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Werkstattgespriach

Verwechslungsgefahr — Baustellen: Was ist klar,
was ist unklar?

Referent: RA Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt

Tobias Lantwin

Anlasslich des 115. Werkstattgesprachs im Haus der
Universitat widmete sich Herr Prof. Dr. Hildebrandt am
Mittwoch, 1. Februar 2023, ausfiihrlich den Problem-
kreisen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr,
die sich aus der deutschen und europaischen Gericht-
spraxis ergeben. Erklartes Ziel des Vortrages war es,
die ,Stellschrauben® und ,Baustellen“ innerhalb des Pru-
fungsaufbaus der Verwechslungsgefahr zu identifizie-
ren. Zu diesem Zweck flhrte Herr Prof. Dr. Hildebrandt
die Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in
seinem Vortrag durch die einzelnen Prifungsschritte
des Verwechslungstatbestandes.

A. Ausgangslage: Typische Problemkreise bei der
Verwechslungsgefahr

Als einleitendes Beispiel erinnerte Herr Prof. Dr.
Hildebrandt zunachst an die Entscheidungen EVIAN/
REVIAN’s und EVIAN/REVIAN (OLG Hamburg, Urt. v.
3.3.2006, U 5 1/05 — EVIAN/REVIAN’s; BGH, Urt. v.
16.11.2000, | ZR 34/98 — EVIAN/REVIAN). Anhand die-
ser Falle, in denen sich Markenzeichen fur die jeweiligen
Warenkategorien ,Wasser” und ,Wein“ gegentiberstan-
den, illustrierte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die sich dort
ergebenden Problemkreise. So ergaben sich Probleme
1. in der Warenahnlichkeit (Wasser gegen Wein), 2. in
der Zeichenahnlichkeit (Unterschiede beim Anfang der
Zeichen und mdglicherweise unterschiedliche Ausspra-
che im Franzosischen und Deutschen) sowie 3. in der
Kennzeichnungskraft (eine (vermutlich) bekannte Marke
-EVIAN*, die jedoch zugleich eine eigentlich schutzunfa-
hige Ortsbezeichnung darstellt). An diesen Beispielen,
in welchen eine Verwechslungsgefahr letztlich bejaht
worden war, verdeutlichte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die
Schwierigkeiten, den Ausgang derartiger Fallgestaltun-
gen zu prognostizieren.

B. Die Stellschrauben der Verwechslungsgefahr im
Einzelnen

Entlang der einzelnen Prufungspunkte der Verwechs-
lungsgefahr beleuchtete Herr Prof. Dr. Hildebrandt so-
dann detailliert die wesentlichen ,Stellschrauben®, die in
der gerichtlichen Praxis regelmafig von groRer Bedeu-
tung sind.

I. Unproblematische Priifungspunkte der Verwechs-
lungsgefahr

Einleitend stellte Herr Prof. Dr. Hildebrandt fest, dass die
Prifung ,aller Umstande des Einzelfalls®, der ,Wechsel-
beziehungen“ sowie der Kennzeichnungskraft (auRer im
Falle von Marken, die Fachkreise betreffen) in aller Re-
gel nicht den Problemkern der Verwechslungspriifung
darstellen. Auch die Prifung der Waren- und Dienstleis-
tungsahnlichkeit sei in den seltensten Fallen problema-
tisch. Insbesondere bei der Waren- und Dienstleistungs-
ahnlichkeit treten regelmaflig Paarungen aus Waren

und Dienstleistungen einander gegeniber, die bereits
Gegenstand voriger Entscheidungen waren. Dies sei im
Zusammenhang mit der Zeichenahnlichkeit naturgemaf
anders, da sich insoweit regelmafig vollig neue und in-
dividuelle Zeichenkonstellation en gegentberstiinden.

Il. Problematische Priifungspunkte der Verwechs-
lungsgefahr: Feststellung der Zeichendhnlichkeit

Da folglich die Feststellung der Zeichenahnlichkeit in
aller Regel den Problemschwerpunkt der Verwechs-
lungsgefahr darstellt, bildete sie den wesentlichen Kern
des Vortrages. Dabei wurde zwischen ,Variationsfallen®,
in denen ein Zeichen abgewandelt wird, und ,Kombi-
nationsfallen, in denen ein Zeichen(bestandteil) durch
ein anderes Zeichen aufgenommen oder Gbernommen
wird, differenziert.

1. Umfassende Beurteilung aller Umsténde des Ein-
zelfalls

Bei der Prufung der Zeichenahnlichkeit sind alle Um-
stdnde des Einzelfalls umfassend zu bertcksichtigen.
Ein relevantes Beispiel fiir die Relevanz der Beurtei-
lung ,aller Umstadnde des Einzelfalls® stellt dabei die
Specsavers-Entscheidung des EuGH dar (EuGH, Urt. v.
18.7.2013, C-252/12 — Specsavers International Health-
care Ltd u.a./Asda Stores Ltd). In dieser Konstellation
kollidierte ein in griner Farbe benutztes Zeichen der bri-
tischen Asda Stores mit einer schwarz/weil} eingetrage-
nen Marke von Specsavers, welche jedoch regelmalig
in griner Farbe benutzt wurde. In diesem Zusammen-
hang stellte der EuGH im Rahmen eines Vorabentschei-
dungsverfahrens klar, dass die Farben im Rahmen der
L,umfassenden Berlcksichtigung® aller Einzelumstén-
de bei der Verwechslungsgefahr von Bedeutung sind,
wenn eine s/w-Marke vielfach in einer bestimmten Far-
be benutzt wurde. Dariiber hinaus — und dies sei laut
dem Vortragenden in Deutschland kaum rezipiert wor-
den — entschied der EuGH jedoch, dass es auch von
Bedeutung ist, wenn der einer Verletzung Beschuldigte
von einem erheblichen Teil des Publikums selbst mit ei-
ner bestimmten Farbe in Verbindung gebracht werde.
So war im Specsavers-Fall zu berlicksichtigen, dass die
Asda Stores allgemein komplett in griin gehalten waren.
Daraus folgt nach Ansicht von Herrn Prof. Dr. Hilde-
brandt, dass eigentlich eine starke Bericksichtigung
tatsachlicher Umstande erforderlich wéare. In Deutsch-
land finde diese Beriicksichtigung jedoch faktisch kaum
statt, weshalb die Berlcksichtigung ,aller Umstande des
Einzelfalls* selten eine entscheidende ,Stellschraube®
darstelle.

2. Beurteilung der unterschiedlichen Wahrneh-
mungsrichtungen (Fille der ,Variation“ und Ab-
wandlung von Zeichen)

a) Klangliche Zeichenéahnlichkeit

Ahnlich unproblematisch sei regelmaRig die klangliche
Zeichenahnlichkeit. Zwar sei im Zusammenhang mit
Unionsmarken stets zu prifen, inwieweit Wortbestand-
teile in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschied-
lich ausgesprochen werden (illustriert am Beispiel der
Entscheidung INTESA/INTEA des EuG: EuG, Urt. v.
13.4.2005, T-353/02 — INTESA/INTEA). Die Prifung
fuhre jedoch zu vorhersehbaren Ergebnissen, zumal
eine in Deutschland (als relevantem Kollisionsmarkt)
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festgestellte Ahnlichkeit fiir die Annahme einer klangli-
chen Ahnlichkeit insgesamt ausreiche.

b) Bildliche Zeichenédhnlichkeit

Hochproblematisch ist demgegentber die bildliche Zei-
chenahnlichkeit. Anhand einiger EuG-Entscheidungen
verdeutlichte Herr Prof. Dr. Hildebrandt, dass die Frage
der Bedeutung von Bildelementen bei grafisch gestalte-
ten Wortbestandteilen in der Rechtsprechung in einigen
Fallen eher kontraintuitiv entschieden werde und so teils
an eine gewisse Beliebigkeit heranrage. Eine nachvoll-
ziehbar begriindete Systematik bei der Feststellung der
bildlichen Ahnlichkeit sei nicht erkennbar. Insoweit be-
stinden folglich groBe Unwagbarkeiten, die eine Pro-
gnose stark erschweren. (Unter den vorgestellten Ent-
scheidungen waren: EuG, Urt. v. 13.6.2007, T-167/05
— FENJAL/FENNEL; EuG, Urt. v. 26.6.2008, T-79/07
— POLAR/POLARIS; EuG, Urt. v. 15.1.2003, T-99/01 —
Mystery/Mixery; EuG, Urt. v. 5.10.2005, T-423/04 — BK
RODS/BKR; EuG, Urt. v. 16.5.2007, T-137/05 — la PER-
LA/NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC; EuG, Urt.
v. 8.12.2005, T-29/04 — CRISTAL/CRISTAL CASTELL-
BLANCH, i.E. bestatigt durch EuGH, Urt. v. 24.4.2007,
C-131/06 — Castellblanch/HABM; EuG, Urt. v. 4.5.2005,
T-359/02 — Star TV.)

Ein systematisch grundsatzlich nachvollziehbarer Be-
grindungsansatz sei jedoch insoweit erkennbar, als
die Rechtsprechung in einzelnen Entscheidungen be-
ricksichtigt, wie haufig eine bestimmte Gestaltung im
Markt auftrete. So hatte der BGH bei der Raucherkate-
Entscheidung bericksichtigt, dass die Abbildung von
Fischerhitten im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Fischprodukten Ublich sei, weshalb es besonders auf
die Details der Darstellungen ankomme (BGH, Urt. v.
16.12.2004, | ZR 177/02 — Raucherkate). Mit derselben
Stofdrichtung wurde in der Entscheidung La Espafola
des EuG/EuGH bericksichtigt, dass die Darstellung ei-
ner Frau in einem Olivenhain bei Olivendlflaschen im
mafRgeblichen Markt einmalig sei, sodass es auf De-
tails nicht ankomme (EuG, Urt. v. 12.9.2007, T-363/04
— Carbonell/La Espafiola; bestatigt durch EuGH, Urt. v.
3.9.2009, C-498/07 P — Aceites del Sur-Coosur/Koipe).

Von diesem Ansatz abgesehen sei jedoch die bildliche
Annlichkeit regelmé&Rig kaum vorhersehbar.

c) Begriffliche Zeichenadhnlichkeit

Die begriffliche Zeichenahnlichkeit sei dagegen seltener
ernsthaft problematisch. Zwar wurde in der Schlissel-
Entscheidung des BGH eine begriffliche Ahnlichkeit
zwischen der Wortmarke ,Schlissel” und einer Wort-/
Bild-Marke mit stilisiertem Schlissel in einem Wappen
angenommen (BGH, Urt. v. 18.03.1999, | ZR 24/96 —
Schlissel); dies nach Auffassung des Vortragenden
jedoch zu Unrecht, da ,Schlissel” nicht die ,erschop-
fende, naheliegende und ungezwungene Benennung®
des Bildes des Schlissels in einem Wappen sei. In der
Fallgestaltung der Goldbaren-Entscheidung des BGH,
in der sich die ,Goldbaren” von Haribo und ein Gold fo-
lierter Schokoladenbar von Lindt gegenlberstanden, sei
dies tendenziell anders, da sich in Gold folierte Scho-
koladenbaren wohl naheliegend auch als ,Goldbaren®
begrifflich fassen lassen (s. BGH, Urt. v. 23.9.2015, | ZR
105/14 — Goldbéaren).

Im Ubrigen sei die begriffliche Ahnlichkeit jedenfalls re-
gelmafig unproblematisch. In Deutschland werde sie in
der weit Uberwiegenden Zahl der Falle verneint, wohin-
gegen sie in Alicante in der Tendenz ofter bejaht werde.
Trotz dieser Diskrepanz seien die Entscheidungen indes
— bis auf Ausnahmefalle — insgesamt gut prognostizier-
bar.

d) Gewichtung der einzelnen Wahrnehmungsrich-
tungen

Fir die Frage, welches Gewicht den einzelnen Wahr-
nehmungsrichtungen letztlich fir die umfassende Be-
urteilung der Zeichenahnlichkeit zukommt, lasse sich
deutlich erkennen, dass die bildliche Ahnlichkeit eine
weit Uberragende Bedeutung erlangt habe. Die klang-
liche Ahnlichkeit sei demgegeniiber nach Rechtspre-
chung des BGH sowie des EuG im Wesentlichen nur
noch bei mundlichen Empfehlungen sowie bei Getran-
ken relevant, welcher beispielsweise in Restaurants
oder Kneipen in der Regel mindlich bestellt werden.

e) Neutralisierung von Ahnlichkeiten

Die Neutralisierung von Ahnlichkeiten, die vor allem
dann in Betracht kommt, wenn eine Ahnlichkeit in nur
einer oder zwei Wahrnehmungsrichtungen sowie Unter-
schiede in einer anderen Wahrnehmungsrichtung be-
stehen, ist grundsatzlich selten problematisch. Relevant
seien insoweit vor allem die Falle, in denen Unterschie-
de im Bedeutungsgehalt bestinden, weil mindestens
eines der kollidierenden Zeichen einen eindeutig be-
stimmbaren Bedeutungsgehalt aufweise. Die durch den
BGH insoweit getroffene combit-Commit-Entscheidung,
nach der ,(to) commit® keinen eindeutig identifizierbaren
Bedeutungsgehalt aufweise (BGH, Urt. v. 12.7.2018, |
ZR 74/17 — combit/Commit), ist nach Ansicht von Herrn
Prof. Dr. Hildebrandt ein verfehlter Ausreil3er, der einen
zu strengen Malstab anlege. Die praktischen Auswir-
kungen dieser Entscheidung seien jedoch wohl be-
grenzt.

f) Zusammenfassung: ,,Baustellen“ bei Variations-
fallen

Als Zwischenfazit hielt Herr Prof. Dr. Hildebrandt fest,
dass — abgesehen von einzelnen Problemkreisen, etwa
im Zusammenhang mit der Neutralisierung, der Gewich-
tung der Wahrnehmungsrichtungen, der begrifflichen
Ahnlichkeit und einzelnen Diskrepanzen zwischen der
deutschen und europaischen Spruchpraxis — die we-
sentlichen, schwer beherrschbaren Unwagbarkeiten vor
allem in der Feststellung der bildlichen Ahnlichkeit auf-
treten.

