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VORWORT 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
ich freue mich Ihnen die Ausgabe 4/2014 des „GB – Der grüne Bote“ 
übersenden zu können.  
 
Besonders aufmerksam machen möchte ich Sie auf den Beitrag von 
Rogge zur Streitigkeit um die Domain bag.de. Eichelberger berichtet 
über die aktuelle Entscheidungspraxis zum Gemeinschaftsmarken-
recht im 3. Quartal 2014.  
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
 
Mit besten Grüßen aus Jena 
Ihr 
 
Prof. Dr. Volker Michael Jänich 
 
 



 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
A. Beiträge ...................................................................................................................... 177 

Rogge, Namensschutz für Domains – Anmerkung zu  
LG Köln, Urt. v. 26. 8. 2014 – 33 O 56/14 – bag.de ....................................................... 177 
Eichelberger, Aus der Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum  
Gemeinschaftsmarkenrecht im 3. Quartal 2014 .............................................................. 178 

B. Entscheidungen ............................................................................................................ 182 
I. EuGH/EuG ................................................................................................................. 182 

1. Urheber- und Designrecht ....................................................................................... 182 
2. Marken- und Kennzeichenrecht ................................................................................ 183 

II. Bundesgerichtshof..................................................................................................... 183 
1. Urheber- und Designrecht ....................................................................................... 183 
2. Marken- und Kennzeichenrecht ................................................................................ 184 
3. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .......................................................................... 185 
4. Lauterkeitsrecht ..................................................................................................... 186 
5. Sonstiges .............................................................................................................. 188 

III. Bundespatentgericht ................................................................................................ 188 
1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .......................................................................... 188 

IV. Instanzgerichte ........................................................................................................ 191 
1. Urheber- und Designrecht ....................................................................................... 191 
2. Marken- und Kennzeichenrecht ................................................................................ 191 
3. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .......................................................................... 194 
4. Lauterkeitsrecht ..................................................................................................... 196 

C. Pressemitteilungen ....................................................................................................... 197 
I. EuGH ........................................................................................................................ 197 
II. Instanzgerichte ......................................................................................................... 201 

D. Literaturauswertung ..................................................................................................... 203 
I. Urheber- und Designrecht ........................................................................................... 203 
II. Marken- und kennzeichenrecht ................................................................................... 205 
III. Lauterkeitsrecht ...................................................................................................... 206 
IV. Patent- und Gebrauchsmusterrecht ............................................................................ 207 
V. Kartellrecht............................................................................................................... 208 
VI. Sonstiges ................................................................................................................ 209 
VII. Ausgewertete Zeitschriften ....................................................................................... 212 

E. Impressum .................................................................................................................. 213 
 

 
 



GB 4/2014 177 

 

 

A. BEITRÄGE 
 
NAMENSSCHUTZ FÜR DOMAINS – ANMERKUNG ZU 
LG KÖLN, URT. V. 26. 8. 2014 – 33 O 56/14 – 
BAG.DE* 
 

von RA Dr. Clemens Rogge** 
 
Die Bundesrepublik Deutschland erstritt 
vor dem LG Köln das Recht auf die Domain 
www.bag.de für das Bundesarbeitsgericht, 
nachdem der Inhaber dieser Domain, ein 
Domainhändler, nicht bereit war, diese 
Domain abzugeben.  
Mit Erfolg konnte sich die Bundesrepublik 
auf Namensschutz berufen. Nach der Ent-
scheidung des LG Köln genießt die Bundes-
republik Deutschland nicht nur für ihren 
eigenen Namen, sondern auch für die Na-
men ihrer Einrichtungen, hier für den Na-
men „Bundesarbeitsgericht“ Namensschutz 
nach § 12 BGB. Namensschutz bestehe 
auch für die Abkürzung „BAG“, denn diese 
werde seit 1955 benutzt und werde inzwi-
schen gemeinhin als Abkürzung für „Bun-
desarbeitsgericht“ verstanden. 
Der Namensschutz umfasse das Recht auf 
die alleinige Nutzung der Domain 
www.bag.de, weil diese Domain von je-
mandem gehalten wurde, der sich seiner-
seits nicht auf solch einen Namen oder 
diese Abkürzung berufen konnte, sondern 
nur Domainhändler war.  
Der Domainhändler konnte sich mit dem 
Einwand, die Buchstabenkombination wer-
de kommerziell als englischer Begriff „bag“ 
für Tasche verstanden, sei deshalb für Ta-
schenhersteller, die mit „bag“ eine Website 
betreiben wollen, interessant und dürfe 

                                           
* Die Entscheidung ist im Volltext abgedruckt in 
GB 2014, 192 (diese Ausgabe). 
** Dr. Clemens Rogge ist Rechtsanwalt bei  
Reiners Rogge Rechtsanwälte, Düsseldorf.  

ihm nicht entzogen werden, nicht durch-
setzen. 
Das LG Köln setzt mit der Entscheidung die 
ständige Rechtsprechung zum Domainkon-
fliktrecht fort: Natürliche und juristische 
Personen können für ihre Namen und Be-
zeichnungen ihrer Einrichtungen, wenn sie 
sehr bekannt und unverwechselbar sind 
und üblicherweise nur auf diese Person 
oder Institution hindeuten, aus § 12 BGB 
Unterlassung und Übertragung einer na-
menskennzeichnenden Domain mit der 
Top-Level-Endung .de verlangen, die ein 
Anderer registriert hat, ohne prioritäre ei-
gene Namensrechte vorzuweisen. Tragen-
de Gesichtspunkte für den Unterlassungs- 
und Übertragungsanspruch sind die Zuord-
nungsverwirrung und die Namensanma-
ßung durch den Verletzer.  
Bereits in der Entscheidung „krupp.de“ des 
OLG Hamm aus dem Jahr 1998 (4 U 
135/97) wurde herausgearbeitet, dass ein 
bekanntes Unternehmen herausragenden 
Namensschutz genießt und die Übertra-
gung dieser prägnanten Domain verlangen 
konnte von einem Domaininhaber, dessen 
Firma zwar sogar ebenfalls „Krupp“ ent-
hielt, aber nicht bekannt war. Es entspricht 
seither ständiger Rechtsprechung, dass 
Personen bzw. Unternehmen für ihren Na-
men oder ihre Geschäftsbezeichnung, 
wenn sie so bekannt sind, dass der Ver-
kehr damit diese Person bzw. dieses Un-
ternehmen verbindet, das Recht auf die 
entsprechende Domain haben, sofern sich 
der in Anspruch genommene Domaininha-
ber nicht seinerseits auf Namens- oder 
Markenrechte berufen kann und die Do-
main dafür zeitlich prioritär in Benutzung 
genommen hat (vgl. die umfassende Dar-
stellung bei Hoeren, Internetrecht, 2014, 
2. Kapitel). Die prioritäre Domaineintra-
gung begründet also keine bleibenden 
Rechte, wenn durch sie in die Namens- 
und Kennzeichenrechte bekannter Unter-
nehmen eingegriffen wird. Dem Unterneh-
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men mit überragender Namensbekanntheit 
steht vielmehr ein Recht auf Übertragung 
der Domain, die diesen Namen benutzt, zu. 
Das hat der BGH auch deutlich im Fall 
„shell.de“ zugunsten der Deutsche Shell 
GmbH entschieden (BGH, Urteil vom 22. 
November 2001 – I ZR 138/99 –, BGHZ 
149, 191-206). Die Verwendung eines 
Kennzeichens/Namens eines herausragend 
bekannten Unternehmens in Form einer 
wortidentischen Domain durch den Domai-
ninhaber stellt demnach eine Beeinträchti-
gung der Kennzeichnungskraft des bekann-
ten Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 
bzw. § 15 Abs. 3 MarkenG und eine Verlet-
zung der Namensrechte des bekannten 
Unternehmens nach § 12 BGB dar, dies 
sogar dann, wenn der Domaininhaber 
selbst einen solchen Namens- oder Fir-
menbestandteil hat, aber mit diesem nicht 
bekannt ist. Es gilt nach der BGH-
Rechtsprechung der Grundsatz: Wenn der 
eine Namensträger eine überragende Be-
kanntheit genießt und der Verkehr seinen 
Internet-Auftritt unter diesem Namen er-
wartet, der Domain-Inhaber hingegen kein 
eigenes besonderes Interesse gerade an 
dieser Internet-Adresse aufgrund seines 
bekannten Namens dartun kann, dann 
kann der Domain-Inhaber, der den Namen 
des bekannten Unternehmens in der Do-
main nutzt, verpflichtet sein, diese Domain 
abzugeben und eine andere Domain für 
sich registrieren zu lassen, die einen unter-
scheidenden Zusatz trägt. 
Diese in den Folgenjahren weiter ausdiffe-
renzierte ständige Rechtsprechung ist aus-
führlich aufbereitet im BGH-Urteil vom 
6. 11. 2013 (Az. I ZR 153/12, GRUR 2014, 
506-508, GB 2/2014, 89), in welchem der 
Saarländische Rundfunk erstritt, dass ihm 
gegen den Inhaber der Domain www.sr.de 
aus § 12 BGB ein Recht auf Löschung der 
Domain zusteht. Auf diese Entscheidung 
nimmt auch das LG Köln in der hier be-
sprochenen Entscheidung zu www.bag.de 
mehrfach Bezug. 
Die Domain www.bag.de wurde früher vom 
Handelsverband BAG – Bundesarbeitsge-
meinschaft der Mittel- und Großbetriebe 
des Einzelhandels e.V. (BAG) innegehalten, 
nach dessen Auflösung im Jahr 2009 aber 
abgegeben und seitdem nicht mehr von 
einem werbenden Unternehmen, das diese 
Abkürzung besitzt, aktiv benutzt. Der Do-
mainhändler, der sie zuletzt hielt, hatte 
keine eigenen Namensrechte mit der Ab-

kürzung BAG, auf die er sich berufen konn-
te. Daher war er nicht schutzwürdig. 
Aus der Entscheidung des LG Köln kann 
nicht geschlossen werden, künftig seien 
weitere derartige Rechtsdurchsetzungen 
der Bundesgerichte zu erwarten und bald 
seien alle Bundesgerichte mit ihrem jewei-
ligen Kürzel unter .de zu erreichen. Die 
Inhaber der Domains www.bgh.de, 
www.bsg.de, www.bfh.de können sich – im 
Gegensatz zu einem bloßen Domainhändler 
– auf lange bestehende eigene Namens-
rechte berufen, die jeweils so abgekürzt 
werden, sie haben die genannten Domains 
seit langem in Benutzung. Daher steht 
ihnen aus der früheren Benutzung das pri-
oritäre Namensrecht auf die Domains zu. 
Zudem spielt das Argument der Auffind-
barkeit, das in den frühen Gerichtsent-
scheidungen noch wichtig war, angesichts 
der von jedem Internetnutzer heutzutage 
praktizierten Suche über die bekannten 
Suchmaschinen, die die gesuchte Seite 
sofort zeigen, gar keine Rolle mehr. 

 
 
AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES 
EUG ZUM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 3. 
QUARTAL 2014 
 

von PD Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
I. Zu den Anforderungen an das natio-
nale Kennzeichenrecht iSd. Art. 8 Abs. 
4 GMV 

EuGH, Urt. v. 10. 7. 2014 – C-325/13 P 
und C-326/13 P – Peek & Cloppenburg 
Düsseldorf/HABM 
 
Peek & Cloppenburg Düsseldorf meldete 
das Zeichen „Peek & Cloppenburg“ als Ge-
meinschaftsmarken an. Dagegen erhob 
Peek & Cloppenburg Hamburg Widersprü-
che, gestützt auf die geschäftliche Be-
zeichnung „Peek & Cloppenburg“ (Art. 8 
Abs. 4 GMV iVm. §§ 5 Abs. 2, 6 Abs. 3, 15 
Abs. 2 MarkenG). Die Widerspruchsabtei-
lung gab diesen statt und wies die Anmel-
dungen zurück. Die dagegen gerichteten 
Beschwerden der Anmelderin (P & C Düs-
seldorf) blieben erfolglos (R 53/2005-1 und 
R 262/2005-1), ebenso die Klagen vor dem 
EuG (T-506/11 und T-507/11). 
 
Nach Art. 8 Abs. 4 GMV steht einer Ge-
meinschaftsmarkenanmeldung ein nationa-
les Kennzeichen „von mehr als lediglich 
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örtlicher Bedeutung“, das seinem „Inhaber 
das Recht verleiht, die Benutzung einer 
jüngeren Marke zu untersagen“, entgegen. 
P & C Düsseldorf meint, Art. 8 Abs. 4 GMV 
erfasse nur Kennzeichenrechte, mit denen 
die Nutzung der Marke im gesamten Ho-
heitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaates 
untersagt werden könnten. Dies folge in 
erster Linie aus einer autonomen Ausle-
gung des Satzteils „wenn und soweit … 
dieses Kennzeichen seinem Inhaber das 
Recht verleiht, die Benutzung einer jünge-
ren Marke zu untersagen“, hilfsweise aus 
dem Begriff „mehr als lediglich örtliche 
Bedeutung“. Ein solches bundesweit gel-
tendes Recht habe P & C Hamburg nicht 
(vgl. dazu BGH GRUR 2010, 738 – Peek & 
Cloppenburg I; GRUR 2011, 623 – Peek & 
Cloppenburg II; GRUR 2013, 397 – Peek & 
Cloppenburg III). 
 
Der EuGH folgt dem nicht. Art. 8 Abs. 4 
GMV könne nicht dahin ausgelegt werden, 
dass sich das Untersagungsrecht auf das 
gesamte deutsche Hoheitsgebiet beziehen 
muss, um die Anmeldung der in Rede ste-
henden Gemeinschaftsmarke zu verhindern 
(Rn. 50). 
 
[51] Wie sich aus dem Wortlaut und der Syste-
matik von Art. 8 Abs. 4 [GMV] ergibt, gibt diese 
Bestimmung dem Inhaber eines Kennzeichens, 
der die in den Rn. 47 und 48 des vorliegenden 
Urteils genannten Voraussetzungen erfüllt, nur 
dann die Möglichkeit, sich der Eintragung einer 
Gemeinschaftsmarke erfolgreich zu widerset-
zen, wenn die Benutzung dieses Kennzeichens 
im geschäftlichen Verkehr von mehr als ledig-
lich örtlicher Bedeutung ist. Es handelt sich 
dabei um eine eigenständige Voraussetzung, 
die anhand des Unionsrechts zu beurteilen ist 
[…]. 
 
[52] Insoweit hat der Gerichtshof bereits fest-
gestellt, dass das für den Widerspruch geltend 
gemachte Zeichen, um die Eintragung einer 
Gemeinschaftsmarke verhindern zu können, 
tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise 
im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und 
eine mehr als lediglich örtliche geografische 
Schutzausdehnung haben muss, was bedeutet, 
dass die Benutzung, wenn das Schutzgebiet 
dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen 
werden kann, in einem bedeutenden Teil dieses 
Gebiets erfolgen muss […]. 
 
[53] Mit der eigenständigen Voraussetzung, 
dass das betreffende Zeichen in bedeutsamer 
Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt wer-
den muss, zielt Art. 8 Abs. 4 [GMV] demnach 
auf Zeichen ab, die auf dem relevanten Markt 
tatsächlich und wirklich präsent sind […], wäh-

rend diese Bestimmung in Bezug auf die geo-
grafische Schutzausdehnung des Zeichens nur 
verlangt, dass sie nicht lediglich örtlich ist. 
 
[54] Im Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 [GMV] deu-
tet nichts darauf hin, dass strengere Anforde-
rungen Anwendung finden sollen, wenn zwei 
identische Zeichen im Gebiet eines Staates ge-
schützt sind. In diesem Fall zu verlangen, dass 
sich das in dem betreffenden Mitgliedstaat ge-
währte Recht, die Benutzung einer jüngeren 
Marke zu untersagen, auf das gesamte betref-
fende nationale Hoheitsgebiet bezieht, würde 
die jeweiligen Inhaber daran hindern, die Ein-
tragung einer Gemeinschaftsmarke nicht nur 
durch einen von ihnen, sondern auch durch 
jeden Dritten zu verhindern, unabhängig davon, 
ob die in Rede stehenden Zeichen auf ihrem 
relevanten Markt tatsächlich und wirklich prä-
sent sind. Der eigenständigen Voraussetzung, 
dass das betreffende Zeichen in bedeutsamer 
Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt wer-
den muss, würde damit die Wirkung genom-
men. 
 
