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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen die aktuelle Ausgabe des GB - Der Griine Bote
Ubersenden zu kénnen.

Die Geburt des Eisbaren Knut und dessen Handaufzucht durch sei-
nen Tierpfleger im Zoologischen Garten Berlin fanden 2007/2008
national und international ein groRes Medienecho. Als Knut das
erste Mal offentlich prasentiert wurde, berichteten mehrere Hun-

dert Journalisten aus aller Welt. Es Uberrascht deshalb kaum, dass 4
Begehrlichkeiten an der Vermarktung nicht lange auf sich warten ﬁ
lieBen. Zunéachst ging es um die Frage, wem der Eisbar denn Uber-

haupt gehdre. Knuts Vater war vom Tierpark Neumunster an den Zoologischen Garten
ausgelienhen worden und einer vertraglichen Vereinbarung zufolge sollte dem Neumdins-
teraner Tierpark das erstgeborene Junge zustehen. Man einigte sich schliefdlich auf einen
Verbleib in Berlin und eine Abgeltung sédmtlicher Anspriiche gegen Zahlung von 430.000
Euro an den Tierpark Neumunster. Zum anderen — und das fuhrt zu dem Beitrag von
Clemens Herrmanns — wollten auch Dritte an dem Ereignis partizipieren. So wurden etwa
zahlreiche Marken mit Bezug zum Eisbaren Knut angemeldet. Uber eine davon — ,,KNUT —
DER EISBAR“ — hatte nunmehr das EuG zu entscheiden. Der Berliner Zoo war gegen die
Anmeldung eines Londoner Unternehmens aus der prioritatsdlteren Marke ,,KNUD* vorge-
gangen.

Ich mochte die Gelegenheit nicht versaumen, Sie, liebe Leserinnen und Leser, herzlich
einzuladen, uns lhre Manuskripte zuzusenden. Wie bieten lhnen — im Falle der Annahme
— eine Veroffentlichung in der jeweils ndchsten Ausgabe des GB - Der Griine Bote und eine
breite Leserschaft.

Mit besten GrifRen aus Jena und Augsburg
lhr

Jan Eichelberger
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A. BEITRAGE

VERWECHSLUNGSGEFAHR BEI EISBARENMARKEN —
ANM. zU EUG, URT. V. 16. 9. 2013 — T-250/10
— KNUT — DER EISBAR

von stud. iur. Clemens Hermanns, Augsburg”

Knut, ein Eisbar aus dem Zoologischen
Garten Berlin, der von seiner Mutter ver-
stoRen und daraufhin von einem Tierpfle-
ger aufgezogen wurde, sorgt seit dem Jahr
2006 bis Uber seinen Tod im Jahr 2011
hinaus flur ein breites Medienecho. Es er-
scheint daher nicht verwunderlich, dass
neben dem Zoo selbst auch Dritte versu-
chen, aus dieser medialen Aufmerksamkeit
Profit zu schlagen. Im Markenregister fin-
den sich uber 40 Markenanmeldungen ver-
schiedenster Anmelder, die mit dem Eisba-
ren in Verbindung zu bringen sind.

Mit einer Kollision dieser Anmeldungen
hatte sich vor kurzem auch das EuG zu
beschaftigen.! Die Knut IP Management
Ltd. hatte am 21. 3. 2007 eine Gemein-
schaftswortmarke ,KNUT — DER EISBAR“
angemeldet. Am 26. 3. 2007 folgte eine
Anmeldung der Wortmarke ,KNUT, DER
EISBAR* durch den Zoo selbst. Aufgrund
der vorrangigen Anmeldung der Knut IP
Management Ltd. konnte der Zoo jedoch
nicht aus dieser Marke gegen die Anmel-
dung vorgehen. Er erhob daher im Dezem-
ber 2007 Widerspruch auf Grundlage einer
angemeldeten deutschen Wortmarke
-KNUD* mit einer Prioritait vom 19. 2.
2007, die er von einem Munsteraner Verlag

* Der Verfasser ist studentische Hilfskraft an
der Juniorprofessur fur Birgerliches Recht, Ge-
werblichen Rechtsschutz und Zivilprozessrecht
(Prof. Dr. Paul T. Schrader), Universitat Augs-
burg.

1 EuG, Urt. v. 16. 9. 2013 — T-250/10 — Knut —
der Eisbar.

lizensierte. Diese war fur die folgenden
Waren eingetragen worden:

Klasse 09: ,Tontrager, insbesondere Hor-
bucher; Magnetdatentrager; optische Da-
tentrager”
Klasse 16: ,Druckereierzeugnisse, insbe-
sondere Bucher*

Klasse 28: ,Puppen (Spielwaren); Spiele;
Spielzeug; Pluschtiere*

Der Widerspruch wurde auf eine bestehen-
de Verwechslungsgefahr nach Art. 8 I lit. b
GMVO gestutzt. Er hatte nur in Bezug auf
einen Teil der eingetragenen Waren und
Dienstleistungen Erfolg. Nach der Ent-
scheidung der Widerspruchsabteilung be-

stand noch das folgende Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis fur die neue
Marke:

Klasse 16: ,Papier, Pappe (Karton) und

Waren aus diesen Materialien, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind“

Klasse 25: ,Bekleidungssticke, Schuhwa-
ren, Kopfbedeckungen*

Klasse 28: , Turn- und Sportartikel, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind*

Klasse 41: ,,Sportliche Aktivitaten*

Der durch den Zoo nachfolgend eingeleg-
ten Beschwerde gab das HABM statt und
verneinte die Eintragungsfahigkeit auch ftr
diese noch verbliebenen Waren und
Dienstleistung aufgrund von bestehender
Verwechslungsgefahr.

Hiergegen ging die Knut IP Management
Ltd. nun mit ihrer Klage vor dem EuG vor.
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I. Entscheidung des EuG

Der EuG schloss sich der Entscheidung der
Beschwerdekammer vollstdndig an und
legte hierbei zugrunde, dass zwischen den
streitgegensténdlichen Kennzeichen erheb-
liche bildliche, zumindest entfernte klangli-
che und mittlere begriffliche Zeichen&hn-
lichkeit gegeben sei. Dies sei insbesondere
deswegen der Fall, da der Verbraucher bei
langen und komplexen Zeichen dem An-
fang eines Wortzeichens eine grtlRere Auf-
merksamkeit widmet als seinem Ende. Der
Bestandteil ,DER EISBAR* sei daher nicht
geeignet, die aufgrund des klanglich identi-
schen Bestandteils ,,KNUT/D“ bestehende
Ahnlichkeit auszuraumen.

Als kumulative Voraussetzung einer Ver-
wechslungsgefahr bejahte das EuG auch
eine Identitat bzw. Ahnlichkeit hinsichtlich
der Waren und Dienstleistung, fur die die
Marken eingetragen waren.

Fur die Waren der Klasse 16 entschied das
EuG, dass Druckerzeugnisse als weiterer
Begriff Waren aus Papier und Pappe um-
fassen und daher identische Waren vorla-
gen. Papier und Pappe selbst seien Waren,
die Druckerzeugnisse notwendigerweise
ergénzen und daher &hnlich seien. Mangels
Einschrankung der Anmeldung beinhalten
diese nicht nur das Rohprodukt, sondern
auch beispielsweise Druckpapier oder be-
druckbare Pappe, die zur Herstellung von
Druckerzeugnissen  verwendet  werden
kénnen.

Auch zwischen den Waren der Klasse 25
bestehe eine geringe Ahnlichkeit zu den
Waren Puppen (Spielwaren); Spiele; Spiel-
zeug; Pluschtiere der Klasse 28, denn es
bestehe die Moglichkeit, dass Puppen bei-
spielsweise mit Babykleidung angezogen
werden, so dass ein Ubergang zwischen
Kleidung und Spielzeug vorlage und der
Verbraucher annehmen kénnte, dass die
Waren aus wirtschaftlich verbundenen Un-
ternehmen stammen.

In Bezug auf Klasse 28 entschied das EuG
mit Hinweis auf einen Beschluss des BPatG
aus dem Jahre 2001,? dass Sportartikel fur
oder als Spiele genutzt werden kénnen und
die Grenze zwischen beiden Waren daher

2 BPatG, 32 W (pat) 6/01, Beschl. v. 24. 4.
2002 — Browny.

ungenau sei. Demnach lage eine entfernte
Ahnlichkeit zwischen den Waren vor.

Letztlich nahm das EuG auch eine geringe
Ahnlichkeit zwischen der Dienstleistung
sportliche Aktivitaten aus Klasse 41 und
der Waren Spiele; Spielzeug aus Klasse 28
an, denn die Dienstleistung umfasse auch
Aktivitaten mit Kindern, bei denen sportli-
che Spiele und Spielzeug zum Einsatz
kommen kdnnten.

Zusammengefasst bestand nach dem EuG
daher insgesamt eine Verwechslungsge-
fahr. Dabei sei aufgrund der erheblichen
Zeichendhnlichkeit auch ein teilweise nur
geringer Ahnlichkeitsgrad in Bezug auf die
Waren und Dienstleistung ausreichend, um
eine Verwechslungsgefahr mit der &lteren
Marke ,,KNUD", die durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft besalle, zu begrunden.

1. Anmerkung

Der vom EuG zu entscheidende Fall stellt
keinen klaren Fall von Verwechslungsge-
fahr dar. Das EuG erlautert in seiner Ent-
scheidung ausfuhrlich den malfigeblichen
Verkehrskreis des deutschen Verbrauchers.
In Bezug auf diese Feststellungen ist der
Entscheidung des EuG zuzustimmen.

Die Moglichkeit, dass der Verbraucher je-
doch annimmt, ein Produkt, welches unter
der Bezeichnung ,KNUT — DER EISBAR*
vertrieben wird, stamme aus einem Unter-
nehmen, das mit dem, welches Produkte
unter der Bezeichnung ,,KNUD* vertreibt, in
Verbindung steht,® erscheint allerdings
nicht so klar, wie es vom EuG dargestellt
wird.

Zeichenahnlichkeit

Zeichendhnlichkeit liegt nur dann vor,
wenn die kollidierenden Zeichen den glei-
chen Gesamteindruck erwecken.® Daher
sind auch nicht nur einzelne Bestandteile
der gegenuberstehenden Zeichen zu unter-
suchen, wie es das EuG beziglich
KNUT/KNUD tat.®> Der Verbraucher nimmt

3 So die st. Rspr. seit EuGH, GRUR 1998, 922 —
Canon, Rn. 29, zuletzt EuGH, GRUR 2011, 915
— UNI, Rn. 53.

4 vgl. EuGH, GRUR 2013, 922 - Specsavers-
Gruppe/Asda, Rn. 35; EuGH, GRUR 1998, 387 —
SABEL, Rn. 23.

5 so beispielsweise bei Rn. 105, 109 und 119
des Urteils.
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ein Zeichen gerade als Ganzes wahr und
nicht gesondert dessen Bestandteile.®

Das EuG lasst ebenfalls unbericksichtigt,
dass der Eisbar gerade Knut und nicht
Knud heift und dem Verbraucher durch die
Medienprasens nur unter diesem Namen
bekannt ist. Folglich wirde er gerade dem
unterschiedlichen  Buchstaben  erhdhte
Aufmerksamkeit schenken.”’

Der EuGH hatte bereits festgestellt, dass
die starkere Beachtung von Wortanfangen
kein absoluter Grundsatz sei.® Als solcher
wird er jedoch vom EuG herangezogen. Die
Pragung durch den Anfang des Zeichens
kann jedenfalls nicht dazu fuhren, dass das
restliche Zeichen vollkommen unberick-
sichtigt bleibt. Der Gesamteindruck des
Zeichens in seiner Gesamtheit unterschei-
det sich in begrifflicher, schriftbildlicher
und klanglicher Hinsicht, so dass ein gerin-
ger Zeichenabstand besteht.

Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit

Noch zweifelhafter erscheint, dass das EuG
eine umfassende Ahnlichkeit der Waren
und Dienstleistung annimmt.

Klasse 16

In Bezug auf die Waren der Klasse 16 ist
die Argumentation des EuG noch uberzeu-
gend. Die Waren aus Papier und Pappe
sind mit Druckerzeugnissen identisch, denn
sie enthalten als allgemeine Kategorie ge-
rade auch Druckerzeugnisse.® Papier und
Pappe selbst bestimmen, auch wenn es
sich um Waren einer niedrigeren Ferti-
gungsstufe handelt, die Druckerzeugnisse
wesentlich, so dass eine Ahnlichkeit be-
steht.*°

Klasse 25

® vgl. EuGH, GRUR 2007, 700 — Limoncello, Rn.
35 m.w.N.

7 So auch Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, 2009,
8 14 Rn. 426; EuGH GRUR 2008, 343 — Il Ponte
Finanziaria, Rn. 33.

8 EuGH, GRUR-RR 2009, 356 — Editions Albert
René, Rn. 92.

9 vgl. EuGH, GRUR Int. 2007, 412 - PAM-PIM'S
BABY-PROP, Rn. 29, EuGH GRUR Int. 2003, 237
— ELS, Rn. 53.

10 50 bereits BPatG, GRUR 1964, 627 — ENI-
GEN/VINIGEN; spater auch BGH, GRUR 2000,
886 — Bayer/BeiChem.

Bei dem Vergleich der Waren aus Klasse 25
und denen der alteren Marke aus Klasse 28
Ubernahm das EuG ein Gedankenspiel des
HABM. Danach kénnten Puppen ja auch
mit Bekleidungsstiucken fur Babys angezo-
gen sein.' Hieraus wiederum konnte der
Verbraucher den Schluss ziehen, dass die
Unternehmen, aus denen die unterschiedli-
chen Waren stammen, in Verbindung mit-
einander stehen.

Eine solche mittelbare Warenahnlichkeit
lieBe sich jedoch nur ausnahmsweise dann
begrinden, wenn dies eine aus der Sicht
des malRgeblichen Verkehrskreises ubliche
Praxis darstellt.’? Eine derartige Feststel-
lung traf das EuG allerdings nicht.

Es geht hingegen auf einen Beschluss des
BPatG ein, in dem eine geringfiigige Ahn-
lichkeit angenommen wurde.*® Die Ent-
scheidung wird jedoch vom EuG falsch ge-
deutet. Zum einen entschied das BPatG zu
dem Verhéltnis von Sportartikeln zu Spiel-
zeug, wodurch es bereits an der Vergleich-
barkeit fehlt. Zum anderen nahm das
BPatG allenfalls eine entfernte Warenahn-
lichkeit* an™® und lehnte letztlich die Ver-
wechslungsgefahr aufgrund des auch nur
geringen Abstands zwischen dem Wortzei-
chen ,,.Browny“ und ,BROWNING* ab.*® Ein
zumindest derartig geringer Abstand liegt
jedoch auch im vorliegenden Fall vor.

Eine Ahnlichkeit der Waren lasst sich daher
nur schwerlich begrinden.

Klasse 28

Auch in Bezug auf die Warenéhnlichkeit der
Sportartikel zu Spielen und Spielzeug be-
muht das EuG den Beschluss des BPatG,
ohne zu berlcksichtigen, dass das BPatG
letztlich eine Verwechslungsgefahr aus-
schloss.® Eine entfernte Ahnlichkeit lasst
sich in diesem Verhéaltnis jedoch noch bes-
ser nachweisen als zuvor bei den Waren
der Klasse 25, denn in diesem Fall ist die

11 siehe Rn. 58, 63 des Urteils.

12 vgl. BGH, GRUR 1993, 912, 913 — BINA;
BGH, GRUR 1973, 316, 317 f. — Smarty.

13 siehe Rn. 62 des Urteils.

14 BpatG, 32 W (pat) 6/01, Beschl. v. 24. 4.
2002 — Browny, S. 4.

1% Ebd., S. 6.
16 siehe Rn. 41 des Urteils.
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Argumentation des BPatG zur Ahnlichkeit
einschléagig.

Klasse 41

Dienstleistungen sind Waren grundsatzlich
nur dann &hnlich, wenn die Mdglichkeit
besteht, dass der Verkehrskreis annehmen
koénnte, die Dienstleistung werde vom Her-
steller der Ware erbracht.’” Davon auszu-
gehen ist beispielsweise bei Gymnastikun-
terricht als Dienstleistung und mit Gym-
nastikunterricht bespielten Videokassetten
als Ware.® Eine derartige Feststellung hat
das EuG jedoch nicht getroffen.

Es stutzte die Ahnlichkeit allein darauf,
dass Spiele und Spielzeug zur Erbringung
der Dienstleistung verwendet werden
kénnten. Nach zumindest deutscher Recht-
sprechung genugt dies allein zur Annahme
von Ahnlichkeit nicht.'® Getranke sind bei-
spielsweise entweder Uberhaupt nicht ahn-
lich zu der Verpflegung von Gasten®® oder
nur dann entfernt ahnlich, wenn der Ver-
kehr aus Erfahrung annehmen kann, dass
die Dienstleistung vom Hersteller der Ware
erbracht wird.?* Demnach hatte das EuG
ergriinden mussen, ob Hersteller von Spie-
len und Spielzeug regelmafig sportliche
Aktivitaten anbieten. Ein derartiger Erfah-
rungssatz besteht jedoch nicht, denn selbst
wenn man, wie das Gericht als Beispiel
anfuhrt, das Spielen mit der Nintendo Wii
als Sport bezeichnet, bietet Nintendo den-
noch keine sportlichen Aktivitdten als
Dienstleistung an.

Die Begrundung des EuG ist folglich zu
kurz gegriffen. Eine Annahme von Ahnlich-
keit allein deshalb, weil eine Ware bei einer
Dienstleistung verwendet werden kdnnte,
wirde das relative Eintragungshindernis
des Art. 8 | lit. b GMVO derartig ausweiten,
dass das Freihalteinteresse der Mitbewer-
ber im entsprechenden Fall des Verlet-

17 vgl. BPatG, GRUR 2009, 64, 67 — GALLUP II;
BGH GRUR 2004, 241, 243 — GeDIOS.

18 OLG Miinchen NJWE-WettbR 1999, 154 — FIT-
BALL.

19 vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 — GeDIOS;
BGH, GRUR 1999, 586 — White Lion; BGH,
GRUR 1999, 731, 733 — Canon Il; BGH, GRUR
2000, 883, 884 — PAPPAGALLO.

20 BPatG, GRUR 1996, 419, 420 — Fontana.

2l BGH GRUR 1999, 586, 587 — White Lion;
BGH GRUR 2000, 883, 884 — PAPPAGALLO.

zungsverfahrens Uber
schrankt werden wirde.

das Mall einge-

Verwechslungsgefahr

Verwechslungsgefahr liegt nur dann vor,
wenn die in Wechselbeziehung stehenden
Faktoren der Zeichenahnlichkeit, Waren-
und Dienstleistungsahnlichkeit sowie Kenn-
zeichnungskraft die Moglichkeit von Ver-
wechslungen eréffnen.??

Aufgrund der nur durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke gentgt
bei einer entfernten Ahnlichkeit der Waren
und Dienstleistung ein nur geringer Mar-
kenabstand, um eine Verwechslungsgefahr
auszuraumen.?® Demnach ist dem EuG in
Bezug auf die Waren der Klasse 16 zuzu-
stimmen. Wegen der ldentitat bzw. Ahn-
lichkeit der Waren genigt der Abstand der
Zeichen nicht, um eine Verwechslungsge-
fahr auszuraumen.

Fur die Waren der Klassen 25 und 28 sowie
Dienstleistung der Klasse 41 gilt dies indes
nicht. Wenn iiberhaupt eine Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistung angenommen
werden kann, so besteht wegen der —
wenn auch nur geringen — Abweichung der
Zeichen keine Verwechslungsgefahr.?

111. Fazit

Das Urteil des EuG ist in mehrerlei Hinsicht
nicht ganzlich tberzeugend. Es bleibt ab-
zuwarten, ob der EuGH, sollte er angerufen
werden, sich der Auffassung des EuG an-
schlief3t.

Problematisch ware in diesem Fall, dass die
Verwechslungsgefahr entgegen der Ansicht
des BGH?® nach dem EuGH?® keine Rechts-

22 30 die st. Rspr. seit EUGH, GRUR 1998, 922 —
Canon, Rn. 16 f., zuletzt EuGH, GRUR Int.
2012, 754 — Linea Natura, Rn. 63.

23 vgl. BPatG, 24 W (pat) 174/02, Beschl. v. 3.
8. 2004 — BALSAN, S.8 f.; BPatG, 32 W (pat)
6/01, Beschl. v. 24. 4. 2002 — Browny, S. 6;
BPatG, 29 W (pat) 87/99, Beschl. v. 31. 5.
2000 — Logo, S. 6 f.

24 vgl. EuGH, GRUR 2006, 413 — ZIRH/SIR, Rn.
36; EuGH, GRUR Int. 2004, 138 — .Starix, Rn.
59.

25 vgl. BGH GRUR 2006, 594 — SmartKey,
Rn. 15; BGH GRUR 2005, 61, 62 — Com-
puNet/ComNet Il m.w.N.
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frage, sondern eine tatséchliche Frage dar-
stellt, die nach Art. 58 | der Satzung des
EuGH nicht Uberprift wird. Eine erneute
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ware
nur maoglich, wenn der EuGH davon aus-
geht, dass das EuG die Tatsachen entstellt
hat.?” Die Klage kénnte ansonsten nur da-
rauf gestutzt werden, dass das EuG trotz
der getroffenen Feststellungen rechtlich
fehlerhaft eine Verwechslungsgefahr unter
Verstol3 gegen Art. 8 | lit. b GMVO ange-
nommen hat.?®

AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES
EuG ZzuM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM
3. QUARTAL 2013

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

I. Verspatete Benutzungsnachweise
(C-621/11 P)

Im Rahmen eines Widerspruchs gegen die
Eintragung einer Marke der Klagerin wurde
der Widerspruchsfiihrerin nach Art. 42
GMV auferlegt, einen Nachweis der ernst-
haften Benutzung der Widerspruchsmarke
beizubringen. Nachdem die innerhalb der
gesetzten Frist vorgelegten Unterlagen von
der Klagerin als nicht hinreichend beméan-
gelt wurden, legte die Widerspruchsfihre-
rin — nunmehr allerdings nach Ablauf der
urspriunglichen Frist — weitere Benutzungs-
nachweise vor. Die Widerspruchsabteilung
des HABM berucksichtigte diese Nachweise
gleichwohl und gab dem Widerspruch ge-
gen die Eintragung statt. Die Klagerin sieht
darin einen Verstol3 gegen Art. 42 11, Il
und Art. 76 Il GMV sowie gegen Regel 22
Il der Verordnung Nr. 2868/95. Beschwer-
de und Klage gegen die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung waren indes erfolg-
los.

Nach Auffassung des EuGH (Urt. v. 18. 7.
2013 — C-621/11 P — New Yorker/HABM)
kénnen verspatet vorgebrachte Benut-
zungsnachweise jedenfalls dann berick-

26 vgl. EUGH, GRUR 2008, 343 — Il Ponte Finan-
ziaria, Rn. 38; EuGH, GRUR Int. 2006. 1054 —
Rossi, Rn. 26

27 30 beispielsweise in EuGH, GRUR Int. 2005,
823 — Eurocermex, Rn. 43, 46.

28 50 beispielsweise in EuGH, GRUR 2008, 343
— Il Ponte Finanziaria, Rn. 37 f.

sichtigt werden, wenn innerhalb der Frist
bereits Beweismittel vorgebracht wurden,
die nicht vdllig irrelevant fir den Nachweis
der ernsthaften Benutzung erscheinen.
Zwar sei der Widerspruch von Amts wegen
zurickzuweisen, wenn innerhalb der ge-
setzten Frist Uberhaupt keine relevanten
Beweismittel vorgelegt wirden. Anderen-
falls aber sei in das Verfahren einzutreten
und es kénnten dann auch nach Fristablauf
eingereichte Beweismittel berucksichtigt
werden.

[28] Insoweit geht zwar aus dem Wortlaut der
genannten Bestimmung hervor, dass das HABM,
wenn innerhalb der von diesem festgesetzten
Frist keinerlei Nachweis der Benutzung der be-
troffenen Marke vorgelegt wird, den Wider-
spruch von Amts wegen zurickweisen muss,
doch ist ein solches Ergebnis nicht zwingend,
wenn sehr wohl Beweismittel fir diese Benut-
zung innerhalb der genannten Frist vorgelegt
werden.

[29] In einem solchen Fall und sofern die ge-
nannten Beweismittel nicht véllig irrelevant fur
den Nachweis der ernsthaften Benutzung der
Marke erscheinen, ist das Verfahren durchzu-
fuhren. So hat das HABM insbesondere, wie es
Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009
vorsieht, die Beteiligten so oft wie mdglich auf-
zufordern, ihre Stellungnahmen zu den an sie
adressierten Mitteilungen oder zu den Schrifts-
atzen anderer Beteiligter einzureichen. Wenn in
einem solchen Zusammenhang eine Zuruckwei-
sung des Widerspruchs im Nachhinein ausge-
sprochen wird, weil ein ausreichender Nachweis
der ernsthaften Benutzung der alteren Marke
fehlt, ergibt sich diese Zurickweisung nicht aus
einer Anwendung von Regel 22 Abs. 2 der Ver-
ordnung Nr. 2868/95, einer im Wesentlichen
verfahrensrechtlichen Bestimmung, sondern
ausschliefdlich aus der Anwendung der materi-
ell-rechtlichen Bestimmung in Art. 42 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 207/20009.

Il1. Beweislast im Verfallsverfahren
wegen Nichtbenutzung nach Art. 51 |
lit. a GMV (C-610/11 P)

Gegen eine Marke der Klagerin wurde ein
Antrag auf Erklarung des Verfalls wegen
Nichtbenutzung gestellt. Der Antrag war
zum Teil erfolgreich. Die Klagerin war der
Auffassung, dass das HABM den Sachver-
halt von Amts wegen héatte ermitteln und
deshalb weitere Unterlagen zur Benutzung
anfordern mussen. Ferner sei die Beweis-
last verkannt worden. Wahrend in den Art.
42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009 vorgesehen sei, dass der
Inhaber der alteren Marke den Nachweis
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ihrer ernsthaften Benutzung zu erbringen
habe und dass, wenn ihm dies nicht gelin-
ge, sein Widerspruch bzw. sein Antrag auf
Nichtigerklarung zurickgewiesen werde,
enthalte Art. 51 der Verordnung keine ver-
gleichbaren Vorschriften in Bezug auf die
Verfallsverfahren. Daher verstol3e Regel 40
Abs. 5 der Verordnung Nr. 2868/95, wo-
nach der Inhaber der Marke die Beweislast
far die ernsthafte Benutzung trage, gegen
die Verordnung Nr. 207/2009.

Der EuGH (Urt. v. 26. 9. 2013 — C-610/11
P — Centrotherm/HABM) folgt dem nicht.

[55] Zweitens heildt es in den Art. 42 Abs. 2
und 57 Abs. 2 [GMV] ausdricklich, dass der
Nachweis der ernsthaften Benutzung oder des
Vorliegens berechtigter Grinde fur die Nichtbe-
nutzung dem Inhaber der betreffenden Marke
obliegt und dass, wenn er diesen Nachweis
nicht erbringen kann, der Widerspruch bzw. der
Antrag auf Nichtigerklarung zurickgewiesen
wird.

[56] Dabei kann der Umstand, dass Art. 51 Abs.
1 [GMV] anders als deren Art. 42 Abs. 2 und 57
Abs. 2 nicht vorsieht, dass der Nachweis der
ernsthaften Benutzung oder des Vorliegens
berechtigter Grunde fur die Nichtbenutzung
dem Markeninhaber obliegt, entgegen der Auf-
fassung [der Kl&agerin] nicht dahin ausgelegt
werden, dass der Unionsgesetzgeber diese Be-
weislastregel im Rahmen des Verfallsverfahrens
ausschlielRen wollte.

[57] Dass Art. 51 Abs. 1 [GMV] keine Vorschrif-
ten zur Beweislast enthalt, lasst sich im Ubrigen
zwanglos damit erkldren, dass dieser Absatz
des mit ,Verfallsgrinde“ Uberschriebenen Art.
51 die Nennung der Grunde fur einen Verfall der
Marke zum Gegenstand hat, so dass es keiner
Regelung der Beweislastfrage bedarf.

[58] Dagegen sind die Art. 42 und 57 [GMV] im
Wesentlichen verfahrensrechtliche Bestimmun-
gen. Abs. 2 dieser beiden Artikel hat den spezi-
fischen Zweck, einen Vorgang zu regeln, der
einem vom Beklagten ausgeldsten Zwischen-
streit gleicht, mit dem die Berechtigung des
Klagers zur Fortsetzung des von ihm ange-
strengten Verfahrens in Frage gestellt werden
soll.

[59] Wegen dieses verfahrensrechtlichen Kon-
texts, der den Widerspruchs- und Nichtigkeits-
verfahren eigen ist, hat der Unionsgesetzgeber
zur Ermoglichung der Beilegung derartiger Zwi-
schenstreitigkeiten, Uber die vor der Fortset-
zung des eigentlichen Verfahrens entschieden
werden muss, vorgesehen, dass der Nachweis
der ernsthaften Benutzung der alteren Marke
von deren Inhaber zu fuhren ist und dass, wenn

er diesen Nachweis nicht erbringen kann, der
Widerspruch oder der Antrag auf Nichtigerkla-
rung zuriickgewiesen wird.

[60] Dagegen lasst sich mit dem Umstand, dass
jeder derartige Zwischenstreit im Rahmen eines
Verfallsverfahrens von vornherein ausgeschlos-
sen ist, ohne Weiteres begriinden, dass eine
Bestimmung wie Art. 57 Abs. 2 [GMV], obwohl
dieser Artikel sowohl Verfallsverfahren als auch
Nichtigkeitsverfahren betrifft, nur far die letzt-
genannten Verfahren gilt.

[61] Drittens ist festzustellen, dass der somit
den Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 [GMV] inzi-
denter zu entnehmende Grundsatz, wonach der
Nachweis der ernsthaften Benutzung der é&lte-
ren Marke deren Inhaber obliegt, in Wirklichkeit
lediglich zum Ausdruck bringt, was die Vernunft
und ein elementares Erfordernis der Verfah-
renseffizienz gebieten.

[62] Es steht namlich auRer Frage, dass der
Markeninhaber am besten und in bestimmten
Fallen sogar als Einziger in der Lage ist, den
Nachweis konkreter Handlungen zu erbringen,
die die Behauptung stitzen, dass er seine Mar-
ke ernsthaft benutzt habe, oder berechtigte
Grunde fur ihre Nichtbenutzung darzulegen.
Dies gilt insbesondere fur die zum Nachweis
einer solchen Benutzung geeigneten Urkunden
und Beweisstlcke, fur die Regel 22 Abs. 4 der
Verordnung Nr. 2868/95 Verpackungen, Etiket-
ten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Foto-
grafien und Zeitungsanzeigen als Beispiele
nennt.

[63] Aus einer Gesamtbetrachtung der Art. 15,
42 Abs. 2, 51 Abs. 1 und 57 Abs. 2 [GMV] lasst
sich somit ableiten, dass im Rahmen eines Ver-
fallsverfahrens der Nachweis einer ernsthaften
Benutzung der Marke deren Inhaber obliegt und
nicht von Amts wegen vom HABM zu fihren ist.

[64] Ferner kann daraus der Schluss gezogen
werden, dass Regel 40 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 2868/95, soweit es dort hei3t, dass der
Markeninhaber den Nachweis der ernsthaften
Benutzung zu fuhren hat, lediglich einen die
Beweislast betreffenden Grundsatz zum Aus-
druck bringt, der keineswegs gegen die [GMV]
verstoflt, sondern sich gerade aus deren Best-
immungen und Systematik ergibt.

[65] Die in Art. 76 Abs. 1 [GMV] aufgestellte
Regel, wonach das HABM den Sachverhalt von
Amts wegen ermittelt, findet mithin keine An-
wendung auf die Frage des Nachweises der
ernsthaften Benutzung der Marke im Rahmen
eines beim HABM anhangigen Verfallsverfah-
rens.

[66] Wie aus den vorstehenden Ausfuhrungen
insbesondere folgt, sind zwar die Argumentati-
on und die Begrundung in den Randnrn. 53 und
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54 des angefochtenen Urteils fehlerhaft; recht-
lich zutreffend ist aber der vom Gericht in
Randnr. 55 des Urteils gezogene Schluss, dass
Art. 76 Abs. 1 [GMV] das HABM nicht verpflich-
te, die zum Nachweis der ernsthaften Benut-
zung der Marke, die es fur verfallen erklaren
solle, geeigneten Tatsachen von Amts wegen zu
prufen.

[67] Die Zuriickweisung des Klagegrundes eines
VerstoRes gegen Art. 76 Abs. 1 [GMV] durch
das Gericht in Randnr. 56 des angefochtenen
Urteils kann somit, da sie aus anderen als den
von ihm herangezogenen rechtlichen Griinden
gerechtfertigt ist, nicht zur Aufhebung des an-
gefochtenen Urteils fuhren.

[68] Im Ubrigen hat das Gericht, wie ebenfalls
aus den vorstehenden Ausfuhrungen hervor-
geht, keinen Rechtsfehler begangen, als es im
angefochtenen Urteil die Auffassung vertreten
hat, dass die Beweislast fur die ernsthafte Be-
nutzung der Marke im Rahmen eines Verfalls-
verfahrens beim Inhaber der Marke liege.

I1l1. Farbige Schnursenkelenden nicht
unterscheidungskraftig (T-208/12)

Angemeldet war eine ,sonstige Marke* mit
der Beschreibung: ,Schutz wird bean-
sprucht far Schuhe mit Schnirsenkeln, an
deren Schnursenkelenden rote Nadeln an-
geordnet sind.” fur u.a. Schuhwaren, insb.
Schnirsenkel (KI. 25). Die Eintragung
wurde mangels Unterscheidungskraft (Art.
7 1 lit. b GMV) verweigert.

Das EuG (Urt. v. 11. 7. 2013 — T-208/12;
Rechtsmittel anhangig unter C 521/13 P)
bestatigt die Entscheidung des HABM.

[36] Die roten Schniirsenkelenden stellen einen
Teil der Schniirsenkel dar, bei denen es sich um
die Waren handelt, fur die die Marke angemel-
det wurde. Daraus ergibt sich, dass die Anmel-
demarke auf den Schutz eines spezifischen Zei-
chens, das an einer bestimmten Stelle auf der
gekennzeichneten Ware angebracht ist, zielt
und nicht aus einem Zeichen besteht, das vom
Erscheinungsbild der Ware, die mit ihr gekenn-
zeichnet werden soll, unabhéngig ist. Die An-
meldemarke lasst sich damit nicht von der Form
eines Teils dieser Ware trennen, namlich der
Form der Schnirsenkel. Es ist daher festzustel-
len, dass die Anmeldemarke mit dem Erschei-
nungsbild des gekennzeichneten Produkts selbst
verschmilzt und dass infolgedessen die oben in
Randnr. 33 angefiihrte Rechtsprechung heran-
gezogen werden kann.