3. Komplexe Zeichen (Fille der ,,Kombination“ von
Zeichen)

a) Gesamteindruck — Moglichkeit der Zergliederung
von Zeichen

Bei (potenziell) mehrgliedrigen Zeichen stellt sich grund-
satzlich die Frage, inwieweit diese zu Zwecken der Ver-
wechslungsprifung in ihre Einzelbestandteile zerglie-
dert werden durfen. In der Spruchpraxis des EuG sei
insoweit eine stark zergliedernde Betrachtung gangig
(so zergliedere das EuG etwa entlang Leerzeichen und
Bindestrichen, bei unterschiedlichen Schriftarten, Absat-
zen, etc.). Eine Zergliederung werde insbesondere nur
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dann nicht vorgenommen, wenn hierdurch die Bedeu-
tung der Marke verandert werde. Als Beispiel fir diesen
Fall fihrte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die Entscheidung
GALA/Galaxia an (EuG, Urt. v. 22.6.2004, T-66/03 —
GALA/Galaxia). Nachdem nunmehr auch der BGH ent-
gegen seiner friheren Spruchpraxis eine Zergliederung
vornehme, ergaben sich keine Divergenzen zwischen
der deutschen und der europaischen Praxis.

b) Unterscheidungskraftige und dominierende Zei-
chenelemente

Bei der umfassenden Beurteilung der Zeichenahnlich-
keit kommt es besonders auf die unterscheidungskrafti-
gen und dominierenden Zeichenelemente an. Dabei sei
in einem ersten Schritt zu prifen, welche Eigenschaften
das jeweilige Zeichen aufweist und sodann in einem
zweiten Schritt, welches relative Gewicht den Zeichen-
elementen zukommt.

aa) Eigenschaften des Zeichenelements
(1) Fantasiebezeichnungen

Inwieweit der Verkehr ein Zeichen als Fantasiezeichen
auffasse, sei in aller Regel nicht schwierig zu bestim-
men. Es komme insoweit auf das Verstandnis der je-
weils relevanten einheimischen Verkehrskreise an. So
stelle sich etwa die Bezeichnung ,MATRATZEN® in
-MATRATZEN markt CONCORD® fiir einen spanischen
Verbraucher nach einer entsprechenden EuG-Entschei-
dung als Fantasieelement dar (EuG, Urt. v. 23.10.2002,
T-6/01 — Matratzen/Matratzen Markt Concord). Soweit
folglich die relevanten Verkehrskreise bekannt seien,
bereite die Bestimmung aus Sicht des Vortragenden re-
gelmanig keine Probleme.

(2) Schwache Zeichenelemente und Bildelemente

Groflle Schwierigkeiten bestehen hingegen bei der Be-
stimmung der ,schwachen” Zeichenelemente. So sei es
oft problematisch zu bestimmen, ob und weshalb be-
stimmte Elemente eines Zeichens schwach sind. Inso-
weit kommen etwa die (oft unterstellte) Aufmerksamkeit
des Verkehrs auf die Wortelemente, die Ublichkeit der
Zeichenelemente oder deren Grole in Relation zum ge-
samten Zeichen oder auch Anspielungen an beschrei-
bende Begriffe in Betracht. Insbesondere der bloRRen
Grole von Bildelementen werde durch das EUIPO (an-
ders als in Deutschland) eine grof’e Bedeutung beige-
messen; grolRe Bildelemente seien in Alicante regelma-
Rig schon wegen ihrer GroRe pragend. Die Beurteilung
im Zusammenhang mit Bildelementen sei in aller Regel
unkalkulierbar. Dies wurde an der Entscheidung kipling/
ANOKHI des EuG verdeutlicht, in der eine bildliche Zei-
chenahnlichkeit angenommen worden war (EuG, Urt. v.
16.10.2018, T-548/17 — kipling/ANOKH]).

Ein Beispiel fur schwache Elemente liegt ferner in Fal-
len, in denen Zeichenelemente durch den Verkehr eher
als Produktgestaltung, denn als Marke aufgefasst wer-
den. Dies liege ggdf. in Fallen bestimmter Etikett-Gestal-
tungen vor (als Beispiel fihrte Herr Prof. Dr. Hildebrandt
die Entscheidung GALLECS/GALLO an: EuG, Urt. v.
11.6.2009, T-151/08 — GALLECS/GALLO).

(3) Pragung einer Marke durch intensiv benutzte Zei-
chenelemente

Nach Auffassung des BGH seien intensiv benutzte Zei-
chenelemente pragend, da der Verkehr dieses Element
wiedererkenne (s. BGH, 13.3.2003, | ZR 122/00 — City
Plus; BGH, Urt. v. 11.5.2006, | ZB 28/04 — Malteserkreuz
I; BGH, Urt. v. 26.10.2006, | ZR 37/04 — Goldhase). Dies
sei selbst dann der Fall, wenn der Zeichenbestandteil
selbst schutzlos sei (bspw. war in der Konstellation
,CityPlus“ gegen ,D2-BestCityPlus” bei Telekommu-
nikationsmarken der Bestandteil ,City Plus“ durch die
Telekom intensiv benutzt worden und daher trotz der
Schutzunfahigkeit pragend). Eine insoweit abweichen-
de Entscheidung des EuGH, in der trotz erhdhter Kenn-
zeichnungskraft des Zeichenbestandteils ,CK* keine
Verwechslungsgefahr bei dem Zeichen ,CK CREACI-
ONES KENNYA®* angenommen wurde (EuGH, Urt. v.
2.9.2010, C-254/09 P — Calvin Klein, zur Vorinstanz:
EuG, Urt. v. 7.5.2009, T-185/07 — CK CREACIONES
KENNYA/CK Calvin Klein), sei aus mehreren (auch:
tatsachlichen) Griinden ein AusreiRer. Im Ubrigen folge
aber auch der EuGH in Tendenzen einer ahnlichen Linie
wie der BGH, was in der Entscheidung Mufoz Arraiza
zu der Kollisionskonstellation ,RIOJA/RIOJAVINA® zum
Ausdruck komme (EuGH, Urt. v. 24.3.2011, C-388/10 P
— Mufoz Arraiza, zur Vorinstanz: EuG, Urt. v. 9.6.2010,
T-138/09 — RIOJA/RIOJAVINA).

bb) Relatives Gewicht des Zeichenelements

(1) Pragung einer Marke durch ausschlieBlich
schutzlose oder schwache Elemente

Die groe Beschwerdekammer des EUIPO (damals
noch HABM) hat in der Entscheidung ULTIMATE NUT-
RITION/ULTIMATE GREENS vertreten, dass eine Ver-
wechslungsgefahr nicht durch schutzunfahige Elemente
begrindet werden kann (s. Grofle Beschwerdekammer
des HABM, Entsch. v. 18.9.2013, R-1462/2012-G — UL-
TIMATE NUTRITION/ULTIMATE GREENS). Diese Auf-
fassung findet sich auch im Konvergenzprogramm 5 des
European Union Intellectual Property Network (EUIPN,
Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zu
relativen Eintragungshindernissen — Verwechslungsge-
fahr, 2.10.2014). Davon abweichend hat der EuGH je-
doch die Auffassung vertreten, dass auch schutzunfahi-
ge Zeichenbestandteile ein Zeichen (mit)pragen kdnnen
(EuGH, Urt. v. 19.3.2015, C-182/14 P — MEGA Brands
International). Dies kritisierte Herr Prof. Dr. Hildebrandt
scharf und wies auf das hierdurch entstehende Span-
nungsverhaltnis zu den absoluten Schutzhindernissen
nach Art. 7 Abs. 1 UMV/§ 8 Abs. 2 MarkenG hin, nach
denen diese Bestandteile isoliert nicht eintragungsfahig
waren. Den Abschluss dieses Problemkreises bilde-
te sodann die besonders bedenkliche Ausreil3er-Ent-
scheidung France/FRANCE.com des EuG (EuG, Urt. v.
26.6.2018, T-71/17 — France/FRANCE.com).

(2) Vorliegen mehrerer gleich starker Elemente

Sehr grofie Probleme bereiten auch Falle, in denen alle
Zeichenelemente gleich stark/schwach sind. In der in-
soweit lange maRgeblichen Entscheidung MOU/KIAP
MOU des EuG, in der es um Spezialprodukte ging, bei
denen ein geteiltes Verkehrsverstandnis bestand (ein
Teil verstand die Wortbedeutung von Kiap Mou, der


https://www.tmdn.org/network/documents/10181/ef739ebb-50e6-4a36-b519-28b631b1326f
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/ef739ebb-50e6-4a36-b519-28b631b1326f
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/ef739ebb-50e6-4a36-b519-28b631b1326f
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andere hingegen nicht, weshalb fur diesen zwei Fanta-
siebezeichnungen sich gegenulberstanden), entschied
das Gericht, dass im Falle gleich starker Elemente alle
Teile ,gleich dominant® seien (EuG, Urt. v. 25.11.2003,
T-286/02 — MOU/KIAP MOU). Auch dies kritisierte Herr
Prof. Dr. Hildebrandt scharf und wies auf die bedeuten-
den praktischen Prognose-Schwierigkeiten Uber den
Ausgang von Entscheidungen Uber gleich starke Ele-
mente hin. Uberdies sei die Rechtslage durch den EuGH
eigentlich abweichend geklart worden, da dieser seit der
Shaker-Entscheidung bereits wiederholt entschieden
habe, dass eine Pragung nur dann angenommen werden
kann, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernach-
lassigen seien (EuGH, Urt. v. 12.6.2007, C-334/05 P —
HABM/Shaker). Gleichwohl sei die Entscheidungspraxis
des EUIPO und des EuG noch immer von der in MOU/
KIAP MOU zum Ausdruck gekommenen Linie gepragt.
Aus diesem Grund sei der Ausgang von Entscheidungen
in Fallen gleich starker Elemente hochgradig ungewiss.

(3) Namen

Auch Fallkonstellationen, die Namensmarken aus ei-
ner Kombination aus Vor- und Nachnamen betreffen,
bereiten trotz klarer EuGH-Rechtsprechung weiterhin
Probleme. Der EuGH hatte insoweit entschieden, dass
der Nachname ,Becker” in der Namensmarke ,Barbara
Becker” nicht ohne Weiteres eine selbststandig kenn-
zeichnende Stellung habe und daher mit einer alteren
Marke ,BECKER® bzw. ,BECKER ONLINE PRO" nicht
kollidiert (EuGH, Urt. v. 24.6.2010, C-51/09 P — Barbara
Becker/HABM). Gleichwohl sei bei vielen Fallen vor dem
EUIPO und dem EuG weiterhin unklar, wie letzten Endes
entschieden werde. Besonders problematisch seien Fall-
gestaltungen, in denen Damen- und Herren-Serien mit
Markennamen aus Vornamen und Nachnamen einander
gegenubertreten. Selbst bei deutlichen Unterschieden im
Vornamen sei nicht immer klar, ob eine Verwechslungs-
gefahr angenommen oder abgelehnt werde.

(4) Serienzeichen

Serienzeichen waren aufgrund einiger Entscheidungen
des BGH lange Zeit problematisch. In der BIG-Entschei-
dung war der BGH noch der Auffassung, dass fir die An-
nahme eines Serienzeichens ausreichend sei, dass gel-
tend gemacht werde, dass der jeweilige Bestandteil vom
Verkehr als geeignet fir die Bildung einer Zeichenserie
gesehen werde — unabhangig davon, ob es tatsach-
lich als Serienzeichen einer Zeichenserie benutzt wer-
de (BGH, Urt. v. 25.11.2001, | ZR 111/19 — BIG). Diese
Auffassung habe sich jedoch — nach Ansicht von Herrn
Prof. Dr. Hildebrandt: gliicklicherweise — nicht durchge-
setzt. Der EUGH hatte in seiner Entscheidung Il Ponte
Finanziaria klargestellt, dass die alteren Marken einer
Markenserie auf dem Markt durch Benutzung tatsachlich
prasent sein mussen, um eine Verwechslungsgefahr in
einem Serienzeichen annehmen zu kénnen (EuGH, Urt.
v. 13.9.2007, C-234/06 — Il Ponte Finanziaria/HABM).
Aus diesem Grund bereiten Serienzeichen in der Praxis
keine groReren Probleme mehr.

cc) Ausnahme: Selbststindig kennzeichnende Stel-
lung eines Elements

AbschlieRend beleuchtete Herr Prof. Dr. Hildebrandt zwei
bislang noch umstrittene Problemkonstellationen.

(1) Veranderung des iibereinstimmenden Bestand-
teils

Weithin offen ist, ob eine selbststandig kennzeichnende
Stellung eines Zeichenbestandteils auch dann ange-
nommen werden kann, wenn dieser nicht in identischer,
sondern variierter Form tbernommen wird (s. bejahend
EuG, Urt. v. 18.9.2014, T-90/13 — Herdade de S. Tiago
II; BGH, Urt. v. 11.5.2006, | ZB 28/04 — Malteserkreuz
I). Insoweit liege ein Problem vor, welches jedoch in der
Praxis vergleichsweise eher selten auftrete.

(2) Umgekehrte Prioritatslage

Umstritten sei auch die Behandlung der Falle, in denen
eine umgekehrte Prioritdtslage vorliege. Als Beispiel
nannte Herr Prof. Dr. Hildebrandt die vor dem EuG ver-
handelte Kollisionskonstellation zwischen der prioritatsal-
teren Marke BLU DE SAN MIGUEL und B’lue (EuG, Urt.
v. 28.4.2016, T-803/14 — BLU DE SAN MIGUEL/B’lue).
Da nicht B’lue die altere Marke ist, sondern BLU DE SAN
MIGUEL, sei eigentlich gerade nicht die von der THOM-
SON LIFE-Doktrin erfasste Kollisionslage betroffen (vgl.
EuGH, Urt. v. 6.10.2005, C-120/04 — THOMSON LIFE).
Die Lauterkeitserwagungen der THOMSON LIFE-Doktrin
(insbesondere hinsichtlich der Usurpation der &lteren
Marke) seien fir diese Falle jedoch nicht passend. Wie
diese Falle also zu ldsen seien, sei bislang noch unge-
I8st. Das EuG hatte die Zeichenahnlichkeit in diesem Fall
— ohne jedoch auf eine selbststandig kennzeichnende
Stellung zu rekurrieren — bejaht. Auf eine selbststandig
kennzeichnende Stellung hatte hingegen das HABM
bei einer alteren Marke Monkey Puzzle gegen Puzzle
rekurriert (HABM, Entsch. v. 5.6.2007, R-911/2006-2 —
Monkey Puzzle/Puzzle). Es kdnne jedoch auch erwogen
werden, dass die Zeichenahnlichkeit grundsatzlich ohne
Rucksicht auf die Prioritatslage zu prufen sei, zumal der
Verkehr die Prioritatslage regelmaRig nicht kenne. Auf-
grund dieser offenen Streitfrage handele es sich in jedem
Fall um ein schwierig zu I6sendes, praktisches Problem.

C. Zusammenfassung

Herr Prof. Dr. Hildebrandt resimierte abschliel3end, dass
die wesentlichen ,Baustellen” der Verwechslungsgefahr
vor allem 1. bei der Feststellung der bildlichen Ahnlich-
keit bei der Zeichenahnlichkeit, 2. bei der Beurteilung, in-
wieweit Bildelemente unterscheidungskraftige und domi-
nierende Elemente in mehrgliedrigen Zeichen darstellen,
3. bei der Pragung durch ausschlieBlich schutzunfahige/
schwache Zeichen, 4. bei dem Auftreten gleich starker
Elemente sowie 5. bei Namensmarken bestehen. In die-
sen Fallen seien Prognosen auch bei detaillierter Kennt-
nis der Spruchpraxis der Gerichte kaum moglich.