[55] Darüber hinaus darf die Auslegung von 
Art. 8 Abs. 4 [GMV] aus dem Blickwinkel einer 
autonomen Auslegung dieser Verordnung und 
unter Wahrung der Einheitlichkeit des durch sie 
eingeführten Schutzsystems nicht in Abhängig-
keit davon variieren, wie die einzelnen Mitglied-
staaten eine Vorschrift der Richtlinie 2008/95 
umgesetzt haben, selbst wenn man unterstellt, 
dass sie im Wesentlichen Art. 8 Abs. 4 [GMV] 
entspricht. Die Gemeinschaftsregelung für Mar-
ken ist nämlich ein autonomes System, das aus 
einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und 
ihm eigene Zielsetzungen verfolgt und dessen 
Anwendung von jedem anderen System unab-
hängig ist […]. 
 
II. Zum Eintragungshindernis des Ver-
stoßes gegen die öffentliche Ordnung 
oder die guten Sitten (Art. 7 Abs. 1 lit. 
f GMV) – maßgebliche Verkehrskreise 

EuG, Urt. v. 26. 9. 2014 – T-266/13 – 
Brainlab/HABM 
 
Angemeldet war das Wortzeichen „Curve“ 
für medizintechnische Waren und Dienst-
leistungen. Das HABM wies den Eintra-
gungsantrag, gestützt auf einen Verstoß 
gegen die guten Sitten (Art. 7 Abs. 1 lit. f 
GMV), sowie die gegen die Zurückweisung 
erhobene Beschwerde (R 2073/2012-4) 
zurück. Das Zeichen sei der Plural des ru-
mänischen Wortes „curvă“, das soviel wie 
„Prostituierte“ oder „Hure“ bedeute, in der 
direkten Ansprache dem Gegenüber einen 
sehr vulgären Ausdruck kommuniziere und 
vom Publikum als beleidigende und obszö-
ne Aussage aufgefasst werde. Das Zeichen 
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verletze daher das sittliche oder moralische 
Empfinden weiter Verkehrskreise.  
 
Die Anmelderin ist hingegen der Auffas-
sung, das Zeichen richte sich ausschließlich 
an ein Fachpublikum aus Ärzten, OP-
Personal sowie Verwaltungsmitarbeitern 
eines Klinikums, die mit der Anschaffung 
der beanspruchten Waren und der Vergabe 
der beanspruchten Dienstleistungen be-
traut seien. Mangels öffentlicher Werbung 
begegne der Durchschnittsverbraucher der 
angemeldeten Marke nur als Patient im 
Operationssaal in einem Zustand, in dem 
er sie nicht wahrnehmen könne. Unabhän-
gig davon erreiche das rumänische Wort 
„curve“ nicht den für die Versagung der 
Eintragung als Gemeinschaftsmarke not-
wendigen Grad an Herabsetzung oder Be-
leidigung. So habe dieses Wort in den letz-
ten Jahren, insbesondere in Deutschland, 
wo verschiedene Vereinigungen den ent-
sprechenden deutschen Ausdruck in ihrem 
Namen benutzten, an Obszönität verloren. 
 
Das EuG folgt beiden Argumenten nicht. 
Bei der Prüfung des Eintragungshindernis-
ses des Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV sei neben 
den intendierten Verkehrskreisen auch auf 
alle sonstigen Personen abzustellen, die 
dem Zeichen, ohne an den genannten Wa-
ren und Dienstleistungen interessiert zu 
sein, im Alltag zufällig begegnen (Rn. 19). 
Dies seien hier auch nicht unmittelbar an-
gesprochene Personen (Rn. 21-24). Das 
Zeichen würde auch vom Reinigungsperso-
nal wahrgenommen sowie von Patienten, 
die bei der Behandlung nicht notwendiger-
weise bewusstlos seien, ferner von War-
tungspersonal etc. Es sei anzunehmen, 
dass angesichts des anstößigen Charakters 
der angemeldeten Marke in der rumäni-
schen Sprache, diese die Aufmerksamkeit 
jeder mit ihr konfrontierten Person unmit-
telbar auf sich ziehen wird. 
 
Für die Beurteilung des Eintragungshinder-
nisses des Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV könne 
weder auf die Wahrnehmung des Teils der 
maßgeblichen Verkehrskreise abgestellt 
werden, der leicht Anstoß nimmt, noch auf 
die Wahrnehmung des Teils dieser Kreise, 
der unempfindlich ist, sondern es müssten 
die Kriterien einer vernünftigen Person mit 
durchschnittlicher Empfindlichkeits‑ und 
Toleranzschwelle zugrunde gelegt werden 
(Rn. 28 mwNachw.). 
 

[29] [D]ie angemeldete Marke [besteht] allein 
aus dem Wort „curve“, das in der rumänischen 
Sprache der Plural des Wortes „curvă“ ist, wel-
ches umgangssprachlich oder auf einer vulgären 
Sprachebene in erster Linie die Bedeutung „Hu-
re“ oder „Prostituierte“ hat und somit aus sich 
heraus beleidigend und obszön ist, und nicht 
nur, wie die Klägerin geltend macht, ge-
schmacklos. In Ermangelung besonderer Um-
stände ist dieses Wort aus sich heraus geeignet, 
bei jeder normalen Person, die es hört oder liest 
und seine Bedeutung versteht, Anstoß zu erre-
gen […]. 
 
[30] Ferner ist der Umstand, dass das entspre-
chende Wort „Hure“ in Deutschland an Obszöni-
tät verloren haben soll, auch dann, wenn dieser 
Umstand als wahr unterstellt wird, unerheblich 
für die Feststellung der Wahrnehmung des frag-
lichen Zeichens durch die maßgeblichen Ver-
kehrskreise, bei denen es sich, wie oben in Rn. 
15 ausgeführt, um die rumänischsprachigen 
Kreise in der Union handelt. 
 
[31] Jedenfalls hat die Verwendung der deut-
schen Entsprechung des rumänischen Wortes 
als Name einer Vereinigung von Prostituierten 
oder für deren internationalen Tag keine Aus-
wirkungen auf die Beurteilung des anstößigen 
oder beleidigenden Charakters der angemelde-
ten Marke, da die Benutzung des fraglichen 
Wortes in der Gesellschaft, selbst in Presse oder 
Literatur, nicht geeignet ist, seinen aus sich 
heraus beleidigenden und obszönen Charakter 
erheblich zu verringern […]. 
 
[33] Diese Schlussfolgerung kann auch nicht 
durch das Argument der Klägerin entkräftet 
werden, wonach nicht ausgeschlossen werden 
könne, dass das Publikum die angemeldete 
Marke im Hinblick auf die von dieser Marke 
erfassten Waren und Dienstleistungen als engli-
sches Wort auffasse. 
 
[34] Zwar ist nach der Rechtsprechung bei der 
Prüfung eines Verstoßes gegen die öffentliche 
Ordnung oder die guten Sitten auf die Marke 
selbst abzustellen, d. h. auf das Zeichen in Ver-
bindung mit den Waren und Dienstleistungen, 
für die die Marke eingetragen werden soll […]. 
 
[35] Die Art der von der angemeldeten Marke 
erfassten Waren und Dienstleistungen, die im 
Wesentlichen zum Bereich der medizinischen 
Technologie und Informatik gehören, kann im 
vorliegenden Fall jedoch nicht ausreichen, um in 
Frage zu stellen, dass diese allein aus dem Wort 
„curve“ bestehende und normalerweise in ge-
schriebener Form erscheinende Marke von den 
maßgeblichen rumänischsprachigen Verkehrs-
kreisen als ein Wort der rumänischen Sprache 
wahrgenommen wird, das ihnen bekannt ist und 
von ihnen verstanden wird und dessen Bedeu-
tungsgehalt beleidigend und obszön ist. Ferner 
gibt es, wie oben in Rn. 24 ausgeführt worden 
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ist, keine anderen Gesichtspunkte, mit denen 
dargetan werden könnte, dass die rumänisch-
sprachige allgemeine Öffentlichkeit das fragliche 
Zeichen als ein ausschließlich fremdsprachiges 
Wort, insbesondere als das englische Wort „cur-
ve“, verstehen wird, und nicht in seiner offen-
sichtlichen und üblichen Bedeutung im Rumäni-
schen. 
 
III. Keine „Rechtskraft“ der Entschei-
dungen des HABM 

EuG, Urt. v. 23. 9. 2014 – T-11/13 – 
Tegometall International AG/HABM 
 
Gegen die Anmeldung einer Gemein-
schaftsmarke war von der Rechtsvorgän-
gerin der Klägerin erfolglos Widerspruch 
wegen Bestehens von Verwechslungsge-
fahr erhoben worden. Auch die Beschwerde 
blieb erfolglos. Die Marke wurde eingetra-
gen. Dagegen stellte nunmehr die Klägerin 
einen ebenfalls auf das Bestehen von Ver-
wechslungsgefahr gestützten Antrag auf 
Nichtigerklärung, der von der Nichtigkeits-
abteilung des HABM zurückgewiesen wur-
de. Die Erste Beschwerdekammer wies die 
dagegen erhobene Beschwerde wegen Un-
zulässigkeit zurück (R 1522/2011-1). Die 
geltend gemachten Gründe seien bereits 
im Rahmen des Widerspruchsverfahrens 
der Rechtsvorgängerin umfassend behan-
delt und zurückgewiesen worden. Infolge 
der Zurückweisung der dagegen eingeleg-
ten Beschwerde sei die Widerspruchsent-
scheidung endgültig und damit rechtskräf-
tig geworden; jeder spätere Antrag auf 
Nichtigerklärung, der denselben Streitge-
genstand betreffe, sei somit unzulässig. 
 
Das EuG hebt den Beschluss der Be-
schwerdekammer auf. Die Entscheidung 
einer Widerspruchsverfahrens steht einem 
späteren Nichtigkeitsverfahren nicht ent-
gegen. Der Grundsatz der Rechtskraft, 
nach dem der endgültige Charakter einer 
gerichtlichen Entscheidung nicht in Frage 
gestellt werden darf, findet auf das Ver-
hältnis zwischen einer Endentscheidung 
über einen Widerspruch und einem Antrag 
auf Nichtigerklärung insbesondere deshalb 
keine Anwendung, weil die Verfahren vor 
dem HABM Verwaltungsverfahren und kei-
ne gerichtlichen Verfahren sind und weil 
die einschlägigen Vorschriften der GMV, 
nämlich Art. 53 Abs. 4 und Art. 100 Abs. 2, 
nichts in diesem Sinne vorsehen (Rn. 12). 
 

IV. Zur „Gleichbehandlung“ im Eintra-
gungsverfahren 

EuG, Urt. v. 14. 7. 2014 – T-404/13 – 
NIIT/HABM 
 
Die Klägerin wendet sich gegen die Zu-
rückweisung ihrer Markenanmeldung. Das 
HABM hatte für das Zeichen „SUBSCRIBE“ 
für die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen jegliche Unterscheidungskraft 
verneint. Die Klägerin meint, das HABM 
hätte entsprechende Voreintragungen be-
rücksichtigen müssen. Das Recht auf ein 
faires Verfahren und auch der Gleichbe-
handlungsgrundsatz (Art. 6, 14 EMRK) 
würden verletzt, wenn die Stellen des 
HABM gleich gelagerte Fälle ungleich be-
handelten und offenkundig unterschiedli-
che Maßstäbe an die Prüfung gleich gela-
gerter Gemeinschaftsmarkenanmeldungen 
anlegten. 
 
Das EuG tritt dem entgegen. Die Eintra-
gungsentscheidung des HABM ist keine 
Ermessensentscheidung. Ob ein Zeichen 
als Gemeinschaftsmarke eingetragen wer-
den kann, ist daher nur auf der Grundlage 
dieser Verordnung in ihrer Auslegung 
durch den Unionsrichter zu überprüfen und 
nicht auf der Grundlage einer früheren 
Praxis der Beschwerdekammern (Rn. 47 
mwNachw.). Nach den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und der ordnungsgemä-
ßen Verwaltung habe das HABM zwar die 
zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen 
Entscheidungen zu berücksichtigen und 
besonderes Augenmerk auf die Frage zu 
richten, ob im gleichen Sinne zu entschei-
den ist oder nicht, doch muss die Anwen-
dung dieser Grundsätze mit dem Gebot 
rechtmäßigen Handelns in Einklang ge-
bracht werden. Im Übrigen müsse aus 
Gründen der Rechtssicherheit und gerade 
auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die 
Prüfung jeder Anmeldung streng und um-
fassend sein, um eine ungerechtfertigte 
Eintragung von Marken zu verhindern. 
Demgemäß müsse diese Prüfung in jedem 
Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines 
Zeichens als Marke hänge nämlich von 
besonderen, im Rahmen der tatsächlichen 
Umstände des Einzelfalls anwendbaren 
Kriterien ab, anhand deren ermittelt wer-
den soll, ob das fragliche Zeichen nicht 
unter ein Eintragungshindernis fällt (Rn. 
48). 
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B. ENTSCHEIDUNGEN 
 
I. EUGH/EUG 
zusammengestellt von PD Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
1. URHEBER- UND DESIGNRECHT 
 
Vorabentscheidungsersuchen – Richt-
linie 2001/29/EG – Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte – Vervielfälti-
gungsrecht – Ausnahmen und Be-
schränkungen – Begriff ,Parodieʻ – Ei-
genständiger Begriff des Unionsrechts 
EuGH, Urt. v. 3. 9. 2014 – C-201/13 – 
Vorabentscheidungsersuchen des Hof van 
beroep te Brussel (Belgien) – Deck-
myn/Vandersteen 
 
1. Art. 5 Abs. 3 Buchst. k der Richtlinie 
2001/29/EG des Europäischen 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 der in dieser Be-
stimmung enthaltene Begriff „Parodie“ ein 
eigenständiger Begriff des Unionsrechts ist. 
 
2. Art. 5 Abs. 3 Buchst. k der Richtlinie 
2001/29 ist dahin auszulegen, dass die 
wesentlichen Merkmale der Parodie darin 
bestehen, zum einen an ein bestehendes 
Werk zu erinnern, gleichzeitig aber ihm 
gegenüber wahrnehmbare Unterschiede 
aufzuweisen, und zum anderen einen Aus-
druck von Humor oder eine Verspottung 
darzustellen. Der Begriff „Parodie“ im Sin-
ne dieser Bestimmung hängt nicht von den 
Voraussetzungen ab, dass die Parodie ei-
nen eigenen ursprünglichen Charakter hat, 
der nicht nur darin besteht, gegenüber 
dem parodierten ursprünglichen Werk 
wahrnehmbare Unterschiede aufzuweisen, 
dass sie vernünftigerweise einer anderen 
Person als dem Urheber des ursprünglichen 
Werkes zugeschrieben werden kann, dass 
sie das ursprüngliche Werk selbst betrifft 
oder dass sie das parodierte Werk angibt. 
 
Des Weiteren muss bei der Anwendung der 
Ausnahme für Parodien im Sinne von Art. 5 
Abs. 3 Buchst. k der Richtlinie 2001/29 in 
einem konkreten Fall ein angemessener 
Ausgleich zwischen zum einen den Interes-
sen und Rechten der in den Art. 2 und 3 
der Richtlinie genannten Personen auf der 
einen und der freien Meinungsäußerung 

des Nutzers eines geschützten Werkes, der 
sich auf die Ausnahme für Parodien im 
Sinne dieses Art. 5 Abs. 3 Buchst. k beruft, 
auf der anderen Seite gewahrt werden. 
 
Es ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts, 
unter Berücksichtigung sämtlicher Um-
stände des Ausgangsverfahrens zu beurtei-
len, ob bei der Anwendung der Ausnahme 
für Parodien im Sinne von Art. 5 Abs. 3 
Buchst. k der Richtlinie 2001/29 – sofern 
die im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
de Zeichnung die genannten wesentlichen 
Merkmale der Parodie aufweist – dieser 
angemessene Ausgleich gewahrt wird. 

