR 2009, 338-348 
 
OLG Karlsruhe: Voraussetzungen des 
Erlasses einer einstweiligen Verfügung
im Patentverletzungsverfahren
Urt. v. 8. Juli 2009 
- 6 U 61/09 - 
ZPO §§ 935, 940 
 
1. Voraussetzung für den Erlass einer ein-
stweiligen Verfügung in Patentverletzungs-
verfahren ist, dass die Beurteilung der Ver-
letzungsfrage im Einzelfall keine Schwie-
rigkeiten macht und dass sich keine durch-
greifenden Zweifel an der Schutzfähigkeit 
des Klageschutzrechts aufdrängen. Mit 
Schwierigkeiten ist die Beurteilung der Ver-
letzungsfrage nicht erst dann verbunden, 
wenn sie im Hauptsacheverfahren nicht 
ohne Heranziehung eines Sachverständi-
gen beantwortet werden könnte. Ergän-
zend ist eine Bewertung und Abwägung der 
Interessen der Parteien vorzunehmen. 
2. Gesichtspunkte, die gegen das Vorliegen 
eines Verfügungsgrundes sprechen, kön-
nen sich aus Verhandlungen über den Ab-
schluss eines Lizenzvertrags ergeben sowie 
daraus, dass im parallel geführten Haupt-
sacheverfahren demnächst ein Termin zur 
mündlichen Verhandlung stattfindet. 

Fundstelle: OLGR Karlsruhe 2009, 591-592 
 
 
2. URHEBERRECHT / GESCHMACKSMUSTERRECHT 
 
LG Düsseldorf: Erschöpfung des Ver-
breitungsrechts bei Software, die vor-
installiert und ohne handelbares Spei-
chermedium veräußert wurde
Urt. v. 26. November 2008 
- 12 O 431/08 - 
UrhG §§ 24, 69c Nr. 3 S. 1, 97 Abs. 1  
 
1. Das Verbreitungsrecht an einer Software 
erschöpft sich bereits dann, wenn die 
Hardware, auf der sie vorinstalliert wurde 
mit Zustimmung des Urhebers durch seine 
Distributoren an Endkunden veräußert 
wird. Wird die Software auf der Grundlage 

des Vertrages der Distributoren mit dem 
Urheber und deshalb mit dessen Zustim-
mung an die Endkunden veräußert, so ent-
fällt diese Zustimmung des Urhebers zur 
Erstveräußerung auch nicht mehr rückwir-
kend,  wenn die Endkunden die Software 
entgegen ursprünglicher Beschränkungen 
des Nutzungsrechts, nämlich ohne die 
Hardware auf der sie vorinstalliert wurde, 
weiterverbreiten. 
2. Falls der Rechteinhaber bewusst auf die 
Übergabe eines für sich genommen han-
delbaren Speichermediums verzichtet, et-
wa weil der Kunde die Software aus dem 
Internet herunterladen muss, oder weil er 
die Software lediglich vorinstalliert auf ei-
ner fest im Computer eingebauten Fest-
platte erhält, ist der Begriff des Vervielfäl-
tigungsstücks unter Berücksichtigung der 
Zwecke des Erschöpfungsgrundsatzes er-
weiternd auszulegen. Die Erschöpfung tritt 
in diesen Fällen hinsichtlich des tatsächli-
chen erlangten Datenbestands ein. 
3. Die mit dem Erschöpfungsgrundsatz 
bezweckte Erhaltung der Verkehrsfähigkeit 
von Software verlangt, dass anstelle der 
Hardwareverkörperung der Software auch 
eine Diskettenkopie weiterveräußert wer-
den darf, weil der Weitervertrieb solcher 
Software sonst erheblich erschwert würde 
und eine Vervielfältigung deshalb wirt-
schaftlich erforderlich ist. Andernfalls wäre 
die Vorschrift des § 69 c Nr. 3 S. 2 UrhG in 
solchen Fällen praktisch ohne Anwen-
dungsbereich.  

Fundstelle: CR 2009, 221-223 
 
OLG Oldenburg: Zum gewerblichen
Ausmaß von Rechtsverletzungen
Beschl. v. 1. Dezember 2008 
- 1 W 76/08 - 
UrhG §§ 101 Abs. 1 S. 2, 101 Abs. 9; GG 
Art. 10; BDSG §§ 1 ff.  
 
1. Der einmalige Download eines aktuellen 
Musikalbums stellt noch keine so schwere 
Rechtsverletzung dar, dass ohne Weiteres 
von einem gewerblichen Ausmaß ausge-
gangen werden kann.  
2. Auch der Verdacht, das Album werde für 
weitere Downloads bereitgehalten, be-
gründet noch kein gewerbliches Ausmaß, 
da selbst ein naheliegender Verdacht noch 
kein ausreichendes Kriterium darstellt, um 
Grundrechte einzuschränken. 
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Fundstelle: K&R 2009, 51-52; OLGR Ol-
denburg 2009, 109-111; CR 2009, 104-
105; MMR 2009, 188-189 
 
LG Köln: Gewerbliches Ausmaß einer
Rechtsverletzung aufgrund erhebli-
cher Marktrelevanz des Werkes 
Beschl. v. 17. Dezember 2008 
- 38 OH 11/08 - 
UrhG §§ 101 Abs. 9, 105 Abs. 2, 19a, 
101 Abs. 1; TKG § 3 Nr. 30  
 
1. Auch der Auskunftsanspruch aus § 101 
Abs. 2 UrhG erfordert ein gewerbliches 
Ausmaß der Rechtsverletzung. 
2. Eine schwere Rechtsverletzung und ein 
dementsprechendes gewerbliches Ausmaß 
liegt auch dann noch vor, wenn  das Veröf-
fentlichungsdatum eines Hörbuchs  bereits 
mehrere Jahre zurück liegt, dieses aber 
noch immer in großen Stückzahlen zu sei-
nem ursprünglichen Verkaufspreis verkauft 
wird und deshalb noch erhebliche Marktre-
levanz besitzt. 

 
 
LG Köln: Eigentümliche Sprechweise
als geistige Schöpfung; freie Benut-
zung trotz deutlicher Übernahme eines
älteren Werkes 
Urt. v. 14. Januar 2009 
- 28 O 647/08 - 
UrhG §§ 97, 2 Abs. 2, 24; GG Art. 5 Abs. 3 
S. 1  
 
1. Bereits die eigentümliche Art eines 
Schauspielers zu sprechen kann die ausrei-
chende Schöpfungshöhe eines Werkes und 
seine Schutzfähigkeit begründen.  
2. Der für eine freie Benutzung erforderli-
che Abstand zu den entlehnten eigenper-
sönlichen Zügen des benutzten Werkes 
kann auch bei deutlichen Übernahmen, 
gerade in der Formgestaltung,  daraus re-
sultieren, dass das neue Werk zu den ent-
lehnten eigenpersönlichen Zügen des älte-
ren Werkes aufgrund des eigenschöpferi-
schen Schaffens einen so großen inneren 
Abstand hält, dass das neue Werk seinem 
Wesen nach als selbstständig anzusehen 
ist. 

 
 
OLG Zweibrücken: Gewerbliches Aus-
maß bei Download eines hochpreisi-
gen Produktes
Beschl. v. 2. Februar 2009 

- 3 W 195/08 - 
UrhG §§ 101 Abs. 1, 101 Abs. 2, 101 Abs. 
9; FGG § 13a  
 
Die Annahme des „gewerblichen Ausma-
ßes“ einer Rechtsverletzung ist gerechtfer-
tigt, wenn ein Produkt heruntergeladen 
wird, welches den vielfachen Wert eines in 
der Beschlussempfehlung des deutschen 
Bundestages als Anhaltspunkt angegebe-
nen Musikalbums, nämlich 400 Euro, hat. 

Fundstelle: OLGR Zweibrücken 2009, 656-
658 
 
OLG Köln: Gewerbliches Ausmaß einer
Rechtsverletzung bei Angebot eines
Musikalbums während seiner Ver-
kaufsphase in Internettauschbörsen
Beschl. v. 9. Februar 2009 
- 6 W 182/08 - 
EGRL 48/2004; UrhG §§ 16, 17, 85 ff., 101 
Abs. 1, 101 Abs. 2  
 
1. Eine Rechtsverletzung in gewerblichem 
„Ausmaß” ist auch bei rein privatem Han-
deln denkbar. Entscheidend, aber auch 
ausreichend ist es, dass die Rechtsverlet-
zung ein Ausmaß aufweist, wie dies übli-
cherweise mit einer auf einem gewerbli-
chen Handeln beruhenden Rechtsverlet-
zung verbunden ist. Dieses Ausmaß wird 
jedenfalls auch bei einem einmaligen An-
gebot eines Musikalbums während der re-
levanten Verkaufs- oder Verwertungsphase 
erreicht. 
2. Die relevante Verkaufsphase, insbeson-
dere bei zeitloser klassischer Musik, lässt 
sich nicht pauschal anhand starrer Zeit-
räume ab Veröffentlichung bestimmen 
(Abgrenzung zu OLG Zweibrücken, 27. 
Oktober 2008, 3 W 184/04, ZUM-RD 2008, 
605 = GRUR–RR 2009, 12, 13). 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 489-493; 
ZUM 2009, 425-427; MMR 2009, 334-336; 
OLGR Köln 2009, 357-360; RDV 2009, 
118-120 
 
OLG Köln: Kein Anfechtungsrecht ei-
nes Anschlussinhabers gegen Gestat-
tungsbeschluss nach § 109 UrhG
Beschl. v. 5. Mai 2009 
- 6 W 39/09 - 
UrhG §§ 101 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, 101 Abs. 3 
Nr. 1, 101 Abs. 9 S. 4, 101 Abs. 9 S. 6; 
FGG §§ 16 Abs. 2 S 1, 20 Abs. 1 
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Der am erstinstanzlichen Auskunftsverfah-
ren gem. § 101 Abs. 2, 9 UrhG nicht betei-
ligte, vom Provider nach richterlicher Ges-
tattung benannte Anschlussinhaber ist 
nicht berechtigt, den Gestattungsbeschluss 
nach § 101 Abs. 9 Satz 6 UrhG anzufech-
ten. 

Fundstelle: OLGR Köln 2009, 448-450; 
K&R 2009, 490-492; MMR 2009, 547-549; 
ZUM 2009, 649-651; GRUR-RR 2009, 321-
322 
 
LG München I: Beweislast für die Be-
fristung einer Nutzungsrechtseinräu-
mung; Berechtigung zur Nutzung ei-
nes LP Covers auch für CD Cover; ers-
ter Anschein für die konkludente Zu-
stimmung zu Nutzungshandlungen im
Konzern
Urt. v. 12. Mai 2009 
- 21 O 5302/09 - 
UrhG §§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1, 19a, 31 
Abs. 5 
 
1. Ist zwischen den Parteien unstreitig, 
dass einem Tonträgerunternehmen hin-
sichtlich der Nutzung eines Fotos als LP-
Cover im Jahr 1981 entsprechende Nut-
zungsrechte eingeräumt wurden, hat der 
Urheber des Fotos zu beweisen, dass die 
Nutzungsrechtseinräumung lediglich befris-
tet erfolgte. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
im konkreten Fall die Zweckübertragungs-
lehre i.S.v. § 31 Abs. 5 UrhG für eine un-
befristete Nutzungsrechtseinräumung 
spricht. 
2. Haben die Vertragsparteien keine Ver-
einbarungen hinsichtlich der Nutzung eines 
Fotos auch für CD-Cover getroffen, da die-
se Nutzungsart zum Vertragsabschluss-
zeitpunkt im Jahr 1981 noch nicht bekannt 
war, ist aufgrund der Zweckübertragungs-
lehre das Tonträgerunternehmen dazu be-
rechtigt, das Foto auch für CD-Cover zu 
verwenden: Bei einer CD handelt es sich 
nämlich lediglich um eine technisch neue 
Nutzungsvariante, die an die Stelle der LP 
getreten ist und keine zusätzliche wirt-
schaftliche Verwertung erlaubt hat, so dass 
die Nutzung für CD-Cover vom ursprüngli-
chen Vertragszweck gedeckt ist. 
3. Auch ohne entsprechende vertragliche 
Regelung ist ein Tonträgerunternehmen 
gemäß der „Parfumflakon-Entscheidung“ 
des BGH (GRUR 2001, 51) berechtigt, die 
Abbildung des LP- bzw. CD-Covers mit 
dem streitgegenständlichen Foto im Rah-
men seiner Werbung für diese Tonträger 

zu verwenden; dies gilt nicht nur für damit 
verbundene Vervielfältigungshandlungen 
i.S.v. § 16 Abs. 1 UrhG, sondern auch für 
Verbreitungshandlungen gem. § 17 Abs. 1 
UrhG z.B. in Prospekten oder Zeitungsan-
zeigen oder für die öffentliche Zugänglich-
machung i.S.v. § 19a UrhG über das Inter-
net, die im Rahmen der zulässigen Weiter-
verbreitung einer Ware wirtschaftlich er-
forderlich sind. 
4. Aufgrund lebensnaher Betrachtung so-
wie der engen (Rechte-)Verflechtungen 
von Gesellschaften im Konzern spricht ein 
erster Anschein dafür, dass Nutzungshand-
lungen einer Tochtergesellschaft, für die 
eine Schwester- oder eine Dachgesellschaft 
die Rechte inne haben, stets mit deren 
(zumindest konkludenter) Zustimmung 
vorgenommen werden. 

Fundstelle: ZUM 2009, 681-686 
 
OLG Frankfurt: § 101 UrhG als Erlaub-
nistatbestand im TKG
Beschl. v. 12. Mai 2009 
- 11 W 21/09 - 
 
TKG §§ 96, 113 a, § 101 Abs. 9 
§ 101 Abs. 9 UrhG bildet einen Erlaubnis-
tatbestand nur für die gemäß § 96 TKG 
gespeicherten Verkehrsdaten, nicht für die 
allein auf Grund der Speicherungsverpflich-
tung nach § 113 a TKG gespeicherten Da-
ten. 

Fundstelle: MMR 2009, 542-544; ZUM 
2009, 639-641; GRUR-RR 2009, 296-298; 
NJW-RR 2009, 1205-1207 
 
LG München I: Zulässiges Kleinzitat
bei Gedichten; keine verbotene Ent-
stellung oder Änderung bei Überset-
zung in andere Sprachen
Urt. v. 13. Mai 2009 
- 21 O 618/09 - 
UrhG §§ 14, 39, 51 S. 1, 51 S. 2 Nr. 2, 62 
 
1. Der Abdruck der ersten zwei Zeilen ei-
nes insgesamt 116 Zeilen umfassenden 
Gedichts, in welchen eine Aussage über die 
Bewohner einer bestimmten Stadt getrof-
fen wird, im vorderen und hinteren Vorsatz 
eines Begleitbands zu einer Museumsaus-
stellung anlässlich des Stadtgründungsju-
biläums sowie in einem Faltprospekt über 
diese Ausstellung ist als sog. Kleinzitat 
gem. § 51 S. 1, S. 2 Nr. 2 UrhG zulässig - 
„Typisch München!“. 
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2. In der Weglassung eines Kommas im 
Zitat sowie in der grammatikalisch und 
inhaltlich korrekten Übersetzung des Zitats 
in drei Sprachen ist weder ein Verstoß ge-
gen das Änderungsverbot i.S.v. §§ 62, 39 
UrhG, noch gegen das Entstellungsverbot 
i.S.v. § 14 UrhG zu sehen. 

Fundstelle: ZUM 2009, 678-680 
 
AG Köln: Nicht für die Öffentlichkeit
bestimmte Wiedergabe einer Radio-
sendung mittels eines Ausstellungsge-
rätes
Urt. v. 4. Juni 2009 
- 137 C 590/08 - 
UrhG § 15 Abs. 2 S. 1 
 
Die Wiedergabe von Radiosendungen ist 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt i.S.v. 
§ 15 Abs. 2 S. 1 UrhG, wenn derjenige, in 
dessen Geschäftsräumen sie erfolgt, selbst 
nicht dort aufhältlich, es unterlässt, ein für 
Kunden ausgestelltes Gerät unverzüglich 
abzuschalten, nachdem es von einem Inte-
ressenten in Betrieb gesetzt worden ist. 

 
 
OLG Frankfurt: Kein Urheberrechtsver-
stoß bei Verkauf eines gebrauchten PC 
Urt. v. 23. Juni 2009 
- 11 U 71/08 - 
UrhG §§ 69 c, 69 d Abs. 2, 97 Abs. 1 
 
Der Verkauf eines gebrauchten Computers, 
dessen Festplatte die vormals aufgespielte 
OEM-Software nicht mehr enthält und dem 
auch kein Datenträger mit dieser Software 
beigefügt ist, auf dessen Gehäuse aber 
noch das Echtheitszertifikat der Antragstel-
lerin (Certificate of Authenticity, nachfol-
gend CoA) klebt, das vom Antragsgegner 
als Lizenz-Sticker bezeichnet wird, stellt 
keine Urheberrechtsverletzung dar und 
zielt auch nicht darauf ab, eine illegale 
Vervielfältigung der Software zu ermögli-
chen. 

 
 
LG München I: Zur Urhebervermutung;
keine Festlegung der Urheberschaft
durch Erben
Urt. v. 23. Juli 2009 
- 7 O 22065/08 - 
UrhG § 10 Abs. 1 
 

1. Die Urhebervermutung nach § 10 I UrhG 
gilt nicht gegenüber Personen, die eine 
zeitlich frühere Urhebervermutung am glei-
chen Werk für sich beanspruchen können. 
2. Die Urheberschaft ist nicht disponibel 
(hier: vertragliche Einräumung durch Er-
bin). 

s. dazu Eichelberger, GB 2009, 383 (in 
dieser Ausgabe) 
 
OLG Frankfurt: Umfang und Zumut-
barkeit der Verpflichtungen eines Un-
terlassungsschuldners
Urt. v. 18. August 2009 
- 11 U 19/09 - 
UrhG §§ 13, 17, 97 Abs. 1 
 
1. Dem Unterlassungsschuldner obliegt es 
nicht nur, keine weiteren Handlungen vor-
zunehmen, die eine Verletzung des Unter-
lassungsgebotes darstellen, sondern er 
muss alles ihm Zumutbare tun, um vor 
Abgabe des Unterlassungsversprechens 
angelegte Störungsquellen zu beseitigen. 
2. Eine „Rückrufaktion“ auf bloße Vermu-
tung hin, dass rechtsverletzendes Material 
an eine bestimmte Stelle gelangt sein 
könnte, kann jedoch im Einzelfall unzu-
mutbar sein. 

 
 
AG München: Kein urheberrechtlicher
Schutz für Alltagsbauten; Zulässigkeit
von Luftbildaufnahmen
Urt. v. 19. August 2009 
- 161 C 3130/09 - 
BGB §§ 823 Abs. 1, 1004; KunstUrhG § 
22; UrhG §§ 97 Abs. 1, 97 Abs. 2 
 
1. Das Recht am eigenen Bild schützt den 
Einzelnen nur vor der unbefugten Verbrei-
tung von Abbildungen seiner Person, je-
doch nicht vor der Abbildung seines Eigen-
tums oder Besitzes. 
2. Im Bereich der Architektur besitzt kei-
neswegs jedes Gebäude Urheberrechts-
schutz. Alltagsbauten, die lediglich das 
bekannte architektonische Formenreper-
toire wiederholen und nicht aus der Masse 
des alltäglichen Bauschaffens herausragen, 
sind nicht geschützt. 
3. Grundsätzlich muss niemand hinneh-
men, dass seine Privatsphäre gegen seinen 
Willen mit geeigneten Mitteln (z.B. einem 
Flugzeug) „ausgespäht“ wird, um daraus 
ein Geschäft zu machen. Ein solcher Ein-
griff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
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ist jedoch nicht rechtswidrig, wenn ledig-
lich Luftbildaufnahmen gemacht wurden, 
auf denen sich weder Adresse, Bewohner 
noch sonstige persönliche Gegenstände 
erkennen lassen, weil der Eingriff in die 
Privatsphäre dann nur geringfügig ist, so-
dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
bei einer Güterabwägung hinter das Recht 
des Fotografen auf Ausübung seines Ge-
werbes zurücktritt. 

 
 
AG München: Berechnung einer ange-
messenen Lizenzgebühr
Urt. v. 19. August 2009 
- 161 C 8713/09 - 
UrhG §§ 10 Abs. 2, 97 Abs. 1 S. 1 
 
Bei der Berechnung der angemessenen 
Lizenzgebühr ist rein objektiv darauf abzu-
stellen, was bei vertraglicher Einräumung 
ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und 
ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt 
hätte, wenn beide im Zeitpunkt der Ent-
scheidung die gegebene Sachlage gekannt 
hätten. Diese Schadensberechnung beruht 
auf der Erwägung, dass derjenige, der aus-
schließliche Rechte anderer verletzt, nicht 
besser stehen soll, als er im Falle einer 
ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis durch 
den Rechtsinhaber gestanden hätte. Damit 
läuft die Lizenzanalogie auf die Fiktion ei-
nes Lizenzvertrages der im Verkehr übli-
chen Art hinaus. Dabei hat derjenige, der 
die Rechte Dritter verletzt, keinen An-
spruch darauf, dass im Wege der Lizenz-
analogie die günstigsten und billigsten An-
gebote zugrunde gelegt werden. 

 
 
OLG Karlsruhe: Einstweilige Anord-
nung zur Speicherung der Verbin-
dungsdaten während eines Verfahrens
nach § 101 Abs. 9 UrhG; gewerbliches
Ausmaß einer Urheberrechtsverlet-
zung
Beschl. v. 1. September 2009 
- 6 W 47/09 - 
UrhG §§ 96 Abs. 2 S. 1, 101 Abs. 2, 101 
Abs. 9 
1. Eine einstweilige Anordnung, mit der 
ausgesprochen wird, dass bis zum Ab-
schluss des Verfahrens nach § 101 Abs. 9 
UrhG zum Zwecke der Auskunftserteilung 
die Daten zu sichern, aus denen sich er-
gibt, welchen Kunden unter welchen An-
schrift bestimmte IP-Adressen zu bestimm-

ten Zeitpunkten zugeordnet waren, kann 
mit der Beschwerde angefochten werden.  
2. Eine solche Anordnung findet ihre ge-
setzliche Grundlage in § 101 Abs. 2 und 
Abs. 9 UrhG i.V. mit § 96 Abs. 2 Satz 1 
TKG; diese dort getroffene Regelung stößt 
weder auf europarechtliche noch auf ver-
fassungsrechtliche Bedenken. 
3. Voraussetzung für den Erlass einer sol-
chen Anordnung ist, dass das Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Anordnung nach 
§ 101 Abs. 9 UrhG glaubhaft gemacht 
wird. 
4. Eine Rechtsverletzung in gewerblichem 
Ausmaß ist in der Regel anzunehmen, 
wenn eine besonders umfangreiche Datei, 
etwa ein vollständiger Kinofilm, in Musikal-
bum oder ein Hörbuch, vor oder unmittel-
bar nach ihrer Veröffentlichung in Deutsch-
land widerrechtlich im Internet einer unbe-
stimmten Vielzahl von Dritten zugänglich 
gemacht wird. 

 
 
OLG Frankfurt: Nicht sittenwidrige
„Ghostwriter-Vereinbarung“
Urt. v. 1. September 2009 
- 11 U 51/08 - 
UrhG § 13 
 
„Ghostwriter-Vereinbarung“, bei denen sich 
der Urheber eines Werkes zum Verschwei-
gen der eigenen Urheberschaft verpflichtet 
um es einem Namensgeber zu ermögli-
chen, das Werk als eigenes in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren, zwischen zwei in 
einem Wirtschaftsbetrieb tätigen Parteien 
und außerhalb des universitären For-
schungsbetriebes sind nicht grundsätzlich 
sittenwidrig. 

 
 
3. MARKENRECHT 
 
OLG Hamburg: Zur Eröffnung des
Rechtsweges bei Unterlassungsklagen
gegen ehemalige Arbeitnehmer wegen
Nutzung einer Domain in fremden Un-
ternehmen
Beschl. v. 15. Januar 2008
- 3 W 200/07 - 
GVG § 13; ArbGG §§ 2 Abs. 1, 2 Abs. 3; 
MarkenG §§ 15, 140 
 
Hat ein Arbeitnehmer während des Ar-
beitsverhältnisses mit Kenntnis und Dul-
dung des Arbeitgebers eine mit dessen 
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Firmenschlagwort gebildete Domain regist-
rieren lassen und wird die Domain nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses für 
ein Dritt-Unternehmen verwendet, das mit 
dem (früheren) Arbeitgeber nichts zu tun 
hat, so ist für die gegen die Benutzung der 
Domain gerichtete Unterlassungsklage der 
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten 
(§ 13 GVG) und nicht zu den Arbeitsgerich-
ten eröffnet.  
1. Eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte 
nach § 2 Abs. 1 ArbGG kommt nicht in Be-
tracht; die Benutzung der Domain für ein 
fremdes Unternehmen steht mit dem frü-
heren Arbeitsverhältnis in keinem inneren 
Zusammenhang, auch wenn die Gestat-
tung der Domain-Anmeldung während des 
Arbeitsverhältnisses erfolgte.  
2. Die Zuständigkeit gemäß § 2 Abs. 3 
ArbGG ist wegen der ausschließlichen Zu-
ständigkeit der Landgerichte (§ 140 Mar-
kenG) nicht gegeben; § 140 MarkenG gilt 
für die funktionale und sachliche Gerichts-
zuständigkeit. 