Der Vortrag schloss mit einer ausfuhrlichen Betrachtung
der moglichen Grinde fir die uneinheitliche Entschei-
dungspraxis, wobei Herr Prof. Dr. Hildebrandt besonders
auf die Einflisse sachfremder Erwagungen durch psy-
chologische Faktoren und gedankliche Vereinfachungen
einging.
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Allgemeines

1. Neue Prasidentin des DPMA

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) be-
kommt eine neue Prasidentin. Am 30.Januar 2023 ver-
abschiedete Bundesjustizminister Marco Buschmann
die bisherige Prasidentin Cornelia Rudloff-Schaffer und
begrudte ihre Nachfolgerin Eva Schewior. Die neue Pra-
sidentin wird ab dem 1. Februar ihre Amtszeit antreten.

Buschmann lobte Rudloff-Schaffer fiir ihre 14-jahrige Ar-
beit am DPMA . Sie habe sich fir den Patent- und Mar-
kenschutz, das DPMA und um seine Mitarbeiter verdient
gemacht. Schewior wurde als ausgezeichnete Nachfol-
gerin beschrieben, die durch ihre Leidenschaft, Begeis-
terung und fachliche Kompetenz hervorragend geeignet
sei, die Prasidentschaft des DPMA auszufllen.

Wahrend ihrer Amtszeit als Prasidentin des DPMA trieb
Rudloff-Schaffer die Digitalisierung der Behérde massiv
voran, was zu einer Steigerung ihrer Leistungsfahigkeit
beitrug. Schewior war seit 1994 im Bundesministerium
der Justiz tatig und hat bereits als Referatsleiterin mit
Zustandigkeit fur die Verwaltungsangelegenheiten des
DPMA, des Bundespatentgerichts und der Europai-
schen Patentorganisation gearbeitet.

Quelle: DPMA

Markenrecht

2. Audi gewinnt Markenstreit gegen Nio

In einem Streit um die Fahrzeugbezeichnungen ,es
6“ und ,es 8“ hat der Automobilhersteller Nio vor dem
Landgericht Minchen | gegen Audi verloren. Das Ge-
richt erkannte eine Verwechslungsgefahr durch gedank-
liches Inverbindungbringen zwischen den Nio-Bezeich-
nungen ,es6“ und ,es8" mit den von Audi eingetragenen
Marken ,S 6“und ,S 8. Die angegriffenen Gestaltungen
wichen zwar durch den zusatzlichen Buchstaben ,e“ von
den Audi-Marken schriftbildlich und klanglich merklich
ab, doch sichere er keine hinreichende Unterscheidung.
Aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Klagemarke und der Warenidentitat sei eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr daher gegeben. Berlcksich-
tigt wurde insoweit insbesondere, dass der Buchstabe
,E* in Verbindung mit Produkten aktuell als Abkurzung
fur die ,Elektro” oder ,elektronisch* allgegenwartig sei;
dies insbesondere auch bei ,E-Autos®. Es sei daher da-
von auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der
relevanten Verkehrskreise das ,E* als beschreibenden
Hinweis fir den Motortyp wahrnehme. Es bestehe daher
die Gefahr der Verwechslung durch Inverbindungbrin-
gen, die Uber eine reine Assoziation hinausgehe.

Quelle: Pressemitteilung des LG Miinchen |

3. Hermés gewinnt Markenrechtsstreit um ,Meta-
Birkins“ NFTs

Der im Dezember 2021 begonnene Rechtsstreit um
etwa 100 ,Meta Birkins" NFTs (bei diesen handelt es sich
um in Fell gehillte Versionen der bekannten BIRKIN-
Handtaschen, die in NFTs ,gemintet” wurden, s. hierzu
bereits CIPReport 1/2022, S. 1 Nr. 1) zwischen Hermés
und Mason Rothschild, dem Ersteller der NFTs, ist im
Februar 2023 durch eine neunkopfige Federal Jury in
New York City zu Gunsten von Hermés entschieden
worden. Sie sprachen Hermés Schadensersatz in Hohe
von etwa USD 133.000 zu und verurteilten Rothschild
wegen Markenrechtsverletzung, -verwasserung (,diluti-
on“) sowie Cybersquatting (wegen der Benutzung der
Domain metabirkins.com). Insbesondere sei die Aktion
von Mason Rothschild nicht durch das Recht auf freie
Rede nach dem First Amendment geschutzt.

Quelle: thefashionlaw.com (Vgl. zu urheberrechtlichen
Problemen mit NFTs auch CIPReport 3/2021, S. 66 ff.).

4. Telefénica verliert gegen Telekom vor OLG Ham-
burg

Die spanische Telefénica hat in einem Markenrechts-
streit gegen die Deutsche Telekom vor dem Hanseati-
schen Oberlandesgericht verloren. Der Rechtsstreit be-
traf ein Rebranding der Telefénica, die unter anderem
ein mit fUnf blauen Punkten stilisiertes ,T“-Logo benutzt
und auch als Unionsmarken eingetragen hatte. Gegen-
stand des Verfahrens waren jedoch eine ganze Reihe
verschiedener Zeichen. Die Telekom sah in der Benut-
zung — ebenso, wie letztlich auch das Oberlandesgericht
— eine Verwechslungsgefahr, da die Telekom ebenfalls
Uber mehrere Marken mit ,T*“-Logos verflige und auch
benutze. Nach Auffassung des OLG Hamburg bestehe
insoweit ,eine (mindestens geringe) Zeichenahnlichkeit
und keine absolute Zeichenunahnlichkeit®, in klanglicher
und begrifflicher Hinsicht bestehe eine ,hochgradige®
Ahnlichkeit bis Identitat. Uberdies kam das OLG Ham-
burg zu dem Schluss, dass es sich bei der Telekom-, T*-
Marke um eine bekannte Marke i.S.d. Art. 9 Abs. 2 lit. ¢
UMV / § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handele, deren Wert-
schatzung und Unterscheidungskraft unlauter ausge-
nutzt werde. Telefénica begebe sich in die Sogwirkung
der Telekom-, T“-Marke. Die beantragten Unterlassungs-
anspriche wurden der Telekom daher zugesprochen.

o? :[:

Quelle: OLG Hamburg. Urt. v. 29.09.2022. 5 U 91/21

Patentrecht

5. Intel einigt sich mit VLSI

Intel und VLSI Technology haben ihre laufenden Patent-
streitigkeiten beigelegt. Gemeinsam wurde erklart, das
Verfahren einzustellen und alle Streitigkeiten tber die
Nutzung der genannten Patente durch Intel beizulegen.
VLSI verzichtet dabei scheinbar auf die beantragten Li-
zenzgebuhren in Hohe von 4 Mrd. US-Dollar und auf

eine Moglichkeit das Verfahren wiederaufzunehmen. .
5
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Im Streit standen Patente zur sicheren Kommunikation,
Energieoptimierung und -zufuhr sowie zur Flip-Chip-
Montage.

Quellen: heise.de; golem.de

6. Apple und Ericson schlieBen Lizensvereinbarung

Apple und Ericsson haben beschlossen, ihren Patent-
streit beizulegen. Die beiden Unternehmen haben eine
Vereinbarung getroffen, die die Nutzung von Patenten
von Ericsson durch Apple regelt. Ericsson erhalt dafir
eine Lizenzgebihr von Apple. Das Abkommen betrifft
Patente, die fir Mobilfunkstandards erforderlich sind.
Beide Unternehmen haben beschlossen, ihre juristi-
schen Auseinandersetzungen beizulegen und ihre Zu-
sammenarbeit fortzusetzen.

Quellen: heise.de; it-times.de

7. Boston Dynamics verklagt Ghost Robotics wegen
Patentrechtsverletzungen

Boston Dynamics hat Ghost Robotics wegen Patent-
rechtsverletzungen bei deren Roboterhunden Vision 60
und Spirit 40 verklagt. Boston Dynamics, Teil der Hy-
undai Motor Group, besitzt sieben Patente, die sie bei
Ghost Robotics verletzt sieht. In der Klageschrift be-
schreibt Boston Dynamics genau, wie Ghost Robotics
gegen die Patente verstoRen haben soll. Das Unterneh-
men geht davon aus, dass Ghost Robotics wissentlich
gegen die Patente verstof3en hat. Boston Dynamics for-
dert Schadenersatz inklusive Zinsen und ein Ende der
Vermarktung der betroffenen Roboter. Die Klage folgt
auf zwei erfolglose Unterlassungserklarungen an Ghost
Robotics.

Quelle: heise.de

Urheberrecht

8. Gemeinfreie Werke im Jahr 2023

Das Urheberrecht erlischt gemaR § 64 UrhG in Deutsch-
land siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der
Urheberin. Werke aller Werkschaffenden, die im Jahr
1952 gestorben sind, werden ab dem 01. Januar 2023
automatisch gemeinfrei. In den USA erlischt das Urhe-
berrecht an Werken mit Ablauf einer 95-jahrigen Schutz-
frist nach der erstmaligen Veroffentlichung. Besondere
Aufmerksamkeit erfahren die Comicfiguren Mickey
Mouse und Minnie Mouse des Disney-Konzerns, die am
1. Januar 2024 gemeinfrei werden.

9. Kl und Urheberrecht

Die Europaische Union und die USA haben am 27. Ja-
nuar eine Verwaltungsvereinbarung zur starkeren Zu-
sammenarbeit bei Kinstlicher Intelligenz unterzeichnet.
Ziel der globalen Zusammenarbeit ist die gemeinsa-
me Entwicklung und Forschung voranzutreiben. Dabei
wurden funf Schwerpunktbereiche festgelegt, in denen
der Einsatz von Kunstlicher Intelligenz besondere ge-
sellschaftliche Vorteile bieten kann. Die vorgesehenen
Bereiche sind das Gesundheitswesen, Vorhersagen
zu Extremwetterereignissen und zum Klimawandel, ef-
fizientere Reaktionsmdglichkeiten in Katastrophen und
Stromnetze verbessern.

Ein immer haufiger thematisiertes Problem, die urhe-
berrechtliche Dimension, wurde jedoch (noch) nicht als
Schwerpunkt der globalen Zusammenarbeit festgelegt.
KlI-Systeme wie ChatGPT oder Stable Diffusion werden
mit Millionen von Daten, Bildern und Texten trainiert, die
mittels des Data-Mining aufgesucht werden. Dabei ist
die Art der Datennutzung also solche aus urheberrecht-
licher Sicht problematisch, aber auch die Kreationen
verschiedenster KI-Programme stehen vor urheber-
rechtlichen Herausforderungen. Eine neue Studie (Ex-
tracting Training Data from Diffusion Models) der Alpha-
bet-Tdchter Google und DeepMind und der University of
Calofornia, der ETH Zirich und der Princeton University
belegt, dass Bildgeneratoren haufig urheberrechtlich
geschutzte Inhalte kreieren und es zudem maoglich sei,
exakte detailgetreue Kopien urheberrechtlicher Werke
erstellen zu lassen. In dieser Studie wurden die Bildge-
neratoren Stable Diffusion und Imagen analysiert. Mit
der Studie wurde erstmals belegt, dass es mdglich ist,
die Prozesse einer Kl so zu rekonstruieren, um heraus-
zufinden, ob KI-Programme urheberrechtliche Werke
kopiert haben. Die Erkenntnisse kénnten vor allem den
Rechteinhabern von groflem Nutzen sein, indem sie
nachweisen kénnten, dass ihre Werke ohne Genehmi-
gung verwendet wurden. Global aber auch aus europai-
scher Sicht ist die Rechtslage derzeit kompliziert. Durch
die jingste Urheberrechtsnovelle wurden beispielswei-
se Schranken fir das Text- und Data-Mining geschaffen.
Dabei wird die aktuell bestehende Opt-out Klausel fir
Kreative von verschiedenen Verbanden, wie etwa dem
Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA),
als nicht ausreichend empfunden. Bisher gebe es keine
Begrenzung des Text- und Data-Mining auf nicht kom-
merzielle Forschung. Hinter dieser Forderung steht der
Gedanke, dass der, im deutschen Recht in § 44b Abs.
3 S. 2 UrhG verankerte, ,maschinenlesbare Nutzungs-
vorbehalt® fir kommerzielle Forschung in der Praxis
kaum ausgeubt wird. Daflr muisste jedoch das aktu-
ell bestehende Regel-Ausnahme-Verhaltnis des Text-
und Data-Mining umgekehrt werden, sodass aus der
Opt-out Klausel das Regelverhaltnis geschaffen wird.
In den USA gibt es bisweilen die Bestrebungen eini-
ger Unternehmen, ihre KI-Modelle auf das Nutzen von
Quellenangaben zu trainieren. OpenAl beispielsweise
stellte hierzu 1000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen ein, um ChatGPT den Umgang von Quellen an-
zutrainieren. Dabei ist die Rechtslage des Text- und
Data-Minings in den USA und unter anderem GrofRbri-
tannien ungeklart. Gegen das britische Unternehmen
Sability Al, Inhaberin der Software Stable Diffusion,
lauft aktuell in beiden Landern ein Gerichtsverfahren.
Am United States Northern District of Carifornia sind
zudem weitere Klagen gegen Stability Al, Midjour-
ney und der Kunstlerplattform DeviantArt anhangig.
Dabei sind die Probleme eng miteinander verbunden.
Durch das Antrainieren der kinstlichen Intelligenz mit
urheberrechtlichen Werken, werden jene Werke immer
haufiger schlicht kopiert. Dadurch stellt sich nicht nur
die Frage nach den Bild- und Verwertungsrechten, mit
denen die Kl trainiert wurde, sondern zeitgleich auch
die aulderst problematische Frage, wem die (Urheber-)
Rechte an den generierten Bildern zustehen.