[42] Was erstens das Vorbringen angeht, der
Grad an Aufmerksamkeit der malRgeblichen
Verkehrskreise in Bezug auf Modeartikel wie

Schuhe sei hoch, da der Verbraucher die Schu-
he vor dem Kauf anprobiere, um sich zu verge-
wissern, dass sie passten und bequem seien,
genugt die Feststellung, dass Schuhe Massen-
konsumguter sind, die vom Durchschnittsver-
braucher, dessen Grad an Aufmerksamkeit beim
Kauf dieser Waren nicht hoher als durchschnitt-
lich sein wird, haufig gekauft und verwendet
werden. Der Grad an Aufmerksamkeit in Bezug
auf diese Waren wird nicht hdher als durch-
schnittlich sein, da diese Waren weder teuer
noch selten sind, ihr Erwerb und ihre Verwen-
dung keine speziellen Kenntnisse erfordern und
sie keine schwerwiegenden Auswirkungen auf
die Gesundheit, das Budget oder das Leben des
Verbrauchers haben [...].

[43] Das Vorbringen der Klagerin, die Be-
schwerdekammer habe fehlerhaft angenom-
men, die maRgeblichen Verkehrskreise bestin-
den aus dem allgemeinen Publikum, welches
einen durchschnittlichen Grad an Aufmerksam-
keit aufbringen werde, ist daher zuriickzuwei-
sen.

[44] Was zweitens die Behauptung der Klagerin
betrifft, eine Reihe von Schuhdesigns kédme im
vorliegenden Fall nicht in Betracht, da sie Her-
stellerin von Wellness-Schuhen sei, genugt die
Feststellung, dass das HABM bei der Prifung
der Eintragungsfahigkeit eines Zeichens nur,
vorbehaltlich spaterer Anderungen der Anmel-
dung, das in dieser enthaltene Warenverzeich-
nis berucksichtigen kann [..]. Im vorliegenden
Fall werden jedoch im Verzeichnis der von der
Anmeldemarke erfassten Waren ohne weitere
Spezifizierung nur ,Schuhwaren, insbesondere
Schnirsenkel“ genannt.

[45] Jedenfalls sind diese Behauptung sowie
das Vorbringen, die Gestaltungsmadglichkeiten
seien dadurch eingeschrankt, dass im vorlie-
genden Fall nur Schnurschuhe erfasst seien und
eine Reihe von Schuhdesigns ohne Schnirsen-
kel nicht in Betracht k&dme, nicht geeignet, die
Beurteilung der Beschwerdekammer, Schnur-
schuhe wiesen verschiedene Designs und Far-
ben auf und dies schlieRe die Schnirsenkel ein,
in Frage zu stellen.

[46] Drittens macht die Klagerin geltend, es
existierten auf dem Markt keine Schuhe, die mit
roten Schnirsenkelenden, die sich vom Rest
des Schuhs farblich abhdben, verkauft wirden.
Sie fugt hinzu, Schnursenkel an sich, deren
Enden sich von dem Rest des Schnirsenkels
farblich unterschieden, seien selten. Sie ist der
Ansicht, die Anmeldemarke weiche daher ent-
gegen den Ausfihrungen der Beschwerdekam-
mer erheblich von der Norm oder Branchenlb-
lichkeit ab, denn in der Regel wirden die
Schnursenkelenden unaufféllig gehalten.

[47] Hierzu ist festzustellen, dass Neuheit oder
Originalitat fur die Beurteilung der Unterschei-
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dungskraft einer Marke keine malgeblichen
Kriterien sind, so dass es fur die Eintragungsfa-
higkeit einer Marke nicht geniigt, dass sie origi-
nell ist, sondern sie sich hierfir wesentlich von
bestimmten handelstblichen Grundformen der
betreffenden Waren abheben muss und nicht
nur als eine Variante dieser Formen erscheinen
darf [...].

[48] Darlber hinaus braucht nicht nachgewie-
sen zu werden, dass die Form im Verkehr Ublich
ist, um zu belegen, dass die Anmeldemarke
keine Unterscheidungskraft hat [..]. Insoweit
geht die Behauptung der Klagerin, bei Manner-
schuhen seien Schnirsenkelenden in roter Far-
be auBRergewdhnlich und bei Damenschuhen
gebe es nur wenige Schnirschuhe in Rot, ins
Leere.

[49] Da die Beschwerdekammer feststellte,
dass es auf dem Markt fur Schuhe eine grof3e
gestalterische Vielfalt, insbesondere hinsichtlich
der Farbgebung, gebe und dies die Gestaltung
von Schniirsenkeln einschliee, was die Klage-
rin nicht bestreitet, kann die Klagerin nicht gel-
tend machen, die roten Schnirsenkelenden
wichen erheblich von der Norm oder Ublichkeit
in der Branche ab. Daruber hinaus hat die Kla-
gerin nichts vorgebracht, was dafir spréache,
dass die mafRgeblichen Verkehrskreise die Ein-
farbung von bestimmten Teilen von Schnirsen-
keln gewodhnlich als betrieblichen Herkunftshin-
weis wahrndhmen.

[50] Viertens ist auch das Vorbringen der Kla-
gerin zurlckzuweisen, es bestehe kein Allge-
meininteresse daran, dass die Anmeldemarke
fur den Verkehr freigehalten werde.

[51] Nach der Rechtsprechung ist ndmlich jedes
absolute Eintragungshindernis im Licht des ihm
zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszu-
legen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ [GMV] untersagt
die Eintragung als Gemeinschaftsmarke von
Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Be-
zeichnung von Merkmalen der Waren oder
Dienstleistungen dienen koénnen, fur die die
Eintragung beantragt wurde, da er das im All-
gemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass
solche Zeichen oder Angaben von allen frei
verwendet werden kdnnen und somit verfigbar
bleiben. Hingegen ist dieses Kriterium, wonach
Marken, die im geschaftlichen Verkehr gewdhn-
lich fur die Prasentation der betreffenden Waren
oder Dienstleistungen verwendet werden kon-
nen, nicht eintragungsfahig sind, zwar im Rah-
men von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c relevant, aber
nicht dasjenige, das fur die Auslegung des
Buchst. b dieses Absatzes gilt [...].

[52] Was funftens das Vorbringen der Klagerin
betrifft, die Beschwerdekammer habe es abge-
lehnt, diverse Eintragungen von Positionsmar-
ken durch das HABM flur Schuhe oder andere
Waren der Klasse 25 zu berlcksichtigen, gentgt

der Hinweis, dass nach stadndiger Rechtspre-
chung das erforderliche Mindestmafll an Unter-
scheidungskraft fur die Eintragung oder den
Schutz in der Union jeweils unter Berlcksichti-
gung der Umstande des Einzelfalls zu beurteilen
ist. Die von den Beschwerdekammern nach der
[GMV] Uber die Eintragung oder den Schutz
eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke zu tref-
fenden Entscheidungen sind gebundene Ent-
scheidungen. Die RechtmaRigkeit der Entschei-
dungen der Beschwerdekammern ist daher al-
lein auf der Grundlage dieser Verordnung in
ihrer Auslegung durch die Unionsgerichte und
nicht auf der Grundlage einer vorherigen Ent-
scheidungspraxis der Beschwerdekammern zu
beurteilen [...].

IV. Hoheitszeichen als Eintragungs-
hindernis (T-3/12)

Eingetragen war folgendes Bildzeichen:

MEMBER OF

- N ' %
euroexperts

Die Europaische Kommission machte u.a.
die Eintragungshindernisse des Art. 7 |
lit. h und lit. i GMV geltend. Sie bezog sich
dafir auf die Embleme des Europarates
(lit. h)

und
* ¥ x
* *
COUNCIL bt o CONSEIL
OF EUROPE * 4%  DE L'EURCPE

sowie auf das Euro-Zeichen (lit. i)
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EvUro SYMBOL

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag
auf Nichtigerklarung zurick. Weder werde
der Sternenhalbkranz in der Marke vom
Publikum als ,Nachahmung im heraldi-
schen Sinne“ angefihrten Embleme wahr-
genommen noch gebe die Marke das Euro-
Zeichen identisch wieder.

Die Kommission erhob Beschwerde. Hin-
sichtlich Art. 7 | lit. h GMV bezog sie sich
nunmehr allerdings ausschlie3lich auf das
seit dem 4. 8. 2004 durch Art. 6ter PVU
geschutzte Européaischen
Zentralbank

Emblem der

Die Zweite Beschwerdekammer erklarte
die Marke auf Grundlage von Art. Art. 7 |
lit. i GMV flr nichtig. Zwar sei die Be-
schwerde insoweit unzulassig, wie sie
erstmals auf das Emblem der EZB gestutzt
wurde. Allerdings enthalte die Marke einen
Bestandteil, den das Publikum einer identi-
schen Wiedergabe des Euro-Zeichens
gleichsetzen koénnte, sowie weitere Be-
standteile, wie einen Sternenhalbkranz, die
»den Gedanken an die Europaische Union
nahelegen®.

Das EuG (Urt. v. 10. 7. 2013 — T-3/12)
bestatigt die Nichtigerklarung.

Interessant sind hier die Ausfihrungen des
EuG zum Regelungsgehalt und den Vo-
raussetzungen der Eintragungshindernisse
des Art. 7 | lit. h und lit. i GMV und ihres
Verhéltnisses zueinander.

Das EuG stellt zum einen fest, dass ein
Eintragungshindernis nach Art. 7 1 lit. i
GMV unabhangig davon besteht, ob das
Emblem in der Marke identisch wiederge-
geben wird oder ob es sich dabei lediglich
um eine Nachahmung handelt (Rn. 36).

[29] Als Erstes untersagt [Art. 7 | lit. h GMV]
die Eintragung staatlicher Hoheitszeichen nicht
nur als Marken, sondern auch als Markenbe-
standteile, gleich ob diese Hoheitszeichen iden-
tisch wiedergegen werden oder ob es sich dabei
lediglich um eine Nachahmung im heraldischen
Sinne handelt [...].

[30] Um zu ermitteln, ob eine Marke eine Nach-
ahmung eines Hoheitszeichens im heraldischen
Sinne enthalt, ist die heraldische Beschreibung
dieses Hoheitszeichens zu bericksichtigen. Al-
lerdings wird nicht jeder von einem Fachmann
der heraldischen Kunst festgestellte Unterschied
zwischen der genannten Marke und dem Ho-
heitszeichen notwendigerweise vom Durch-
schnittsverbraucher wahrgenommen, der in der
Marke trotz Unterschieden auf der Ebene be-
stimmter heraldischer Details eine Nachahmung
des in Rede stehenden Hoheitszeichens sehen
kann [...].

[31] Als Zweites verbietet Art. 7 Abs. 1 Buchst.
h [GMV] die Eintragung einer Marke, die die
Wiedergabe oder die Nachahmung im heraldi-
schen Sinne eines Emblems einer internationa-
len zwischenstaatlichen Organisation enthalt,
wenn dieses den Vertragsstaaten der Pariser
Verbandsubereinkunft Uber das Internationale
Buro der WIPO mitgeteilt worden ist. Dieses
Verbot findet jedoch nur in dem von Art. 6ter
Abs. 1 Buchst. ¢ [PVU] erfassten Fall Anwen-
dung, d. h. dann, wenn die betreffende Marke
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als Ganzes beim Publikum den Eindruck einer
Verbindung zwischen ihrem Inhaber oder ihrem
Benutzer einerseits und der betreffenden inter-
nationalen zwischenstaatlichen Organisation
andererseits hervorruft oder das Publikum hin-
sichtlich des Vorliegens einer solchen Verbin-
dung irrefuhrt [...].

[32] Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV] verbietet die
Eintragung von Marken, die nicht unter Art. 7
Abs. 1 Buchst. h dieser Verordnung fallende
Embleme enthalten, d. h. andere als die von
Staaten oder internationalen zwischenstaatli-
chen Organisationen, die ordnungsgemall den
Vertragsstaaten der Pariser Verbandsiiberein-
kunft mitgeteilt wurden, wenn zum einen diese
Embleme von besonderem o&ffentlichem Inte-
resse sind und zum anderen die zustandige
Stelle der Eintragung nicht zugestimmt hat.

[33] Es ist zu klaren, ob der durch die letztge-
nannte Vorschrift gewahrte Schutz denselben
Voraussetzungen unterliegt wie der Schutz, der
den unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. h [GMV] fallen-
den Emblemen gewahrt wird.

[34] Insoweit ist als Erstes darauf hinzuweisen,
dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV] den Gel-
tungsbereich des Verbots, das er fir Marken
aufstellt, die ein Emblem identisch wiederge-
ben, nicht ausdriicklich einschrankt. Der Wort-
laut dieser Bestimmung ermdoglicht eine Ausle-
gung dahin, dass sie nicht nur die identische
Wiedergabe verbietet, sondern auch die Nach-
ahmung eines Emblems durch eine Marke. Folg-
te man dieser Auslegung nicht, ware im Ubrigen
die praktische Wirksamkeit von Art. 7 Abs. 1
Buchst. i [GMV] erheblich eingeschrénkt: Es
wiirde ausreichen, dass ein Emblem leicht und
selbst nur in einer Weise verandert wirde, die
far eine nicht zu den Fachleuten der heraldi-
schen Kunst zahlende Person unerkennbar wa-
re, damit das Emblem als Marke oder als Mar-
kenbestandteil eingetragen werden kdnnte.

[35] Als Zweites ist hervorzuheben, dass der
Unionsgesetzgeber keineswegs vorgegeben hat,
dass nur die Eintragung einer Marke, die aus-
schlielllich aus einem Emblem besteht, nach
Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV] untersagt werden
kénnte. Mit der Verwendung des Verbs ,.enthal-
ten” in Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV] hat er
aufgezeigt, dass die Benutzung von nicht unter
Buchst. h dieser Vorschrift fallenden Emblemen,
unter den in Buchst. i vorgesehenen Vorausset-
zungen nicht nur als Marke, sondern auch als
Markenbestandteil verboten ist. Dies steht im
Ubrigen im Einklang mit der praktischen Wirk-
samkeit dieser Bestimmung, die einen moég-
lichst umfassenden Schutz der von ihr erfassten
Embleme sicherstellen soll.

[36] Aus den Erwagungen in den vorstehenden
Randnrn. 34 und 35 ergibt sich, dass Art. 7
Abs. 1 Buchst. i [GMV] dahin zu verstehen ist,

dass er die Eintragung von nicht unter Art. 7
Abs. 1 Buchst. h dieser Verordnung fallenden
Emblemen als Marken oder als Bestandteile von
Marken verbietet, gleich ob diese Embleme
identisch wiedergegeben werden oder ob es
sich dabei lediglich um eine Nachahmung han-
delt.

Zum anderen stellt das EuG klar, dass
auch Art. 7 1 lit. i GMV nur zur Anwendung
kommt, wenn die Marke, die ein geschutz-
tes Emblem enthélt, als Ganzes geeignet
ist, das Publikum hinsichtlich des Vorlie-
gens einer Verbindung zwischen ihrem In-
haber oder ihrem Benutzer einerseits und
der internationalen zwischenstaatlichen
Organisation andererseits, auf die das be-
treffende Emblem verweist, irrezufihren
(Rn. 40)

[38] Insoweit sind, wie oben in Randnr. 31 aus-
gefiihrt, die Embleme der internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, die ordnungs-
gemal den Vertragsstaaten der Pariser Ver-
bandsubereinkunft mitgeteilt wurden, durch Art.
7 Abs. 1 Buchst. h [GMV] geschitzt, wenn die
betreffende Marke als Ganzes beim Publikum
den Eindruck einer Verbindung zwischen ihrem
Inhaber oder ihrem Benutzer einerseits und der
betreffenden internationalen zwischenstaatli-
chen Organisation andererseits hervorruft.
Kénnte der durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV]
gewahrte Schutz auch dann eingreifen, wenn
diese letztgenannte Voraussetzung nicht erfullt
ist, ginge er Uber den Schutz hinaus, der durch
Art. 7 Abs. 1 Buchst. h den Emblemen der in-
ternationalen zwischenstaatlichen Organisatio-
nen gewahrt wird, die ordnungsgemaf den Ver-
tragsstaaten der Pariser Verbandstbereinkunft
mitgeteilt wurden.

[39] Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafur,
dass der Unionsgesetzgeber den unter Art. 7
Abs. 1 Buchst. i [GMV] fallenden Emblemen
einen weiter reichenden Schutz hatte gewahren
wollen als den unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. h
[GMV] fallenden, so dass der Umfang des von
Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV] gewahrten Schut-
zes nicht groRer sein kann als der des von Art.
7 Abs. 1 Buchst. h [GMV] gewahrten Schutzes

L1

[40] Somit ist festzustellen, dass der den unter
Art. 7 Abs. 1 Buchst. i [GMV] fallenden Emble-
men gewahrte Schutz nur dann zur Anwendung
gelangen kann, wenn die in der obigen Randnr.
38 genannte Voraussetzung erfullt ist, d. h.
dann, wenn die Marke, die ein solches Emblem
enthalt, als Ganzes geeignet ist, das Publikum
hinsichtlich des Vorliegens einer Verbindung
zwischen ihrem Inhaber oder ihrem Benutzer
einerseits und der internationalen zwischen-
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staatlichen Organisation andererseits, auf die
das betreffende Emblem verweist, irrezufuhren.

DER 9. JENAER MARKENRECHTSTAG
von Teresa Christof™ und Eric Urzowski™

Am 17. Oktober 2013 fand der 9. Jenaer
Markenrechtstag in den Raumlichkeiten
des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Dienststelle Jena, statt. Neben dem DPMA
und der Friedrich-Schiller-Universitat Jena
konnte in diesem Jahr auch der Marken-
verband als Veranstalter gewonnen wer-
den. Wie bereits in den Vorjahren erhielten
Markeninhaber, deren Vertreter und Mar-
kenprufer wieder Gelegenheit zum umfas-
senden fachlichen Austausch Uber aktuelle
Probleme und Entwicklungen im Bereich
des Markenrechts. Dabei gaben die ausge-
sprochen informativen Vortrage der Refe-
renten Markus Ortlieb (Leiter der Dienst-
stelle Jena des DPMA), Dr. Andreas Schulz
(Fachanwalt fur gewerblichen Rechtsschutz
und Partner bei KLAKA Rechtsanwaélte)
sowie Dr. Senta Bingener (Erinnerungspru-
ferin in der Markenabteilung des DPMA)
Anstol3 zu fruchtbaren Diskussionen.

Nach einer kurzen Begrifung durch die
Leiter der Tagung Markus Ortlieb, Prof. Dr.
Volker Michael Janich von der Friedrich-
Schiller-Universitat Jena und Dr. Alexander
Droge vom Markenverband wurde die Vor-
tragsreihe eroffnet.

Unter dem Titel , Aktuelles aus den Amtern
(DPMA, HABM, WIPO)“ stellte Markus Ort-
lieb zunéchst fur das Markenrecht relevan-
te volkerrechtliche Anderungen vor. We-
sentliche Neuerungen auf internationaler
Ebene vor allem fur neu hinzukommende
Schwellenlander ergeben sich aus dem am

" Teresa Christof, ref. jur., ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Gerd Bucerius-Lehrstuhl fir
Burgerliches Recht mit deutschem und interna-
tionalem Gewerblichen Rechtsschutz (Prof. Dr.
Volker Michael Janich) der Friedrich-Schiller-
Universitat Jena.

™ Eric Urzowski, ref. jur., ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl fur Offentliches Recht,
Europarecht, Vélkerrecht und Internationales
Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Christoph Ohler,
LL.M.) der Friedrich-Schiller-Universitat Jena
und promoviert zu einem markenrechtlichen
Thema.

20. September 2013 in Deutschland in
Kraft getretenen Singapur-Vertrag vom 27.
Marz 2006, der den Ausbau und die Anpas-
sung internationaler verfahrensrechtlicher
Mindeststandards an moderne marken-
rechtliche und technische Kommunikati-
onsstandards zum Gegenstand hat. Fur
Verfahren beim DPMA, HABM und der WI-
PO entfaltet der Singapur-Vertrag jedoch
aufgrund der herrschenden Standards kei-
ne Folgewirkungen. Ebenso wurde auf das
neue Verfahren der WIPO bei der Uberset-
zung von Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnissen sowie auf den ,,Goods & Ser-
vice Manager“ aufmerksam gemacht, der
nunmehr in 15 Sprachen Uber die Website
der WIPO aufgerufen und zur Erstellung
von Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nissen genutzt werden kann. Zudem wies
Dr. Alexander Droge darauf hin, dass ab
November ein umfangreiches Rechtspre-
chungs-Recherchemodul auf der neuen
Website des HABM zur Verfigung stehen
werde.

Weiterhin stellte Ortlieb statistisch die na-
tionalen und europaischen Markenanmel-
dungen und Anmeldegebuhren gegenuber.
Jungste Zahlen belegen nach wie vor einen
Ruckgang nationaler Markenanmeldungen.
Jedoch auferte sich Ortlieb optimistisch
Uber eine baldige ,Bodensattigung”“. Die
Attraktivitdt der nationalen Marke im Ver-
gleich zur Gemeinschaftsmarke leide u. a.
an der Gebuhrenpolitik des HABM, sodass
derzeit auch beim DPMA Uber eine Gebih-
renreform nachgedacht werde.

In der Eintragungspraxis verfolge das
DPMA eine Angleichung der Prufungsmal-
stdbe zum HABM, wenngleich das DPMA zu
einer liberaleren Haltung als das HABM
tendiere.

Sodann wurden wichtige Neuerungen im
Verfahren und den Formularen des DPMA
aufgezeigt. Voraussichtlich ab dem 1. No-
vember 2013 soll eine signaturfreie Online-
Anmeldung madglich sein. Zudem werde
derzeit das bisherige Lastschrifteinzugsver-
fahren auf das neue SEPA-Verfahren um-
gestellt. Neue, maschinenlesbare Formula-
re werden voraussichtlich ab November
2013 eingefluhrt.

Des Weiteren wurden die Projekte
»TMclass“ und ,, TMview" vorgestellt. Unter
Koordination des HABM haben 19 Amter
der Europaischen Union ihre Waren- und
Dienstleistungsbegriffe harmonisiert, die
auf der Plattform ,TMclass* zur Verfligung
stehen und die Klassifikation von Waren
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und Dienstleistungen erleichtern. Mit der
Plattform ,TMview“ konnen nunmehr mit
einer Recherche 28 nationale Datenbanken
der Markenamter sowie die des HABM und
der WIPO in 22 Sprachen abgefragt wer-
den.

Zum Abschluss stellte Ortlieb die Einfuh-
rung einer vollstandigen elektronischen
Schutzrechtsakte im Markenbereich (EISA
Marke) bis zum Ende des Jahres in Aus-
sicht. Auch sei die Onlineakteneinsicht fur
Marken und Geschmacksmuster ahnlich
wie flur Patente und Gebrauchsmuster in
Vorbereitung.

Anschlie3end gab Dr. Andreas Schulz einen
umfassenden Einblick in ,Das Verletzungs-
verfahren in der anwaltlichen Praxis“. Ein-
gangs wurden unter anderem untypische
Verletzungshandlungen sowie wichtige,
taktisch relevante Vorfragen eines jeden
Verletzungsstreits, deren vorherige Kla-
rung far eine erfolgreiche Rechtsdurchset-
zung unentbehrlich ist, aufgezeigt. Hierbei
standen typische anwaltliche Fehler im
Vordergrund. Weitere Schwerpunkte lagen
auf der ,markenméafigen Benutzung“ und
der ,Verwechslungsgefahr“. Anhand zahl-
reicher Beispiele wurde insbesondere die
aktuelle Spruchpraxis des BGH mit dem
Auditorium lebhaft diskutiert. Besondere
Aufmerksamkeit widmete Schulz dabei vor
allem der ,,Quick/Gluck-Doktrin“ sowie der
»selbstandig kennzeichnenden Stellung*
bei Mehrelementzeichen.

Im letzten Vortrag referierte Dr. Senta
Bingener uber ,Die beabsichtigte Novellie-
rung des EU-Markenrechts” und stellte den
derzeitigen Stand der Verhandlungen uber
die geplante EU-Markenrechtsreform vor.
Als Mitglied der zustandigen Arbeitsgruppe
fur Geistiges Eigentum des Rates vertritt
sie derzeit mit zwei weiteren Abgesandten
des Bundesjustizministeriums die Interes-
sen Deutschlands bei der Beratung uber
die Entwiirfe, welche Anderungen der Mar-
kenrechtsrichtlinie, der Gemeinschafts-
markenverordnung und der Gemein-
schaftsgebuhrenverordnung vorsehen. Laut
Bingener sind in den bis zum 17. Oktober
erfolgten Sitzungen bereits eine Vielzahl
von Kritikpunkten und Anderungsvorschlé-
gen seitens der Vertreter aller Mitglied-
staaten vorgetragen worden. Nach einem
allgemeinen Uberblick Uber die Reform
wies sie auf ausgewahlte Artikel des Richt-
linienentwurfs und deren Auswirkungen auf

die nationale Praxis hin. Die Ausfuhrungen
fuhrten zu einer regen Diskussion mit ge-
haltvollen Anregungen, die nunmehr auch
in den Rats-AG-Verhandlungen eingebracht
werden sollen. Letztlich Uberraschte je-
doch, dass nach Bekundung Bingeners die
Verhandlungen in den Rats-AGs weniger
von juristischen als vielmehr von politi-
schen und burokratischen Fragestellungen
beherrscht werden. Hintergrund seien er-
hebliche organisatorische und finanzielle
Unterschiede vor allem in den Behdrden
der neueren Mitgliedstaaten.

Der 9. Jenaer Markenrechtstag bot den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erneut
eine abwechslungsreiche Vortragsreihe, die
Praktikern aus verschiedenen Tatigkeitsfel-
dern einen aufschlussreichen Einblick in die
vielseitigen Problemstellungen des Marken-
rechts verschaffte. Abseits der Vortrage
wurde die angenehme Atmosphare zu ver-
tieften Diskussionen, zum Erfahrungsaus-
tausch und zum Knupfen von Kontakten
genutzt. Der 10. Jenaer Markenrechtstag
far das Jahr 2014 ist bereits in Planung.

HACKER, FRANZ: MARKENRECHT, 3. AUFL., CARL
HEYMANNS VERLAG, KOLN, 2013, 338 SEITEN,
KARTONIERT, 58 EURO, ISBN 978-3-452-
27909-6

Anzuzeigen ist die dritte Auflage des 2007
in den Markt der Ausbildungsliteratur ge-
starteten ,Propadeutikums zu den grof3en
markenrechtlichen Kommentaren und
Handbuchern“ (Vorwort), die das Werk auf
den Stand vom 1. Marz 2013 bringt. Ha-
cker hat sich zum Ziel gesetzt, den Leser —
als Zielgruppen nennt er Praktiker und
Studenten, die den Einstieg in das Rechts-
gebiet suchen — mit den wesentlichen Re-
geln und Institutionen des nationalen, eu-
ropdischen und internationalen Marken-
rechts vertraut zu machen (Vorwort).

Nach einem einleitenden Kapitel Uber die
Grundlagen des Markenschutzes (u.a.
wettbewerbliche Bedeutung, geschichtliche
Entwicklung, Funktionenlehre) stellt Hacker
in den weiteren Kapiteln die Entstehung
des Markenschutzes und dessen Erldschen,
den Inhalt und die Schranken des Marken-
schutzes, die markenrechtlichen Anspriche
und Sanktionen im Verletzungsfall sowie
die Marke als Gegenstand im Rechtsver-
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kehr dar. Dem Schutz von Unternehmens-
kennzeichen und Werktiteln als geschéaftli-
che Bezeichnungen ist das letzte Kapitel
gewidmet.

Im Mittelpunkt steht die nationale Marke;
ihr kommt der weitaus grof3te Raum im
Buch zu. Die zentralen markenrechtlichen
Fragen werden anhand der nationalen
Marke erldutert. Jedoch werden jeweils im
Kontext sogleich die Parallelen zur Ge-
meinschaftsmarke und zur internationalen
Registrierung (sog. IR-Marke) aufgezeigt.
Dies vermeidet Redundanzen bei der Dar-
stellung und der Leser gewinnt automa-
tisch ein Verstdndnis fur die Zusammen-
hange, die zahlreichen Gemeinsamkeiten
und die (wenigen, aber wichtigen) Unter-
schiede der beiden Systeme der nationalen
und der Gemeinschaftsmarke sowie der
internationalen Registrierung.

Aus didaktischer Sicht ist hervorzuheben,
dass viele der im Text aufgegriffenen Bei-
spiele aus der Rechtsprechung nicht nur
beschrieben, sondern in Form konkreter
Markenabbildungen visualisiert werden.
Dem Leser bleibt bei der Lektire insoweit
(1) ein Nachschlagen der Entscheidungen
erspart.

Dem eingangs zitierten Ziel, den Praktiker
oder Studenten beim Einstieg in das Mar-
kenrecht zu unterstitzen, wird das Buch
ohne Einschrankung gerecht. Daruber hin-
aus ist es aber auch zur schnellen Wieder-
holung und Auffrischung bereits vorhande-
ner markenrechtlicher Kenntnisse in Aus-
bildung und Praxis gut geeignet. Selbstver-
standlich kann es im Detail den Blick in
einen Kommentar nicht ersetzen, jedoch
zeigt die durchweg pragnante Darstellung
die relevanten Fragen und Lésungsansatze
auf und weist so den richtigen Weg zu wei-
terfihrender Lektire.

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

B. ENTSCHEIDUNGEN

. EUGH/EUG

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

1. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

Verordnung (EG) Nr. 44/2001— Ge-
richtliche Zustandigkeit — Klagen aus
unerlaubter Handlung — Urheberver-
mogensrechte — Physisches Trager-
medium, das ein geschutztes Werk
wiedergibt — Veroffentlichung im In-
ternet — Bestimmung des Ortes der
Verwirklichung des Schadenserfolgs
EuGH, Urt. v. 3. 10. 2013 - C-170/12
(Vorabentscheidungsersuchen der Cour de
cassation [Frankreich]) — Peter Pinckney ./.
KDG Mediatech AG

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr.
44/2001 des Rates vom 22. Dezember
2000 uber die gerichtliche Zustandigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen ist dahin auszulegen, dass im Fall
der Geltendmachung einer Verletzung von
Urhebervermégensrechten, die vom Mit-
gliedstaat des angerufenen Gerichts ge-
waébhrleistet werden, dieses Gericht fur eine
Haftungsklage des Urhebers eines Werkes
gegen eine Gesellschaft zustandig ist, die
in einem anderen Mitgliedstaat niederge-
lassen ist und das Werk dort auf einem
physischen Tragermedium vervielfaltigt
hat, das anschlieRend von Gesellschaften
mit Sitz in einem dritten Mitgliedstaat Uber
eine auch im Bezirk des angerufenen Ge-
richts zugéangliche Website verauflert wird.
Dieses Gericht ist nur fur die Entscheidung
Uber den Schaden zustandig, der im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats verursacht
worden ist, zu dem es gehort.

Rechtsangleichung — Geistiges Eigen-
tum — Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte — AusschlielRliches Ver-
vielfaltigungsrecht — Richtlinie
2001/29/EG — Art. 5 Abs. 2 Buchst. b
— Gerechter Ausgleich — Unterschieds-
lose Anwendung, aber mit etwaigem
Anspruch auf Erstattung der zur Fi-
nanzierung des Ausgleichs bestimm-
ten Abgabe fur Privatkopien — Aus-
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schiuttung der erzielten Erlése teilwei-
se an die Rechtsinhaber und teilweise
an soziale oder kulturelle Einrichtun-
gen — Doppelte Zahlung der Abgabe
fur Privatkopien im Rahmen eines
grenziberschreitenden Geschafts
EuGH, Urt. v. 11. 7. 2013 — C-521/11
(Vorabentscheidungsersuchen des Obers-
ten Gerichtshof [Osterreich]) — Amazon ./.
Austro-Mechana

1. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie
2001/29/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Har-
monisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft ist
dahin auszulegen, dass er der Regelung
eines Mitgliedstaats, nach der eine Abgabe
far Privatkopien unterschiedslos beim ers-
ten gewerbsméaligen und entgeltlichen
Inverkehrbringen von zur Vervielfaltigung
geeignetem Tréagermaterial in seinem Ho-
heitsgebiet angewandt wird und die zu-
gleich einen Anspruch auf Rlckerstattung
der gezahlten Abgaben vorsieht, falls die
Endnutzung des Trégermaterials nicht von
dem in dieser Vorschrift geregelten Fall
erfasst wird, nicht entgegensteht, wenn,
was das vorlegende Gericht unter Beruck-
sichtigung der besonderen Umstande jeder
nationalen Regelung und der durch die
Richtlinie vorgegebenen Grenzen zu prufen
hat, praktische Schwierigkeiten eine solche
Regelung zur Finanzierung des gerechten
Ausgleichs rechtfertigen und wenn der
Ruckerstattungsanspruch wirksam ist und
keine Ubermafige Erschwernis bei der Er-
stattung der gezahlten Abgabe mit sich
bringt.

2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie
2001/29 ist dahin auszulegen, dass er im
Rahmen einer Regelung zur Finanzierung
des in dieser Vorschrift vorgesehenen ge-
rechten Ausgleichs durch eine Abgabe fur
Privatkopien zulasten von Personen, die
zur Vervielfaltigung geeignetes Tragerma-
terial im Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats als Erste gewerbsmafRig und
entgeltlich in Verkehr bringen, diesen Mit-
gliedstaat nicht daran hindert, eine wider-
legbare Vermutung fur den privaten Ge-
brauch dieses Tragermaterials im Fall sei-
nes Inverkehrbringens an naturliche Per-
sonen aufzustellen, sofern praktische
Schwierigkeiten bei der Ermittlung des pri-
vaten Zwecks der Nutzung des fraglichen

Tragermaterials die Aufstellung einer sol-
chen Vermutung rechtfertigen und soweit
die vorgesehene Vermutung nicht dazu
fahrt, dass die Abgabe fur Privatkopien in
Fallen auferlegt wird, in denen der Endnut-
zer des Tragermaterials offenkundig nicht
von dem in dieser Vorschrift geregelten
Fall erfasst wird.

3. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie
2001/29 ist dahin auszulegen, dass dem in
dieser Vorschrift geregelten Anspruch auf
einen gerechten Ausgleich oder der zur
Finanzierung dieses Ausgleichs bestimmten
Abgabe fur Privatkopien nicht entgegen-
stehen kann, dass die Halfte des Erloses
dieses Ausgleichs oder dieser Abgabe nicht
unmittelbar an die Bezugsberechtigten
ausgezahlt wird, sondern an zu ihren
Gunsten geschaffene soziale und kulturelle
Einrichtungen, sofern diese sozialen und
kulturellen Einrichtungen tatsachlich den
Berechtigten zugutekommen und die Funk-
tionsmodalitaten dieser Einrichtungen nicht
diskriminierend sind, was zu prufen Sache
des vorlegenden Gerichts ist.

4. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie
2001/29 ist dahin auszulegen, dass der
von einem Mitgliedstaat aufgestellten
Pflicht, beim gewerbsmaRigen und entgelt-
lichen Inverkehrbringen von zur Vervielfal-
tigung geeignetem Tragermaterial eine
Abgabe fur Privatkopien zu entrichten, die
zur Finanzierung des in dieser Vorschrift
geregelten gerechten Ausgleichs bestimmt
ist, nicht entgegenstehen kann, dass eine
entsprechende Abgabe bereits in einem
anderen Mitgliedstaat entrichtet worden
ist.

Geistiges und gewerbliches Eigentum
— Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft
— Richtlinie 2001/29/EG — Vervielfal-
tigungsrecht — Gerechter Ausgleich —
Begriff ,Vervielfaltigungen auf Papier
oder einem ahnlichen Trager mittels
beliebiger fotomechanischer Verfahren
oder anderer Verfahren mit ahnlicher
Wirkung* Folgen der Nichtanwen-
dung verfugbarer technischer Mal3-
nahmen, die dazu bestimmt sind, nicht
genehmigte Handlungen zu verhindern
oder einzuschranken — Folgen einer
konkludenten oder ausdriucklichen Zu-
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stimmung zur Vornahme von Verviel-
faltigungen

EuGH, Urt. v. 27. 6. 2013 — C-457/11 bis
C-460/11 (Vorabentscheidungsersuchen
des BGH) — VG Wort . /. Kyocera ua

1. Die Richtlinie 2001/29/EG des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 22.
Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft wirkt sich auf die Nutzungen
von Werken und sonstigen Schutzgegen-
standen zwischen dem 22. Juni 2001, an
dem die Richtlinie in Kraft trat, und dem
22. Dezember 2002, an dem die Frist zu
ihrer Umsetzung ablief, nicht aus.

2. Eine etwaige Zustimmung des Rechtsin-
habers zur Vervielfaltigung seines Werks
oder eines sonstigen Schutzgegenstands
im Rahmen einer in Art. 5 Abs. 2 oder 3
der Richtlinie 2001/29 vorgesehenen Aus-
nahme oder Beschrdnkung hat keine Aus-
wirkung auf den gerechten Ausgleich, un-
abhangig davon, ob er nach der einschla-
gigen Bestimmung dieser Richtlinie zwin-
gend oder fakultativ vorgesehen ist.

3. Die Mdglichkeit einer Anwendung tech-
nischer MaBhahmen im Sinne von Art. 6
der Richtlinie 2001/29 kann die in Art. 5
Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie vorgesehene
Bedingung eines gerechten Ausgleichs
nicht entfallen lassen.

4. Der Ausdruck ,Vervielfaltigungen mittels
beliebiger fotomechanischer Verfahren o-
der anderer Verfahren mit ahnlicher Wir-
kung“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst. a
der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszule-
gen, dass er Vervielfaltigungen mittels ei-
nes Druckers und eines PCs umfasst, wenn
diese Gerate miteinander verbunden sind.
In diesem Fall steht es den Mitgliedstaaten
frei, ein System einzufuhren, bei dem der
gerechte Ausgleich von den Personen ent-
richtet wird, die Uber ein Gerat verfugen,
das in nicht eigenstandiger Weise zu dem
einheitlichen Verfahren der Vervielfaltigung
des Werks oder des sonstigen Schutzge-
genstands auf dem betreffenden Trager
beitragt, da diese Personen die Mdglichkeit
haben, die Kosten der Abgabe auf ihre
Kunden abzuwaélzen; dabei darf der Ge-
samtbetrag des gerechten Ausgleichs, der
als Ersatz fur den Schaden geschuldet
wird, der dem Urheber am Ende eines sol-

chen einheitlichen Verfahrens entstanden
ist, nicht substanziell von demjenigen ab-
weichen, der fur die Vervielfaltigung mit-
tels nur eines Gerats festgelegt ist.

2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

Marken Richtlinie 89/104/EWG
Art. 5 — Zustimmung des Inhabers ei-
ner Marke zur Benutzung eines mit
dieser identischen Zeichens durch ei-
nen Dritten — Im Rahmen einer geteil-
ten Verwertung erteilte Zustimmung —
Moglichkeit des Inhabers, die geteilte
Verwertung zu beenden und die aus-
schliel3liche Benutzung seiner Marke
wieder aufzunehmen

EuGH, Urt. v. 19. 9. 2013 - C-661/11
(Vorabentscheidungsersuchen der Cour de
cassation [Belgien]) — Martin Y Paz Diffusi-
on ./. David Depuydt ua.

Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten uber die Marken in der
durch das Abkommen Uber den Europai-
schen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992
gednderten Fassung steht dem entgegen,
dass einem Markeninhaber, der im Rahmen
einer geteilten Verwertung mit einem Drit-
ten der Benutzung von mit seinen Marken
identischen Zeichen durch diesen Dritten
far bestimmte Waren der Klassen, fur die
diese Marken eingetragen sind, zuge-
stimmt hatte und nun nicht mehr zu-
stimmt, jegliche Moglichkeit genommen
wird, diesem Dritten sein ausschlieldliches
Recht aus diesen Marken entgegenzuhalten
und es fir Waren, die mit denen des Drit-
ten identisch sind, selbst auszuiiben.

Marken Verordnung (EG) Nr.
20772009 — Art. 9 Abs. 1 Buchst. b
und c, Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1
Buchst. a — Verfallsgrinde — Begriff
,ernsthafte Benutzung‘ — Marke, die in
Verbindung mit einer anderen Marke
oder als Teil einer zusammengesetz-
ten Marke benutzt wird — Farbe oder
Farbkombination, in der eine Marke
benutzt wird — Bekanntheit

EuGH, Urt. v. 18. 7. 2013 - C-252/12
(Vorabentscheidungsersuchen des Court of
Appeal [England & Wales, Civil Division,
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Vereinigtes Konigreich]) — Specsavers ua.
./. Asda Stores

1. Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung (EG) Nr.
207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
Uber die Gemeinschaftsmarke sind dahin
auszulegen, dass die Voraussetzung einer
Lernsthaften Benutzung“ im Sinne dieser
Bestimmungen erfillt sein kann, wenn eine
Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung
mit einer sie U(Uberlagernden Gemein-
schaftswortmarke benutzt wird, wobei bei-
de Marken zusammen zusatzlich als Ge-
meinschaftsmarke eingetragen sind; je-
doch durfen die Unterschiede zwischen der
Form, in der die Marke benutzt wird, und
der Form, in der sie eingetragen wurde,
nicht die Unterscheidungskraft der Marke,
wie sie eingetragen worden ist, verandern.

2. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszule-
gen, dass dann, wenn eine Gemein-
schaftsmarke nicht in Farbe eingetragen
ist, der Inhaber sie jedoch vielfach in einer
bestimmten Farbe oder Farbkombination
benutzt hat, so dass diese Marke von ei-
nem erheblichen Teil des Publikums ge-
danklich mit dieser Farbe oder Farbkombi-
nation in Verbindung gebracht wird, die
Farbe oder die Farben, die ein Dritter fur
die Darstellung eines Zeichens verwendet,
das der Verletzung dieser Marke beschul-
digt wird, fur die umfassende Beurteilung
der Gefahr von Verwechslungen oder fur
die umfassende Beurteilung der unlauteren
Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung
von Bedeutung sind.

3. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und ¢ der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszule-
gen, dass es einen relevanten Faktor bei
der umfassenden Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr und der unlauteren Aus-
nutzung im Sinne dieser Bestimmung dar-
stellt, dass der Dritte, der ein Zeichen be-
nutzt, das der Verletzung der eingetrage-
nen Marke beschuldigt wird, von einem
erheblichen Teil des Publikums selbst ge-
danklich mit der Farbe oder bestimmten
Farbkombination, die er zur Darstellung
dieses Zeichens verwendet, in Verbindung
gebracht wird.

— Marken — Voraussetzungen fur den
Erwerb und die Aufrechterhaltung ei-
ner Marke — Ablehnung der Eintragung
oder Ungultigkeit — Begriff der ,BOs-
glaubigkeit’ des Anmelders — Kenntnis
des Anmelders von einer auslandi-
schen Marke

EuGH, Urt. v. 27. 6. 2013 — C-320/12
(Vorabentscheidungsersuchen des Hgjeste-
ret [Danemark]) — Malaysia Dairy Indust-
ries ./. Ankenaevnet for Patenter og Va-

Rechtsangleichung — Richtlinie
2008/95/EG — Art. 4 Abs. 4 Buchst. g

remeaerker

1. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie
2008/95/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken ist dahin
auszulegen, dass der Begriff ,bdsglaubig”
im Sinne dieser Bestimmung einen selb-
stdndigen Begriff des Unionsrechts dar-
stellt, der in der Europaischen Union ein-
heitlich auszulegen ist.

2. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie
2008/95 ist dahin auszulegen, dass fir die
Feststellung der Bdsglaubigkeit des Anmel-
ders einer Marke im Sinne dieser Bestim-
mung alle mafgeblichen Umstande des
konkreten Falles, die zum Zeitpunkt der
Einreichung der Anmeldung vorlagen, zu
bertcksichtigen sind. Der Umstand, dass
der Anmelder weild oder wissen muss, dass
ein Dritter eine Marke im Ausland, die mit
der Anmeldemarke verwechselt werden
kann, zum Zeitpunkt der Einreichung sei-
ner Anmeldung benutzt, gentgt allein noch
nicht fur die Bejahung der Bdsglaubigkeit
des Anmelders im Sinne dieser Bestim-
mung.

3. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie
2008/95 ist dahin auszulegen, dass er die
Mitgliedstaaten nicht ermachtigt, eine be-
sondere Schutzregelung fur auslandische
Marken einzufihren, die sich von der durch
diese Bestimmung aufgestellten unter-
scheidet und darauf beruht, dass der An-
melder einer Marke eine auslandische Mar-
ke kannte oder hatte kennen mussen.

3. LAUTERKEITSRECHT

Richtlinie 2005/29/EG — Unlautere
Geschaftspraktiken — Anwendungsbe-
reich — IrrefUhrende Angaben einer
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Krankenkasse des gesetzlichen Kran-
kenversicherungssystems — Kranken-
kasse in Form einer Koérperschaft des
offentlichen Rechts

EuGH, Urt. v. 3. 10. 2013 — C-59/12 (Vor-
abentscheidungsersuchen des BGH) — BKK
Mobil QOil ./. Zentrale zur Bekampfung un-
lauteren Wettbewerbs

Die Richtlinie 2005/29/EG des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 11.
Mai 2005 Uber unlautere Geschaftsprakti-
ken von Unternehmen gegeniber Verbrau-
chern im Binnenmarkt und zur Anderung
der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und
2002/65/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates sowie der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 des Européischen Parla-
ments und des Rates (Richtlinie Gber un-
lautere Geschaftspraktiken) ist dahin aus-
zulegen, dass eine Korperschaft des offent-
lichen Rechts, die mit einer im Allgemeinin-
teresse liegenden Aufgabe wie der Verwal-
tung eines gesetzlichen Krankenversiche-
rungssystems betraut ist, in ihren personli-
chen Anwendungsbereich fallt.

den Verbraucher irrefihrende Praxis er-
fallt, nicht gepriuft zu werden braucht, ob
eine solche Praxis auch den Erfordernissen
der beruflichen Sorgfalt im Sinne von Art.
5 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie wider-
spricht, um sie als unlauter und mithin
nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie verboten
ansehen zu kénnen.

Richtlinie 2005/29/EG — Unlautere
Geschaftspraktiken — Verkaufsbro-
schire, die eine falsche Information
enthalt — Einstufung als ,irrefuhrende
Geschaftspraxis‘ — Fall, in dem dem
Gewerbetreibenden kein Versto3 ge-
gen die Sorgfaltspflicht zur Last gelegt
werden kann

EuGH, Urt. v. 19. 9. 2013 — C-435/11
(Vorabentscheidungsersuchen des Osterr.
OGH) — CHS Tour Services ./. Team4 Tra-
vel

Die Richtlinie 2005/29/EG des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 11.
Mai 2005 uUber unlautere Geschaftsprakti-
ken im binnenmarktinternen Geschaftsver-
kehr zwischen Unternehmen und Verbrau-
chern und zur Anderung der Richtlinie
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004
des Européaischen Parlaments und des Ra-
tes (Richtlinie Gber unlautere Ge-
schaftspraktiken) ist dahin auszulegen,
dass im Fall einer Geschéftspraxis, die alle
in Art. 6 Abs. 1 dieser Richtlinie genannten
Voraussetzungen fur eine Einstufung als

Art. 56 AEUV — Freier Dienstleistungs-
verkehr — Richtlinie 2005/29/EG -
Unlautere Geschéaftspraktiken — Ver-
braucherschutz — Kopplungsgeschafte,
die mindestens eine Finanzdienstleis-
tung enthalten — Verbot — Ausnahmen
EuGH, Urt. v. 18. 7. 2013 — C-265/12
(Vorabentscheidungsersuchen des Hof van
beroep te Brussel [Belgien]) — Citroén Be-
lux ./. Federatie voor Verzekerings- en
Financiéle Tussenpersonen (FvF)

Art. 3 Abs. 9 der Richtlinie 2005/29/EG des
Europadischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mai 2005 uUber unlautere Ge-
schéaftspraktiken von Unternehmen gegen-
Uber Verbrauchern im Binnenmarkt und
zur Anderung der Richtlinie 84/450/EWG
des Rates, der Richtlinien 97/7/EG,
98/27/EG und 2002/65/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates sowie der
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates (Richt-
linie Uber unlautere Geschaftspraktiken)
sowie Art. 56 AEUV sind dahin auszulegen,
dass sie nicht einer mitgliedstaatlichen
Bestimmung wie der im Ausgangsverfah-
ren streitigen entgegenstehen, die vorbe-
haltlich im nationalen Recht abschlieRend
aufgefuhrter Falle dem Verbraucher ange-
botene Kopplungsgeschafte, bei denen
mindestens ein Bestandteil eine Finanz-
dienstleistung ist, generell verbietet.

Richtlinien 84/450/EWG und
2006/114/EG — Irrefuhrende und ver-
gleichende Werbung — Begriff ,Wer-
bung‘ — Registrierung und Nutzung
eines Domain-Namens — Nutzung von
Metatags in den Metadaten einer
Website

EuGH, Urt. v. 11. 7. 2013 - C-657/11
(Vorabentscheidungsersuchen des Hof van
Cassatie [Belgien]) — Belgian Electronic
Sorting Technology ./. Bert Peelaers, Visys
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Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des
Rates vom 10. September 1984 uber irre-
fiuhrende und vergleichende Werbung in
der durch die Richtlinie 2005/29/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mai 2005 geanderten Fassung und
Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2006/114/EG
des Européischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. September 2006 Uber irrefih-
rende und vergleichende Werbung ist da-
hin auszulegen, dass der Begriff ,Wer-
bung“, wie er in diesen Bestimmungen de-
finiert wird, in einer Situation wie der im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden die
Nutzung eines Domain-Namens sowie die
Nutzung von Metatags in den Metadaten
einer Website umfasst. Hingegen erfasst
dieser Begriff nicht die Eintragung eines
Domain-Namens als solche.

|

4. SONSTIGES |

Gemeinsame Handelspolitik — Art. 207
AEUV — Handelsaspekte des geistigen
Eigentums Ubereinkommen uber
handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums (TRIPS)
Art. 27 — Patentfahiger Gegenstand —
Art. 70 — Schutz bestehender Gegen-
stande des Schutzes

EuGH, Urt. v. 18. 7. 2013 — C-414/11
(Vorabentscheidungsersuchen des Polyme-
les Protodikeio Athinon [Griechenland]) —
Daiichi Sankyo ua. ./. DEMO

1. Art. 27 des Ubereinkommens tber han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geis-
tigen Eigentums in Anhang 1C des Uber-
einkommens zur Errichtung der Welthan-
delsorganisation (WTO), das am 15. April
1994 in Marrakesch unterzeichnet und
durch den Beschluss 94/800/EG des Rates
vom 22. Dezember 1994 uUber den Ab-
schluss der Ubereinkiinfte im Rahmen der
multilateralen Verhandlungen der Uruguay-
Runde (1986-1994) im Namen der Europa-
ischen Gemeinschaft in Bezug auf die in
ihre Zustandigkeiten fallenden Bereiche
genehmigt wurde, gehodrt zum Bereich der
gemeinsamen Handelspolitik.

2. Art. 27 des Ubereinkommens uber han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geis-
tigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass
die Erfindung eines pharmazeutischen Er-
zeugnisses wie des chemischen Wirkbe-

standteils eines Arzneimittels unter den in
Art. 27 Abs. 1 aufgefuhrten Voraussetzun-
gen Gegenstand eines Patents sein kann,
wenn keine Ausnahme nach Art. 27 Abs. 2
oder 3 vorliegt.

3. Bei einem Patent, das aufgrund einer die
Erfindung sowohl des Verfahrens zur Her-
stellung eines pharmazeutischen Erzeug-
nisses als auch dieses pharmazeutischen
Erzeugnisses selbst beanspruchenden An-
meldung erlangt, aber nur in Bezug auf das
Herstellungsverfahren erteilt wurde, ist
nicht aufgrund der in den Art. 27 und 70
des Ubereinkommens tber handelsbezoge-
ne Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums aufgestellten Regeln davon auszuge-
hen, dass sich das Patent ab dem Inkraft-
treten des Ubereinkommens auch auf die
Erfindung des pharmazeutischen Erzeug-
nisses erstreckt.

I1. BUNDESGERICHTSHOF

zusammengestellt von Stephan Kunze

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Fahrzeugnavigationssystem

BGH, Urt. v. 23. 4. 2013 - X ZR 27/12 -
Bundespatentgericht

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

Die Anweisung an den Fachmann, bei der
Sprachausgabe eines Navigationshinweises
unter bestimmten Bedingungen bestimmte
Detailinformationen (hier: StraBennamen)
zu berucksichtigen, betrifft den Inhalt der
durch das Navigationssystem optisch oder
akustisch wiedergegebenen Information
und ist bei der Prufung der technischen
Lehre des Patents auf erfinderische Téatig-
keit nicht zu bericksichtigen.

Fundstelle: GRUR 2013, 909

Aufnahme des Patentnichtigkeitsver-
fahrens

BGH, Zwischenurt. v. 23. 4. 2013 - X ZR
169/12 - Bundespatentgericht

ZPO 8 250; InsO § 86 Abs. 1 Nr. 1

Das durch Eroffnung des Insolvenzverfah-
rens Uber das Vermdgen des Patentinha-
bers unterbrochene Patentnichtigkeitsver-
fahren betrifft im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr.
1 InsO die Aussonderung eines Gegen-
stands aus der Insolvenzmasse und kann
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daher sowohl vom Insolvenzverwalter als
auch vom Klager aufgenommen werden.

Fundstelle: GRUR 2013, 862

Aufzugsmultigruppensteuerung

BGH, Urt. v. 14. 5. 2013 - X ZR 107/10 -
Bundespatentgericht

EPU Art. 56

Ist dem Fachmann die Mdglichkeit be-
kannt, die Steuerung mehrerer technischer
Vorrichtungen (hier: zweier oder mehrerer
Aufzugsgruppen) durch eine Ubergreifende
Gesamtsteuerung zu Uberlagern, besteht in
der Regel Anlass, von den damit eréffneten
und naheliegenden Mdoglichkeiten zur Op-
timierung der Steuerung auch insoweit
Gebrauch zu machen, als diese im Stand
der Technik nicht beschrieben sind.

Fundstelle: GRUR 2013, 1022

PatG 8 111 Abs. 1, Abs. 2, § 112 Abs. 3
Nr. 2 Buchst. a

Auch nach neuem Verfahrensrecht kann
sich die Berufung in einer Patentnichtig-
keitssache darauf beschranken, die Patent-
fahigkeit des Gegenstands des Streitpa-
tents anders als das angefochtene Urteil zu
bewerten. Hierin ist die Erklarung enthal-
ten, dass das Recht durch eine fehlerhafte
Anwendung der fur die Beurteilung der
Patentfahigkeit mafRgeblichen Rechtsnor-
men verletzt worden sei. Die Berufungsbe-
grindung muss dabei erkennen lassen, aus
welchen tatséchlichen oder rechtlichen
Grunden der Berufungsklager die Beurtei-
lung der Patentfahigkeit durch das Patent-
gericht far unrichtig halt.

Walzstral3e

BGH, Urt. v. 28. 5. 2013 - X ZR 21/12 -
Bundespatentgericht

PatG 8§ 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, 8§ 531
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3; PatG § 116 Abs. 2

Lasst das Patentgericht in seinem geman
8 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis erken-
nen, dass es die Argumentation des Nich-
tigkeitsklagers in einem bestimmten Punkt
far zutreffend erachtet, hat der Klager in
der Regel keine Veranlassung, zu diesem
Punkt in erster Instanz weitere Angriffsmit-
tel vorzutragen (Bestatigung von BGH, Urt.
v. 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ
194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 -
Fahrzeugwechselstromgenerator).

Die erstmals in der Berufungsinstanz gel-
tend gemachte Verteidigung eines Patents
mit einer gednderten Fassung ist in der
Regel gemall § 116 Abs. 2 PatG zulassig,
wenn der Beklagte mit der Anderung einer
von der erstinstanzlichen Beurteilung ab-
weichenden Rechtsauffassung des Bundes-
gerichtshofs Rechnung tragt und den Ge-
genstand des Patents auf dasjenige ein-
schrankt, was sich nach Auffassung des
Patentgerichts schon aus der erteilten Fas-
sung ergab.

Fundstelle: GRUR 2013, 912

Tintenstrahldrucker

BGH, Beschl. v. 6. 8. 2013 - X ZB 2/12 -
Bundespatentgericht

GebrMG 8§ 15 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Satz 1

a) Die Léschung eines Gebrauchsmusters
hat zu unterbleiben, wenn der Schutzan-
spruch zwar ein Merkmal enthalt, das in
den urspringlich eingereichten Unterlagen
nicht als zur Erfindung gehoérend offenbart
ist, das aber nur zu einer Beschrankung
des Gegenstandes und nicht zur Erteilung
von Schutz fur ein ,Aliud* fahrt (Bestati-
gung von BGH, Beschluss vom 21. Oktober
2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn.
18 ff. - Winkelmess-einrichtung; Urt. v. 21.
Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003
Rn. 24 ff. - Integrationselement).

b) Der Umstand, dass das eingefugte
Merkmal auch bei nicht offenbarten Ausge-
staltungen verwirklicht sein kann, mit de-
nen das Ziel der Erfindung unter Umstén-
den nicht erreicht wird, fuhrt nicht zwin-
gend zu einer abweichenden Beurteilung.

Seitenwandmarkierungsleuchte
BGH, Urt. v. 23. 7. 2013 - X ZR 87/12 -
Bundespatentgericht

Mischerbefestigung

BGH, Urt. v. 8. 8. 2013 - X ZR 36/12 -
Bundespatentgericht

PatG § 83 Abs. 1, § 117

a) Wird die Nichtigkeitsklage nach einem
Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs.
1 PatG erweitert und werden zur Begrin-
dung der erweiterten Klage Entgegenhal-
tungen vorgelegt, ist das Patentgericht
grundsatzlich nicht gehalten, noch vor der
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mundlichen Verhandlung dazu einen weite-
ren Hinweis gemal 8 83 PatG zu geben.

b) Unter diesen Voraussetzungen reicht
der Umstand allein, dass der Klager erst im
Verhandlungstermin erfdhrt, wie das Pa-
tentgericht die nachgereichten Entgegen-
haltungen einschatzt, ohne Weiteres nicht
aus, um die Zulassung neuer Angriffsmittel
im Berufungsrechtszug zu rechtfertigen.

stands der anwaltlichen Tatigkeit des Pro-
zessbevollméchtigten des einzelnen Kila-
gers kein Raum.

Druckdatenubertragungsverfahren
BGH, Urt. v. 13. 8. 2013 - X ZR 73/12 -
Bundespatentgericht

PatG 8§ 121 Abs. 2; ZPO § 93

a) Im Patentnichtigkeitsverfahren steht es
einem sofortigen Anerkenntnis im Sinne
von 8 93 ZPO gleich, wenn der Patentinha-
ber in der Klageerwiderung das Schutz-
recht nur in eingeschrankter Fassung ver-
teidigt und auf den daruber hinausgehen-
den Schutz fur die Vergangenheit und Zu-
kunft verzichtet. Eine Erklarung des Pa-
tentinhabers, er erkenne das gegen den
nicht verteidigten Teil des Patents gerich-
tete Klagebegehren an, ist grundséatzlich
als Verzicht in diesem Sinne auszulegen.

b) Ein Patentinhaber gibt auch dann Veran-
lassung zur Erhebung einer Nichtigkeits-
klage, wenn er dem potentiellen Klager
trotz Aufforderung nicht schon vor Klage-
erhebung eine Rechtsstellung verschafft,
die mit derjenigen nach der Nichtigerkla-
rung des Patents vergleichbar ist. Dies
kann dadurch geschehen, dass der Patent-
inhaber beim Patentamt die Beschrankung
des Streitpatents beantragt und auf das
Recht zur Riucknahme dieses Antrags ver-
zichtet, nicht aber durch einen nur gegen-
Uber einzelnen Personen erkléarten Verzicht
auf die Rechte aus dem Patent (Ergdnzung
zu BGH, Urt. v. 8. Dezember 1983 X ZR
15/82, GRUR 1984, 272, 276 Isolierglas-
scheibenrandfugenfullvorrichtung).

Tretkurbeleinheit

BGH, Urt. v. 27. 8. 2013 - X ZR 19/12 -
Bundespatentgericht

PatG 8 117; ZPO 8 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531
Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3

a) Ein neues Angriffsmittel, das aus im
zweiten Rechtszug neu eingefihrten tech-
nischen Informationen einer Entgegenhal-
tung hergeleitet werden und das Klagevor-
bringen stitzen soll, ist im Patentnichtig-
keitsberufungsverfahren unabhangig davon
nur unter den Voraussetzungen des 8§ 531
Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO zuzulassen,
ob Vorveréffentlichung und technischer
Inhalt der Entgegenhaltung auller Streit
stehen. Fur Dokumente, die eine von der
Erfindung wegfuhrende technische Ent-
wicklung belegen kdnnten und daher als
Verteidigungsmittel des Beklagten in Be-
tracht kommen, gilt Entsprechendes.

b) Beruft sich der Klager darauf, eine Ent-
gegenhaltung erst durch eine nach Erlass
des erstinstanzlichen Urteils durchgefiihrte
Recherche aufgefunden zu haben, ist das
hierauf gestutzte Angriffsmittel nur dann
nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzu-
lassen, wenn der Klager dartut, dass die
Entgegenhaltung mit einem sachgerecht
gewahlten Suchprofil bei der fur die Be-
grundung der Patentnichtigkeitsklage
durchgefihrten Recherche nicht aufgefun-
den werden konnte.

Nichtigkeitsstreitwert 11

BGH, Beschl. v. 27. 8. 2013 - X ZR 83/10 -
Bundespatentgericht

RVG 8§ 32 Abs. 1, § 33 Abs. 1

Wird das Streitpatent von mehreren Kla-
gern in demselben Umfang angegriffen, ist
far eine Aufteilung des Streitwerts auf die
einzelnen Klagen und eine gesonderte
Wertfestsetzung fur den Wert des Gegen-

Kostenbegunstigung 111

BGH, Beschl. v. 3. 9. 2013 - X ZR 1/13, X
ZR 2/13 - Bundespatentgericht

PatG § 144 Abs. 1

a) Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben be-
teiligtes Unternehmen, das nicht tber nen-
nenswerte Vermogensgegenstande ver-
fagt, wird in seiner wirtschaftlichen Lage
nicht zusatzlich im Sinne von 8§ 144 PatG
gefahrdet, wenn es mit einer Prozesskos-
tenforderung belastet wird, die angesichts
seiner Vermogenssituation ohnehin nicht
beitreibbar ist (Bestatigung von BGH, Be-
schluss vom 24. Februar 1953 | ZR
106/51, GRUR 1953, 284 Kostenbegunsti-

gung I).
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b) Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss
einer Vereinbarung Uber die Finanzierung
von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung
wahlt, die ihm und dem finanzierenden
Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbun-
denen Chancen sichert, das Kostenrisiko
eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich
aber der Gegenseite auferlegt, ist es in der
Regel nicht angemessen, ihn von diesem
Kostenrisiko durch eine Kostenbeglnsti-
gung gemall 8§ 144 PatG noch weiterge-
hend zu entlasten.

2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

Weitergeltung als Tarif

BGH, Urt. v. 20. 2. 2013 - | ZR 189/11 -
OLG Munchen

UrhWG 8§ 27 Abs. 1

a) Die Angemessenheit von nach der Uber-
gangsregelung des § 27 Abs. 1 UrhWG als
Tarife weitergeltenden Vergutungssatzen
ist gerichtlich tUberpriufbar.

b) Der Vertragspartner der Verwertungs-
gesellschaft tragt die Darlegungs- und Be-
weislast daflur, dass gemal3 8 27 Abs. 1
Satz 1 UrhWG als Tarife weitergeltende
Vergltungsséatze eines beendeten Gesamt-
vertrages unangemessen sind.

c) Die in einem Gesamtvertrag vereinbar-
ten Vergltungssatze gelten nach dessen
Beendigung gemall § 27 Abs. 1 Satz 1
UrhWG ohne Abzug eines vereinbarten
Gesamtvertragsnachlasses als Tarife wei-
ter.

Fundstellen: GRUR 2013, 1037; WRP 2013,
1357; MMR 2013, 666

Vorbeugende Unterwerfungserklarung
BGH, Urt. v. 28. 2. 2013 - | ZR 237/11 -
LG KolIn; AG Koln

BGB § 823 Abs. 1 Ai

Die unaufgeforderte Ubersendung einer
vorbeugenden Unterwerfungserklarung
stellt keinen rechtswidrigen Eingriff in den
eingerichteten und ausgeubten Gewerbe-
betrieb eines Urheberrechtsberechtigten
dar, wenn der Versender zuvor bereits von
anderen Rechteinhabern wegen angebli-
cher Verletzung von Urheberrechten auf
Unterlassung in Anspruch genommen wor-
den war.

Fundstellen: NJW 2013, 2760; GRUR 2013,
917; WRP 2013, 1196

Marcel-Breuer-Mobel

BGH, Beschl. v. 11. 4. 2013 - 1 ZR 91/11 -
OLG Hamburg; LG Hamburg

Richtlinie 2001/29/EG Art. 4 Abs. 1

Dem Gerichtshof der Europaischen Union
werden zur Auslegung des Art. 4 Abs. 1
der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisie-
rung bestimmter Aspekte des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte in
der Informationsgesellschaft folgende Fra-
gen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Umfasst das Verbreitungsrecht nach Art.
4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG das
Recht, das Original oder Vervielfaltigungs-
sticke des Werkes der Offentlichkeit zum
Erwerb anzubieten?

Falls die erste Frage zu bejahen ist:

2. Umfasst das Recht, das Original oder
Vervielfaltigungsstiicke des Werkes der
Offentlichkeit zum Erwerb anzubieten,
nicht nur Vertragsangebote, sondern auch
Werbemallnahmen?

3. Ist das Verbreitungsrecht auch dann
verletzt, wenn es aufgrund des Angebots
nicht zu einem Erwerb des Originals oder
von Vervielfaltigungssticken des Werkes
kommt?

File-Hosting-Dienst

BGH, Urt. v. 15. 8. 2013 - | ZR 80/12 -
OLG Hamburg; LG Hamburg

UrhG § 97; TMG 8 7 Abs. 2, § 10

a) Ist das Geschaftsmodell eines File-
Hosting-Dienstes nicht von vornherein auf
Rechtsverletzungen angelegt, ist der Um-
stand, dass der Betreiber durch eigene
MaRRnahmen die Gefahr einer rechtsverlet-
zenden Nutzung des Dienstes fordert, bei
der Bestimmung des Umfangs der ihm als
Storer obliegenden Prufpflichten zu be-
racksichtigen (Fortfuhrung von BGH, Urt.
v. 12. Juli 2012 - | ZR 18/11, BGHZ 194,
339 Rn. 21 ff. - Alone in the Dark).

b) Leistet ein File-Hosting-Dienst durch
sein konkretes Geschéftsmodell Urheber-
rechtsverletzungen in erheblichem Umfang
Vorschub, so ist ihm eine umfassende re-
gelmaRige Kontrolle der Linksammlungen
zuzumuten, die auf seinen Dienst verwei-
sen (FortfiUhrung von BGHZ 194, 339 Rn.
39 - Alone in the Dark).
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c) Die Prufpflichten des Stoérers, die sich
danach ergeben, bestehen in Bezug auf
jedes Werk, hinsichtlich dessen ihm eine
klare Rechtsverletzung angezeigt worden
ist; sie verringern sich nicht deswegen,
weil er auf eine groRe Zahl von Verletzun-
gen - im Streitfall auf das Offentlich-
Zugénglichmachen von uber 4800 Musikti-
teln - hingewiesen worden ist.

Fundstellen: GRUR 2013, 1030; WRP 2013,
1348

Zulassungsrevision bei
von Gesamtvertragen
BGH, Beschl. v. 15. 8. 2013 - | ZR 150/12
- OLG Munchen

UrhWG & 16 Abs. 4 Satz 6; ZPO 88 542,

543

Festsetzung

Gegen erstinstanzliche Urteile des Ober-
landesgerichts nach § 16 Abs. 4 Satz 1
UrhWG findet die Revision nur statt, wenn
sie entweder vom Oberlandesgericht oder
vom Bundesgerichtshof zugelassen worden
ist.

|

3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT ‘

VOODOO

BGH, Urt. v. 6. 2. 2013 - | ZR 106/11 -
OLG Karlsruhe; LG Mannheim
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9
Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 15 Abs. 1

und 2, Art. 104 Abs. 1

a) Eine Verfahrensaussetzung nach Art.
104 Abs. 1 GMV kommt nicht in Betracht,
wenn die Verletzungsklage nach Art. 96
Buchst. a GMV vor dem Antrag auf Erkla-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit der
Gemeinschaftsmarke nach Art. 56 GMV
erhoben worden ist.

b) Ob die Anmeldung der Marke bdsgléaubig
im Sinne des Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV
erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen
Rechts und nicht der Prozessfuhrungsbe-
fugnis des Prozessstandschafters.

c) Die Verwendung einer Gemeinschafts-
marke ausschlieBlich in Deutschland kann
far ihre rechtserhaltende Benutzung im
Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV genlgen.

d) Eine Lizenzvereinbarung fur einen in der
Vergangenheit liegenden Zeitraum begrin-
det keine rechtserhaltende Benutzung der
Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und 2
GMV.