 
 
Richtlinie 2001/29/EG – Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte – Ausnahmen und 
Beschränkungen – Art. 5 Abs. 3 Buchst. n 
– Nutzung von Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen zu Zwecken der For-
schung und privater Studien – Buch, das 
einzelnen Mitgliedern der Öffentlichkeit in 
einer öffentlich zugänglichen Bibliothek auf 
eigens hierfür eingerichteten Terminals 
zugänglich gemacht wird – Begriff des 
Werks, für das keine ‚Regelungen über 
Verkauf und Lizenzen‘ gelten – Recht der 
Bibliothek, ein zu ihrem Bestand gehören-
des Werk zu digitalisieren, um es auf ei-
gens hierfür eingerichteten Terminals zu-
gänglich zu machen – Zugänglichmachung 
des Werks auf eigens hierfür eingerichte-
ten Terminals, die es ermöglichen, das 
Werk auf Papier auszudrucken oder auf 
einem USB-Stick zu speichern 
EuGH, Urt. v. 11. 9. 2014 – C-117/13 – 
Vorabentscheidungsersuchen des BGH – 
TU Darmstadt/Eugen Ulmer KG 
 
1. Der Begriff „Regelungen über Verkauf 
und Lizenzen“ in Art. 5 Abs. 3 Buchst. n 
der Richtlinie 2001/29/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. 
Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft ist in dem Sinne zu verstehen, 
dass der Rechtsinhaber und eine in dieser 
Bestimmung genannte Einrichtung, wie 
eine öffentlich zugängliche Bibliothek, für 
das betroffene Werk einen Lizenz- oder 
Nutzungsvertrag geschlossen haben müs-
sen, in dem die Bedingungen für die Nut-
zung des Werks durch die Einrichtung fest-
gelegt sind. 
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2. Art. 5 Abs. 3 Buchst. n in Verbindung 
mit Art. 5 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 
2001/29 ist dahin auszulegen, dass er es 
einem Mitgliedstaat nicht verwehrt, öffent-
lich zugänglichen Bibliotheken, die unter 
diese Bestimmungen fallen, das Recht ein-
zuräumen, in ihren Sammlungen enthalte-
ne Werke zu digitalisieren, wenn diese 
Vervielfältigungshandlung erforderlich ist, 
um den Nutzern diese Werke auf eigens 
hierfür eingerichteten Terminals in den 
Räumlichkeiten dieser Einrichtungen zu-
gänglich zu machen. 
 
3. Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 
2001/29 ist dahin auszulegen, dass er 
nicht Handlungen erfasst wie das Ausdru-
cken von Werken auf Papier oder ihr Spei-
chern auf einem USB-Stick, die von Nut-
zern auf Terminals vorgenommen werden, 
die in unter diese Bestimmung fallenden 
öffentlich zugänglichen Bibliotheken eigens 
eingerichtet sind. Solche Handlungen kön-
nen allerdings gegebenenfalls durch die 
nationalen Rechtsvorschriften zur Umset-
zung der Ausnahmen und Beschränkungen 
gemäß Art. 5 Abs. 2 Buchst. a oder b die-
ser Richtlinie gestattet sein, sofern im Ein-
zelfall die in diesen Bestimmungen festge-
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
Marken – Richtlinie 89/104/EWG – 
Art. 3 Abs. 1 Buchst. e – Zurückwei-
sung der Anmeldung oder Ungültigkeit 
– Dreidimensionale Marke – Verstell-
barer Kinderstuhl ‚Tripp Trapp‘ – Zei-
chen, das ausschließlich aus der Form 
der Ware besteht, die durch die Art 
der Ware selbst bedingt ist – Zeichen, 
das aus der Form besteht, die der Wa-
re einen wesentlichen Wert verleiht 
EuGH, Urt. v. 18. 9. 2014 – C-205/13 – 
Vorabentscheidungsersuchen des Hoge 
Raad der Nederlanden (Niederlande) – 
Hauck/Stokke 
 
1. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e erster Gedan-
kenstrich der Ersten Richtlinie 89/104/EWG 
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin 
auszulegen, dass das in dieser Bestim-
mung vorgesehene Eintragungshindernis 
auf ein Zeichen anwendbar ist, das aus-

schließlich aus der Form einer Ware be-
steht die eine oder mehrere wesentliche 
Gebrauchseigenschaften aufweist, die der 
oder den gattungstypischen Funktion(en) 
dieser Ware innewohnen, nach denen der 
Verbraucher möglicherweise auch bei den 
Waren der Mitbewerber sucht. 
 
2. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e dritter Gedan-
kenstrich der Ersten Richtlinie 89/104 ist 
dahin auszulegen, dass das in dieser Be-
stimmung vorgesehene Eintragungshinder-
nis auf ein Zeichen anwendbar ist, das 
ausschließlich aus der Form einer Ware mit 
mehreren Eigenschaften, die ihr in unter-
schiedlicher Weise jeweils einen wesentli-
chen Wert verleihen können, besteht. Bei 
der Feststellung, ob das fragliche Eintra-
gungshindernis anwendbar ist, stellt die 
Wahrnehmung der Form der Ware durch 
die angesprochenen Verkehrskreise nur 
eines der Beurteilungskriterien dar. 
 
3. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richt-
linie 89/104 ist dahin auszulegen, dass die 
im ersten und im dritten Gedankenstrich 
dieser Bestimmung genannten Eintra-
gungshindernisse nicht zusammen an-
wendbar sind. 

 
 
II. BUNDESGERICHTSHOF 
zusammengestellt von Stephan Kunze 
 
1. URHEBER- UND DESIGNRECHT  
 
Porträtkunst 
BGH, Urteil vom 19. 3. 2014 - I ZR 35/13 - 
OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
UrhG § 53 Abs. 1 
 
Die Schrankenregelung des § 53 Abs. 1 
UrhG ist nicht einschränkend dahin auszu-
legen ist, dass sie lediglich eine Vervielfäl-
tigung veröffentlichter Werke erlaubt. 
Eine solche Auslegung ist weder im Blick 
auf entsprechende Einschränkungen ande-
rer Schrankenregelungen oder auf das 
Grundrecht der Kunstfreiheit oder auf Art. 
5 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimm-
ter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft geboten. 
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Tarzan 
BGH, Urt. v. 26. 2. 2014 - I ZR 49/13 - 
OLG München; LG München I 
UrhG § 129 Abs. 1 Satz 1; WUA Art. IV 
Abs.4 bis 6; Richtlinie 2006/116/EG Art. 7 
Abs. 3 
 
a) Den aufgrund des Welturheberrechtsab-
kommens im Inland geschützten Werken 
kommt nach § 129 Abs. 1 Satz 1 UrhG 
zwar grundsätzlich die Verlängerung der 
Schutzdauer des Urheberrechts durch § 64 
Abs. 1 UrhG aF auf 70 Jahre nach dem Tod 
des Urhebers zugute, wenn diese Werke 
beim Inkrafttreten des § 64 Abs. 1 UrhG aF 
am 17. September 1965 noch nach inlän-
dischem Recht geschützt waren. Diese Ver-
längerung der Schutzdauer genießt jedoch 
keinen Bestandsschutz; die Dauer des 
Schutzes ist vielmehr im Wege des Schutz-
fristenvergleichs nach Art. IV Abs. 4 bis 6 
des Welturheberrechtsabkommens zu be-
stimmen. Danach wirkt sich die Verlänge-
rung der Schutzdauer nur insoweit aus, wie 
die Schutzfrist im Ursprungsland länger 
währt als die vor der Verlängerung gelten-
de Schutzfrist im Inland (Fortführung von 
BGH, Urteil vom 27. Januar 1978 - I ZR 
4/77, GRUR 1978, 302 – Wolfsblut). 
b) Macht ein Mitgliedstaat von der ihm 
durch Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 
2006/116/EG über die Schutzdauer des 
Urheberrechts und bestimmter verwandter 
Schutzrechte (kodifizierte Fassung) eröff-
neten Möglichkeit Gebrauch, eine längere 
Schutzdauer beizubehalten, führt dies auch 
dann, wenn das Werk dadurch in diesem 
Mitgliedstaat am 1. Juli 1995 geschützt 
war, nicht dazu, dass auf dieses Werk nach 
Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116/EG 
in sämtlichen Mitgliedstaaten die Schutz-
frist von 70 Jahren nach dem Tod des Ur-
hebers anzuwenden ist oder jedenfalls die 
von diesem Mitgliedstaat beibehaltene län-
gere Schutzdauer auch in allen anderen 
Mitgliedstaaten gilt. Vielmehr gilt diese 
Schutzfrist nur in dem Mitgliedstaat, der 
von der Möglichkeit, eine längere Schutz-
frist beizubehalten, Gebrauch gemacht hat 
(Fortführung von BGH, Urteil vom 7. Okto-
ber 2009 I ZR 80/04, GRUR Int. 2010, 532 
– Tonträger aus Drittstaaten II). 

 
 

PC III 
BGH, Urt. v. 3. 7. 2014 - I ZR 30/11 - OLG 
München; LG München I 
UrhG § 54 Abs. 1, § 54a Abs. 1 (jeweils in 
der Fassung vom 25. Juli 1994) 
 
Der PC gehört zwar nicht zu den nach 
§ 54a Abs. 1 UrhG aF vergütungspflichti-
gen Vervielfältigungsgeräten; er zählt je-
doch zu den nach § 54 Abs. 1 UrhG aF 
vergütungspflichtigen Vervielfältigungsge-
räten (Fortführung von BGH, Urteil vom 2. 
Oktober 2008 I ZR 18/06, GRUR 2009, 53 
= WRP 2009, 80 – PC I). 

 
 
Drucker und Plotter III 
BGH, Urt. v. 3. 7. 2014 - I ZR 28/11 - OLG 
Düsseldorf; LG Düsseldorf 
UrhG § 54a Abs. 1 (in der Fassung vom 
25. Juli 1994) 
 
Drucker und Plotter gehören zu den nach § 
54a Abs. 1 UrhG aF vergütungspflichtigen 
Vervielfältigungsgeräten (Aufgabe von 
BGH, Urteil vom 6. Dezember 2007 I ZR 
94/05, BGHZ 174, 359 – Drucker und Plot-
ter I). 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
VIVA FRISEURE/VIVA 
BGH, Beschl. v. 13. 3. 2014 - I ZB 27/13 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 4; BGB §§ 741 
ff.; ZPO § 62 Abs. 1 Fall 2 
 
a) Die auf § 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG ge-
stützte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde 
ist grundsätzlich nur statthaft, wenn der 
Rechtsbeschwerdeführer geltend macht, 
selbst im Verfahren nicht nach Vorschrift 
des Gesetzes vertreten gewesen zu sein. 
b) Mehrere Inhaber einer Marke bilden eine 
Bruchteilsgemeinschaft, wenn sie ihre 
Rechtsbeziehungen nicht abweichend ge-
regelt haben. 
c) Steht eine Marke mehreren Personen in 
Bruchteilsgemeinschaft zu, sind sie not-
wendige Streitgenossen in dem gegen die-
se Marke gerichteten Widerspruchsverfah-
ren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt und im Beschwerdeverfahren vor 
dem Bundespatentgericht. 
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Schwarzwälder Schinken 
BGH, Beschl. v. 3. 4. 2014 - I ZB 6/12 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 1 und 3; Verord-
nung (EU) Nr. 1151/2012 Art. 7 Abs. 1 
Buchst. e; Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 
Art. 4 Abs. 2 Buchst. E 
 
Die Rüge einer Verletzung der Pflicht zur 
Vorlage an den Gerichtshof der Europäi-
schen Union durch das Bundespatentge-
richt kann nicht die zulassungsfreie 
Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 
MarkenG, wohl aber die zulassungsfreie 
Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 
3 MarkenG eröffnen. 

 
 
Gute Laune Drops 
BGH, Beschl. v. 10. 7. 2014 - I ZB 18/13 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und 
Abs. 2 
 
Einem auf den Gesichtspunkt der fehlen-
den Unterscheidungskraft gestützten Lö-
schungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 und 2 in 
Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 
kann grundsätzlich ein aufgrund jahrelan-
ger Benutzung entstandenes Vertrauen am 
unveränderten Fortbestand der Eintragung 
nicht entgegengehalten werden. 

 
 
Gelbe Wörterbücher 
BGH, Urt. v. 18. 9. 2014 - I ZR 228/12 - 
OLG Köln; LG Köln 
Marken G § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5; 
ZPO § 148 
 
a) Eine Aussetzung des markenrechtlichen 
Verletzungsverfahrens im Hinblick auf ein 
gegen die Klagemarke gerichtetes Lö-
schungsverfahren scheidet im Regelfall 
aus, wenn keine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit für den Erfolg des Lö-
schungsverfahrens besteht. 
b) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft 
einer abstrakten Farbmarke ist nicht not-
wendige Voraussetzung für die Annahme 
einer markenmäßigen Verwendung des 
angegriffenen Farbtons. 
c) Zwischen zweisprachigen Wörterbüchern 
und Sprachlernsoftware besteht hochgra-
dige Warenähnlichkeit. 

d) Nimmt der Verkehr auf den angegriffe-
nen Produktverpackungen einen Farbton 
als eigenständiges (Zweit-)Kennzeichen 
und nicht als Teil eines zusammengesetz-
ten Zeichens wahr, ist dieser Farbton iso-
liert der Prüfung der Zeichenähnlichkeit 
zugrunde zu legen. 

 
 
3. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Analog-Digital-Wandler 
BGH, Urt. v. 27. 5. 2014 - X ZR 2/13 - 
Bundespatentgericht PatG § 117; ZPO § 
531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
 
Greift das Patentgericht in dem nach § 83 
Abs. 1 PatG erteilten Hinweis nur einzelne 
Angriffsmittel des Klägers auf, so hat der 
Beklagte in der Regel keinen Anlass, zu-
sätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten 
Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich wei-
tere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffs-
mittel zu stellen, auf die das Patentgericht 
in seinem Hinweis nicht eingegangen ist 
oder die es als nicht aussichtsreich einge-
schätzt hat.  

 
 
Kommunikationsrouter  
BGH, Beschl. v. 26. 8. 2014 - X ZB 19/12 - 
Bundespatentgericht PatG § 26 Abs. 3, § 
65 Abs. 2 Satz 3, § 100 Abs. 3 Nr. 3 
 
a) Es ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass der Technische Beschwerdesenat des 
Patentgerichts auf den technischen Fach-
gebieten, die in seine Zuständigkeit fallen, 
aufgrund der Anforderungen, die das Ge-
setz an die berufliche Qualifikation der 
technischen Richter stellt, und deren durch 
die ständige Befassung mit Erfindungen in 
diesen Bereichen gebildetes Erfahrungs-
wissen über die zur Beurteilung der jeweils 
entscheidungserheblichen Fragen erforder-
liche technische Sachkunde verfügt. Dies 
schließt nicht aus, dass im Einzelfall den-
noch die Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens angezeigt oder auch gebo-
ten sein kann, weil es auf fachlich-
technische Fragen auf einem Teilgebiet des 
Fachgebiets, für den der Technische Be-
schwerdesenat zuständig ist, ankommt und 
die zur Entscheidung berufenen Richter 
über die zu deren erschöpfender Beurtei-
lung erforderliche spezielle Sachkunde und 
gegebenenfalls Erfahrung nicht verfügen 
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(im Anschluss an BGHZ 53, 283 Anthra-
dipyrazol). 
b) Die Rüge einer Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör kann grund-
sätzlich nur dann mit Erfolg auf die unter-
bliebene Einholung des Gutachtens eines 
gerichtlichen Sachverständigen gestützt 
werden, wenn aufgezeigt wird, aufgrund 
welcher Umstände es sich dem Techni-
schen Beschwerdesenat aufdrängen muss-
te, er bedürfe zur Beurteilung des Sach-
verhalts der Heranziehung zusätzlicher 
externer Sachkunde. 

 
 
4. LAUTERKEITSRECHT 
 
Kooperationsapotheke 
BGH, Urt. v. 13. 3. 2014 - I ZR 120/13 - 
OLG Karlsruhe; LG Freiburg 
UWG § 4 Nr. 11; ApoG § 11 Abs. 1 Satz 1; 
ApothBerufsO BW § 12; SGB V  
§ 11 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 4 bis 6  
 
a) Das in § 11 Abs. 4 SGB V geregelte Ver-
sorgungsmanagement und das in § 39 Abs. 
1 Satz 4 bis 6 SGB V geregelte Entlassma-
nagement erfordern eine einschränkende 
Auslegung des § 11 Abs. 1 Satz 1 ApoG. Es 
ist daher mit dieser Vorschrift vereinbar, 
wenn ein Krankenhaus oder eine von ei-
nem Krankenhaus beauftragte Person im 
Rahmen des Entlassmanagements den 
Patienten die von ihnen im Zeitpunkt ihrer 
Entlassung aus der Klinik benötigten Medi-
kamente durch eine Apotheke an ihr Kran-
kenbett liefern lässt, falls die Patienten 
keine Belieferung durch eine andere Apo-
theke wünschen. 
b) Ein entsprechendes Verhalten verstößt 
auch nicht gegen § 12 der Berufsordnung 
der Landesapothekerkammer Baden-
Württemberg. 