Diese Probleme existieren freilich nicht nur im Bereich
der Lichtbildwerke und Lichtbildern, sondern erstrecken


https://www.heise.de/news/Patentstreit-beigelegt-Intel-wendet-Milliardenzahlung-an-VLSI-ab-7444326.html
https://www.golem.de/news/patentverletzung-intel-legt-milliarden-rechtsstreit-mit-patenttroll-vlsi-bei-2212-170800.html
https://www.heise.de/news/Patentstreit-Apple-und-Ericsson-wollen-wieder-Freunde-sein-7372733.html
https://www.it-times.de/news/ericsson-und-apple-beenden-streitigkeiten-und-vereinbaren-mehrjaehriges-weltweites-patentlizenzabkommen-145934/
https://www.heise.de/news/Patentverletzungen-bei-Roboterhunden-Boston-Dynamics-verklagt-Ghost-Robotics-7341336.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-new-u-s-eu-artificial-intelligence-collaboration/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-new-u-s-eu-artificial-intelligence-collaboration/
https://arxiv.org/pdf/2301.13188.pdf
https://arxiv.org/pdf/2301.13188.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/013120_StellungnahmeAnpassungdes_Urheberrechts_BVPA_DiskE.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.theverge.com/2023/1/17/23558516/ai-art-copyright-stable-diffusion-getty-images-lawsuit
https://www.prnewswire.com/news-releases/class-action-filed-against-stability-ai-midjourney-and-deviantart-for-dmca-violations-right-of-publicity-violations-unlawful-competition-breach-of-tos-301721869.html
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sich Uber alle digital verfigbaren Werke. Auch hier se-
hen Presseverlage einen Anwendungsbereich ihresr-
Leistungsschutzrechte. Wer durch den Einsatz von Kl-
Software wie ChatGPT mittels Suchmaschinen die Ver-
lagsangebote fir eigene Zwecke verwerten und sodann
eigene Inhalte erschaffen wirde, soll, so der Bundesver-
band der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)
und der Medienverband der freien Presse (MVFEP), fiir
die Nutzung der Presseerzeugnisse eine Lizenzgebihr
zahlen.

Quellen: heise.de (Verwaltungsvereinbarungsunter-
zeichnung); theverge.com (zum Gerichtverfahren Getty
Images/Stable Al); prnewswire.com (zu den weiteren
anhangigen Klagen); tagesspiegel.de (zur Pressemittei-
lung der Presseverleger)

10. Vertragsverletzungsverfahren gegen sechs Mit-
gliedstaaten

Die EU-Kommission hat gegen sechs Mitgliedsstaaten
ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH erho-
ben. Bulgarien, Danemark, Finnland, Lettland, Polen
und Portugal haben DSM-Richtlinie von 2019 noch im-
mer nicht umgesetzt. Aulerdem sollen diese Lander —
mit Ausnahme von Danemark — bislang auch nicht die
parallele Online-SatCab-Richtlinie umgesetzt haben.
Dazu will die EU- Kommission in separaten Verfahren
vor dem EuGH Klage erheben.

Quellen: urheber.info; euractiv.com



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/chatbot-suche-verleger-fordern-lizenzgebuhren-von-microsoft-und-google-9336164.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/chatbot-suche-verleger-fordern-lizenzgebuhren-von-microsoft-und-google-9336164.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/chatbot-suche-verleger-fordern-lizenzgebuhren-von-microsoft-und-google-9336164.html
https://www.heise.de/news/Globale-Herausforderungen-USA-und-EU-wollen-gemeinsam-KI-Modelle-entwickeln-7474193.html
https://www.theverge.com/2023/1/17/23558516/ai-art-copyright-stable-diffusion-getty-images-lawsuit
https://www.prnewswire.com/news-releases/class-action-filed-against-stability-ai-midjourney-and-deviantart-for-dmca-violations-right-of-publicity-violations-unlawful-competition-breach-of-tos-301721869.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/chatbot-suche-verleger-fordern-lizenzgebuhren-von-microsoft-und-google-9336164.html
https://urheber.info/diskurs/eu-kommission-verklagt-sechs-mitgliedsstaaten
https://www.euractiv.com/section/copyright/news/eu-commission-sends-six-states-to-court-for-not-transposing-copyright-rules/
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Rechtsprechung in Leitsatzen

OLG

11. Wettbewerbs-, marken- und gemeinschaftsge-
schmacksmusterrechtliche Anspriiche wegen ver-
meintlicher Nachahmung von Fruchtsaftflaschen; §
4 Nr. 3a UWG, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Artt. 10, 19
GGV

OLG Hamburg. Urt. v. 31.08.2022, 5 U 60/22

Vorinstanz: LG Hamburg., Urt. v. 13.01.2022. 312 O
294/21

Vorinstanz: LG Hamburg, Urt. v. 18.11.2021, 312 O
294/21
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Dreidimensionale Marke (links) und Gemeinschaftsge-
schmacksmuster (rechts) der Antragstellerinnen

Produkte der Antragsgegnerinnen

Leitsatze

1.

Das Gericht hat die wettbewerbliche Eigenart ei-
nes Musters festzustellen und ist dabei an die
Merkmalsanalysen der Parteien nicht gebunden.
(amtl.)

Eine abweichende Herstellerkennzeichnung ist im
Rahmen des § 4 Nr. 3 UWG erst recht zur Abgren-
zung geeignet, wenn bereits die Produktgestaltung
selbst keine Nachahmung darstellt. (amtl.)

Zum Nachweis einer Herkunftstduschung sind de-
moskopische Gutachten (Verkehrsbefragungen) in
der Regel ungeeignet, weil sie nichts dazu herge-
ben, ob eine etwaige Zuordnung des Verletzungs-
musters zum Hersteller des Verfligungsmusters auf
einer Ubernahme von dessen pragenden Merkma-
len beruht oder ob allgemeine — und damit rechtlich

irrelevante — Merkmale von Orangensaftflaschen
oder sonstige Umstande den Ausschlag fir die Ant-
wort gaben. (amtl.)

Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeich-
nung als Herkunftshinweis versteht und in der
konkret in Rede stehenden Verwendung eines
Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die
Kennzeichnungsgewohnheiten in dem mafRgebli-
chen Warensektor abzustellen. Ob der Verkehr in
der Flaschengestaltung einen Herkunftshinweis er-
blickt und damit von einer markenmafligen Benut-
zung der Verletzungsmuster ausgegangen werden
kann, ist zweifelhaft. (red.)

Auch bei unterstellter Gberdurchschnittlicher Kenn-
zeichnungskraft einer Marke besteht trotz Wareni-
dentitdt keine Verwechslungsgefahr, wenn sich
ihre pragenden Gestaltungsmerkmale in den Ver-
letzungsmustern nicht wiederfinden und sich die
Verletzungsmuster etwa durch abweichende Wort-
bestandteile von der Marke abgrenzen. (red.)

Gehort die von klagerischer Seite eingebrachte Fla-
schengestaltung selbst seit 1969 zum vorbekann-
ten Formenschatz, weisen samtliche im Jahr 2021
eingetragene Verfigungsdesigns nur einen engen
Schutzbereich auf. (red.)

Hinsichtlich der Frage, ob ein angegriffenes Modell
beim informierten Benutzer keinen anderen Ge-
samteindruck als das Geschmacksmuster erweckt,
ist darauf abzustellen, in welcher Art und Weise ein
Erzeugnis nach seiner Zweckbestimmung in Er-
scheinung tritt. Im Kontext von Fruchtsaftflaschen
ist daher vor allem die Kaufsituation im Supermarkt
mafgeblich, bei der der Benutzer der Flaschen ge-
wahr wird und sie in die Hand nimmt, um sie in den
Einkaufswagen zu legen. (red.)

Allgemeines


https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/KORE275662022
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/JURE220021509
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/JURE220021509
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LG

12. Urheber-, gemeinschaftsgeschmacksmuster-
und wettbewerbsrechtliche Anspriiche bei Nach-
ahmung von LEGO Spielzeugen; §§ 2, 17 UrhG,
Artt. 19, 10, 89 GGV; § 4 Nr. 3a UWG

LG Dusseldorf, Urt. v. 08.12.2022, 14c O 46/21

Minifigur der Klagerinnen

d =

Minifiguren der Beklagten

Spielzeugverpackung der Klagerinnen

Spielzeugverpackung der Beklagten

Leitsatze (red.)

1.

Die Lego Minifigur spricht durch ihre kompakten
geometrischen Formen und glatten Oberflachen
und den Verzicht auf die naturlichen menschlichen
Proportionen im Vergleich zu den vorbekannten Ge-
staltungen eine ganzlich andere Formensprache.
Dadurch erreicht sie eine ganz erhebliche Gestal-
tungshohe.

Der Einwand der Beklagten, dass sie ihre Minifi-
guren nicht in zusammengebauter Form anbiete
und vertreibe, lasst einen Verstoll gegen das Ver-
breitungsrecht nicht entfallen. Dies gilt vornehmlich
deshalb, weil die Sets, in denen die Beklagte ihre
Spielfiguren vertreibt und bewirbt, dazu bestimmt
sind, vom Erwerber entsprechend der beiliegenden
Aufbauanleitungen zusammenzubauen.

Im Hinblick auf die wettbewerbliche Eigenart kommt
es nicht darauf an, ob das Spielzeugset zum Zeit-
punkt des Markteintritts der Nachahmung noch in
Deutschland angeboten wurde. Die wettbewerbli-
che Eigenart erlischt nicht mit der Einstellung des
Vertriebs durch die Herstellerin. Der Einstellung des
Vertriebs von Spielzeugwaren schlief3t sich zum ei-
nen Ublicherweise ein Vertrieb von Restposten im
Gebrauchtmarkt an. Zum anderen wird die Packung
aufgrund ihrer Gestaltung mit den typischen und
wiederkehrenden Merkmalen der Lego Creator-
Reihe weiterhin ohne weiteres dem Hersteller die-
ser Serie zugeordnet.

Eine abweichende Herstellerkennzeichnung ver-
mag die Gefahr einer Herkunftsverwechselung
dann nicht auszuschlieRen, wenn die Verpackun-
gen derart viele Gemeinsamkeiten aufweisen, dass
jedenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs,
namlich u.a. Kinder, sich auf die bildliche Darstel-
lung des Inhalts fokussieren wird.

Allgemeines
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Rechtsprechung in Leitsatzen

EuGH

13. Vorabentscheidungsverfahren:  Haftung fiir
fremde Markenrechtsverletzung durch Online-
Marktplatzbetreiber; Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV

EuGH, Urt. v. 22.12.2022. verb. Rs. C-148/21 u.
C-184/21 — Louboutin

Leitsatz

Art. 9 Abs. 2 lit. a der UMV ist wie folgt auszulegen: Es
kann davon ausgegangen werden, dass der Betreiber
einer Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen
Verkaufsangeboten dieses Betreibers einen Online-
Marktplatz umfasst, ein Zeichen, das mit einer fremden
Unionsmarke identisch ist, fur Waren, die mit denjeni-
gen identisch sind, fur die diese Marke eingetragen ist,
selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zustimmung
des Inhabers dieser Marke solche mit diesem Zeichen
versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz
zum Verkauf anbieten, sofern ein normal informierter
und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Platt-
form eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen
dieses Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt,
was insbesondere dann der Fall ist, wenn ein solcher
Nutzer in Anbetracht aller Umsténde des Einzelfalls den
Eindruck haben konnte, dass dieser Betreiber derjenige
ist, der die mit diesem Zeichen versehenen Waren im
eigenen Namen und fiir eigene Rechnung selbst ver-
treibt. Insoweit ist relevant, dass dieser Betreiber die auf
seiner Plattform veroffentlichten Angebote einheitlich
prasentiert, indem er die Anzeigen fur die im eigenen
Namen und fiir eigene Rechnung verkauften Waren zu-
sammen mit den Anzeigen fir die von Drittanbietern auf
dem betreffenden Marktplatz angebotenen Waren ein-
blendet, dass er bei all diesen Anzeigen sein eigenes
Logo als renommierter Vertreiber erscheinen lasst und
dass er Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs der mit
dem fraglichen Zeichen versehenen Waren zusatzliche
Dienstleistungen anbietet, die u. a. darin bestehen, die-
se Waren zu lagern und zu versenden.

14. Vorabentscheidungsverfahren:  Parallelimport
von neu umhillten Arzneimitteln; Art. 9 Abs. 2, 15
UMV, Art. 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenRL, Art. 34, 36
AEUV, Art. 47a Abs. 1 RL 2001/83/EG, RL 2012/26/EU,
Delegierte VO (EU) 2016/161

EuGH, Urt. v. 17.11.2022, C-224/20 — Merck Sharp &
Dohme u.a.

Leitsatze

1. Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 der UMV und Art. 10 Abs.
2 und Art. 15 der MarkenRL 2015 in Verbindung
mit den Art. 34 und 36 AEUV sind dahin auszule-
gen, dass der Inhaber einer Marke berechtigt ist,
sich dem Vertrieb eines Arzneimittels, das in eine
neue aullere Umhillung umgepackt wird, auf der
diese Marke angebracht wird, durch einen Paral-
lelimporteur zu widersetzen, wenn die Ersetzung
der Vorrichtung gegen Manipulation der aulleren
Originalumhillung dieses Arzneimittels geman
Art. 47a Abs. 1 der Richtlinie 2001/83/EG des Euro-

paischen Parlaments und des Rates vom 6. Novem-
ber 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskode-
xes fur Humanarzneimittel in der durch die Richt-
linie 2012/26/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 25. Oktober 2012 geander-
ten Fassung sicht- oder tastbare Offnungsspuren
auf dieser Umhillung hinterlassen wirde, sofern

— kein Zweifel besteht, dass diese Offnungsspu-
ren auf das Umpacken des Arzneimittels durch
den Parallelimporteur zurtickzufihren sind, und

— diese Spuren auf dem Markt des Einfuhrmitglied-
staats oder auf einem betrachtlichen Teil dieses
Marktes keinen derart starken Widerstand eines
nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen
die so umgepackten Arzneimittel hervorrufen, dass
er ein Hindernis flur den tatsachlichen Zugang zu
diesem Markt darstellen wiirde.

Die Richtlinie 2001/83 in der durch die Richtlinie
2012/26 geanderten Fassung und die Delegier-
te Verordnung (EU) 2016/161 zur Erganzung der
Richtlinie 2001/83 sind dahin auszulegen, dass sie
es einem Mitgliedstaat verwehren, vorzuschreiben,
dass parallelimportierte Arzneimittel grundsatzlich
in eine neue Umhillung umgepackt werden mus-
sen und dass auf eine Neuetikettierung und das An-
bringen neuer Sicherheitsmerkmale auf der aufde-
ren Originalumhillung dieser Arzneimittel nur nach
Antragstellung und in auRergewdhnlichen Fallen,
wie z. B. der Gefahrdung der Versorgung mit dem
betreffenden Arzneimittel, zurtickgegriffen werden
kann.

Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 der UMV sowie Art. 10 Abs.
2 und Art. 15 der MarkenRL in Verbindung mit den
Art. 34 und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass
eine Regelung eines Mitgliedstaats, die vorschreibt,
dass parallelimportierte Arzneimittel grundsatzlich
in eine neue Umhillung umgepackt werden missen
und dass auf eine Neuetikettierung und das Anbrin-
gen neuer Sicherheitsmerkmale auf der auf3eren
Originalumhdllung dieser Arzneimittel nur nach An-
tragstellung und in auflergewohnlichen Fallen zu-
rickgegriffen werden kann, den Inhaber einer Mar-
ke nicht daran hindert, sein Recht auszuliben, sich
dem Vertrieb eines Arzneimittels, das in eine neue
auflere Umhullung umgepackt wird, auf der diese
Marke angebracht wird, durch einen Parallelimpor-
teur zu widersetzen.