Fundstellen: GRUR 2013, 925; WRP 2013,
1198

Variable Bildmarke

BGH, Beschl. v. 6. Februar 2013 - | ZB
85/11 - Bundespatentgericht

GG Art. 103 Abs. 1; AEUV Art. 267 Abs. 3;
MarkenG § 3 Abs. 1, & 83 Abs. 3

Nr. 1, Nr. 6; MarkenRL Art. 2

Den Anforderungen an ein Zeichen im Sin-
ne von Art. 2 MarkenRL, 8 3 Abs. 1 Mar-
kenG genlgt es nicht, wenn sich der Ge-
genstand einer Anmeldung auf eine Viel-
zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen
erstrecken konnen soll und er deshalb
nicht hinreichend bestimmt ist. Deshalb
fehlt ,variable Marken*, mit denen Schutz
fur eine abstrakt unbestimmte Zahl unter-
schiedlicher Erscheinungsformen oder all-
gemeiner  Gestaltungsprinzipien bean-
sprucht wird, die flr eine Eintragung erfor-
derliche Markenfahigkeit.

Fundstelle: GRUR 2013, 1046

Beate Uhse

BGH, Urt. v. 20. 2. 2013 - | ZR 172/11 -
OLG Frankfurt am Main; LG Frankfurt am
Main

GMV Art. 9 Abs. 1 Buchst. C

a) Die Auswahl einer bekannten Marke als
Schlisselwort einer Adwords-Anzeige
durch einen Mitbewerber des Markeninha-
bers kann eine Markenverletzung geman
Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ GMV sein.

b) Eine Verletzung der bekannten Marke im
Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ GMV
kann insbesondere dann vorliegen, wenn
der Werbende Nachahmungen von Waren
des Inhabers dieser Marke anbietet oder
die mit der bekannten Marke versehenen
Waren in einem negativen Licht darstellt.
Wird dagegen eine Alternative zu den Wa-
ren oder Dienstleistungen des Inhabers der
bekannten Marke vorgeschlagen, ohne
Funktionen der Marke zu beeintrachtigen,
ist davon auszugehen, dass eine solche
Benutzung grundsatzlich nicht ,,ohne recht-
fertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ GMV erfolgt (im Anschluss
an EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 90 f. In-
terflora).

Fundstellen: GRUR 2013,
2013, 669; WRP 2013, 1343

1044; MMR

Schokoladenstabchen 11
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BGH, Beschl. v. 28. 2. 2013 - | ZB 56/11 -
Bundespatentgericht

MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 50 Abs.
1, 8 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1; MarkenRL
Art. 2; MMA Art. 5 Abs. 1; PVU Art.
6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3

a) Die graphische Darstellbarkeit und die
far die Bejahung der Markenfahigkeit er-
forderliche hinreichende Bestimmtheit ei-
ner Marke im Sinne von Art. 2 MarkenRL
gehoren zu den wesentlichen Grundlagen
des harmonisierten Markenrechts und fal-
len daher unter den Begriff der 6ffentlichen
Ordnung im Sinne von Art. 6quinquies Ab-
schn. B Satz 1 Nr. 3 PVU, Art. 5 Abs. 1
MMA.

b) Den Anforderungen an die hinreichende
Bestimmtheit eines Zeichens im Sinne von
Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG ge-
nugt es nicht, wenn sich der Gegenstand
einer Anmeldung auf unterschiedliche Er-
scheinungsformen erstreckt.

c) Die wegen Unbestimmtheit fehlende
Markenfahigkeit ist nicht nur im Eintra-
gungsverfahren relevant, sondern kann
auch zur Schutzentziehung einer bereits
eingetragenen Marke fuhren.

Fundstellen: GRUR 2013, 929; WRP 2013,
1194

4. LAUTERKEITSRECHT ‘

Regalsystem

BGH, Urt. v. 24. 1. 2013 - | ZR 136/11 -
OLG KolIn; LG Kdéln

UWG 8 4 Nr. 9 Buchst. a und b; ZPO § 314
Satz 1

a) Die Tatbestdnde des 8 4 Nr. 9 Buchst. a
und b UWG bilden regelméaRig einen ein-
heitlichen Streitgegenstand.

b) Die Beweiskraft des Tatbestands nach §
314 Satz 1 ZPO bezieht sich auf Parteivor-
bringen tatsachlicher Art; dazu gehort
nicht die Beantwortung der Frage, ob das
nachgeahmte Produkt uber wettbewerbli-
che Eigenart verfugt.

c¢) Haben die Abnehmer wegen eines Er-
satz- und Erweiterungsbedarfs ein Interes-
se an der Verfugbarkeit in der &ufReren
Gestaltung mit den Erzeugnissen des Ori-
ginalherstellers kompatiblen Konkurrenz-
produkten (hier: Regalsysteme fir den
Einzelhandel), diarfen Wettbewerber im
Regelfall nicht nach den Grundsatzen des
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes
auf abweichende  Produktgestaltungen

verwiesen werden, die die Verkauflichkeit
ihrer Produkte im Hinblick auf den Ersatz-
und Erweiterungsbedarf beim Originalpro-
dukt einschranken.

Fundstellen: GRUR 2013, 951; WRP 2013,
1188

Kostenvergleich bei Honorarfactoring
BGH, Urt. v. 20. 2. 2013 - | ZR 175/11 -
OLG Saarbricken; LG Saarbricken

UWG 8 5 Abs. 1

a) Wendet sich ein Unternehmer dagegen,
dass ein von ihm an einen bestimmten
Kunden gerichtetes Angebot flar einen
Preisvergleich verwendet wird, tragt er
jedenfalls im Bereich standardisierter
Dienstleistungen (hier: Factoring arztlicher
Honorarforderungen) grundsatzlich die
Darlegungs- und Beweislast dafur, dass
der fur ihn im Preisvergleich genannte
Preis nicht sein in entsprechenden Fallen
regelmanig verlangter Preis ist.

b) Die Darlegungspflicht ist dabei begrenzt
auf die Offenlegung représentativer Bei-
spiele fiur die Preisbildung, die sich auf die-
selben Leistungsmerkmale wie der Preis-
vergleich beziehen.

Fundstellen: GRUR 2013, 1058; WRP 2013,
1333

auch zugelassen am OLG Frankfurt
BGH, Urt. v. 20. 2. 2013 - | ZR 146/12 -
OLG KoéIn; LG Kdln

UWG 8 5 Abs. 1

Solange der Umstand, dass es fur die Pos-
tulationsfahigkeit vor den Oberlandesge-
richten keiner gesonderten Zulassung be-
darf, fur die angesprochenen Verkehrskrei-
se keine Selbstverstandlichkeit darstellt,
verstoRlt ein Rechtsanwalt, dem vor dem 1.
Juni 2007 eine solche Zulassung erteilt
worden ist und der hierauf in einem Zusatz
zur Namensleiste seines Briefkopfs hin-
weist, nicht gegen das IrrefUhrungsverbot
nach 8 5 Abs. 1 UWG.

Fundstellen: NJW 2013, 2671; GRUR 2013,
950

Grundpreisangabe im Supermarkt
BGH, Urt. v. 7. 3. 2013 - | ZR 30/12 - OLG
NUrnberg; LG Nurnberg-Furth

UWG 8§ 4 Nr. 11; Richtlinie 98/6/EG Art. 4
Abs. 1; PreisangabenVO § 1 Abs. 6 Satz 2,
§ 2 Abs. 1 Satz 1
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Eine Grundpreisangabe fur in Supermaéark-
ten angebotene Waren kann auch dann
noch als deutlich lesbar im Sinne von 8§ 1
Abs. 6 Satz 2 PAngV anzusehen sein, wenn
die dabei verwendete SchriftgréRe nur 2
Millimeter betragt.

Fundstellen: GRUR 2013, 850; WRP 2013,
1022

Meisterprasenz

BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 | ZR 222/11 OLG
Minchen; LG Augsburg

UWG 8§ 4 Nr. 11, 8 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1;
HwO 88 1, 7, Anlage A Nr. 34

a) Werden in einem Geschaftslokal Dienst-
leistungen angeboten, erwartet der Ver-
kehr nicht unbedingt, dass diese Leistun-
gen sofort bei Erscheinen des Kunden im
Geschaftslokal erbracht werden kodnnen.
Vielmehr geht der Verbraucher in vielen
Fallen davon aus, dass die angebotene
Dienstleistung auch dann, wenn das Ge-
schéaftslokal gedffnet ist, nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung erbracht wird.

b) Die Vorschriften der Handwerksordnung
stellen, soweit sie eine bestimmte Qualitat,
Sicherheit oder Unbedenklichkeit der her-
gestellten Waren oder angebotenen
Dienstleistungen  gewdéhrleisten  sollen,
Marktverhaltensregelungen im Sinne von §
4 Nr. 11 UWG dar.

c) Es verstolit nicht gegen das Gebot der
Meisterprasenz, wenn ein Horgerateakusti-
ker-Meister zwei Betriebe in benachbarten
Stadten betreut und jeweils einen halben
Tag in dem einen und den anderen halben
Tag in dem anderen Geschaft anwesend
ist. Die Geschéfte durfen in einem solchen
Fall auch in der Zeit der Abwesenheit des
Meisters offengehalten werden, um bei-
spielsweise Termine mit in das Ladenlokal
kommenden Kunden zu vereinbaren, Er-
satz- und Verschleildteile wie etwa Batte-
rien fur Horgerate abzugeben und &hnliche
Leistungen zu erbringen, die nicht notwen-
dig die Anwesenheit eines Meisters erfor-
dern.

Fundstellen: GRUR 2013, 1056; WRP 2013,
1336

a) Hat der Tatrichter im Rahmen der Fest-
stellung der Verkehrsauffassung auf Anla-
gen, Produkte oder Modelle Bezug ge-
nommen, muissen diese zur Akte genom-
men oder das Ergebnis des Augenscheins
muss protokolliert werden, damit das Revi-
sionsgericht die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts nachprifen kann.

b) Trotz einer nahezu identischen Uber-
nahme asthetischer Gestaltungsmerkmale
eines Originalprodukts kann eine unange-
messene Ausnutzung der Wertschatzung
des nachgeahmten Produkts (hier: Ein-
kaufswagen fur den Einzelhandel) ausge-
schlossen sein, wenn wegen eines Ersatz-
oder Erweiterungsbedarfs der Abnehmer
ein Interesse an optisch kompatiblen Pro-
dukten besteht.

Fundstellen: GRUR 2013, 1052; WRP 2013,
1339

Einkaufswagen 111

BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 - | ZR 21/12 -
OLG Koéln; LG KéIn

UWG & 4 Nr. 9 Buchst. b

Hard Rock Café

BGH, Urt. v. 15. 8. 2013 - | ZR 188/11 -
OLG Karlsruhe; LG Mannheim

UWG Nr. 13 Anh. zu 8 3 Abs. 3, 8 5 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1, Abs. 2; BGB § 242 Cc

a) Nach Umsetzung des Art. 6 Abs. 2
Buchst. a der Richtlinie 2005/29/EG ins
deutsche Recht besteht der lauterkeits-
rechtliche Schutz aus 8 5 Abs. 1 Satz 2 Nr.
1 und § 5 Abs. 2 UWG neben dem indivi-
dualrechtlichen Schutz aus dem Marken-
recht.

b) An dem Grundsatz, dass in Fallen der
IrrefUhrung eine Verwirkung des Unterlas-
sungsanspruchs im Allgemeinen ausschei-
det, wird jedenfalls fur die Fallgruppe der
Irrefihrung Uber die betriebliche Herkunft
gemal § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG nicht
festgehalten (Klarstellung zu BGH, Urt. v.
29. September 1982 - | ZR 25/80, GRUR
1983, 32, 34 = WRP 1983, 203 Stangen-
glas I).

c) Soweit Nummer 13 des Anhangs zu § 3
Abs. 3 UWG die Absicht des Werbenden
voraussetzt, Uber die betriebliche Herkunft
zu tauschen, reicht es aus, dass der Wer-
bende mit bedingtem Vorsatz handelt, also
eine Tauschung von Verbrauchern fur
moglich halt und billigend in Kauf nimmt.
d) Fir die Asnwendung der Nummer 13 des
Anhangs zu 8§ 3 Abs. 3 UWG kommt es
nicht darauf an, welche der Parteien den
Vertrieb der Waren oder Dienstleistungen
zuerst aufgenommen hat.

e) Gleichartige, jeweils abgeschlossene
Verletzungshandlungen l6sen jeweils einen
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neuen Unterlassungsanspruch aus; im
Rahmen der Verwirkung ist daher fur das
Zeitmoment auf die letzte Verletzungs-
handlung abzustellen (im Anschluss an
BGH, Urt. v. 18. Januar 2012 | ZR 17/11,
GRUR 2012, 928 Rn. 23 WRP 2012,
1104 - Honda-Grauimport).

111. BUNDESPATENTGERICHT

zusammengestellt von Tobias Schmidt

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Verfahren zum Formen

BPatG, Urt. v. 10. 7. 2013 — 4 Ni 8/11 (EP)
ZPO 88 30 Abs. 3, 265 Abs. 2; 240

PatG 88 81 Abs. 1

EUINsVO Art. 1 Abs. 1, Art. 2, Art. 16

InsO 88 343 Abs. 1, 335

1. Richtiger Beklagter im Nichtigkeitsver-
fahren ist wegen der ausschliel3lich auf die
Eintragung im Patentregister abstellenden
passiven Prozessfuhrungsbefugnis nach §
81 Abs. 1 Satz 2 PatG auch im Falle der
Insolvenz der als Patentinhaber im Patent-
register eingetragene Gemeinschuldner
und nicht der Insolvenzverwalter.

2. Eine vor Klageerhebung erfolgte Um-
schreibung im Patentregister, welche
lediglich aufgrund eines identitatswahren-
den Rechtsformwechsels erfolgt ist — und
damit auf einer nach § 30 Abs. 3 PatG
nicht eintragungsbediirftigen Anderung der
Gesellschaftsform beruht — ist fur die Beur-
teilung der passiven Prozessfihrungsbe-
fugnis nach 8 81 Abs. 1 Satz 2 PatG unbe-
achtlich — hier die nach italienischem Recht
zu beurteilende Umwandlung einer italieni-
schen S.p.A. (Aktiengesellschaft) in eine
S.r.l. (GmbH).

3. Das nach italienischem Insolvenzrecht
vor der Insolvenzer6ffnung liegende frei-
willige Vergleichsverfahren (concordato
preventivo) Uber das Vermogen des Pa-
tentinhabers gilt nach Art. 2 Ziff. a) und b)
Anhang A EulnsVO als Insolvenzverfahren
i. S. v Art. 1 Abs. 1 EulnsVO und fuhrt,
sofern das Streitpatent

bei Anhangigkeit des Nichtigkeitsverfah-
rens noch die Insolvenzmasse betrifft, zur
Unterbrechung des Verfahrens. Der im
freiwilligen Vergleichsverfahren bestellte
Verwalter (liquidatore giudiziale) verfugt
nach (im deutschen Verfahren maRgebli-
chen) italienischem Recht jedoch noch

nicht Uber die Verwaltungs- und Verfu-
gungsbefugnis Uber das Vermoégen des
Gemeinschuldners.

Kostentragung bei streitgendssischer
Nebenintervention

BPatG, Beschl. v. 20. 3. 2013 — 4 Ni 25/09
PatG 88 84 Abs. 2 S. 2, 99 Abs. 1

ZPO 88 98, 100, 101 Abs. 1 und 2, 269
Abs. 4

1. 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ermdglicht auch
im Falle der nach Rucknahme der Nichtig-
keitsklage entsprechend 8§ 269 Abs. 3 Satz
2 ZPO auf Antrag zu treffenden isolierten
Kostenentscheidung die Einbeziehung ma-
teriell-rechtlicher Billigkeitserwagungen.

2. Wird die Nichtigkeitsklage aufgrund ei-
ner ausschlieBlich zwischen den Hauptpar-
teien getroffenen vergleichsweisen Verein-
barung unter Verzicht auf Kostenerstat-

tungsanspriche
des Beklagten gegentber der Klagerin zu-
rickgenommen, so ist der gegen die

streitgendssische Nebenintervenientin ge-
richtete Kostenantrag auf anteilige Erstat-
tung der auB3ergerichtlichen Kosten zurtck-
zuweisen.

Bildprojektor
BPatG, Urt. v. 1. 8. 2013 — 4 Ni 28/11 (EP)
EPU Art. 87

1. Kann eine Prioritat nach Art. 87 EPU fur
einen Patentanspruch eines EP-Patents
nicht in Anspruch genommen werden, weil
dieser ein beschrankendes Anspruchs-
merkmal enthalt, welches Uber den Inhalt
des Prioritatsdokuments hinausgeht, so ist
es nicht zulassig, die erforderliche Erfin-
dungsidentitat durch eine schutzbeschran-
kende Erklarung (Prioritatsdisclaimer) her-
zustellen.

2. Die beschréankte Verteidigung eines im
Nichtigkeitsverfahren wegen mangelnder
Patentfahigkeit angegriffenen Patentan-
spruchs eines EP-Patents unter Erklarung
eines sog. Prioritatsdisclaimers oder des-
sen Aufnahme in den Patentanspruch ist
deshalb unzulassig.

Streitwertbeschwerde im Patentnich-

tigkeitsverfahren
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BPatG, Beschl. v. 29. 7. 2013 — 4 Ni 25/10
PatG § 99 Abs. 2

GKS § 68

PatKostG 8§ 2 Abs. 2 S. 4

Gegen die Streitwertfestsetzung im Pat-
entnichtigkeitsverfahren vor dem Bundes-
patentgericht ist eine Beschwerde nicht
statthaft.

Vorrichtung Schwingungserzeu-

gung

BPatG, Urt. v. 4. 6. 2013 — 4 Ni 16/11
PatG 8 21 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. 8 22 Abs. 1
BGB § 242

zZur

1. Ist die mittels einer generalisierenden
Formulierung beanspruchte Lehre — hier
unmittelbare Leistungstbertragung der
durch Reaktionsdrehmomente bewirkten
Leistung (Blindleistung) unter Verwendung
von Verstellmotoren — (ber die dem
Fachmann in der Gesamtheit der Unterla-
gen an die Hand gegebene konkrete
Losung hinaus so weit verallgemeinert,
dass sie nicht mehr durch den konkret
aufgezeigten Losungsweg reprasentiert
wird — hier hydraulische Ldsung ohne
Uberlagerungsgetriebe —, so geht der Pa-
tentschutz Uber den geleisteten Beitrag

der Erfindung zum Stand der Technik hin-
aus und erfullt nicht die Anforderungen

an eine ausfuhrbare Offenbarung der i.S.v.
88 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG.

2. Bei der insoweit gebotenen wertenden
Betrachtung kann auch nicht unbertcksich-
tigt bleiben, dass fir die vom Patentan-
spruch erfasste, aber nicht ausfihrbar
aufgezeigte Ausfuhrung — hier elektrotech-
nische Lésung — nicht nur einer eigenstan-
digen technischen Entwicklung aus dem
Stand der Technik bedarf, sondern dass
dieser Ausfilhrung wesentliche wirtschaftli-
che Bedeutung zukommt und die Patent-
inhaberin schon bei Abfassung der Anmel-
dung und Streitpatentschrift Veranlassung
gesehen hat, auf eine derartige technische
Ausfuhrung ausdrucklich hinzuweisen und
sie in einem Unteranspruch als alternative
Lehre zu beanspruchen, ohne hierfur je-
doch eine ausfuhrbaren Weg zur Nachar-
beit aufzuzeigen oder aufzeigen zu kénnen.

Nationale Gebuhr einer internationa-
len Anmeldung

BPatG, Beschl. v. 25. 7. 2013 — 10 W (pat)

2/13
PCT Art. 22 Abs. 1

IntPatUG Art 111 § 4 Abs. 2
PatKostG § 3 Abs. 1

Ist das Deutsche Patent- und Markenamt
Bestimmungsamt i. S. d. Art. 111 8 4 Abs. 1
Satz 1 IntPatUG, richtet sich die Hohe der
nationalen Gebuhr, die der Anmelder eines
Patents nach Art. 111 § 4 Abs. 2 IntPatUG i.
V. m. den Vorschriften des Patentkosten-
gesetzes zu entrichten hat, nach der An-
zahl der Patentanspriche in der urspring-
lich eingereichten Fassung der
internationalen Anmeldung.

Anspruchsabhangige Anmeldegebuhr
BPatG, Beschl. v. 20. 8. 2013 — 10 W (pat)
24/12

PatKostG 88 3 Abs. 1; 5 Abs. 1; 6

Die Bemessung der fir eine Patentanmel-
dung zu zahlenden Gebihr richtet sich
nach der in den Anmeldeunterlagen vom
Anmelder angegebenen Anzahl von Pa-
tentansprichen und nicht dem sachlichen
Gehalt der Anspriche.

Prazisionskoaxialkabel

BPatG, Beschl. v. 19. 3. 2013 — 21 W (pat)
45/08

PatG 88 34 Abs. 3 Nr. 3; 34 Abs. 4; 78
Abs. 3; 8§ 79 Abs. 3

1. Offenbart eine Erfindung ein Verfahren,
durch das ein Erzeugnis erhalten werden
kann, dessen physikalische Eigenschaften
in einen einseitig offenen Bereich fallen,
rechtfertigt dies den Patentschutz fir das
Erzeugnis nicht, wenn dessen physikalische
Eigenschaften allein durch diesen einseitig
offenen Bereich gekennzeichnet sind (in
Fortfuhrung der Entscheidung BGH GRUR
2010, 414 ff. — Thermoplastische Zusam-
mensetzung).

2. Eine miundliche Verhandlung wird auch
dann durchgefuhrt, wenn der Beteiligte
seinen Antrag auf deren Durchfuhrung zu-
ricknimmt, die miuindliche Verhandlung
aber zur Erérterung des Sachverhalts vom
Senat als sachdienlich erachtet wird.

3. Einem Antrag auf Zurickverweisung an
das DPMA kann — ebenso wie einem Antrag
auf Ruckkehr ins schriftliche Verfahren —
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nicht stattgegeben werden, wenn die Sa-
che nach Ansicht des Senats im Rahmen
der von ihm zu treffenden Ermessensent-
scheidung zur Entscheidung reif ist.

2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

Annette von Drosts zu Hulshoff Stif-
tung

BPatG, Beschl. v. 2. 7. 2013 — 33 W (pat)
550/11

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

1. Allein der Umstand, dass es sich bei der
Person der Annette von Droste-Hulshoff
um eine bekannte Dichterin handelt, de-
ren Werke zum deutschen Kulturerbe zéh-
len, rechtfertigt nicht ihre Zurickweisung
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG,
denn ein etwaiges Interesse der Allge-
meinheit an der freien Verflgbarkeit als
kulturelles Erbe fiur jedermann darf inso-
weit nicht bertcksichtigt werden.

2. Die Eintragungsfahigkeit kann derarti-
gen Bezeichnungen indes fehlen, wenn die
bekannte Person oder deren Name zur
Kennzeichnung von Waren oder Dienstleis-
tungen genutzt werden soll, die in Zusam-
menhang mit dieser Person oder ihrem
Werk stehen. Ein solcher Zusammenhang
ist nicht auf Waren beschrankt, sondern
kann auch fir Dienstleistungen gegeben
sein.

haftmachung der Benutzung fir den Zeit-
raum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG be-
darf es in solchen Fallen nicht.

3. Allein der Umstand, dass die jlungere
Marke ein Element der alteren Marke iden-
tisch dbernimmt, begrindet keine Ver-
wechslungsgefahr unter dem Gesichts-
punkt der selbstandig kennzeichnenden
Stellung. Vielmehr missen besondere Um-
stdnde vorliegen, die es ausnahmsweise
rechtfertigen, in einem zusammengesetz-
ten Zeichen einzelne oder mehrere Be-
standteile als selbstandig kennzeichnend
anzusehen.

GIRODIAMANT/DIAMANT

BPatG, Beschl. v. 2. 7. 2013 — 33 W (pat)
30/11

MarkenG 88 9 Abs. 1 Nr. 2; 42 Abs. 1; 43
Abs. 1

1. Richtet sich der Widerspruch zunéchst
nur gegen bestimmte Waren und/oder
Dienstleistungen der angegriffenen Marke,
so kann er innerhalb der Widerspruchsfrist
auf andere Waren und/oder Dienstleistun-
gen erweitert werden. Demgegeniber ist
eine Erweiterung nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist unzulassig.

2. Fordert der Inhaber der angegriffenen
Marke, die Glaubhaftmachung der Benut-
zung nur far einen konkret benannten Zeit-
raum, der (nur) dem nach § 43 Abs. 1 S.
1 MarkenG entspricht, so liegt darin aus-
schlielich die Erhebung der Einrede nach
8§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Einer Glaub-

Mark Twain

BPatG, Beschl. v. 15. 7. 2013 — 29 W (pat)
75/12

MarkenG 88 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10; 50
Abs. 1

Ublicherweise dienen Namen beriihmter
historischer Personen in der Branche der
Schreibgerate ihnen zur Ehrung oder als
Widmung und nicht als Marke.

Es gibt auf Schreibgeréten keine fest fixier-
te Stelle, an der Widmungsnamen Uubli-
cherweise angebracht sind (vgl. BGHZ 185,
152 = GRUR 2010, 825 - MarleneDietrich-
Bildnis 11).

Das Gericht ist nicht verpflichtet, seine
Recherche auf die theoretische Moglichkeit
auszudehnen, in welcher Form der Name
von Mark Twain vom angesprochenen Ver-
kehrskreis als betrieblicher Herkunftshin-
weis angesehen werden kdnnte (vgl. EuGH
GRUR 2013, 519 ff. Deich-
mann/gestrichelter Winkel).

Farbmarke Blau

BPatG, Beschl. v. 19. 3. 2013 — 24 W (pat)
75/10

MarkenG 88 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3;
50 Abs. 1 und 2; 54

1.Der selbstédndige Markencharakter einer
konturlosen Einfarbmarke, die zu den
Grundfarben zahlt, tritt nicht erkennbar
hervor, wenn die beanspruchte Farbe le-
diglich im Hintergrund einer bekannten
Wortmarke verwendet wird und als deren
farbiger, dekorativ ausgestalteter Hinter-
grund die graphisch zwingende Funktion
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hat, das in weil3en Buchstaben geschriebe-
ne Markenwort Uberhaupt erst sichtbar zu
machen.

2. Der selbstandige Markencharakter einer
konturlosen Einfarbmarke, die zu den
Grundfarben zahlt, tritt nicht erkennbar
hervor, wenn die beanspruchte Farbe stets
nur in Verbindung mit einer bestimmten
zweiten Farbe und im Verhaltnis zur dieser
und weiteren Farben zu wechselnden, die
Produktgestaltung nicht durchgehend do-
minierenden Anteilen verwendet wird.

3. Der Verkehr kann in einer Farbe an sich,
die zu den Grundfarben zahlt, dann keinen
eigenstandigen betrieblichen Her-
kunftshinweis erkennen, wenn der Einsatz
dieser Farbe sich nicht von dem in der
mafRgebenden Branche ublichen Farbein-
satz abhebt und es den Gewohnheiten des
betreffenden Marktes entspricht, Farben
als Sachhinweis sowie zum Zwecke der
Dekoration einzusetzen.

4. Fur die Verkehrsdurchsetzung einer kon-
turlosen Einfarbmarke, die zu den Grund-
farben zahlt, die auf dem einschlagigen,
von Farbenvielfalt gepragten Markt haufig
zu rein dekorativen Zwecken verwendet
wird, die aullerdem als beschreibende An-
gabe etabliert ist und die der Markeninha-
ber im Verkehr nie allein, sondern stets
zumindest auch in Verbindung mit einer
bestimmten anderen Farbe und gerade
nicht durchgehend als Hintergrundfarbe
bzw. die Warenverpackung dominierende
Farbe verwendet, ist ein hoher Zuord-
nungsgrad von mindestens 75 % erforder-
lich.

ARMY) hat wegen der Vorrangigkeit der
EuGH-Rechtsprechung nicht mehr zu erfol-
gen.

SILVER EDITION

BPatG, Beschl. v. 7. 8. 2013 — 28 W (pat)
41/12

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

Die konkrete Prufung der Schutzfahigkeit
eines Zeichens erstreckt sich allein auf die
Verwendung, die das Gericht mit Hilfe sei-
ner Sachkunde auf dem einschlagigen Wa-
ren- und Dienstleistungssektror als die
wahrscheinlichste ansieht (im Anschluss an
EuGH GRUR 2013, 519, 521 [Rz. 54 ff.] —
Umsaumter Winkel); eine Prifung, anderer
— praktisch bedeutsamer und naheliegen-
der — Verwendungsmoéglichkeiten (so BGH,
GRUR 12, 1044, 1046 — Neuschwanstein;
MarkenR 2010, 479, 482 — TOOOR!; Mar-
kenR 2010, 389, 393 — Marlene-Dietrich-
Bildnis Il; MarkenR 2001, 29, 31 — SWISS

Zoigl

BPatG, Beschl. v. 27. 7. 2013 — 30 W (pat)
47/11

Verordnung (EU) Nr. 1151 / 2012 Art. 3
Nr. 2, Art. 5 Abs. 2 Buchst. b, Art. 7 Abs. 1
Buchst. a, b und e, Art. 45, Art. 49 Abs. 1
und 2

MarkenG & 130

1. Zur Antragsbefugnis eines Vereins mit
geschlossener Mitgliederstruktur im Ver-
fahren zur Eintragung einer geographi-
schen Angabe in das von der Kommission
gefuhrte Register geschutzter Ursprungs-
bezeichnungen und geschutzter geographi-
scher Angaben.

2. Eine historisch begrindete besondere
rechtliche Organisation der Herstellung
eines Erzeugnisses (hier: die genossen-
schaftsdhnliche Nutzung eines Kommun-
brauhauses zur Herstellung von Bierwirze
mit anschlieBender Weiterverarbeitung im
Haus der einzelnen Kommunbrauer) kann
in der Spezifikation nur dann verbindlich
vorgeschrieben werden, wenn dargelegt
ist, dass sich diese Organisation des Her-
stellungsprozesses in einer Eigenschaft des
Erzeugnisses niederschlagt.

3. Wird ein unter der beanspruchten Be-
zeichnung (hier: ,,Zoigl”“) vermarktetes Bier
seit geraumer Zeit und in erheblichem Um-
fang nicht nur in einem historischen
Brauverfahren von sogenannten Kommun-
brauern, sondern auch von ortsanséassigen
Privatbrauereien im Ublichen Brauverfah-
ren hergestellt, dann ist das so bezeichne-
te Erzeugnis in der Spezifikation nicht zu-
treffend beschrieben, wenn dort die Her-
stellung in dem historischen Verfahren
zwingend vorgeschrieben ist.
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IV. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von Tina Mende

1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

LG Hamburg: Zur Dringlichkeit bei
einem als patentverletzend beanstan-
deten Gegenstand bei vorangegange-
ner Messeprasentation

Urt. v. 6. 6. 2013 — 327 O 156/13

PatG 88 9 Nr. 1, 14, 139; EPU Art. 69, 70
Abs. 1; ZPO 8§ 935

1. Die Ausstellung eines ,Prototyps” bzw.
eines ,Musters“ (sample) eines noch nicht
lieferfahigen Gerats auf einer inlandischen
Messe begrundet eine Wiederholungsge-
fahr zunachst nur fir vergleichbare Ange-
botshandlungen. Durch das tatséchliche
Inverkehrbringen eines zuvor noch nicht
lieferfahigen oder serienreifen Gerats wird
jedenfalls ein Verletzungsfall neuerer Qua-
litdt begrindet, der geeignet ist, eine neue
Dringlichkeitsfrist in Gang zu setzen.

2. GemaR Art. 69 EPU, § 14 PatG wird der
Schutzbereich des europaischen Patents
und der europdischen Patentanmeldung
durch die Patentanspriche bestimmt. So-
weit der Wortlaut einer beim DPMA vero6f-
fentlichten deutschen Ubersetzung eines
europdischen Patents uUber den Wortlaut
der englischsprachigen Patentanmeldung
hinausgeht, kommt es nach Art. 70 EPU
allein auf den Wortlaut der englischen Fas-
sung an.

OLG Karlsruhe: Mittelbare Patentver-
letzung — Verfahren zum codieren und
decodieren von Daten

Urt. v. 8. 5. 2013 — 6 U 34/12

PatG 88 9, 10 Abs. 1; EPU Art. 64 Abs. 1

1. Die fur eine Klage auf Feststellung der
Schadensersatzverpflichtung erforderliche
Wahrscheinlichkeit, dass der Berechtigte
aufgrund einer mittelbaren Patentverlet-
zung einen Schaden erlitten hat, ist in der
Regel zu bejahen, wenn zumindest eine
rechtswidrig und schuldhaft begangene
mittelbare Patentverletzung stattgefunden
hat. Dies gilt auch dann, wenn die mittel-
bare Patentverletzung durch das Anbieten
eines der in 8§ 10 Abs. 1 PatG genannten
Mittel begangen wurde.

2. Besteht ein Verfahrenspatentanspruch
auf den aufeinander aufbauenden Verfah-

rensschritten des Codierens und Decodie-
rens von Daten, macht der Verwender ei-
nes die patentgemafen Verfahrensschritte
des Decodierens ausfuhrenden Mittels von
dem Verfahren mit allen seinen Merkmalen
Gebrauch, wenn die zu decodierenden Da-
ten zuvor ohne sein Zutun in patentgema-
Ber Weise codiert wurden.

3. Das tatsachliche Bestehen einer Herstel-
lungs- und/oder Lieferbereitschaft kann
weder fur den Tatbestand des Anbietens
im Sinne des § 9 PatG noch des 8§ 10 PatG
verlangt werden.

4. Fur ein Angebot zur Benutzung der Er-
findung im Sinne des &8 10 Abs. 1 PatG
reicht es aus, dass der Angebotsempfanger
das Mittel bestimmungsgemal an Endab-
nehmer weiterliefert, die die Erfindung
dann benutzen.

5. In grenziberschreitenden Féllen ist auch
ein im Ausland anséssiger Lieferant fur die
Verletzung inl&ndischer Patentrechte mit-
verantwortlich, wenn er die patentverlet-
zenden Vorrichtungen in Kenntnis des Kla-
gepatents und in Kenntnis des Bestim-
mungslandes liefert.

6. Der ,doppelte Inlandsbezug” in 8 10
Abs. 1 PatG setzt nicht voraus, dass der im
Ausland ansassige Lieferant seine Verfu-
gungsgewalt im Inland verliert. 7. Eine
stillschweigende Benutzungserlaubnis zur
Anwendung eines patentgemafRen Verfah-
rens kann in der Lieferung von Mitteln
nicht gesehen werden, die unter Verwen-
dung weiterer nicht lizenzierter Vorrichtun-
gen zur Ausiubung des patentgemallen Ver-
fahrens fuhren.