 
 
Geld-Zurück-Garantie III 
BGH, Urt. v. 19. 3. 2014 - I ZR 185/12 - 
OLG Hamm; LG Bielefeld 
UWG Nr. 10 des Anh. zu § 3 Abs. 3, § 5 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 
 
a) Der Tatbestand der Nummer 10 des 
Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG setzt keine 
hervorgehobene Darstellung der vermeint-
lichen Besonderheit des Angebots, sondern 
lediglich voraus, dass beim Verbraucher 
der unrichtige Eindruck erweckt wird, der 

Unternehmer hebe sich bei seinem Ange-
bot dadurch von den Mitbewerbern ab, 
dass er dem Verbraucher freiwillig ein 
Recht einräume. Der Tatbestand ist jedoch 
nicht erfüllt, wenn dem angesprochenen 
Verbraucher gegenüber klargestellt wird, 
dass ihm keine Rechte eingeräumt werden, 
die ihm nicht schon kraft Gesetzes zu-
stehen. 
b) Eine gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 
UWG irreführende Werbung mit bei Leis-
tungsstörungen bestehenden Gewährleis-
tungsansprüchen liegt nicht vor, wenn die 
im Gewährleistungsfall bestehenden An-
sprüche nicht als etwas Ungewöhnliches 
herausgestellt, sondern als selbstverständ-
lich bestehend bezeichnet werden. 

 
 
Zeugnisaktion 
BGH, Urt. v. 3. 4. 2014 - I ZR 96/13 - OLG 
München; LG Passau 
UWG Nr. 28 Anh. zu § 3 Abs. 3, § 4 Nr. 1 
und 2 
 
a) Eine unmittelbare Aufforderung zum 
Kauf gemäß Nr. 28 des Anhangs zu § 3 
Abs. 3 UWG setzt voraus, dass sich der 
Kaufappell auf ein konkretes Produkt oder 
mehrere konkrete Produkte richtet. Daran 
fehlt es, wenn in der Werbung kein konkre-
tes Produkt genannt, sondern das gesamte 
Warensortiment beworben wird. 
b) Die im Rahmen einer „Zeugnisaktion“ an 
Schulkinder gerichtete Werbung eines 
Elektronik-Fachmarktes mit einem Preis-
nachlass für jede Eins im Zeugnis verstößt 
nicht gegen § 4 Nr. 1 und Nr. 2 UWG, 
wenn für die Kinder aufgrund der Werbung 
der Umfang der Preisermäßigung klar er-
kennbar ist. 

 
 
Nickelfrei 
BGH, Urt. v. 10. 4. 2014 - I ZR 43/13 - 
OLG Stuttgart; LG Stuttgart 
UWG § 2 Abs. 1 Nr. 3 
 
Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis be-
steht nicht nur dann, wenn zwei Parteien 
gleichartige Waren oder Dienstleistungen 
innerhalb desselben Endverbraucherkreises 
abzusetzen versuchen. Es besteht vielmehr 
auch dann, wenn zwischen den Vorteilen, 
die die eine Partei durch eine Maßnahme 
für ihr Unternehmen oder das eines Dritten 
zu erreichen sucht, und den Nachteilen, die 
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die andere Partei dadurch erleidet, eine 
Wechselwirkung in dem Sinne besteht, 
dass der eigene Wettbewerb gefördert und 
der fremde Wettbewerb beeinträchtigt 
werden kann. Danach besteht regelmäßig 
ein konkretes Wettbewerbsverhältnis, 
wenn die eine Partei als Inhaber eines 
Schutzrechts oder als Inhaber von aus-
schließlichen Nutzungsrechten an einem 
Schutzrecht die Herstellung oder den Ver-
trieb eines von diesem Schutzrecht erfass-
ten Produktes lizenziert und die andere 
Partei dem Schutzrecht entsprechende 
Produkte anbietet oder vertreibt. 

 
 
Betriebskrankenkasse II 
BGH, Urt. v. 30. 4. 2014 - I ZR 170/10 - 
OLG Celle; LG Lüneburg 
UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 6, § 5 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 7 
 
Eine gesetzliche Krankenkasse, die auf 
ihrer Internetseite zur Irreführung geeig-
nete Angaben macht, um ihre Mitglieder 
von einem Wechsel zu einer anderen Kran-
kenkasse abzuhalten, ist als „Unterneh-
mer“ im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG 
anzusehen und die beanstandete Handlung 
ist als „geschäftliche Handlung“ im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG einzustufen. 

 
 
wetteronline.de 
BGH, Urt. v. 22. 1. 2014 - I ZR 164/12 - 
OLG Köln; LG Köln 
BGB § 12; UWG § 4 Nr. 10 
 
a) Das Verwenden eines Domainnamens 
(hier: „wetteronlin.de“), der aus der feh-
lerhaften Schreibweise einer bereits zuvor 
registrierten Internetadresse (hier: „wet-
teronline.de“) gebildet ist (sog. „Tippfeh-
ler-Domain“), verstößt unter dem Ge-
sichtspunkt des Abfangens von Kunden 
gegen das Verbot unlauterer Behinderung 
gemäß § 4 Nr. 10 UWG, wenn der Inter-
netnutzer auf eine Internetseite geleitet 
wird, auf der er nicht die zu erwartende 
Dienstleistung (hier: Wetterinformationen), 
sondern lediglich Werbung (hier: Werbung 
für Krankenversicherungen) vorfindet. 
b) Wird der Internetnutzer auf der Inter-
netseite, die er bei versehentlicher Eingabe 
der „Tippfehler-Domain“ erreicht, sogleich 
und unübersehbar auf den Umstand auf-
merksam gemacht, dass er sich nicht auf 

der Internetseite befindet, die er aufrufen 
wollte, wird eine unlautere Behinderung 
regelmäßig zu verneinen sein. 

 
 
Original Bach-Blüten 
BGH, Urt. v. 24. 7. 2014 - I ZR 221/12 - 
OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
UWG § 3 Abs. 2 Satz 3; § 4 Nr. 11; Apoth-
BetrO 2004 § 25 Nr. 2; Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 Art. 2 Abs. 2 Nr. 5; MTVO § 
16 Nr. 1, § 10 Abs. 1 
 
a) Das sich aus § 25 ApBetrO aF ergeben-
de Verbot, in der Apotheke außer Arznei-
mitteln andere als die in dieser Bestim-
mung bezeichneten Waren in den Verkehr 
zu bringen, stellt eine Marktverhaltensre-
gelung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG dar. 
b) Lebensmittel konnten nach § 25 Nr. 2 
ApBetrO aF nur dann in Apotheken abge-
geben werden, wenn sie einen über die 
allgemeinen Ernährungszwecke hinausge-
henden besonderen Gesundheitsbezug 
aufwiesen; nicht erforderlich war eine wis-
senschaftlich belegbare Gesundheitswir-
kung. 
c) Der der Regelung des Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 
der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zu-
grundeliegende Gesundheitsbegriff umfasst 
auch das seelische Gleichgewicht. 
d) Die Bezeichnung „Original Bach-Blüten“ 
stellt keine gesundheitsbezogene Angabe 
im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1924/2006 dar, weil sie 
in Bezug auf die Gesundheit neutral ist. 
e) Bei der Prüfung der Irreführungsgefahr 
ist die Annahme einer gespaltenen Ver-
kehrsauffassung innerhalb eines einheitli-
chen Verkehrskreises grundsätzlich nicht 
gerechtfertigt. 
f) Das in § 16 Nr. 1 MTVO geregelte Ver-
kehrsverbot knüpft an objektive Sachver-
halte an. Auf die Sichtweise der angespro-
chenen Verkehrskreise kommt es daher 
nicht an. Im Rahmen des Verkehrsverbots 
nach § 16 Nr. 1 MTVO ist es auch unerheb-
lich, ob ein als Quellwasser bezeichnetes 
Wasser, das die Anforderungen nach § 10 
MTVO nicht erfüllt, in qualitativer Hinsicht 
einem Quellwasser entspricht. 
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Geschäftsführerhaftung 
BGH, Urt. v. 18. 6. 2014 - I ZR 242/12 – 
Kammergericht; LG Berlin 
UWG § 8 Abs. 1 
 
a) Der Geschäftsführer haftet für unlautere 
Wettbewerbshandlungen der von ihm ver-
tretenen Gesellschaft nur dann persönlich, 
wenn er daran entweder durch positives 
Tun beteiligt war oder wenn er die Wett-
bewerbsverstöße aufgrund einer nach all-
gemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts 
begründeten Garantenstellung hätte ver-
hindern müssen. 
b) Allein die Organstellung und die allge-
meine Verantwortlichkeit für den Ge-
schäftsbetrieb begründen keine Verpflich-
tung des Geschäftsführers gegenüber au-
ßenstehenden Dritten, Wettbewerbsverstö-
ße der Gesellschaft zu verhindern. 
c) Der Geschäftsführer haftet allerdings 
persönlich aufgrund einer eigenen wettbe-
werbsrechtlichen Verkehrspflicht, wenn er 
ein auf Rechtsverletzungen angelegtes Ge-
schäftsmodell selbst ins Werk gesetzt hat. 

 
 
5. SONSTIGES  
 
Fishtailparka 
BGH, Urt. v. 8. 5. 2014 - I ZR 210/12 - 
OLG Frankfurt am Main; LG Frankfurt am 
Main 
BGB § 313 Abs. 3 Satz 2 
 
a) Bei Unterlassungserklärungen, die nach 
marken- oder wettbewerbsrechtlichen Ab-
mahnungen abgegeben werden, entspricht 
es in aller Regel dem objektiven Interesse 
beider Vertragsparteien, ihre Beseitigung 
nur dann zuzulassen, wenn auch der 
Durchsetzung eines entsprechenden Voll-
streckungstitels entgegengetreten werden 
kann. Das setzt regelmäßig Gründe voraus, 
auf die sich auch eine Vollstreckungsab-
wehrklage stützen lässt. 
b) In der Regel fällt bei Unterlassungser-
klärungen mit Vertragsstrafeversprechen 
durch eine Gesellschaft und ihr Organ bei 
einem Verstoß, welcher der Gesellschaft 
nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine 
Vertragsstrafe an, für die Gesellschaft und 
Organ als Gesamtschuldner haften (Fort-
führung von BGH, Beschluss vom 12. Ja-
nuar 2012 I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 
Rn. 6). 

 

 

III. BUNDESPATENTGERICHT 
zusammengestellt von Tobias Schmidt 
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Fettabsaugvorrichtung 
BPatG, Urt. v. 8. 4. 2014 – 4 Ni 34/12 (EP) 
EPÜ Art. 123 II, III; 138 I c 
IntPatÜG Art. II §6 I Nr. 4 
 
Anders als beim nationalen Patent führt die 
auf eine unzulässige Erweiterung des In-
halts der Anmeldung gestützte Nichtig-
keitsklage bei einem angegriffenen EP-
Patents nach Art. II § 6Abs. 1 Nr. 3 Int-
PatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ auch 
dann zur Nichtigerklärung des Streitpa-
tents, wenn die unzulässige Erweiterung in 
der unzulässigen Aufnahme eines ein-
schränkenden Merkmals besteht (uneigent-
liche Erweiterung) und der Patentinhaber 
das Streitpatent auch durch Aufnahme ei-
ner entsprechenden Schutzrechtserklärung 
(Disclaimer) verteidigt. 

 
 
Verfahren zur Erzeugung eines digita-
len Datensatzes 
BPatG, Urt. v. 6. 5. 2014 – 4 Ni 22/12 (EP) 
verbunden mit 4 Ni 1/13 (EP) 
ZPO § 308 
IntPatÜG Art. II § 6 I Nr. 1 
EPÜ Art 138 I lit. a; 52 I; 52 II lit. a, c, d, 
III 
 
1. Erweist sich die Lehre des Streitpatents 
bei einer ausschließlich beschränkten Ver-
teidigung im Nichtigkeitsverfahren als nicht 
patentfähig, kann die Frage der Unzuläs-
sigkeit der Selbstbeschränkung auch unter 
dem weitergehenden Aspekt einer Prüfung 
des Streitpatents in der erteilten Fassung 
dahinstehen, da es einer solchen Prüfung 
nicht bedarf (im Anschluss an BPatG GRUR 
2009, 145 – Fentanylpflaster). 
2. Anweisungen eines Verfahrens unter 
Einsatz eines Datenverarbeitungspro-
gramms, welche sich in der Manipulation 
und Wiedergabe von Bilddaten – hier er-
fasster Patientendaten über eine Zahnano-
rdnung – erschöpfen, ohne hiermit zugleich 
eine besondere technische Problemstellung 
zu lösen, sind für die Beurteilung der erfin-
derischen Tätigkeit nach Art. 52 Abs. 2 lit. 
c, d, Abs. 3 EPÜ vom Patentschutz ausge-
schlossen. 
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Verdickungszusammensetzung 
BPatG, Beschl. v. 12. 12. 2013 – 7 W (pat) 
1/14 
PatG § 123 
ZPO § 66 
 
Der Verletzungsbeklagte oder Nichtigkeits-
kläger hat kein Recht auf Beteiligung am 
patentamtlichen Wiedereinsetzungsverfah-
ren des Patentinhabers (hier wegen Vali-
dierung des europäischen Patents). 

 
 
Elektrochemischer Energiespeicher 
BPatG, Beschl. v. 22. 5. 2014 – 21 W (pat) 
13/10 
PatG § 34 III Nr. 3  
 
Der Patentanspruch hat gemäß § 34 Abs. 3 
Nr. 3 PatG die Aufgabe, eindeutig und un-
missverständlich anzugeben, was als pa-
tentfähig unter Schutz gestellt werden soll. 
Ist den Patentansprüchen im Erteilungsbe-
schwerdeverfahren nicht zweifelsfrei zu 
entnehmen, was gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 
PatG als patentfähig unter Schutz gestellt 
werden soll, sind diese mängelbehaftet und 
daher nicht zulässig. 
Das Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG 
ist nicht erfüllt, wenn Merkmale eines Pa-
tentanspruchs widersprüchlich zueinander 
sind oder im Widerspruch zu allgemein 
bekannten mathematischen Definitionen 
stehen. 
Der Fachmann kann zwar zum allgemeinen 
Verständnis abstrakt formulierter Begriffe 
im Einzelfall die Ausführungen in der Be-
schreibung heranziehen, dies findet aber 
jedenfalls da seine Grenze, wo die Formu-
lierungen im angemeldeten Patentanspruch 
so deutliche Widersprüche aufweisen, dass 
sie gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG in dieser 
Form in einem erteilten Patentanspruch 
nicht bestehen dürfen und daher im Ertei-
lungsverfahren klarzustellen sind. 
 
Im Anmelde- und Patenterteilungsverfah-
ren ist kein Raum für die Auslegung wider-
sprüchlich formulierter Patentansprüche; 
vielmehr ist der Forderung nach klaren und 
deutlichen Patentansprüchen Rechnung zu 
tragen. Eine andere Ansicht würde zur 
Aushöhlung der Vorschrift des § 34 Abs. 3 
Nr. 3 PatG führen. 
Die Aufgabe, auf klare Patentansprüche 
hinzuwirken (vgl. BGH – Dipeptidyl-

Peptidase-Inhibitoren – GRUR 2013, 1210-
1212, III.1a), trifft auch das Bundespa-
tentgericht im Erteilungsbeschwerdever-
fahren. Diese Aufgabe beinhaltet aber 
nicht, jeden widersprüchlichen Patentan-
spruch im Wege der Auslegung zu „repa-
rieren“. Die Beschreibung kann vielmehr 
nur dann herangezogen werden im Zu-
sammenspiel mit dem Anmelder als Be-
schwerdeführer, dessen alleinige Aufgabe 
es ist, einen solchen Patentanspruch klar-
zustellen. Erscheint der Anmelder in der 
mündlichen Verhandlung aber nicht und 
begibt er sich damit seines Anspruchs auf 
rechtliches Gehör, so geht er das Risiko 
ein, dass seine Anmeldung zurückgewiesen 
wird. Das Bundespatentgericht kann näm-
lich wegen § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG kein 
Patent mit einem Patentanspruch erteilen, 
der nicht aus sich heraus klar und ver-
ständlich ist. 
Demnach ist es dem Patentgericht auf-
grund der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 
PatG verwehrt, einen unklaren Patentan-
spruch im Erteilungsbeschwerdeverfahren 
zu erteilen, wenn der Anmelder den Pa-
tentanspruch nichtklarstellt. 