Art. 9 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der UMV sowie
Art. 10 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der Marken-
RL in Verbindung mit den Art. 34 und 36 AEUV
sind dahin auszulegen, dass die erste der funf in
Rn. 79 des Urteils vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers
Squibb u.a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93,
EU:C:1996:282), genannten Voraussetzungen
— wonach der Inhaber einer Marke sich rechtma-
Rig dem weiteren Vertrieb eines mit dieser Marke
versehenen und aus einem anderen Mitgliedstaat
eingefiihrten Arzneimittels in einem Mitgliedstaat
widersetzen kann, wenn der Importeur dieses Arz-
neimittels dieses umgepackt und diese Marke er-
neut darauf angebracht hat und dieses Umpacken

Markenrecht


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268788&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201438
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268788&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201438
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268023&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201438
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268023&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201438
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des Arzneimittels in eine neue auflere Umhllung
fur seinen Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat objektiv
nicht erforderlich ist — erflillt sein muss, wenn die
Marke, die auf der aufReren Originalumhdllung des
betreffenden Arzneimittels angebracht war, durch
einen anderen Produktnamen auf der neuen aufle-
ren Umhillung dieses Arzneimittels ersetzt worden
ist, sofern die Primarverpackung des Arzneimittels
mit dieser Marke versehen ist und/oder diese neue
auRere Umhullung auf sie Bezug nimmt.

5. Art. 9Abs. 2 undArt. 15 Abs. 2 der UMV sowie Art. 10
Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 der MarkenRL sind dahin
auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem
Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat ein-
geflhrten Arzneimittels in einem Mitgliedstaat durch
einen Parallelimporteur, das dieser in eine neue au-
Rere Umhillung umgepackt hat, auf die er die pro-
duktspezifische Marke des Markeninhabers wieder
angebracht hat, nicht aber die Gbrigen Marken und/
oder Unterscheidungszeichen, die auf der aul3eren
Originalumhillung dieses Arzneimittels angebracht
waren, widersetzen kann, wenn die Aufmachung
dieser neuen aufleren Verpackung tatsachlich ge-
eignet ist, den Ruf der Marke zu schadigen, oder
wenn diese Aufmachung es dem normal informier-
ten und angemessen aufmerksamen Verbraucher
nicht oder nur schwer ermdglicht, zu erkennen, ob
dieses Arzneimittel vom Inhaber der Marke oder ei-
nem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men oder im Gegenteil von einem Dritten stammt,
und damit die herkunftshinweisende Funktion der
Marke beeintrachtigt wird.

15. Vorabentscheidungsverfahren: Allgemein for-
mulierter Tenor und Bestimmung der erfassten Wa-
ren im Zwangsvollstreckungsverfahren; Art. 15 Abs.
1 UMV, Art. 36 S. 2 AEUV, Art. 47 GRCh, RL 2004/48/
EG

EuGH, Urt. v. 17.11.2022, C-175/21 — Harman Interna-
tional Industries

Leitsatz (red.)

Art. 15 Abs. 1 der UMV ist in Verbindung mit Art. 36
Satz 2 AEUV und Art. 47 der GRCh und der Richtlinie
2004/48/EG [Enforcement-RL] dahin auszulegen, dass
er einer Rechtsprechungspraxis nicht entgegensteht,
nach der der Tenor der Entscheidung, mit der einer Kla-
ge wegen Verletzung einer Unionsmarke stattgegeben
wird, so allgemein formuliert wird, dass es der fur die
Vollstreckung dieser Entscheidung zustandigen Behor-
de Uberlassen bleibt, zu bestimmen, auf welche Waren
diese Entscheidung Anwendung findet, sofern der Be-
klagte im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens
die Bestimmung der von diesem Verfahren erfassten
Waren anfechten kann und ein Gericht unter Beachtung
der Bestimmungen der Richtlinie 2004/48 prifen und
entscheiden kann, welche Waren vom Inhaber der Mar-
ke oder mit seiner Zustimmung tatsachlich im Europai-
schen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurden.

EuG

16. Ernsthafte Benutzung einer dreidimensionalen
Marke; Art. 18 Abs. 1, 58 Abs. 1 lit. a UMV, Art. 10
Abs. 3 Delegierte VO 2018/625

EuG, Urt. v. 14.12.2022, T-553/21 — Agrarfrost GmbH &

Co. KG/EUIPO

Leitsatze (red.)

1. Die Vielfalt der Formen im Zusammenhang mit be-
stimmten Lebensmitteln (wie Getreidepraparaten,
Back- und Konditoreierzeugnissen) ist fir die Be-
urteilung, ob eine Form einer Ware einen Hinweis
auf die betriebliche Herkunft der Ware darstellt,
nicht zwangslaufig auf ahnliche Lebensmittel tber-
tragbar (Urteile vom 7. Oktober 2015, The Smiley
Company/HABM [Form eines Gesichts mit Hor-
nern], T-242/14, nicht veroéffentlicht, EU:T:2015:762,
Rn. 63, und vom 7. Oktober 2015, The Smiley Com-
pany/HABM [Form eines Sterngesichts], T-244/14,
nicht veroffentlicht, EU:T:2015:764, Rn. 66).

2. Dadurch, dass sich der Verbraucher auf dem Markt
mit zahlreichen bestehenden Erscheinungsformen
konfrontiert sieht, ist die Wahrscheinlichkeit gering,
dass er eine bestimmte Form als Hinweis auf einen
bestimmten Hersteller ansieht anstatt als Ausdruck
der Vielfalt auf diesem Markt (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 28. Juni 2019, Gibson Brands/EUIPO —
Wilfer [Form eines Gitarrenkorpus], T-340/18, nicht
veroffentlicht, EU:T:2019:455, Rn. 35 und 36). Liegt
jedoch kein Beweis daflr vor, dass die betreffen-
de Branche durch eine grofie Vielfalt von Formen
gekennzeichnet ist und die angegriffene Marke le-
diglich als eine Variante dieser Formen betrachtet
wird, kann nicht mit Erfolg geltend gemacht werden,
dass die von der angegriffenen Marke dargestellte
Form eines Lachgesichts nicht erheblich von den
Gewohnheiten des Nahrungsmittelsektors abweicht
und daher nicht als Hinweis auf die betriebliche Her-
kunft wahrgenommen wird.

3. Der Umstand, dass nach einer vorgelegten Markt-

studie nur 4 % der Befragten der angegriffenen
Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft ver-
stehen, ist fur sich allein nicht geeignet, eine fehlen-
de ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke
zu belegen. Es gibt keinen Mindestprozentsatz fir
den Zuordnungsgrad der Marke, der als Nach-
weis der markenmaligen Benutzung dient (vgl. in
diesem Sinne entsprechend Urteil vom 19. Juni
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2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13,
EU:C:2014:2012, Rn. 48 und 49).

17. Dominierende und kennzeichnungskraftige Zei-
chenbestandteile einer Marke; Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV

EuG, Urt. v. 21.12.2022, T-264/22 — Lin Suicha/EUIPO
— Michael Kors

4 %
Chiagl KOy

Leitsatze (nichtamtl.)

1. Itis only if all the other components of the mark are
negligible that the assessment of the similarity can
be carried out solely on the basis of the dominant
element (judgment of 12 June 2007, OHIM v Shaker,
C-334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 42). That

could be the case, in particular, where that compo- 3.

nent is capable on its own of dominating the image
of that mark which members of the relevant public
retain, with the result that all the other components
are negligible in the overall impression created by
that mark (judgment of 20 September 2007, Nestlé
v OHIM, C-193/06 P, not published, EU:C:2007:539,
paragraph 43).

2. With regard to the assessment of the dominant
character of one or more given components of
a complex trademark, account must be taken, in
particular, of the intrinsic qualities of each of those
components by comparing them with those of other
components. In addition and accessorily, account
may be taken of the relative position of the various
components within the arrangement of the complex
mark (judgment of 23 October 2002, Matratzen
Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, EU:T:2002:261, paragraph 35).

3. The group of capital letters ‘MK’ in the two marks
at issue must be considered to be visually domi-
nant. First, the group of capital letters ‘MK’, which
is common to both signs, is of a significantly larger
size than that of the expressions in capital letters
‘MARKTOMI MARKTOMI" and ‘MICHAEL KORS’,
appearing in the contested mark and in the earlier
mark, respectively. In addition, that group of capi-

tal letters ‘MK’ occupies, in each of the signs at is-
sue, a primary position, in the centre of the circular
background of each sign. Second, the expressions
in capital letters ‘MARKTOMI MARKTOMI’ and ‘MI-
CHAEL KORS’ are smaller in size and appear, in
each of the signs, in the lower part of the respective
circular frame.

Zusammenfassung:
1.

Nur wenn alle anderen Bestandteile der Marke zu
vernachlassigen sind, kann die Beurteilung der
Ahnlichkeit allein auf der Grundlage des dominie-
renden Bestandteils erfolgen (Urteil vom 12. Juni
2007, HABM/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333,
Rn. 42). Dies kann insbesondere dann der Fall sein,
wenn dieser Bestandteil allein geeignet ist, das Bild
dieser Marke, das die maRgeblichen Verkehrskrei-
se im Gedachtnis behalten, so zu pragen, dass alle
Ubrigen Bestandteile in dem durch diese Marke her-
vorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlassigen
sind (Urteil vom 20. September 2007, Nestlé/HABM,
C 193/06 P, nicht veroffentlicht, EU:C:2007:539, Rn.
43).

Bei der Beurteilung des dominierenden Charakters
eines oder mehrerer bestimmter Bestandteile einer
zusammengesetzten Marke sind insbesondere die
Eigenschaften zu berlicksichtigen, die jedem dieser
Bestandteile eigen sind, indem sie mit denen ande-
rer Bestandteile verglichen werden. Dartber hinaus
kann auch die relative Stellung der verschiedenen
Bestandteile im Geflige der zusammengesetz-
ten Marke berlcksichtigt werden (Urteil des Ge-
richts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/
HABM - Hukla Germany [MATRATZEN], T 6/01,
EU:T:2002:261, Rn. 35).

Die Gruppe der Grof3buchstaben ,MK® in den bei-
den fraglichen Marken ist als visuell dominierend
anzusehen. Zum einen ist die Gruppe der Grol3-
buchstaben ,MK", die beiden Zeichen gemeinsam
ist, deutlich groRer als die in GroRBbuchstaben ge-
schriebenen Ausdriicke ,MARKTOMI MARKTOMI*
und ,MICHAEL KORS", die in der angefochtenen
Marke bzw. in der alteren Marke enthalten sind. Au-
Rerdem nimmt diese Gruppe von Grof3buchstaben
,MK® in jedem der fraglichen Zeichen eine Haupt-
position in der Mitte des kreisférmigen Hintergrunds
jedes Zeichens ein. Zweitens sind die Ausdriicke
in GrolRbuchstaben ,MARKTOMI MARKTOMI* und
.MICHAEL KORS* kleiner und erscheinen in jedem
der Zeichen im unteren Teil des jeweiligen runden
Rahmens.
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BGH

18. Wegfall der Wiederholungsgefahr; Art. 9, 17
Abs. 1, 130 Abs. 1 UMV

BGH. Urt. v. 1.12.2022. | ZR 144/21 — Weqfall der Wie-
derholungsgefahr Il

Vorinstanz: OLG Braunschweig, Entsch. v. 13.09.2021,
2 U 36/20

Vorinstanz: LG Braunschweig, Entsch. v. 07.10.2020, 9
O 7138/19

Leitsatze

1. Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbe-
wehrter Unterlassungserklarung begriindet regel-
mafRig erneut die Wiederholungsgefahr, die grund-
satzlich nur durch eine weitere Unterwerfungser-
klarung mit einer gegenuber der ersten erheblich
hoéheren Strafbewehrung ausgerdumt werden kann.
Einem Vertragsstrafeversprechen nach ,Hamburger
Brauch® wohnt eine solche héhere Strafbewehrung
bereits inne. Es entfaltet mit der Moglichkeit, eine
Vertragsstrafe auch in zuvor nicht absehbarer Héhe
festzusetzen, im Wiederholungsfall dem Schuldner
gegenuber die notwendige Abschreckungswirkung,
zumal der Umstand der wiederholten Zuwiderhand-
lung bei einer gerichtlichen Uberpriifung der Ange-
messenheit der Vertragsstrafe zu bericksichtigen
ist.

2. Fur den Wegfall der Wiederholungsgefahr gentgt

grundsatzlich der Zugang einer strafbewehrten Un-
terlassungserklarung des Schuldners, die sich als
Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens
darstellt. Daflr ist erforderlich, dass die strafbe-
wehrte Unterlassungserklarung bis zu ihrer Annah-
me oder Ablehnung durch den Glaubiger bindend
ist, damit dieser sie jederzeit annehmen und so die
Vertragsstrafeverpflichtung begriinden kann. Nur
dann ist die erforderliche Abschreckungswirkung
gegeben, die den Wegfall der Wiederholungsgefahr
schon mit Zugang der strafbewehrten Unterlas-
sungserklarung rechtfertigt.

3. Lehnt der Glaubiger die Annahme der strafbe-

wehrten Unterlassungserklarung gegentber dem
Schuldner ab, scheitert der Abschluss des Unter-
lassungsvertrags und es fehlt ab diesem Zeitpunkt
an der fur den Wegfall der Wiederholungsgefahr
erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine
(drohende) Vertragsstrafeverpflichtung (Aufgabe
von BGH, Urteil vom 31. Mai 1990 - | ZR 285/88,
GRUR 1990, 1051 [juris Rn. 16] = WRP 1991, 27 -
Vertragsstrafe ohne Obergrenze).

19. Abwendung der Verwirkung, Unterbrechung der
Duldungsfrist, Erstreckung der Verwirkung; Art. 8
Abs. 2, 4,54 Abs. 1,2, Art. 110 Abs. 1 S. 2, 111 Abs. 2
GMV, Art. 9 Abs. 1, 2 RL 2008/95/EG; §§ 21 Abs. 1, 2,
125b Nr. 3 MarkenG

BGH. Urt. v. 26.01.2023, | ZR 56/19 — HEITEC llI

Vorinstanz: OLG Niirnberg, Entsch. v. 05.02.2019, 3 U
24/16

Vorinstanz: LG Niirnberg-Fiirth, Entsch. v. 09.12.2015,
4 HKO 10266/12

Leitsatze

1. Zur Abwendung der Verwirkung gemaf § 21 Abs. 1
und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110
Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV sind Handlungen
des Inhabers des alteren Zeichens erforderlich, die
ernsthaft und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck
bringen, sich der Benutzung des jlingeren Zeichens
zu widersetzen und der behaupteten Verletzung
seiner Rechte abzuhelfen (Anschluss an EuGH, Ur-
teil vom 19. Mai 2022 - C-466/20, GRUR 2022, 985
= WRP 2022, 840 - HEITEC).