2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

OLG Frankfurt: Umfang der Verwir-
kung einer Vertragsstrafe; Kostentra-
gung bei wirkungslos gewordener An-
schlussberufung

Urt. v. 10. 7. 2013 — 11 U 28/12

UrhG 8 97 Abs. 1, ZPO 88 522 Abs. 2, 524

1. Hat sich der Schuldner gegeniiber dem
Rechteinhaber verpflichtet, unter Meidung
einer Vertragsstrafe fur jeden Fall der Zu-
widerhandlung, mehrere im Rahmen einer
mittlerweile  beendeten Internetauktion
unbefugt verwendete Fotos nicht weiter zu
verwerten, so hat er nur eine einzige Ver-
tragsstrafe verwirkt, wenn er ganzlich un-
tatig bleibt, weil ihm aus Fahrlassigkeit
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unbekannt ist, dass die Fotos auch nach
Abschluss der Auktion weiterhin offentlich
zuganglich sind.

2. Wird die Berufung nach 8§ 522 Abs. 2
ZPO zuruckgewiesen, hat der Berufungs-
klager auch die Kosten einer dadurch nach
8 524 Abs. 4 ZPO wirkungslos gewordenen
Anschlussberufung zu tragen.

OLG Munchen: Umfang der Kosten bei
Erteilung einer richterlichen Anord-
nung Uber die Zulassigkeit der Ver-
wendung von Verkehrsdaten wegen
Verletzung von Urheberrechten

Beschl. v. 20. 6. 2013 — 11 W 701/13

UrhG 8§ 101 Abs. 9; KostO 88 128e Abs. 1
Nr. 4

1. Fur ein Verfahren nach 8 101 Abs. 9
UrhG auf Erteilung einer richterlichen An-
ordnung Uber die Zulassigkeit der Verwen-
dung von Verkehrsdaten wegen Verletzung
von Urheberrechten, Uber die das Landge-
richt grundsatzlich in einem einheitlichen
Beschluss zu entscheiden hat, fallt nur
einmal eine Festgebihr gemall 8§ 128 e
Abs. 1 Nr. 4 KostO an, auch wenn der An-
trag die Verletzung mehrerer urheberrecht-
lich geschutzter Werke betrifft (Fortfih-
rung der Senatsbeschlusse vom
27.09.2010 - 11 W 1868/10 und 11 W
1894/10; entgegen OLG Koln, Beschliusse
vom 22.11.2012 - 32 Wx 308/12 - und
21.01.2013 - 2 Wx 380/12).

2. Die vorubergehende Sicherung der rele-
vanten Daten ist notwendiger Bestandteil
der Verwendungsgestattung, die bei einer
Loschung der Daten ins Leere ginge. Fur
die einstweilige Loschungsuntersagung fallt
daher auch keine gesonderte Festgebuhr
an.

Urt. v. 3. 6. 2013 -6 U 72/12
UrhG 88 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 43, 97
Abs. 2

1. Zu den Anforderungen an einen urhe-
berrechtlichen Schutz eines Wohnhauses
als Werk der Baukunst (88 2 |1 Nr. 4, 2 II,
97 UrhG).

2. Ubliche Wohnhauser und vergleichbare
Zweckbauten sind regelméafig nicht schutz-
fahig.

OLG KoélIn: ,,Extreme Pervers Nr. 1“
Beschl. v. 28. 5. 2013 - 6 W 51/13
UrhG 8 101 Abs. 9, StGB 8§ 184a

1. Auch die Darstellung einverstandlicher
sadomasochistischer Handlungen kann
unter das Verbot der Gewaltpornographie
gemanR § 184a StGB fallen.

2. Einem Antrag auf Auskunftserteilung
unter Verwendung von Verkehrsdaten ge-
maR § 101 Abs. 9 UrhG fehlt das Rechts-
schutzinteresse, wenn er auf die Verbrei-
tung eines nach § 184a StGB verbotenen
Produkts gestitzt wird.

3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

OLG Miunchen: Kein Datenbankschutz
far topografische Karte

Urt. v. 13. 6. 2013 — 29 U 4267/12

UrhG 88 2 Abs. 1 Nr. 7, 4 Abs. 2 S. 1, 87a,
97

1. Bei einer analogen topografischen Karte
handelt es sich nicht um eine Datenbank
im Sinne von § 87a | 1 UrhG.

OLG Frankfurt: Lizenzvertragsklauseln
als kartellrechtsneutraler spezifischer
Gegenstand

Urt. v. 2. 7. 2013 — 11 U 4/12

AEUV Art. 101, 102; ZPO 88 265, 540

Zum kartellrechtsneutralen spezifischen
Gegenstand der Marke koénnen auch Li-
zenzvertragsklauseln gehéren, die den Li-
zenznehmer zur Benutzung der Marke fur
das streitgegensténdliche Produkt ver-
pflichten.

OLG Karlsruhe: ,,Zwolffamilienhaus*

OLG Schleswig: ,,Olympia-Rabatt*

Urt. v. 26. 6. 2013 — 6 U 31/12
OlympSchG 88 2, 3 Abs. 2 Nr. 2, 5 Abs. 1,
5 Abs. 2; GG Art. 3, 5 Abs. 1, 12 Abs. 1

1. Die Werbung von Kontaktlinsen mit den
Anpreisungen ,Olympia-Rabatt* und
»Olympische Preise* ist unzuldssig, wenn
sie sich dabei nach ihrem Gesamteindruck
das mit den Olympischen Spielen verbun-
dene positive Image werblich zunutze



GB 4/2013 247

macht. Sie verstofl3t gegen den Tatbestand
des unlauteren Aushutzens der mit den
olympischen Spielen und der olympischen
Bewegung verbundenen Wertschatzung
nach § 3 Il des Gesetzes zum Schutz des
olympischen Emblems und der olympi-
schen Bezeichnungebn (OlympSchG).

2. Das OlympSchG ist verfassungsgemali.
Es verstoit durch die abschlieBende Zu-
weisung der Verwertungsrechte der olym-
pischen Zeichen an das NOK und das 10C
nicht gegen das Gleichheitsgebot aus Art.
3 GG und stellt auch keinen ungerechtfer-
tigten Eingriff in die Grundrechte der Ubri-
gen Marktteilnehmer aus Art. 5, 12 und 14
GG dar.

OLG Munchen: Vollstreckungstitel zur
Eintragung der Loschung einer Firma
im Handelsregister

Beschl. v. 10. 6. 2013 — 31 Wx 172/13
MarkenG 88§ 14, 15; ZPO § 894; GmbHG §
4

1. Ist eine Gesellschaft rechtskraftig zur
Anmeldung der Ldschung ihrer Firma ver-
urteilt, bildet der vom Glaubiger beim Re-
gistergericht elektronisch einzureichende
Vollstreckungstitel die Grundlage fur die
Ldschung, ohne dass es eines satzungsan-
dernden Beschlusses bedarf.

Fundstelle: FGPrax 2013, 182

OLG Frankfurt: ,,F.T.C.“
Urt. v. 6. 6. 2013 — 6 U 31/12
GMV Art. 9 Abs. 1 lit. b; GGV Art. 19

1. Die zusatzlich zu einer Wortmarke auf
dem Ziffernblatt einer Armbanduhr ver-
wendete Abkirzung ,F.T.C.“ stellt eine
markenmafige Benutzung dar; sie wird
insbesondere vom angesprochenen Ver-
kehr nicht als beschreibender Hinweis (,,Fi-
nancial Time Control*) verstanden.

2. Gegenuber dem Vorwurf der Verletzung
einer fremden Marke kann sich der Verlet-
zer allenfalls dann auf ein &alteres eigenes
Benutzungsrecht an einem Geschmacks-
muster  berufen, wenn dieses Ge-
schmacksmuster zugleich ein Verbietungs-
recht gegeniber der Marke begrinden
wirde.

OLG Koln: Kosten im Rahmen einer
Kennzeichenstreitsache

Beschl. v. 31. 5. 2013 — 17 W 32/13
MarkenG § 140 Abs. 3; ZPO § 91

1. Eine Kennzeichenstreitsache i. S. von §
140 | MarkenG liegt nur dann nicht vor,
wenn dem streitgegenstandlichen Sach-
verhalt jeglicher Bezug zu den angefiihrten
Normen des MarkenG fehlt und zweifelsfrei
feststeht, dass ihre Erwahnung in der Kla-
ge nur der Zustandigkeitserschleichung
oder der Produzierung zusatzlicher Kosten
dienen kann; eine (volle) Schlussigkeits-
prufung der geltend gemachten marken-
rechtlichen Anspriche bereits fur die Sub-
sumtion unter diese Vorschrift findet nicht
statt.

2. Ist eine Kennzeichenstreitsache gege-
ben, kdnnen die Kosten fur die Mitwirkung
eines Patentanwalts nicht mit der Begrin-
dung, es seien Uberhaupt keine techni-
schen Fragen streitig gewesen, im Festset-
zungsverfahren zuriickgewiesen werden;
die Notwendigkeit der Zuziehung darf auch
in einem solchen Fall nicht geprift werden.
3. Die Kosten fir eine erst im Berufungs-
verfahren vom Berufungsbeklagten einge-
holte Meinungsumfrage sind als erstat-
tungsféhiges Privatgutachten jedenfalls
dann als notwendig i. S. von 8 91 | ZPO
anzuerkennen, wenn der Berufungsklager
seinerseits mit der Berufung eine entspre-
chende Studie vorlegt; Kosten von ca.
10.000 € fur eine Meinungsumfrage er-
scheinen bei einem hohen Streitwert
(300.000 €) und Umsatzen in dreistelliger
Millionenhdhe jedenfalls nicht unangemes-
sen.

4. LAUTERKEITSRECHT

OLG Kdln: Arginin Alpha-Ketoglutarat
Urt. v. 23. 8. 2013 - 6 U 41/13
UWG § 4 Nr. 11, LMKV 8 8

1. 8§ 8 Abs. 1 und 4 LMKV sind Marktver-
haltensregeln im Sinn des § 4 Nr. 11 UWG.
2. Die Ausnahme des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 d)
LMKV gilt nur far Zutaten, die gemaR § 8
Abs. 1 Nr. 1 LMKV anzugeben sind. Sie gilt
nicht in den Fallen des § 8 Abs. 1 Nr. 3
LMKV (besonders hervorgehobene Zuta-
ten).




248 GB 4/2013

OLG Kéln: ,,Grof3ter unabhangiger Na-
tionalvertrieb*

Urt. v. 13. 8. 2013 — 9 U 44/12

UWG 8§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3

1. Es stellt eine IrrefUhrung der angespro-
chenen Verkehrskreise dar, wenn sich ein
Pressevertrieb als ,grof3ter unabhéngiger
Nationalvertrieb“ bezeichnet, obwohl zwei
grol3e Verlagsgruppen jeweils 40 % seiner
Geschéaftsanteile halten.

OLG Frankfurt: Anforderungen an den
Nachweis einer Zuwiderhandlung im
Ordnungsmittelverfahren; Beschran-
kung eines unbestimmten Unterlas-
sungstenors

Beschl. v. 5. 8. 2013 — 6 W 67/13

ZPO § 890

1. Der Nachweis einer Zuwiderhandlung im
Ordnungsmittelverfahren ist im Wege des
Vollbeweises zu fuhren; die bloRe Glaub-
haftmachung genligt auch dann nicht,
wenn der Unterlassungstitel im Eilverfah-
ren erlassen worden ist.

2. Ist der Wortlaut eines Unterlassungste-
nors mangels Bestimmtheit nicht vollstre-
ckungsfahig, kann der Verbotsinhalt im
Wege der Auslegung unter Orientierung an
der konkreten Verletzungshandlung, die
zum Erlass des Titels gefuhrt hat, auf einen
vollstreckungsfahigen Inhalt beschrénkt
werden.

OLG KélIn: ,,PANDAS*
Urt. v. 26. 7. 2013 — 6 U 28/13
UWG § 4 Nr. 9 b)

1. FUr eine unangemessene Rufausnutzung
genugt es nicht, dass der Anspruchsgegner
das gestalterische Grundkonzept, auf der
Verpackung von Pandabaren nachempfun-
denen SuRwaren das Motiv eines Pandas
anzubringen sowie dessen Lebensumstan-
de durch Hinweise auf seine chinesische
Herkunft und die Abbildung von Bambus
als dessen Hauptnahrung zu illustrieren,
Ubernommen, aber in der konkreten Aus-
gestaltung abweichend umgesetzt hat.

LG Dusseldorf: ,,Kundenanwalt*
Urt. v. 26. 7. 2013 — 34 O 8/13
UWG 88 8 Abs. 1,5S.1,S.2Nr.3

1. Die Bewerbung eines vom Versicherer
eingesetzten ,Kundenanwalts”, der in Kon-
fliktfallen helfen soll, ist irrefiUhrend, da der
Eindruck erweckt wird, dass er rechtsbera-
tend auf Seiten des Kunden des Versiche-
rers wie ein Anwalt tatig wird.

OLG KolIn: Herstellerkennzeichnung
zum Ausschluss der Herkunftstau-
schung

Urt. v. 2. 8. 2013 - 6 U 214/12

UWG 8 4 Nr. 9

1. Insbesondere bei hochpreisigen Produk-
ten bekannter Hersteller ist eine Herstel-
lerkennzeichnung geeignet, eine ansonsten
bestehende Gefahr der Herkunftstau-
schung im Sinn des 8§ 4 Nr. 9 a) UWG aus-
zuschlieRen.

2. In einem solchen Fall kann auch nicht
ohne Hinzutreten weiterer Umstande nicht
von einer unangemessenen Rufausbeutung
im Sinn des 8 4 Nr. 9 b) UWG ausgegan-
gen werden.

LG Potsdam: Pflichtangaben bei Kre-
ditwerbung

Urt. v. 24. 7. 2013 — 52 O 134/11

PANngV 8 6 a, UWG 8§ 4 Nr. 11

Der Durchschnittsverbraucher ist nicht ge-
halten, sich die wesentlichen Angaben, die
der Gesetzgeber fir die Vergleichbarkeit
von Krediten fur erforderlich halt, auf ver-
schiedenen Seiten des Kreditinstiotuts zu-
sammen zu suchen. Die Angaben zum
Sollzinssatz sind neben dem Nettodarle-
hensbetrag und dem effektiven Jahreszins
die Informationen, die der Gesetzgeber in
8 6 a Abs. 1 PAngV gleichberechtigt ne-
beneinander gestellt hat. Keinesfalls aus-
reichend ist, dass der Kunde nur Angaben
Uber den Nettodarlehensbetrag und den
effektiven Jahreszins erhalt, tGber den Soll-
zinssatz jedoch Uberhaupt nicht informiert
wird bzw. sich die Information zum Soll-
zinssatz auf einer Seite befindet, auf die
der Verbraucher nicht zwangslaufig, son-
dern rein zufallig geraten kann, aber nicht
muss. (amtlicher Ls.)

Ferner hat das werbende Kreditinstitut, auf
der Internetseite bei der Beantragung ei-
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nes Kredites ein 2/3 Beispiel anzugeben.
(Ls. d. Redaktion).

Fundstelle: WRP 2013, 1398

OLG Dusseldorf: Beratungspflicht bei
der Auslieferung apothekenpflichtiger
Arzneimittel

Urt. v. 23. 7. 2013 — 1-20 U 116/12

UWG 8§ 4 Nr. 11; ApoBetrO 88 17 Abs. 2,
20; ZPO 8 540 Abs. 1 Nr. 1

1. Die Anlieferung apothekenpflichtiger
Arzneimittel durch einen Auszubildenden
der liefernden Apotheke stellt einen Ver-
stoR gegen die Beratungspflicht nach § 20
ApoBetrO dar.

2. Der Apothekenkunde ist allerdings nicht
verpflichtet eine ,Zwangsberatung” Uber
sich ergehen zu lassen. Hat der Kunde
unmissverstandlich auf eine Beratung ver-
zichtet, muss diese ihm nicht aufgezwun-
gen werden. Allein aus dem Umstand einer
telefonischen Bestellung kann ein solcher
Beratungsverzicht jedoch nicht abgeleitet
werden. (Ls. d. Redaktion)

1. Im Rahmen des lauterkeitsrechtlichen
Nachahmungsschutzes kann sich die erfor-
derliche gewisse Bekanntheit des nachge-
ahmten Produkts auch daraus ergeben,
dass seine charakteristischen Merkmale
von dem Hersteller Ubereinstimmend bei
einer ganzen Reihe von Produkten verwen-
det werden. In diesem Fall genugt es,
wenn die Modellreihe Uber eine gewisse
Bekanntheit bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen verfugt; es ist nicht erforder-
lich, dass dies auch auf jedes einzelne Mo-
dell zutrifft.

OLG Frankfurt: Abgrenzung vom Ver-
leiten zum Vertragsbruch und blolRem
Ausnutzen fremden Vertragsbruchs
Urt. v. 11. 7. 2013 - 6 U 87/12

UWG 88 3, 4 Nr. 10, 8 Abs. 1; ZPO 88 540
Abs. 1S. 1,533 Nr. 1, Nr. 2

1. Wechselt ein Handelsvertreter ohne
fristgemalle Kindigung von seinem alten
zu einem neuen Geschaftsherrn und kom-
men der Handelsvertreter und der neue
Geschéaftsherr Uberein, dass der neue Ge-
schaftsherr die sonst Ubliche Mitteilung der
Neubeschaftigung an einen Branchenver-
band unterlasst, damit der alte Geschafts-
herr von dem Wechsel zu seinem Mitbe-
werber zunachst keine Kenntnis erhalt,
liegt hierin kein Verleiten zum Vertrags-
bruch durch den neuen Geschaftsherrn,
sondern lediglich ein wettbewerbsrechtlich
nicht zu beanstandendes Ausnutzen frem-
den Vertragsbruchs.

OLG KolIn: ,,1 Jahr Preisgarantie**
Urt.v.5.7.2013 -6 U 5/13
UWG 88 4 Nr. 4, 5a Abs. 2

1. Ein Strom- und Gasanbieter darf hin-
sichtlich der Konditionen der in einem
Fernsehspot ausgelobten einjahrigen Preis-
garantie auch dann auf seine Internetseite
verweisen, wenn der Verbraucher die ent-
sprechenden Tarife dort unmittelbar bu-
chen kann (im Anschluss an BGH GRUR
2009, 1064 - Geld-zurick-Garantie I1).

2. Die Bindung der einjahrigen Preisgaran-
tie eines Strom- und Gasanbieters an be-
stimmte, eine einjahrige Vertragslaufzeit
und die Berechnung einer Mindestabnah-
memenge beinhaltende Tarife enthalt keine
Uberraschenden Konditionen, die der Auf-
klarung bereits im Fernsehspot selbst be-
durfen.

OLG Koln: Kinderhochstuhl ,,SIT UP*
Urt. v. 10. 7. 2013 — 6 U 209/12
UWG § 4 Nr. 9 a)

OLG Hamburg: Werbung mit Angaben
ohne wissenschaftlichen Nachweis —
,Der einzige DPP4-Hemmer ohne CYP-
450-Verstoffwechselung*

Urt. v. 4. 7. 2013 -3 U 161/11

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 5, 8, 12 Abs. 2; HWG
8§83

1. Die Dringlichkeitsvermutung des 8§ 12 11
UWG ist nicht widerlegt, wenn der Antrag-
steller nicht gegen gleichartige VerstoRRe
Dritter vorgegangen ist.

2. Die Aussage, ein Stoff sei ,der einzige
DPP4-Hemmer ohne CYP-450-
Verstoffwechselung”, ist mangels wissen-
schaftlichen Nachweises irrefuhrend, wenn
eine Verstoffwechselung von ,null“ sich
weder aus der Fachinformation noch aus
wissenschaftlichen Studien ergibt. Eine auf
der Ebene des Verkehrsverstadndnisses vor-
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zunehmende Umdeutung der Angabe in die
Behauptung der Abwesenheit einer ,signi-
fikanten* oder ,klinisch relevanten* Ver-
stoffwechselung kommt angesichts des
klaren Wortlauts der Angabe nicht in Be-
tracht.

Fundstelle: PharmR 2013, 418

OLG Schleswig: Zur Pflicht des Wer-
benden seine ldentitat kenntlich zu
machen

Urt. v. 4. 7. 2013 — 6 U 28/12

UWG 88 3,5 a

1. Werden Waren oder Dienstleistungen in
einer Weise angeboten, dass ein durch-
schnittlicher Verbraucher das Geschaft ab-
schlieBen kann, so muss das werbende
Unternehmen in dem Angebot seine Identi-
tat und Anschrift mitteilen.

OLG Bremen: Vergleich auf wechsel-
seitigen Verzicht der Abgabe von Un-
terlassungserklarungen

HinwBeschl. v. 1. 7. 2013 — 2 U 44/13
UWG § 8 Abs. 4

1. Der Vorschlag eines Vergleichs auf
wechselseitigen Verzicht der Abgabe von
Unterlassungserklarungen stellt dann kei-
nen Rechtsmissbrauch i. S. des §8 8 IV
UWG dar, wenn er erkennbar als pragmati-
sche L6sung darauf abzielt, ein beiderseits
kunftiges wettbewerbskonformes Verhalten
zu erreichen.

2. Obwohl der Verkehr verpackte Lebens-
mitteln und SuRwaren in der Regel nicht
ausschliefZlich nach der auReren Gestaltung
der Ware oder Verpackung unterscheidet,
kann die identische Nachahmung eines
charakteristisch gestalteten Produkts trotz
abweichend gekennzeichneter Umverpa-
ckung eine vermeidbare Herkunftstau-
schung herbeifihren, wenn der Verkehr
darin das Originalprodukt wiederzuerken-
nen meint, ohne sich an die originale Her-
steller- oder Produktbezeichnung zu erin-
nern oder die Verwendung einer Zweitmar-
ke ausschlieBen zu kdnnen (Abgrenzung zu
BGH, GRUR 2001, 443 = WRP 2001, 534 -
Viennetta).

3. Das Ausstellen von Produkten auf einer
Messe in Deutschland dient typischerweise
ihrem Absatz auch an inldndische Abneh-
mer und begrindet deshalb in der Regel
zumindest eine Erstbegehungsgefahr des
Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbrin-
gens im Inland (Abgrenzung zu BGH,
GRUR 2010, 1103 = WRP 2010, 1508 -
Pralinenform 11).

OLG KoIn: Nachahmung — ,,Mikado*“-
Keksstange; Anderung konkretisieren-
der Merkmale der angegriffenen Ver-
letzungsform als Klageanderung

Urt. v. 28. 6. 2013 — 6 U 183/12

UWG 88 4 Nr. 9, 11

1. Wird in einem Unterlassungsklageantrag
die Wiedergabe der angegriffenen Verlet-
zungsform durch das Weglassen oder Hin-
zufigen konkretisierender Merkmale er-
heblich verandert (hier: Verzicht auf die
Abbildung der Verpackung von Kekspro-
dukten), liegt darin trotz gleichbleibenden
Klagegrundes eine Klagednderung und Gel-
tendmachung eines neuen selbstandig ver-
jahrenden Anspruchs.

OLG Frankfurt: Anforderungen an die
Darlegung der Wiederholungs- bzw.
Begehungsgefahr; Erganzender Leis-
tungsschutz fur Damenhandtasche

Urt. v. 27. 6. 2013 - 6 U 27/13

UWG § 4 Nr.9 lit. b)

1. Richtet sich der Unterlassungsantrag
gegen die werbliche Darstellung eines Er-
zeugnisses, enthalt die im Antrag wieder-
gegebene Darstellung jedoch nicht alle (fur
die Beurteilung mdglicherweise maligebli-
chen) Bestandteile der in der Werbung
verwendeten Darstellung, fehlt es an der
erforderlichen Wiederholungs- bzw. Bege-
hungsgefahr fur die mit dem Antrag ange-
griffene Verletzungshandlung.

2. Zur Frage, in welchem Umfang eine seit
vielen Jahren mit groRem Erfolg vertriebe-
ne Damenhandtasche (hier: Falttasche)
unter dem Gesichtspunkt der Rufausnut-
zung gegen Nachahmungen geschitzt ist.

OLG Frankfurt: Parallelimport von
Blutzuckerstreifen — Konformitatsbe-
wertung erforderlich

Urt. v. 27. 6. 2013 — 6 U 253/11

MPG § 6, UWG § 4 Nr. 11
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1. Erstellt der Importeur von im Ausland in
den Verkehr gebrachten Blutzuckertest-
streifen zum Zwecke des Vertriebs im In-
land eine deutschsprachige Gebrauchsan-
weisung und gestaltet er die Umverpa-
ckung hierzu sprachlich um, bendtigt er
hierzu jedenfalls eine - auf die Uberprifung
der Sprachfassung beschrénkte - produkt-
bezogene Konformitatsbewertung durch
eine benannte Stelle; dies gilt auch, wenn
die Sprachfassung mit derjenigen Uberein-
stimmt, mit der der Hersteller die von ihm
selbst im Inland vertriebenen Packungen
versieht. Der Vertrieb ohne eine entspre-
chende erganzende Komformitatsbewer-
tung verstolt gegen 88 3, 4 Nr. 11 UWG.

Fundstellen: PharmR 2013, 391;
2013, 343; ZVertriebsRk 2013, 231

VuR

OLG Hamburg: Aufklarungspflichten
als Marktverhaltensregel; Abgrenzung
von Zuwendung i.S.d. 8 7 HWG und
reinem Werbegeschenk

Urt. v. 27. 6. 2013 — 3 U 26/12

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 5, 8; HWG 8 7 Abs. 1
Nr. 2; TMG 88 5, 13

1. § 13 TMG, wonach der Diensteanbieter
den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvor-
gangs u. a. Uber Art, Umfang und Zwecke
der Erhebung und Verwendung personen-
bezogener Daten in allgemein verstandli-
cher Form zu unterrichten hat, ist eine im
Sinne des 8 4 Nr. 11 UWG das Marktver-
halten regelnde Norm. Denn nach den Er-
wagungsgrinden der dieser Norm zugrun-
de liegenden Datenschutzrichtlinie
95/46/EG soll durch die Schaffung gleicher
Wettbewerbsbedingungen jedenfalls auch
die wettbewerbliche Entfaltung des Mitbe-
werbers geschitzt werden. Den Erwéa-
gungsgriinden zur Richtlinie ist daruber
hinaus zu entnehmen, dass die in 8§ 13
TMG geregelten Aufklarungspflichten auch
dem Schutz der Verbraucherinteressen bei
der Marktteilnahme dienen, weil sie den
Verbraucher Uber die Datenverwendung
aufklaren und dadurch seine Entschei-
dungs- und Verhaltensfreiheit beeinflussen.
2. Es handelt sich nicht um einen gem. 8 7
I Nr. 2 HWG flur ein Medizinprodukt zulés-
sigen Geld- oder Naturalrabatt, wenn Blut-
zuckermessgerate in der Weise beworben
werden, dass Patienten fur das Ausfullen
einer Gutscheinkarte oder fur eine Inter-
net-Registrierung die Ubersendung eines
Blutzuckermessgerdts und eines Erndh-
rungsratgebers im Nennwert von 100 €
versprochen wird.

OLG Hamburg: Werbung als ,,Testsie-
ger

Urt. v. 27. 6. 2013 — 3 U 142/12

UWG 88 3, 4 Nr. 11, 5, 8; HWG 8 3

1. Die Werbung mit der Angabe ,Testsie-
ger” ist eine unzuldssige Alleinstellungsbe-
hauptung, wenn in der Werbung nicht da-
rauf hingewiesen wird, dass das beworbe-
ne Produkt sich den behaupteten ,ersten
Platz* im Testergebnis mit weiteren, gleich
gut bewerteten Produkten teilt. Die Ent-
scheidung ,Schachcomputerkatalog”® des
BGH (GRUR 2003, 800) steht dieser An-
nahme nicht entgegen, weil sie den Wer-
benden nur in solchen Fallen von der
Pflicht zum Nachweis seiner Alleinstellung
ausnimmt, in denen das in der Werbung
verwendete Pradikat - wie vorliegend nicht
- tatsachlich vergeben wurde.

Fundstellen: PharmR 2013, 442; WRP

2013, 1206

OLG Karlsruhe: Unzulassige Apothe-
kenkooperation — personlicher An-
wendungsbereich des & 11 Abs. 1
ApoG

Urt. v. 14. 6. 2013 — 4 U 254/12

UWG 88 9 S.1, 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 Nr.1,
3 Abs. 1, 4 Nr. 11, 7 Abs. 2 Nr.2

1. Eine Gesellschaft, deren Gesellschafts-
zweck u. a. die Auswahl geeigneter Partner
zur Sicherstellung qualifizierter Weiterbe-
handlung und Versorgung und deren
Uberwachung, Sicherung der Versorgung
mit Materialien und Hilfsmitteln ist, und die
mit Krankenhauspatienten Vertrage
schliefdt, in denen diese sich einverstanden
erklaren, von der Gesellschaft Beratung im
Umgang mit Heil- und Hilfsmitteln entge-
genzunehmen, gehoért zu den in 8 11 |
ApoG angesprochenen Personen, die sich
mit der Behandlung von Krankheiten be-
fassen.

2. Ein Apotheker, der (aufRer in Notfallen)
aufgrund Kooperation mit dieser Gesell-
schaft Rezepte, die fur Patienten der Klinik
ausgestellt und ihm von der Gesellschaft
zugefaxt werden, entgegennimmt oder
entgegennehmen lasst und anschlielend
die Arzneimittel gegen Aushandigung der
Originalrezepte den Patienten Uberbringen
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lasst, verstofllt gegen 88 3 1, 4 Nr. 11 UWG
i.V.mit§ 1111 ApoG.

Fundstelle: PharmR 2013, 431

KG: ,,Zugelassen an allen deutschen
Landgerichten und Oberlandesgerich-
ten - sowie am Kammergericht Berlin*
Beschl. v. 14. 6. 2013 — 5 W 119/13

UWG § 5

1. Die am unteren Rand der Homepage
eines Rechtsanwalts - nach Herunterscrol-
len - im Abschnitt ,Impressum* unter an-
derem auffindbare, in kleiner Schrift gehal-
tene und nicht hervorgehobene Angabe
»,Zugelassen an allen deutschen Landge-
richten und Oberlandesgerichten - sowie
am Kammergericht Berlin® ist nicht als ir-
refuhrende Werbung (mit einer Selbstver-
standlichkeit) zu beurteilen (Fortfihrung
von bzw. Abgrenzung zu OLG Saarbriicken,
GRUR-RR 2008, GRUR-RR Jahr 2008 Seite
176; OLG Koln, NJW-RR 2012, NJW-RR
Jahr 2012 Seite 1528 = WRP 2012, WRP
Jahr 2012 Seite 1454; gegen OLG Bremen,
GRUR-RR 2013, GRUR-RR Jahr 2013 Seite
333 = WRP 2013, WRP Jahr 2013 Seite
933).

OLG Minchen:
schreiben

Urt. v. 6. 6. 2013 — 29 U 4911/12
UWG 88 4 Nr. 7, Nr. 8, Nr. 10

Versicherungswarn-

Zur lauterkeitsrechtlichen Zulassigkeit ei-
nes Schreibens, mit dem ein Versiche-
rungsunternehmen einen Kunden anldss-
lich des Verkaufs seiner Anspriche aus
dem Versicherungsvertrag vor einem be-
stimmten Geschéaftsmodell warnt.

Fundstelle: Magazindienst 2013, 637

OLG Frankfurt: Zurechnung der Kennt-
nis des Anwalts als Wissensvertreter
bei der Widerlegung der Dringlich-
keitsvermutung

Beschl. v. 11. 6. 2013 - 6 W 61/13

UWG 8§ 12 Abs. 2; BGB 8 166

1. Bei der Frage, ob durch langere Untatig-
keit in Kenntnis der Verletzungshandlung
die Dringlichkeitsvermutung widerlegt ist,
muss der Anspruchsteller sich auch die
Kenntnis von Wissensvertretern (8 166 |
BGB analog) zurechnen lassen.

2. Als Wissensvertreter im Sinne von Ziffer
1. ist auch ein Anwalt anzusehen, den der
Anspruchsinhaber zur Abwehr einer gegen
ihn gerichteten Abmahnung eingeschaltet
hat und der im Zuge der Bearbeitung die-
ses Mandats auf einen WettbewerbsverstoR
des Abmahnenden stof3t. Unterlasst der
Anwalt es in einem solchen Fall, seinen
Mandaten Uber den Versto3 des Gegners
zu informieren, ist die Dringlichkeitsvermu-
tung daher widerlegt.

KG: IrrefUhrende Verwendung des TM-
Symbols fur ,Unregistered Trade-
mark*

Beschl. v. 31. 5. 2013 - 5W 114/13

UWG § 5 Abs. 1 Nr. 3

1. Der angesprochene deutschsprachige
Verkehr wird, soweit ihm das TM-Symbol
far ,Unregistered Trademark® bekannt ist,
die Verwendung dieses Symbols in
Deutschland nahe liegend dahin verstehen,
dass insoweit eine Markeneintragung bean-
tragt worden ist.

2. Soweit Teile des angesprochenen Ver-
kehrs einem Missverstdndnis (insbesonde-
re Gleichsetzung mit dem Symbol ,R im
Kreis*) unterliegen, kann - wenn tatsach-
lich ein Markeneintragungsverfahren (mit
einem einschldgigen Schutzbereich) an-
hangig ist - dies der Annahme einer wett-
bewerbsrechtlichen IrrefUhrung im Rahmen
einer Interessenabwagung entgegenste-
hen.

Fundstelle: GRUR-RR 2013, 397

KG: Aufwendungsersatz nur bei erfolg-
tem Zugang der Abmahnung

Urt. v. 14. 5. 2013 — 5 U 49/12

UWG § 12 Abs. 1 S. 2

1. Aufwendungsersatz nach § 12 | Satz 2
UWG kann nicht verlangt werden, wenn
einem Verletzer die insoweit in Rede ste-
hende Abmahnung nicht zugegangen ist.

KG: Online-Kontaktformular keine
,Lw2Adresse der elektronischen Post“;
Notwendigkeit des gesonderten Hin-
weises zum anwendbaren Recht

Urt. v. 7. 5. 2013 — 29 5 U 32/12

UWG § 5a; TMG 8 5 Abs. 1 Nr. 2
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1. Die nach 8 5 1 Nr. 2 TMG bestehende
Pflicht zur Angabe der ,Adresse der elekt-
ronischen Post“ meint die Angabe der E-
Mail-Anschrift. Diese Pflicht wird weder
durch die Angabe einer Telefaxnummer
noch durch die Angabe einer Telefonnum-
mer noch durch die Bereitstellung eines -
mehrere einschrénkende Vorgaben enthal-
tenden - ,,Online-Kontaktformulars* erfullt.
2. Zur Frage, inwieweit eine irische Flugge-
sellschaft in ihrem deutschsprachigen In-
ternetflugbuchungsangebot gesondert da-
rauf hinweisen muss, dass es nach ihren
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen  zur
Anwendung irischen Rechts kommen soll.