Fundstelle: NZA-RR 2009, 445-446 
 
OLG Hamburg: Keine Markenverlet-
zung bei Unternehmenswerbung ohne
konkreten Produktbezug
Beschl. v. 10. März 2008 
- 3 W 10/08 - 
MarkenG § 14 
 
Wird das Anbieten und Bewerben von Pro-
dukten (hier: diagnostischen Apparaten 
usw.) „unter der Marke ANSWER FOR LIFE“ 
als Markenverletzung (gestützt auf eine 
ähnliche Wortmarke für ähnliche Produkte) 
angegriffen und wird zur Begründung auf 
eine Unternehmens-Werbung mit dem 
Claim („ANSWER FOR LIFE“) verwiesen, in 
der dessen Leistungen nur allgemein und 
ohne konkreten Produkte-Bezug angeprie-
sen werden, so ist dieser Unterlassungsan-
spruch aus § 14 MarkenG nicht begründet. 
Es liegt gerade kein markenmäßiger 
Gebrauch der Bezeichnung für ein Produkt 
vor, auch nicht etwa über die „Brücke“ 
einer firmenmäßigen Verwendung des Slo-
gans. 

Fundstelle: GRUR-RR 2009, 302-303 
 
OLG Hamburg: „Mit Liebe gemacht“
gibt keinen Hinweis auf die betriebli-
che Herkunft eines Produktes
Beschl. v. 7. April 2008 
- 3 W 30/08 - 

MarkenG § 14 
 
Der Aufdruck auf einem Body für Babies 
„Mit Liebe gemacht“ weist nicht auf die 
betriebliche Herkunft des Produkts hin, 
sondern kennzeichnet als regelgerecht ge-
bildeter Satz und auch wegen der Doppel-
deutigkeit des Slogans die Eigenart des 
Produkts. Ein Verbietungsanspruch aus der 
gleichlautenden Wortmarke ist mangels 
markenmäßigen Gebrauchs nicht gegeben. 

Fundstelle: GRUR-RR 2009, 300-302; 
MittdtschPatAnw 2009, 409 
 
OLG Hamburg: Keine markenmäßige
Verwendung bei Benutzung eines zu-
sammengesetzten Begriffs ohne ein-
deutigen Bezug auf ein geschütztes
Zeichen; irreführendes Werben mit der
Bezeichnung „Kampfmönch“ 
Urt. v. 23. Juli 2008 
- 5 U 118/06 - 
GMV Art. 9, 12 lit. b; MarkenG §§ 14 Abs. 
2 S. 2, 14 Abs. 5; UWG § 5 
 
1. Die markenmäßige Verwendung einer 
geschützten Bezeichnung („Shaolin“) liegt 
dann nicht vor, wenn die Verletzungsform 
als zusammengesetzter Begriff („Die Rück-
kehr der Shaolin“) in ihrer Verkürzung 
nicht eindeutig erkennen lässt, auf welchen 
der üblichen Ausdrücke („Shoalin-Mönch“, 
„Shaolin-Kämpfer“, „Shaolin-Kampfkunst“, 
„Shaolin-Großmeister“ usw.) sich die Ver-
kürzung bezieht und zumindest einzelne 
dieser Wendungen als Gattungsbezeich-
nungen markenrechtlich zulässig sind.  
2. Auch wenn ein Begriff wie „Shaolin“ zu-
weilen nicht herkunftshinweisend, sondern 
lediglich als geographisch-historisch-
kulturelle Bezugnahme verwendet wird, 
stellt sich die Bezeichnung „die besten 
Kampfmönche“ im Rahmen der Ankündi-
gung einer Bühnenshow als irreführend 
und damit wettbewerbswidrig dar, wenn es 
sich bei den Ausführenden tatsächlich nicht 
um Mönche handelt. 

Fundstelle: OLGR Hamburg 2009, 609-610 
 
OLG Frankfurt: Kein Verfügungsgrund
bei jahrelanger unerkannter Benut-
zung
einer gegenüberstehenden Bezeich-
nung
Beschl. v. 04. August 2008 
- 6 W 108/08 - 
ZPO §§ 935, 940 
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1. Unter besonderen Umständen kann der 
nicht vermutete Verfügungsgrund in Mar-
kensachen verneint werden.  
2. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
dem Inhaber des Kennzeichenrechts die 
Existenz und die Benutzung der angegrif-
fenen Geschäftsbezeichnung jahrelang 
nicht bekannt war und dieser auf die bean-
standete Bezeichnung nur im Rahmen eine 
routinemäßige Recherche gestoßen ist und 
eine Begegnung am Markt nicht erfolgte. 
(red. Leitsätze) 

 
 
OLG Hamburg: Keine Anwendung von
§ 89 b HGB auf „reine“ Markenlizenz-
vereinbarungen
Urt. v. 27. November 2008 
- 3 U 146/06 - 
HGB § 89b 
 
Nach Beendigung eines Markenlizenzver-
trages, bei denen der Lizenzgeber keine 
eigenen Produkte produziert, sondern le-
diglich seine Marke gegen Entgelt zur 
Kennzeichnung fremder Produkte lizen-
ziert, hat der Lizenznehmer gegen den 
Lizenzgeber keinen Anspruch auf ange-
messenen Ausgleich entsprechend § 89b 
HGB. § 89b HGB kann jedenfalls auf solche 
„reinen“ Markenlizenzvereinbarungen nicht 
analog angewendet werden. 

Fundstelle: GWR 2009, 273; NJOZ 2009, 
3031 
 
OLG Saarland: Glaubhaftmachung der
Patentanwaltsgebühren  durch an-
waltliche Versicherung
Beschl. v. 16. Februar 2009 
- 5 W 242/08 – 
ZPO §§ 104 Abs. 3 S. 1, 567 ff;  
MarkenG §§ 4 Nr. 1, 14 Abs.2 Nr. 2, 14 
Abs. 5, 140 Abs. 1, 140 Abs. 3; RVG § 13 
 
Die Kosten eines mitwirkenden Patentan-
walts in Kennzeichenstreitsachen sind im 
Kostenfestsetzungsverfahren durch anwalt-
liche Versicherung grundsätzlich ausrei-
chend glaubhaft gemacht. 

Fundstelle: OLGR Saarbrücken 2009, 502-
503; GRUR-RR 2009, 326-327 
 
OLG Frankfurt: Zur Verwendung einer
fremden Marke als Metatag
Beschl. v. 03. März 2009 

- 6 W 29/09 – 
MarkenG  § 14 
 
In der Verwendung einer fremden Marke 
als Metatag liegt dann keine markenmäßi-
ge Benutzung, wenn sich bereits aus einem 
Kurzhinweis in der nach Eingabe des 
Suchworts erscheinenden Trefferliste er-
gibt, dass der Begriff nicht auf die Herkunft 
einer Ware oder Dienstleistung aus einem 
bestimmten Unternehmen hinweisen soll.  

Fundstelle: MMR 2009, 401-402 
 
LG Mannheim: Keine Verletzung des
Unternehmenskennzeichenrechts bei
ausschließlicher Benutzung zur Kenn-
zeichnung von Waren und Dienstleis-
tungen
Urt. v. 12. Mai 2009 
- 2 O 59/09 – 
MarkenG §§ § 4, 5, 14, 15  
 
1. An einer das Unternehmenskennzei-
chenrecht verletzenden Benutzung fehlt es, 
wenn ein Zeichen ausschließlich zur Kenn-
zeichnung von Waren oder Dienstleistun-
gen und nicht zur Kennzeichnung eines 
Unternehmens verwendet wird. 
2. Der Inanspruchnahme aus einem Unter-
nehmenskennzeichen kann auch eine prio-
ritätsältere eingetragene Marke entgegen-
halten werden, wenn ein zumindest auch 
markenmäßiger Gebrauch angegriffen 
wird. Jedenfalls der Inhaber einer Dienst-
leistungsmarke ist nicht gehalten, sich we-
gen der fremden, prioritätsjüngeren Unter-
nehmenskennzeichenrechte auf eine rein 
markenmäßige Nutzung seiner Marke zu-
rückzuziehen. 

 
 
OLG Hamburg: Grenze zur beachtli-
chen Rufschädigung durch „co-
branding“
Urt. v. 11. Juni 2009 
- 3 U 16/09 - 
MarkenG § 24 Abs. 1; EGV 40/94 Art. 13 
 
1. Eine nach den zeichenrechtlichen 
Grundsätzen des Parallelimports von Arz-
neimitteln einer Erschöpfung entgegenste-
hende Rufschädigung unter dem Gesichts-
punkt des „co-branding“ folgt nicht bereits 
aus dem Umstand allein, dass die angegrif-
fene Packungsgestaltung dem Patienten 
den unzutreffenden Eindruck einer irgend-
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wie gearteten Kooperation der Parteien 
vermittelt. 
2. Die rechtliche Grenze zur beachtlichen 
Rufschädigung verläuft unter Berücksichti-
gung der Umstände des Einzelfalls jeden-
falls dort, wo das „co-branding“ nicht mehr 
– erlaubte – Kennzeichnung einer – erlaub-
ten – Dienstleistung, nämlich diejenige des 
Parallelimports, ist, sondern die Kennzei-
chen des Originators derart dominiert wer-
den, dass beim Verkehr der irreführende 
Eindruck entsteht, der Parallelimporteur 
garantiere mit seinem Zeichen nicht nur 
für seine Dienstleistung „Parallelimport“, 
sondern auch für die Herkunft, also die 
Entwicklung, Herstellung und Qualität des 
Produktes selbst. Denn jedenfalls dann 
greift das „co-branding“ in die Funktion der 
Marke des Originators ein und beeinträch-
tigt diese. 

Fundstelle: MarkenR 2009, 409-413; A&R 
2009, 192 
 
4. WETTBEWERBSRECHT 
 
OLG Hamburg: keine Vermutung für
Wettbewerbsabsicht bei werbewirk-
samen Presseäußerungen
Beschl. v. 02. Januar 2008 
- 3 W 224/07 - 
GG Art. 5 Abs. 1; EGRL 29 / 2005 Art. 2 
Buchst. d; UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1 
 
1. Werbewirksame Presseartikel in media-
ler (redaktioneller) Funktion lassen wegen 
der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 
Abs. 1 GG) eine Wettbewerbsabsicht nicht 
vermuten, nur bei im Einzelfall konkret 
festzustellenden Umständen liegt insoweit 
eine „Wettbewerbshandlung“ (§ 2 Abs. 1 
Nr. 1 UWG) vor. Davon ist nicht auszuge-
hen, wenn die Äußerung von überwiegend 
publizistischen Interesse ist (hier: Titelsei-
ten-Schlagzeile betreffend die damals ak-
tuelle Markteinführung eines allgemein 
beachteten Mobiltelefons nebst Kooperati-
on des Herstellers mit einem Mobilfunk-
betreiber). Etwas anderes ergibt sich auch 
nicht daraus, wenn eine durch die Schlag-
zeile geweckte Erwartung der Leser, im 
Zeitschriftenheft entsprechend informiert 
zu werden (hier: über „Preise, Funktionen 
und Leistungspaket“), nicht in jeder Hin-
sicht erfüllt wird. 
2. Diese Grundsätze zu Presseäußerungen 
gelten auch für den Begriff der „Geschäfts-
praktiken“ im Sinne des Art. 2 lit. d UGP RL 

(Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Ge-
schäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern, ABl. EG Nr. L 149 S. 
22). 

Fundstelle: WRP 2009, 1012 
 
OLG Hamburg: Irreführende Werbung
beim Bewerben eines eingeschränkt
zugelassenen Arzneimittels als Stan-
dardbehandlung; zur Dringlichkeits-
vermutung
Beschl. v. 19. Februar 2008 
- 3 W 232/07 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 8, 12 Abs. 2 
HeilmMWerbG § 3  
 
1. Die Angabe „1x1 der Osteoporose, 1 
Jahr Knochenschutz x 1 Infusion“ in der 
Werbung für ein Arzneimittel ist irrefüh-
rend. Der Verkehr nimmt wegen des Hin-
weises „1x1 der Osteoporose“ an, es han-
dele sich um eine grundlegende Standard-
behandlung, die stets in Erwägung gezo-
gen werden sollte. Das ist irreführend, 
wenn das Arzneimittel nur eingeschränkt 
zugelassen ist (hier: Zur Behandlung der 
Osteoporose bei postmenopausalen Frau-
en). 
2. Geht der Verletzte zeitnah gegen eine 
Heilmittelwerbung mit einem Verfügungs-
antrag vor, so ist die Dringlichkeitsvermu-
tung (§ 12 Abs. 2 UWG) nicht widerlegt, 
wenn wegen Überlastung des Beschwerde-
gerichts eine Verzögerung im Verfahren 
der sofortigen Beschwerde gegen den ab-
lehnenden Beschluss des Landgerichts ein-
tritt und der Antragsteller dagegen re-
monstriert. 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 660-662; 
OLGR Hamburg 2009, 691-692 
 
OLG Hamburg: Parallelvertrieb von 
Arzneimitteln; Prüfungsumfang der
EMEA
Urt. v. 29. Januar 2009 
- 3 U 107/08 - 
UWG § 4 Nr. 11 
 
Die Durchführung des Parallelvertriebs ei-
nes zentral zugelassenen, in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union in Ver-
kehr gebrachten Arzneimittels in Deutsch-
land setzt nicht voraus, dass die EMEA den 
ordnungsgemäß angezeigten Parallelver-
trieb zuvor prüft und genehmigt. Für ein 
derartiges „Vorab-
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Genehmigungsverfahren“ fehlt es an einer 
Rechtsgrundlage. 

 
 
OLG Hamburg: Marktort bei Internet-
versandhandel; Ausrichtung auf den 
deutschen Markt
Urt. v. 19. Februar 2009 
- 3 U 225/06 - 
EGBGB Art. 34; GVG § 13; SGG §§ 51 Abs. 
1 Nr. 2, 51 Abs. 2 S. 1; AMG § 78 Abs. 2 
S. 2; AMPreisV §§ 1, 3; HWG § 7 Abs. 1  
 
Auf den Internet-Versandhandel von Doc-
Morris ist nach dem Marktortprinzip deut-
sches Wettbewerbsrecht als Recht des Or-
tes anzuwenden, auf den die geschäftliche 
Tätigkeit dieser Internet-Apotheke ausge-
richtet ist. Die Ausrichtung auf den deut-
schen Markt ergibt sich daraus, dass das 
Angebot in deutscher Sprache und an 
deutsche Kunden erfolgt sowie daraus, 
dass Medikamente vertrieben werden, die 
in Deutschland zugelassen sind, und dass 
die Abrechnung mit deutschen Kranken-
kassen erfolgt. 
Die Arzneimittelpreisverordnung stellt 
zwingendes öffentliches Recht im Sinne 
von Art. 34 EGBGB dar. Der niederländi-
sche Anbieter DocMorris ist daher ver-
pflichtet, die deutschen Arzneimittelpreis-
vorschriften bei einem Vertrieb nach 
Deutschland einzuhalten. 
Das „Bonus-Modell“ des Anbieters DocMor-
ris stellt einen Verstoß gegen § 78 AMG, 
§§ 1, 3 AMPreisV sowie gegen § 7 HWG 
dar. Aufgrund der unterschiedlichen Ziel-
setzung sind die §§ 1,3 AMPreisV und § 7 
HWG in der Regel nebeneinander anwend-
bar.  

Fundstelle: A&R 2009, 87-93; APR 2009, 
32-40; Magazindienst 2009, 772-784 
 
OLG Hamburg: Kein Rechtsmissbrauch
bei aufeinander folgenden getrennten
Verfahren gegen Aussagen aus dem-
selben Werbemittel; Widerlegung der
Dringlichkeit durch mehrwöchiges
Warten auf ein Umfragegutachten
Urt. v. 5. März 2009 
- 3 U 159/08 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5, 12 Abs. 2; 
HeilmMWerbG § 3  
 
1. Ein Antragsteller im wettbewerbsrechtli-
chen einstweiligen Verfügungsverfahren 
setzt sich nicht deshalb dem Vorwurf der 

verbotenen Salami-Taktik, d.h. des 
Rechtsmissbrauchs aus, weil er in getrenn-
ten Verfahren gegen zwei (irreführende) 
Aussagen desselben Werbemittels vorgeht. 
Er darf gegen diese Angaben auch nach-
einander vorgehen, wenn dafür ein nach-
vollziehbarer Grund besteht. Ein solcher 
Grund liegt vor, wenn das erste Vorgehen, 
anders als das zweite Vorgehen, keiner 
weiteren tatsächlichen Ermittlungen bedarf 
2. Im Hinblick auf denjenigen Unterlas-
sungsantrag, der keiner weiteren Ermitt-
lungen mehr bedarf, ist das mehrwöchige 
Warten auf die Fertigstellung des Umfra-
gegutachtens, welches lediglich im Hinblick 
auf die weitere Werbeangabe eingeholt 
wird, dringlichkeitsschädlich. 
3. Zu den methodischen Anforderungen an 
ein Umfragegutachten. 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 766-771; 
GuT 2009, 231 
 
OLG Karlsruhe: Handelsvertreter und
Handelsunternehmer als Mitbewerber
i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG beim Di-
rektvertrieb
Beschl. v. 10. März 2009 
- 4 U 168/08 - 
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 2 Abs. 1 Nr. 6 
 
1. Ein selbständiger Handelsvertreter, der 
in einem Strukturvertrieb bestimmte Pro-
dukte vertreibt, ist Unternehmer im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG.  
2. Ein Handelsunternehmen, das Produkte 
im Direktmarketing verkauft, und ein Han-
delsvertreter, der selbst im Direktmarke-
ting tätig ist, sind Mitbewerber im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG, soweit sie als 
Nachfrager nach gleichartigen Dienstleis-
tungen auf dem Markt auftreten. Das ist 
der Fall, wenn sowohl das Handelsunter-
nehmen als auch der Handelsvertreter Mit-
arbeiter oder selbständige Vertriebspartner 
für den Direktvertrieb suchen. 

 
 
LG Koblenz: Unzulässige Werbung mit
Rechtsdienstleistungen
Urt. v. 17. März 2009 
- 4 HK O 140/08 - 
UWG §§ 3, 8 Abs. 1, 8 Abs. 3 Nr. 1;  
RDG § 5  
 
Die Werbung in einem Flyer mit dem In-
halt: 
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„Komplette Unfallschadenabwicklung“ und 
„Rechtsanwalt für Verkehrsrecht im Haus“ 
ist wettbewerbswidrig, da diese Werbung 
eine Rechtsdienstleistung anbietet, die nur 
dann zulässig wäre, wenn es sich dabei um 
eine Nebenleistung im Sinne des § 5 RDG 
handeln würde. 

Fundstelle: NJW-RR 2009, 1202-1203; 
DAR 2009, 275 
 
OLG Jena: Zur Kennzeichnung als An-
zeige im Einzelfall
Urt. v. 08. April 2009 
- 2 U 937/08 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 3, 4 Nr. 11, 8 Abs. 1 
 
1. Eine unzulässige getarnte Werbung liegt 
im Einzelfall unter Berücksichtigung der 
Gesamtumstände nicht vor, wenn der Bei-
trag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich ge-
kennzeichnet wird. 
2. Für die Beurteilung der deutlichen Kenn-
zeichnung sind neben der Schriftgröße 
Schriftart und Platzierung der Kenzeich-
nung auch das Umfeld des Beitrages und 
der hieraus resultierende Umstand, ob der 
Durchschnittsleser mit werbefinanzierten 
Beiträgen rechnet, zu berücksichtigen. 
(red. Leitsätze) 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 808-811; 
OLGR Jena 2009, 662-663 
 
OLG Hamburg: Zur Ernsthaftigkeit ei-
ner Unterlassungsverpflichtungserklä-
rung
Urt. v. 23. April 2009 
- 3 U 151/07 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5 Abs. 2 Nr. 2, 9, 12 
Abs. 1 
 
Eine strafbewehrte Unterlassungsverpflich-
tungserklärung, die ein Gebrauchtwagen-
händler gegenüber einem Dritten – eben-
falls Gebrauchtwagenhändler – abgegeben 
hat, ist mangels hinreichender Ernsthaftig-
keit dann nicht geeignet, die Wiederho-
lungsgefahr für alle Gläubiger zu beseiti-
gen, wenn die vorangegangene Abmah-
nung u.a. auf einer kollegial- fürsorglichen 
Motivation beruhte und der Dritte bekun-
det, eine etwaig verwirkte Vertragsstrafe 
mit dem Unterlassungsschuldner „auf dem 
Rummel teilen“ zu wollen. 
Ein wettbewerbliches Abschlussschreiben 
ist in der Regel nicht lediglich als einfaches 
Schreiben im Sinne der Nr. 2402 VV a.F. 
zum RVG (jetzt: Nr. 2302) anzusehen, 

sondern in Höhe einer 0,8-
Geschäftsgebühr zu vergüten. 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 762-766; 
WRP 2009, 1152 
 
OLG Hamburg: Unzulässige irrefüh-
rende vergleichende Werbung für ein-
geschränkt zugelassenes Arzneimittel
Urt. v. 23. April 2009 
- 3 U 211/08 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5;  HeilMWerbG §§ 3, 
3a S. 2  
 
1. Die Angabe 
 „r. führt erste preisgünstige Alternative zu 
Clopidogrel-Verordnungen ein“  
in der Überschrift einer anlässlich der Ein-
führung eines Arzneimittels veröffentlichen 
Pressemitteilung ist irreführend und bein-
haltet eine Werbung außerhalb der Zulas-
sung, wenn im folgenden Fließtext nicht 
klargestellt wird, das das neue Produkt 
aufgrund einer – im Vergleich mit den be-
reits erhältlichen Präparaten – hinsichtlich 
der Indikationen eingeschränkten Zulas-
sung lediglich für einen Teilbereich der Ge-
samtheit aller Clopiodogrel-Verordnungen 
in Betracht kommt. 
2. Die Angaben 
„Enorme Preisersparnis gegenüber Erstan-
bietern“ und „Maximale Budgetentlastung 
pro Verordnung“ 
in einer Werbeanzeige für ein Arzneimittel 
sind irreführend und eine Werbung außer-
halb der Zulassung, wenn in ihrem unmit-
telbaren Zusammenhang nicht auf die im 
Vergleich zu den Präparaten der Erstanbie-
ter bestehenden Einschränkungen hinsicht-
lich des zugelassenen Indikationsbereichs 
hingewiesen wird. 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 754-762 
 
OLG Frankfurt: Unsachliche Beeinflus-
sung des Verbrauchers durch Bu-
chungswettbewerb in Reisebüros
Urt. v. 30. April 2009 
- 6 U 48/08 - 
UWG § 4 Nr. 1 
 
Der Verbraucher wird in wettbewerbswidri-
ger Weise (§ 4 Nr. 1 UWG) unsachlich be-
einflusst, wenn eine Fluglinie bei den für 
sie tätigen Reisebüros einen Buchungs-
wettbewerb veranstaltet, bei dem die zehn 
Reisebüros, die in einem festgelegten Zeit-
raum die meisten Flüge dieser Fluglinie 
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buchen, einen Gewinn in Form eines Ein-
kaufsgutscheins über 5.000,- € erhalten. 

 
 
OLG Hamburg: Zum Rechtsschutzinte-
resse für eine Unterlassungsklage bei
Verdachtsmeldung
Urt. v. 06. Mai 2009 
- 5 U 155/08 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 8, 8 Abs. 1  
 
Das Rechtsschutzinteresse für eine Unter-
lassungsklage fehlt nicht, wenn eine Äuße-
rung im Zusammenhang mit einer Anzeige 
einer Versicherungsgesellschaft gegenüber 
der Auskunftsstelle über Versicherungs-
/und Bausparkassenaußendienst und Ver-
sicherungsmakler in Deutschland e.V 
(AVAD) streitig ist. Die Verfahrensregelun-
gen des AVAD erlauben keine Überprüfung 
der Anzeige auf ihre inhaltliche Richtigkeit. 
Die Grundsätze für Äußerungen, die der 
Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen 
oder behördlichen Verfahren dienen, und 
insoweit ungeachtet ihres Wahrheitsgehalts 
nicht im Wege der Unterlassungsklage un-
terbunden werden können, gelten in die-
sem Fall nicht. 

Fundstelle: WRP 2009, 1152 
 
OLG Hamburg: Irreführung durch
Werbung für ein Arzneimittel mit nicht
nachgewiesenem Produktvorteil
Urt. v. 28. Mai 2009 
- 3 U 173/08 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5; HeilMWerbG § 5  
 
Die Hervorhebung der „Freiheit“ von einem 
bestimmten Stoff im Blickfang einer Wer-
beanzeige für ein Arzneimittel erweckt den 
Eindruck eines Produktvorteils und ist als 
irreführend zu unterlassen, wenn das wer-
bende Unternehmen die – vom Anspruchs-
gläubiger substantiiert angezweifelte – 
wissenschaftlich erwiesene Vorteilhaftigkeit 
des hervorgehobenen Umstands nicht 
nachzuweisen vermag. 