2. Eine vorgerichtliche Abmahnung, der der Inhaber
des jlungeren Zeichens nicht Folge leistet, ist ge-
eignet, die Duldungsfrist gemal § 21 Abs. 1 und
2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110
Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV zu unterbre-
chen, sofern der Inhaber des alteren Zeichens nach
der Abmahnung seine Rechte innerhalb einer ange-
messenen Zeit im Wege der Klage geltend macht.

3. Die Einreichung der Klage durch den Inhaber des
alteren Zeichens unterbricht den Lauf der Dul-
dungsfrist nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie
Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und
Art. 111 Abs. 2 GMV nicht, wenn die Klageschrift
erst nach Ablauf eines fiinfjahrigen Duldungszeit-
raums mit den formalen Anforderungen in Einklang
gebracht wird, die das deutsche Zivilprozessrecht
fur die Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht,
und die verspatete Mangelbehebung hauptsachlich
mangelnder Sorgfalt des klagenden Rechtsinha-
bers zuzuschreiben ist.

4. Ein von der abgemahnten Partei unterbreitetes Ver-

handlungsangebot kann die Frist fir den Eintritt der
Verwirkung durch Duldung nur unterbrechen, wenn
der Inhaber des alteren Zeichens innerhalb eines
Zeitraums, in dem die abgemahnte Partei den Ein-
gang einer Antwort unter regelmafRigen Umstanden
erwarten darf, zumindest die Bereitschaft zur Auf-
nahme von Verhandlungen anzeigt.

5. Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG so-

wie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und
Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt sich auf Anspriiche
wegen samtlicher gleichartiger Benutzungsformen,
die der Inhaber des jliingeren Zeichens funf Jahre
lang vorgenommen hat (Abgrenzung zu BGH, Ur-
teil vom 18. Januar 2012 - | ZR 17/11, GRUR 2012,
928 [juris Rn. 22] = WRP 2012, 1104 - Honda-Grau-
import; Urteil vom 15. August 2013 - | ZR 188/11,
BGHZ 198, 159 [juris Rn. 21] - Hard Rock Cafe;
Urteil vom 5. November 2015 - | ZR 50/14, GRUR
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2016, 705 [juris Rn. 50] = WRP 2016, 869 - Con-
Text).

6. Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG
sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2
und Art. 111 Abs. 2 GMV schlief3t auch auf die Zei-
chenverletzung gestiitzte Folge- und Nebenanspru-
che ein (Anschluss an EuGH, GRUR 2022, 985 -
HEITEC).

OLG

20. Wesensgleichheit der verschiedenen Hand-
lungsmodalitaten bei Markenrechtsverletzungen;
§§ 14 Abs. 2, 3, 6, 19, 24 Abs. 1 MarkenG

OLG Nuirnberg, Urt. v. 29.11.2022, 3 U 493/22

Vorinstanz: LG Nirnberg-Firth, Urt. v. 03.02.2022, 19
0O 526/21

Leitsédtze

1. Im Regelfall begriindet die Verwirklichung einer der
in § 14 Abs. 3 MarkenG genannten Verwertungs-
handlungen die Vermutung der Wiederholungsge-
fahr fur samtliche darin aufgefiihrte Handlungsmo-
dalitéaten. Eine andere Beurteilung ist nur dann ver-
anlasst, wenn vor dem Hintergrund des Charakte-
ristischen der konkreten Verletzungshandlung eine
Benutzungsart des § 14 Abs. 3 MarkenG nach Lage
der Dinge vollig fernliegend erscheint. Dabei ist die
Frage, ob ausnahmsweise keine Kerngleichheit ge-
geben ist, in der Regel nach objektiven Kriterien zu
beurteilen.

2. Die Benutzungsart des Besitzes i.S.v. § 14
Abs. 3 Nr. 2 MarkenG umfasst auch Tathandlungen
im europaischen Ausland, wenn der damit verbun-
dene Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens
im Inland entweder bereits eingetreten ist oder
derart unmittelbar bevorsteht, dass typischerweise
ohne weitere wesentliche Zwischenakte eine inlan-
dische Markenkollision im Raum steht.

21. Verkehrsverstandnis bei Nudelgerichten, Fremd-
sprachenkenntnisse des Durchschnittsverbrau-
chers; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.11.2022, 6 U 277/21

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.10.2021, 3-12
O 22/21

Leitsatze

1. Es entspricht den Erfahrungen des Durchschnitts-
verbrauchers, dass Teigwaren - wie Nudeln - auch
von Unternehmen vertrieben werden, die gleichzei-
tig Zutaten fur Nudelgerichte anbieten. Der Verkehr
schliel3t daher nicht aus, dass Speisedle und Sup-
pen einerseits und Nudeln andererseits von dem-
selben Unternehmen stammen konnen.

2. Es kann nicht angenommen werden, dass der
Durchschnittsverbraucher den Begriff ,Terra Greca“
zutreffend mit ,griechischer Erde” oder ,aus griechi-
scher Erde” Ubersetzt. Hierfur sind Fremdsprachen-
kenntnisse erforderlich, die Uber den Horizont des
Durchschnittsverbrauchers hinausgehen.

LG

22. Keine Erschopfung bei Benutzung einer abge-
wandelten Bezeichnung; Art. 9 Abs. 2 lit. b, ¢, 3, 14
lit. c, 15 Abs. 1, 129 Abs. 2

LG Minchen I, Urt. v. 24.11.2022, 33 O 4349/22
Leitsatz (red.)

Eine Erschopfung scheidet aus, wenn die vom Verlet-
zer verwendete Bezeichnung derart abgewandelt wird,
dass sie nicht mehr der Form des Inverkehrbringens
durch den Markeninhaber entspricht. Die Wirkung der
Erschopfung beschrankt sich auf das konkrete Zeichen
in der Form, in welcher es von dem Markeninhaber beim
Inverkehrbringen verwendet wurde. Selbst geringfligige
Anderungen des Zeichens sind daher unzuléssig.
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Rechtsprechung in Leitséitzen

BGH

23. Auslegung des Patentanspruchs und Saumnis
des Klagers; §§ 14, 82 Abs. 1, 2 PatG

BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 120/20 - Verbindungs-
leitung

Vorinstanz: BPatG, Urt. v. 02.12.2020. 4 Ni 11/20

Leitsatz

Ob eine Verbindungsleitung aufgrund ihrer raumlich-
kérperlichen Beschaffenheit geeignet ist, direkt mit an-
deren Bauteilen verbunden zu werden, hangt nicht nur
von den Anforderungen ab, die der Patentanspruch an
die Beschaffenheit der Verbindungsleitung selbst stellt,
sondern auch von der im Patentanspruch definierten
Beschaffenheit der Bauteile, mit denen sie verbunden
wird.

Die nach Versaumung der Frist zur Erklarung tber eine
Patentnichtigkeitsklage mdégliche Entscheidung nach §
82 Abs. 2 PatG erfordert eine sachliche Uberpriifung
des Klagevorbringens. Lediglich die Tatsachenbehaup-
tungen des Klagers sind als zutreffend zu unterstellen.
Die rechtliche Prifung auf Grundlage dieser Behaup-
tungen hat demgegeniiber in gleicher Weise zu erfolgen
wie in einem streitigen Verfahren. Diese Beurteilung un-
terliegt der Uberpriifung in der Berufungsinstanz.

24. Erschopfungswirkung verdrangende Neuher-
stellung; § 10 Abs. 1, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG

BGH. Urt. v. 08.11.2022. X ZR 10/20 - Scheibenbremse
1]

Vorinstanz: BGH, Beschl. v. 05.10.2021. X ZR 10/20
Vorinstanz: OLG Diisseldorf, 23.01.2020, 2 U 13/19
Vorinstanz: LG Dlisseldorf, 07.02.2019. 4¢c O 98/17

Leitsatze

1. Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfin-
dung in bestimmten Teilen widerspiegeln und deren
Einbau zu einer die Erschdpfungswirkung verdran-
genden Neuherstellung flihrt, missen diese in be-
sonderer, auf die Erfindung abgestimmter Weise
ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funk-
tion erflillen zu konnen, etwa durch eine besondere
Formgebung (BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR
48/03, BGHZ 159, 76, 92 f. - Fligelradzahler; Urteil
vom 3. Mai 2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837
Rn. 22 - Laufkranz).

2. Diese Voraussetzungen sind nicht erfillt, wenn die

mafRgebliche Wirkung der zu beurteilenden Teile al-
lein darin besteht, dass sie verschleif3en.

25. Klagehindernis; § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 47/22 - Aminopyridin
Vorinstanz: BPatG, Urt. v. 25.02.2022 - 3 Ni 23/20- Fam-
pridin

Leitsatze

1. Fur die Beurteilung, ob das Klagehindernis nach
§ 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vorliegt, ist nicht auf den
Zeitpunkt der Klageerhebung abzustellen, sondern
auf den Zeitpunkt der Entscheidung tber die Klage.
Hierbei sind auch Anderungen zu beriicksichtigen,
die erst im Laufe des Berufungsverfahrens einge-
treten sind (Bestatigung von BGH, Urteil vom 19.
April 2011 - X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 Rn. 17
- Mautberechnung).

2. Das Klagehindernis fallt weg, wenn das Europai-
sche Patentamt entschieden hat, dass das Patent
mit einer geanderten Fassung seiner Anspriche
aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht
mehr angefochten werden kann.

3. Indieser Konstellation ist eine Nichtigkeitsklage nur
noch insoweit zulassig, als sie darauf gerichtet ist,
den Rechtsbestand des Patents in weitergehendem
Umfang zu beseitigen, als dies nach der bindenden
Entscheidung des Europaischen Patentamts zu er-
warten ist.

26. Akteneinsichtsrecht; §§ 4, 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 32
Abs. 5, 40 Abs. 6 PatG

BGH. Urt. v. 18.10.2022. X ZR 36/21 - Gesperre
Vorinstanz: BPatG, Urt. v. 15.12.2020. 1 Ni 12/19

Leitsatze

1. Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die
einem allgemeinen Recht auf Akteneinsicht unter-
liegen, sind grundsétzlich der Offentlichkeit zugang-
lich (Bestatigung von BGH, Urteil vom 29. Februar
2000 - X ZR 166/97, juris Rn. 33).

2. Dies gilt auch fir eine frihere Patentanmeldung,
deren Prioritat die dem Akteneinsichtsrecht unterlie-
gende Anmeldung in Anspruch nimmt.

Patent- und Gebrauchsmusterrecht


http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132086&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132086&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132086&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2006&Sort=3&Seite=0&nr=40281
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=131915&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=131915&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=123043&pos=0&anz=1
https://d-prax.de/?p=8371
https://d-prax.de/?p=8047
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132409&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2006&Sort=3&Seite=0&nr=42907
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2006&Sort=3&Seite=0&nr=42907
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132282&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2006&Sort=3&Seite=0&nr=40915
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Rechtsprechung in Leitséitzen

EuGH

27. Schlussantrage des Generalanwalts (Maciej Sz-
punar) zur Auslegung der offentlichen Wiedergabe
und mogliche Ausnahmen fiir Privatkopien; Art. 3,
Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

v. 15.12.2022, C-426/21
Leitsatze

1. Art. 2 und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie
2001/29/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informationsge-
sellschaft sind dahin auszulegen, dass die Bereit-
stellung eines zusatzlichen Dienstes zur Aufzeich-
nung von Fernsehsendungen durch den Betreiber
eines Online-Fernsehlbertragungsdiensts, bei dem

- nicht bei jeder von einem Nutzer initiierten Auf-
zeichnung eine eigenstandige Kopie des Inhalts der
programmierten Sendung angefertigt wird, sondern,
soweit der betreffende Inhalt bereits auf Initiative ei-
nes erstaufzeichnenden anderen Nutzers gespei-
chert wurde, lediglich eine Referenz erstellt wird,
die es dem nachfolgenden Nutzer ermdglicht, auf
den bereits aufgezeichneten Inhalt zuzugreifen, und

- eine Replay-Funktion, bei der das Fernsehpro-
gramm aller ausgewahlten Sender rund um die Uhr
vollstandig aufgezeichnet wird, es ermoglicht, dieses
Programm Uber sieben Tage hinweg zeitversetzt an-
zusehen, sofernderNutzerdieAuswahlbeidenjewei-
ligen Sendern durch Anklicken eines Kastchens trifft,

- nicht unter die in dieser zweiten Bestimmung ge-
nannte Ausnahme vom ausschlie3lichen Recht fallt,
die Vervielfaltigung geschitzter Werke zu erlauben
oder zu verbieten.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin aus-
zulegen, dass ein Anbieter, der Hard- und Software
sowie technischen Support anbietet, die es ermdg-
lichen, Fernsehsendungen uUber das Internet an
Endnutzer weiterzuverbreiten und einen Dienst zur
Aufzeichnung und zum Abruf dieser Sendungen an-
zubieten (IPTV-Lésung), und der diese Hard- und
Software seinen Kunden zur eigenen Nutzung zur
Verfligung stellt, keine offentliche Wiedergabe im
Sinne dieser Bestimmung vornimmt.

28. Schlussantrage des Generalanwalts (Maciej Sz-
punar) zur Auslegung der offentlichen Wiedergabe
beziiglich Streamingplattformen; Art. 3 Abs. 1 RL
2001/29/EG (InfoSoc-RL)

v. 20.10.2022, C-423/21
Leitsitze

1. Art. 3Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-

berrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass
ein Betreiber einer Streamingplattform, der eine
Fernsehubertragung im Internet weiterverbreitet,
das in dieser Bestimmung verankerte ausschliel3li-
che Recht der 6ffentlichen Wiedergabe von Werken
nicht verletzt, wenn die Nutzer mittels eines virtu-
ellen privaten Netzwerks (VPN) die geografische
Zugangssperre in der Weise umgehen, dass die
geschutzten Werke in der Europaischen Union zu-
ganglich sind, woflir der Betreiber dieser Plattform
keine Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers hat;
ein solcher Betreiber verletzt jedoch dieses Recht,
wenn die geschutzten Werke auf seiner Plattform
ohne Beschrankungen in der Europaischen Union
zuganglich sind, ohne dass der Urheberrechtsinha-
ber die Erlaubnis dazu erteilt hat.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist zudem dahin
auszulegen, dass ein Wirtschaftsteilnehmer, der mit
dem Betreiber einer Streamingplattform verbunden
ist, auf der urheberrechtlich geschutzte Werke zu-
ganglich gemacht werden, der Werbung flr diese
Plattform macht, Vertrage mit Kunden uber die von
inrem Betreiber erbrachten Dienstleistungen ab-
schlie3t und sich um die Kundenpflege kimmert, je-
doch weder auf die Inhalte Einfluss hat, die auf der
Plattform zuganglich gemacht werden, noch auf die
dort angewendeten Zugangsbeschrankungen, die
darauf abzielen, die Urheberrechte Dritter zu schit-
zen, keine offentliche Wiedergabe im Sinne dieser
Bestimmung vornimmt.