OLG Saarbricken: Anforderungen an
die Kenntlichmachung des Werbenden
Urt. v. 6. 3. 2013 -1 U 41/12-13

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

1. Dem Erfordernis des 8§ 5a Ill1 Nr. 2 UWG,
die ldentitat und Anschrift des Unterneh-
mers anzugeben, genigt allein die Angabe
der von dem Unternehmer betriebenen
Filialanschriften nicht.

C. PRESSEMITTEILUNGEN

. EUGH

Das Verbot unlauterer Geschaftsprak-
tiken gegenuber Verbrauchern gilt
auch fur gesetzliche Krankenkassen
EuGH, Urt. v. 3. 10. 2013 — C-59/12 — BKK
Mobil Qil ./. Zentrale zur Bekampfung un-
lauteren Wettbewerbs

Weder ihre im Allgemeininteresse liegen-
den Aufgaben noch ihr Ooffentlich-
rechtlicher Status rechtfertigen es, sie von
diesem Verbot auszunehmen.

Nachdem der Gerichtshof bereits mehrfach
entschieden hat, dass die Richtlinie Uber
unlautere Geschéaftspraktiken®, die solche
Praktiken gegentber Verbrauchern verbie-
tet, durch einen besonders weiten sachli-
chen Anwendungsbereich gekennzeichnet
ist?, erklart er erstmals, dass dies auch fur
den personlichen Anwendungsbereich die-
ser Richtlinie gilt.

Mit seinem heutigen Urteil stellt der Ge-
richthof namlich fest, dass diese Richtlinie
fir eine Korperschaft des offentlichen
Rechts gilt, die mit einer im Allgemeininte-
resse liegenden Aufgabe wie der Verwal-
tung eines gesetzlichen Krankenversiche-
rungssystems betraut ist.

Trotz ihres offentlichen Charakters und
ihrer im Allgemeininteresse liegenden Auf-
gabe ist eine solche Einrichtung als ,,Ge-
werbetreibender” im Sinne der Richtlinie
anzusehen, fur den das Verbot unlauterer
Geschaftspraktiken gilt. Die Richtlinie
nimmt solche Einrichtungen namlich nicht
ausdrucklich aus ihrem Anwendungsbe-
reich aus. Zudem erfordert es das Ziel der
Richtlinie, in Bezug auf unlautere Ge-
schéftspraktiken und insbesondere irrefuh-
rende Werbung ein hohes Verbraucher-

1 Richtlinie 2005/29/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 11. Mai 2005 uber
unlautere Geschaftspraktiken von Unternehmen
gegenuber Verbrauchern im Binnenmarkt und
zur Anderung der Richtlinie 84/450/EWG des
Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und
2002/65/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr.
2006/2004 des Europaischen Parlaments und
des Rates (ABI. L 149, S. 22).

2vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 19. Sep-
tember 2013, CHS Tour Services, C-435/11;
vgl. auch Pressemitteilung Nr. 113/13.
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schutzniveau zu gewahrleisten, dass dieser
Schutz unabhangig vom offentlichen oder
privaten Charakter der fraglichen Einrich-
tung und von der speziellen von ihr wahr-
genommenen Aufgabe garantiert wird.

Im vorliegenden Fall beantwortet der Ge-
richtshof eine Frage des Bundesgerichts-
hofs (Deutschland), der einen Rechtsstreit
zwischen der Wettbewerbszentrale, einer
deutschen Vereinigung zur Bekampfung
unlauteren Wettbewerbs, und der BKK,
einer als Korperschaft des o6ffentlichen
Rechts organisierten gesetzlichen Kran-
kenkasse des deutschen Rechtssystems, zu
entscheiden hat. Nach Ansicht des Bun-
desgerichtshofs stellen die von der BKK im
Jahr 2008 auf ihrer Website vero6ffentlich-
ten Aussagen, wonach ihre Mitglieder bei
einem Wechsel der Kasse finanzielle Nach-
teile riskierten, — wie die Wettbewerbs-
zentrale geltend machte — eine irrefuhren-
de Praxis im Sinne der Richtlinie dar. Er
fragte sich jedoch, ob die Richtlinie und
damit das von ihr aufgestellte Verbot auch
far die BKK als mit einer im Allgemeininte-
resse liegenden Aufgabe betrauten Kérper-
schaft 6ffentlichen Rechts gelten kdnne.

Pressemitteilung Nr. 126/13 [Link]

Ein Gericht, in dessen Bezirk das An-
gebot einer CD im Internet zuganglich
ist, kann Uber die Verletzung von in
seinem Mitgliedstaat geschiutzten Ur-
hebervermoégensrechten entscheiden
EuGH, Urt. v. 3. 10. 2013 — C-170/12 —
Pinckey /KDG Mediatech

Seine Zustandigkeit ist jedoch auf den
Schaden begrenzt, der im Hoheitsgebiet
dieses Mitgliedstaats entstanden ist

Nach der Verordnung uber die gerichtliche
Zustandigkeit in Zivil- und Handelssachen?
ist grundsatzlich das Gericht des Beklag-
tenwohnsitzes fur die Entscheidung uber
einen Rechtsstreit zustandig. In bestimm-
ten Fallen kann der Beklagte jedoch aus-
nahmsweise in einem anderen Mitglied-
staat verklagt werden. So kann ein Rechts-
streit Uber eine unerlaubte Handlung u. a.
vor das Gericht gebracht werden, in des-

1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom
22. Dezember 2000 uber die gerichtliche Zu-
standigkeit und die Anerkennung und Volistre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen (ABI. 2001, L 12, S. 1).

sen Bezirk sich der Schadenserfolg ver-
wirklicht hat.

Der von der Cour de cassation (Frankreich)
angerufene Gerichtshof hat sich heute zu
der Frage geauliert, ob der Urheber eines
geschitzten Werkes nach dieser Zustan-
digkeitsregelung eine Klage auf Ersatz des
Schadens, der durch das nicht genehmigte
Angebot von Vervielfaltigungen seines
Werkes im Internet entstanden ist, vor die
Gerichte seines Wohnsitzstaates bringen
kann.

Herr Pinckney, der seinen Wohnsitz in
Toulouse (Frankreich) hat, macht geltend,
der Autor, Komponist und Interpret von
zwolf Liedern zu sein, die von der Gruppe
Aubrey Small auf einer Schallplatte aufge-
nommen wurden. Er entdeckte, dass diese
Lieder ohne seine Erlaubnis auf einer in
Osterreich von einer dort niedergelassenen
Gesellschaft gepressten Compact Disc (CD)
vervielfaltigt und anschlieRend von briti-
schen Gesellschaften auf verschiedenen
von seinem Wohnsitz in Toulouse aus zu-
ganglichen Websites vertrieben worden
waren. Herr Pinckney verklagte diese 6s-
terreichische Gesellschaft daher beim Tri-
bunal de grande instance de Toulouse auf
Schadensersatz wegen Verletzung seiner
Urheberrechte.

Die beklagte Gesellschaft bestreitet die
Zustéandigkeit der franzésischen Gerichte.
Mit dem Rechtsstreit wurde in letzter In-
stanz die Cour de cassation befasst, die
den Gerichtshof um Klarung ersucht, ob
unter solchen Umstanden davon auszuge-
hen ist, dass sich der Schadenserfolg in
dem Mitgliedstaat verwirklicht, in dem der
Urheber seinen Wohnsitz hat, und somit
die Gerichte dieses Staates zustandig sind.
In seinem heutigen Urteil weist der Ge-
richtshof darauf hin, dass in Fallen von
Verletzungen, die Uber das Internet be-
gangen werden und sich daher an ver-
schiedenen Orten verwirklichen kbénnen,
der Ort der Verwirklichung des Schadens-
erfolgs in Abhangigkeit von der Natur des
verletzten Rechts variieren kann. Auch
wenn sich dieser Schadenserfolg nur unter
der Voraussetzung in einem bestimmten
Mitgliedstaat verwirklichen kann, dass das
Recht, dessen Verletzung geltend gemacht
wird, dort geschutzt ist, hangt die Bestim-
mung des Ortes der Verwirklichung des
Schadenserfolgs jedenfalls davon ab, wel-
ches Gericht am besten in der Lage ist, die
Begriindetheit der geltend gemachten Ver-
letzung zu beurteilen. Nicht erforderlich ist
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hingegen, dass die zu einem Schaden fih-
rende Tatigkeit auf den Mitgliedstaat des
angerufenen Gerichts ausgerichtet war.

Der Gerichtshof stellt weiter fest, dass fur
die Entscheidung uber die Geltendmachung
einer Verletzung von Urhebervermdégens-
rechten das Gericht des Mitgliedstaats zu-
stdndig ist, der die Vermdgensrechte
schitzt, auf die sich der Anspruchsteller
beruft, und in dessen Bezirk sich der Scha-
denserfolg zu verwirklichen droht. Diese
Gefahr kann sich insbesondere aus der
Mdoglichkeit ergeben, sich Uber eine im Be-
zirk des angerufenen Gerichts zugangliche
Website eine Vervielfaltigung des Werkes
zu beschaffen, an das die Rechte geknupft
sind, auf die sich der Anspruchsteller be-
ruft. Sofern hingegen der vom Mitglied-
staat des angerufenen Gerichts gewéhrte
Schutz nur fir das Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats gilt, ist das angerufene Ge-
richt nur fur die Entscheidung Uber den
Schaden zustandig, der im Hoheitsgebiet
des Mitgliedstaats verursacht worden ist,
zu dem es gehort.

Pressemitteilung Nr. 125/13 [Link]

Eine den Verbraucher irrefihrende
Geschéaftspraxis ist unlauter und mit-
hin verboten, ohne dass nachgewiesen
werden muss, dass sie den Erforder-
nissen der beruflichen Sorgfalt wider-
spricht

EuGH, Urt. v. 19. 9. 2013 — C-435/11 —
CHS Tour Services GmbH / Team4 Travel
GmbH

Team4 Travel, ein auf die Vermittlung von
Winterurlauben und Skikursen fur britische
Schulergruppen in Osterreich spezialisier-
tes Reisebiiro mit Sitz in Innsbruck (Oster-
reich), gab in ihrer englischsprachigen Bro-
schire fur die Wintersaison 2012 an, dass
verschiedene Hotels zu bestimmten Termi-
nen exklusiv Uber sie gebucht werden
kdénnten. Tatsachlich hatten die betreffen-
den Hotels Team4 Travel eine solche Ex-
klusivitat vertraglich zugesichert.

Allerdings hielten sich die betreffenden
Hotels nicht an diese Exklusivitdtsvereinba-
rung und rdumten CHS Tour Services, ei-
nem ebenfalls in Innsbruck ansassigen
konkurrierenden Reiseblro, bestimmte
Kontingente fur dieselben Termine ein, was
Team4 Travel zum Zeitpunkt der Vertei-
lung ihrer Broschuren aber nicht wusste.
Da CHS der Ansicht war, dass die in den
Broschuren von Team4 Travel aufgestellte

Exklusivitatsbehauptung gegen das Verbot
unlauterer Geschéaftspraktiken verstolie,
beantragte sie bei den 0&sterreichischen
Gerichten, Team4 Travel die Verwendung
dieser Behauptung zu verbieten. Die ersten
beiden Instanzen wiesen diesen Antrag mit
der Begrundung zuruck, es liege keine un-
lautere Praxis vor. Da sich Team4 Travel
von den Hotels Exklusivitat habe zusichern
lassen, habe sie den Erfordernissen der
beruflichen Sorgfalt entsprochen. CHS leg-
te daraufhin Revisionsrekurs beim Obers-
ten Gerichtshof ein.

Dieser fuhrt aus, die in den von Team4
Travel verteilten Broschiren enthaltene
Information Uber die Exklusivitat sei objek-
tiv falsch. Da samtliche in der Richtlinie
Uber unlautere Geschaftspraktiken® hierfur
ausdrucklich vorgesehenen Kriterien erfullt
seien, stelle diese Information aus der
Sicht des Durchschnittsverbrauchers eine
irrefUhrende Geschéaftspraxis dar. Im Hin-
blick auf die allgemeine Systematik der
Richtlinie wirft das nationale Gericht jedoch
die Frage auf, ob vor der Einstufung einer
Praxis als irrefihrend und mithin als unlau-
ter und verboten Uber diese Kriterien hin-
aus gepruft werden misse, ob die Praxis
den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt
widerspreche, was vorliegend nicht der Fall
ware, da Team4 Travel alles getan habe,
um die Exklusivitat, auf die sie sich in ihren
Broschiren berufe, zu gewéhrleisten. Der
Oberste Gerichtshof hat sich daraufhin mit
einem Ersuchen um Auslegung der ge-
nannten Richtlinie an den Gerichtshof ge-
wandt.

Mit seinem heutigen Urteil antwortet der
Gerichtshof, dass im Fall einer Geschafts-
praxis, die alle in der Richtlinienbestim-
mung?, die speziell den Verbraucher irre-
fuhrende Praktiken betrifft, ausdricklich
genannten Voraussetzungen erfullt, nicht
gepruft zu werden braucht, ob eine solche
Praxis auch den Erfordernissen der berufli-
chen Sorgfalt im Sinne dieser Richtlinie

1 Richtlinie 2005/29/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 11. Mai 2005 uber
unlautere Geschéftspraktiken im binnenmarkt-
internen Geschéaftsverkehr zwischen Unterneh-
men und Verbrauchern und zur Anderung der
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtli-
nien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des
Européaischen Parlaments und des Rates sowie
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates (ABI. L 149,
S. 22).

2 Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie.
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widerspricht, um die Praxis als unlauter
und mithin verboten ansehen zu kénnen.
Nach der maRgebenden Bestimmung der
Richtlinie hangt der irrefihrende Charakter
einer Geschéaftspraxis namlich allein davon
ab, dass sie unwahr ist, weil sie falsche
Angaben enthélt, oder dass sie ganz all-
gemein den Durchschnittsverbraucher in
Bezug auf u. a. die Art oder die wesentli-
chen Merkmale eines Produkts oder einer
Dienstleistung zu tauschen geeignet st
und ihn dadurch voraussichtlich zu einer
geschéaftlichen Entscheidung veranlasst, die
er ohne diese Praxis nicht getroffen hatte.
Die Tatbestandsmerkmale einer irrefih-
renden Geschaftspraxis sind daher im We-
sentlichen aus der Sicht des Verbrauchers
als des Adressaten unlauterer Ge-
schaftspraktiken konzipiert.

Liegen diese Merkmale vor, ist die Praxis
als irrefihrend und mithin als unlauter und
verboten anzusehen, ohne dass zu prufen
waére, ob die — in einer anderen, die allge-
meine Definition unlauterer Praktiken ent-
haltenden Bestimmung3 der Richtlinie auf-
gestellte und der Sphare des Unterneh-
mers zuzurechnende — Voraussetzung ei-
nes Widerspruchs der Praxis zu den Erfor-
dernissen der beruflichen Sorgfalt erflllt
ist.

Damit gewahrleistet die Richtlinie im Fall
irrefUhrender Geschéaftspraktiken ein hohes
Verbraucherschutzniveau. Derartige Prak-
tiken stellen, neben den aggressiven Ge-
schaftspraktiken, die bei weitem am meis-
ten verbreiteten unlauteren Geschaftsprak-
tiken dar.

Pressemitteilung Nr. 113/13 [Link]

Das Gericht entscheidet den Rechts-
streit Uber die Marke KNUT — DER EIS-
BAR zugunsten des Berliner Zoos

EuG, Urt. v. 16. 9. 2013 — T-250/10 — Knut
IP Management /HABM

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit
der alteren deutschen Marke KNUD hat das
Gemeinschaftsmarkenamt die Eintragung
von KNUT — DER EISBAR als Gemein-
schaftsmarke fur das britische Unterneh-
men Knut IP Management Ltd zu Recht
abgelehnt.

Knut ist der Name eines legendaren Eisba-
ren, der am 5. Dezember 2006 im Berliner
Zoo geboren wurde und dem eine sehr
breite Aufmerksamkeit in den Medien in

Deutschland und daridber hinaus zuteilwur-
de.

Im April 2007 meldete das britische Unter-
nehmen Knut IP Management Ltd beim
Gemeinschaftsmarkenamt  (HABM) das
Wortzeichen KNUT — DER EISBAR als Ge-
meinschaftsmarke u. a. fur Waren aus Pa-
pier und Pappe, Bekleidungsstucke,
Schuhwaren und Kopfbedeckungen, Sport-
artikel und sportliche Aktivitaten an.

Der Berliner Zoo widersprach dieser An-
meldung, da eine Gefahr von Verwechs-
lungen mit der alteren Marke KNUD beste-
he, fur die er eine Lizenz besitze und die in
Deutschland u. a. fur Bicher, Spiele, Spiel-
zeug und Puppen eingetragen sei. Eine
Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das
Publikum glauben kdnnte, dass die Waren
oder Dienstleistungen, fir die die einander
gegenuberstehenden Marken benutzt wer-
den, aus demselben Unternehmen oder
aus wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men stammen.

Das HABM gab diesem Widerspruch statt.
Es bestehe namlich zum einen wegen der
Ahnlichkeit der Zeichen KNUD und KNUT —
DER EISBAR und zum anderen wegen der
Identitat oder zumindest Ahnlichkeit der
fraglichen Waren und Dienstleistungen tat-
sachlich eine Verwechslungsgefahr im
deutschsprachigen Raum.

Mit seinem heutigen Urteil weist das Ge-
richt die Klage der Knut IP Management
Ltd gegen die Entscheidung des HABM ab.
Angesichts des Umstandes, dass zum ei-
nen die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen teilweise identisch und
teilweise ahnlich sind und zum anderen die
einander gegenuberstehenden Zeichen bei
einer Gesamtbeurteilung erhebliche Ahn-
lichkeiten insbesondere deshalb aufweisen,
weil die maRgeblichen Verkehrskreise sich
vor allem an den Ubereinstimmenden An-
fang der Marken, im vorliegenden Fall die
Elemente ,,KNUD“ und ,KNUT", erinnern,
konnte das HABM rechtsglltig zu dem
Schluss gelangen, dass zwischen den Zei-
chen kein hinreichender Unterschied be-
steht, um beim betroffenen Publikum jede
Gefahr von Verwechslungen zwischen der
alteren Marke und der Anmeldemarke zu
vermeiden.

Pressemitteilung Nr. 106/13 [Link]

Die unterschiedslose Erhebung einer
Abgabe fur Privatkopien auf den Erst-
verkauf von Tragermaterial kann unter
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bestimmten Voraussetzungen mit dem
Unionsrecht vereinbar sein

EuGH, Urt. v. 11. 7. 2013 — C-521/11 —
Amazon / Austro-Mechana

DarUber hinaus kann unter bestimmten
Voraussetzungen eine widerlegbare Ver-
mutung daftr bestehen, dass an Privatper-
sonen verkauftes Tragermaterial fur pri-
vate Zwecke genutzt wird.

Nach dem Unionsrecht' raumen die Mit-
gliedstaaten den Urhebern, Kinstlern, Her-
stellern und Sendeunternehmen grund-
satzlich das ausschliefdliche Recht ein, Ver-
vielfaltigungen ihrer Werke, der Aufzeich-
nungen ihrer Darbietungen, ihrer Tontra-
ger, ihrer Filme und der Aufzeichnungen
ihrer Sendungen zu erlauben oder zu ver-
bieten. Die Mitgliedstaaten kénnen jedoch
Ausnahmen oder Beschréankungen in Bezug
auf diese ausschliellichen Rechte vorse-
hen. So kdnnen sie u. a. die Anfertigung
von Privatkopien erlauben. Ein Mitglied-
staat, der von dieser Méglichkeit Gebrauch
macht, muss aber dafur sorgen, dass die
Rechtsinhaber einen ,gerechten Ausgleich*
erhalten. Dadurch soll den Rechtsinhabern
die ohne ihre Genehmigung erfolgte Ver-
vielféaltigung ihrer geschutzten Werke oder
sonstigen  Schutzgegenstdnde vergitet
werden.

In Osterreich besteht der gerechte Aus-
gleich in einer Abgabe fir Privatkopien, die
beim Erstverkauf von zur Vervielfaltigung
geeignetem Tragermaterial wie CD- und
DVD-Rohlingen, Speicherkarten und MP3-
Playern erhoben wird (sogenannte Leer-
kassettenvergiitung)?.

Austro-Mechana, eine 0Osterreichische Ge-
sellschaft zur Verwertung von Urheber-
rechten, hat Amazon vor dem Handelsge-
richt Wien auf Zahlung einer Leerkasset-
tenvergitung fur in den Jahren 2002 bis
2004 in Osterreich verkauftes Tragermate-
rial verklagt. Sie begehrt die Zahlung eines
Betrags von 1 856 275 Euro fir das erste
Halbjahr 2004 und hat beantragt, Amazon

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

2 § 42b des Urheberrechtsgesetzes vom 9. April
1936 (BGBI 111/1936) in der Fassung der Ur-
heberrechtsgesetz-Novelle 2003  (BGBI |
32/2003).

zu verpflichten, ihr insoweit Rechnung zu
legen, als es zur Bezifferung der fir den
verbleibenden Zeitraum geschuldeten Be-
trdge notwendig sei. Das Handelsgericht
hat dem Verpflichtungsantrag stattgegeben
und die Entscheidung Uber den Zahlungs-
antrag vorbehalten. Sein Urteil wurde in
der Berufungsinstanz bestéatigt. Amazon,
die der Auffassung ist, dass die Leerkasset-
tenvergitung aus mehreren Grinden ge-
gen das Unionsrecht verstofRe, hat darauf-
hin den Obersten Gerichtshof angerufen.
Dieser fragt den Gerichtshof nach der Aus-
legung der einschlagigen unionsrechtlichen
Bestimmungen.

Zu dem Umstand, dass die Leerkassetten-
vergitung in Osterreich unterschiedslos
auf den Erstverkauf von Tragermaterial
erhoben wird und dass es die Mdaglichkeit
gibt, die Vergitung in bestimmten Fallen
erstattet zu bekommen

Der Gerichtshof weist insoweit darauf hin,
dass das Unionsrecht die Erhebung der
Abgabe fur Privatkopien nicht erlaubt,
wenn das Tragermaterial offenkundig nicht
zur Anfertigung solcher Kopien verwendet
werden soll. Unter bestimmten Vorausset-
zungen steht das Unionsrecht einer solchen
allgemeinen Erhebungsregelung mit einer
Erstattungsmoglichkeit fur den Fall, dass
keine Privatkopien angefertigt werden sol-
len, jedoch nicht entgegen. Es obliegt so-
mit dem Obersten Gerichtshof, im vorlie-
genden Fall unter Berucksichtigung der
besonderen Umsténde der Osterreichischen
Regelung und der durch das Unionsrecht®
vorgegebenen Grenzen zu prifen, ob prak-
tische Schwierigkeiten eine solche Rege-
lung zur Finanzierung des gerechten Aus-
gleichs rechtfertigen und ob der Ricker-
stattungsanspruch wirksam ist und nicht so
ausgestaltet ist, dass er die Erstattung der
gezahlten Abgabe GbermaRig erschwert.
Zur Mdaglichkeit, eine Vermutung daftr auf-
zustellen, dass an Privatpersonen verkauf-
tes Tragermaterial zu privaten Zwecken
genutzt wird

Der Gerichtshof stellt fest, dass widerleg-
bar vermutet werden kann, dass Privatper-
sonen Tragermaterial zu privaten Zwecken
nutzen, sofern zwei Voraussetzungen er-
fullt sind: Erstens missen praktische
Schwierigkeiten bei der Ermittlung des pri-
vaten Zwecks der Nutzung des Tragerma-
terials die Aufstellung einer solchen Ver-
mutung rechtfertigen, und zweitens darf

3 Der in FuBnote 1 angefiihrten Richtlinie.
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diese Vermutung nicht dazu fiuhren, dass
die Abgabe fur Privatkopien in Fallen aufer-
legt wird, in denen das Tragermaterial of-
fenkundig zu nicht privaten Zwecken ge-
nutzt wird.

Zu dem Umstand, dass die Halfte des Erlo-
ses der Leerkassettenvergutung nicht un-
mittelbar an diejenigen gezahlt wird, de-
nen der gerechte Ausgleich zusteht, son-
dern an zu ihren Gunsten geschaffene so-
ziale und kulturelle Einrichtungen

Der Gerichtshof fuhrt aus, dass dieser Um-
stand dem Anspruch auf einen gerechten
Ausgleich oder der zur Finanzierung dieses
Ausgleichs bestimmten Abgabe fir Privat-
kopien nicht entgegenstehen kann, sofern
die sozialen und kulturellen Einrichtungen
tatsachlich den Berechtigten zugutekom-
men und ihre Funktionsmodalitaten nicht
diskriminierend sind, was zu prifen Sache
des Obersten Gerichtshofs ist.

Zur Nichtbertcksichtigung einer bereits in
einem anderen Mitgliedstaat entrichteten
Abgabe fur Privatkopien

Der Gerichtshof antwortet, dass es der
Pflicht zur Zahlung einer Abgabe wie der
Leerkassettenvergltung nicht entgegen-
stehen kann, dass eine entsprechende Ab-
gabe bereits in einem anderen Mitglied-
staat entrichtet worden ist. Wer diese Ab-
gabe zuvor in einem fir ihre Erhebung ter-
ritorial nicht zustandigen Mitgliedstaat ent-
richtet hat, kann namlich von diesem Staat
nach dessen nationalem Recht die Erstat-
tung der Abgabe verlangen.

Pressemitteilung Nr. 89/13 [Link]

Die Abgabe fur die Vervielfaltigung
geschutzter Werke kann auf den Ver-
trieb eines Druckers oder eines Com-
puters erhoben werden

EuGH, Urt. v. 27. 6. 2013 — C-457/11 bis
C-460/11 — VG Wort / Kyocera ua.

Die Mitgliedstaaten verfugen uber einen
weiten Ermessensspielraum bei der Be-
stimmung des Schuldners dieser Abgabe,
durch die den Urhebern die ohne ihre Ge-
nehmigung erfolgte Vervielfaltigung ihrer
Werke vergutet werden soll.

Nach dem Unionsrecht® raumen die Mit-
gliedstaaten den Urhebern und Inhabern

1 Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte in

verwandter Schutzrechte grundsatzlich das
ausschlielliche Recht ein, die Vervielfalti-
gung ihrer Werke oder sonstigen Schutz-
gegenstande zu erlauben oder zu verbie-
ten. Die Mitgliedstaaten kdnnen jedoch
Ausnahmen oder Beschrankungen in Bezug
auf dieses ausschliel3liche Recht vorsehen.
So kdénnen sie u. a. die Anfertigung von
Privatkopien und Vervielfaltigungen auf
Papier oder einem ahnlichen Trager mittels
beliebiger fotomechanischer Verfahren o-
der anderer Verfahren mit &ahnlicher Wir-
kung erlauben. Ein Mitgliedstaat, der von
dieser Moglichkeit Gebrauch macht, muss
dafir sorgen, dass die Inhaber des Urhe-
berrechts einen ,gerechten Ausgleich” er-
halten. Dadurch soll den Urhebern die oh-
ne ihre Genehmigung erfolgte Vervielfalti-
gung ihrer geschitzten Werke vergutet
werden.

Dem Bundesgerichtshof liegen Rechtsstrei-
tigkeiten zur Entscheidung vor, in denen es
um den gerechten Ausgleich fur Vervielfal-
tigungen geschutzter Werke mit Hilfe einer
u. a. aus einem Drucker und einem PC be-
stehenden Kette von Geraten geht, insbe-
sondere wenn diese Gerdte miteinander
verbunden sind. Im Rahmen dieser
Rechtsstreitigkeiten beantragt die VG Wort
— die Verwertungsgesellschaft, die Urheber
und Verleger literarischer Werke in
Deutschland vertritt —, Canon, Epson,
Fujitsu, Hewlett-Packard, Kyocera und Xe-
rox zu verurteilen, ihr Auskunft tGber die
Mengen und die Art der seit 2001 verkauf-
ten Drucker zu erteilen. Zudem begehrt sie
die Feststellung, dass Kyocera, Epson und
Xerox verpflichtet sind, an sie eine Vergu-
tung fiur die zwischen 2001 und 2007 in
Deutschland vertriebenen PCs, Drucker
und/oder Plotter zu entrichten. In diesem
Zusammenhang hat sich der Bundesge-
richtshof an den Gerichtshof gewandt und
ihn um Auslegung der einschlagigen Vor-
schriften des Unionsrechts ersucht.

Mit seinem heutigen Urteil antwortet der
Gerichtshof, dass der Ausdruck ,,Vervielfal-
tigungen mittels beliebiger fotomechani-
scher Verfahren oder anderer Verfahren
mit ahnlicher Wirkung“ Vervielfaltigungen
mittels eines Druckers und eines PCs um-
fasst, wenn diese Gerate miteinander ver-
bunden sind. In diesem Fall steht es den
Mitgliedstaaten frei, ein System einzufih-
ren, bei dem der gerechte Ausgleich von

der Informationsgesellschaft (ABI.
10).

L 167, S.
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den Personen entrichtet wird, die Uber ein
Geréat verfugen, das in nicht eigenstandiger
Weise zu dem einheitlichen Verfahren der
Vervielfaltigung des Werks oder eines
sonstigen Schutzgegenstands auf dem be-
treffenden Trager beitragt, da diese Perso-
nen die Mdoglichkeit haben, die Kosten der
Abgabe auf ihre Kunden abzuwalzen; dabei
darf der Gesamtbetrag des gerechten Aus-
gleichs, der als Ersatz fur den Schaden
geschuldet wird, der dem Urheber am Ende
eines solchen einheitlichen Verfahrens ent-
standen ist, nicht substanziell von demje-
nigen abweichen, der fir die Vervielfalti-
gung mittels nur eines Gerats festgelegt
ist.

Des Weiteren stellt der Gerichtshof fest,
dass eine etwaige Zustimmung des Rechts-
inhabers zur Vervielfaltigung seines Werks
oder eines sonstigen Schutzgegenstands
keine Auswirkung auf den gerechten Aus-
gleich hat.

Daruber hinaus kann die Nichtanwendung
technischer Mallhahmen, mit denen nicht
genehmigte Vervielfaltigungen verhindert
oder eingeschrankt werden sollen, den
gerechten Ausgleich fur Privatkopien nicht
entfallen lassen. Die Anwendung derartiger
MaRnahmen ist fur die Rechtsinhaber nam-
lich freiwillig. Gleichwohl steht es dem be-
treffenden Mitgliedstaat frei, die konkrete
Hohe des Ausgleichs davon abhéngig zu
machen, ob derartige technische Mal3nah-
men angewandt werden oder nicht, damit
far die Rechtsinhaber tatsachlich ein Anreiz
besteht, diese MaRnahmen zu treffen und
so freiwillig zur korrekten Anwendung der
Ausnahme fur Privatkopien beizutragen.
Schlielllich findet die einschlagige Regelung
— eine Richtlinie, die am 22. Juni 2001 in
Kraft trat und die die Mitgliedstaaten bis
spatestens 22. Dezember 2002 in inner-
staatliches Recht umzusetzen hatten -—
keine Anwendung auf Nutzungen von Wer-
ken und sonstigen Schutzgegenstanden,
die vor dem letztgenannten Zeitpunkt
stattfanden.

Pressemitteilung Nr. 80/13 [Link]

zusammengestellt von Stephan Kunze

Meisterprasenz bei HoOrgerateakustik-
Unternehmen
Urt. v. 17. 7. 2013 - | ZR 222/11

Der unter anderem fir das Wettbewerbs-
recht zustandige |. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat heute entschieden, dass
es weder irrefihrend ist noch einen Ver-
stol3 gegen den Grundsatz der Meisterpra-
senz nach der Handwerksordnung darstellt,
wenn der Meister in einem Horgerateakus-
tik-Unternehmen nicht standig anwesend,
sondern noch fur einen zweiten Betrieb in
einer benachbarten Stadt zustandig ist.
Beide Parteien sind auf dem Gebiet der
Horgerateakustik tatig, bei dem es sich
nach der Handwerksordnung um ein zulas-
sungspflichtiges Handwerk handelt. Die
Beklagte betreibt ein Geschéaft in Dillingen
an der Donau, die Klagerin im 26 km ent-
fernten Ginzburg, wo auch eine Schwes-
tergesellschaft der Beklagten tétig ist. Die
Beklagte beschéaftigt in Dillingen einen
Horgerateakustik-Meister als Betriebsleiter,
der gleichzeitig Betriebsleiter im Gunzbur-
ger Geschéaft des Schwesterunternehmens
tatig ist. Nach Ansicht der Klagerin ist die
Einsetzung eines gemeinsamen Betriebslei-
ters fur die beiden Betriebe wegen Versto-
Res gegen die Handwerksordnung und we-
gen Irrefiihrung der Kundschaft unzulédssig.
Sie nimmt die Beklagte daher auf Unterlas-
sung und Ersatz von Abmahn- sowie De-
tekteikosten in Anspruch.

Das Landgericht Augsburg und das Ober-
landesgericht Muinchen haben die Klage als
begrindet angesehen, wobei das Oberlan-
desgericht auf die IrrefUhrung der Ver-
braucher abgestellt hat und die Frage eines
VerstolRes gegen die Handwerksordnung
offengelassen hat. Der Bundesgerichtshof
hat heute diese Entscheidungen aufgeho-
ben und die Klage abgewiesen.

Eine IrrefUhrung scheidet - so der Bundes-
gerichtshof - im Streitfall aus: Zwar ver-
mittelt ein Unternehmen, das eine Dienst-
leistung anbietet, dem Verbraucher grund-
satzlich den Eindruck, dass die Dienstleis-
tungen in seinem Geschaftslokal wahrend
der Geschaftszeiten fur Kunden unmittel-
bar erbracht werden kénnen. Die Verbrau-
cher stellen aber auch die Art der von
ihnen nachgefragten Dienstleistung sowie
die Ublichkeiten im Geschaftsverkehr in
Rechnung. Sie berucksichtigten daher,
dass es in bestimmten Bereichen und ins-
besondere dort, wo die Erbringung der
Dienstleistung in Form einer Beratung oder
Behandlung langere Zeit in Anspruch
nimmt, haufig Ublich ist, dass eine solche
Beratung oder Behandlung auch dann,
wenn das Geschéaftslokal geotffnet ist, nur
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nach vorheriger Terminvereinbarung er-
folgt. Sie werden daher nicht irregefuhrt,
wenn die durch einen Meister vorzuneh-
menden Untersuchungen im Betrieb der
Beklagten in Dillingen nur nach Terminab-
sprache angeboten werden.