Fundstelle: Magazindienst 2009, 748-754; 
GuT 2009, 231 
 
OLG Hamburg: Schleichbezug bei
Nichtgestattung des Weiterverkaufs
gebuchter Flüge; kein Kontrahierungs-
zwang der Luftfahrtunternehmen bei
Beförderungsverträgen, die ein Pau-

schalreiseveranstalter zugunsten Drit-
ter abschließt
Urt. v. 28. Mai 2009 
- 3 U 191/08 - 
UWG §§ 3, 4 Nr. 10, 8; LuftVG § 21 Abs. 2 
S 3; GWB § 19 Abs. 2  
 
1. Bietet ein Luftfahrtunternehmen ein in-
ternetgestütztes Flugbuchungssystem an, 
dessen Nutzung zum Zweck des kommer-
ziellen Weiterverkaufs gebuchter Flüge es 
nicht gestattet, so stellt die Vornahme von 
kommerziellen Buchungen zwecks Weiter-
verkaufs in Kenntnis des entgegenstehen-
den Willens des Luftfahrtunternehmens 
eine unlautere Mitbewerberbehinderung im 
Sinne von § 4 Nr. 10 UWG in der Form des 
Schleichbezugs dar. 
2. Die von § 21 Abs. 2 S. 3 LuftVG den 
Luftfahrtunternehmen im Linienflugverkehr 
auferlegte Verpflichtung, mit jedermann 
Beförderungsverträge abzuschließen und 
zu befördern, beinhaltet einen Kontrahie-
rungszwang lediglich hinsichtlich solcher 
Verträge, die die Beförderung der anderen 
vertragsschließenden Partei zum Gegens-
tand haben, nicht aber hinsichtlich solcher 
Beförderungsverträge, die ein Pauschalrei-
severanstalter zugunsten Dritter abzu-
schließen beabsichtigt. 

Fundstelle: GuT 2009, 231 
 
OLG Köln: Einverständnis eines An-
schlussinhabers zu Werbeanrufen Urt.
v. 05. Juni 2009
- 6 U 1/09 – 
UWG §§ 7 Abs. 1, 7 Abs. 2 Nr. 2, 3, 8 Abs. 
3 
 
1. Ein Anruf zu Werbezwecken bei einem 
Verbraucher, ohne dessen Einwilligung, 
stellt eine unzumutbare Belästigung i.S.d. 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG dar. Werbeanrufe 
dürfen nur im Umfang der Einwilligung er-
folgen. 
2. Sofern ein Anschlussinhaber sein Ein-
verständnis zu Werbezwecken gegeben 
hat, erstreckt sich das Einverständnis auch 
auf die Werbeanrufe, welche auf diesem 
Anschluss von Dritten entgegengenommen 
werden. 
3. Der Wortlaut des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
ist dahingehend zu verstehen, dass es auf 
das Einverständnis des Anschlussinhabers 
ankommt und nicht auf das Einverständnis 
dessen, der den Anruf tatsächlich entge-
gennimmt. (red. Leitsätze) 
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KG Berlin: systematische Behinderung
durch verzögerte Berücksichtigung
von Widerrufserklärungen
Beschl. v. 26. Juni 2009 
- 5 W 59/09 - 
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 4 Nr. 10; BGB §§ 
312d Abs. 1, 355 
 
Es stellt eine geschäftliche Handlung im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG n.F. und 
eine systematische Behinderung im Sinne 
von § 4 Nr. 10 UWG dar, die Übernahme 
von Kunden eines Mitbewerbers auf der 
Grundlage von Fernabsatzverträgen vor 
Ablauf der Widerrufsfrist gemäß § 312d 
Abs. 1, § 355 BGB einzuleiten ohne organi-
satorisch dafür Sorge zu tragen, dass Wi-
derrufe der Kunden sofort berücksichtigt 
werden.  

Fundstelle: Magazindienst 2009, 642-644; 
KGR Berlin 2009, 665-666 
 
AG München: Einwilligung in die Über-
sendung von Werbe-Emails
Urt. v. 09. Juli 2009 
- 161 C 6412/09 - 
BGB §§ 823 Abs. 1, 1004; UWG §§ 7 Abs. 
2 Nr. 3  
 
1. Wird eine E-Mail zu Werbezwecken ohne 
das vorherige ausdrückliche oder still-
schweigende Einverständnis des Adressa-
ten zugesendet, stellt dies sowohl eine 
unzumutbare Belästigung i.S.d. § 7 Abs. 2 
Nr. 3 UWG dar, als auch einen Eingriff in 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht und 
unter Umständen einen Eingriff in den ein-
gerichteten und ausgerichteten Gewerbe-
betrieb. 
2. Eine unzumutbare Belästigung ist selbst 
dann gegeben, wenn die Werbeabsicht im 
„Betreff“ klar und eindeutig gekennzeich-
net ist und der Empfänger die Nachricht, 
aufgrund der Beschreibung, geradewegs 
löschen könnte, ohne diese zu lesen. 
3. Ein einmaliger E-Mail-Kontakt ist allein 
nicht ausreichend, um von der benötigten 
Einwilligung des Adressaten auszugehen. 

 
 
OLG München: Zur Auslegung des Beg-
riffs Wettbewerbshandlung; Unterlas-
sungsanspruch bei mehrdeutigen Aus-
sagen
Urt. v. 09. Juli 2009 

- 29 U 1852/09 - 
UWG 2004 §§ 2 Nr. 1, 4 Nr 1 UWG 2004; 
UWG 2008 §§ 2 Nr. 1, §, 4 Nr. 1 UWG 
2008 
 
1. Für nach Ablauf der Frist für die Umset-
zung der UGP-Richtlinie am 12. Dezember 
2007 vorgenommene Handlungen ist der 
Begriff der Wettbewerbshandlung in § 2 
Nr. 1 und § 4 Nr. 1 UWG 2004 dahin aus-
zulegen, dass er auch Maßnahmen zur 
Durchsetzung vertraglicher Ansprüche er-
fasst. 
2. Die Ankündigung des Besuchs eines auf 
Inkasso spezialisierten Mitarbeiter-Teams 
kann gemäß § 4 Nr. 1 UWG unlauter sein. 
3. Bei mehrdeutigen Aussagen genügt es 
zur Begründung eines Unterlassungsan-
spruchs, wenn nur eine von mehreren 
nicht fern liegenden Deutungsvarianten die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. 

 
 
OLG Karlsruhe: Zur geschäftlichen
Handlung i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
Urt. v. 09. Juli 2009 
- 4 U 188/07 - 
UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1, BGB § 1004 Abs. 1 
S. 2 
 
1. Äußert sich ein Arzt in einem Schreiben 
an einen Dritten nachteilig über einen an-
deren Arzt (Mitbewerber), so kommt es auf 
die Umstände des Einzelfalles an, ob eine 
geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 
Abs. 1 Nr. 1 UWG vorliegt. An einer ge-
schäftlichen Handlung kann es fehlen, 
wenn das Schreiben nicht an einen Patien-
ten gerichtet und auch nicht zur Weiterlei-
tung an potentielle Patienten gedacht war. 
2. Ein Unterlassungsanspruch bei Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechts (§ 1004 
Abs. 1 Satz 2 BGB) setzt eine Wiederho-
lungsgefahr voraus. Nach einer Verlet-
zungshandlung kann die Vermutung der 
Wiederholungsgefahr im Einzelfall auch 
ohne strafbewehrte Unterlassungserklä-
rung widerlegt werden, wenn sich dies aus 
den Umständen des Falles ergibt. 

 
 
OLG Karlsruhe: Wettbewerbsrechtliche
Verantwortlichkeit für fehlerhaften
Telefonbucheintrag
Urt. v. 09. Juli 2009 
- 4 U 169/07 - 
UWG §§ 8 Abs. 1 S. 1, 8 Abs. 3 Nr. 1 
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1. Lässt sich eine Zahnärztin in einem Te-
lefonbuch unter der Rubrik „Zahnärzte für 
Kieferorthopädie“ eintragen, so kann dies 
irreführend sein, wenn die Zahnärztin zwar 
im Bereich der Kieferorthopädie tätig, aber 
nicht berechtigt ist, die Gebietsbezeich-
nung „Fachzahnärztin für Kieferorthopädie“ 
zu führen. 
2. Eine Zahnärztin muss die Art und Weise 
der Eintragung im Telefonbuch vollständig 
und exakt vorgeben. Ist der schriftliche 
Auftrag unvollständig (weil beispielsweise 
die Rubriken-Überschrift, unter der die 
Eintragung erscheinen soll, nicht genau 
angegeben ist), muss sie die Gestaltung 
der Eintragung an Hand eines Korrekturab-
zugs kontrollieren. Geschieht dies nicht, ist 
die Zahnärztin für daraus resultierende 
Fehler und Ungenauigkeiten des Telefon-
bucheintrags wettbewerbsrechtlich verant-
wortlich. 

 
 
OLG Rostock: Begehungsort bei Ver-
letzungshandlungen im Internet
Beschl. v. 20. Juli 2009 
- 2 W 41/09 - 
BGB §§ 823 Abs. 1, 1004; UWG §§ 7 Abs. 
2 Nr. 3  
 
1. Begehungsort bei einer im Internet be-
gangenen Verletzungshandlung ist (auch) 
jeder Ort, an dem die verbreitete Informa-
tion dritten Personen bestimmungsgemäß 
zur Kenntnis gebracht wird und keine bloß 
zufällige Kenntnisnahme vorliegt. Auf den 
Standort des Mediums (z.B. des Internet-
Servers) kommt es nicht an. 
2. Wird ein Warenangebot über das Inter-
net verbreitet, so wird dadurch eine örtli-
che Zuständigkeit am Ort der Kenntniser-
langung begründet, wenn sich dieses An-
gebot dort auf potentielle Kunden auswir-
ken kann. Beim Angebot von Waren im 
Internet trifft das in der Regel zu, anders 
als etwa bei rein örtlichen, im Internet be-
worbenen Dienstleistungen. 

Fundstelle: GuT 2009, 229-231; OLGR 
Rostock 2009, 663-665 
 
KG Berlin: Irreführende Werbung mit
maßkonfektionierter Kleidung 
Beschl. v. 11. August 2009 
- 5 W 88/09 - 
UWG §§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 5 Abs. 2, 5a 
Abs. 2 UWG 

 
1. Die werbende Bezeichnung maßkonfek-
tionierter Bekleidung als „Maßhemd“ bei 
über das Internet zu beziehenden Angebo-
ten ist jedenfalls dann nicht irreführend, 
wenn der Verbraucher unter diversen Stof-
fen, Schnitten, Farbkombinationen usw. 
wählen und er weiterhin eine Vielzahl sei-
ner individuellen Körpergröße (Halsum-
fang, Brustumfang, Bauchumfang usw.) 
vorgeben kann. 
2. Die werbende Bezeichnung derart maß-
konfektionierter Bekleidung als „maßge-
schneiderte Hemden“ ist hingegen irrefüh-
rend. 

 
 
KG Berlin: Zur geschäftlichen Hand-
lung bei abwertender Äußerung eines
Apothekers über ein Pharma-
Unternehmen in einem Leserbrief; Zur
Verunglimpfung und Herabsetzung in 
diesem Kontext
Beschl. v. 18. August 2009 
- 5 W 95/09 - 
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 1; 4 Nr. 7; GG Art. 5 
Abs. 1 
 
1. Es kann schon an einer geschäftlichen 
Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
UWG n. F. fehlen, wenn sich ein Apotheker 
in einem Lesebrief einer Apotheker-Zeitung 
abwertend über ein Pharma-Unternehmen 
äußert, das einen Rabattvertrag mit einer 
gesetzlichen Krankenkasse geschlossen 
hat, wenn diese Äußerung die Gefahr einer 
unzureichenden Lieferfähigkeit aufzeigen 
soll und sie beiläufig in einer kritischen 
Stellungnahme zu Regressgefahren der 
Apotheker und geringen Einsparpotenzialen 
des Rabattvertrages erfolgt. 
2. Es kann im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 GG 
an einer Verunglimpfung und Herabsetzung 
im Sinne des § 4 Nr. 7 UWG fehlen, wenn 
im vorgenannten Kontext ein Apotheker 
über ein Pharma-Unternehmen äußert: 
„Bundesweit erhält ein Garagenvertrieb mit 
Kartoffelpresse in Spanien den Zuschlag: 
K...(Firmenabkürzung des Pharma-
Unternehmens).“ 

 
 
OLG Hamburg: Unzulässige Image-
werbung eines Herstellers von Tabak-
waren bei Abbildung der Markenna-
men einzelner Tabakerzeugnisse ohne
inhaltlichen Zusammenhang
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Urt. v. 19. August 2009 
- 5 U 12/08  
UWG §§ 3, 4 Nr. 11 
 
1. Nach verfassungskonformer Auslegung 
des § 21 a Abs. 3 S. 1 VTabakG, wonach 
Werbung für Tabakerzeugnisse in der Pres-
se oder in einer anderen gedruckten Veröf-
fentlichung verboten ist, kann es einem 
Tabakunternehmen nicht gänzlich verwehrt 
werden im Rahmen der Meinungsäuße-
rungsfreiheit auch Imagewerbung für das 
Unternehmen als solches zu betreiben. Ein 
Verbot liegt auch dann nicht vor, wenn mit 
der Maßnahme eine indirekte Werbewir-
kung für die Erzeugnisse des Unterneh-
mens einhergeht.  
2. Die Benennung einzelner Tabakerzeug-
nisse sowie die Abbildung der jeweiligen 
Marken sind jedoch dann nicht mehr von 
der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt, 
wenn diese gänzlich beziehungslos zu dem 
übrigen Anzeigentext erfolgt und daher 
nicht erkennbar ist, inwieweit einzelne Ta-
bakerzeugnisse Teil der Meinungsäußerung 
sein sollten. 
3. Die Benennung der Produkte sowie die 
Abbildung der Marken erfolgt insbesondere 
dann beziehungslos, wenn diese farblich 
von dem übrigen Text getrennt ist und 
auch inhaltlich kein Zusammenhang zu 
erkennen ist.  

 
 
OLG Hamburg: Unzulässige Image-
werbung eines Herstellers von Tabak-
waren bei Nennung einzelner Pro-
duktmarken
Urt. v. 19. August 2009 
- 5 U 11/08 - 
UWG § 4 Nr. 11 
 
Die Nennung von Zigarettenmarken ist im 
Hinblick auf die verfassungskonforme Aus-
legung des § 21a Abs.3 S.1 VTabakG, nicht 
von der Meinungsäußerungsfreiheit ge-
deckt, wenn zwischen dem Text der Anzei-
ge, in Form einer Imagewerbung für das 
Tabakunternehmen, und der Benennung 
der einzelnen Marken kein inhaltlicher Zu-
sammenhang besteht. Eine Rechtfertigung 
erfolgt auch dann nicht, wenn die Nennung 
in sehr kleiner Schrift erfolgt und sich in 
einer Art Fußnote am Ende der Anzeige 
befindet. (red. Leitsätze) 

 
 

OLG Karlsruhe: Erstattungsfähigkeit
von Detektivkosten bei der Feststel-
lung von Wettbewerbsverstößen
Urt. v. 23.9.2009 
- 6 U 52/09 – 
UWG §§ 4 Nr. 11, 9 
 
1. Die Erstattungsfähigkeit von Detektiv-
kosten kommt in Betracht, wenn der kon-
krete Verdacht besteht, dass der in An-
spruch Genommene, Wettbewerbsverstöße 
begeht und der Geschädigte die vom De-
tektiv getroffenen Feststellung nicht mit 
eigenen Mitteln treffen kann. 
2. Der Umfang der Ersatzpflicht bestimmt 
sich danach, was ein vernünftiger, wirt-
schaftlich denkender Mensch nach den 
Umständen des Falles für erforderlich hal-
ten durfte. 

 
 
5. KARTELLRECHT 
 
OLG Brandenburg: Verweigerung des
Zugangs zu einer Infrastruktureinrich-
tung durch unangemessene Zugangs-
bedingungen
Urt. v. 31. März 2009 
- Kart U 4/08 - 
GWB § 19; BGB § 314  
 
1. Da der in § 19 Abs. 4 Ziff. 4 gesetzlich 
vorgesehene Zwangszutritt zu einer Infra-
struktureinrichtung einen erheblichen Ein-
griff in die Rechte des Inhabers dieser Ein-
richtung darstellt, ist zu fordern, dass sich 
auf dem von der Einrichtung abgeleiteten 
Markt die den Zugang begehrende Partei 
und die die Einrichtung unterhaltende Par-
tei als Wettbewerber gegenüberstehen. 
3. Die Tatbestandshandlung der Weigerung 
kann nicht nur darin liegen, dass der Zu-
gang schlechterdings abgelehnt wird, son-
dern auch darin, dass ein unangemessen 
hohes Entgelt gefordert oder sonst unan-
gemessene Bedingungen für den Zugang 
gestellt werden. 

 
 
OLG Düsseldorf: Auslegung des § 41 
GWB; Maßgeblicher Tatsachenzeit-
punkt und Prüfungsumfang bei An-
wendung der Bagatellmarktklausel des 
§ 35 GWB 
Beschl. v. 29. April 2009 
- VI-Kart 18/07 (V) - 
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GWB §§ 35 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 41 Abs. 2 S. 
1  
 
1. § 41 Abs. 2 Satz 1 GWB ist nicht mit 
Rücksicht auf Art. 7 Abs. 3 FKVO europa-
rechtsfreundlich dahin auszulegen, dass 
von der Darlegung eines drohenden schwe-
ren Schadens abgesehen werden kann und 
lediglich nachteilige Auswirkungen genü-
gen, um eine Befreiung vom gesetzlichen 
Vollzugsverbot zu erteilen. 
2. Die Bagatellmarktklausel des § 35 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 GWB hat sowohl für die for-
melle als auch für die materielle Fusions-
kontrolle Bedeutung. 
3. Als Aufgreifkriterium im Rahmen der 
formellen Fusionskontrolle entscheidet die 
Bagatellmarktklausel darüber, ob ein Un-
ternehmenszusammenschluss der Anmel-
de- und Anzeigepflicht des § 39 GWB un-
terliegt oder das BKartA von Amts wegen 
ein Fusionskontrollverfahren einleiten darf. 
a) Es ist in diesem Zusammenhang ledig-
lich eine Grobsichtung vorzunehmen, bei 
der ausschließlich solche Märkte auszuson-
dern sind, bei denen von vornherein außer 
Zweifel steht, dass die Untersagungsvor-
aussetzungen des § 36 Abs. 1 GWB auf 
diesem Markt nicht vorliegen. 
b) Maßgeblich ist dabei die Tatsachenlage 
im Zeitpunkt der Anmeldung (bzw. im Falle 
eines von Amts wegen geführten Verfahren 
der Einleitung des Verfahrens). Nachträgli-
che Veränderungen der tatsächlichen (oder 
rechtlichen) Verhältnisse oder erst im Lau-
fe des Verwaltungsverfahrens gewonnene 
Erkenntnisse der Kartellbehörde bleiben 
unberücksichtigt. 
4. Die Bagatellmarktklausel hat daneben 
Relevanz für die materielle Fusionskontrol-
le. Ein Zusammenschluss kann dann nicht 
gem. § 36 Abs. 1 GWB kartellbehördlich 
untersagt werden, wenn die Fusion ledig-
lich einen Bagatellmarkt im Sinne von § 35 
Abs. 2 Nr. 2 GWB betrifft. Ob die Voraus-
setzungen der Bagatellmarktklausel erfüllt 
sind, richtet sich in diesem Zusammenhang 
nach der Sach- und Rechtslage, wie sie 
sich im Zeitpunkt der kartellbehördlichen 
Entscheidung bzw. der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Beschwerdegericht 
darstellt. 

Fundstelle: WuW/E DE-R 2622-2630 
 
LG Hannover: Beauftragung konzern-
zugehöriger Unternehmen bei Grosso-
Vertrieb; befristete Handelsspannen-

Vereinbarung; Berufen auf Formmän-
gel entgegen Treu und Glauben
Urt. v. 13. Mai 2009 
- 21 O 6/09 - 
GWB §§ 20, 34; BGB § 315  
 
1. Entschließt sich ein Verlag, den Grosso-
Vertrieb nicht ausschließlich selbst durch-
zuführen, sondern teilweise ein konzernzu-
gehöriges Unternehmen und teilweise drit-
te Unternehmen zu beauftragen, trifft ihn 
die grundsätzliche Pflicht zur Gleichbe-
handlung der Unternehmen. Eine Benach-
teiligung einzelner Grosso-Unternehmen ist 
dann nur bei Vorliegen besonderer recht-
fertigender Umstände möglich. 
2. Bei einer Handelsspannenvereinbarung 
handelt es sich nur um eine Befristung der 
Vergütungsvereinbarung verbunden mit 
der Verpflichtung der Parteien, rechtzeitig 
vor dem Auslaufen der Vereinbarung im 
Wege von Verhandlungen die Angemes-
senheit der Vergütung zu überprüfen und 
ggf. eine Anpassung vorzunehmen. Des-
halb stellt eine zeitliche Befristung der 
Handelsspannenvereinbarung auch keine 
Befristung des Presse-Grosso-
Vertriebsvertrags insgesamt dar.  
3. Sich 10 Jahre nach Wegfall der Form-
vorschrift des § 34 GWB a.F. gegenüber 
einem seiner Großhändler auf die Form-
nichtigkeit eines Vertrages zu berufen, um 
sich von den Bindungen dieses Vertrages 
zu lösen, verstößt gegen Treu und Glau-
ben. 

Fundstelle: AfP 2009, 282-286 
 
OLG Düsseldorf: Voraussetzungen des 
Fortsetzungsfeststellungsinteresses
gegen eine fusionskontrollrechtliche
Entscheidung bei möglichem zukünfti-
gem Fusionsvorhaben
Beschl. v. 27. Mai 2009 
- VI-Kart 9/08 (V) - 
GWB § 71 Abs. 2 S. 2  
 
1. Das Feststellungsinteresse bei einer ge-
gen eine fusionskontrollrechtliche Ent-
scheidung gerichteten Fortsetzungsfest-
stellungsbeschwerde besteht, wenn ein 
bestimmtes zukünftiges Fusionsvorhaben 
noch möglich erscheint und die Entschei-
dung über die angefochtene Fusionskon-
trollentscheidung  für dieses bereits eine 
hinreichende präjudizielle Wirkung entfal-
tet. 
2. Ein bestimmtes zukünftiges Fusionsvor-
haben erscheint nicht mehr möglich, wenn 
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es entweder nach Lage der Dinge ganz 
ausgeschlossen werden kann, oder wenn 
es zwar theoretisch durchführbar wäre, 
sich aktuell jedoch keine sicheren Anhalts-
punkte dafür finden lassen, dass ein sol-
ches Vorhaben tatsächlich realisiert werden 
könnte. Abzustellen ist dabei auf den Zeit-
punkt der gerichtlichen Entscheidung, wo-
bei nur solche künftigen Zusammen-
schlussvorhaben ein Fortsetzungsfeststel-
lungsinteresse begründen können, die in 
dem - der angefochtenen fusionskontroll-
rechtlichen Entscheidung zugrunde liegen-
den - Prognosezeitraum in Frage kommen. 
Die so verstandene Möglichkeit eines künf-
tigen Vorhabens muss von der beschwer-
deführenden Partei im Rahmen des Zu-
mutbaren und Möglichen dargelegt wer-
den. 
3. Die hinreichende präjudizielle Wirkung 
der angefochtenen kartellbehördlichen Ent-
scheidung in Bezug auf künftige Zusam-
menschlussfälle ist besteht, wenn die be-
schwerdeführende Partei an ihrer durch die 
Amtsentscheidung vereitelten Erwerbsab-
sicht festhält und das Zielunternehmen 
jederzeit wieder zum Kauf angeboten wer-
den kann (BGH, WuW/E DE-R 2221, 
2222/2223 - Springer/ProSieben). „Jeder-
zeit“ meint dabei den in der angegriffenen 
kartellbehördlichen Verfügung zugrunde 
gelegten Prognosezeitraum, für den die 
Amtsentscheidung und ihre gerichtliche 
Überprüfung von vornherein nur Geltung 
beanspruchen können. 
4. Die präjudizierende Wirkung ist ferner 
für ein künftiges „entsprechendes“ Fusi-
onsvorhaben anzunehmen. Das setzt vor-
aus, dass zwischen dem zur gerichtlichen 
Entscheidung gestellten Streitfall und dem 
in Betracht kommenden zukünftigen Fusi-
onsfall so viele fusionskontrollrechtlich re-
levante Parallelen bestehen, dass die Fort-
setzungsfeststellungsbeschwerde dem Be-
schwerdeführer bereits hinreichende Klar-
heit über die kartellrechtliche Zulässigkeit 
eines - zwar noch nicht konkreten, aber 
zumindest möglichen - zukünftigen Fusi-
onsvorhabens verschaffen kann. 
5. Maßstab für die festzustellende präjudi-
zielle Wirkung ist die erledigte Amtsverfü-
gung in derjenigen Gestalt und mit demje-
nigen (Begründungs-)Inhalt, wie sie tat-
sächlich ergangen ist. Unerheblich ist folg-
lich, ob die angefochtene Amtsentschei-
dung auch mit anderen Gründen hätte er-
gehen können. Zudem ist es ohne Belang, 
ob sämtliche Begründungselemente der 

streitgegenständlichen Amtsentscheidung 
zur Rechtfertigung der ausgesprochenen 
Entscheidung zwingend erforderlich gewe-
sen wären. Erforderlich ist vielmehr, dass 
das künftige Fusionsvorhaben alle Begrün-
dungselemente aufweist, die das Amt in 
der angefochtenen Entscheidung als ent-
scheidungsrelevant gekennzeichnet hat 
(quantitative Identität) und der künftige 
Fusionsfall zudem in Bezug auf seine wett-
bewerblichen Wirkungen auf diese Begrün-
dungselemente hinreichend vergleichbar ist 
(qualitative Vergleichbarkeit).. 
6. Rechtswidriges unternehmerisches Ver-
halten oder ein bloß theoretisch denkbarer, 
aber tatsächlich nicht in Betracht kom-
mender Handlungsspielraum können eine 
materielle Beschwer nicht begründen. 