BGH

29. Vorlagefragen zur Reichweite des Schutzes von
Computerprogrammen; Art. 1 Abs. 1-3, Art. 4 Abs.
1 lit. b) RL 2009/24/EG (Computerprogramm-RL), §§
69a, 69¢c Nr. 2 UrhG

Vorlagebeschl. v. 23.02.2023, | ZR 157/21 — Action Re{
pla

[Vorinstanz: OLG Hamburg, Urt. v. 07.10.2021, 5 U 23/12
Vorinstanz: LG Hamburg, Urt. v. 24.01.2012, 310

199/10|

Leitsatze

1. Wird in den Schutzbereich eines Computerpro-
gramms nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie
2009/24/EG eingegriffen, wenn nicht der Objekt-
oder Quellcode eines Computerprogramms oder
dessen \Vervielfaltigung verandert wird, sondern
ein gleichzeitig mit dem geschutzten Computerpro-
gramm ablaufendes anderes Programm den Inhalt
von Variablen verandert, die das geschutzte Com-
puterprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat
und im Ablauf des Programms verwendet?

2. Liegt eine Umarbeitung im Sinne von Art. 4 Abs.
1 Buchst. b der Richtlinie 2009/24/EG vor, wenn
nicht der Objekt- oder Quellcode eines Computer-
programms oder dessen Vervielfaltigung verandert
wird, sondern ein gleichzeitig mit dem geschuitzten
Computerprogramm ablaufendes anderes Pro-

Urheberrecht


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268625&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267420&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132947&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=132947&pos=0&anz=1
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/KORE551472022
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/JURE220023483
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/JURE220023483
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gramm den Inhalt von Variablen verandert, die das
geschutzte Computerprogramm im Arbeitsspeicher
angelegt hat und im Ablauf des Programms verwen-
det?

OLG

30. Keine Entstellung einer schrag liegenden Kreuz-
verstrebung durch Senkrechtstellung; §§ 14, 97
UrhG

OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 29.11.2022, 11 U 139/21

Vorinstanz: LG Frankfurt a. M., Urt. v. 22.09.2021, 2-06
O 40/21

Leitsatze (nicht amtl.)

1. Fir die Frage eines Schadensersatzanspruchs ist
entgegen der Auffassung der Berufung das Urhe-
bergesetz in der zur Zeit der Verletzungshandlung
geltenden Fassung mafgeblich. § 129 | UrhG greift
insoweit nicht ein. Vielmehr folgt aus dem allge-
meinen Ruckwirkungsverbot, dass das neue Recht
grundsatzlich keine Anwendung auf in der Vergan-
genheit abgeschlossene Handlungen findet. Daher
unterliegen Schadensersatz-, Bereicherungs- und
Auskunftsanspriiche wegen Verletzungshandlun-
gen hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen
demjenigen Recht, das zum Begehungszeitpunkt
der Verletzungshandlung galt.

2. Dabei wird allerdings der Gesamteindruck auch
durch die aufs Wesentliche beschrankte, minima-
listische Gestaltung gepragt. Insoweit ist jedoch zu
beachten, dass der Stil als solcher - ggfls. im Unter-
schied zu einer den Stil begriindenden Schopfung
- nicht schutzfahig ist (vgl. Dreier/Schulze/Schulze,
7. Aufl. 2022, UrhG § 2 Rn. 45) und die diagonale
Querverstrebung ausweislich der auf Bl. 200 d.A.
wiedergegebenen Abbildung eines Gussgestells
aus dem 19. Jahrhundert als solche schon vorher
bekannt gewesen ist. Der geistig-asthetische Ge-
samteindruck des Gestells 1953 wird deshalb durch
die Kreuzverstrebung i.V.m. der minimalistischen
Gestaltung des Gestells gepragt. Vor diesem Hin-
tergrund kann letztlich offenbleiben - die Parteien
tragen zum damals bekannten Formenschatz nur
rudimentar vor -, ob das Gestell 1953 die notwen-
dige Schopfungshohe aufweist, wozu der Senat al-
lerdings neigt.

3. Das Landgericht, auf dessen Ausfuhrungen zur

Vermeidung von Wiederholungen Bezug genom-
men wird (LGU15), hat zutreffend herausgearbeitet,
dass das Gestell 1953 und das E2 zwar insoweit
Gemeinsamkeiten aufweisen, als es sich in beiden
Fallen um eine minimalistisch wirkende Stahlrohr-
konstruktion eines Tischgestells handelt. Es hat
auRerdem mit Recht festgestellt, dass dem E2 das
den Gesamteindruck des Gestells 1953 pragende
eigenschopferische Merkmal der diagonalen Kreuz-
verstrebung fehilt.

31. EuGH-Vorlage zur o6ffentlichen Wiedergabe; Art.
1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL),
§§ 15 Abs. 2, 20, 20b Abs. 1, 22 UrhG

OLG Minchen, Vorlagebeschl. v. 24.11.2022, 29 U
6583/21 — Fernsehserie

Rechtmittelinstanz: EuGH, C-732/22

Leitsatze

1. Dem Gerichtshof der Europaischen Union wird ge-
maf Art. 267 Abs. 2 AEUV zur Auslegung von Art.
3 Absatz 1 der RL 2001/29/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte in der In-
formationsgesellschaft (nachfolgend kurz: InfoSoc-
Richtlinie) folgende Frage zur Vorabentscheidung
vorgelegt:

2. Ist Art. 3 Absatz 1 der InfoSoc-Richtlinie so aus-
zulegen, dass er einer nationalen Regelung oder
Gepflogenheit entgegensteht, die als offentliche
Wiedergabe eine Bereitstellung der Einrichtungen,
die eine Wiedergabe ermoglichen oder bewirken,
wie der Fernsehapparate in den Gastezimmern
oder dem Fitnessraums eines Hotels, dann ansieht,
wenn zwar zusatzlich das Sendesignal an die Ein-
richtungen Uber eine hoteleigene Kabelverteilanla-
ge weitergeleitet wird, diese Kabelweitersendung
aber aufgrund einer vom Hotel erworbenen Lizenz
rechtmaRig erfolgt?

32. Unwirksamkeit eines Verlegeranteils fiir Nut-
zungsrechte in den GEMA-Verteilungsplanen bis
2016; § 7 S. 1 UrhWG aF, § 27 Abs. 1 VGG, §§ 307,
812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

OLG Koln, Urt. v. 18.11.2022. 6 U 57/22 — Verlegeranteil
Vorinstanz: LG Kéin. Urt. v. 25.02.2022, 14 O 252/19

Leitsatze

1. Der Verteilungsplan der GEMA als Bestandteil eines
mit dem Verleger geschlossenen Beteiligungsver-
trages unterliegt der AGB-Kontrolle gemaf §§ BGB
§ 305 ff. BGB; es handelt sich bei den Bestimmun-

Urheberrecht


https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE220003771
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2022-N-36628?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2022-N-36628?hl=true
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C%2D723%2F22
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2022/14_O_252_19_Urteil_20220225.html
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gen zur Verlagsbeteiligung auch nicht um Preisver-
einbarungen im Sinne des § 307 Abs. 3 BGB.

2. \Verteilungsplane bis 2016, die eine prozentuale
Beteiligung der Verleger vorsahen, wenn von ei-
nem Verlagsvertrag umfasste Werke als verlegt
angemeldet worden waren und hierzu niemand wi-
dersprochen hat, waren mit wesentlichen Grundge-
danken des § 7 S. 1 Urheberwahrnehmungsgesetz
(jetzt § 27 Abs. 1 VGG) unvereinbar.

3. Das gilt nicht nur fir die Verteilung von Einnahmen
aus gesetzlichen Vergltungsansprichen, sondern
auch fur Ausschittungen auf Nutzungsrechte, weil
Verlage auch dann beteiligt wurden, wenn der Musi-
kurheber vor der Rechteeinrdumung an den Verlag
bereits einen Berechtigungsvertrag mit der GEMA
geschlossen und dieser seine Rechte zur Wahrneh-
mung Ubertragen hatte.

4. Die bis 2016 erfolgte Verlagsbeteiligung kann auch
nicht auf Gewohnheitsrecht gesttitzt werden.

33. Weitersendung einer Fernsehsendung als kom-
plettes Werk; §§ 20b Abs. 1, 50, 51, 87 Abs. 1 S. 1
Alt. 1 UrhG

OLG KélIn, Urt. v. 21.10.2022. 6 U 61/22 — Berliner Run-
de

Vorinstanz: LG KéIn. Urt. v. 03.03.2022, 14 O 354/21
Leitsatze

1. Der Begriff der Weitersendung in § 20b | 1 UrhG ist
enger als in § 87 | 1 Alt. 1 UrhG; die Weitersendung
gemal § 87 UrhG setzt nicht voraus, dass diese
vollstandig und ohne Anderungen erfolgt.

2. st die Sendung selbst Gegenstand der Nutzung,
kann sie nicht zugleich Tagesereignis im Sinne der
Schrankenregelung des § 50 UrhG sein.

3. Eine 13-minutige Weitersendung der ,Berliner Run-
de“ am Abend der Bundestagswahl war auch unter
Berucksichtigung des Drei-Stufen-Tests nicht durch
den Informationszweck gerechtfertigt; es hatten mit
einem gewissen zeitlichen Versatz auch einzelne
pointierte AuBerungen der Politiker wiedergegeben
werden kénnen.

4. Das Zitatrecht aus § 51 UrhG umfasst nicht eine
13-minltige Weitersendung des Sendesignals, da
der Umfang der Darstellung nicht vom Zitatzweck
umfasst ist.

5. 5. Die bloRe Einstellung der Verletzungshandlung
lasst die Dringlichkeit im Rahmen einer urheber-
rechtlichen einstweiligen Verfliigung — abgesehen
von Ausnahmefallen — nicht entfallen.

LG

34. Urheberrechtlicher Schutz sogenannter Soft-
walls und Softblocks; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 6 Abs.
2S.2,121 Abs. 1 UrhG, Art. 5 Abs. 1 RBU

LG Duisseldorf, Urt. v. 22.12.2022. 14c O 45/21

Leitsatze (nicht amtl.)

1. Nach § 6 Abs. 2 S. 2 UrhG gilt ein Werk der bilden-
den Kulnste auch dann als erschienen, wenn das
Original oder ein Vervielfaltigungsstick des Origi-
nals der Offentlichkeit bleibend zugénglich gemacht
ist. Auf Grundlage des Klagervortrags ist schon
zweifelhaft, ob in der Ausstellung als Kulisse in ei-
nem Mobelgeschaft ein bleibendes Zuganglichma-
chen im Sinne der Norm liegt.

2. Nach Art. 5 Abs. 1 RBU genieRen Urheber fiir die
Werke, fir die sie durch diese Ubereinkunft ge-
schiitzt sind, in allen Verbandslandern mit Ausnah-
me des Ursprungslandes des Werkes die Rechte,
die die einschlagigen Gesetze den inlandischen
Urhebern gegenwartig gewahren oder in Zukunft
gewahren werden, sowie die in dieser Ubereinkunft
besonders gewahrten Rechte. Gemal Art. 2 Abs. 7
S. 2 RBU kann fiir Werke der angewandten Kunst,
die im Ursprungsland nur als Muster und Modelle
geschutzt werden, in einem anderen Verbandsland
nur der besondere Schutz beansprucht werden, der
in diesem Land den Mustern und Modellen gewahrt
wird; wird jedoch in diesem Land kein solcher be-
sonderer Schutz gewahrt, so sind diese Werke als
Werke der Kunst zu schuitzen.

3. Allgemein gilt, dass bei Gebrauchsgegenstanden,
die bestimmten technischen Anforderungen genu-
gen missen und/oder technisch bedingte Gestal-
tungsmerkmale aufweisen, die Moglichkeiten einer
kiinstlerisch-asthetischen Ausformung zwar nicht
ausgeschlossen, aber regelmafig eingeschrankt
sind. Mal3geblich ist danach, ob Gebrauchsgegen-
stande Uber ihre von der Funktion vorgegebene
Form hinaus kinstlerisch gestaltet sind, die Ge-
staltung nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist,
sondern auf einer kinstlerischen Leistung beruht,
so dass die Gestaltung eine Gestaltungshéhe er-
reicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt.

35. Urheberrechtsverletzung durch Ubernahme ei-
nes Produktbildes; §§ 10 Abs. 1, 19a, 23, 72 Abs. 1
UrhG

LG KéIn, Urt. v. 27.10.2022, 14 O 266/21

Leitsatze (nicht amtl.)

1. Malgeblich fur den grenziberschreitenden Sach-
verhalt ist, dass die Internetseite (auch) im Inland
offentlich zuganglich ist. Dagegen ist es nicht erfor-
derlich, das der Internetauftritt bestimmungsgeman
(auch) im Inland abgerufen werden kann. Auf die
Nutzung einer de.-Domain und die Grlnde hierfir
kommt es nicht an; auch nicht auf die Frage, ob das
Geschaftsangebot ausschlieRlich im Ausland statt-
findet und von auslandischen Kunden nachgefragt
wird.

2. Zur Offentlichkeit gehort jeder, der nicht mit demjeni-
gen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen
Personen, denen das Werk in unkorperlicher Form
wahrnehmbar oder zuganglich gemacht wird, durch
personliche Beziehungen verbunden ist. Vorliegend
war das Lichtbild (auch) fir samtliche Personen,
welche die Internetseite des Beklagten von der
Bundesrepublik Deutschland aus aufriefen, ansich-
tig. Selbst wenn man davon ausgeht, daR diese nur

Urheberrecht
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eine prozentuale geringfligige Anzahl der Gesamt-
kunden ausmachen, sind sie jedenfalls nicht durch
personliche Beziehungen untereinander verbunden
und stellen damit Offentlichkeit im vorbezeichneten
Sinne dar.

36. Anbringung eines Vordachs stellt keine Entstel-
lung einer Moschee dar; §§ 2, 14, 39, 97 Abs. 1 UrhG

LG KélIn, Urt. v. 20.10.2022, 14 O 12/22

Leitsatze (nicht amtl.)

1.