Auch einen Verstol3 gegen die Bestimmun-
gen der Handwerksordnung hat der Bun-
desgerichtshof verneint. Allerdings ist bei
Gesundheitshandwerken, von engen Aus-
nahmefallen abgesehen, fur eine Betriebs-
statte standige Meisterprasenz zu verlan-
gen. Daraus folgt aber nicht, dass der Be-
treiber eines Horgerateakustik-
Unternehmens sein Ladenlokal nicht offen-
halten darf, wenn der Meister im Ge-
schaftslokal nicht anwesend ist. In dieser
Zeit kdnnen etwa Termine mit ins Ladenlo-
kal kommenden Kunden vereinbart, Er-
satz- und Verschleildteile wie etwa Batte-
rien fir Horgeréate abgegeben und ahnliche
Leistungen erbracht werden, die keine An-
wesenheit eines Meisters erfordern. Unzu-
lassig ware es zwar, wenn ein Meister nur
ganz gelegentlich in dem Betrieb zur Ver-
flgung stinde, etwa weil er eine Vielzahl
von Betrieben oder weit voneinander ent-
fernt liegende Betriebe zu betreuen héatte.
So verhalt es sich im Streitfall aber nicht.
Nach den getroffenen Feststellungen war
der Horgerateakustik-Meister jeden Tag
zur Halfte im Betrieb der Beklagten in Dil-
lingen und im Ubrigen im Betrieb der
Schwestergesellschaft in Gunzburg tatig
und dort ohne weiteres erreichbar.

Pressemitteilung Nr. 125/13

BGH =zur Zulassigkeit des Vertriebs
,»gebrauchter* Softwarelizenzen

Urteil vom 17. Juli 2013 - | ZR 129/08 -
UsedSoft Il

Der u.a. fur das Urheberrecht zustandige 1.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich
erneut mit der urheberrechtlichen Zuléas-
sigkeit des Vertriebs ,,gebrauchter” Soft-
warelizenzen zu befasst.

Die Klagerin entwickelt Computersoftware,
die sie ganz Uberwiegend in der Weise ver-
treibt, dass die Kunden keinen Datentrager
erhalten, sondern die Software von der
Internetseite der Klagerin auf ihren Com-
puter herunterladen. In den Lizenzvertra-
gen der Klagerin ist bestimmt, dass das
Nutzungsrecht, das die Klagerin ihren Kun-
den an den Computerprogrammen ein-
rdumt, nicht abtretbar ist.

Die Beklagte handelt mit ,gebrauchten“
Softwarelizenzen. Im Oktober 2005 bot sie
,bereits benutzte“ Lizenzen fir Programme
der Klagerin an. Dabei verwies sie auf ein
Notartestat, in dem auf eine Bestatigung
des urspringlichen Lizenznehmers verwie-
sen wird, wonach er rechtmaRiger Inhaber
der Lizenzen gewesen sei, diese nicht mehr
benutze und den Kaufpreis vollstandig be-
zahlt habe. Kunden der Beklagten laden
nach dem Erwerb einer ,gebrauchten* Li-
zenz die entsprechende Software von der
Internetseite der Klagerin auf einen Daten-
trager herunter.

Die Klagerin ist der Auffassung, die Beklag-
te verletze dadurch, dass sie die Erwerber
»gebrauchter* Lizenzen dazu veranlasse,
die entsprechenden Computerprogramme
zu vervielfaltigen, das Urheberrecht an
diesen Programmen. Sie hat die Beklagte
deshalb auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen.

Landgericht und Berufungsgericht haben
der Klage stattgegeben. Auf die Revision
der Beklagten hat der Bundesgerichtshof
das Verfahren ausgesetzt und dem Ge-
richtshof der Européischen Union einige
Fragen zur Auslegung der Richtlinie
2009/24/EG Uber den Rechtsschutz von
Computerprogrammen zur Vorabentschei-
dung vorgelegt. Nachdem der Europaische
Gerichtshof diese Fragen beantwortet hat,
hat der Bundesgerichtshof nun das Beru-
fungsurteil aufgehoben und die Sache an
das Berufungsgericht zurtickverwiesen.

Die Kunden der Beklagten greifen durch
das Herunterladen der Computerprogram-
me - so der Bundesgerichtshof - in das
nach 8 69c Nr. 1 UrhG ausschlieBlich dem
Rechtsinhaber zustehende Recht zur Ver-
vielfaltigung der Computerprogramme ein.
Da die Beklagte ihre Kunden durch das
Angebot ,gebrauchter” Lizenzen zu diesem
Eingriff veranlasst, kann sie auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden, falls
ihre Kunden nicht zur Vervielféaltigung der
Programme berechtigt sind. Die Kunden
der Beklagten kénnen sich allerdings mog-
licherweise auf die Regelung des & 69d
Abs. 1 UrhG berufen, die Art. 5 Abs. 1 der
Richtlinie 2009/24/EG ins deutsche Recht
umsetzt und daher richtlinienkonform aus-
zulegen ist. Nach Art. 5 Abs. 1 der Richtli-
nie 2009/24/EG bedarf die Vervielfaltigung
eines Computerprogramms - solange
nichts anderes vereinbart ist - nicht der
Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie



GB 4/2013 261

far eine bestimmungsgemale Benutzung
des Computerprogramms durch den
rechtmafigen Erwerber notwendig ist.

Aus der Entscheidung des Europaische Ge-
richtshof geht - so der Bundesgerichtshof
weiter - hervor, dass der Erwerber einer
»~gebrauchten“ Softwarelizenz als ,recht-
maRiger Erwerber* einer Programmkopie
anzusehen ist, der von dem Vervielfalti-
gungsrecht Gebrauch machen darf, wenn
das Recht zur Verbreitung der Programm-
kopie nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie
2009/24/EG erschopft ist und der Weiter-
verkauf der Lizenz an den Erwerber mit
dem Weiterverkauf der von der Internet-
seite des Urheberrechtsinhabers herunter-
geladenen Programmkopie verbunden ist.
Dabei setzt ein Weiterverkauf der von der
Internetseite des Urheberrechtsinhabers
heruntergeladenen Programmkopie nicht
voraus, dass die Beklagte ihren Kunden
einen Datentrdger mit einer ,erschopften®
Kopie des Computerprogramms Ubergibt.
Vielmehr kann ein solcher Weiterverkauf
auch dann vorliegen, wenn der Kunde die
ihm von der Beklagten verkaufte Kopie des
Computerprogramms von der Internetseite
des Urheberrechtsinhabers auf seinen
Computer herunterladt.

Die Erschopfung des Verbreitungsrechts
des Urheberrechtsinhabers ist nach der
Entscheidung des Européaische Gerichtshof
allerdings von einer Reihe von Vorausset-
zungen abhangig. Dazu gehért unter ande-
rem, dass der Urheberrechtsinhaber dem
Ersterwerber das Recht eingerdumt hat,
diese Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu
nutzen. Ferner kann sich der Nacherwerber
einer Kopie des Computerprogramms nur
dann mit Erfolg auf eine Erschopfung des
Verbreitungsrechts an dieser Kopie beru-
fen, wenn der Ersterwerber seine Kopie
unbrauchbar gemacht hat. Der Bundesge-
richtshof hat die Sache an das Berufungs-
gericht zurlckverwiesen, damit dieses
nach entsprechendem Vortrag der Parteien
prufen kann, ob diese Voraussetzungen im
vorliegenden Fall erfillt sind.

Pressemitteilung Nr. 126/13

Urheberrechtlicher Schutz einer litera-
rischen Figur

Urt. v 17. 7. 2013 - | ZR 52/12 - Pippi
Langstrumpf

Die Beklagte betreibt Einzelhandelsmarkte.
Um fur ihre Karnevalskostime zu werben,
verwandte sie in Verkaufsprospekten im

Januar 2010 die Fotografien eines etwa
funfjdhrigen Madchens und einer jungen
Frau, die als Pippi Langstrumpf verkleidet
waren. Sowohl das Madchen als auch die
junge Frau trugen eine rote Pericke mit
abstehenden Zopfen und ein T-Shirt sowie
Strumpfe mit rotem und grinem Ringel-
muster.

Die Fotografien waren bundesweit in Ver-
kaufsprospekten, auf Vorankiindigungspla-
katen in den Filialmarkten sowie in Zei-
tungsanzeigen abgedruckt und Uber die
Internetseite der Beklagten abrufbar. Dar-
Uber hinaus waren die Abbildungen den
jeweiligen Kostimsets beigefligt, von de-
nen die Beklagte insgesamt mehr als
15.000 Stuck verkaufte.

Die Klagerin, die fur sich in Anspruch
nimmt, Inhaberin der urheberrechtlichen
Nutzungsrechte am kunstlerischen Schaf-
fen von Astrid Lindgren zu sein, ist der
Auffassung, die Beklagte habe mit ihrer
Werbung die urheberrechtlichen Nutzungs-
rechte an der literarischen Figur ,Pippi
Langstrumpf® verletzt. Diese genielRe flr
sich genommen urheberrechtlichen Schutz.
Die Beklagte habe sich in den verwendeten
Abbildungen an diese Figur angelehnt. Aus
diesem Grund stehe ihr Schadensersatz in
Hohe einer fiktiven Lizenzgebuhr in Hbhe
von 50.000 € zu.

Das Landgericht hat die Beklagte antrags-
gemal verurteilt. Die dagegen gerichtete
Berufung der Beklagten ist erfolglos ge-
blieben. Nach Auffassung des Berufungsge-
richts stehe der Klagerin der geltend ge-
machte Anspruch nach 8 97 Abs. 2 UrhG
zu. Die Figur ,Pippi Langstrumpf* geniel3e
Urheberrechtsschutz als Sprachwerk im
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Sie sei
eine einmalige Figur, die sich aufgrund
ihrer Wesenszige und ihrer &aufleren
Merkmale von den bis dahin bekannten
Figuren deutlich abhebe. Die von der Be-
klagten verwendeten Abbildungen zur Be-
werbung der Kostiime seien im Sinne des §
23 UrhG unfreie Bearbeitungen der Figur
»Pippi Langstrumpf“, weil bei der vorzu-
nehmenden Gesamtbetrachtung die eigen-
schopferischen Zuge der ,Pippi Langs-
trumpf“ darin deutlich sichtbar seien und
es sich nicht um eine neues und eigen-
standiges Werke handele. Dies sei Voraus-
setzung einer freien Benutzung im Sinne
des 8§ 24 Abs. 1 UrhG. Mit der von Beru-
fungsgericht zugelassenen Revision, deren
Zurickweisung die Klagerin beantragt,
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verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Kla-
geabweisung weiter.

Auf die Revision der Beklagten hat der
Bundesgerichtshof das Berufungsurteil
aufgehoben und die Klage abgewiesen,
soweit sie auf Anspriche aus dem Urhe-
berrecht gestiutzt ist. Im Hinblick auf hilfs-
weise geltend gemachte wettbewerbsrecht-
liche Anspriche, Uber die das Berufungs-
gericht noch nicht befunden hatte, hat der
Bundesgerichtshof die Sache zur neuen
Verhandlung und Entscheidung an das Be-
rufungsgericht zurickverwiesen.

Der Bundesgerichtshof hat angenommen,
dass die von Astrid Lindgren in ihren Kin-
derblichern geschaffene Figur der ,Pippi
Langstrumpf* als Sprachwerk im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG Urheberrechtsschutz
geniel3t. Voraussetzung fur den Schutz
eines fiktiven Charakters ist es, dass der
Autor dieser Figur durch die Kombination
von ausgepragten Charaktereigenschaften
und besonderen &ufReren Merkmalen eine
unverwechselbare Personlichkeit verleiht.
Dies ist bei der Figur der ,Pippi Langs-
trumpf” der Fall. Schon die aul’eren Merk-
male fallen aus dem Rahmen (karottenfar-
bene Haare, die zu zwei abstehenden Z6p-
fen geflochten sind, eine Nase voller Som-
mersprossen, die die Form einer kleinen
Kartoffel hat, breiter lachender Mund, gel-
bes Kleid, darunter eine blaue Hose, ein
schwarzer und ein geringelter Strumpf, viel
zu grolRe Schuhe). Dazu treten ganz be-
sondere Persodnlichkeitsmerkmale: Trotz
schwieriger familidrer Verhaltnisse ist Pippi
Langstrumpf stets frohlich; sie zeichnet
sich durch eine ausgepragte Furcht- und
Respektlosigkeit, gepaart mit Fantasie und
Wortwitz, aus und verfugt Uber uUber-
menschliche Krafte.

Allerdings fehlt es im Streitfall an einer
Verletzung des Urheberrechts. Zwar er-
kennt der Betrachter, dass es sich bei den
Figuren in der Werbung der Beklagten um
Pippi Langstrumpf handeln soll. Das &andert
aber nichts daran, dass diese in der Wer-
bung verwendeten Figuren nur wenige
Merkmale Ubernehmen, die fur den urhe-
berrechtlichen Schutz der literarischen Fi-
gur der Pippi Langstrumpf mafgeblich
sind. Der Schutz einer literarischen Figur
als Sprachwerk kommt in Betracht, wenn
diese Figur durch eine unverwechselbare
Kombination auflerer Merkmale, Charak-
tereigenschaften, Fahigkeiten und typi-
schen Verhaltensweisen beschrieben wird.
Das Urheberrecht an einer solchen Figur

wird nicht schon dadurch verletzt, dass
lediglich wenige &uf3ere Merkmale Uuber-
nommen werden, die fur sich genommen
den Urheberrechtsschutz nicht begriinden
kénnten. Nach den Feststellungen des Be-
rufungsgerichts hat die Beklagte fur die
Figuren in den angegriffenen Abbildungen
lediglich die Haare in Farbe und Form, die
Sommersprossen und - ganz allgemein -
den Kleidungstil der Pippi Langstrumpf
Ubernommen. Diese Elemente mdgen zwar
ausreichen, um Assoziationen an Pippi
Langstrumpf zu wecken und um zu erken-
nen, dass es sich um ein Pippi-
Langstrumpf-Kostum handeln soll. Sie ge-
nugen aber nicht, um den Urheberrechts-
schutz an der Figur der Pippi Langstrumpf
zu begrinden und nehmen daher auch
nicht isoliert am Schutz der literarischen
Figur teil.

Pressemitteilung Nr. 127/13

BGH entscheidet im Streit zwischen

der weltweit tatigen Hard Rock-
Gruppe und dem ,,Hard Rock Cafe Hei-
delberg“

Urt. v. 15. 8. 2013 - | ZR 188/11 — Hard
Rock Café

Das ,Hard Rock Cafe Heidelberg”“ kann un-
ter dieser Bezeichnung weiter betrieben
werden, es durfen dort aber keine mit dem
international bekannten ,Hard-Rock-Cafe-
Logo* gekennzeichneten Artikel mehr ver-
kauft werden. Das hat der u.a. fur das
Wettbewerbs- und Markenrecht zustandige
I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs heute
entschieden.

Die Klagerin zu 1, die zur weltweit tatigen
Hard-Rock-Gruppe gehort, betreibt Hard-
Rock-Cafés in Berlin, Minchen und Koéln.
Die Klagerin zu 2 ist Inhaberin zahlreicher
Wort- und Wort-/Bildmarken ,Hard Rock
Cafe“. Die Beklagte zu 1, deren Geschéafts-
fuhrer der Beklagte zu 3 ist, betreibt ein
Restaurant unter der Bezeichnung ,Hard
Rock Cafe Heidelberg“. Bei der Einrichtung
und Ausstattung des Restaurants hatten
sich seine Grunder bewusst an dem 1971
in London eroffneten ,Hard Rock Cafe*
orientiert. Jedenfalls seit 1978 verwendet
die Beklagte zu 1 das typische kreisrunde
Hard-Rock-Logo der Klagerin zu 2 in Spei-
se- und Getrankekarten sowie auf Glasern.
Sie benutzt die Wortfolge ,Hard Rock Cafe*
sowie das Logo als Eingangsschild, auf der
Eingangstur und in den Fenstern ihres Res-
taurants und bietet Merchandising-Artikel
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an, die ebenfalls dieses Logo tragen. Die
Klagerinnen meldeten erstmals Ende 1986
ihr Logo als Marke fir Bekleidung in
Deutschland an; ihr erstes deutsches Hard-
Rock-Café wurde 1992 in Berlin ertffnet.
Unmittelbar danach erwirkten die Klagerin-
nen eine einstweilige Verfigung gegen die
Beklagte, nahmen aber den Antrag auf
ihren Erlass nach Widerspruch der Beklag-
ten zurick.

Mit der Klage im vorliegenden Verfahren
wollen die Klagerinnen es den Beklagten
verbieten lassen, unter der Bezeichnung
,Hard Rock“ und unter den Logos ,Hard
Rock Cafe Heidelberg”“ ein Restaurant zu
betreiben oder zu bewerben, sowie Mer-
chandising-Artikel mit dem Aufdruck ,,Hard
Rock Cafe“ zu vertreiben; auBerdem sollen
die Beklagten zu 2 und 3 auf bestimmte fur
sie registrierte Domainnamen mit dem Be-
standteil ,hardrock-cafe* verzichten.
SchlieBBlich moéchten die Klagerinnen die
Verurteilung der Beklagten zur Auskunfter-
teilung und Vernichtung von mit dem
Hard-Rock-Logo versehenen Merchandi-
sing-Artikeln sowie die Feststellung der
Schadensersatzpflicht der Beklagten errei-
chen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klagerinnen blieb ohne
Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hat die Auffassung
des Berufungsgerichts bestatigt, Anspriiche
gegen den Betrieb des Heidelberger Res-
taurants unter der Bezeichnung ,Hard
Rock* seien verwirkt, weil die Klagerinnen
diese Firmierung nach Riucknahme des An-
trags auf einstweilige Verfigung mehr als
14 Jahre geduldet haben. Im Ubrigen hat
der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil
aufgehoben, der Klage hinsichtlich des Ver-
triebs konkret bezeichneter Merchandising-
Artikel stattgegeben und die Sache im Ub-
rigen Umfang der Aufhebung an das Beru-
fungsgericht zurickverwiesen.

Rechtsfolge der Verwirkung im Marken-
und Lauterkeitsrecht ist allein, dass ein
Markeninhaber seine Rechte wegen be-
stimmter, bereits begangener oder noch
andauernder Rechtsverletzungen nicht
mehr durchsetzen kann. Bei wiederholten,
gleichartigen Verletzungshandlungen lasst
jede Verletzungshandlung einen neuen
Unterlassungsanspruch entstehen. Auch
langere Untatigkeit des Markeninhabers
kann insoweit kein berechtigtes Vertrauen
darauf begrinden, derartiges Verhalten
werde weiterhin geduldet. Jedes Angebot

und jeder Verkauf eines Merchandising-
Artikels, jede neue Werbung und jeder
neue Internetauftritt sind fur die Frage der
Verwirkung daher gesondert zu betrachten.
Der Vertrieb der Merchandising-Artikel
durch die Beklagten verletzt die Marken-
rechte der Klagerin zu 2. Er verstdf3t auch
gegen das wettbewerbsrechtliche Irrefih-
rungsverbot. Dabei kommt es nicht darauf
an, dass die Beklagten den Vertrieb derar-
tiger Produkte in Deutschland mdoglicher-
weise schon vor der Klagerin aufgenom-
men haben. Das Restaurant der Beklagten
befindet sich in bester touristischer Lage
Heidelbergs. Ein erheblicher Teil seiner
Kunden sind ortsfremde Géaste, denen die
Hard-Rock-Cafés der Klagergruppe be-
kannt sind, die aber nicht wissen, dass das
Restaurant der Beklagten nicht dazu ge-
hort. Diese Irrefihrung mussen die Beklag-
ten unterbinden.

Uber die weiteren Anspriche der Klagerin-
nen konnte der Bundesgerichtshof nicht
abschlieBend entscheiden. Insoweit wird es
unter anderem darauf ankommen, ob die
Beklagten fur die Bezeichnung ,,Hard Rock
Cafe Heidelberg”“ schon einen Schutz als
Unternehmenskennzeichen im Raum Hei-
delberg erworben hatten, bevor fur die
Klagerin zu 2 Marken in Deutschland an-
gemeldet worden sind. Soweit den Beklag-
ten die weitere Verwendung der Logos
,Hard Rock Cafe“ zu gestatten sein sollte,
mussten sie durch Kklarstellende Zuséatze
Verwechslungen mit den Restaurants der
Klagerinnen ausschlieen.

Pressemitteilung Nr. 136/13

BGH konkretisiert Haftung von File-
Hosting-Diensten fur Urheberrechts-
verletzungen
Urt. v. 15. 8. 2013 - | ZR 80/12 - File-
Hosting-Dienst

Ein File-Hosting-Dienst ist zu einer umfas-
senden regelmafigen Kontrolle der Link-
sammlungen verpflichtet, die auf seinen
Dienst verweisen, wenn er durch sein Ge-
schaftsmodell Urheberrechtsverletzungen
in erheblichem Umfang Vorschub leistet.
Das hat der u.a. fur das Urheberrecht zu-
standige 1. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs in einem Urteil vom 15. August ent-
schieden, dessen Entscheidungsgrinde
heute veroffentlicht worden sind.

Die Klagerin ist die GEMA, die als Verwer-
tungsgesellschaft die Verwertungsrechte
von Musikurhebern (Komponisten und
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Textdichtern) wahrnimmt. Die Beklagte
betreibt einen File-Hosting-Dienst; sie
stellt unter der Internetadresse
www.rapidshare.com Speicherplatz im In-
ternet zur Verfigung. Die Nutzer des
Dienstes konnen eigene Dateien auf der
Internetseite der Beklagten hochladen, die
dann auf deren Servern abgespeichert
werden. Dem Nutzer wird ein Link Ubermit-
telt, mit dem die abgelegte Datei aufgeru-
fen werden kann. Die Beklagte kennt we-
der den Inhalt der hochgeladenen Dateien,
noch halt sie ein Inhaltsverzeichnis der
Dateien vor. Spezielle Suchmaschinen
(sog. ,Linksammlungen*) gestatten aber,
nach bestimmten Dateien auf den Servern
der Beklagten zu suchen.

Die Klagerin macht geltend, 4.815 im Ein-
zelnen bezeichnete Musikwerke seien ohne
ihre Zustimmung Uber den Dienst der Be-
klagten offentlich zuganglich gemacht wor-
den und koénnten dort heruntergeladen
werden. Die Klagerin sieht darin eine Ur-
heberrechtsverletzung und verlangt von
der Beklagten Unterlassung.

Die Klage war in beiden Vorinstanzen er-
folgreich. Der Bundesgerichtshof hat die
Revision der Beklagten zurickgewiesen.
Soweit das Berufungsgericht auch ein Mit-
glied des Verwaltungsrats und einen fruhe-
ren Geschaftsfihrer der Beklagten zur Un-
terlassung verurteilt hatte, hat der Bun-
desgerichtshof das Berufungsurteil wegen
fehlender Feststellungen zur Verantwort-
lichkeit dieser Personen fur die Urheber-
rechtsverletzungen aufgehoben.

Der Bundesgerichtshof hatte bereits im
vergangenen Jahr entschieden, dass File-
Hosting-Dienste fur Urheberrechtsverlet-
zungen ihrer Nutzer als Storer auf Unter-
lassung haften, wenn sie nach einem Hin-
weis auf eine klare Urheberrechtsverlet-
zung die ihnen obliegenden Prufungspflich-
ten nicht einhalten und es deswegen zu
weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen
kommt (Urteil vom 12. Juli 2012 - | ZR
18/11, BGHZ 194, 339 - Alone in the Dark;
siehe Pressemitteilung vom 13. Juli 2012,
Nr. 114/2012). Bei der Konkretisierung
dieser Prufungspflichten ist davon auszu-
gehen, dass das Geschéaftsmodell der Be-
klagten nicht von vornherein auf Rechts-
verletzungen angelegt ist. Denn es gibt fur
ihren Dienst zahlreiche legale und Ubliche
Nutzungsmaoglichkeiten. Im vorliegenden
Fall hat indessen das Berufungsgericht
festgestellt, dass die Beklagte die Gefahr
einer urheberrechtsverletzenden Nutzung

ihres Dienstes durch eigene Malhahmen
geférdert hat. Daraus hat der Bundesge-
richtshof eine gegenltber der Entscheidung
,»Alone in the Dark” (BGHZ 194, 339 Rn. 25
ff.) verscharfte Haftung der Beklagten ab-
geleitet.

Anders als andere Dienste etwa im Bereich
des ,Cloud Computing“ verlangt die Be-
klagte kein Entgelt fir die Bereitstellung
von Speicherplatz. Sie erzielt ihre Umséatze
nur durch den Verkauf sog. Premium-
Konten. Die damit verbundenen Komfort-
merkmale fihren dazu, dass die Beklagte
ihre Umséatze gerade durch massenhafte
Downloads erhoéht, fur die vor allem zum
rechtswidrigen Herunterladen bereitste-
hende Dateien mit geschutzten Inhalten
attraktiv sind. Diese Attraktivitat fur illega-
le Nutzungen wird durch die Moglichkeit
gesteigert, den Dienst der Beklagten ano-
nym in Anspruch zu nehmen. Die Beklagte
geht selbst von einer Missbrauchsquote
von 5 bis 6% aus, was bei einem téglichen
Upload-Volumen von 500.000 Dateien ca.
30.000 urheberrechtsverletzenden Nut-
zungshandlungen entspricht.

Bei der Bestimmung des Umfangs der
Prufpflichten ist zu bertcksichtigen, dass
die Beklagte die Gefahr einer rechtsverlet-
zenden Nutzung ihres Dienstes durch eige-
ne MalRnahmen férdert. Ist die Beklagte
auf konkrete Urheberrechtsverletzungen
ihrer Nutzer hinsichtlich bestimmter Werke
hingewiesen worden, so ist sie deshalb
nicht nur verpflichtet, das konkrete Ange-
bot unverzuglich zu sperren; sie muss dar-
Uber hinaus fortlaufend alle einschlagigen
Linksammlungen darauf Uberprifen, ob sie
Links auf Dateien mit den entsprechenden
Musikwerken enthalten, die auf den Ser-
vern der Beklagten gespeichert sind. Die
Beklagte hat Uber allgemeine Suchmaschi-
nen wie Google, Facebook oder Twitter mit
geeigneten Suchanfragen und ggf. auch
unter Einsatz von sog. Webcrawlern zu
ermitteln, ob sich fur die konkret zu Uber-
prufenden Werke Hinweise auf weitere
rechtsverletzende Links zu ihrem Dienst
finden. Diese Priufpflichten bestehen im
selben Umfang fur jedes Werk, hinsichtlich
dessen die Beklagte auf eine klare Verlet-
zung hingewiesen worden ist. Die Prif-
pflichten werden nicht dadurch geringer,
dass die Beklagte auf eine grofRe Zahl von
Rechtsverletzungen - im Streitfall auf die
Verletzung der Rechte an mehr als 4.800
Musikwerken - hingewiesen worden ist.
Denn der urheberrechtliche Schutz darf



GB 4/2013 265

nicht dadurch geschwacht werden, dass es
im Rahmen eines an sich zulassigen Ge-
schaftsmodells zu einer groRen Zahl von
Rechtsverletzungen kommt.

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteilen
vom selben Tag auch in zwei Parallelver-
fahren entsprechende Entscheidungen ge-
troffen. Im Verfahren | ZR 79/12 hatten
sich die Verlage de Gruyter und Campus
dagegen gewandt, dass trotz entsprechen-
der Hinweise auch weiterhin Blcher ihres
Verlages bei der Beklagten heruntergela-
den werden konnten. Im Verfahren | ZR
85/12 hatte sich der Senator Filmverleih
dagegen gewandt, dass Uber den Dienst
der Beklagten trotz eines Hinweises der
Film ,,.Der Vorleser* bei RapidShare herun-
tergeladen werden konnte.

Pressemitteilung Nr. 143/13

I1l. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von Carsten Johne

OLG Hamm: Unzulassige Werbung
,»mit Uber 7.000 Vitalstoffen* in ,,Ori-
ginal Spiruletten mit Gerstengras*

Urt. v. 30. 4. 2013 — 4 U 149/12

Werbeaussagen, mit denen fur ,Original
Spiruletten mit Gerstengras” in der Weise
geworben wird, dass das Produkt ,Uber
7.000 Vitalstoffe” enthalte und Gerstengras
»,das vitalstoffreichste Lebensmittel der
Welt" sei, sind irrefuhrend und zu unterlas-
sen. Das hat der 4. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Hamm mit Urt. v. 30.04.2013
entschieden und damit die erstinstanzliche
Entscheidung des Landgerichts Essen be-
statigt.

Die in Essen ansassige Beklagte vertreibt
Uber das Internet ,Original Spiruletten mit
Gerstengras” als Nahrungserganzungsmit-
tel. Diese bewarb sie u.a. mit den Aussa-
gen, dass das Produkt ,Uber 7.000 Vital-
stoffe” enthalte und dass das Gerstengras
,2das vitalstoffreichste Lebensmittel der
Welt“ sei. Diese Werbung beanstandete der
klagende Verband als unzutreffend und
damit irreflUhrend und hat die Beklagte auf
Unterlassung in Anspruch genommen.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Hamm hat den Unterlassungsanspruch des
Klagers bestatigt. Die streitgegenstandli-
chen Werbeaussagen verstiel3en gegen Art.
8 der Europaischen Health Claim VO
(HCVO), VO (EG) Nr. 1924/2006. Nach
dieser Bestimmung durften nahrwertbezo-

gene Angaben nur gemacht werden, wenn
sie im Anhang der HCVO aufgefiuihrt seien
und den in der HCVO festgelegten Bedin-
gungen entsprachen. Diesen Vorausset-
zungen genugten die beanstandeten Wer-
beaussagen nicht.

Die Werbeaussagen enthielten nahrwertbe-
zogene Angaben. Als Nahrungsergéan-
zungsmittel seien die ,,Original Spiruletten
mit Gerstengras®“ Lebensmittel im Sinne
der HCVO. Die Angabe, diese Spiruletten
enthielten ,,so viele Vitalstoffe”, sei nahr-
wertbezogen, sie weise dem Produkt be-
sondere positive Néahrwerteigenschaften
zu. Unter Vitalstoffen verstehe man alle
vom menschlichen Koérper benoétigten bzw.
der Gesundheit des Organismus forderli-
chen Substanzen, u.a. Ballaststoffe, Vita-
mine, Mineralstoffe und Enzyme. Ausge-
nommen seien nur Nahrstoffe, die der di-
rekten Energiezufuhr dienen.

Die beanstandete nahrwertbezogene Wer-
bung der Beklagten sei gem. Art. 8 Abs. 1
HCVO unzuléssig. Der nahrwertbezogene
Begriff ,Vitalstoffe”“ sei in der Anlage zur
HCVO nicht aufgefihrt und dirfe deswegen
nicht verwandt werden. Er sei unspezifisch
und fur den wissenschaftlichen Gebrauch
ungeeignet, weil er eine groRe Anzahl ver-
schiedener Substanzen mit unterschiedli-
chen Wirkmechanismen zusammenfasse.
AuRerdem entspreche die Werbung nicht
den in der HCVO festgelegten Bedingun-
gen. So habe die Beklagte bereits nicht
vorgetragen, dass die in den Spiruletten
enthaltenen und als Vitalstoffe bezeichne-
ten Substanzen in einer fur den Korper
verfugbaren Formvorlagen, was gem. Art.
5 Abs. 1 HCVO erforderlich sei. Zudem
fehlten die gem. Art. 6 Abs. 1 HCVO not-
wendigen wissenschaftlichen Nachweise zu
den nahrwert- und gesundheitsbezogenen
Angaben der beanstandeten Werbung.

Pressemitteilung vom 10.06.2013: Link |

OLG Schleswig: Unzulassige Werbung
mit ,,Olympia-Rabatt*“ und ,,Olympi-
schen Preisen*

Urt. v. 26. 6. 2013 — 6 U 31/12

Die Werbung fur Kontaktlinsen mit den
Anpreisungen ,Olympia-Rabatt* und
»Olympische Preise* ist unzuldssig, wenn
die Werbung sich nach ihrem Gesamtein-
druck das mit den Olympischen Spielen
verbundene positive Image zunutze macht.
Der fur Wettbewerbssachen zustédndige 6.
Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen
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Oberlandesgerichts hat in der Werbung
einen VerstoR gegen das Gesetz zum
Schutz des olympischen Emblems und der
olympischen Bezeichnungen (OlympSchG)
gesehen.

Zum Sachverhalt: Die beklagte Firma ver-
treibt u.a. Kontaktlinsen. Wahrend der
Olympischen Spiele in Peking warb sie im
Internetauftritt far ihre Kontaktlinsen mit
den Anpreisungen ,Olympia-Rabatt* und
,Olympische Preise“. Daraufhin forderte
der Deutsche Olympische Sportbund e.V.
die Beklagte Uber einen Rechtsanwalt auf,
diese Werbung zu unterlassen. Die Beklag-
te unterzeichnete die verlangte schriftliche
Unterlassungserklarung, weigerte sich
aber, die Abmahnkosten zu bezahlen, die
durch die Inanspruchnahme des Rechts-
anwalts entstanden waren. Sie verteidigte
sich unter anderem damit, dass die Art
ihrer Werbung zulassig gewesen sei.

Aus den Grunden: Die Abmahnung wegen
unzulassiger Werbung war berechtigt, so
dass der Deutsche Olympische Sportbund
e.V. von der Beklagten die Erstattung der
durch die Abmahnung entstandenen
Rechtsanwaltskosten verlangen kann.

Der Deutsche Olympische Sportbund e.V.
ist als Rechtsnachfolger des Nationalen
Olympischen Komitees fur Deutschland
Inhaber des Schutzrechtes nach dem Ge-
setz zum Schutz des olympischen Emblems
und der olympischen Bezeichnungen
(OlympSchG).

Die Verwendung der Begriffe ,,Olympia-
Rabatt“ und ,Olympische Preise“ in der
Werbung der Beklagten verstiel3 gegen 8 3
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 OlympSchG*.
Ziel des im Jahre 2004 in Kraft getretenen
Gesetzes war die Schaffung eines rechtli-
chen Schutzes der olympischen Ringe und
der olympischen Bezeichnungen zu Guns-
ten der olympischen Organisationen. An-
lass fur den Erlass des OlympSchG war die
Bewerbung Leipzigs und Rostocks 2003 /
2004 fiar die Ausrichtung der Olympischen
Sommerspiele 2012. Das I0C hatte zu er-
kennen gegeben, dass es die Olympischen
Spiele kunftig nur noch in ein Land verge-

ben werde, das den entsprechenden
Schutz zu ihren Gunsten gewabhrleiste.
Dem hat der Gesetzgeber mit dem

OlympSchG Rechnung getragen und jede
unbefugte Verwendung der Olympischen
Bezeichnungen im geschaftlichen Verkehr
untersagt, durch die eine Verwechslungs-

gefahr hervorgerufen wird oder durch die
die Wertschatzung der Olympischen Spiele
ausgenutzt oder beeintrachtigt wird.