 
 
Elektrischer Winkelstecker II 
BPatG, Beschl. v. 19. 2. 2014 – 19 W (pat) 
16/12 
PatG § 47 Abs. 1 Satz 1 und 2; § 59 Abs. 4 
a.F., Abs. 5 n.F.; § 61 Abs. 1 Satz 1; § 73 
Abs. 1; § 79 Abs. 3 Nr. 2; § 80 Abs. 3; § 
100 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 130 b; § 163 Abs. 
1 Satz 1; § 313 Abs. 1 Nr. 1; § 315 Abs. 1 
Satz 1 und 2; § 317 Abs. 2 Satz 1; § 329 
Abs. 1 Satz 2; § 517; § 548; BGB § 126, § 
126a; SigG § 2 Nr. 3; EAPatV § 2; § 5 Abs. 
2 a.F., Abs. 3 n.F.; § 6; DPMAV § 20 Abs. 
2 
 
1. In den elektronisch geführten Schutz-
rechtsakten des Deutschen Patent- und 
Markenamts setzt die schriftliche Ausferti-
gung eines Beschlusses der Patentabtei-
lung über die Aufrechterhaltung oder den 
Widerruf eines Patents nach § 47 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 59 
Abs. 4 a.F. (jetzt Abs. 5) PatG ein - singu-
läres - elektronisches Beschluss-
Urdokument voraus, das analog § 315 Abs. 
1 Satz 1 ZPO von allen an der Entschei-
dung mitwirkenden Mitgliedern der Patent-
abteilung zu unterzeichnen ist, indem ge-
mäß 5 Abs. 2 EAPatV a. F. (bzw. § 5 Abs. 3 
EAPatV n. F.) die Namen der Unterzeich-
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nenden eingefügt werden und das Doku-
ment von allen an der Entscheidung Mit-
wirkenden mit einer fortgeschrittenen oder 
qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehen wird. 
2. Eine sog. „qualifizierte Container-
Signatur“, wie sie für die Unterzeichnung 
bestimmender, an die Gerichte im Rahmen 
des EGVP-Verfahrens übermittelter 
Schriftsätze anerkannt ist, und die nicht 
nur die jeweils übersandte Einzeldatei, 
sondern die gesamte elektronische Nach-
richt umfasst (BGH NJW 2013, 2034), ge-
nügt nicht den Anforderungen an die Sig-
natur eines elektronischen Beschluss-
Urdokuments des Patentamts i.S.d. § 5 
Abs. 2 EAPatV a.F. (bzw. § 5 Abs. 3 E-
APatV n.F.). 
3. Das Ersetzen der Unterschrift eines Mit-
glieds der Patentabteilung unter einen das 
Einspruchsverfahren abschließenden Be-
schluss ist nur zulässig, wenn das Mitglied 
tatsächlich verhindert ist. Der Verhinde-
rungsgrund ist im Ersetzungsvermerk an-
zugeben (§ 315 Abs. 1 Satz 2 ZPO ent-
sprechend; im Anschluss an BGH BlPMZ 
1995, 68 - Spinnmaschine). 
4. Bei einem am Ende der Anhörung ver-
kündeten Beschluss der Patentabteilung 
können fehlende oder unwirksame Signa-
turen des vollständig abgefassten elektro-
nischen Beschluss-Urdokuments - entspre-
chend der Nachholung von fehlenden Rich-
terunterschriften unter ein verkündetes 
Urteil - nur innerhalb von fünf Monaten 
nach der Verkündung des Beschlusses 
nachgeholt werden (im Anschluss an BGH 
NJW 2006, 1881). 
5. Für Rechtsfolgen eines formvorschrifts-
widrigen elektronischen Dokuments gilt 
derselbe Maßstab wie für schriftliche Do-
kumente in Papierform, die an einem Man-
gel der Unterschrift leiden. Können im Fall 
eines verkündeten Beschlusses der Patent-
abteilung fehlende oder unwirksame Signa-
turen des vollständig abgefassten elektro-
nischen Beschluss-Dokuments von den an 
der Entscheidung Mitwirkenden nicht mehr 
nachgeholt werden, stellt dies einen Be-
gründungsmangel dar (im Anschluss an 
BGH NJW 2006, 1881). 
6. Eine Ausfertigung des elektronischen 
Beschluss-Urdokuments kann analog § 329 
Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 317 Abs. 2 Satz 1 
ZPO erst erstellt werden, nachdem das 
Dokument von allen an der Entscheidung 
Mitwirkenden gemäß § 5 Abs. 2 EAPatV 
a.F. (bzw. § 5 Abs. 3 EAPatV n.F.) signiert 

und damit als solches erstellt worden ist 
(BGH NJW 2010, 2519 – Tz. 14). Die Zu-
stellung eines dennoch als Ausfertigung 
erstellten Ausdrucks ist unwirksam. 

 
 
Satz aus Mauersteinen 
BPatG, Beschl. v. 3. 12. 2013 – 10 W (pat) 
17/14 
PatkostG § 6 Abs. 2; PatKostG Vorbemer-
kung vor Abschnitt I in Teil B Gebühren-
verzeichnis; ZPO § 62  
 
Die Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B 
des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG er-
lassenen Gebührenverzeichnisses enthält 
bezogen auf den Fall einer Mehrheit von 
Beschwerdeführern die eindeutige und kla-
re Festlegung, dass die Beschwerdegebühr 
entsprechend mehrfach zu zahlen ist. Eine 
Unterscheidung danach, ob es sich bei den 
Beschwerdeführern um die Schutzrechtsin-
haber oder die Personen handelt, die mit 
dem Rechtsbehelf gegen das Schutzrecht 
vorgehen, hat der Gesetzgeber bei den 
Fallgruppen des Gebührentatbestandes Nr. 
401 100 nicht vorgenommen. Damit schei-
det auch eine gebührenrechtliche Privile-
gierung von Patentinhabern, die sich mit 
einer gemeinsamen Beschwerde gegen den 
Widerruf ihres Patents wehren, aus. 

 
 
Batterieüberwachungsgerät 
BPatG, v. 16. 12. 2013 – 15 W (pat) 33/08 
PatG § 34 III Nr. 3 und 4; IV; § 48 
PatV § 9 
 
1. Der Zurückweisungsgrund des „unklaren 
Patentanspruchs“ ist im Patentgesetz nicht 
vorgesehen. Er kann insbesondere nicht 
aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG abgeleitet wer-
den. Der Sinngehalt der Merkmale von Pa-
tentansprüchen ist aus der Sicht des ange-
sprochenen Fachmanns auszulegen, um 
den beanspruchten Gegenstand für die 
nachfolgende Überprüfung auf Patentfähig-
keit festzulegen. 
2. Im Prüfungsverfahren sind die vom An-
melder beantragten Patentansprüche nach 
den gleichen Grundsätzen auszulegen, wie 
sie für Patentansprüche im Einspruchs-, 
Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren 
gelten. 
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IV. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Tina Mende  
 
1. URHEBER- UND DESIGNRECHT 
 
LG Frankenthal: Treuwidriges Handeln 
des „agent provocateur“ 
Urt. v. 10. 6. 2014 – 6 O 492/13 
UrhG §§ 15, 97 Abs. 1; ZPO §§ 924, 937 
 
1. An der Öffentlichkeit der Wahrnehm-
barmachung eines urheberrechtlich ge-
schützten Programms i. S. v. § 15 Abs. 3 
UrhG fehlt es, wenn die Zugänglichma-
chung auf dem konkreten Bildschirm nur 
für eine Person erfolgt.  
2. Ein Rechteinhaber handelt treuwidrig, 
wenn ein in seinem Auftrag tätiger Kontrol-
leur einen sich ordnungsgemäß verhalten-
den Dritten gleich einem ‚agent provoca-
teur‘ erst zur Rechtsverletzung verleitet, 
um ihn sodann mit Forderungen aus der 
entsprechenden Verletzungshandlung kon-
frontieren zu können. 

 
 
LG Köln: Seepark Burhave 
Urt. v. 13. 6. 2014 – 6 U 204/13 
UrhG § 20 
 
1. Die Vermietung einer einzelnen Ferien-
wohnung, die mit einem Kabelanschluss 
ausgestattet ist, an einen wechselnden 
Kreis von Feriengästen führt nicht zu einer 
über den urheberrechtsfreien Empfang 
hinausgehenden Weitersendung der durch 
das Kabel übertragenen Werke oder ge-
schützten Leistungen.  
2. In einem solchen Fall verletzt auch der 
Verwalter der Ferienhausanlage, der die 
einzelnen Einheiten nicht selber mit Kabel-
anschlüssen oder Empfangsgeräten ausge-
stattet hat, an den zugrundeliegenden Ver-
trägen nicht beteiligt ist und lediglich die 
Vermietung der Einheiten an Feriengäste 
organisiert, nicht das Senderecht aus § 20 
UrhG. 

Fundstelle: WRP 2014, 1091 
 
AG Kassel: Verjährung bei Ansprüchen 
aus Urheberrechtsverletzung durch 
Filesharing 
Urt. v. 24. 7. 2014 – 410 C 625/14 
UrhG § 97; BGB §§ 204, 690 
 
Zur Verjährung bei Ansprüchen aus Urhe-
berrechtsverletzung durch Filesharing des-

selben Musikwerkes stellt weder ein Dau-
erdelikt dar noch beruht es auf einem Fort-
setzungszusmmenhang (Abgrenzung zu 
BGH v. 27.10.2011 - I ZR 175/10 – Bo-
chumer Weihnachtsmarkt). 

 
 
OLG Frankfurt: Urheberbenennungs-
anspruch bei Schaffung eines Lan-
deswappens 
Beschl. v. 15. 8. 2014 – 11 W 5/14 
UrhG §§ 13, 32a, 32c; BGB § 242 
 
1. Der Erbe ist an die Entscheidung des 
Erblassers, sein urheberrechtliches Na-
mensbenennungsrecht nicht auszuüben, 
gebunden.  
2. Wird im Auftrag eines Hoheitsträgers ein 
Hoheitszeichen geschaffen, welches allein 
vom Hoheitsträger verwendet werden darf, 
spricht der Vertragszweck - unabhängig 
von ausdrücklichen Abreden - dafür, dass 
dem Auftraggeber ein umfassendes Nut-
zungsrecht an dem Hoheitszeichen einge-
räumt wird. 
3. Ein auffälliges Missverhältnis nach § 32 
a UrhG kann nicht festgestellt werden, 
wenn der Auftraggeber eines urheber-
rechtsfähigen Werkes aus der Verwendung 
des Werks keine wirtschaftlichen Vorteile 
zieht. 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
OLG Köln: Zeichenähnlichkeit bei 
Überkreuzkollision zwischen Wort-
marke und dreidimensionalem Zeichen 
Urt. v. 11. 4. 2014 – 6 U 230/12 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 
 
1. Die für den Verwässerungstatbestand 
erforderliche gedankliche Verknüpfung zwi-
schen einer bekannten Marke und dem 
angegriffenen Zeichen setzt ein Mindest-
maß an Zeichenähnlichkeit voraus. Bei 
komplexen Zeichen reicht aus, ist aber 
auch erforderlich, dass das ähnlichkeitsbe-
gründende Element, ohne dass ihm eine 
selbstständig kennzeichnende Stellung 
zukommen muss, in einer Weise selbst-
ständig wahrgenommen wird, dass es die 
bekannte Klagemarke in Erinnerung zu 
rufen vermag. 
2. Zeichenähnlichkeit kann auch bei sog. 
Überkreuzkollision zwischen Wortmarke 
und dreidimensionalem Zeichen in Betracht 
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kommen, wenn das Wort - iS einer begriff-
lichen Übereinstimmung - die naheliegen-
de, ungezwungene und erschöpfende Be-
nennung der dreidimensionalen Gestaltung 
darstellt.  
3. Für die Beurteilung der Zeichenähnlich-
keit kommt es maßgeblich auf den Ge-
samteindruck der angegriffenen Produkt-
ausstattung an. Bei der Prüfung, welche 
Gestaltungsmerkmal einer komplexen 
Kennzeichnung wesentlich für den Ge-
samteindruck sind, ist darauf abzustellen, 
welche Merkmale der Verkehr als her-
kunftshinweisend auffasst. 
4. Der Begriff „Goldbär“ stellt nicht die na-
heliegende, ungezwungene und erschöp-
fende Benennung der Produktausstattung 
eines bärenförmigen, in Goldfolie einge-
packten Schokoladenhohlkörpers dar, der 
neben weiteren Ausstattungsmerkmalen 
mittig auf dem Bauch mit eigenen, abwei-
chenden und stark kennzeichnungskräfti-
gen Wortbestandteilen versehen ist.  
5. Form und Farbe der angegriffenen Pro-
duktausstattung rufen nicht die erforderli-
che gedankliche Verknüpfung hervor, falls 
es erst weiterer gedanklicher Abstraktions-
schritte bedarf, um eine Verbindung zur 
Wortmarke der Klägerin herzustellen. 

 
 
OLG Frankfurt: „Allnet Flat“ 
Urt. v. 10. 7. 2014 – 6 U 98/13 
MarkenG §§ 5, 15 
 
Der als Bezeichnung für einen Telefontarif 
verwendete Begriff „Allnet Flat“ stellt eine 
rein beschreibende Benutzung dar und 
verletzt daher mangels kennzeichenmäßi-
gen Gebrauchs nicht ein ein fremdes Un-
ternehmenskennzeichenrecht an dem Fir-
menschlagwort „ALLNET“. 

 
 
OLG Frankfurt: Zur Verwechslungsge-
fahr zwischen Haarfärbemittel und 
Leistungen eines Frisiersalons 
Urt. v. 24. 7. 2014 – 6 U 45/13 
MarkenG §§ 4 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 
5; ZPO § 540 Abs. 1 S. 1; UWG §§ 3, 5 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 
 
Zwischen Haarfärbemitteln einerseits und 
den in einem Frisiersalon erbrachten 
Dienstleistungen fehlt die für eine marken-
rechtliche Verwechslungsgefahr erforderli-
che Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. 

 
 
OLG Köln: Zur Dringlichkeit im einst-
weiligen Verfügungsverfahren 
Urt. v. 25. 7. 2014 – 6 U 197/13 
MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 26 
 
1. Auch bei Verfahren des einstweiligen 
Rechtschutzes aus dem Gebiet des Kenn-
zeichenrechts ist bei der Prüfung der 
Dringlichkeit in arbeitsteiligen Unterneh-
men die Kenntnis der für die Ermittlung 
oder Verfolgung von Wettbewerbsverstö-
ßen zuständigen Mitarbeiter maßgeblich, 
von denen nach ihrer Funktion erwartet 
werden darf, dass sie die Wettbewerbsre-
levanz des Verhaltens erkennen und ihre 
Kenntnis an die weitergeben, die im Unter-
nehmen zu Entscheidungen über das Ein-
leiten entsprechender Maßnahmen befugt 
sind. 
2. Bei der Prüfung der Verwechslungsge-
fahr iSd § 14 II Nr. 2 MarkenG sind auch 
bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
neben den Fachkreisen (Ärzte und Apothe-
ker) auch die Endverbraucher als ange-
sprochene Verkehrskreise mit zu berück-
sichtigen. 
3. Auch einem Zeichenbestandteil, der we-
gen beschreibender Anklänge nur schwa-
che Kennzeichnungskraft aufweist, kann in 
der Kombination mit dem bekannten Un-
ternehmenskennzeichen eines Arzneimit-
telherstellers eine selbständig kennzeich-
nende Stellung zukommen. 