Fundstelle: WuW/E DE-R 2630-2647 
 
OLG Hamburg: Beweislast für die
sachliche Rechtfertigung des Miss-
brauchs einer marktbeherrschenden
Stellung bzw. einer Ungleichbehand-
lung; zum Markt für Computerreser-
vierungsdienstleistungen
Urt. v. 4. Juni 2009 
- 3 U 203/08 - 
GWB §§ 19 Abs. 1, 19 Abs. 4 Nr. 1, 20 
Abs. 1, 33 Abs. 1; EG Art. 82  
 
1. Wendet sich ein Unternehmen, welches 
ein weltweites Computerreservierungssys-
tem für die Vermittlung von Reiseleistun-
gen anbietet, gegen die Praxis eines Luft-
fahrtunternehmens, konkurrierenden Com-
puterreservierungssystemen im Rahmen 
eines „Vorzugspreismodells“ die für inlän-
dische Flugbuchungen benötigten Informa-
tionen zu unterschiedlichen Bedingungen 
zur Verfügung zu stellen, so ist der für die 
kartellrechtliche Beurteilung sachlich-
räumlich relevante Markt der EWR-
übergreifende Markt für Computerreservie-
rungsdienstleistungen. 
2. Verfügt ein Luftfahrtunternehmen auf 
einem dem EWR-weiten Markt für Compu-
terreservierungsdienstleistungen vorgela-
gerten bzw. benachbarten Markt – etwa 
demjenigen für innerdeutsche Linienflüge – 
über eine marktbeherrschende Stellung, so 
kann sich diese marktbeherrschende Stel-
lung auf den Markt für EWR-weite Compu-
terreservierungsdienstleistungen wettbe-
werbsbeeinträchtigend auswirken. 
3. Liegt der unterschiedlichen Behandlung 
von Wettbewerbern eine den Mitteln des 
Leistungswettbewerbs entsprechende be-
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triebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Analyse zugrunde, so ist sie im Sinne des 
Art. 82 EGV, §§ 19, 20 GWB sachlich ge-
rechtfertigt. 
4. Bei der Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs wegen Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung im Sinne 
des Art. 82 EG, § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB 
trägt der den Anspruch geltend machende 
Wettbewerber die Darlegungs- und Be-
weislast für das Fehlen der sachlichen 
Rechtfertigung der Beeinträchtigung. Denn 
der umfassende Beeinträchtigungstatbe-
stand dieser Vorschriften ist als „offener“ 
Tatbestand normiert, innerhalb dessen 
einer Beeinträchtigung keine für einen 
Missbrauch sprechende Indizwirkung zu-
kommt. 
5. Wird das Unterlassungsbegehren auf 
das Diskriminierungsverbot im Sinne des 
Art. 82 EG, § 20 Abs. 1 GWB gestützt, so 
obliegt die Darlegungs- und Beweislast für 
das Bestehen einer sachlichen Rechtferti-
gung für die Ungleichbehandlung dem 
marktbeherrschenden Unternehmen, denn 
die tatbestandsmäßige Ungleichbehandlung 
indiziert bereits in hinreichendem Maße das 
wettbewerbliche Unwerturteil. 

 
 
LG Hamburg: Unbillige Behinderung
durch Beendigung der Vertragsbezie-
hung
Beschl. v. 10. Juni 2009 
- 315 O 650/08 - 
GWB § 20, 33 
 
Die Kündigung einer Vertragsbeziehung 
mit einem privaten Fernsehsender bezüg-
lich der Belieferung eines Programmzeit-
schriftenverlags kann eine unbillige Behin-
derung nach §§ 33, 20 GWB darstellen. 

Fundstelle: AfP 2009, 421-425 
 
OLG München: Untersagung des Wei-
tervertriebs über Internet-Auktions-
plattformen
Urt. v. 2. Juli 2009 
- U (K) 4842/08 - 
GWB § 1; EG Art. 81 Abs. 1; EGV 
2790/1999 Art. 4 Buchst. b 
 
Da sich Internet-Auktionsplattformen an 
die Gesamtheit aller Internetnutzer rich-
ten, können die Kunden solcher Plattfor-
men auch über andere Internet-
Vertriebsformen erreicht werden. Eine 

Klausel, die den Vertrieb über derartige 
Plattformen ausschließt, beschränkt daher 
nicht den Kundenkreis der jeweiligen In-
ternethändler, und stellt daher keine der 
Freistellung entzogene Kernbeschränkung 
gemäß Art. 4 lit. b) Vertikal-VO dar. 

 
 
OLG Frankfurt: Wettbewerbsbe-
schränkung durch  einschränkende
Zertifizierungsvoraussetzungen
Urt. v. 14. Juli 2009 
- 11 U 68/08 (Kart) - 
GWB §§ 1, 2, 33  
 
Verlangt eine Taxizentrale als Vorausset-
zung für die Zertifizierung eines Taxibe-
triebes als „Service Taxi“, dass sich der 
Betrieb keiner anderen Taxizentrale zur 
Rufvermittlung anschließt, handelt es sich 
um eine Wettbewerbsbeschränkung, die 
nicht gem. § 2 GWB freigestellt ist. 
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C. PRESSEMITTEILUNGEN 
 
I. PRESSEMITTEILUNGEN DES EUGH 
zusammengestellt von 
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
Ein Ausrufezeichen kann nicht als Ge-
meinschaftsmarke eingetragen wer-
den
Urteil des Gerichts erster Instanz in der 
Rechtssache T-75/08 und T-191/08 – 
JOOP! / HABM 
 
Die in Frage stehenden Bildmarken sind 
nicht unterscheidungskräftig, und JOOP! 
hat nicht nachgewiesen, dass die Marken 
gemeinschaftsweit Unterscheidungskraft 
durch Benutzung erworben haben. 
 
Nach der Verordnung über die Gemein-
schaftsmarke1 kann eine Marke, die keine 
Unterscheidungskraft hat, grundsätzlich 
nicht eingetragen werden. Eine solche 
Marke kann aber dann eingetragen wer-
den, wenn sie durch ihre Benutzung für die 
Waren oder Dienstleistungen, für die sie 
eingetragen werden soll, Unterscheidungs-
kraft erlangt hat. 
Am 7. September 2006 meldete die JOOP! 
GmbH beim Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (HABM), das die Gemein-
schaftsmarke verwaltet, zwei Gemein-
schaftsmarken an. Bei den angemeldeten 
Marken handelt es sich um folgende Bild-
zeichen: 

  
Der Prüfer des HABM wies die Anmeldun-
gen mit der Begründung zurück, die an-
gemeldeten Marken besäßen keine Unter-
scheidungskraft. Die von JOOP! beim 
HABM gegen die Entscheidungen des Prü-
fers eingelegten Beschwerden wurden e-
benfalls zurückgewiesen, da das Amt der 
Ansicht war, dass die angesprochenen Ver-
kehrskreise die Zeichen in Anbetracht der 

                                          
1 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. 
Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke 
(ABl. 1994 L11, S. 1), ersetzt durch die Verord-
nung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. 
Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke 
(ABl. L 78, S. 1). 

betroffenen Waren (Schmuck, Bekleidung 
und damit im Zusammenhang stehende 
Erzeugnisse) lediglich als werbemäßige 
Anpreisung oder als Blickfang, nicht aber 
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft 
dieser Waren wahrnähmen. 
JOOP! erhob gegen diese Entscheidungen 
Klagen beim Gericht erster Instanz. 
Das Gericht erinnert zunächst daran, dass 
eine Marke, die aus Zeichen oder Angaben 
besteht, die sonst als Werbeslogans, Quali-
tätshinweise oder Aufforderungen zum 
Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf 
die sich diese Marke bezieht, verwendet 
werden, nicht schon wegen dieser Verwen-
dung von der Eintragung ausgeschlossen 
ist. Ein Zeichen, das andere Funktionen als 
die einer Marke im herkömmlichen Sinne 
erfüllt, ist jedoch nur dann unterschei-
dungskräftig, wenn es unmittelbar als Hin-
weis auf die betriebliche Herkunft der frag-
lichen Waren oder Dienstleistungen wahr-
genommen werden kann, so dass die maß-
gebenden Verkehrskreise die Waren und 
Dienstleistungen des Markeninhabers ohne 
Verwechslungsgefahr von denen anderer 
betrieblicher Herkunft unterscheiden kön-
nen. 
Im vorliegenden Fall können die angemel-
deten Marken nicht als geeignet angesehen 
werden, die betriebliche Herkunft der mit 
ihnen gekennzeichneten Waren zu identifi-
zieren. Die fehlende Unterscheidungskraft 
ergibt sich insbesondere daraus, dass der 
Verbraucher, und zwar auch der in höhe-
rem Maße aufmerksame Verbraucher, nicht 
in der Lage ist, auf der Basis eines simplen 
Ausrufezeichens, das keine besondere 
Schriftgestaltung aufweist, sich vom Stan-
dardschriftbild nicht unterscheidet und 
vielmehr als bloße Anpreisung oder Blick-
fang wahrgenommen wird, auf die Her-
kunft der angemeldeten Waren zu schlie-
ßen. 
Ebenso wenig kann der rechteckige Rah-
men, der das Ausrufezeichen der zweiten 
angemeldeten Marke umrandet, als ein 
hinreichend unterscheidungskräftiger Be-
standteil angesehen werden. Denn dieser 
Rahmen ist als Element nachrangig und 
lässt die fragliche Marke wie ein Etikett 
aussehen. Überdies stellt es, da die be-
zeichneten Waren oft mit einer Etikette 
verkauft werden, eine in dem betreffenden 
Wirtschaftszweig sehr gängige Praxis dar, 
die Marke nach der Art eines Etiketts in ein 
Rechteck einzufassen. 
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Was den Erwerb von Unterscheidungskraft 
durch Benutzung einer Marke anbelangt, 
erinnert das Gericht daran, dass es eine 
solche Verkehrsdurchsetzung erfordert, 
dass zumindest ein erheblicher Teil der 
maßgeblichen Verkehrskreise die betref-
fenden Waren oder Dienstleistungen auf-
grund der Marke als von einem bestimm-
ten Unternehmen stammend erkennt. Au-
ßerdem muss die Unterscheidungskraft der 
Marke durch die Benutzung vor ihrem An-
meldetag erlangt worden sein. 
Zum Argument der Klägerin, dass das re-
levante Publikum an ihre Hauptmarke und 
ihr Unternehmenskennzeichen JOOP! ge-
wöhnt sei, bemerkt das Gericht, dass die 
angemeldete Marke zwar auch durch ihre 
Benutzung als Teil der Hauptmarke der 
Klägerin Unterscheidungskraft erworben 
haben könnte. 
Die von JOOP! vorgelegten Dokumente 
zum Beweis dafür, dass die angemeldeten 
Marken infolge von Benutzung in der Ge-
meinschaft Unterscheidungskraft erworben 
haben, bezogen sich nach den Feststellun-
gen des Gerichts jedoch nur auf den deut-
schen Markt. Außerdem handelt es sich bei 
den vorgelegten Nachweisen lediglich um 
drei Fotos von Jeans, auf denen ein Stück 
Stoff oder ein Etikett angebracht ist, das 
ein Ausrufezeichen darstellt. Diese Be-
weismittel können aber offensichtlich kei-
neswegs belegen, dass die angemeldete 
Marke den Verbrauchern vor dem Anmel-
detag bekannt war. 
Daher sind die Klagen abgewiesen worden. 
HINWEIS: Gegen die Entscheidung des 
Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten 
nach ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen 
beschränktes Rechtsmittel beim Gerichts-
hof eingelegt werden. 

Pressemitteilung Nr. 81/09 
 
Nach Auffassung von Generalanwalt
Poiares Maduro hat Google keine Mar-
kenrechte verletzt, indem sie Anzei-
genkunden erlaubte, Stichwörter zu
erwerben, die eingetragenen Marken
entsprechen
Schlussanträge des Generalanwalts in den 
verbundenen Rechtssachen 236/08, C-
237/08 und C-238/08 – Google France & 
Google Inc. ./. Louis Vuitton Malletier, 
Google France ./. Viaticum Luteciel, Google 
France ./. CNRRH, Pierre Alexis Thonet, 
Bruno Raboin & Tiger, Franchisenehmerin 
von Unicis 
 

Google könne jedoch für die Anzeige mar-
kenverletzender Inhalte in AdWords haft-
bar gemacht werden. 
 
Nach den Rechtsvorschriften über die Ge-
meinschaftsmarke1 ist es dem Inhaber des 
Markenrechts gestattet, Dritten zu verbie-
ten, das Zeichen in der Werbung zu benut-
zen. 
Nach der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr2 sind Anbieter von Diens-
ten der Informationsgesellschaft für die im 
Auftrag eines Nutzers gespeicherten In-
formationen unter bestimmten Vorausset-
zungen3 von der Haftung befreit. 
Google bietet Internetnutzern freien Zu-
gang zu ihrer Suchmaschine. Geben die 
Nutzer Stichwörter in die Suchmaschine 
ein, erhalten sie eine Liste natürlicher Er-
gebnisse, die im Hinblick auf die Relevanz, 
die sie für die nach objektiven Kriterien 
festgelegten Stichwörter haben, ausge-
wählt und in einer Rangliste platziert wer-
den. 
Daneben betreibt Google das Anzeigensys-
tem „AdWords“, mit dem Anzeigen auf 
Eingabe bestimmter Stichwörter neben den 
natürlichen Ergebnissen aufgelistet wer-
den. Diese Anzeigen bestehen typischer-
weise aus einer kurzen Werbebotschaft 
und einem Link zur Website des Anzeigen-
kunden; sie werden durch ihre Platzierung 
und Gestaltung von den natürlichen Ergeb-

                                          
1 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) und Verordnung 
(EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 
1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, 
L 11, S. 1). 
2 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnen-
markt („Richtlinie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr“) (ABl. 2000, L 178, S. 1). 
3 Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn i) es 
sich um einen Dienst der Informationsgesell-
schaft handelt; ii) der Dienst in der Speicherung 
von durch einen Nutzer eingegebenen Informa-
tionen im Auftrag dieses Nutzers besteht; und 
iii) der Anbieter des Dienstes keine tatsächliche 
Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Informa-
tionen hat und er sich auch keiner Tatsachen 
bewusst ist, aus denen die Rechtswidrigkeit 
offensichtlich wird, und er unverzüglich tätig 
wird, um die Informationen zu entfernen, so-
bald ihm ihre Rechtswidrigkeit bekannt wird. 
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nissen unterschieden. Durch AdWords er-
möglicht Google den Anzeigenkunden ge-
gen Bezahlung die Auswahl von Stichwör-
tern, damit ihre Ads den Internetnutzern 
angezeigt werden, wenn sie die Stichwör-
ter in die Suchmaschine von Google einge-
ben. Mit den durch AdWords erzielten Ein-
nahmen finanziert Google seine Suchma-
schine. 
In Frankreich haben Inhaber von Marken-
rechten Gerichtsverfahren gegen Google 
angestrengt, in denen es darum geht, ob 
die Nutzung von Stichwörtern, die Marken 
entsprechen, in seinem Anzeigensystem 
AdWords rechtmäßig ist. In diesen Verfah-
ren wurde festgestellt, dass die Suchma-
schine von Google bei der Eingabe be-
stimmter Marken Ads für Websites anzeig-
ten, die Nachahmungen der von der Marke 
erfassten Produkte oder identische oder 
ähnliche Produkte von Wettbewerbern an-
boten. 
Die Cour de cassation, die in letzter In-
stanz über den Streitgegenstand zu ent-
scheiden hat, hat dem Gerichtshof die Fra-
ge vorgelegt, ob Google eine Markenver-
letzung begangen hat, indem es Anzeigen-
kunden solche Stichwörter zur Auswahl 
bereitstellt, und ob das Unternehmen für 
die in AdWords aufgeführten Inhalte haft-
bar gemacht werden kann. 
In seinen heute vorgelegten Schlussanträ-
gen vertritt Generalanwalt Poiares Maduro 
die Auffassung, dass Google keine Mar-
kenverletzung begangen habe, indem 
sie Anzeigenkunden in AdWords die
Auswahl von Stichwörtern erlaubte,
die Marken entsprechen. Er hebt hervor, 
dass sich die Benutzung der Marken auf 
eine Auswahl von Stichwörtern beschrän-
ke, die innerhalb von AdWords stattfinde 
und nur Google und die Anzeigenkunden 
betreffe. Mit der Auswahl von Stichwörtern 
würden somit keine Waren oder Dienstleis-
tungen an die Allgemeinheit vertrieben. 
Eine solche Nutzung könne daher nicht als 
Benutzung für Waren oder Dienstleistun-
gen betrachtet werden, die mit den von 
den Marken erfassten identisch oder ihnen 
ähnlich seien. Auch die Anzeigenkunden 
selbst begingen keine Markenverletzung, 
indem sie in AdWords Stichwörter auswähl-
ten, die Marken entsprächen. 
Dagegen stellt Google nach Ansicht des 
Generalanwalts durch die Anzeige von Ads 
im Rahmen der Suche nach Stichwörtern, 
die Marken entsprechen, eine Verbindung 
zwischen den Stichwörtern und den ange-

zeigten Websites her, die Waren vertrei-
ben, die mit den von der Marke erfassten 
identisch oder ihnen ähnlich sind. Genau 
die gleiche Verbindung sieht er zwischen 
den Stichwörtern, die Marken entsprechen, 
und den Websites, die als natürliche Er-
gebnisse angezeigt werden. 
Dem Generalanwalt zufolge stellt jedoch
auch eine solche Verbindung keine
Markenverletzung dar. Die bloße Anzei-
ge relevanter Websites im Rahmen der 
Suche nach Stichwörtern reiche nämlich 
nicht aus, um bei den Verbrauchern eine 
Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die 
Herkunft von Waren oder Dienstleistungen 
zu begründen. Den Internetnutzern sei 
bewusst, dass als Ergebnis einer Suche mit 
der Suchmaschine von Google nicht nur die 
Website des Markeninhabers erscheine, 
und manchmal werde noch nicht einmal 
nach dieser Website gesucht. Die Internet-
nutzer beurteilten die Herkunft der bewor-
benen Waren oder Dienstleistungen nur 
auf der Grundlage des Inhalts der Ads und 
eines Besuchs der angezeigten Websites; 
eine Beurteilung erfolge nicht allein auf-
grund des Umstands, dass die Ads auf-
grund der Eingabe von Stichwörtern, die 
Marken entsprechen, angezeigt würden. 
Der Generalanwalt erinnert daran, dass 
Markenrechte nicht als klassische Eigen-
tumsrechte angesehen werden, die den 
Markeninhaber berechtigen, jegliche sons-
tige Benutzung auszuschließen. Daher soll-
te der Zugriff der Internetnutzer auf 
Informationen, die die Marke betref-
fen, nicht auf oder durch den Marken-
inhaber beschränkt werden, und zwar 
selbst dann nicht, wenn er bekannte Mar-
ken betrifft. Viele der von den Internetnut-
zern durch die Eingabe von Stichwörtern 
aufgerufenen Websites seien vollkommen 
rechtmäßig und stünden im Einklang mit 
den gesetzlichen Vorschriften, auch wenn 
es sich nicht um Websites des Markeninha-
bers handele. 
Herr Poiares Maduro lehnt auch die Vor-
stellung ab, dass die tatsächliche oder po-
tenzielle Mitwirkung von Google an der 
Markenverletzung eines Dritten für sich 
genommen eine Markenverletzung darstel-
len soll. Statt jede mögliche Benutzung – 
einschließlich vieler rechtmäßiger und so-
gar erwünschter Benutzungen – auf der 
Grundlage des Markenrechtsschutzes ver-
bieten zu können, müssten Markeninha-
ber besondere Umstände geltend ma-
chen, die Googles Haftung im Zusam-
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menhang mit der rechtswidrigen Be-
einträchtigung ihrer Marken begrün-
deten. 
Im Ergebnis sieht der Generalanwalt in 
diesem Zusammenhang sowohl die Such-
maschine von Google als auch AdWords als 
Dienste der Informationsgesellschaft an. 
Diensteanbieter, die eine Haftungsfreistel-
lung nach der Richtlinie über den elektroni-
schen Geschäftsverkehr in Anspruch neh-
men möchten, sollten seines Erachtens im 
Hinblick auf die von ihnen übermittelten 
oder gespeicherten Informationen Neutrali-
tät wahren. 
Während jedoch die Suchmaschine ein 
neutraler Informationsmittler sei, der ob-
jektive Kriterien verwende, um anhand der 
eingegebenen Stichwörter die relevantes-
ten Websites aufzulisten, sei dies bei Ad-
Words nicht der Fall, bei dem Google ein 
unmittelbares finanzielles Interesse daran 
habe, dass Internetnutzer auf die Ad-Links 
klickten. 
Folglich sollte der Haftungsausschluss
für Hosts nach der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr nicht für 
die in AdWords angezeigten Inhalte
gelten. 

Pressemitteilung Nr. 75/09 
 
Die Bezeichnung „BUD“ kann nicht 
außerhalb der gemeinschaftlichen
Schutzregelung als Ursprungsbezeich-
nung geschützt werden
Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 
C-478/07 – Bud�jovický Budvar / Rudolf 
Ammersin GmbH 
 
Sollte sich jedoch erweisen, dass die Be-
zeichnung „Bud“ in der Tschechischen Re-
publik als eine einfache geografische Her-
kunftsangabe anerkannt ist, ist sie in Ös-
terreich nur dann geschützt, wenn sie ge-
eignet ist, den tschechischen Verbraucher 
darauf hinzuweisen, dass das damit be-
zeichnete Produkt aus einem Gebiet oder 
einem Ort in der Tschechischen Republik 
stammt. 
 
In der Europäischen Union soll die Verord-
nung zum Schutz von geografischen Anga-
ben und Ursprungsbezeichnungen1 dem 

                                          
1 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Ag-
rarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 93, S. 
12). 

Verbraucher Gewähr dafür bieten, dass 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, die mit 
einer nach der Verordnung eingetragenen 
geografischen Angabe versehen sind, auf-
grund ihrer Herkunft aus einem bestimm-
ten geografischen Gebiet bestimmte be-
sondere Merkmale aufweisen und damit 
eine auf ihrer geografischen Herkunft be-
ruhende Qualitätsgarantie bieten. 
Ursprungsbezeichnungen und sogenannte 
„qualifizierte“ geografische Angaben sind, 
wenn sie die Voraussetzungen der Verord-
nung erfüllen, geschützt. Die Verordnung 
gilt dagegen nicht für die sogenannten 
„einfachen“ geografischen Angaben, d. h. 
für diejenigen, die nicht voraussetzen, dass 
die Erzeugnisse eine besondere Eigen-
schaft aufweisen oder einen gewissen Ruf 
haben, die sich von dem Ort ableiten, aus 
dem sie stammen. Der Schutz einer sol-
chen einfachen geografischen Herkunfts-
angabe durch einen Mitgliedstaat kann zu 
einer Beschränkung des freien Warenver-
kehrs führen. Er kann jedoch unter be-
stimmten Voraussetzungen nach dem Ge-
meinschaftsrecht gerechtfertigt sein. 
Das Handelsgericht Wien (Österreich) 
möchte vom Gerichtshof wissen, unter 
welchen Voraussetzungen die Bezeichnung 
„Bud“ aufgrund eines bilateralen Abkom-
mens für in der Tschechischen Republik 
hergestelltes Bier geschützt werden darf. 
In einem 1999 vor dem Handelsgericht 
eingeleiteten Verfahren möchte die tsche-
chische Brauerei Bud�jovický Budvar dem 
Wiener Getränkevertrieb Rudolf Ammersin 
GmbH untersagen lassen, von der Brauerei 
Anheuser-Busch Inc. hergestelltes Bier 
unter der Marke American Bud zu vertrei-
ben. 
Budvar macht geltend, dass die Verwen-
dung der Bezeichnung American Bud für 
ein Bier nicht tschechischer Herkunft gegen 
ein 1976 zwischen Österreich und der e-
hemaligen Tschechoslowakischen Sozialis-
tischen Republik geschlossenes bilaterales 
Abkommen verstoße. Die Bezeichnung 
„Bud“ stelle eine nach diesem Abkommen 
geschützte Bezeichnung dar, die daher nur 
für tschechische Erzeugnisse verwendet 
werden dürfe. 
Um in Erfahrung zu bringen, ob das Ge-
meinschaftsrecht den nach dem bilateralen 
Abkommen bestehenden Schutz der Be-
zeichnung „Bud“ zulässt, ersucht das Han-
delsgericht um Erläuterungen auf der 
Grundlage zweier verschiedener Prämissen 
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in Bezug auf die rechtliche Einordnung der 
Bezeichnung „Bud“. 
Der Gerichtshof weist insoweit darauf hin, 
dass die Bezeichnung „Bud“ eine einfache
und mittelbare geografische Her-
kunftsangabe sein könnte, also eine Be-
zeichnung, bei der kein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen einer bestimmten 
Qualität, dem Ansehen oder einer anderen 
Eigenschaft des Erzeugnisses und seinem 
spezifischen geografischen Ursprung be-
steht; eine derartige Bezeichnung ist im 
Übrigen nicht als solche ein geografischer 
Name, sie ist aber zumindest geeignet, den 
Verbraucher darauf hinzuweisen, dass das 
damit bezeichnete Produkt aus einem be-
stimmten Ort, einem bestimmten Gebiet 
oder einem bestimmten Land stammt. 
Wenn das Handelsgericht die Bezeichnung 
„Bud“ als einfache geografischen Her-
kunftsangabe qualifizieren sollte, hätte es 
zu prüfen, ob diese Bezeichnung nach den 
tatsächlichen Gegebenheiten und dem be-
grifflichen Verständnis, die in der Tschechi-
schen Republik bestehen, zumindest ge-
eignet ist, den Verbraucher darauf hinzu-
weisen, dass das damit bezeichnete Pro-
dukt aus einem Gebiet oder einem Ort in 
diesem Mitgliedstaat stammt, und in die-
sem Mitgliedstaat nicht zu einer Gattungs-
bezeichnung geworden ist. Unter diesen 
Voraussetzungen steht das Gemeinschafts-
recht weder einem nationalen Schutz einer 
solchen einfachen geografischen Her-
kunftsangabe noch der Erstreckung dieses 
Schutzes im Wege eines bilateralen Ver-
trags auf das Gebiet eines anderen Mit-
gliedstaats entgegen. 
Nach Ansicht des Handelsgerichts ist die 
Bezeichnung „Bud“ jedoch eher als Ur-
sprungsbezeichnung zu qualifizieren, die 
Erzeugnisse bezeichnet, die ihre Besonder-
heiten mit ihrem Herkunftsort verbunde-
nen natürlichen oder menschlichen Einflüs-
sen verdanken. Insoweit möchte das Han-
delsgericht wissen, ob die Gemeinschafts-
verordnung zum Schutz geografischer An-
gaben dem Schutz der Ursprungsbezeich-
nung „Bud“ entgegensteht, die nicht nach 
dieser Verordnung angemeldet worden sei. 
Die Tschechische Republik habe nämlich 
bei ihrem Beitritt zur Europäischen Union 
den gemeinschaftlichen Schutz nur für drei 
Herkunftsangaben für Bier aus �eske 
Bud�jovice verlangt, nämlich für 
„Bud�jovické pivo“, „�eskobud�jovické 
pivo“ und „Bud�jovický m�š�anský“, womit 

ein als „Bud Super Strong“ vertriebenes 
Starkbier bezeichnet werde. 
Der Gerichtshof antwortet in seinem heuti-
gen Urteil, dass die Verordnung zum
Schutz von geografischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen ab-
schließenden Charakter hat, so dass
sie der Anwendung einer in Verträgen 
zwischen zwei Mitgliedstaaten, wie den im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden bi-
lateralen Verträgen, vorgesehenen 
Schutzregelung entgegensteht, die 
einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats 
als Ursprungsbezeichnung anerkannten 
Bezeichnung Schutz in einem anderen Mit-
gliedstaat gewährt, in dem dieser Schutz
tatsächlich beansprucht wird, während
diese Ursprungsbezeichnung nicht
nach dieser Verordnung angemeldet
worden ist. 