Wann eine Werbung gegen diese Vorgaben
verstoflt, ist im Einzelfall oft umstritten.
Das Oberlandesgericht hat in der Werbung
der Beklagten einen VerstoR gegen das
Verbot des Aushutzens der Wertschatzung
der Olympischen Spiele gesehen. Es hat
dabei entscheidend auf die Abgrenzung
zwischen einem erlaubten bloRen Ausnut-
zen des Aufmerksamkeitswertes der Olym-
pischen Spiele und einem unzulassigen
Ausnutzen der positiven Assoziationen, die
im Allgemeinen mit den Olympischen Spie-
len verbunden werden, abgestellt. Nach
dieser Abgrenzung hat es die Werbung fur
unzuldssig gehalten. Die Werbung der Be-
klagten nutzt das positive Image und die
Wertschatzung der Olympischen Spiele zur
Anpreisung ihrer Ware. Malgeblich fur die-
se Bewertung ist der Gesamteindruck der
Werbung beim Verbraucher. Dieser Ge-
samteindruck geht tber die Werbung mit
einem bloRen Aufmerksamkeit-Erregen
durch Verwendung des Begriffs ,,Olympia*“
und der Andeutung einer zeitlichen Befris-
tung des Angebots fur die Dauer der
Olympischen Spiele hinaus. Die olympi-
schen Bezeichnungen werden vielmehr zur
Beschreibung des Angebotsinhalts einge-
setzt. Schon der Blickfang ,Olympia-
Rabatt“ geht im Zusammenhang des Tex-
tes Uber den zeitlichen Hinweis hinaus. Er
wird in einem Zug mit der Rabatthéhe ge-
nannt (,,10 € Olympia-Rabatt*). Der Kunde
sei mit dem Olympia-Rabatt ,ganz klar auf
Siegeskurs®. Der Rabatt biete ,,olympische
Preise”. Preise, mit denen man auf Sieges-
kurs ist, missen Spitzenpreise seien. Wenn
die Preise olympisch sind, handelt es sich
um ein Preis-Leistung-Verhaltnis der Spit-
zenklasse.

Es Uberzeugt das Gericht nicht, wenn sich
die Beklagte gegen den Vorwurf eines Aus-
nutzens der Wertschatzung der Olympi-
schen Spiele damit verteidigt, dass fraglich
sei, ob den Spielen angesichts der Doping-
falle und der Kommerzialisierung Uber-
haupt noch ein positives Image beigemes-
sen werde. Denn wenn die Beklagte nicht
selbst von einem positiven Image der
Olympischen Spiele ausgegangen ware,
hatte sie olympische Bezeichnungen in
ihrer Werbung tunlichst vermieden.

Das Oberlandesgericht hat das OlympSchG
als verfassungsgemall angesehen. Das
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Gesetz verstdllt durch die ausschlielRliche
Zuweisung der Verwertungsrechte der
olympischen Zeichen an das NOK und das
10C nicht gegen das Gleichheitsgebot (Art.
3 Grundgesetz) und stellt auch keinen un-
gerechtfertigten Eingriff in die Grundrechte
der uUbrigen Marktteilnehmer dar (Art. 5,
12, 14 Grundgesetz).

Pressemitteilung vom 28.06.2013: Link

OLG Dusseldorf: Sport-Star muss Pop
Art-Portrat nicht dulden
Urt. v. 23. 7. 2013 — 1-20 U 190/12

Ein prominenter Sportler muss es nicht
hinnehmen, dass verfremdete Portrats von
ihm ohne seine Einwilligung verbreitet
werden. Dies hat der 20. Zivilsenat des
Oberlandesgerichts Dusseldorf heute ent-
schieden und damit ein entsprechendes
Urteil des Landgerichts Dusseldorf aus dem
vergangenen November bestétigt.

Der Beklagte hatte die Bilder Uber seine
Homepage und eine Internetauktionsplatt-
form zum Verkauf angeboten. Sie zeigten
eine Fotografie des aus Mettmann stam-
menden Golf-Profis Martin Kaymer, die der
Beklagte durch Anderung der Farbkombi-
nation im Pop Art-Stil verfremdet hatte.
Fur eines der Bilder erzielte der Beklagte
im Wege der Internetauktion einen Ver-
kaufserlés von 43,50 Euro. Im Verfahren
berief er sich darauf, er huldige mit seinen
Bildern den jeweiligen Prominenten. Dabei
diene die Verbreitung der Portrats dem
héheren Interesse der Kunst und befriedi-
ge zudem das Informationsinteresse der
Allgemeinheit.

Das Gericht hingegen sah in der Verbrei-
tung einen VerstoR gegen das Recht des
Sportlers am eigenen Bild und verurteilte
den Beklagten zur Unterlassung und zum
Schadensersatz. Ein hdheres und uUberwie-
gendes Interesse der Kunst sei nicht fest-
stellbar. Die Bilder, bei denen der dekora-
tive Charakter im Vordergrund stehe, wie-
sen Uber rein handwerkliches Kénnen hin-
aus keinen kunstlerischen Gehalt auf. Auch
komme ihnen lediglich ein sehr geringer
Informationswert fur die Allgemeinheit zu.
Sie dienten vielmehr vorrangig kommerzi-
ellen Interessen. Es Uberwiege daher das
Recht des Klagers, selbst Uber die Verwen-
dung von Bildnissen seiner Person zu
kommerziellen Zwecken zu bestimmen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskraf-

tig.

Pressemitteilung vom 23.07.2013: Link |

1V. BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ

zusammengestellt von Carsten Johne

MalRnahmenpaket unseridse

Geschéaftspraktiken

gegen

Der Bundestag hat in 2. und 3. Lesung das
Gesetz gegen unseridse Geschéaftsprakti-
ken verabschiedet. Hierzu erklart die Bun-
desministerin der Justiz, Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger:

Der Gesetzentwurf unternimmt einen gro-
RBen Schritt, um Kleingewerbetreibende und
Verbraucherinnen und Verbraucher in ihren
Rechten zu starken. Das MalRnahmenpaket
des Bundesjustizministeriums enthalt Re-
geln zum Vorgehen gegen unseritése Ge-
schaftsmethoden beim Inkasso, gegen
Uberzogene urheberrechtliche Abmahnun-
gen, gegen unlautere Telefonwerbung so-
wie missbrauchliches Verhalten von Unter-
nehmen im Wettbewerb.

Unseridse Geschaftspraktiken in den Berei-
chen Inkassowesen, Telefonwerbung und
Abmahnwesen sind immer wieder Gegen-
stand von Burgerbeschwerden. Der Geset-
zesentwurf ist aber auch im Interesse der
Wirtschaft: wenige schwarze Schafe scha-
den dem Ruf ganzer Branchen. Das Ver-
braucherschutzpaket nimmt unseridsen
Methoden den Anreiz und setzt dem Miss-
brauch Schranken. Das punktuell gestorte
Vertrauen in die Seriositat des Geschafts-
verkehrs kann so zurick gewonnen wer-
den.

Das neue Gesetz wird Verbraucher und

Verbraucherinnen vor uberh6hten Ab-
mahngebihren bei Urheberrechtsverlet-
zungen schitzen. Massenabmahnungen

von VerstdBRen gegen das Urheberrecht
lohnen sich kunftig nicht mehr. Dazu wer-
den vor allem die Abmahngebihren fiur
Anwaélte gesenkt und damit die Kosten fur
die viele Hundert Euro teuren Anwalts-
schreiben insgesamt ,gedeckelt”. Das Ge-
setz soll verhindern, dass sich Kanzleien
ein Geschaftsmodell auf Uberzogene Mas-
senabmahnungen bei VerstélRen gegen das
Urheberrecht aufbauen. Deshalb sollen die
Kosten fur die erste Abmahnung an einen
privaten Nutzer fortan regelmalig auf
155,30 Euro beschrénkt werden. Im Inte-
resse von Verbrauchern und Kreativen sind
die seriosen Abmahnungen vor dem Verruf
schitzen, in den sie immer wieder ge-
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bracht werden. Wir haben eine Regelung
gefunden, die die anwaltliche Kostenerstat-
tung bei Abmahnung klar begrenzt.

Im Urheberrecht schaffen wir zudem den
»fliegenden Gerichtsstand” bei Klagen ge-
gen Verbraucher ab. Das heil3t, dass sich
der Klager kunftig auch bei Urheberrecht-
verletzungen im Internet nicht mehr das
Gericht mit der fur ihn glunstigsten Recht-
sprechung aussuchen kann. Der Verbrau-
cher kann sich in Zukunft darauf verlassen,
dass er wegen Urheberrechtsverletzungen
an seinem Wohnsitz verklagt wird.
Vertrage Uber Gewinnspieldienste kénnen
kinftig wirksam nur in Textform geschlos-
sen werden. Bei diesen Vertragen gehen
Verbraucher oft langfristige Verpflichtun-
gen ein, ohne dass sie sich dessen bewusst
sind. Es darf sich nicht mehr lohnen, Ver-
braucher am Telefon zu Uberrumpeln, des-
halb werden zudem die maximalen Bul3-
gelder fur unerlaubte Werbeanrufe von
50.000 auf 300.000 Euro versechsfacht.
Beim wichtigen Inkasso-Wesen sorgt das
Gesetz fur mehr Transparenz. Jetzt ist
Schluss mit nebulésen Forderungsschrei-
ben: Kunftig muss aus der Rechnung klar
hervorgehen, fir wen ein Inkassounter-
nehmen arbeitet, warum es einen be-
stimmten Betrag einfordert und wie sich
die Inkassokosten berechnen. Aufsichtsbe-
horden kénnen vor dem Widerruf der Re-
gistrierung scharfere Sanktionen gegen in-
und auslandische Inkassodienstleister aus-
sprechen und Betriebe ohne Registrierung
schlieBen. Das schitzt nicht nur den Ver-
braucher, sondern starkt auch die in der
groRen Mehrheit serits arbeitenden Inkas-
sounternehmen. Durch eine gesetzliche
Regelung der Erstattungsfahigkeit von In-
kassokosten der Inkassounternehmen er-
halten Verbraucher Klarheit dartber, wel-
che Kosten und Auslagen ein Glaubiger von
ihnen als Schaden ersetzt verlangen kann.

Hintergrund:

Der Gesetzentwurf gegen unseridose Ge-
schaftspraktiken enthalt Regeln zum
Schutz der Verbraucher in verschiedenen
Rechtsbereichen.

Urheberrecht

Abmahnungen — gebuUhrenpflichtige Schrei-
ben eines Rechtsanwalts — sind ein unter
anderem im Urheber- und Wettbewerbs-
recht etabliertes und legitimes Instrument.
Es hilft, kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu
vermeiden. Es soll aber anwaltlichen Ge-

schaftsmodellen Einhalt geboten werden,
bei denen die massenhafte Abmahnung
von Internetnutzern wegen Urheberrechts-
verstoRen zur Gewinnoptimierung betrie-
ben wird und vorwiegend dazu dient, ge-
gen den Rechtsverletzer einen Anspruch
auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten
der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen.
Es ist den Rechtsinhabern und der Legiti-
mitat der Durchsetzung ihrer Rechte ab-
traglich, wenn durch solche Geschaftsmo-
delle das grundsatzlich auch in anderen
Bereichen bewéhrte und effektive zivil-
rechtliche Institut der Abmahnung in Miss-
kredit gebracht wird, weil der eigentliche
Abmahnzweck, namlich die Beseitigung
und die Unterlassung der Verletzungshand-
lung, in den Hintergrund ruckt.

Eine 2008 eingefuhrte Begrenzung der Ge-
buhren erfiullte nach den bisherigen Erfah-
rungen ihren Zweck nicht. Sie erzeugte
Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen,
die oft das mit der Abmahnung vorgelegte
,vergleichsangebot* annahmen. Es ver-
mehrten sich die Beschwerden uUber an-
waltliche, komplett auf Textbausteinen
basierende und ohne individuelle Uberprii-
fung ausgesprochene ,Massenabmahnun-
gen“ mit Forderungen von durchschnittlich
700 Euro. Nach den statistischen Erhebun-
gen des Vereins gegen den Abmahnwahn
e.V. im Jahr 2011 sind Uber 218 000 Ab-
mahnungen mit einem Gesamtforderungs-
volumen von Uber 165 Millionen Euro ver-
sandt worden bei einer durchschnittlichen
Zahlerquote von knapp 40 Prozent.

Daher wird im Urheberrechtsgesetz nun-
mehr zielgenau geregelt, dass die Erstat-
tung der Anwaltskosten bei bestimmten
Urheberrechtsstreitsachen mit klar be-
stimmbaren Tatbestandsmerkmalen auf
Gebuhren nach einem Gegenstandswert
von 1000 Euro begrenzt wird. So sind die
Gebuhren fiur die erste Abmahnung bei
privat handelnden Nutzern stark begrenzt
(jetzt 155,30 Euro nach Regelgebihr). Nur
in besonderen Ausnahmefallen kann von
diesem Wert abgewichen werden. Dazu
bedarf es einer Darlegung, weshalb der
Gegenstandswert nach den besonderen
Umstanden des Einzelfalles unbillig ware.
Die Darlegungs- und Beweislast fur diese
besonderen Umstadnde tragt derjenige, der
von diesem Wert abweichen mdchte. Bei
hdheren Forderungen ware dies der Ab-
mahnende.

Zudem werden besondere inhaltliche An-
forderungen fur Abmahnungen festgelegt,
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die die Transparenz erhéhen sollen. Fur
den Empfanger der Abmahnung soll immer
klar und eindeutig erkennbar sein, wessen
Rechte er wodurch verletzt haben soll, wie
sich geltend gemachte Zahlungsanspriche
zusammensetzen und welche Zahlungen
im Einzelnen von ihm verlangt werden. Er
wird hierdurch besser in die Lage versetzt,
zu erkennen, inwieweit die Abmahnung
berechtigt ist, oder nicht.

AuRerdem wird - ebenso wie fur wettbe-
werbsrechtliche Abmahnungen - durch Ein-
fuhrung eines Gegenanspruchs die Position
des Abgemahnten gegenliber einem unbe-
rechtigt oder unwirksam Abmahnenden
gestarkt.

Schliellich kénnen Klagen gegen Verbrau-
cher wegen Urheberrechtsverletzungen
nicht mehr unbegrenzt am Handlungsort
erhoben werden. Gerade bei Klagen wegen
Rechtsverletzungen im Internet heil3t das,
dass sich der Klager kunftig nicht mehr das
Gericht mit der fur ihn glnstigsten Recht-
sprechung aussuchen kann. Der Verbrau-
cher kann sich in Zukunft darauf verlassen,
dass er wegen Urheberrechtsverletzungen
an seinem Wohnsitz verklagt wird.

Inkasso

Von nun an sieht jeder Schuldner sofort,
fur wen das Inkassounternehmen arbeitet,
worauf die geltend gemachte Forderung
beruht und wie sich die Inkassokosten be-
rechnen. Durch eine gesetzliche Regelung
der Erstattungsfahigkeit von Inkassokosten
der Inkassounternehmen werden Verbrau-
cherinnen und Verbraucher davor ge-
schitzt, Uberzogene Inkassokosten zu zah-
len. Derzeit gibt es keine klare Regelung,
bis zu welcher Hohe Inkassokosten geltend
gemacht werden kénnen. Kunftig sind In-
kassokosten nur noch bis zu dem Betrag
erstattungsfahig, den ein Rechtsanwalt fur
eine entsprechende Tatigkeit hochstens
verlangen kann. Eine Verordnungserméch-
tigung ermdglicht, zusatzlich Hochstsatze
far bestimmte Inkassotatigkeiten wie das
erste Mahnschreiben oder das Mengenin-
kasso festzusetzen. Faire, am Umfang der
Inkassotatigkeit orientierte Ho6chstsatze
nehmen unseriésen Geschéftemachern den
Anreiz.

Die Inkassobranche unterliegt kunftig zu-
dem einer effektiveren und strengeren
Aufsicht. Schon heute bendtigen Inkasso-
unternehmen eine Registrierung. Damit
unseriose Unternehmen schneller vom
Markt verschwinden, sollen die Widerrufs-

maoglichkeiten fur die Registrierung erwei-
tert werden. AufsichtsmalBnahmen unter-
halb des Widerrufs der Registrierung, wie
etwa die Mdoglichkeit, den Betrieb vortber-
gehend ganz oder teilweise zu untersagen,
verbessern die Handlungsmoglichkeiten
der Aufsichtsbehdrden. Betriebe ohne Re-
gistrierung konnen geschlossen werden.
Neue BuR3geldtatbestande und die Anhe-
bung des Hdchstsatzes von 5.000 auf
50.000 Euro starken die Sanktionsmadglich-
keiten gegen unseribse Unternehmen im
In- und Ausland.

Telefonwerbung

Telefonwerbung kann kunftig nicht nur mit
einer GeldbuRe geahndet werden, wenn
eine naturliche Person den Anruf tatigt. Fur
automatische  Anrufmaschinen bestand
bislang eine Gesetzeslicke, die nun ge-
schlossen werden wird. Aufgrund einer
Umfrage ist deutlich geworden, dass es bei
Anrufen im Zusammenhang mit Gewinn-
spieldiensten besonders gravierende Prob-
leme gab. Mit dem Gesetzentwurf ist eine
Abrede Uber Gewinnspieldienste kunftig
allgemein nur wirksam, wenn sie in Text-
form abgeschlossen wird. Zudem wird die
BuRgeldobergrenze bei dem bereits beste-
henden Bufgeldtatbestand im Fall uner-
laubter, ohne den Einsatz einer automati-
schen Anrufmaschine erfolgender Werbe-
anrufe deutlich erhoht.

Unlauterer Wettbewerb

Auch Missstande bei Abmahnungen im
Wettbewerbsrecht werden begrenzt. Durch
die in dem Entwurf enthaltenen Regelun-
gen werden finanzielle Anreize fur Abmah-
nungen deutlich verringert und die Position
des Abgemahnten gegeniber einem miss-
brauchlich Abmahnenden gestarkt.
Dadurch soll die Zahl der Abmahnungen
abnehmen, die weniger im Interesse eines
lauteren Wettbewerbs als zur Gebuhrener-
zielung ausgesprochen werden.

Zudem wird die Bundesregierung auf
Wunsch des Bundestages Uberprifen, ob
im Wettbewerbsrecht und in weiteren
Rechtsgebieten, dem Presse- und AuRe-
rungsrecht, dem Recht des gewerblichen
Rechtsschutzes sowie dem Urheberrecht,
ein Bedurfnis fur eine weitergehende Ab-
schaffung des sog. ,fliegenden Gerichts-
stands“ besteht.

Pressemitteilung vom 27.06.2013: Link
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Digitale Nutzung verwaister und ver-
griffener Werke wird verbessert

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz
zur Nutzung verwaister und vergriffener
Werke und einer weiteren Anderung des
Urheberrechtsgesetzes verabschiedet. Aus
diesem Anlass erklart Bundesjustizministe-
rin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:

Die digitale Welt hat das Potenzial, jedem
den Zugang zu Kultur zu ermdéglichen. Mit
diesem Gesetzentwurf wollen wir die Chan-
ce nutzen, noch viel mehr Werke einer
breiten Offentlichkeit zuganglich zu ma-
chen. Bei verwaisten Werken ist der Urhe-
ber unauffindbar und eine Nutzung deshalb
bislang unmdglich. Zuklunftig kénnen ver-
waiste Werke in Bibliotheken, Archiven und
offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
digitalisiert und ins Internet gestellt wer-
den.

Auch vergriffene Werke koénnen Kkinftig
leichter digitalisiert und in gemeinnitzigen
Einrichtungen Uber das Internet verfugbar
gemacht werden.

Mit einem Zweitverwertungsrecht fur Wis-
senschaftler bringen wir Autoren und Nut-
zer ndher zueinander und starken die Wis-
senschaft. Wenn die Offentlichkeit eine
Forschungsarbeit fordert, ist es nur ge-
recht, wenn diese nach Fertigstellung ins
Internet gestellt werden kann. Um die Ver-
lagsinteressen zu berlcksichtigen, haben
wir hier eine Karenzzeit von 12 Monaten
geregelt.

Hintergrund:

Der Gesetzentwurf dient zunachst der Um-
setzung der EU-Richtlinie 2012/28 vom 25.
Oktober 2012 Uber bestimmte zulassige
Formen der Nutzung verwaister Werke in
deutsches Recht. Bei verwaisten Werken
handelt es sich um urheberrechtlich ge-
schiutzte Werke, deren Rechtsinhaber auch
durch eine sorgféltige Suche nicht festge-
stellt oder ausfindig gemacht werden kon-
nen. Die Richtlinie muss bis zum 29. Okto-
ber 2014 umgesetzt werden. Sie schafft
die rechtlichen Voraussetzungen dafur,
dass offentlich zugangliche und im Ge-
meinwohl errichtete Institutionen, insbe-
sondere Bibliotheken, Archiven und offent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Print-,
Musik- und Filmwerke, so genannte ver-
waiste Werke digitalisieren und online ver-
fugbar machen kdnnen. Diese Nutzung von

verwaisten Werken war bislang nicht mog-
lich, weil urheberrechtlich geschitzte In-
halte grundsatzlich nur mit Zustimmung
des Rechtsinhabers genutzt werden durfen,
diese Zustimmung aber bei verwaisten
Werken gerade nicht eingeholt werden
kann, weil die Rechtsinhaber nicht bekannt
sind oder nicht ermittelt werden konnen.
Der Gesetzentwurf schlagt nunmehr Re-
geln vor, die im Einklang mit den Vorgaben
der Richtlinie eine Nutzung verwaister
Werke gesetzlich fur zulassig erklaren.
Auch die Nutzung von vergriffenen Print-
werken soll im Rahmen von Digitalisie-
rungsvorhaben erleichtert werden. Dies
soll wiederum nur fur o6ffentlich zugéangli-
che und im Gemeinwohl errichtete Institu-
tionen gelten, insbesondere Bibliotheken,
Archiven und o6ffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten. Sie sollen auch vergriffene
Werke online zuganglich machen. Die ein-
schrdnkenden Voraussetzungen wahren
dabei die Rechte der Rechtsinhaber. Diese
Regelung kann wegen der Vorgaben des
europdischen Rechts nicht als neue
Schrankenregelung im Urheberrechtsge-
setz ausgestaltet werden. Vielmehr sind
Regelungen in das Urheberrechtswahr-
nehmungsgesetz (UrhWG) einzufligen, das
die Rahmenbedingungen fur die Tatigkeit
von Verwertungsgesellschaften gestaltet.
Dariber hinaus wird ein unabdingbares
Zweitverwertungsrecht fir Autoren von
wissenschaftlichen Beitrdgen in Periodika
eingefuhrt. Dies gilt fur Beitrage, die im
Rahmen der offentlichen F6rderung von
Forschungsprojekten oder an einer institu-
tionell geférderten auller-universitédren
Forschungseinrichtung entstanden sind.
Der Autor der Beitrdge erhélt danach das
Recht, seinen Beitrag nach einer Frist von
zwolf Monaten seit der Erstveroéffentlichung
zu nicht gewerblichen Zwecken erneut im
Internet 6ffentlich zuganglich zu machen.

Pressemitteilung vom 28.06.2013: Link

Patentnovellierungsgesetz
verabschiedet

endgultig

Bundesrat gibt grines Licht fur Verfah-
rensverbesserungen beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt. Dazu erklart Bun-
desjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger:

Mit diesem Gesetz werden die Rahmenbe-
dingungen fir die innovativen Unterneh-
men in Deutschland, insbesondere fir den
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Mittelstand, entscheidend verbessert. BU-
rokratie wird abgebaut, Kosten fur die
Wirtschaft und beim Deutschen Patent-
und Markenamt werden gesenkt. Beson-
ders der Mittelstand wird von den neuen
Regelungen profitieren.

Kunftig wird die Anmeldung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt einfacher
und kostengunstiger. Die Antragsteller er-
fahren kunftig fruhzeitig, ob ihre Erfindung
Aussicht auf Patentierung hat. Patent-
recherchen kénnen schnell und unkompli-
ziert durch elektronische Akteneinsicht
Uber das Internet abgewickelt werden.
Durch eine im Gesetzgebungsverfahren
eingefugte Vorschrift wird klargestellt, dass
nicht nur herkdbmmliche Verfahren zur
Ziuchtung von Pflanzen und Tieren von der
Patentierung ausgeschlossen sind, sondern
auch die ausschlie3lich durch solche Ver-
fahren gewonnenen Pflanzen und Tiere
nicht patentiert werden durfen.

Hintergrund:

Nachdem der Deutsche Bundestag das Pa-
tentnovellierungsgesetz am 27. Juni be-
schlossen hat, hat die Neuregelung heute
auch den Bundesrat im zweiten Durchgang
passiert. Damit ist die Novelle endgultig
beschlossen

Die Neuregelung hat folgende Schwer-
punkte:

1. Die Einsicht in die Anmeldeunterlagen
soll kunftig online Uber das Internet mog-
lich sein. Es entspricht der Arbeitsweise
der Nutzer des Patentsystems, dass der
Informationsfluss tGber das Internet eroff-
net wird. Bisher musste man bei Patent-
recherchen fur die Einsicht in die Akten der
Erteilungsverfahren beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt die umstandliche
Methode anwenden, nach Minchen zum
Patentamt zu fahren oder sich Kopien per
Fax oder Post schicken zu lassen. Patent-
anwaélte und Patentabteilungen von Unter-
nehmen haben 18 Monate nach der An-
meldung, wenn diese im Patentregister
veroffentlicht wird, den Anspruch darauf zu
erfahren, welche technischen Erfindungen
sich im Erteilungsverfahren befinden. Dann
kennen sie den Stand der Technik; dann
kénnen sie ihre eigenen Entwicklungsakti-
vitdten darauf ab-stimmen und alternative
technische Lésungsansatze suchen.

2. Patentanmeldungen in englischer und
franzosischer Sprache werden kinftig ge-
gen-uUber anderen fremdsprachigen Antra-
gen bevorzugt behandelt. Viele Erfinder
melden zunéchst beim DPMA an, um sich
dort nach 9 oder 10 Monaten einen ersten
Bescheid aus dem sie den relevanten
Stand der Technik erfahren. Ergibt sich
daraus, dass die Erfindung neu und damit
grundsatzlich patentierbar ist, verfolgen
die Antragsteller anschlieBend den Erwerb
ihres Schutzrechts beim Europaischen Pa-
tentamt in anderer Sprache, zumeist eng-
lisch, weiter.

Derzeit miussen alle Unterlagen schon drei
Monate nach der Anmeldung in deutscher
Sprache vorliegen. Das Patentnovellie-
rungsgesetz sieht eine Verlangerung dieser
Frist fur englische und franzdsische Anmel-
dungen auf zwolf Monate vor. Damit soll
erreicht werden, dass internationale An-
melder ihre fur die Nachanmeldung beim
EPA vorgesehenen fremdsprachigen Papie-
re erst dann ins Deutsche Ubersetzen mus-
sen, wenn sie sich entschliel3en, ihr Ertei-
lungsverfahren beim deutschen Patentamt
fortzusetzen. Damit wird es attraktiver,
das Angebot des DPMA zu nutzen.

3. Der sog. ,Recherchebericht* des DPMA
erfahrt eine inhaltliche Aufwertung. Bisher
fuhrt er nur diejenigen Druckschriften auf,
die fur die Beurteilung der Patentierbarkeit
von Bedeutung sein kdnnten. Die Recher-
che soll kiinftig der Praxis auf internationa-
ler Ebene angeglichen und deshalb erwei-
tert werden um eine erste, vorlaufige Ein-
schatzung der Patentierungsvoraussetzun-
gen Neuheit und erfinderische Tatigkeit.

4. Die Neuregelung vereinfacht den elekt-
ronischen Geschaftsverkehr der Anmelder
mit dem DPMA. Einige Schutzrechte (z. B.
Marken) konnen kunftig eingereicht wer-
den, ohne dass der Anmelder elektronisch
signieren und daflur die notwendigen Gera-
te beschaffen muss.

Pressemitteilung vom 05.07.2013: Link
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e Linsenbarth, Martin

Anm. zu EuGH, Urt. v. 18.07.2013 - C-
201/11 P - UEFA u. FIFA/Kommission: Ein-
geschrankte Uberprifbarkeit nationaler
Festlegung von ,Ereignissen von erhebli-
cher Bedeutung“

K&R 2013, 570 (Heft 9)

¢ Matthews, Duncan

Negotiating the IP Chapter of an EU-US
Transatlantic Trade and Investment Part-
nership: Let’'s Not Repeat Past Mistakes

11C 2013, 491 (Heft 5)

e Mes, Peter

Testkauf zur Vorbereitung des Prozesses
im gewerblichen Rechtsschutz und Wett-
bewerbsrecht

GRUR 2013, 767 (Heft 8)

¢ Milstein, Alexander

Weder Verantwortlichkeit noch ,,Pflicht zu
Vergessen“ von Suchmaschinenbetreibern
nach EU-Datenschutzrecht - Zugleich
Kommentar zu Generalanwalt Jaaskinen,
Schlussantrage v. 25. 6. 2013 - Rs. C-
131/12 - Google Spain SL, Google Inc.
gegen Agencia Espafola de Proteccion de
Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzalez

K&R 2013, 446 (Heft 7/8)

e Moller, Mirko

Der Fachanwalt fur gewerblichen Rechts-
schutz — eine Bestandsaufnahme

GRUR 2013, 690 (Heft 7)

o Peifer, Karl-Nikolaus/

Becker, Carina Yvonne

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.05.2013 — VI ZR
269/12 - Personlichkeitsrechtsverletzende
Sucherganzungsvorschlage bei  Google
(,,Autocomplete“-Funktion)

GRUR 2013, 754 (Heft 7)
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¢ Podszun, Rupprecht

Searching the Future of Newspapers: With
a Little Help from Google and IP law?

11C 2013, 259 (Heft 3)

¢ Ruttig, Markus

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.05.2013 - VI ZR
269/12 - Unterlassungsanspruch gegen
persdnlichkeitsrechtsverletzende Suchma-
schinen-Autocomplete-Vorschlage

K&R 2013, 474 (Heft 7/8)

e SObbing, Thomas

Embedded Software - Rechtliche Grenzen
der VerdufRerung und Vermietung von Sys-
temen mit eingebetteter Software

ITRB 2013, 162 (Heft 7)

e Spindler, Gerald

Datenschutz- und Personlichkeitsrechte im
Internet — der Rahmen fur Forschungsauf-
gaben und Reformbedarf

GRUR 2013, 996 (Heft 10)

e Stegmann, Oliver

Zum Unterlassungsanspruch bei automa-
tisch generierten erganzenden Suchvor-
schlagen durch Internet-Suchmaschinen
AFP 2013, 306 (Heft 4)

e Tiede, Wolfgang/Bogedain, Clemens
Immaterialguterschutz im jungsten Staat
Europas — neue Urheberrechts- und Pa-
tentgesetze der Republik Kosovo

GRUR Int. 2013, 748 (Heft 8/9)

e Vohwinkel, Moritz

27 auf einen Streich, Die Bedeutung des
Niederlassungsbegriffs bei der Zustandig-
keit fur gemeinschaftsweite Verletzungs-
verfahren

IPRB 2013, 137 (Heft 7)

6. AUSGEWERTETE ZEITSCHRIFTEN ‘

In Klammern werden die jeweils ausgewerteten Zeit-
schriften aufgezeigt

AfP Archiv fur Presserecht (Heft 03 und 42/2013)

BB Betriebs-Berater (Heft 26 bis 39/2013)

Common Market Law Review — Kluwer Law Inter-
national (-)

CR Computer und Recht (Heft 07 bis 09/2013)

CRi Computer law review international (-)

DB Der Betrieb (Heft 26/27 bis 40/2013)
Europarecht (Heft 03 und 04/2013)

European Business Law Review - Kluwer Law
International (-)

European Law Journal (-)

EuZW Européische Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht
(Heft 13 bis 19/2013)

EWIR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht — Kurz-
kommentare (Heft 13 bis 18/2013)
EWS  Europaisches Wirtschafts-
(Heft 07/08 und 09/2013)

GPR Zeitschrift fur Gemeinschaftsprivatrecht (Heft
04/2013)

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
(Heft 07 bis 10/2013)

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht Internationaler Teil (Heft 07 bis 10/2013)
GRUR-RR  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht Rechtsprechungs-Report (Heft 07 bis 09/2013)
1IC International Review of Industrial Property and
Copyright Law (Heft 02 bis 06/2013)

IPRB Der IP-Rechtsberater (Heft 07 bis 09/2013)
ITRB Der IT-Rechtsberater (Heft 07 und 10/2013)
JZ Juristenzeitung (Heft 13 bis 18/2013)

K&R Kommunikation und Recht (Heft 07/08 und
09/2013)

LMK (Fachdienst Zivildienst) (Ausgabe 06 bis
09/2013)

MarkenR Zeitschrift fur deutsches, europdaisches und
internationales Markenrecht (Heft 09/2013)

MDR Monatsschrift fur Deutsches Recht (Heft 01
bis 19/2013)

Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentanwalte (-)
MMR Multimedia und Recht (Heft 07 bis 09/2013)
The Modern Law Review (-)

NJOZ Neue Juristische Online Zeitschrift (Ausgabe
26 bis 40/2012)

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Heft 26 bis
40/2013)

N&R Netzwirtschaften und Recht (Heft 01 bis
05/2013)

NzZKart Neue Zeitschrift fur Kartellrecht (Heft 07 bis
09/2013)

RIW Recht der internationalen Wirtschaft (Heft 07
bis 09/2013)

UFITA Archiv fur Urheber- und Medienrecht (Heft
01/2013)

WM Wertpapiermitteilung (Heft 26 bis 40/2013)
World Competition — Kluwer Law International (-)
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis (Heft 08 bis
10/2013)

WuB Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und
Bankrecht (Heft 05 bis 09/2013)

WuW  Wirtschaft und Wettbewerb (Heft 07/08 bis
10/2012)

ZEuP  Zeitschrift fur Européisches Privatrecht (Heft
01/2013)

ZEuS Zeitschrift fur Europarechtliche Studien (Heft
01 und 02/2013)

ZGE Zeitschrift fur Geistiges Eigentum (Heft 02/2013)
ZHR Zeitschrift fuir das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht (Heft 01 und 02-03/2013)

ZIP  Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht (Heft 27 bis
40/2013)

ZLR Zeitschrift fur das gesamte Lebensmittelrecht
(Het 02 bis 05/2013)

ZNER Zeitschrift fir Neues Energierecht (Heft 01
und 02/2013)

ZUM Zeitschrift fur Urheber- und Medienrecht (Heft
07 bis 10/2013)

ZWeR Zeitschrift  fur
03/2013)

und Steuerrecht

Wettbewerbsrecht (Heft
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