 
 
LG Köln: Unterlassung der Nutzung 
der sowie Verpflichtung zum Verzicht 
auf die Second-Level-Domain „bag.de“ 
Urt. v. 26. 8. 2014 – 33 O 56/14 
BGB § 12 
 
Die Klägerin macht mit der Klage das Na-
mensrecht eines ihrer fünf obersten Ge-
richtshöfe – nämlich des Bundesarbeitsge-
richts – geltend. 
Dieses Gericht, dass derzeit seine Inter-
netpräsenz unter der Internet-Domain 
„bundesarbeitsgericht.de“ betreibt, ver-
wendet seit 1955 für sich selbst die Abkür-
zung „BAG“. 
Die Beklagte, deren Geschäftsgegenstand 
neben der IT-Beratung unter anderem 
auch der „Domainhandel und Verkauf“ ist, 
ist Inhaberin der Internet-Domain 
„bag.de“. Diese ist derzeit nicht mit Inhal-
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ten konnektiert und auf einem Server der E 
GmbH, Köln, „geparkt“. Beim Aufruf der 
Internet-Domain „bag.de“ erscheint der 
Hinweis, dass diese käuflich erworben wer-
den kann. Ansonsten sind auf der Seite 
automatisch generierte links mit Verweisen 
auf Werbung zu sehen (einer davon mit 
der Aufschrift „Bundesarbeitsgericht“). 
Die Klägerin meint, die von der Beklagten 
vorgenommene und aufrechterhaltende 
Registrierung des Domainnamens „bag.de“ 
verletze ihr – der Klägerin - durch § 12 
BGB geschütztes Recht an dem Namen 
BAG. Aufgrund der für sie als Trägerin der 
Gerichtshoheit geschützten Bezeichnung 
könne sie unter denselben Voraussetzun-
gen wie ein anderer Namensträger gegen 
einen nicht berechtigten Dritten vorgehen. 
Dementsprechend stünden ihr die geltend 
gemachten Unterlassungs- und Verzichts-
ansprüche aufgrund der durch die Beklagte 
begangenen Namensrechtsverletzung zu. 
… 
Die Beklagte meint, die streitgegenständli-
chen Ansprüche stünden der Klägerin nicht 
zu, da die geltend gemachte Namens-
rechtsverletzung nicht gegeben sei. Die 
Buchstabenfolge „bag“ sei tatsächlich viel-
fach gebräuchlich, so dass eine eindeutige 
Zuordnung zum Bundesarbeitsgericht nicht 
gegeben sei. Darüber hinaus sei sie in den 
angesprochenen Verkehrskreisen in 
Deutschland ein bekannter generischer 
Begriff aus der englischen Sprache. … 
Die Klage ist begründet. 
Die Klägerin kann von der Beklagten Un-
terlassung der weiteren Verwendung der 
Internet-Domain „bag.de“ wie auch die 
Freigabeerklärung gegenüber der DENIC in 
dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang 
gemäß § 12 BGB verlangen. Denn die Be-
klagte hat mit der Registrierung dieser 
Domain das der Klägerin zustehende Na-
mensrechts an dem für das Bundesarbeits-
gericht verwendeten Kürzel „BAG“ verletzt. 
Der Klägerin steht ein Namensrecht im 
Sinne von § 12 BGB an dem Kürzel „BAG“ 
zu, da hiermit eines ihrer obersten Bun-
desgerichte, nämlich das Bundesarbeitsge-
richt, mit sprachlichen Mitteln individuali-
sierend bezeichnet wird. Namensfunktion 
hat eine Bezeichnung, wenn sie geeignet 
ist, eine Person mit sprachlichen Mitteln 
unterscheidungskräftig zu bezeichnen. Die-
ses Recht entsteht mit der Aufnahme der 
Benutzung im Verkehr, wenn die Bezeich-
nung auf die beteiligten Verkehrskreise wie 
ein Name wirkt. Für Abkürzungen, die aus 

dem vollständigen Namen abgeleitet wer-
den, gilt dieser Schutz ebenfalls, sofern die 
Abkürzung selbst Unterscheidungskraft 
aufweist (vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 
73. Aufl. 2014, § 12 Rz 111; BGH GRUR 
2014, 506 Tz 10 – sr.de – mit weiteren 
Nachweisen). 
Bei Anwendung dieser Grundsätze muss 
ein Namensrecht der Beklagten aufgrund 
der lang andauernden und bundesweiten 
Benutzung der aus dem Gerichtsnamen 
„Bundesarbeitsgericht“ gebildeten Abkür-
zung „BAG“ angenommen werden. Unstrei-
tig verwendet das Gericht seit 1955 für 
sich selbst die Abkürzung „BAG“. Unter 
dieser Abkürzung ist es, wie die Mitglieder 
der Kammer aufgrund eigener Erfahrung 
beurteilen können, in den beteiligten Ver-
kehrskreisen – zumindest den juristischen 
aber auch den arbeitsrechtlich interessier-
ten - bekannt. Eine Bekanntheit in allen 
denkbaren Verkehrskreisen oder gar eine 
Verkehrsdurchsetzung ist nicht Schutzvo-
raussetzung. Die Buchstabenfolge verfügt 
auch über originäre Unterscheidungskraft, 
da eine bestimmte beschreibende Verwen-
dung nicht festgestellt werden kann. Dass 
auch andere Behörden möglicherweise mit 
diesem Kürzel bezeichnet werden bzw. 
dieses Kürzel sich auch in den Namen von 
Unternehmen und Vereinen findet, steht 
dem nicht entgegen. Denn in den von der 
Beklagten aufgezeigten Fällen ist gerade 
nicht feststellbar, dass insoweit eine be-
schreibende Verwendung erfolgt (siehe 
dazu auch BGH, a.a.O., Tz. 11). Vielmehr 
belegen die aufgezeigten Fälle gerade um-
gekehrt, dass dem Kürzel jedenfalls viel-
fach von Namensträgern Unterscheidungs-
kraft beigemessen wird. Im Übrigen ist es 
nicht und kann es auch nicht Vorausset-
zung des Namensschutzes sein, dass eine 
Namensverwendung nur durch einen einzi-
gen Namensträger erfolgt. Dies belegt 
schon der Umstand, dass die wenigsten 
der im Bundesgebiet verwendeten Famili-
ennamen nur einmal vorkommen dürften. 
Gleichwohl kommt auch häufig festzustel-
lenden Namen, sofern sie nicht ihre Unter-
scheidungsfunktion verloren haben, wei-
terhin Unterscheidungskraft und damit der 
Schutz des § 12 BGB zu. 
Insoweit kann sich die Beklagte auch nicht 
mit Erfolg darauf berufen, dass das Kürzel 
identisch sei mit einem in den angespro-
chenen Verkehrskreisen in Deutschland 
bekannten generischen Begriff aus der 
englischen Sprache für „Beutel, Tüte, Ta-
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sche, Koffer“. Denn es ist nichts dafür vor-
getragen, dass dieser Begriff bereits derart 
Eingang in die deutsche Sprache gefunden 
hat, dass er ohne weiteres und losgelöst 
von seiner konkreten Verwendung als be-
schreibende Angabe im Sinne der aufge-
zeigten Bedeutungen verstanden wird. Die 
auf Seite 5 der Klageerwiderung aufgeführ-
ten Internetseiten weisen den Begriff gera-
de nicht in Alleinstellung auf. Dass die 
ebenfalls aufgeführte Internetseite 
„bag.com“ überhaupt für interessierte Ver-
kehrskreise in der Bundesrepublik 
Deutschland bestimmt ist, ist nicht vorge-
tragen. Der als Anl. B9 vorgelegte Aus-
druck der Startseite spricht mit seiner eng-
lischsprachigen Fassung sogar dagegen. 
Dass der Begriff auf solchen Seiten beim 
Angebot von Taschen beschreibend Ver-
wendung findet, vermag nicht zu belegen, 
dass er auch generell in diesem Sinne ver-
standen wird. Nach der Lebenserfahrung 
der Mitglieder der Kammer ist dies jeden-
falls nicht der Fall. 
Die Beklagte hat auch eine unberechtigte 
Namensanmaßung im Sinne von § 12 BGB 
durch Registrierung und Verwendung der 
streitgegenständlichen Domain begangen. 
Denn sie hat unbefugt den Namen bzw. 
eine als Namen geschützte Bezeichnung 
gebraucht, dadurch eine Zuordnungsver-
wirrung verursacht und schutzwürdige In-
teressen des Namensträgers verletzt. 
Durch die Registrierung des Domainna-
mens „bag.de“ hat die Beklagte das na-
mensrechtlich geschützte Kürzel des Bun-
desarbeitsgerichts namensmäßig ge-
braucht. Es kann auch nicht – wie bereits 
oben aufgezeigt wurde - festgestellt wer-
den, dass der Verkehr in diesem Domain-
namen ausschließlich eine Beschreibung 
des Inhalts der damit bezeichneten Web-
seite sieht. Der Namensgebrauch ist auch 
unbefugt erfolgt. Dies ist der Fall, wenn 
dem Verwender kein eigenes Benutzungs-
recht zusteht. So liegen die Dinge vorlie-
gend: Der Beklagten steht weder ein eige-
nes prioritätsälteres Namens- oder sonsti-
ges Kennzeichenrecht an der Abkürzung 
„BAG“ zu, noch ist ihr die Benutzung von 
einem Inhaber eines solchen Rechts ge-
stattet worden. Aus diesem Grunde ist es 
auch in diesem Zusammenhang ohne Be-
lang, dass das Kürzel nach dem Vortrag 
der Beklagten noch von Dritten namens-
mäßig verwendet wird (vgl. zum Ganzen 
auch BGH, a.a.O., Tz 14 ff.). 

Auch das Merkmal der Zuordnungsverwir-
rung ist zu bejahen. Diese liegt im Regelfall 
bereits dann vor, wenn ein Dritter einen 
fremden Namen namensmäßig im Rahmen 
einer Internetadresse verwendet. Der Ver-
kehr sieht in der Verwendung eines unter-
scheidungskräftigen, nicht zugleich als 
Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als 
Internetadresse im allgemeinen einen Hin-
weis auf den Namen des Betreibers des 
jeweiligen Internetauftritts (BGH, a.a.O., 
Tz 21 f.). Die in diesem Zusammenhang 
gelegentlich erörterte Frage einer bloß re-
gional begrenzten Tätigkeit des Namens-
trägers stellt sich im Fall des Bundesar-
beitsgerichts ohnehin nicht. 
Schließlich gebührt bei der abschließend 
vorzunehmenden Abwägung dem Interesse 
der Klägerin der Vorrang. Denn das 
schutzwürdige Interesse des Namensträ-
gers ist in 
Fallgestaltungen wie der vorliegenden typi-
scherweise bereits dadurch beeinträchtigt, 
dass der Name durch einen Nichtberechtig-
ten als Domainname unter der in Deutsch-
land üblichen Top-Level-Domain „.de“ re-
gistriert wird. Die den Berechtigten aus-
schließende Wirkung setzt bei der Verwen-
dung eines fremden Namens als Domain-
name bereits mit der Registrierung und 
nicht erst mit der Benutzung der Domain 
ein. Umgekehrt sind schützenswerte Be-
lange der Beklagten, die im Rahmen der 
Interessenabwägung zu ihren Gunsten zu 
berücksichtigen sein könnten, vorliegend 
weder vorgetragen noch ansonsten ersicht-
lich. Das bloße Interesse der Beklagten am 
Weiterverkauf des registrierten und nicht 
als Adresse einer mit Inhalten versehenen 
Internetseite verwendeten Domainnamens 
ist bei der hier vorzunehmenden Prüfung 
nicht schutzwürdig (vgl. BGH, a.a.O., Tz 28 
ff.). 

S. dazu die Anmerkung von Rogge, GB 
2014, 177 (diese Ausgabe) 
 
3. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
OLG Düsseldorf: „Anbieten“ durch 
Ausstellen einer Ware auf einer inlän-
dischen Fachmesse  
Urt. v. 23. 7. 2014 – I-15 U 19/14 
PatG § 9; ZPO 531 Abs. 2 
 
1. Zum Begriff des „Anbieters“ nach § 9 
S.2 Nr. 1 PatG  
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2. Das Ausstellen einer Ware auf einer in-
ländischen Fachmesse stellt ein Anbieten 
im Sinne von § 9 S.2 Nr. 1 PatG dar, so-
fern es sich bei der Messe nicht aus-
nahmsweise um eine reine Leistungsschau 
handelt. 

 
 
OLG Karlsruhe: Zur mittelbaren Pa-
tentverletzung durch das Anbieten von 
Filtereinsätzen 
Urt. v. 23. 7. 2014 – 6 U 89/13 
PatG § 10; EPÜ Art. 64 
 
Zur Frage der Erschöpfung der Rechte aus 
dem Patent, wenn mit der angegriffenen 
Vorrichtung ein erwartbarer Ersatzbedarf 
gedeckt wird (hier: Filtereinsätze für einen 
Ölfilter). 

 
 
LG München: Anforderungen an ein 
schriftsätzliches Vorbringen bei der 
Bezugnahme auf Anlagen 
Urt. v. 24. 7. 2014 – 7 O 24814/13 
PatG §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 S. 2; EPÜ 
Art. 64 
 
1. „Bei der Aussetzungsentscheidung wa-
ren lediglich die Umstände zu prüfen, wel-
che von der Beklagten in einer in sich ge-
schlossenen, verständlichen und zusam-
menhängenden Darstellung schriftsätzlich 
vorgetragen wurden.“ 
2. Allgemein reicht eine Bezugnahme auf 
Anlagen allenfalls dann aus, wenn diese 
den Anforderungen an schriftsätzliches 
Vorbringen genügen. Dies ist bei einem an 
das DPMA, das EPA oder das BPatG gerich-
teten Schriftsatz indes oftmals gerade 
nicht der Fall. Denn die dort statuierten 
Spruchkörper sind stets auch mit techni-
schem Sachverstand besetzt, so dass 
ihnen der Stand der Technik im Einzelfall 
möglicherweise bereits geläufig ist, ohne 
dass es hierzu näherer Erläuterungen be-
darf. 
3. Hingegen sind im Zivilprozess die tat-
sächlichen Umstände schriftsätzlich vorzu-
tragen, aus welchen sich die begehrte 
Rechtsfolge ergibt. Bei dem Einwand feh-
lender Rechtsbeständigkeit eines Patents 
gehören hierzu auch Erläuterungen zu Ge-
genstand und Hintergrund der in den Ent-
gegenhaltungen beschriebenen und offen-
barten Erfindungen, denn erst durch einen 
dahingehenden Sachvortrag wird eine aus-

schließlich juristisch qualifizierten Richtern 
besetzte Patentstreitkammer in die Lage 
versetzt, eine Aussage dazu zu treffen, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit sich das Streit-
patent vor dem Hintergrund der schrift-
sätzlich diskutierten Entgegenhaltungen als 
rechtsbeständig erweisen wird. 

 
 
LG München: Insolvenzfestigkeit des 
„freedomtooperate“-Lizenzvertrages 
Urt. v. 21. 8. 2014 – 7 O 11811/12 (2) 
PatG § 15, InsO § 103 
 
1. Für die Frage der Anwendbarkeit des § 
103 InsO ist stets auf die Ausgestaltung 
des jeweiligen Vertrages im Einzelfall ab-
zustellen. 
2. Dabei ist die primäre Anknüpfung des 
rechtlichen Schicksals von Nutzungsrech-
ten in der Insolvenz des Lizenzgebers an 
die Frage, ob im Zuge der Erfüllung der 
schuldrechtlichen causa eine dingliche Ver-
fügung über das Nutzungsrecht vollzogen 
wurde, nicht zwingend. 
3. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob der 
schuldrechtliche Vertrag, der eine Ver-
pflichtung zur Lizenzeinräumung beinhal-
tet, derart ausgestaltet ist, dass er bei Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens bereits 
vollständig erfüllt ist, so dass eine - der 
Zäsurwirkung der Insolvenzeröffnung un-
terfallenden und folglich nicht mehr durch-
setzbare - offene Forderung des Gläubigers 
nicht besteht und die Zuordnung des Be-
nutzungsrechts zum Vermögen des Gläubi-
gers bereits eingetreten ist, oder ob der 
Vertrag derart ausgestaltet ist, dass die 
schuldrechtliche Verpflichtung noch nicht 
vollständig erfüllt, eine Forderung daher 
noch offen ist. 
4. Für die Frage der Erfüllung ist dabei 
primär relevant, ob der konkrete Lizenz-
vertrag als Dauerschuldverhältnis ausge-
staltet ist oder die einmalige endgültige 
Einräumung von Nutzungsrechten zum 
Gegenstand hat. 
5. Kommt es dem Lizenznehmer gerade 
darauf an, die Vorzugsstellung, welche der 
Schutzrechtsinhaber aufgrund der Anmel-
dung und/oder Eintragung des Schutz-
rechts innehat, auszunutzen und unter 
dem Schutzschirm, welchen die Anmeldung 
bzw. Eintragung des Schutzrechts bereit-
stellen, zu agieren, ist von einem Dauer-
schuldverhältnis auszugehen, mit der Fol-
ge, dass die Voraussetzungen des § 103 
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InsO regelmäßig gegeben sein dürften 
(„Schutzschirmlizenzvertrag“).  
6. Dem steht eine Ausgestaltung des Li-
zenzvertrags gegenüber, bei welchem es 
dem Lizenznehmer gerade nicht darauf 
ankommt, zur Gruppe der exklusiven 
Schutzrechtsnutzer bzw. Lizenznehmer 
dazuzugehören. Für den Lizenznehmer ist 
es irrelevant, ob er unter dem Schutz-
schirm des Schutzrechts agiert, vielmehr 
geht es ihm um seine Handlungsfreiheit, 
der „freedomtooperate“ („freedomtoopera-
te“-Lizenzvertrag). Stellt sich der Lizenz-
vertrag so dar und wurden die gegenseiti-
gen Hauptleistungspflichten wie Bezahlung 
und/oder Nutzungsrechtseinräumung be-
reits ausgetauscht, sind die Voraussetzun-
gen des § 103 InsO meist ausgeschlossen, 
der Lizenzvertrag mithin insolvenzfest. 

 
 
4. LAUTERKEITSRECHT 
 
OLG Köln: „Made in Germany“ 
Urt. v. 13. 6. 2014 – 6 U 156/13 
UWG § 5 Abs. 1 Nr. 1; MarkenG § 127 
 
Die Werbung für einen Schmiedekolben mit 
„Made in Germany“ ist nicht allein deshalb 
irreführend, weil der Schmiedevorgang, 
der den Schmiedekolben von einem Guss-
kolben unterscheidet, im Ausland stattfin-
det. Finden die Arbeitsschritte, durch die 
der Kolben als Endprodukt seine aus Ver-
kehrssicht wesentlichen Eigenschaften er-
hält, in Deutschland statt und erfolgt hier 
auch die ganz überwiegende Wertschöp-
fung, ist die Angabe „Made in Germany“ 
weder nach § 5 I Nr. 1 UWG noch nach § 
127 MarkenG zu beanstanden. 