Pressemitteilung Nr. 71/09 
 
Die Form des Schokoladeriegels Bounty ist 
nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungs-
fähig 
Urteil des Gerichts erster Instanz in der 
Rechtssache T-28/08 – Mars Inc. / HABM 
 
Die dreidimensionale Form des Riegels be-
sitzt keine Unterscheidungskraft, und Mars 
hat nicht nachgewiesen, dass die Form in 
der gesamten Gemeinschaft durch Benut-
zung Unterscheidungskraft erworben hat. 
 
Nach der Verordnung über die Gemein-
schaftsmarke1 kann eine Marke, die keine 
Unterscheidungskraft hat, grundsätzlich 
nicht eingetragen werden. Eine solche 
Marke kann aber dann eingetragen wer-
den, wenn sie durch ihre Benutzung für die 
Waren oder Dienstleistungen, für die die 
Marke eingetragen werden soll, Unter-
scheidungskraft erlangt hat. 
Am 24. April 2003 wurde die dreidimensio-
nale Form des Schokoladeriegels Bounty 
auf Antrag seines Herstellers, der Mars 
Inc., vom Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (HABM), das die Gemein-
schaftsmarke verwaltet, als Gemein-
schaftsmarke eingetragen. 

                                          
1 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. 
Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke 
(ABl. 1994, L 11, S. 1), ersetzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. 
Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke 
(ABl. L 78, S. 1). 
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Im Dezember 2003 beantragte der deut-
sche Schokoladeproduzent Ludwig Schoko-
lade die Nichtigerklärung der Gemein-
schaftsmarke, da sie keine Unterschei-
dungskraft besitze. 
Im Oktober 2007 erklärte das HABM die 
Marke mit der Begründung für nichtig, dass 
sie nicht die erforderliche Unterschei-
dungskraft besitze, da ihr Aussehen nicht 
erheblich von den Normen und Gepflogen-
heiten der betroffenen Branche abweiche. 
Weiter war es der Ansicht, dass mit den 
von Mars vorgelegten Unterlagen nicht 
hinreichend nachgewiesen worden sei, 
dass die Marke für die betreffenden Waren 
durch Benutzung Unterscheidungskraft 
erworben hätte. 
Mars erhob gegen diese Entscheidung Kla-
ge beim Gericht erster Instanz. 
Das Gericht erinnert daran, dass eine drei-
dimensionale Marke, die einfach aus der 
Form der Ware besteht, nur eingetragen 
werden kann, wenn diese Form erheblich 
von den Normen oder Gepflogenheiten der 
fraglichen Branche abweicht, damit der 
Durchschnittsverbraucher das betreffende 
Produkt auf Anhieb und mit Gewissheit von 
denen anderer Unternehmen unterscheiden 
kann. Im vorliegenden Fall unterscheiden 
sich die angeblich unterscheidungskräfti-
gen Merkmale des Riegels, nämlich seine 
abgerundeten Enden sowie die drei Pfeile 
oder Winkel auf seiner Oberseite, nicht 
hinreichend von anderen Formen, die all-
gemein für Schokoladeriegel verwendet 
werden. 
Das Gericht weist weiter darauf hin, dass 
der Erwerb von Unterscheidungskraft 
durch die Benutzung der Marke voraus-
setzt, dass zumindest ein erheblicher Teil 
der maßgeblichen Verkehrskreise aufgrund 
der Marke erkennt, dass die betreffenden 
Waren oder Dienstleistungen von einem 
bestimmten Unternehmen stammen. Zu-
dem muss diese Verkehrsdurchsetzung für 
den Teil der Gemeinschaft nachgewiesen 
werden, in dem die Marke ursprünglich 
keine Unterscheidungskraft hatte. Da we-
der die Marktanteile des Bounty-Riegels 
noch die Prozentsätze seiner Wiedererken-
nung in der Gemeinschaft einheitlich sind, 
ist es nicht möglich, von den Ergebnissen 
der durchgeführten Umfragen in nur sechs 
der fünfzehn damaligen Mitgliedstaaten, 
nämlich im Vereinigten Königreich sowie in 
Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien 
und den Niederlanden, auf den übrigen 
Gemeinschaftsmarkt zu schließen. 

Da die Form eines Bounty-Riegels nicht in 
der gesamten Gemeinschaft unterschei-
dungskräftig ist, hätte Mars zusätzliche 
Nachweise für die damals neun übrigen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft beibrin-
gen müssen, um zu belegen, dass die Form 
durch Benutzung in der gesamten Gemein-
schaft Unterscheidungskraft erlangt hat. 
Daher hat das Gericht die Klage abge-
wiesen.

Pressemitteilung Nr. 60/09 – S. dazu den 
Beitrag von Bartel, GB 2009, 287 ff. (in 
dieser Ausgabe) 
 
 
II. PRESSEMITTEILUNGEN DES BGH 
zusammengestellt von Stephan Kunze 
 
Bundesgerichtshof entscheidet über
Zusammenarbeit zwischen Augenarzt
und Optiker
BGH Urteil vom 9. Juli 2009 – I ZR 13/07 – 
Brillenversorgung; OLG Celle – Urteil vom 
21. Dezember 2006 – 13 U 118/06; LG 
Hannover – Urteil vom 16. Mai 2006 – 26 
O 130/05 
Der u. a. für das Wettbewerbsrecht zu-
ständige I. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs hatte über die Zulässigkeit einer Zu-
sammenarbeit zwischen einem Augenarzt 
aus der Region Hannover und einem Opti-
ker aus dem Großraum Düsseldorf zu ent-
scheiden. Der beklagte Augenarzt bietet 
Patienten an, sich in seiner Praxis unter ca. 
60 Musterbrillenfassungen des Optikers 
eine Fassung auszusuchen. Der Beklagte 
übermittelt dann seine Messergebnisse und 
die Brillenverordnung dem Optiker, der die 
fertige Brille entweder direkt an den Pati-
enten oder auf dessen Wunsch in die Pra-
xis des Beklagten liefert. Dort wird der Sitz 
der Brille kontrolliert und ggf. korrigiert. 
Der Beklagte hat vorgetragen, er biete die 
Brillenvermittlung nur in Ausnahmefällen 
alten, gehbehinderten oder solchen Patien-
ten an, die an bestimmten Erkrankungen 
litten oder schlechte Erfahrungen mit orts-
ansässigen Optikern gemacht hätten.  
Nach Ansicht der Klägerin, der Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, ver-
stößt der Beklagte mit diesem Verhalten 
gegen § 3 Abs. 2 und § 34 Abs. 5 der ärzt-
lichen Berufsordnung (BOÄ). Das Landge-
richt Hannover hatte der Unterlassungskla-
ge stattgegeben. Das Oberlandesgericht 
Celle hatte sie abgewiesen. Die Revision 
der Klägerin war teilweise erfolgreich und 
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führte zur Zurückverweisung der Sache an 
das Berufungsgericht.  
§ 3 Abs. 2 und § 34 Abs. 5 BOÄ sind 
Marktverhaltensregelungen, deren Verlet-
zung auch wettbewerbsrechtliche Unterlas-
sungsansprüche begründen kann. Die Klä-
gerin kann dem Beklagten allerdings nicht 
allgemein verbieten, Patienten an einen 
bestimmten Optiker zu verweisen oder von 
diesem angefertigte Brillen in seiner Praxis 
anzupassen und abzugeben. Denn § 34 
Abs. 5 BOÄ gestattet die Verweisung, wenn 
dafür ein hinreichender (nicht notwendig 
medizinischer) Grund besteht. Nach § 3 
Abs. 2 BOÄ ist die Anpassung und Abgabe 
einer Brille durch einen Augenarzt zulässig, 
wenn sie notwendiger Bestandteil der ärzt-
lichen Therapie ist.  
Das Berufungsgericht hatte angenommen, 
es liege darin ein hinreichender Grund für 
die Verweisung eines Patienten an einen 
weit entfernten Optiker, dass Optiker die 
Sehschärfe selbst bestimmen und die dann 
angefertigte Brille von der Brillenverord-
nung abweichen kann. Nach dieser Ansicht 
könnten Augenärzte Patienten unbe-
schränkt an bestimmte Optiker verweisen. 
Der BGH ist dem nicht gefolgt. Der Augen-
arzt kann auf andere Weise verhindern, 
dass der Optiker Brillengläser herstellt, die 
in der Stärke von der ärztlichen Verord-
nung abweichen. Folge man dem Oberlan-
desgericht, komme dem Verweisungsver-
bot überhaupt keine Bedeutung mehr zu, 
weil die Möglichkeit niemals ausgeschlos-
sen werden könne, dass der Optiker von 
der Verordnung abweichende Gläser her-
stellt.  
Die Klägerin hat geltend gemacht, dass 
bereits die von dem Beklagten vorgelegten 
Erklärungen seiner Patienten keine hinrei-
chenden Gründe für eine Verweisung an 
einen bestimmten Optiker erkennen ließen. 
Danach finden es die meisten Patienten 
lediglich bequemer, alle Leistungen "aus 
einer Hand" zu erhalten. Soweit sich ein-
zelne Patienten auf schlechte Erfahrungen 
mit einem örtlichen Optiker berufen, wird 
nicht deutlich, weshalb nicht die Dienste 
anderer örtlicher Optiker in Anspruch ge-
nommen werden konnten.  
Der BGH konnte auf der Grundlage der 
Feststellungen des Berufungsgerichts auch 
nicht annehmen, dass der Beklagte nur 
dann Brillen abgegeben und angepasst hat, 
wenn dies notwendiger Bestandteil seiner 
ärztlichen Therapie i. S. von § 3 Abs. 2 
BOÄ war. Auch insofern konnte die Kläge-

rin auf die vom Beklagten vorgelegten Pa-
tientenbescheinigungen verweisen, denen 
zu entnehmen ist, dass einzelne Patienten 
aus Bequemlichkeit alle Leistungen aus 
einer Hand erhalten möchten. Dies macht 
die Anpassung und Abgabe der Brille noch 
nicht zum Bestandteil ärztlicher Therapie.  
Da das Berufungsgericht zu diesem Partei-
vorbringen noch keine Feststellungen ge-
troffen hat, wurde die Sache an das Beru-
fungsgericht zurückverwiesen.  
§ 3 Abs. 2 BOÄ der Ärztekammer Nieder-
sachen  
Dem Arzt ist untersagt, im Zusammenhang 
mit der Ausübung seiner ärztlichen Tätig-
keit Waren und andere Gegenstände ab-
zugeben oder unter seiner Mitwirkung ab-
geben zu lassen sowie gewerbliche Dienst-
leistungen zu erbringen oder erbringen zu 
lassen, soweit nicht die Abgabe des Pro-
dukts oder die Dienstleistung wegen ihrer 
Besonderheiten notwendiger Bestandteil 
der ärztlichen Therapie sind.  
§ 34 Abs. 5 BOÄ der Ärztekammer Nieder-
sachsen  
Dem Arzt ist nicht gestattet, Patienten oh-
ne hinreichenden Grund an bestimmte A-
potheken, Geschäfte oder Anbieter von 
gesundheitlichen Leistungen zu verweisen.  

Pressemitteilung Nr. 147/2009 
 
Bundesgerichtshof entscheidet zu Ver-
sandkosten in Preisvergleichslisten
BGH Urteil vom 16. Juli 2009 – I ZR 
140/07 – Versandkostenangabe in Preis-
vergleichslisten; LG Hamburg, Urteil vom 
16. Januar 2007  416 O 339/06; OLG 
Hamburg, Urteil vom 25. Juli 2007  5 U 
10/07 Karlsruhe, den 17. Juli 2009 
Der unter anderem für das Wettbewerbs-
recht zuständige I. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat in einer gestern verkünde-
ten Entscheidung zu der Frage Stellung 
genommen, ob ein Versandhändler, der 
Waren über eine Preissuchmaschine 
(Preisvergleichsliste) im Internet bewirbt, 
dabei auch auf beim Erwerb der Waren 
hinzukommende Versandkosten hinweisen 
muss.  
Nach der Preisangabenverordnung ist ein 
Händler verpflichtet anzugeben, ob neben 
dem Endpreis der Ware zusätzliche Liefer- 
und Versandkosten anfallen. Gegebenen-
falls hat er deren Höhe bzw. Berechnungs-
grundlage anzugeben. Diese Angaben 
müssen der Werbung eindeutig zugeordnet 
sowie leicht erkennbar und deutlich lesbar 
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oder sonst gut wahrnehmbar gemacht 
werden.  
In dem der Entscheidung zugrunde liegen-
den Fall hatte ein Unternehmen, das Elekt-
ronikprodukte über das Internet vertreibt, 
seine Waren in die Preissuchmaschine 
"froogle.de" eingestellt. Der dort für jedes 
Produkt angegebene Preis schloss die Ver-
sandkosten nicht ein. Erst wenn die Wa-
renabbildung oder der als elektronischer 
Verweis gekennzeichnete Produktname 
angeklickt wurde, wurde man auf eine ei-
gene Seite des Anbieters geführt, auf der 
neben dem Preis des Produkts die Ver-
sandkosten angegeben waren. Ein Mitbe-
werber hat den Versandhändler deswegen 
auf Unterlassung in Anspruch genommen. 
Landgericht und Oberlandesgericht Ham-
burg haben der Klage stattgegeben. Das 
Berufungsgericht hat seine Entscheidung 
damit begründet, dass das bei der bean-
standeten Werbung mögliche Anklicken der 
Warenabbildung und des Produktnamens 
keinen "sprechenden Link" darstelle, der 
dem Verbraucher eindeutig vermittle, dass 
er über ihn weitere Informationen zu den 
Versandkosten abrufen könne.  
Der Bundesgerichtshof hat die Revision des 
Versandhändlers zurückgewiesen. Bei 
Preisangaben in Preisvergleichslisten müs-
se der Verbraucher auf einen Blick erken-
nen können, ob der angegebene Preis die 
Versandkosten enthalte oder nicht. Denn 
die Aussagekraft des Preisvergleichs, der 
üblicherweise in einer Rangliste dargestellt 
werde, hänge von dieser wesentlichen In-
formation ab. Unter diesen Umständen sei 
es nicht ausreichend, wenn der Interessent 
erst dann, wenn er sich mit einem be-
stimmten Angebot näher befasse, auf die 
zusätzlich anfallenden Versandkosten hin-
gewiesen werde. 

Pressemitteilung Nr. 157/2009 
 
Bundesgerichtshof: Legostein als Mar-
ke gelöscht
Beschlüsse vom 16. Juli 2009 – I ZB 53/07 
und 55/07 – Legostein Bundespatentge-
richt, Beschlüsse vom 2. Mai 2007 – 26 W 
(pat) 80/05 und 26 W (pat) 82/05 Karlsru-
he, den 17. Juli 2009  
Der unter anderem für das Markenrecht 
zuständige I. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat gestern über die Rechtsbe-
ständigkeit der Eintragung eines Legost-
eins als Marke entschieden.  
Ein Legostein mit der typischen Noppenan-
ordnung auf der Oberseite war vom Deut-

schen Patent- und Markenamt im Jahre 
1996 als dreidimensionale Marke für die 
Ware "Spielbausteine" eingetragen wor-
den. Dagegen richteten sich mehrere Lö-
schungsanträge, weil nach Meinung der 
Antragsteller die dreidimensionale Marke 
nicht hätte eingetragen werden dürfen.  
Der Bundesgerichtshof hat die vom Bun-
despatentgericht ausgesprochene Lö-
schung der Marke bestätigt. Er hat ange-
nommen, dass der Legostein von der Ein-
tragung als dreidimensionale Marke nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen 
ist. Nach dieser Bestimmung sind Zeichen 
dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn 
sie ausschließlich aus einer Form bestehen, 
die zur Erreichung einer technischen Wir-
kung erforderlich ist. Der Vorschrift des § 3 
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt der Rechtsge-
danke zugrunde, dass im Allgemeininteres-
se Formen vom Markenschutz freigehalten 
werden müssen, deren wesentliche Merk-
male eine technische Funktion erfüllen.  
Der Bundesgerichtshof ist davon ausge-
gangen, dass für die Frage der Eintragung 
des Spielbausteins als Marke ausschließlich 
auf die Klemmnoppen auf der Oberseite 
des Spielsteins abzustellen ist. Die quader-
förmige Gestaltung des Steins kann für 
den Markenschutz nicht berücksichtigt 
werden, weil es sich um die Grundform der 
Warengattung handelt, die nach § 3 Abs. 2 
Nr. 1 MarkenG nicht geschützt werden 
kann. Die Noppen auf der Oberseite des 
Spielsteins haben ausschließlich eine tech-
nische Funktion. Sie sind im Zusammen-
wirken mit der Gestaltung der Innenseite 
des Spielsteins Teil des für Lego typischen 
Klemmsystems. Über weitergehende nicht 
technische Gestaltungsmerkmale verfügt 
der Legobaustein nicht. Die technischen 
Bestandteile des Spielsteins müssen aber 
im Interesse der Wettbewerber vom Mar-
kenschutz freigehalten werden.  

Pressemitteilung Nr. 158/2009 
 
 
III. PRESSEMITTEILUNGEN DER INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Carsten Johne 
 
OLG Frankfurt: Verbot der Doppelpart-
nerschaft bei Taxizentralen wettbe-
werbswidrig
Urteil vom 14.7.2009 - 11 U 68/08 (Kart) 
 
Mit einem Urteil vom 14.7.2009 hat der 
Kartellsenat des Oberlandesgerichts Frank-
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furt am Main (OLG) die Geschäftspraxis 
einer Frankfurter Taxizentrale, den ihr an-
geschlossenen Taxiunternehmen die 
gleichzeitige Rufvermittlung durch andere 
Taxizentralen zu verwehren, für wettbe-
werbswidrig erklärt. 
Die Verfügungsbeklagte (Beklagte) betreibt 
zwei Taxizentralen, denen ca. 350 Taxis in 
Frankfurt am Main angeschlossen sind. Für 
eine der von ihr betriebenen Zentralen 
führte die Beklagte die Zertifizierung "Ser-
vice Taxi" ein, mit der ein verbesserter 
Qualitätsstandard verbunden ist. Von den 
anschlusswilligen Taxi-Unternehmern ver-
langte sie unter Androhung einer Vertrags-
strafe, dass diese keine Rufvermittlungs-
leistungen anderer Taxizentralen in An-
spruch nehmen. 
Der Verfügungskläger (Kläger), der eben-
falls eine Taxizentrale in Frankfurt am Main 
betreibt, wandte sich mit einem Antrag auf 
einstweilige Verfügung gegen das von der 
Beklagten vereinbarte Verbot der Doppel-
partnerschaft. 
 
Das zunächst angerufene Landgericht 
Frankfurt am Main verbot der Beklagten 
daraufhin mit Urteil vom 24.9.2008, in 
ihren Verträgen Klauseln zu verwenden, 
nach denen  
 
Partnervereinbarungen mit anderen Taxi-
zentralen verboten sind, oder die Zertifizie-
rung als "Service Taxi" hiervon abhängig 
zu machen.  
In der Berufung bestätigte das OLG nun-
mehr im Wesentlichen das Urteil des Land-
gerichts. Die Praxis der Beklagten, für die 
Zertifizierung als "Service Taxi" eine Inan-
spruchnahme anderer Taxizentralen - au-
ßer ihrer eigenen - auszuschließen, führe 
zu einer spürbaren Verhinderung des 
Wettbewerbs. Soweit sich die Beklagte zur 
Begründung der Maßnahme darauf berufe, 
diese sei zur Sicherung des Qualitätsstan-
dards bei "Service Taxis" unerlässlich, er-
scheine dies nur vorgeschoben. Der tat-
sächliche Grund für die Beschränkung - so 
das OLG - dürfte vielmehr darin liegen, 
dass die Beklagte die von Wettbewerbern 
betriebenen Taxizentralen nicht an den 
Umsatzvorteilen durch die mit der Zertifi-
zierung verbundenen verbesserten Quali-
tätsstandards teilnehmen lassen wolle. 
Wettbewerbsrechtlich gleichermaßen unzu-
lässig seien auch die Vertragsklauseln, mit 
denen die Beklagte angeschlossenen Taxi-
unternehmen zur Durchsetzung des Dop-

pelvermittlungsverbots eine Vertragsstrafe 
angedroht habe. 
Die Entscheidung ist rechtskräftig. 