 
 
OLG Celle: Irreführung durch die Ver-
wendung von 6 Sternen auf der Au-
ßenfassade eines Hotels 
Beschl. v. 15. 7. 2014 – 13 U 76/14 
UWG § 3 Abs. 3 Anhang 2, 5 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 
1. Ein Qualitätszeichen, dass eine besonde-
re Qualität des fraglichen Unternehmens 
oder Produktes werbend zum Ausdruck 
bringt, aber nicht die vergebende Stelle 
erkennen lässt, erfüllt nicht die nach Nr. 2 
des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG erforderli-
che Voraussetzung, dass die erforderliche 
Genehmigung des Dritten fehlt. 

2. Die Verwendung einer Reihe von 6 Ster-
nen auf der Außenfassade eines Hotels 
wird von den angesprochenen Verkehrs-
kreisen dahingehend verstanden werden, 
dass sich dahinter eine „offizielle“ Klassifi-
zierung, d. h. Einordnung des Hotels in 
eine bestimmte Komfort- und Qualitätska-
tegorie, verbirgt. 

 
 
OLG Frankfurt: Voraussetzungen zur 
Angabe der Verbrauchs- und Emissi-
onswerte bei getunten Fahrzeugen 
Urt. v. 7. 8. 2014 – 6 U 61/14 
UWG § 4 Nr. 11; Pkw-EnVKV §§ 1, 2 Nr. 1, 
3, 5, 9 
 
Nimmt ein Tuningunternehmen an dem 
Kraftfahrzeug eines anderen Herstellers 
technische Änderungen vor, die dazu füh-
ren, dass die „offiziellen“, d. h. im Rahmen 
des Typgenehmigungsverfahrens für das 
Basismodell ermittelten Benzinverbrauchs- 
und Abgasemissionswerte nicht mehr zu-
treffen, ist - soweit für das getunte Fahr-
zeug selbst kein weiteres Typgenehmi-
gungsverfahren durchgeführt worden ist - 
das getunte Fahrzeug unabhängig von der 
Laufleistung nicht als „neuer Personen-
kraftwagen“ im Sinne der Pkw-EnVKV ein-
zustufen mit der Folge, dass dieses Fahr-
zeug ohne Angabe der Verbrauchs- und 
Emissionswerte angeboten und ausgestellt 
werden kann. 

 
 
OLG Karlsruhe: Zu Preisanpassungs-
klauseln in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen 
Urt. v. 8. 8. 2014 – 4 U 109/14 
UWG § 4 Nr. 11; BGB §§ 307, 315 
 
1. Eine Klausel in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen eines Energieversor-
gers, die dem Verwender die Befugnis ein-
räumt, unter bestimmten Voraussetzungen 
seine Preise „nach billigem Ermessen der 
Entwicklung der Kosten anzupassen“, ver-
stößt nicht deshalb gegen § 307 BGB, weil 
kein ausdrücklicher Hinweis auf die Mög-
lichkeit gerichtlicher Billigkeitskontrolle 
nach § 315 BGB erfolgt. 
2. Eine Klausel in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen eines Energieversor-
gers verstößt nicht deshalb gegen § 307 
BGB, weil sie eine Preisanpassungsmög-
lichkeit außer bei der Änderung ausdrück-
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lich genannter preisbestimmender Fakto-
ren auch für die Fälle vorsieht, dass „sons-
tige Änderungen der energiewirtschaftli-
chen oder rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu einer veränderten Kostensituation füh-
ren“. 

 
 
LG Freiburg: Bestattungsleistungen 
einer Kommune mittels Eigenbetrieb 
Urt. v. 26. 9. 2014 – 12 O 150/13 
UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1; 3 
 
Veranlasst eine Stadt nach § 31 Abs. 2 
BestattG BW selbst die Bestattung eines 
Verstorbenen, so handelt sie nicht wettbe-
werbswidrig, wenn sie mit der Bestattung 
ausschließlich ihren Eigenbetrieb beauf-
tragt, der unter anderem erwerbswirt-
schaftlich und in Konkurrenz zu anderen 
örtlichen privaten Bestattungsunterneh-
mungen einen Bestattungsdienst betreibt. 

 
 
 
 

C. PRESSEMITTEILUNGEN 
 
I. EUGH 
zusammengestellt von PD Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
Nach dem Unionsrecht können For-
men, die durch die Funktion der Ware 
bedingt sind, und Formen, die einer 
Ware mit mehreren Eigenschaften in 
unterschiedlicher Weise jeweils einen 
wesentlichen Wert verleihen können, 
von der Eintragung als Marke ausge-
schlossen werden 
EuGH, Urt. v. 18. 9. 2014 – C-205/13 – 
Hauck/Stokke 
 
Würden solche Formen einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer vorbehalten, würde 
ein Monopol auf die wesentlichen Eigen-
schaften der Waren gewährt, wodurch das 
Ziel des Markenschutzes beeinträchtigt 
würde 
Das Unionsrecht1 untersagt u. a. die Ein-
tragung von Marken, die ausschließlich aus 
einer Form bestehen, die der Ware einen 

                                           
1 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1). Diese Richtlinie 
war zur Zeit der maßgebenden Ereignisse an-
wendbar. 

wesentlichen Wert verleiht oder durch die 
Art der Ware selbst bedingt ist. 
Peter Opsvik entwarf einen Kinderstuhl mit 
dem Namen „Tripp Trapp“. Dieser Stuhl 
besteht aus schrägen Stützstreben, an de-
nen die Elemente des Stuhls befestigt sind, 
sowie aus Stützstreben und Holmen in „L“-
Form, die ihm ein hohes Niveau an Origi-
nalität verleihen. 1972 brachte die Stokke-
Gruppe, die u. a. aus der norwegischen 
Gesellschaft Stokke A/S und der niederlän-
dischen Gesellschaft Stokke Nederland BV 
besteht, den Stuhl Tripp Trapp auf den 
Markt. Peter Opsvik und die norwegische 
Gesellschaft Peter Opsvik A/S halten eben-
falls Urheberrechte an der fraglichen Form. 
1998 meldete die Stokke A/S beim Bene-
lux-Amt für geistiges Eigentum das äußere 
Erscheinungsbild des Kinderstuhls „Tripp 
Trapp“ als dreidimensionale Marke an. Die 
Marke wurde auf ihren Namen für „Stühle, 
insbesondere Kinderstühle“ eingetragen. 
Sie besteht aus der folgenden Form: 
 

 
Die deutsche Hauck GmbH & Co. KG pro-
duziert und vertreibt Kinderartikel, darun-
ter die beiden als „Alpha“ und „Beta“ be-
zeichneten Stühle. 
Die Stokke A/S, die Stokke Nederland BV, 
Peter Opsvik und die Peter Opsvik A/S er-
hoben Klage gegen die Gesellschaft Hauck 
mit der Begründung, dass der Vertrieb der 
Stühle „Alpha“ und „Beta“ ihre Urheber-
rechte und die aus der angemeldeten Mar-
ke abgeleiteten Rechte verletze. Hauck 
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erhob Widerklage insbesondere auf Ungül-
tigerklärung der Marke. Im Jahr 2000 gab 
ein niederländisches Gericht der Klage von 
Stokke und Opsvik hinsichtlich der Verlet-
zung der Urheberrechte statt, erklärte aber 
entsprechend dem Antrag von Hauck die 
Eintragung der Marke für ungültig. 
Der mit einer Kassationsbeschwerde be-
fasste Hoge Raad der Nederlanden (Obers-
tes Gericht der Niederlande) hat dem Ge-
richtshof Vorlagefragen zu den Gründen 
gestellt, aus denen die Eintragung einer 
aus der Form der Ware bestehenden Marke 
abgelehnt oder für ungültig erklärt werden 
kann. 
In seinem heutigen Urteil stellt der Ge-
richtshof zunächst fest, dass der Begriff 
„Form, die durch die Art der Ware 
selbst bedingt ist“, dazu führt, dass 
Formen, deren wesentliche Eigenschaften 
der oder den gattungstypischen Funktionen 
der Ware innewohnen, grundsätzlich eben-
falls von der Eintragung ausgeschlossen 
werden müssen. Würden solche Eigen-
schaften nämlich einem Wirtschaftsteil-
nehmer vorbehalten, würde es den Kon-
kurrenzunternehmen erschwert, ihren Wa-
ren eine Form zu geben, die für diese Wa-
ren gebrauchstauglich wäre. Zudem han-
delt es sich um wesentliche Eigenschaften, 
nach denen der Verbraucher auch bei den 
Waren der Mitbewerber suchen könnte, da 
diese Waren eine identische oder ähnliche 
Funktion erfüllen sollen. 
Zum Eintragungshindernis bzw. Ungül-
tigkeitsgrund der „Formen, die der 
Ware einen wesentlichen Wert verlei-
hen“, führt der Gerichtshof aus, dass die-
ser Begriff nicht auf die Form von Waren, 
die einen rein künstlerischen oder dekora-
tiven Wert haben, beschränkt sein kann, 
da anderenfalls die Gefahr bestünde, dass 
Waren nicht erfasst würden, die außer ei-
nem bedeutenden ästhetischen Element 
auch wesentliche funktionelle Eigenschaf-
ten haben. Die Annahme, dass die Form 
der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, 
schließt nicht aus, dass weitere Eigen-
schaften der Ware ihr ebenfalls einen be-
deutenden Wert verleihen können. Das 
Ziel, zu verhindern, dass das ausschließli-
che und auf Dauer angelegte Recht, das 
eine Marke verleiht, dazu dienen kann, 
andere Rechte, für die der Unionsgesetz-
geber eine begrenzte Schutzdauer vorse-
hen wollte, zu verewigen, verlangt daher, 
dass die Anwendung dieses Eintragungs-
hindernisses bzw. Ungültigkeitsgrundes 

nicht automatisch ausgeschlossen ist, 
wenn die betreffende Ware neben ihrer 
ästhetischen Funktion auch andere wesent-
liche Funktionen erfüllt. Im Übrigen ist die 
vermutete Wahrnehmung des Zeichens 
durch den Durchschnittsverbraucher kein 
entscheidender Faktor bei der Anwendung 
dieses Eintragungshindernisses, sondern 
kann allenfalls ein nützliches Beurteilungs-
kriterium für die zuständige Behörde bei 
der Ermittlung der wesentlichen Merkmale 
des Zeichens bilden. Andere Beurteilungs-
kriterien können berücksichtigt werden, 
wie die Art der in Rede stehenden Waren-
kategorie, der künstlerische Wert der frag-
lichen Form, ihre Andersartigkeit im Ver-
gleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt 
allgemein genutzten Formen, ein bedeu-
tender Preisunterschied gegenüber ähnli-
chen Produkten oder die Ausarbeitung ei-
ner Vermarktungsstrategie, die hauptsäch-
lich die ästhetischen Eigenschaften der 
jeweiligen Ware herausstreicht. 
Zu der Frage, ob diese beiden Eintra-
gungshindernisse zusammen anwend-
bar sind, stellt der Gerichtshof fest, dass 
die von der Markenrichtlinie vorgesehenen 
Eintragungshindernisse eigenständig sind. 
Somit kann, wenn auch nur eines der Kri-
terien erfüllt ist, das Zeichen, das aus-
schließlich aus der Form der Ware oder aus 
der grafischen Darstellung dieser Form 
besteht, nicht als Marke eingetragen wer-
den. 

Pressemitteilung Nr. 128/14 [Link] 
 
Ein Mitgliedstaat darf Bibliotheken ge-
statten, bestimmte Bücher aus ihrem 
Bestand ohne Zustimmung der Rechts-
inhaber zu digitalisieren, um sie an 
elektronischen Leseplätzen bereitzu-
stellen 
EuGH Urt. v. 11. 9. 2014 – C-117/13 – TU 
Darmstadt/Eugen Ulmer KG 
 
Die Mitgliedstaaten dürfen innerhalb be-
stimmter Grenzen und unter bestimmten 
Voraussetzungen, darunter die Zahlung 
eines gerechten Ausgleichs an die Rechts-
inhaber, den Nutzern gestatten, von der 
Bibliothek digitalisierte Bücher auf Papier 
auszudrucken oder auf einem USB-Stick zu 
speichern 
 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_139418/
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Nach der Urheberrechtsrichtlinie1 haben 
die Urheber das ausschließliche Recht, die 
Vervielfältigung und die Wiedergabe ihrer 
Werke zu erlauben oder zu verbieten. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch bestimmte 
Ausnahmen oder Beschränkungen in Bezug 
auf dieses Recht vorsehen. Eine solche 
Befugnis besteht insbesondere im Hinblick 
auf öffentlich zugängliche Bibliotheken, die 
Werke aus ihrem Bestand den Nutzern zu 
Zwecken der Forschung und privater Stu-
dien auf eigens hierfür eingerichteten Ter-
minals zugänglich machen. In der vorlie-
genden Rechtssache ersucht der deutsche 
Bundesgerichtshof den Gerichtshof um 
Klärung der Tragweite dieser Befugnis, von 
der Deutschland Gebrauch gemacht hat. 
Der Bundesgerichtshof hat über einen 
Rechtsstreit zwischen der Technischen Uni-
versität Darmstadt und der Eugen Ulmer 
KG, einem deutschen Verlagshaus, zu ent-
scheiden. Die Bibliothek der Universität 
hatte ein von Eugen Ulmer herausgegebe-
nes Buch2 digitalisiert, um es an ihren 
elektronischen Leseplätzen bereitzustellen. 
Auf das Angebot des Verlagshauses, die 
von ihm herausgegebenen Lehrbücher (da-
runter das in Rede stehende Buch) als 
elektronische Bücher („E-Books“) zu er-
werben und zu nutzen, ist die Universität 
nicht eingegangen. Die Eugen Ulmer KG 
wendet sich vor Gericht dagegen, dass die 
Universität das in Rede stehenden Buch 
digitalisiert hat und dass Nutzer der Biblio-
thek von elektronischen Leseplätzen aus 
das Buch ausdrucken oder auf einem USB-
Stick speichern und/oder solche Vervielfäl-
tigungen aus der Bibliothek mitnehmen 
können. 
In seinem heutigen Urteil stellt der Ge-
richtshof zunächst fest, dass sich eine Bib-
liothek auch dann, wenn der Rechtsinhaber 
ihr den Abschluss von Lizenzverträgen 
über die Werknutzung zu angemessenen 
Bedingungen anbietet, auf die für eigens 
eingerichtete Terminals vorgesehene Aus-
nahme berufen kann, weil sie sonst nicht 
die Möglichkeit hätte, ihrer grundlegenden 
Zweckbestimmung zu entsprechen und die 
Forschung und private Studien zu fördern. 
                                           
1 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 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 Es handelt sich um das Lehrbuch „Einführung 
in die neuere Geschichte“ von Winfried Schulze. 

Sodann befindet der Gerichtshof, dass die 
Richtlinie es den Mitgliedstaaten nicht ver-
wehrt, Bibliotheken das Recht einzuräu-
men, Werke aus ihren Beständen zu digita-
lisieren, wenn es zu Zwecken der For-
schung und privater Studien erforderlich 
ist, diese Werke Mitgliedern der Öffentlich-
keit auf eigens hierfür eingerichteten Ter-
minals zugänglich zu machen. Das Recht 
der Bibliotheken, die in ihren Sammlungen 
befindlichen Werke auf eigens eingerichte-
ten Terminals zugänglich zu machen, droh-
te nämlich einen großen Teil seines sachli-
chen Gehalts und sogar seiner praktischen 
Wirksamkeit zu verlieren, wenn sie kein 
akzessorisches Recht zur Digitalisierung 
der betroffenen Werke besäßen3. 
Dieses Recht zur Wiedergabe, das öffent-
lich zugänglichen Bibliotheken eingeräumt 
werden kann, kann jedoch nicht einzelnen 
Mitgliedern der Öffentlichkeit gestatten, 
Werke von eigens hierfür eingerichteten 
Terminals aus auf Papier auszudrucken 
oder auf einem USB-Stick zu speichern. 
Das Ausdrucken eines Werks auf Papier 
oder sein Speichern auf einem USB-Stick 
sind nämlich Vervielfältigungshandlungen, 
da damit eine neue Kopie der einzelnen 
Mitgliedern der Öffentlichkeit zugänglich 
gemachten digitalen Kopie des Werks er-
stellt werden soll. Solche Vervielfältigungs-
handlungen sind nicht erforderlich, um das 
Werk für die Nutzer auf eigens hierfür ein-
gerichteten Terminals wiederzugeben, und 
sind daher nicht durch das Recht zur Wie-
dergabe auf eigens hierfür eingerichteten 
Terminals gedeckt, zumal sie von den ein-
zelnen Mitgliedern der Öffentlichkeit und 
nicht von der Bibliothek selbst vorgenom-
men werden. 
Die Mitgliedstaaten können allerdings in-
nerhalb der Grenzen und unter den Vo-
raussetzungen, die in der Richtlinie festge-
legt sind, eine Ausnahme oder eine Be-
schränkung vom ausschließlichen Verviel-
fältigungsrecht der Rechtsinhaber vorsehen 
und auf diese Weise den Nutzern einer 
Bibliothek gestatten, Werke von eigens 

                                           
3 Der Gerichtshof fügt hinzu, dass durch dieses 
akzessorische Recht zur Digitalisierung die 
normale Verwertung des Werks nicht beein-
trächtigt wird und die berechtigten Interessen 
des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt 
werden, weil nach der hier fraglichen deutschen 
Rechtsvorschrift auf den eigens eingerichteten 
Terminals nicht mehr Exemplare eines Werks 
zur Verfügung stehen dürfen als diese Biblio-
theken im analogen Format angeschafft haben. 
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hierfür eingerichteten Terminals aus auf 
Papier auszudrucken oder auf einem USB-
Stick zu speichern. Hierfür muss an die 
Rechtsinhaber ein angemessener Ausgleich 
gezahlt werden. 