Pressemitteilung vom  30.07.2009 Link

OLG Köln: Oberlandesgericht verbietet
Theaterinszenierung mit Kinski-
Zitaten - Erben obsiegen
Urteil vom 31.07.2009 – 6 U 52/09 
 
Der für Urheberrechtssachen zuständige 6. 
Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln hat 
mit Urteil vom 31.07.2009 eine unabhän-
gige Kölner Theaterinszenierung mit Klaus-
Kinski-Zitaten untersagt. Die beklagten 
Künstler, ein Regisseur und ein Schauspie-
ler aus Köln, haben es danach zu unterlas-
sen, das Stück "Kinski - Wie ein Tier in 
einem Zoo" aufzuführen und/oder auffüh-
ren zu lassen, solange darin bestimmte 
Texte und Interviewäußerungen von Klaus 
Kinski verwendet werden. Außerdem haben 
sie den Erben Klaus Kinskis darüber Aus-
kunft zu erteilen, welche Einnahmen mit 
dem Stück erzielt worden sind und müssen 
die aus der Urheberrechtsverletzung resul-
tierenden Schäden ersetzen. Das anders-
lautende Urteil des Landgerichts Köln, das 
die Klage noch abgewiesen hatte, wurde 
entsprechend abgeändert (Aktenzeichen 6 
U 52/09). 
Das Theaterstück enthält zahlreiche, teil-
weise abgewandelte Texte aus den von 
Klaus Kinski verfassten Büchern "Jesus 
Christus Erlöser" und "Ich brauche Liebe", 
der Sammlung von ihm verfasster Gedichte 
"Fieber" sowie Äußerungen Klaus Kinskis in 
einem Interview mit der Zeitschrift "Stern" 
und in einer Talkshow des WDR. Die über-
nommenen Passagen machen ca. ein Drit-
tel des Ein-Mann-Theaterstücks aus, das 
eine Gesamtlänge von etwa 50 Minuten 
hat. 
Die Ex-Frau des 1991 gestorbenen Kinski, 
Minhoi Laonic, und der gemeinsame Sohn 
Nikolai Kinski des Schauspielers hatten 
geltend gemacht, die Aufführung verletze 
die von ihnen gehaltenen Urheberrechte 
Kinskis. Die beklagten Künstler hatten die 
Vorwürfe zurückgewiesen und argumen-
tiert, die Nutzung der Zitate sei im Rahmen 
einer freien Bearbeitung legitim. 
Anders als das Landgericht, das die Nut-
zung und Bearbeitung der Zitate als ein 
zulässiges Mittel künstlerischer Gestaltung 
angesehen hatte, gehen die Richter des 
Oberlandesgerichts von einer Verletzung 
des Urheberrechts an den Werken Klaus 
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Kinskis aus, das seiner Ex-Frau und seinem 
Sohn als Erben zustehe. Nach dem Inhalt 
der Urteilsbegründung haben die Künstler 
durch die öffentliche Aufführung des Thea-
terstückes eine Verwertung des Werkes 
vorgenommen, zu der sie nicht berechtigt 
gewesen seien. Als bloßes Zitat im Sinne 
des Urheberrechtsgesetzes sei die Verwer-
tung nicht erlaubt, da die von Klaus Kinski 
stammenden Passagen in dem Theater-
stück nicht kenntlich gemacht, sondern mit 
dem übrigen Text verwoben und damit als 
eigene geistige Schöpfung ausgegeben 
worden seien. Das Theaterstück stelle sich 
auch nicht als zulässige freie Bearbeitung 
des Werkes von Klaus Kinski in dem Sinne 
dar, dass angesichts der besonderen Ei-
genart und Selbständigkeit des neuen Wer-
kes die Individualität des geschützten älte-
ren Werkes verblasste. Angesichts der nur 
geringen Änderungen der benutzten Kins-
ki-Passagen könne von einer freien Bear-
beitung durch die Kölner Künstler keine 
Rede sein. Der notwendige Abstand zum 
Ursprungswerk werde nicht erreicht, das 
Original bleibe ohne weiteres erkennbar. 
Ein neuer Sinn werde dem Werk Kinskis 
auch nicht dadurch beigelegt, dass die Zi-
tate in eine andere Reihenfolge und einen 
anderen Zusammenhang gebracht würden. 
Es sei auch kein innerer Abstand zum Alt-
werk hergestellt worden, etwa durch das 
Mittel der Parodie oder durch die Schaffung 
einer neuen Werkform. Beim Vergleich der 
Aussagen Kinskis und dem Theaterstück 
ergäben sich keine derart ausgeprägten 
Unterschiede, dass von einem selbständi-
gen Werk mit dem hierfür erforderlichen 
inneren Abstand ausgegangen werden 
könnte. Entgegen der Behauptung der 
Künstler ließe das Stück auch nicht erken-
nen, dass die Person Klaus Kinskis lediglich 
exemplarisch herangezogen werde. Viel-
mehr vermittele es eher den Eindruck, 
dass es das Ungewöhnliche, Beispiellose 
der Person Klaus Kinskis darstelle. Wegen 
der Verletzung des Urheberrechts haften 
die Künstler auf Schadenersatz, dessen 
Höhe aber noch nicht feststeht. 
Die Revision gegen das Urteil wurde vom 
Senat nicht zugelassen; die beklagten 
Künstler können allerdings binnen eines 
Monats nach Zustellung des Urteils Nicht-
zulassungsbeschwerde zum Bundesge-
richtshof erheben. 

Pressemitteilung vom  05.08.2009 Link
 
OLG Düsseldorf

Urteil vom 11.08.2009 - I-20 U 120/08 
 
Der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf hat mit Urteil vom 11.8.2009 
auf Antrag der Firma Thonet GmbH, Fran-
kenberg, einem italienischen Möbelunter-
nehmen untersagt, Nachbildungen des von 
Mart Stam im Jahr 1926 geschaffenen 
Freischwingers zu vertreiben und hierfür zu 
werben. 
Die klagende Firma Thonet GmbH besitzt 
die Nutzungs- und Vertriebsrechte für den 
nachstehend abgebildeten, von Mart Stam 
im Jahr 1926 entworfenen und 1927 auf 
der Werkbund-Ausstellung auf dem Wei-
ßenhof in Stuttgart ausgestellten Frei-
schwinger: 
 

  

 
Das beklagte italienische Unternehmen 
hatte auf der IMM Cologne 2007 den nach-
folgend abgebildeten Stuhl ausgestellt und 
zum Verkauf angeboten: 
 

 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat fest-
gestellt, dass der Mart-Stam-Stuhl als 
Werk der bildenden Kunst weiterhin urhe-
berrechtlich geschützt sei. Der auf der Mö-
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belmesse angebotene Stuhl stelle eine un-
zulässige Nachbildung dar. 
Der Gesamteindruck des nachgebildeten 
Stuhls stimme mit dem Ursprungswerk 
überein. So werde die Strenge und Einheit-
lichkeit der Linienführung sowie die Würfel-
form des Originals übernommen. Es sei 
hierbei unerheblich, ob der Querschnitt des 
Strahlohres rund (Original) oder rechteckig 
(Nachbildung) sei. Der Gesamteindruck 
werde auch nicht dadurch beeinträchtigt, 
dass das Stahlrohr bei dem Original umlau-
fend, das Stahlrohr bei der Nachbildung an 
der Rückenfläche ende. Auch die leichte 
Neigung der Rückenlehne nach hinten bei 
der Nachbildung stelle die Grundform nicht 
in Frage. Der Urheberrechtsschutz entfalle 
auch nicht deshalb, weil hinterbeinlose 
Bodengestelle bei Stahlrohrmöbeln heute 
ein allgemeines Stilelement seien. 
Das Reichsgericht hatte sich bereits 1932 
und der Bundesgerichtshof 1961 und 1981 
mit Unterlassungsklagen in Zusammen-
hang mit dem Mart-Stam-Stuhl befasst 
und einen weitreichenden Urheberrechts-
schutz bejaht (vgl. Urteil des Bundesge-
richtshofes vom 27.5.1981, Aktenzeichen I 
ZR 102/79 „Stahlrohrstuhl II“, Zeitschrift 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht, 1981, Seite 820). Der Oberste 
Gerichtshof in Österreich hatte hingegen 
am 19.12.1989 für Österreich einen ver-
gleichbaren Urheberrechtsschutz für den 
Mart-Stam-Stuhl verneint (Zeitschrift für 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht – Auslands- und Internationaler Teil, 
1992, Seite 465). 
Der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
hat die Revision zum Bundesgerichtshof 
nicht zugelassen. Die Beklagte kann binnen 
einen Monats gegen die Entscheidung 
Nichtzulassungsbeschwerde einlegen. 

Pressemitteilung vom  24.08.2009 Link
 
 
IV. PRESSEMITTELUNGEN DES 

BUNDESMINISTERIUMS FÜR JUSTIZ 
zusammengestellt von Carsten Johne 
 
Bundestag verbessert den internatio-
nalen Designschutz
 
Der Deutsche Bundestag hat heute zwei 
Gesetze zum internationalen Designschutz 
verabschiedet. Mit den Gesetzen werden 
das Designrecht (das sogenannte Ge-
schmacksmusterrecht) international auf 

den neusten Stand gebracht und die Vor-
aussetzungen für die Ratifikation der Gen-
fer Akte geschaffen. Die Genfer Akte mo-
dernisiert das Haager Abkommen über die 
internationale Eintragung gewerblicher 
Muster und Modelle. 
"Für die Unternehmen in Deutschland ist es 
wichtig, dass wir den internationalen 
Schutz von Designrechten verbessern. Ge-
rade für kleine und mittlere Unternehmen 
spielen Geschmacksmusterrechte eine gro-
ße Rolle. Die Unternehmen in Deutschland 
haben die Möglichkeit, durch eine einzige 
Anmeldung bei der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum, der WIPO, Schutz für 
Geschmacksmuster in mehreren Staaten 
gleichzeitig zu erlangen. Das ist erheblich 
einfacher und kostengünstiger als eine Re-
gistrierung in jedem dieser Staaten", er-
klärte Zypries in Berlin. "Mit den neuen 
Gesetzen schaffen wir die Voraussetzun-
gen, um den territorialen Schutzumfang 
internationaler Registrierungen von Ge-
schmacksmustern bei der WIPO erheblich 
zu erweitern. Gleichzeitig modernisieren 
wir das Verfahren für internationale Regist-
rierungen beim Deutschen Patent- und 
Markenamt. So kommt ein Anmelder 
schneller und einfacher zu einem internati-
onal geschützten Geschmacksmuster. Die-
se Novellierung kommt insbesondere der 
Designwirtschaft zu Gute. Die internationa-
le Registrierung wird wesentlich attrakti-
ver." 
Das Haager Abkommen schafft die Mög-
lichkeit, über eine einzige Anmeldung bei 
der WIPO Schutz für Geschmacksmuster in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten zu 
erlangen. Deutschland hat das bereits das 
Haager Abkommen von 1925 und die - das 
Haager Abkommen revidierenden und ne-
ben diesem geltenden - Londoner und 
Haager Fassungen von 1934 und 1960 
(Londoner und Haager Akte) - ratifiziert. 
Die Genfer Akte enthält eine weitere Revi-
sion. Mit der Anmeldung können neben 
einzelnen Ländern nun auch bestimmte 
internationale Organisationen benannt 
werden, auf die sich der Schutz erstrecken 
soll. So kann künftig durch eine Benen-
nung der Europäischen Gemeinschaft, die 
der Genfer Akte bereits beigetreten ist, ein 
Schutz in allen Mitgliedstaaten erreicht 
werden. 
Das Geschmacksmustergesetz wird um 
einen Abschnitt ergänzt, der den Schutz 
gewerblicher Muster und Modelle nach dem 
Haager Abkommen in allen drei Fassungen 
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regelt. Bisher enthielten weder das Ge-
schmacksmustergesetz noch andere Ge-
setze hierzu Vorschriften. Es finden sich 
vorrangig Bestimmungen darüber, wie in-
ternationale Eintragungen eingereicht wer-
den können und welche Wirkungen die 
Eintragung hat. Auch die Erklärung der 
Schutzverweigerung sowie die Möglichkeit 
der Schutzentziehung werden in dem neu-
en Abschnitt geregelt. Insbesondere erhal-
ten Anmelder jetzt erstmals die Möglich-
keit, eine Anmeldung nach dem Haager 
Abkommen auch über das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt einzureichen. Dies 
stellt für den Anmelder eine Vereinfachung 
dar. Bisher war nur eine direkte Anmel-
dung bei der WIPO in Genf möglich. Durch 
die Neuregelungen werden zudem die Be-
stimmungen über die Rechtsverordnungs-
ermächtigung des Bundesministeriums der 
Justiz angepasst und das Patentkostenge-
setz für den Fall der Weiterleitung einer 
internationalen Anmeldung durch das 
Deutsche Patent- und Markenamt entspre-
chend ergänzt. 

Pressemitteilung vom 18.06.2009 Link
 
Gesetz gegen unerlaubte Telefonwer-
bung in Kraft: Verbraucherschutz ver-
bessert
 
Am 4. August 2009 tritt das Gesetz zur 
Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung 
und zur Verbesserung des Verbraucher-
schutzes bei besonderen Vertriebsformen 
in Kraft. Das Gesetz verbietet Werbeanrufe 
bei Verbrauchern, wenn diese nicht vorher 
ausdrücklich ihre Einwilligung erklärt ha-
ben. Werbeanrufer dürfen ihre Telefon-
nummer nicht mehr unterdrücken. Verstö-
ße gegen diese Verbote können ab dem 4. 
August 2009 - anders als bisher - mit emp-
findlichen Geldbußen geahndet werden. 
Zudem werden die Widerrufsrechte von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern bei 
telefonischen Vertragsschlüssen erweitert. 
"Wir schützen Verbraucherinnen und Ver-
braucher wirksamer vor unerlaubter Tele-
fonwerbung. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen jetzt von den Verbesserungen im Ver-
braucherschutz durch das Gesetz zur Be-
kämpfung unerlaubter Telefonwerbung und 
zur Verbesserung des Verbraucherschutzes 
bei besonderen Vertriebsformen profitie-
ren. Schwarzen Schafen in der Branche 
drohen empfindliche Sanktionen, wenn sie 
Verbraucherinnen und Verbraucher mit 
unerwünschten Anrufen behelligen und ein 

jeder kann sich besser gegen untergescho-
bene Verträge wehren!" freut sich Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries. 
Telefonwerbung hatte sich in den letzten 
Jahren zu einem großen Ärgernis entwi-
ckelt. Bürgerinnen und Bürger wurden mit 
Werbeanrufen überhäuft und in vielen Fäl-
len auch mit unseriösen Methoden zu Ver-
trägen überredet, die sie gar nicht haben 
wollten. Über die bereits geltende Rege-
lung, dass Telefonwerbung der Einwilligung 
der Verbraucher bedarf, haben sich viele 
Firmen einfach hinweggesetzt. 
Ein besserer Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher war geboten. Dieser wird 
nunmehr mit dem Gesetz zur Bekämpfung 
unerlaubter Telefonwerbung und zur Ver-
besserung des Verbraucherschutzes bei 
besonderen Vertriebsformen erreicht. 
Im Einzelnen sieht das neue Gesetz fol-
gende Verbesserungen für die Verbraucher 
vor: 
� Verstöße gegen das bestehende 
Verbot der unerlaubten Telefonwerbung 
gegenüber Verbrauchern können künftig 
mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro ge-
ahndet werden. Außerdem wird im Gesetz 
klargestellt, dass ein Werbeanruf nur zu-
lässig ist, wenn der Angerufene vorher 
ausdrücklich erklärt hat, Werbeanrufe er-
halten zu wollen. So wird verhindert, dass 
sich Anrufer auf Zustimmungserklärungen 
berufen, die der Verbraucher in einem völ-
lig anderen Zusammenhang oder nachträg-
lich erteilt hat.  
� Bei Werbeanrufen darf der Anrufer 
seine Rufnummer nicht mehr unterdrü-
cken, um seine Identität zu verschleiern. 
Viele unerwünschte Werbeanrufe werden 
bislang nicht verfolgt, weil sich nicht fest-
stellen lässt, wer angerufen hat. Denn die 
Unternehmen machen in der Regel von der 
Möglichkeit Gebrauch, ihre Rufnummer zu 
unterdrücken. Dies wird nun durch das 
Telekommunikationsgesetz (TKG) verbo-
ten. Bei Verstößen gegen das Verbot der 
Rufnummernunterdrückung droht eine 
Geldbuße bis zu 10.000 Euro.  
� Verbraucherinnen und Verbraucher 
bekommen mehr Möglichkeiten, Verträge 
zu widerrufen, die sie am Telefon abge-
schlossen haben. Verträge über die Liefe-
rung von Zeitungen, Zeitschriften und Il-
lustrierten sowie über Wett- und Lotterie-
Dienstleistungen können künftig widerru-
fen werden so wie es heute schon bei allen 
anderen Verträgen möglich ist, die Ver-
braucher am Telefon abgeschlossen haben. 
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In diesen Bereichen kommt es besonders 
zu unerlaubter Telefonwerbung, um Ver-
braucher zu einem Vertragsabschluss zu 
bewegen. Bislang gibt es hier kein Wider-
rufsrecht (§ 312d Absatz 4 Nummer 3 und 
4 BGB). Diese Ausnahmen werden besei-
tigt. Es kommt für das Widerrufsrecht nicht 
darauf an, ob der Werbeanruf unerlaubt 
war. Die Vorschrift ermöglicht einen Wider-
ruf, aus welchen Gründen auch immer. 
 
Wenn der Verbraucher den Vertrag fristge-
recht widerrufen hat, braucht er ihn nicht 
zu erfüllen. Die Widerrufsfrist beträgt ab-
hängig von den Umständen des Einzelfalles 
- zwei Wochen oder einen Monat und be-
ginnt nicht, bevor der Verbraucher eine 
Belehrung über sein Widerrufsrecht in 
Textform (etwa als E-Mail oder per Tele-
fax) erhalten hat. Bei unerlaubten Werbe-
anrufen beträgt die Frist regelmäßig einen 
Monat.  
� Der Schutz vor untergeschobenen 
Verträgen, einschließlich der so genannten 
Kostenfallen im Internet, wird verbessert:  
Wenn der Verbraucher über sein Wider-
rufsrecht nicht in Textform belehrt wurde, 
kann er Verträge über Dienstleistungen, 
die er am Telefon oder im Internet abge-
schlossen hat, künftig widerrufen. Bislang 
gibt es in solchen Fällen kein Widerrufs-
recht mehr, wenn der Unternehmer mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit aus-
drücklicher Zustimmung des Verbrauchers 
begonnen oder der Verbraucher die Aus-
führung selbst veranlasst hat. Unseriöse 
Unternehmer haben diese Regelung gezielt 
ausgenutzt, um Verbrauchern am Telefon 
oder im Internet Verträge unterzuschieben. 
Diesem Verhalten entzieht das Gesetz die 
Grundlage. Widerruft der Verbraucher ei-
nen solchen Vertrag, muss er die bis dahin 
vom Unternehmer erbrachte Leistung nur 
dann bezahlen, wenn er vor Vertrags-
schluss auf diese Pflicht hingewiesen wor-
den ist und er dennoch zugestimmt hat, 
dass die Leistung vor Ende der Widerrufs-
frist erbracht wird. Das Unterschieben von 
Verträgen wird damit wirtschaftlich uninte-
ressant, weil Unternehmen auf eigenes 
Risiko leisten.  
 
Beispiele: 
Ein unseriöses Unternehmen bietet im In-
ternet die Erstellung eines ganz persönli-
chen Horoskops an. Nur aus dem Kleinge-
druckten ergibt sich, dass dafür bezahlt 
werden muss; die Gestaltung der Webseite 

erweckt den gegenteiligen Eindruck. Eine 
Belehrung über das Widerrufsrecht erfolgt 
nicht. Deshalb gibt der Verbraucher auch 
ohne Bedenken seine persönlichen Daten 
(Name, Anschrift, Geburtsdatum usw.) ein. 
Eine Woche später erhält er eine Rechnung 
über 100 Euro. Erst jetzt wird ihm klar, 
einen entgeltpflichtigen Vertrag geschlos-
sen zu haben. 
Künftig kann der Verbraucher seine Ver-
tragserklärung noch solange widerrufen, 
wie er nicht vollständig bezahlt hat. Wenn 
ihn das Unternehmen vor Abgabe seiner 
Erklärung nicht darauf hingewiesen hat, 
dass er bei einem Widerruf für die bis da-
hin erbrachte Leistung Wertersatz zahlen 
muss, kann das Unternehmen nichts von 
ihm fordern. 
 
oder 
 
Ein Verbraucher wird von seinem Telefon-
anbieter angerufen und überredet, einen 
vermeintlich günstigeren Tarif mit einer 
Laufzeit von einem Jahr zu vereinbaren. 
Weder während des Telefonats noch später 
belehrt der Telefonanbieter den Verbrau-
cher über sein Widerrufsrecht und über die 
Verpflichtung, im Falle des Widerrufs für 
bis dahin erbrachte Leistungen Wertersatz 
zahlen zu müssen. Der Verbraucher nutzt 
sein Telefon wie gewohnt weiter, stellt a-
ber erst anhand der nächsten drei Monats-
rechnungen fest, dass der vermeintlich 
günstigere Tarif tatsächlich teurer ist. Nach 
der Neuregelung kann der Verbraucher 
dann seine Vertragserklärung noch wider-
rufen. 
 
Außerdem bedarf die Kündigung eines 
Dauerschuldverhältnisses oder die Voll-
macht dazu im Fall des Anbieterwechsels 
zukünftig der Textform, wenn der neue 
Anbieter gegenüber dem bisherigen Ver-
tragspartner des Verbrauchers auftritt. 
Hierdurch wird verhindert, dass ein neuer 
Anbieter den Vertrag des Verbrauchers mit 
seinem bisherigen Anbieter ohne entspre-
chenden Auftrag des Verbrauchers kündigt. 
Hierzu ist es durch unseriöse Anbieter von 
Telefondienstleistungen häufiger gekom-
men. 
Beispiel: Ein Telefonanbieter überredet 
einen Verbraucher am Telefon zu einem 
Anbieterwechsel ("Sie sparen viel Geld und 
müssen sich um nichts kümmern"). Bisher 
konnte das anrufende Unternehmen ge-
genüber dem bisherigen Anbieter ohne 
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weiteres die Abwicklung übernehmen. 
Künftig bedarf die Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses zwischen dem Verbrau-
cher und seinem bisherigen Telefonanbie-
ter der Textform (etwa E-Mail, Telefax). 
Der neue Anbieter kann also nur dann auf 
das bestehende Vertragsverhältnis Einfluss 
nehmen, wenn er ein solches "Schriftstück" 
des Verbrauchers vorlegen kann. Den neu-
en Vertrag kann der nicht über sein Wider-
rufsrecht belehrte Verbraucher zukünftig 
auch dann noch widerrufen, wenn er be-
reits über den neuen Anbieter telefoniert 
hat (s. o.). 

Pressemitteilung vom  03.08.2009 Link
 
Google Buchsuche – Zypries verteidigt
Autoren und Verleger gegen Google
vor US-Gericht
 
Auf Initiative der Bundesministerin der 
Justiz Brigitte Zypries wurde gestern A-
bend der Amicus-Curiae-Schriftsatz der 
Bundesregierung im Rechtsstreit um die 
Google Buchsuche bei dem zuständigen 
New Yorker Gericht eingereicht. Noch bis 
4. September 2009 können Einwände und 
Bedenken gegen den zwischen amerikani-
schen Autoren- und Verlegerverbänden 
und Google vereinbarten Vergleich (dem 
sog. Google Book Settlement) vorgebracht 
werden. Nach dem sogenannten Fairness-
Hearing am 7. Oktober, bei dem auch die 
Bundesregierung vertreten sein wird, ent-
scheidet das Gericht darüber, ob der ange-
strebte Vergleich als fair, angemessen und 
vernünftig gebilligt wird und damit wirk-
sam werden kann. 
"Wir hoffen, dass das New Yorker Gericht 
die Billigung des Vergleichs insgesamt ab-
lehnt oder zumindest unsere deutschen 
Autoren und Verleger aus der so genann-
ten "class" herausnimmt, damit die Folgen 
des Vergleichs sie nicht treffen. Die deut-
schen Rechtsinhaber könnten dann selbst 
entscheiden, ob und welche Rechte sie 
Google einräumen", erklärte Bundesjus-
tizministerin Brigitte Zypries in Berlin. 
"Der Bundesregierung geht es vor allem 
darum, das Gericht über die transatlanti-
schen Auswirkungen des Vergleichs zu in-
formieren. Es ist keineswegs so, dass der 
Vergleich nur Auswirkungen in den USA 
hätte. Auch deutsche Rechtsinhaber und 
Anbieter von vergleichbaren Online-
Diensten sind betroffen. Zwar darf Google 
nach dem Vergleich ohne Einwilligung der 
Rechtsinhaber nur vergriffene Bücher onli-

ne zur Verfügung stellen, und dass auch 
nur in den USA. Wir wissen aber alle, dass 
das Internet keine Grenzen kennt. Auch 
wenn deutsche IP-Adressen für den Zu-
gang gesperrt sind, ist der Zugriff aus 
Deutschland ohne großen Aufwand mög-
lich," so die Bundesjustizministerin weiter. 
"Zudem legalisiert der Vergleich das Digi-
talisieren von urheberrechtlich geschützten 
Büchern aus aller Welt. Nach dem Motto 
"Erst tun und dann fragen" verschafft sich 
Google auch in Deutschland einen erhebli-
chen Wettbewerbsvorteil. Die digitalen Ko-
pien werden nämlich auch zur Beantwor-
tung von Suchanfragen aus Deutschland 
verwendet. Google bietet damit in 
Deutschland einen Service an, der nach 
deutschem oder europäischem Recht nur 
nach vorheriger Einholung der Einwilligung 
der Rechtsinhaber entwickelt werden kann. 
Andere Entwicklungen wie EUROPEANA 
und libreka geraten so ins Hintertreffen." 
Google hat in den USA seit 2004 ohne vor-
herige Zustimmung der Rechtsinhaber Bü-
cher aus US-amerikanischen Bibliotheken 
gescannt: Die digitalen Kopien nutzt Goog-
le für den Aufbau einer Datenbank (sog. 
"Google Books"-Projekt). Unter den ges-
cannten Büchern befindet sich auch eine 
Vielzahl von Büchern deutscher Autoren. 
Amerikanische Autoren- und Verlegerver-
bände haben wegen der Verletzung von 
Urheberrechten gegen Google geklagt. Bei 
dieser Klage handelt es sich um eine sog. 
"class action", die das deutsche Recht nicht 
kennt. Die Entscheidung bei einer "class 
action" wirkt nicht nur für die Parteien des 
Rechtsstreits, sondern für alle Mitglieder 
einer "class". Die Prozessparteien beab-
sichtigen, den Rechtsstreit durch einen 
Vergleich beizulegen. Dieser muss aller-
dings noch am 7. Oktober 2009 vom Ge-
richt abschließend gebilligt werden. Der 
Vergleichstext sieht vor, dass Google in 
Zukunft die digitalisierten Werke in ver-
schiedener Weise nutzen darf. Der soge-
nannte "display use" erlaubt Google den 
Verkauf des Online-Zugangs für Bücher in 
den USA, bei vergriffenen Werken sogar 
ohne ausdrückliche Einwilligung der 
Rechtsinhaber, wobei die Entscheidung, ob 
ein Buch vergriffen ist, letztlich Google 
trifft. An den Einnahmen sollen die Rechts-
inhaber, die sich bei der eigens zur Ab-
wicklung des Vergleichs eingerichteten 
Registrierstelle anmelden, zu 63 % betei-
ligt werden. Für die erfolgte Vervielfälti-
gung der Bücher muss Google eine Vergü-
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tung in Höhe von 60 USD/Buch an die 
Rechtsinhaber zahlen. Von diesen Rege-
lungen sind auch die deutschen Autoren 
und Verleger betroffen, obwohl diese durch 
die klagenden Verbände nicht repräsentiert 
wurden. 
Die Bundesregierung stellt mit dem 
Schriftsatz klar, dass der Vergleich ihrer 
Auffassung nach gegen internationale Ver-
träge wie die Revidierte Berner Überein-
kunft und den WIPO-Urheberrechtsvertrag 
(WCT) verstößt. Nach diesen internationa-
len Verträgen setzt eine Nutzung urheber-
rechtlich geschützter Werke zwingend die 
vorherige Zustimmung des Rechtsinhabers 
voraus. Auch ist nach Ansicht der Bundes-
regierung weder das Gerichtsverfahren vor 
dem New Yorker Gericht noch der Ver-
gleichsvorschlag wirklich repräsentativ, 
denn neben Google sind an diesem Verfah-
ren nur Vereinigungen beteiligt, die aus-
schließlich amerikanische Autoren und Ver-
leger repräsentieren. Die Interessen der 
deutschen Autoren und Verleger sind bei 
den Vergleichsverhandlungen daher bis-
lang nicht vertreten worden, obwohl der 
Vergleich Auswirkungen auf die ganze Welt 
hat. Zudem würde der Vergleich Google 
Nutzungsrechte in einem Umfang verschaf-
fen, die es bei ordnungsgemäßem Vorge-
hen niemals bekommen hätte. Derart um-
fassende Auswirkungen müssen - so die 
Bundesregierung - in einem fairen Verfah-
ren geklärt werden, bei dem die Belange 
aller betroffenen Autoren und Verlage so-
wie die Interessen der Nutzer unter Be-
rücksichtigung der nationalen und interna-
tionalen Auswirkungen in einen angemes-
senen Ausgleich gebracht werden. Das 
könne jedoch die vergleichsweise Beile-
gung in einem US-amerikanischen Ge-
richtsverfahrens nicht leisten. 

Pressemitteilung vom  01.09.2009 Link
 
 
V. PRESSEMITTEILUNGEN DES 

BUNDESKARTELLAMTES 
zusammengestellt von Carsten Johne 
 
Bundeskartellamt untersagt Zusam-
menschluss zwischen kommunalen
Krankenhäusern in Hessen
 
Das Bundeskartellamt hat der Gesundheit 
Nordhessen Holding untersagt, die Ge-
sundheitsholding Werra-Meißner zu über-
nehmen. Die Gesundheit Nordhessen Hol-

ding, an der die Stadt Kassel und der 
Landkreis Kassel beteiligt sind, betreibt im 
Großraum Kassel insgesamt sechs Kran-
kenhäuser mit rd. 1.700 Planbetten, dar-
unter das Klinikum Kassel. Der Gesund-
heitsholding Werra-Meißner, die im Eigen-
tum des Landkreises Werra-Meißner steht, 
gehören zwei Krankenhäuser mit zusam-
men rd. 500 Planbetten an den Standorten 
Eschwege und Witzenhausen.  
Das Bundeskartellamt hat nach ständiger 
Praxis in sachlicher Hinsicht einen Markt 
für Akutkrankenhäuser abgegrenzt. Dieser 
umfasst alle Allgemeinkrankenhäuser und 
Fachkliniken, nicht aber Rehabilitations- 
und sonstige Pflegeeinrichtungen. 
In räumlicher Hinsicht hat das Bundeskar-
tellamt den regionalen Markt Werra-
Meißner-Kreis (bestehend aus den beiden 
Postleitzahlengebieten Witzenhausen und 
Eschwege) abgegrenzt. Grundlage der 
räumlichen Marktabgrenzung war eine um-
fassende Erhebung der Patientenströme 
bei rd. 100 Krankenhäusern in einem wei-
ten Umkreis um die Standorte der Kran-
kenhäuser der Zusammenschlussbeteilig-
ten. 
Der Zusammenschluss hätte zu der Ver-
stärkung der bereits bestehenden markt-
beherrschenden Stellung der Gesundheits-
holding Werra-Meißner in dem betroffenen 
Markt geführt. Die Marktanteile hätten sich 
durch den Zusammenschluss auf ca. 
62,5% erhöht. Für eine Verstärkungswir-
kung sprach, über den hohen Marktanteil 
hinaus, auch die Breite des Versorgungs-
angebotes der Gesundheit Nordhessen 
Holding, mit welchem das Unternehmen 
dem Versorgungsangebot der weiteren 
Wettbewerber deutlich überlegen ist. Im 
Rahmen der Marktermittlungen äußerten 
sich zahlreiche Wettbewerbskrankenhäuser 
kritisch zu dem geplanten Zusammen-
schlussvorhaben. 
Die beteiligten Unternehmen äußerten die 
Ansicht, dass der räumlich relevante Markt 
deutlich größer abzugrenzen sei und neben 
dem Werra-Meißner-Kreis weitere Gebiete 
(im Wesentlichen den Raum Kassel und 
Umgebung) umfassen müsste. Die Ermitt-
lungen haben jedoch ergeben, dass der 
Zusammenschluss selbst bei einer derart 
weiten Marktabgrenzung zu der Entste-
hung einer marktbeherrschenden Stellung 
der Beteiligten Unternehmen geführt hätte. 
Das Bundeskartellamt konnte dem Vortrag 
der Beteiligten nicht folgen, dass durch den 
Zusammenschluss Verbesserungen der 
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Wettbewerbsbedingungen zu erwarten sei-
en und dass diese die zu erwartenden 
Nachteile der Marktbeherrschung überwie-
gen. Schließlich waren auch die von den 
Beteiligten unterbreiteten Zusagenvor-
schläge aus Sicht des Bundeskartellamtes 
nicht geeignet, die zu erwartende Ver-
schlechterung der Marktstruktur auszu-
schließen. 
Präsident Dr. Bernhard Heitzer: „Dem Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) unterliegt jedes unternehmerische 
Handeln, dazu gehört auch das unterneh-
merische Handeln der öffentlichen Hand. 
Nach dem Gesetz ist ein Zusammen-
schlussvorhaben zu untersagen, wenn es - 
wie in dem hier vorliegenden Fall - eine 
marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken würde. Für die wirtschaft-
lichen Aktivitäten der öffentlichen Hand 
gelten diesbezüglich keine Sonderregeln. 
Die Bedeutung dieses Grundsatzes ist ge-
rade dann offenkundig, wenn der Staat auf 
Märkten tätig ist, in denen er mit privaten 
Unternehmen im Wettbewerb steht.“ 
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräf-
tig. Die Beteiligten haben die Möglichkeit, 
Beschwerde einzulegen.  

Pressemitteilung vom  19.06.2009 Link
 
OLG Düsseldorf bestätigt Bundeskar-
tellamt im Kartellbußgeldverfahren
gegen Zementhersteller
 
Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 26. 
Juni 2009 gegen die fünf Zementunter-
nehmen HeidelbergCement AG, Holcim 
(Deutschland) AG, Dyckerhoff AG, Lafarge 
Zement GmbH und Schwenk Zement KG 
Geldbußen wegen Quotenabsprachen in 
Höhe von insgesamt 328,5 Mio. EUR ver-
hängt. Insgesamt sind von den ursprüng-
lich verhängten Geldbußen nun knapp 400 
Mio. EUR rechtskräftig bzw. vorläufig ge-
richtlich bestätigt. 
Der 2a. Kartellsenat des OLG Düsseldorf 
stellte in der mündlichen Urteilsbegrün-
dung fest, dass die großen Zementherstel-
ler über einen Zeitraum von mindestens 10 
Jahren – seit 1991 – flächendeckende und 
intensive Quotenkartelle in ganz Deutsch-
land praktiziert haben. Die Quotenkartelle 
wurden, so das Gericht, mit dem Ver-
ständnis eines konsequenten „Nichtan-
griffspakts“ unter Wettbewerbern und im 
vollen Bewusstsein der Rechtswidrigkeit 
ihres Tuns praktiziert. 

Die Quotenabsprachen und eine Vielzahl 
kleinerer Einzelabsprachen seit 1991 waren 
vom Bundeskartellamt im Jahr 2003 mit 
Geldbußen in Höhe von 660 Mio. EUR 
sanktioniert worden. 
Maßstab waren die durch das Kartell erziel-
ten Mehrerlöse. Nach Einlegung von 
Rechtsmitteln und einem längeren Zwi-
schenverfahren wurde im Dezember 2008 
das gerichtliche Verfahren beim OLG Düs-
seldorf eröffnet. Nach einem umfangrei-
chen Gerichtsverfahren mit 36 Verhand-
lungstagen, 40 vernommenen Zeugen und 
der Bestellung eines ökonomischen Sach-
verständigen für die Schätzung des durch 
die Kartelle erzielten Mehrerlöses traf das 
OLG Düsseldorf nun sein Urteil und machte 
deutlich, dass hier schwerwiegende Kartell-
rechtsverstöße vorlagen. Die verhängten 
Geldbußen fielen im Vergleich zu den ur-
sprünglichen Beschlüssen des Bundeskar-
tellamtes geringer aus. Zu der Reduktion 
führte nach Einschätzung des Bundeskar-
tellamtes die Kooperation einiger der be-
schuldigten Unternehmen im Laufe des 
Verfahrens sowie v.a. auch eine vorsichtige 
Schätzung des vom Gericht bestellten öko-
nomischen Sachverständigen zu der Frage 
der durch die Absprachen erzielten Mehrer-
löse und getroffene Sicherheitsabschläge 
wegen verbleibender Unsicherheiten. Dar-
über hinaus ergingen in geringerem Maße 
auch Teilfreisprüche wegen einiger nicht 
nachweisbarer Tatkomplexe. 
Das Unternehmen HeidelbergCement hat 
gegen das Urteil bereits Rechtsbeschwerde 
zum Bundesgerichtshof eingelegt. Die an-
deren vier Unternehmen und das BKartA 
haben eine Woche Zeit, ggf. auch Rechts-
beschwerde einzulegen. Mit der schriftli-
chen Urteilsbegründung des OLG Düssel-
dorf ist erst in mehreren Wochen zu rech-
nen. 
Gegen drei kleine Unternehmen (Geldbu-
ßen über 9 Mio. EUR) stehen noch Verfah-
ren beim OLG Düsseldorf aus.  

Pressemitteilung vom  29.06.2009 Link
 
Bundeskartellamt verhängt Geldbußen
gegen Apothekerverbände wegen Auf-
rufs zum Boykott
 
Das Bundeskartellamt hat wegen verbote-
nen Boykottaufrufs Geldbußen in Höhe von 
insgesamt rund 1,2 Mio. Euro gegen die 
ABDA (Bundesvereinigung Deutscher Apo-
thekerverbände), den Landesapotheker-
verband Baden-Württemberg e.V., den 
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Berliner Apotheker Verein e.V., den Thü-
ringer Apothekerverband e.V. sowie ver-
schiedene natürliche Personen verhängt.  
Nach den Feststellungen des Bundeskar-
tellamtes haben die betroffenen Apothe-
kerverbände wiederholt ihre Mitglieder, die 
Apotheker, dazu aufgefordert, von dem 
Pharmagroßhändler Gehe keine Produkte 
mehr zu beziehen, nachdem dessen Mut-
tergesellschaft Celesio im April 2007 das 
Unternehmen DocMorris übernommen hat-
te. Eine solche Aufforderung zur Bezugs-
sperre ist als Boykottaufruf kartellrechts-
widrig, wenn sie in der Absicht geschieht, 
ein anderes Unternehmen unbillig, d.h. 
ohne sachliche Rechtfertigung, zu beein-
trächtigen. Dies war hier nach der Auffas-
sung des Bundeskartellamtes der Fall, da 
der Boykott dem Unternehmen Cele-
sio/Gehe Nachteile zufügen sollte, um auf 
diesem Wege letztlich die eingesessenen 
Apotheker vor aufkommendem Wettbe-
werb zu bewahren. 
DocMorris betreibt eine Versandapotheke 
und bietet selbständigen Apothekern eine 
franchiseähnliche Markenpartnerschaft an. 
Zudem hatte DocMorris noch bis vor kur-
zem in Saarbrücken eine Präsenzapotheke 
auf der Basis einer Genehmigung des zu-
ständigen saarländischen Ministeriums be-
trieben. Diese Genehmigung ist zwischen-
zeitlich, nach einem Urteil des EuGH wegen 
Verstoßes gegen das Fremdbesitzverbot 
nach welchem nur natürliche Personen 
Apotheken betreiben dürfen, widerrufen 
worden.  
DocMorris wird von vielen Apothekern als 
ein unerwünschter Wettbewerber angese-
hen. Insbesondere befürchteten viele Apo-
theker verstärkten Wettbewerb für den 
Fall, dass es Celesio/DocMorris (und damit 
auch anderen Unternehmen) endgültig 
erlaubt würde, eine Apothekenkette zu 
betreiben. Nachdem Celesio DocMorris ü-
bernommen hatte, wandten sich viele Apo-
theker von dem zu Celesio gehörenden 
Pharmagroßhändler Gehe ab. Das bebußte 
Verhalten war hierfür mindestens mitur-
sächlich. Die betroffenen Apothekerver-
bände bzw. ihre Präsidenten oder sonstige 
Funktionäre sowie ein Redakteur riefen in 
Verbandspublikationen, z.B. in der von der 
ABDA herausgegebenen "Pharmazeuti-
schen Zeitung" oder in Reden dazu auf, 
bestehende Bezugsbeziehungen zu Gehe 
zu beenden.  
Sanktioniert wurden zum einen Äußerun-
gen von Verbandsfunktionären, zum ande-

ren, soweit es zu kartellrechtswidrigen 
Boykottaufrufen in der Pharmazeutischen 
Zeitung kam, die Verletzung der Aufsichts-
pflicht des Herausgebers. Die Presse- oder 
die Verbandsfreiheit wird durch diese Ent-
scheidung nicht beeinträchtigt. Den Ver-
bänden bleibt es unbenommen, sich auch 
in Verbandspublikationen kritisch zu stan-
despolitisch wichtigen Themen zu äußern. 
Die Grenzen der Meinungs- und Vereini-
gungsfreiheit sind jedoch überschritten, 
wenn es zu kartellrechtswidrigen Boykott-
aufrufen kommt.  
Die Bußgeldbescheide sind noch nicht 
rechtskräftig. Die betroffenen Personen 
und Unternehmen können gegen die Be-
schlüsse Einspruch einlegen. 

Pressemitteilung vom  02.07.2009 Link

Bundeskartellamt veröffentlicht Zwi-
schenbericht Sektoruntersuchung
Kraftstoffe
 
Das Bundeskartellamt hat im Mai 2008 
eine längerfristige Untersuchung des Wett-
bewerbs auf den Kraftstoffmärkten begon-
nen (vgl. auch Pressemitteilung vom 
28.05.2008). Im Rahmen dieser Sektorun-
tersuchung wurden zunächst die generellen 
Marktbedingungen auf den verschiedenen 
Stufen und Märkten der Kraftstoffwirtschaft 
beleuchtet und mögliche Wettbewerbsver-
zerrungen identifiziert. Der nun vorliegen-
de Zwischenbericht kommt dabei zu den 
folgenden Ergebnissen: 
� Ein bedeutendes Hindernis für mehr 
Wettbewerb im Kraftstoffsektor liegt in der 
hohen vertikalen und horizontalen Kon-
zentration.  
� Aufgrund der ausgeprägten oligopo-
listischen Marktstrukturen ist es erforder-
lich, einen weiteren Konzentrationsprozess 
im Kraftstoffsektor durch eine restriktive 
Zusammenschlusskontrolle aufzuhalten. 
Das Bundeskartellamt hat noch während 
des Verlaufs der bisherigen Sektoruntersu-
chung Konsequenzen hieraus gezogen und 
Zusammenschlüsse im Tankstellenbereich 
untersagt oder nur unter Nebenbestim-
mungen freigegeben.  
� Kraftstoffabsatz und Preisgestaltung 
an Tankstellen sind sehr transparent und 
begünstigen Preissetzungsmuster, wie et-
wa höhere Preise zu Beginn der Reisezeit, 
die von den Tankstellenunternehmen ohne 
die Notwendigkeit von Kollusion oder Ko-
ordinierung eingesetzt werden. Das Bun-
deskartellamt wird die Mineralölgesell-
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schaften und Pächter bei ihren Bemühun-
gen um schnellstmögliche Informationen 
über die Wettbewerbspreise weiterhin ge-
nau beobachten und bei kartellrechtlichen 
Verstößen einschreiten.  
� Das Bundeskartellamt wird künftig 
mit einem modifizierten Ansatz den Vor-
würfen nachgehen, nach welchen die 
Preisgestaltung der integrierten Mineralöl-
unternehmen bei der Belieferung von frei-
en Tankstellenbetreibern mit Kraftstoffen 
kartellrechtlich zu beanstanden sei.  
� Die Tank & Rast GmbH plant die 
Umstellung des seit vielen Jahrzehnten 
praktizierten Systems der Vergabe von 
Belieferungsrechten für Bundesautobahn-
tankstellen anhand der Absatzquoten aus 
dem Straßengeschäft. Das Bundeskartell-
amt wird diesen Prozess im Interesse einer 
diskriminierungsfreien Ausgestaltung - ins-
besondere im Hinblick auf die Bedürfnisse 
des Mineralölmittelstands - begleiten. 
Das Bundeskartellamt wird im weiteren 
Verlauf der Sektoruntersuchung wichtige 
Aspekte detaillierter untersuchen. Hierzu 
zählen im nächsten Abschnitt der Sektor-
untersuchung Flottenkartensysteme, Agen-
turverträge, sowie ökonometrische Analy-
sen der Kraftstoffpreise. So soll beispiels-
weise der Frage nachgegangen werden, ob 
die Kraftstoffpreise tatsächlich - wie viel-
fach behauptet - auf steigende Rohstoff-
preise schneller reagieren als auf fallende. 
Bundeskartellamt und Landeskartellbehör-
den können jederzeit auf mögliche im 
Rahmen der Sektoruntersuchung identifi-
zierte Wettbewerbshindernisse reagieren 
und zum Beispiel etwaige Abschottungs-
strategien oder schädliche Konzentration 
verhindern. Unabhängig davon liefert die 
Sektoruntersuchung wertvolle Erkenntnisse 
über die Marktverhältnisse und Funktions-
mechanismen im Kraftstoffsektor, der 
ausweislich der Rückmeldungen, die das 
Bundeskartellamt täglich hierzu erhält, von 
außerordentlichem Interesse für Politik und 
Öffentlichkeit ist. 

Pressemitteilung vom  02.07.2009 Link
 
Bundeskartellamt verhängt Millionen-
bußen gegen Mörtelhersteller
 
Das Bundeskartellamt hat gegen Unter-
nehmen der Mörtelbranche Geldbußen in 
Höhe von insgesamt 39,69 Mio. € ver-
hängt. Insgesamt neun Unternehmen und 
eben so vielen leitenden Angestellten wird 
vorgeworfen, sich an wettbewerbsbe-

schränkenden Absprachen über Aufstellge-
bühren für Trockenmörtel-Silos beteiligt zu 
haben. Bei den Unternehmen handelt es 
sich um die maxit Deutschland GmbH, 
Knauf Gips KG, Knauf Marmorit GmbH, 
Schwenk Putztechnik GmbH & Co., Bau-
mitBayosan GmbH & Co KG, Hasit Tro-
ckenmörtel GmbH, Saint Gobain Weber 
GmbH, quick-mix GmbH & Co. KG und 
Schäfer Krusemark GmbH & Co. KG. 
Das Bundeskartellamt hatte bei Durchsu-
chungen der Unternehmen im Mai 2006 
und Januar 2007 umfangreiches Beweis-
material sichergestellt. Nach den Feststel-
lungen des Bundeskartellamtes kam es 
fast in der gesamten Mörtel-Branche wäh-
rend der Jahre 2004 und 2005 im Rahmen 
diverser Abstimmungen zu der Überein-
kunft, ab 2006 für das Aufstellen von Tro-
ckenmörtel-Silos über die eigentlichen 
Mörtelkosten hinaus, eine zusätzliche neue 
„Silostellgebühr“ zu erheben. Die Abspra-
chen, die zu Beginn des Jahres 2006 um-
gesetzt wurden, betrafen den Absatz von 
Trockenmörtel-Silos im gesamten Bundes-
gebiet.  
In dem vorliegenden Verfahren kamen die 
im Zusammenhang mit der gesetzlichen 
Erweiterung des Bußgeldrahmens erlasse-
nen Bußgeldleitlinien des Amtes vom 15. 
September 2006 zur Anwendung. 
 
So wurden im Hinblick auf die Bußgeldbe-
rechnung die Mörtelumsätze der Unter-
nehmen und nicht nur deren Einnahmen 
aus der Silostellgebühr zugrunde gelegt, 
um die wirtschaftliche Tragweite der Ab-
sprachen richtig einzuordnen. Für zwei der 
betroffenen Unternehmen, die in Konzerne 
mit Jahresumsätzen von über 1 Mrd. € 
eingebunden sind, wurden die Bußen deut-
lich angehoben, um der Entscheidung des 
Bundeskartellamtes eine stärkere Abschre-
ckungswirkung zu verleihen. 
In Zusammenhang mit diesem Verfahren 
stehende Ermittlungen gegen den Bundes-
verband Deutscher Baustoff-Fachhandel e. 
V. sowie die Handelskooperationen hage-
bau und Eurobaustoff stehen kurz vor dem 
Abschluss. 
Die Bußgeldbescheide sind noch nicht 
rechtskräftig. Die betroffenen Unterneh-
men und Personen können gegen die Buß-
geldbescheide Einspruch einlegen. 

Pressemitteilung vom  03.07.2009 Link
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Erstes Zusammenschlussvorhaben aus
dem Komplex EnBW/EWE/VNG gegen
Veräußerungszusage freigegeben
 
Das Bundeskartellamt hat heute das Vor-
haben der Energie Baden Württemberg AG 
(EnBW), einen Anteil von 26 % an der EWE 
Aktiengesellschaft (EWE) zu erwerben, 
unter der Auflage freigegeben, dass sich 
die Zusammenschlussbeteiligten von we-
sentlichen Unternehmensbeteiligungen 
trennen. Die Entscheidung sieht eine alter-
native Veräußerung der jeweiligen wettbe-
werblich problematischen Gasbeteiligungen 
der Zusammenschlussbeteiligten vor. Auf 
die Abmahnung des Vorhabens durch das 
Bundeskartellamt hin (vgl. Pressemittei-
lung vom 22.12.2008) hatten sich EWE 
und EnBW gegenüber dem Bundeskartell-
amt verpflichtet, entweder das EWE-
Beteiligungsunternehmen Verbundnetz Gas 
AG (VNG) oder das EnBW-
Beteiligungsunternehmen GESO Beteili-
gungs- und Beratungs AG (GESO) an Dritte 
zu veräußern. GESO hält u. a. Beteiligun-
gen an der ENSO Energie Sachsen Ost AG 
(ENSO) und DREWAG Stadtwerke Dresden 
GmbH (DREWAG).  
Bis zum 15. September 2009 muss das 
Bundeskartellamt über die zusätzlich ein-
gereichte Anmeldung entscheiden, wonach 
die EnBW die bei EWE liegenden Anteile in 
Höhe von 47,9 % an der VNG unmittelbar 
erwerben will. 
Der jetzt entschiedene Zusammenschluss 
betrifft die Bereiche Strom und Gas. 
Stromseitig war nicht nachweisbar, dass 
EnBW für die Zusammenschlusskontrolle 
als Mitglied eines marktbeherrschenden 
Oligopols auf den bundesweiten Märkten 
für den erstmaligen Absatz von Strom und 
für die Belieferung von Stromgroßkunden 
anzusehen ist. Die hierfür vom Bundesge-
richtshof kürzlich in seiner Entscheidung 
"Stadtwerke Eschwege" bestätigten Krite-
rien werden von EnBW nicht erreicht. Da-
gegen hätte der Zusammenschluss gassei-
tig zur Verstärkung marktbeherrschender 
Stellungen von Beteiligungsunternehmen 
der EnBW und der EWE in Ostdeutschland 
geführt. Insbesondere wäre ohne die Auf-
lage zu erwarten gewesen, dass der Absatz 
des marktbeherrschenden Ferngasunter-
nehmens VNG dadurch weiter abgesichert 
wird, dass in den Gremien der ENSO und 
DREWAG bei der Gasbeschaffung auf die 
Interessen der VNG Rücksicht genommen 
wird. Daneben wäre es ohne die Auflage 

auch zur Verstärkung von marktbeherr-
schenden Stellungen gekommen, die ENSO 
und DREWAG selbst auf ihren regionalen 
bzw. lokalen Gasmärkten bei der Beliefe-
rung von Weiterverteilern sowie Haushalts- 
und Industriekunden innehaben. Denn 
ENSO und DREWAG hätten künftig von der 
VNG auf diesen Märkten keinen Wettbe-
werb mehr befürchten müssen.  
Um eine Untersagung abzuwenden, hatten 
sich EWE und EnBW im Laufe des Verfah-
rens verpflichtet, alternativ die EWE-
Beteiligung an der VNG oder das EnBW-
Beteiligungsunternehmen GESO innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums zu veräußern. 
Jede der beiden Veräußerungsalternativen 
beseitigt bereits für sich genommen die 
durch den geplanten Zusammenschluss 
andernfalls eintretenden Wettbewerbsver-
schlechterungen. Die Unternehmen müs-
sen dem Bundeskartellamt nun bis zu ei-
nem festgelegten Zeitpunkt ihre Auswahl 
mitteilen.  
EnBW ist die Konzernobergesellschaft einer 
Gruppe von Unternehmen, die insbesonde-
re in den Geschäftsfeldern Strom, Gas so-
wie Energie- und Umweltdienstleistungen 
tätig sind. Im Geschäftsfeld Strom ist 
EnBW über Beteiligungsunternehmen auf 
allen Stufen der Wertschöpfungskette, Er-
zeugung, Handel, Transport und Verteilung 
sowie Vertrieb, tätig. Im Gasbereich ist 
EnBW über die von ihr gemeinsam mit ENI 
SpA kontrollierte Gasversorgung Süd-
deutschland GmbH mit Schwerpunkt in 
Baden-Württemberg tätig. In den neuen 
Bundesländern ist EnBW an der ENSO und 
der DREWAG beteiligt. ENSO ist ein regio-
nales Energieversorgungsunternehmen, 
das in der Versorgung von Strom, Erdgas, 
Wärme und Wasser im Osten Sachsen tätig 
ist. DREWAG betreibt Strom-, Gas-, Fern-
wärme- und Wasserversorgung in und um 
Dresden.  
EWE ist ein regionales Energieversor-
gungsunternehmen, das vor allem in der  
Strom-, Gas- und Wasserversorgung tätig 
ist. In der Region Ems/Weser/Elbe 
be¬treibt EWE die Strom- und Gasversor-
gung. In Ostbrandenburg und Rügen ist sie 
nur als Gasversorger tätig. Darüber hinaus 
ist EWE mit 47,9% an VNG beteiligt. VNG 
ist das flächendeckende Ferngasunterneh-
men in den neuen Bundesländern, dessen 
Hauptaktivitäten der Import, der Handel, 
der Transport und die Speicherung von 
Erdgas sowie damit verbundene Dienstleis-
tungen sind. ENSO und DREWAG werden 
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bislang ganz überwiegend von VNG mit 
Gas beliefert. 