Pressemitteilung Nr. 124/14 [Link] 
 
Wenn eine Parodie eine diskriminie-
rende Aussage vermittelt, kann der 
Inhaber der Rechte an dem parodier-
ten Werk verlangen, dass sein Werk 
nicht mit dieser Aussage in Verbin-
dung gebracht wird 
EuGH, Urt. v. 3. 9. 2014 – C-201/13 –
Deckmyn/Vandersteen 
 
Die wesentlichen und einzigen Merkmale 
einer Parodie bestehen darin, zum einen 
an ein bestehendes Werk zu erinnern, von 
dem sie sich wahrnehmbar unterscheiden 
muss, und zum anderen einen Ausdruck 
von Humor oder eine Verspottung darzu-
stellen 
 
Die Richtlinie über das Urheberrecht1 sieht 
vor, dass Urheber das ausschließliche 
Recht haben, die Vervielfältigung und die 
öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu er-
lauben. Die Mitgliedstaaten können es je-
doch erlauben, dass ein Werk ohne die 
Zustimmung seines Urhebers zum Zwecke 
von Karikaturen, Parodien oder Pastiches 
genutzt wird. 
Herr Deckmyn, Mitglied des Vlaamse Be-
lang (einer flämischen politischen Partei), 
verteilte auf einem Neujahrsempfang der 
Stadt Gent Kalender für das Jahr 2011. Auf 
der Vorderseite dieser Kalender war eine 
Zeichnung abgebildet, die einer Zeichnung 
auf dem Deckblatt des 1961 von Willy 
Vandersteen geschaffenen Comichefts 
Suske en Wiske mit dem Titel „De Wilde 
Weldoener“ (Der wilde Wohltäter), dessen 
französische Fassung den Titel „La tombe 
hindoue“ trägt, ähnelte. Die Originalzeich-
nung zeigte eine Symbolfigur der Comic-
reihe, mit einer weißen Tunika bekleidet 
und umgeben von Personen, die versuch-
ten, Münzen aufzusammeln, die sie um 
sich warf. In der Zeichnung auf den Kalen-
dern von Herrn Deckmyn wurde diese Fi-

                                           
1 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 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). 

gur durch den Bürgermeister der Stadt 
Gent ersetzt, während die die Münzen auf-
sammelnden Personen verschleiert und 
farbiger Hautfarbe waren. 
Da mehrere Erben von Herrn Vandersteen 
und andere Inhaber von Rechten an dieser 
Comicreihe der Ansicht waren, dass diese 
Zeichnung und ihre öffentliche Wiedergabe 
ihre Urheberrechte verletzten, erhoben sie 
Klage gegen Herrn Deckmyn und den 
Vrijheidsfonds (einer Organisation, die den 
Vlaams Belang finanziert). Vor den belgi-
schen Gerichten machen Herr Deckmyn 
und der Vrijheidsfonds geltend, dass die in 
Rede stehende Zeichnung eine politische 
Karikatur und folglich eine Parodie darstel-
le, so dass die von der Richtlinie für diese 
Art von Werken geschaffene Ausnahmere-
gelung anzuwenden sei. Die Erben von 
Herrn Vandersteen und die anderen Recht-
einhaber sind dagegen der Ansicht, dass 
eine Parodie selbst von Ursprünglichkeit 
zeugen müsse, was vorliegend offenkundig 
nicht der Fall sei. Sie werfen der in Rede 
stehenden Zeichnung auch vor, eine dis-
kriminierende Aussage zu vermitteln. 
Der mit dem Rechtsmittel befasste Hof van 
beroep te Brussel (Rechtsmittelgericht 
Brüssel) bittet den Gerichtshof, die Vo-
raussetzungen zu präzisieren, die ein Werk 
erfüllen muss, um als Parodie eingestuft 
werden zu können. 
In seinem heutigen Urteil weist der Ge-
richtshof erstens darauf hin, dass der Be-
griff der Parodie entsprechend seinem Sinn 
nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch 
zu bestimmen ist, wobei zu berücksichti-
gen ist, in welchem Zusammenhang er 
verwendet wird und welche Ziele mit der 
Richtlinie verfolgt werden. Hierzu führt der 
Gerichtshof aus, dass nach dem gewöhnli-
chen Sprachgebrauch die wesentlichen 
Merkmale der Parodie darin bestehen, 
zum einen an ein bestehendes Werk zu 
erinnern, von dem sie sich wahrnehm-
bar unterscheiden muss, und zum an-
deren einen Ausdruck von Humor oder 
eine Verspottung darzustellen. 
Hingegen muss eine Parodie keinen 
anderen eigenen ursprünglichen Cha-
rakter haben als den, gegenüber dem 
parodierten ursprünglichen Werk 
wahrnehmbare Unterschiede aufzu-
weisen. Auch ist weder erforderlich, dass 
sie einer anderen Person als dem Urheber 
des ursprünglichen Werkes zugeschrieben 
werden kann, noch dass sie das ursprüng-

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_137718/
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liche Werk selbst betrifft oder das paro-
dierte Werk angibt. 
Zweitens betont der Gerichtshof, dass bei 
der Anwendung der durch die Richtlinie 
geschaffenen Ausnahme für Parodien ein 
angemessener Ausgleich zwischen den 
Interessen und Rechten der Urheber und 
anderen Rechteinhaber auf der einen und 
der freien Meinungsäußerung der Person, 
die sich auf diese Ausnahme berufen 
möchte, auf der anderen Seite gewahrt 
werden muss. In diesem Zusammenhang 
stellt der Gerichtshof fest, dass, wenn 
eine Parodie eine diskriminierende 
Aussage vermittelt (z. B. indem Figuren 
ohne besondere Merkmale durch verschlei-
erte und farbige Personen ersetzt werden), 
die Inhaber der Rechte an dem paro-
dierten Werk grundsätzlich ein berech-
tigtes Interesse daran haben, dass ihr 
Werk nicht mit dieser Aussage in Ver-
bindung gebracht wird. 
Es ist Aufgabe des belgischen Gerichts, 
unter Berücksichtigung sämtlicher Um-
stände des Einzelfalls zu beurteilen, ob bei 
der Anwendung der Ausnahme für Paro-
dien der angemessene Ausgleich zwischen 
den unterschiedlichen Interessen der Be-
troffenen gewahrt wird. 

Pressemitteilung Nr. 113/14 [Link] 
 
II. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Tina Mende 
 
OLG Frankfurt: Zur Höhe von Scha-
denersatz und Abmahnkosten bei ille-
galem Filesharing 
Urt. v. 15. 7. 2014 – 11 U 115/13 
 
Die Beklagte stellte einen in den aktuellen 
Charts befindlichen Titel, für den der Klä-
gerin als Tonträgerherstellerin das aus-
schließliche Recht zur öffentlichen Zugäng-
lichmachung zustand, mittels eines File-
sharing-Programms für eine unbestimmte 
Anzahl von Nutzern zum kostenlosen 
Download zur Verfügung. Sie wurde hierfür 
von der Klägerin abgemahnt und sodann 
auf den sog. „fiktiven Lizenzschaden“ und 
die Abmahnkosten gerichtlich in Anspruch 
genommen. Bei dem fiktiven Lizenzscha-
den handelt es sich gemäß § 97 II Urhe-
bergesetz um den Betrag, der an den Ur-
heber hätte gezahlt werden müssen, wenn 
er eine Erlaubnis zur Nutzung des Down-
loads gegeben hätte. Das Landgericht 
sprach der Klägerin unter Hinweis auf Er-
fahrungswerte 150 € Lizenzschaden und 

Abmahnkosten zu, wobei es die Abmahn-
kosten gemäß § 97a II Urhebergesetz als 
auf 100 € gedeckelt ansah. 
Die hiergegen gerichtete Berufung der Klä-
gerin führte nunmehr zu einer Teilabände-
rung der landgerichtlichen Entscheidung. 
Das OLG nahm hierzu bezüglich der Scha-
denshöhe eine „Lizenzanalogie“ gemäß § 
97 II Urhebergesetz und eine Schätzung 
nach § 287 ZPO vor. Mangels unmittelbar 
für Filesharing-Fälle anwendbaren Tarifen, 
so das OLG weiter, werde in der Recht-
sprechung zum Vergleich teilweise auf ver-
schiedene Tarife der GEMA Bezug genom-
men, teilweise dieser Ansatz auch gänzlich 
abgelehnt. Unabhängig von der Herleitung 
werde in der Rechtsprechung jedoch mehr-
fach ein Betrag von 200 € für einen in die 
Tauschbörse eingestellten Titel als ange-
messen erachtet. Dieser Bewertung schloss 
sich das OLG nunmehr unter Orientierung 
an verkehrsüblichen Entgeltsätzen für le-
gale Downloadangebote im Internet an. 
Eine Beschränkung des Kostenerstattungs-
anspruchs für Abmahnkosten nahm das 
OLG indes nicht an, da aufgrund der welt-
weit wirkenden „Paralleldistribution“ im 
Rahmen der Internet-Tauschbörse eine 
erhebliche Rechtsverletzung - nicht nur 
unerhebliche wie § 97a II Urhebergesetz 
fordere - vorliege. 

Pressemitteilung vom 15. 7. 2014 [Link] 
 
OLG Schleswig: Urheberrechtsschutz 
von Werken der angewandten Kunst – 
Geburtstagszug  
Urt. v. 11. 9. 2014 – 6 U 74/10 
 
Die Klägerin ist selbstständige Spielwaren-
designerin. Die Beklagte stellt Spielwaren 
her und vertreibt sie. Die Klägerin fertigte 
für die Beklagte im Jahr 1998 Zeichnungen 
für einen Tisch-Holzzug mit Waggons, auf 
die sich Kerzen und Zahlen aufstecken las-
sen (Geburtstagszug), für ein Angelspiel 
und im Jahr 2001 für eine dem Geburts-
tagszug vergleichbare Tierkarawane (Ge-
burtstagskarawane). Als Honorar erhielt sie 
für den Geburtstagszug und das Angelspiel 
je 400 DM netto und für die Geburts-
tagskarawane 1.102 DM netto. 
Die Klägerin ist der Ansicht, bei ihren Ent-
würfen handele es sich um urheberrecht-
lich geschützte Werke. Die vereinbarte 
Vergütung sei angesichts des großen Ver-
kaufserfolgs der Artikel zu gering. Sie 
nimmt die Beklagte deshalb auf Zahlung 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_137063/
http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet?cid=941bd910067ab04005bab8c83183a409
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einer (weiteren) angemessenen Vergütung 
in Anspruch. 
Die Klage blieb vor dem Landgericht 
Lübeck und dem Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgericht zunächst ohne Erfolg. 
Das Oberlandesgericht nahm in einer ers-
ten Entscheidung an (Urteil vom 22. Juni 
2012), dass die von der Klägerin angefer-
tigten Entwürfe urheberrechtlich nicht ge-
schützt seien, weil es sich um Werke der 
angewandten Kunst handele, an die für 
einen urheberrechtlichen Schutz höhere 
Anforderungen zu stellen seien als bei 
Werken der zweckfreien Kunst. 
Der Bundesgerichtshof hob diese Entschei-
dung auf und verwies die Sache zur neuen 
Verhandlung und Entscheidung an das Be-
rufungsgericht zurück mit der Begründung, 
dass nach der Reform des Geschmacks-
musterrechts im Jahr 2004 an den Urhe-
berrechtsschutz von Werken der ange-
wandten Kunst grundsätzlich keine ande-
ren Anforderungen zu stellen sind als an 
den Urheberrechtsschutz von Werken der 
zweckfreien bildenden Kunst oder des lite-
rarischen und musikalischen Schaffens 
(Urteil vom 13. November 2013, Aktenzei-
chen I ZR 143/12). 
Aus den Gründen: Nach Zurückverweisung 
des Verfahrens durch den Bundesgerichts-
hof hat das Oberlandesgericht zu prüfen, 
ob die von der Klägerin entworfenen 
Spielwaren den geringeren Anforderungen 
genügen, die nunmehr an die Gestaltungs-
höhe von Werken der angewandten Kunst 
zu stellen sind. Die Entwürfe der Klägerin 
zum Angelspiel und Geburtstagszug stellen 
hiernach keine urheberrechtlich geschütz-
ten Werke dar, lediglich die von der Kläge-
rin entworfene Geburtstagskarawane ist 
urheberrechtlich geschützt.  
Urheberrechtsschutz genießt nur ein Er-
zeugnis, das als persönliche geistige 
Schöpfung gelten kann, dafür muss es eine 
gewisse Gestaltungshöhe und Individualität 
besitzen. Dem Angelspiel und dem Ge-
burtstagszug kommen nicht die notwendi-
ge Gestaltungshöhe und Individualität zu. 
Die Klägerin konnte bei ihrer Arbeit an 
vorhandene Vorbilder anknüpfen. So ver-
trieb die Beklagte bereits unter der Be-
zeichnung „Bummelzug“ eine Dampfloko-
motive aus Holz mit dazugehörigen Anhä-
ngern. Die Änderungen, die die Klägerin an 
dem vorhandenen Bummelzug vorgenom-
men hat, genügen nicht, um dem Geburts-
tagszug hinreichende eigene Individualität 
und damit Werkqualität zu verleihen. 

Schon der alte Zug hatte neben Personen-
anhängern auch andere Anhänger. Er war 
zwar nicht so bunt wie der von der Kläge-
rin entworfene, doch gab es auch ihn 
schon in einer farbigen Version. Aus dem 
Zahlenzug hat die Klägerin in leicht abge-
wandelter Form einen Waggon mit Zahlen-
aufbau übernommen. Insofern knüpft der 
Entwurf der Klägerin ohne auffällige Ände-
rungen an bekannte Vorbilder an. Neu im 
Entwurf der Klägerin ist unter anderem, 
dass sie den „Bummelzug“ in einen Ge-
burtstagszug verwandelt hat, indem sie 
den Zahlenwaggon in den Zug integriert 
und die anderen Waggons mit Kerzenhal-
tern versehen hat. Diese Änderung aller-
dings erklärt sich aus dem Gebrauchs-
zweck.  
Mit der Geburtstagskarawane hat die Klä-
gerin ein Erzeugnis von hinreichender ei-
genschöpferischer Qualität geschaffen. 
Anders als Geburtstagszug und Angelspiel 
gab es für die Geburtstagskarawane noch 
kein vergleichbares Vorbild. Die sich hie-
raus ergebenden urheberrechtlichen An-
sprüche der Klägerin sind jedoch verjährt, 
weil die Klägerin sie nicht binnen der drei-
jährigen Verjährungsfrist gerichtlich gel-
tend gemacht hat. Im Jahr 2003 gab es 
klare Anhaltspunkte für den außerordentli-
chen Verkaufserfolg von Geburtstagszug 
und - karawane. Die für den außerordentli-
chen Verkaufserfolg sprechenden Anhalts-
punkte waren der Klägerin bekannt, so 
dass ihre Ansprüche seit dem 1. Januar 
2007 verjährt sind. 

Pressemitteilung vom 13. 9. 2014 [Link] 
 
 
 
 

http://www.schleswig-holstein.de/OLG/DE/Service/Presse/Pressemeldungen/201413Geburtstagszug.html
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