Pressemitteilung vom  06.07.2009 Link
 
Bundeskartellamt gibt Übernahme der
Elmshorner Nachrichten durch den 
Schleswig-Holsteiner Zeitungsverlag
frei
 
Das Bundeskartellamt hat den Erwerb der 
Abonnement-Tageszeitung Elmshorner 
Nachrichten und des Anzeigenblatts Die 
Woche im Blickpunkt durch den Schleswig-
Holsteiner Zeitungsverlag sh:z, einer Toch-
tergesellschaft der medien holding:nord, 
im Hauptprüfverfahren freigegeben. Bisher 
gehören beide Printobjekte zur Axel Sprin-
ger AG. Das Zusammenschlussvorhaben 
konnte unter der Anwendung der sog. Ab-
wägungsklausel freigegeben werden. Nach 
Auffassung des Bundeskartellamtes über-
wiegen die durch den Zusammenschluss 
entstehenden Verbesserungen der Markt-
struktur auf dem Lesermarkt im Verbrei-
tungsgebiet der Elmshorner Nachrichten 
die mögliche Verschlechterung auf den 
Anzeigen- und Lesermärkten im Kreis 
Steinburg. 
Das Zusammenschlussvorhaben betrifft 
mehrere Lesermärkte für Abonnement-
Tageszeitungen sowie mehrere Anzeigen-
märkte in den Kreisen Pinneberg und 
Steinburg in Schleswig-Holstein. Die Verla-
ge der medien holding:nord geben in die-
sen Kreisen bereits die Tageszeitungen 
Pinneberger Tageblatt (einschl. der Lokal-
ausgaben Quickborner Tageblatt und 
Schenefelder Tageblatt), Wedel-Schulauer 
Tageblatt, Barmstedter Zeitung und Nord-
deutsche Rundschau/Wilstersche Zeitung 
sowie die Anzeigenblätter Pinneberger tip, 
Wedel-Schulauer tip, der Mittwoch am 
Samstag und Hallo Steinburg heraus.  
Das Verbreitungsgebiet der Elmshorner 
Nachrichten - dabei handelt es sich im We-
sentlichen um die Stadt Elmshorn und das 
Umland - wird derzeit von der Axel Sprin-
ger AG beherrscht, die dort die beiden Ta-
geszeitungen Elmshorner Nachrichten und 
Pinneberger Zeitung herausgibt. Mit dem 
Erwerb der Elmshorner Nachrichten geht 
die damit verbundene Marktstellung der 
Axel Springer AG auf die medien hol-
ding:nord über. Damit kommt es zu einer 
Abschwächung der bislang marktbeherr-
schenden Stellung der Axel Springer AG in 
dieser Region. Durch den Gesellschafter-
wechsel bei den Elmshorner Nachrichten 

werden die Erst- und die Zweitzeitung in 
diesem Gebiet künftig von verschiedenen 
jeweils finanzkräftigen Verlagen herausge-
geben und sind nicht mehr in einer Hand. 
Es ist davon auszugehen, dass diese struk-
turellen Verbesserungen unmittelbar zu 
einer Belebung des Wettbewerbs führen 
werden. 
Im Rahmen der vom Bundeskartellamt bei 
Anwendung der Abwägungsklausel vorge-
nommenen „vergleichenden Gesamtbe-
trachtung“ überwiegen die deutlichen 
wettbewerblichen Verbesserungen auf dem 
Lesermarkt im Verbreitungsgebiet der Elm-
shorner Nachrichten (Verbesserungsmarkt) 
die möglichen wettbewerblichen Nachteile 
auf den Leser- und Anzeigenmärkten im 
Verbreitungsgebiet der Norddeutschen 
Rundschau (Verschlechterungsmärkte). Auf 
den beiden letztgenannten Märkten führt 
das Vorhaben möglicherweise zu einer Ver-
stärkung der marktbeherrschenden Stel-
lung der medien holding:nord durch den 
Wegfall des potentiellen Wettbewerbs, der 
von den Elmshorner Nachrichten ausgeht. 
Im Rahmen der Abwägungsklausel war 
dem Wegfall von potentiellem Wettbewerb 
wegen der hohen Konzentration auf den 
Verschlechterungsmärkten besondere Be-
achtung zu schenken. Allerdings wird es 
durch den Zusammenschluss nicht zu ei-
nem vollständigen Wegfall kommen. Die 
finanzkräftige Axel Springer AG bleibt mit 
der Pinneberger Zeitung, deren Verbrei-
tungsgebiet an die Verschlechterungs-
märkte angrenzt, präsent und somit auch 
als Träger potentiellen Wettbewerbs erhal-
ten. Demgegenüber liegen die im Rahmen 
der Abwägung deutlich schwerer wiegen-
den Verbesserungswirkungen darin, dass 
als unmittelbare Folge des Zusammen-
schlusses Wettbewerb im gesamten Ver-
breitungsgebiet der Elmshorner Nachrich-
ten entstehen wird. Die medien hol-
ding:nord ist finanzkräftiger Herausgeber 
einer Vielzahl von regionalen Abonnement-
Tageszeitungen und deshalb auch als 
gleichwertiger Wettbewerber zur Axel 
Springer AG anzusehen. 
Präsident Dr. Bernhard Heitzer: „Aller inte-
ressengeleiteten Kritik an unserer Ent-
scheidungspraxis in der Pressefusionskon-
trolle zum Trotz, zeigt auch der heute ent-
schiedene Fall einer sogenannten Nachbar-
schaftsfusion im Pressewesen erneut, dass 
das geltende Kartellrecht hinreichend flexi-
bel ist, um in jedem Einzelfall die ganz 
konkreten Zusammenhänge umfassend zu 
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berücksichtigen und so zu einer angemes-
senen Entscheidung zu gelangen“. 

Pressemitteilung vom  09.07.2009 Link
 
Industrieversicherer nehmen Einsprü-
che gegen Bußgeldbescheide des Bun-
deskartellamtes zurück
 
In dem Kartellverfahren gegen Industrie-
versicherer haben nach Einspruchsrück-
nahme der AXA Versicherung AG in der 
vergangenen Woche nunmehr auch der 
HDI Haftpflichtverband der Deutschen In-
dustrie V.a.G. und die Gothaer Allgemeine 
Versicherung AG sowie die persönlich Be-
troffenen ihren Einspruch gegen die Buß-
geldbescheide des Bundeskartellamtes 
vom März 2005 zurückgenommen.  
Die Rücknahme der Einsprüche betrifft den 
Komplex industrielle Sachversicherung und 
damit den mit Abstand bedeutendsten Teil 
der Vorwürfe des Bundeskartellamtes. Die 
Allianz und die Württembergische Versi-
cherung hatten ihre Einsprüche bereits vor 
dem Beginn des gerichtlichen Verfahrens 
zurückgenommen. Das Pilotverfahren des 
OLG Düsseldorf in Sachen Industrieversi-
cherer ist damit beendet. Damit sind nun 
vom Bundeskartellamt verhängte Bußgel-
der in Höhe von insgesamt ca. 96 Mio. € 
rechtskräftig geworden.  
Das Bundeskartellamt hatte 2005 Bußgel-
der in Höhe von insgesamt rund 150 Mio. 
Euro gegen insgesamt 18 Versicherungs-
unternehmen sowie 22 betroffene Vor-
standsmitglieder dieser Unternehmen ver-
hängt. Der Kartellrechtsverstoß betraf 
bundesweit und branchenübergreifend vor 
allem den Bereich der industriellen Sach-
versicherung (Feuer-, Feuer-
Betriebsunterbrechungs-, EC- und All-Risk-
Versicherung sowie Technische Versiche-
rung), ferner die Transport- und die Ge-
bäude-/ Monopol-Versicherung sowie Rei-
sekosteninsolvenzversicherung. Nach den 
Feststellungen des Bundeskartellamtes 
hatten sich die betreffenden Versicherer 
seit Mitte 1999 abgesprochen, den zum 
damaligen Zeitpunkt bestehenden intensi-
ven Prämien- und Bedingungswettbewerb 
zu beenden, um höhere Prämien und Kon-
ditionenveränderungen herbeizuführen. 
Das Gericht hatte die Beweisaufnahme 
gegen die AXA Versicherung AG, HDI Haft-
pflichtverband der Deutschen Industrie 
V.a.G. und die Gothaer Allgemeine Versi-
cherung AG weitgehend abgeschlossen und 
Sachverständige mit der Berechnung eines 

möglichen kartellbedingten Mehrerlöses 
beauftragt. Das OLG hat die Möglichkeit, 
nach mündlicher Verhandlung, von der 
durch das Bundeskartellamt festgesetzten 
Buße abzuweichen und zwar nach unten 
wie auch nach oben. 
Eine Reihe von Einsprüchen, die die noch 
ausstehenden Bußgeldsumme von ca. 54 
Mio. € betreffen, müssen noch zu einem 
späteren Zeitpunkt vor Gericht verhandelt 
werden, soweit die Unternehmen ihre Ein-
sprüche nicht auch diesbezüglich zurück-
nehmen. 

Pressemitteilung vom  17.07.2009 Link
 
Bundeskartellamt gibt Übernahme des
Städtefluggeschäfts der TUIfly durch 
Air Berlin frei
 
Das Bundeskartellamt hat die Übernahme 
des Städtefluggeschäfts von TUIfly durch 
Air Berlin fusionskontrollrechtlich freigege-
ben. Damit kann Air Berlin das Strecken-
portfolio des Städtefluggeschäfts von TU-
Ifly, einschließlich der Flugzeugkapazitäten 
und des Personals, übernehmen. Es um-
fasst insgesamt 117 Strecken in die Länder 
Österreich, Ägypten, Spanien, Frankreich, 
Großbritannien, Griechenland, Kroatien, 
Israel, Italien, Marokko, Portugal, Schwe-
den, Tunesien und die Türkei sowie sieben 
innerdeutsche Strecken. Mit insgesamt 55 
übernommenen Strecken liegt der Schwer-
punkt in Italien. 
Die Ermittlungen haben ergeben, dass es 
nur auf wenigen Strecken Überschneidun-
gen des Flugangebots von TUIfly und Air 
Berlin gibt und dass Air Berlin in einige 
dieser Länder (wie z.B. Italien) bislang nur 
ein geringes Passagieraufkommen beför-
dert hat. Zudem gibt es auf den relevanten 
Strecken bzw. in die relevanten Gebiete 
eine ausreichende Zahl von Wettbewer-
bern.  
Ursprünglich waren darüber hinaus wech-
selseitige Beteiligungen von Air Berlin an 
TUIfly und TUI an Air Berlin in Höhe von 
jeweils 19,9 % geplant, die jeweils mit 
weitergehenden Rechten verbunden waren. 
Die beteiligten Unternehmen haben von 
diesen Planungen Abstand genommen. Die 
Beteiligungen wurden auf jeweils 9,9 % 
reduziert und auf die weitergehenden 
Rechte wurde verzichtet. Damit erfüllten 
die wechselseitigen Beteiligungen in der 
nunmehr angemeldeten Form keine Zu-
sammenschlusstatbestände mehr.  
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Die beteiligten Unternehmen haben zudem 
erklärt, dass Air Berlin sich nicht an TUIfly 
beteiligen wird und die Beteiligung in Höhe 
von 9,9 % der TUI an Air Berlin erst nach 
Klärung etwaig verbleibender kartellrechtli-
cher Fragen mit dem Amt vollzogen wer-
den wird. 

Pressemitteilung vom  08.09.2009 Link
 

 

D. AUFSÄTZE / 
URTEILSANMERKUNGEN 

Zusammengestellt von Carsten Johne 
 
(Die Auflistung stellt einen Überblick über 
die in Zeitschriften erschienenen Publikati-
onen des letzten Quartals dar und erhebt 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit) 
 
neu in die Auswertung aufgenommen: 
GWR – Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
  
- ausgewertete Ausgaben: 202 
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� Canty, Thomas/Swanson, Erik 
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Wirtschaftsrecht (-) 
ZIP  Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Heft 23 bis 
35/2009) 
ZLR Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 
(Heft 03 und 04/2009) 
ZNER Zeitschrift für Neues Energierecht (-)
ZUM  Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Heft 
06 bis 08-09/2009) 
ZWeR  Zeitschrift für Wettbewerbsrecht (Heft 
02/2009) 
 

 

E. BEST OF IP 
 
RICHTER AM LANDGERICHT BALD NUR NOCH MIT 

JODELDIPLOM? – ANMERKUNG ZU LG MÜNCHEN, 
URT. V. 23.7.2009 – 7 O 22065/08 

(KUFSTEINER-LIED) 
 

von Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
„Holerö dö dudl dö.“ – „Du dödl di! Dö dudl 
dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang.“. 
Die Lektüre der Entscheidung des LG Mün-
chen, Urt. v. 23.7.2009 – 7 O 22065/08 
weckt unweigerlich Assoziationen zu Lori-
ots „Die Jodelschule“1. 
 
Vor dem Münchener Landgericht ging es 
um das „Kufsteiner Lied – Die Perle Tirols“. 
Jahrzehntelang galt als dessen alleiniger 
Urheber der Tiroler Karl Ganzer. 1947 noch 
in einem Tango-Takt (4/8) und ohne Jodler 
komponiert, hat Ganzer das Lied später 
dem Zeitgeschmack – 3/4-Takt mit Jodel-
refrain – angepasst. Später wurde aus dem 
ursprünglichen Kuckuck-Jodler noch ein 
Oktav-Jodler. Das Lied entwickelte sich ab 
den späten 1960er Jahren zu einem Hit 
und dürfte bis heute ohne weiteres als ei-
nes der beliebtesten und bekanntesten 
volkstümlichen Musikstücke im deutsch-
sprachigen Raum gelten. Dies weckt Be-
gehrlichkeiten, und so behaupteten in den 
1970er Jahren verschiedene Musiker, die 
mit Ganzer aufgetreten waren, einen 
schöpferischen Beitrag zum „Kufsteiner 
Lied“ geleistet zu haben. Im Rahmen eines 
mehrjährigen Rechtsstreits vor dem Lan-
desgericht Innsbruck erklärte der hier Be-
klagte – der Produzent und Musikverleger 
Ganzers – als Zeuge, Ganzer sei alleiniger 
Autor und Urheber des Kufsteiner-Liedes. 
 
Im Jahre 2001 wurde die bis dahin allein 
auf Karl Ganzer lautende GEMA-
Registrierung dahingehend geändert, dass 
nunmehr seine Ehefrau als Mitautorin des 
Textes (der zweiten Strophe) eingetragen 
wurde sowie zugunsten des Beklagten: 
„Bearbeitung des Jodelparts und Jodelpho-
netik: Egon L.F.“. Hinsichtlich der Eintra-
gung der Ehefrau mag man spekulieren, ob 
damit die Verlängerung der Schutzdauer (§ 
65 I UrhG) beabsichtigt war, denn sie war 
ohnehin Alleinerbin des wenig später ver-

                                          
1 Zuletzt: Loriot – Vollständige Fernsehedition, 
2007. 
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storbenen Ganzer. Dem Beklagten jedoch 
bescherte die Miturheberschaft erhebliche 
Einnahmen. Das wiederum wollten die Er-
ben der 2001 verstorbenen Frau Ganzer 
nicht hinnehmen und verlangten vor dem 
Landgericht München von dem Beklagten 
die Einwilligung in die Wiederherstellung 
der ursprünglichen, allein auf Karl Ganzer 
lautenden GEMA-Registrierung. 
 
Der Beklagte widersprach und meinte, erst 
seine Erfahrung als Autor und Produzent 
der meisten Jodellieder der Welt hätten 
das Kufsteiner Lied überregional bekannt 
gemacht. So habe er diesem durch einen 
„packenderen Jodler“ eine bessere „Mit-
Sing-Qualität“ verschafft, die maßgeblich 
für den Erfolg namentlich auf dem Mün-
chener Oktoberfest sei. Außerdem habe er 
die Jodelphonetik, d.h. den Jodeltext, ge-
schaffen. Seine Tätigkeit sei schöpferisch, 
da der von ihm geschaffene „Guggu-
Jodler“ einen anderen Eindruck als der 
„Oktavjodler“ habe und zudem „Diri“ als 
Jodelsilbe eine andere Klangfarbe und ei-
nen anderen Charakter aufweise als das 
ursprüngliche „Dürü“. 
 
Die Klage war erfolgreich. Das Landgericht 
München sah die durch jahrzehntelange 
Urheberbenennung Karl Ganzers entstan-
dene Urhebervermutung zu seinen Guns-
ten (§ 10 I UrhG) nicht widerlegt. Unab-
hängig von der Rechtsnatur der Vermu-
tung2  bedarf es dazu des vollen Gegenbe-
weises3, den der Beklagte nicht erbringen 
konnte. Die Kammer weist darauf hin, dass 
diese Vermutung nicht für sich in Anspruch 
nehmen könne, wer sich mit jemandem 
streitet, der nachweisbar früher Urheber-
rechte an dem gleichen Werk für sich in 
Anspruch nimmt und dies durch entspre-
chende Urhebervermerke belegen kann. 
Anderenfalls sei es jedermann möglich, 
sich in einem Rechtsstreit mit einem Urhe-
ber eine bessere prozessuale Position zu 
verschaffen, indem er neue Werke mit ent-
sprechenden Urhebervermerken versieht. 
Auch die auf die Ehefrau zurückgehende 
Änderung der GEMA-Eintragung vermochte 
die Vermutung nicht zu widerlegen. Allen-
falls eine Änderung durch den bisherigen 
„Urheber“ selbst könne die Vermutung aus 
§ 10 I UrhG erschüttern, nicht aber die 

                                          
2 Dazu Wandtke/Bullinger, 3. Aufl., 2009, § 10 
Rn. 23. 
3 BGH, GRUR 1986, 887, 888 – Bora Bora. 

eines Erben. Vor allem aber stehe das bis-
herige Verhalten des Beklagten in Wider-
spruch zu seinem nunmehrigen Vortrag. So 
habe er in der Vergangenheit mehrfach die 
alleinige Urheberschaft Ganzers bestätigt. 
Eine Miturheberschaft des Beklagten konn-
te sich auch nicht aus einer vertraglichen 
Einräumung durch die Ehefrau Ganzers 
ergeben, denn die Urheberschaft als sol-
ches ist nicht disponibel (Schöpferprinzip). 
Die Kammer äußert zudem erhebliche 
Zweifel an der Schutzfähigkeit der vom 
Beklagten behaupteten „Jodelphonetik“. So 
handele es sich dabei nur um eine lautma-
lerische Umschreibung des Jodlers, nicht 
aber um einen Jodeltext. Die konkrete In-
tonation nehme ohnehin jeder Künstler 
selbst vor, wie dies die Vielzahl unter-
schiedlicher Interpretationen des Kufstei-
ner-Lieds zeige. 

 

 
„GIB MAL ZEITUNG“ – BUNDESGERICHTSHOF ZU 

DEN GRENZEN HUMORVOLLER WERBEVERGLEICHE 

– BGH, URT. V. 1.10.2009 – I ZR 134/07 
PM BGH NR. 201/2009
 
Die Parteien sind Presseunternehmen. Im 
Verlag der Klägerin erscheint die BILD-
Zeitung, die Beklagte verlegt „die tageszei-
tung“ (TAZ). Die Beklagte warb im Jahr 
2005 mit einem Kino-Werbespot für die 
TAZ. Im ersten Teil des Werbepots ist vor 
einem als „Trinkhalle“ bezeichneten Zei-
tungskiosk ein mit dem Logo der BILD-
Zeitung versehener, leerer Zeitungsständer 
zu sehen. Ein Kunde, der nur mit einem 
Unterhemd und einer Jogginghose beklei-
det ist, fordert den Inhaber des Kiosks auf: 
„Kalle, gib mal Zeitung“, worauf dieser 
entgegnet: „Is aus“. Auf Nachfrage des 
Kunden: „Wie aus?“, schiebt der Kioskin-
haber wortlos eine TAZ über den Tresen. 
Der Kunde reagiert hierauf mit den Wor-
ten: „Wat is dat denn? Mach mich nicht 
fertig, Du“ und wirft die TAZ nach einem 
Blick in die Zeitung verärgert zurück auf 
den Ladentisch. Der Kioskinhaber holt nun 
eine unter dem Tresen versteckte BILD-
Zeitung hervor, die er dem Kunden gibt. 
Daraufhin brechen beide in Gelächter aus. 
Im zweiten Teil des Werbespots ist vor der 
„Trinkhalle“ ein nunmehr mit BILD-Zei-
tungen gefüllter Zeitungsständer zu sehen. 
Der Kunde verlangt aber: „Kalle, gib mal 
taz“. Der Kioskinhaber ist so verblüfft, dass 
er dieser Aufforderung nicht nachkommt. 
Jetzt bricht der Kunde in Gelächter aus, in 
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das der Kioskinhaber einstimmt. Am Ende 
beider Teile des Werbespots ist der Text 
eingeblendet: „taz ist nicht für jeden. Das 
ist OK so.“ Die Klägerin sieht in diesem 
Werbespot eine nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG 
unlautere vergleichende Werbung und 
nimmt die Beklagte daher auf Unterlas-
sung, Auskunftserteilung und Feststellung 
ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch. 
Wer vergleichend wirbt, handelt nach die-
ser Bestimmung unlauter, wenn der Ver-
gleich die Waren eines Mitbewerbers her-
absetzt oder verunglimpft. 
 
Landgericht und Berufungsgericht haben 
der Klage weitgehend stattgegeben. Das 
Berufungsgericht hat angenommen, die 
Beklagte überschreite mit dem Werbespot, 
auch wenn dieser durch Witz, Ironie und 
Sarkasmus geprägt sei, die Grenzen des 
wettbewerblich Zulässigen. Sie versuche, 
ihre Zeitung werblich herauszustellen, in-
dem sie ein vernichtendes Bild von der 
trostlosen Sozialstruktur und den (fehlen-
den) intellektuellen Fähigkeiten eines typi-
schen BILD-Zeitungslesers zeichne und 
damit die Leserschaft und die Zeitung der 
Klägerin ohne sachlichen Grund abqualifi-
ziere. 
 
Auf die Revision der Beklagten hat der 
Bundesgerichtshof die Entscheidungen der 
Vorinstanzen aufgehoben und die Klage 
abgewiesen. Für die Beurteilung der Zuläs-
sigkeit eines Werbevergleichs ist - so der 
Bundesgerichtshof - auf die mutmaßliche 
Wahrnehmung eines durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verständi-
gen Durchschnittsverbrauchers abzustel-
len, der zunehmend an pointierte Aussa-
gen in der Werbung gewöhnt ist. Eine hu-
morvolle oder ironische Anspielung auf 
einen Mitbewerber oder dessen Produkte 
stelle daher erst dann eine unzulässige 
Herabsetzung dar, wenn sie den Mitbewer-
ber dem Spott oder der Lächerlichkeit 
preisgebe oder von den Adressaten der 
Werbung wörtlich und damit ernst genom-
men und daher als Abwertung verstanden 
werde. Der Werbespot der Beklagten ist 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 
danach nicht als wettbewerbswidrig anzu-
sehen. Er bringe lediglich zum Ausdruck, 
dass die TAZ „nicht für jeden“ sei, also 
nicht den Massengeschmack anspreche. 
Der durchschnittliche Zuschauer erkenne, 
dass es sich bei der Darstellung um eine 
humorvolle Überspitzung handele, mit der 

die Aufmerksamkeit der Werbeadressaten 
geweckt und nicht die BILD-Zeitung oder 
deren Leserschaft pauschal abgewertet 
werden solle. 
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