Es ist der Kammer aus den vorgelegten Lichtbil-
dern vielmehr ersichtlich, dass die Z-Moschee in
der hier mal3geblichen AuRenansicht an der Seite
des Eingangs gepragt ist durch eine rechteckige
Formensprache ohne Ornamente oder ahnliche
Verzierung. Dabei ist der von der Aulenfassade
hinausragende Eingangsbereich ein besonderes
Gestaltungsmerkmal, das in Verbindung steht mit
dem Verzicht auf Fenster Uber diesem Eingang
sowie zum Minarett hin sowie mit der Anordnung
einer Vielzahl schmaler und hoher Fenster auf der
anderen Seite. Auch die links vom hervorragenden
Eingang ersichtliche Offnung der Fassade, die den
hier betreffenden Eingang zum Café darstellt, flgt
sich in diese einheitliche Formsprache nahtlos ein.
So erscheint die Moschee insgesamt und die hier
betreffende Seite des Bauwerks als einheitliche und
zusammengehorende Gestaltung, die auf der freien
gestalterischen Entscheidung des Klagers beruht.

Nach diesen Grundsatzen liegt nach Ansicht der
Kammer in der Anbringung des hier zu bewertenden
Vordachs ein Eingriff in den geistig-asthetischen
Gesamteindruck des Werks. Wie oben bereits
ausflhrlich beschrieben zeichnet sich die schop-
ferische Leistung des Klagers durch die besonde-
re Formensprache und Anordnung der einzelnen
Elemente wie der Fenster oder des hervorragenden
Eingangs mit Dach aus. Durch das neu angebrach-
te Vordach wird dieser gemal der Planung einzig
aus der geradlinigen AuRenwand hervorragende
Eingang an nur einer Seite verlangert und gibt der
hier zu bewertenden Seite des Bauwerks einen ab-
weichenden Eindruck, der unmittelbar in die Form-
gebung eingreift.

Dieser Eingriff ist auch ausreichend schwerwie-
gend. Denn nicht nur konterkariert das Vordach die
klare Formgebung des Eingangsbereichs und der
gesamten Bauwerksseite. Sondern es kommt hin-
zu, dass hier das neu angebrachte Vordach durch
die Neigung (wohl zur Ableitung von Niederschlags-
wasser) einen unansehnlichen Kontrast zur recht-
winkligen Planung des Dachs des hervorragenden
Eingangs erzeugt. Gerade in der Seitenansicht
(siehe etwa Bl. 22 GA) zeigt sich eingehend, dass
das Vordach durch seine Neigung und seine im Ver-
gleich zum Eingang geringere Ho6he am Abschluss
des Dachs bei den Pfeilern ein Fremdkdrper an
dem Bauwerk ist.

37. Urheberrechtsverletzung von Stockfotos; §§ 16
Abs. 1, 19a, 97 Abs. 1 UrhG

LG KdIn, Urt. v. 20.10.2022, 14 O 414/21

Leitsatze (nicht amtl.)

1.

Die bloRe Speicherung des streitgegenstandlichen
Fotos auf dem Server per se stellt keine eigen-
standige Verwertungshandlung dar und begrindet
daher auch keinen Eingriff in urheberrechtliche
Nutzungsbefugnisse. Es ist auch nicht ersichtlich,
welchen Sinn eine eigenstandige Erfassung der
Speicherung haben sollte, da der Speicherung ja
wesensimmanent eine Vervielféltigung im Sinne
von § 16 Abs. 1 UrhG vorausgehen muss.

Ausgehend von der eigenen Lizenzierungspraxis
des Beklagten, wie sie in dem Angebot auf dem
Bildportal B zum Ausdruck kommt, erscheint da-
her im Wege der Schatzung nach § 287 ZPO ein
Betrag von 179,99 EUR als Basislizenz als ange-
messen. Dass es sich um einen ,Billigtarif* handeln
wirde, wie vom Beklagten behauptet, ist aus den
vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Soweit der
Beklagte geltend macht, er beliefere andere Agen-
turen, z.B. Mauritius Images, mit abweichenden Ta-
rifen, hat er diese Behauptung nicht substantiiert.
Ausweislich der vorgelegten Auskunft von B ist der
Marketing-Paket-Tarif auf die hier streitbefangene
Nutzung flr einen gewerblichen Facebookauftritt
anwendbar, ohne dass es darauf ankdme, ob vom
Beklagten so bezeichnete Rights-Managed-Fotos
fur Werbezwecke angeboten werden. Der Beklagte
hat keine hoheren am Markt einschlagigen und fur
ihn durchgesetzten Tarife fir das streitgegenstand-
liche Foto benannt.

38. Haftung eines Hotelbetreibers fiir die Nutzung
eines Tulpenmotivs auf einer Zimmertapete; §§ 10,
16, 19a, 57, 97 UrhG

LG KéIn, Urt. v. 18.08.2022, 14 O 350/21

Leitsatze (red.)

1.

Die Fotografie, die (u.a.) die Fototapete abbildet, ist
eine Vervielfaltigung gem. § 16 Abs. 1 UrhG des auf
der Tapete ersichtlichen Lichtbildes bzw. Lichtbild-
werks. Die Nutzung dieser Fotografie auf Internet-
buchungsplattformen ist eine o6ffentliche Zugang-
lichmachung nach § 19a UrhG.

Der blofe Kauf der Fototapete enthalt in Ermange-
lung einer vertraglichen Vereinbarung grundsatzlich
weder eine (ggf. konkludent erteilte) Lizenz fir die
Vervielfaltigung der Fototapete in Form einer Foto-
grafie, noch fur die offentliche Zuganglichmachung.
Nach dem Zweckubertragungsgedanken werden
beim Kauf nur die notwendigen Nutzungsrechte ein-
gerdumt, wozu vorliegend nicht die Rechte zur Ver-
vielfaltigung und offentlichen Zuganglichmachung
im Internet gehdren.

Im Streitfall stellt die Fototapete nicht nur ein un-
wesentliches Beiwerk gem. § 57 UrhG dar, wenn
sie zentrales Element in der Zimmergestaltung und
dort prominent an der rickwartigen Wand platziert

Urheberrecht


http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2022/14_O_12_22_Urteil_20221020.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2022/14_O_414_21_Urteil_20221020.html
http://www.justiz.nrw.de/rwwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2022/14_O_350_21_Urteil_20220818-html
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ist (vgl. BGH, GRUR 2015, 667, 670, Rn. 27 - Mo6-
belkatalog).

(Fotografie des Klagers)

.

(Fotografie des Kligers) (Wandtapete)

AG

39. Keine Tater- oder Storerhaftung eines Internet-
anschlussinhabers trotz Urheberrechtsverletzung
durch Filesharing-Software; §§ 97, 97a UrhG, § 286
ZPO

AG Disseldorf, Urt. v. 15.12.2022, 10 C 102/20 —
Tauschborse

Leitsatz

Allein das mangelnde Einraumen der Rechtsverletzung
durch den einzig in ernsthaft Betracht kommenden Ta-
ter der streitigen Rechtsverletzung, einen benannten
Zeugen, lasst einen Rickschluss auf die zwingende
Taterschaft des Beklagten als Anschlussinhaber nicht
zu, wenn das Gericht gem. § 286 ZPO im Gegenteil da-
von Uberzeug ist, dass eine Taterschaft des Beklagten
héchstwahrscheinlich ausscheidet.

Urheberrecht


http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/ag_duesseldorf/j2022/10_C_102_20_Urteil_20221215.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/ag_duesseldorf/j2022/10_C_102_20_Urteil_20221215.html
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Designrecht
Rechtsprechung in Leitséitzen

EuGH

40. Schutzvoraussetzungen fiir ein Bauelement ei-
nes komplexen Erzeugnisses; Art. 3 Abs. 3, Abs. 4
RL 98/71EG (Musterschutz-RL)

EuGH, Urt. v. 16.02.2023, C-472/21 — Monz/Biichel
Leitsatz

Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober
1998 Uber den rechtlichen Schutz von Mustern und Mo-
dellen ist dahin auszulegen, dass das Erfordernis der
,Sichtbarkeit‘, das nach dieser Vorschrift erfiillt sein
muss, damit ein Muster, das bei einem Erzeugnis, das
Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt
oder in dieses Erzeugnis eingeflgt wird, rechtlichen
Musterschutz geniefen kann, im Hinblick auf eine Si-
tuation der normalen Verwendung dieses komplexen
Erzeugnisses zu prufen ist, wobei es darauf ankommt,
dass das betreffende Bauelement nach seiner Einfi-
gung in dieses Erzeugnis bei einer solchen Verwendung
sichtbar bleibt. Zu diesem Zweck ist die Sichtbarkeit
eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses bei
seiner ,bestimmungsgemafien Verwendung“ durch den
Endbenutzer aus der Sicht dieses Benutzers sowie der
Sicht eines auenstehenden Beobachters zu beurtei-
len, wobei diese bestimmungsgemalle Verwendung die
Handlungen, die bei der hauptsachlichen Verwendung
eines komplexen Erzeugnisses vorgenommen werden,
sowie die Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen
einer solchen Verwendung ublicherweise vorzunehmen
hat, umfassen muss, mit Ausnahme von Instandhaltung,
Wartung und Reparatur.

OLG

41. Schadensersatz nach Lizenzanalogie bei verletz-
tem Designrecht; § 42 Abs. 2 S. 2 DesignG

OLG Koln, Urt. v. 30.09.2022, 6 U 77/22 - Balloon

Leitsatze

1. Fir die Berechnung des Lizenzschadens nach der
Methode der Lizenzanalogie sind auch dann die
Umsatze/Nettoabgabepreise des Verletzers heran-
zuziehen, wenn Ublicherweise keine Lizenzen ein-
geraumt werden; es besteht auch bei hohen Umsat-
zen des Verletzten keine Veranlassung, von diesem
Grundsatz abzuweichen.

2. Bei Benutzung des Designs flr ein einfaches Sofa,
das kein besonderes Renommee fir sich in An-
spruch nehmen kann, kann im Rahmen des Scha-
densersatzanspruches gem. § 42 Abs. 2 Satz 2 De-
signG die Hohe der marktublichen Lizenz mit 5 % in
Ansatz gebracht werden.

LG

42. Die Eigenart einer Tischlampe; Art. 3 lit. a), Art. 5,
Art. 25 Abs. 1 lit. a) GGV

LG Disseldorf, Urt. v. 02.02.2023, 14c O 74/22

Leitsatze (nicht amtl.)

1. Ein Geschmacksmuster gilt als neu, wenn der Of-
fentlichkeit vor dem Prioritatstag kein identisches
Geschmacksmuster zuganglich gemacht worden
ist, wobei zwei Geschmacksmuster als identisch
gelten, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesent-
lichen Elementen unterscheiden, Art. 5 GGV. Ein
Geschmacksmuster besitzt Eigenart, wenn sich
der Gesamteindruck, den es beim informierten
Betrachter hervorruft, von dem Gesamteindruck
unterscheidet, den ein vorbekanntes anderes Ge-
schmacksmuster bei diesem Betrachter hervorruft,
Art. 6 GGV.

2. Bei der Prifung, ob das angegriffene Muster beim
informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck
wie das Geschmacksmuster erweckt, sind sowohl
die Ubereinstimmungen als auch die Unterschiede
der Muster zu bericksichtigen. Dabei ist eine Ge-
wichtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen den einzelnen Merkmalen danach vor-
zunehmen, ob sie aus der Sicht des informierten
Benutzers flir den Gesamteindruck von vorrangiger
Bedeutung sind oder in den Hintergrund treten. In-
soweit sind samtliche Merkmale, und nicht nur die
Merkmale, aus denen sich die Eigenart des Ver-
fugungsgeschmacksmusters ergibt, in die Prifung
einzubeziehen.

Urheberrecht


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270514&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=892284
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2022/6_U_77_22_Urteil_20220930.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2023/14c_O_74_22_Urteil_20230202.html
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Lauterkeitsrecht

BGH

43. Erfordernis eines substantiierten Parteivortrags
zur Herstellereigenschaft im Falle des Bestreitens;
Art. 103 Abs. 1 GG, § 139 ZPO, § 4 Nr. 3 UWG

BGH. Beschl. v. 27.10.2022, | ZR 53/22

Vorinstanz: OLG_Frankfurt, Urt. v. 31.03.2022, 6 U
191/20

Vorinstanz: LG Frankfurt, Urteil vom 07.10.2020, 2-06
O 364/19

Leitsdtze

1. Anspriche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungs-
schutz sollen grundsatzlich nur von demjenigen gel-
tend gemacht werden kdnnen, der die zu schitzen-
den Leistungen erbracht hat. Das ist in der Regel
der Hersteller der nachgeahmten Ware. Dabei ist
Hersteller, wer das Erzeugnis in eigener Verantwor-
tung herstellt oder von einem Dritten herstellen lasst
und Uber das Inverkehrbringen entscheidet. (nicht
amtl.)

2. Nach diesen Grundséatzen ist ,Hersteller* ein
Rechtsbegriff des wettbewerbsrechtlichen Nach-
ahmungsschutzes, dessen Subsumtion die Fest-
stellung von tatsachlichen Umstanden zu der Frage
erfordert, wer die Verantwortung fur den Fertigungs-
prozess tragt und Uber das Inverkehrbringen des
Produkts entscheidet. (red.)

OLG

44. Keine unlautere Nachahmung von Fitnessgera-
ten bei Unklarheiten uber die Vertriebsrechte; § 4
Nr. 3a UWG

OLG Schleswig. Urt. v. 08.12.2022, 6 U 5/22

Vorinstanz: LG Kiel, Teil-Anerkenntnis- und Endurt. v.
17.12.2021, 14 HKO 54/21

Leitsatz

Beziehen die Parteien den jeweils von ihnen vertriebe-
nen Beintrainer von demselben Lieferanten, kommen
lauterkeitsrechtliche Anspriiche nur in Betracht, wenn
der Klagerin ein Alleinvertriebsrecht zusteht. In diesem
Fall ist von einer unzulassigen Belieferung der Beklag-
ten auszugehen.

KG

45. Berichterstattung liber Tagesereignisse; § 4 Nr.
3 UWG

KG Berlin, Urt. v. 14.09.2022, 24 U 9/22 — Ziemiak-In-

terview
Vorinstanz: LG Berlin, Urt. v. 09.12.2021. 16 O 297/21

Leitsatz (nicht amtl.)

Eine Nachahmung liegt nicht vor, wenn ein Originalpro-
dukt ohne Zustimmung des Herstellers blo vermarktet
wird (Kohler, in: Koéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG,
38. Auflage 2022, § 4 Randnummer 3.38; MUKoUWG/
Wiebe, 3. Auflage 2020, UWG § 4 Absatz 3 Randnum-
mer 65; siehe auch BGH, Urteil vom 28. Oktober 2010
— | ZR 60/09, Randnummer 16 — Hartplatzhelden.de).
Der unmittelbare Schutz des Leistungsergebnisses als
solches ist — anders als die haufig gleichfalls als unmit-
telbare Leistungsibernahme bezeichnete identische
Nachahmung fremder Leistungen — kein Gegenstand
des wettbewerbsrechtlichen Schutzes nach § 4 Num-
mer 3 UWG (siehe auch BGH, Urteil vom 28. Oktober
2010 — |1 ZR 60/09, Randnummer 17 — Hartplatzhelden.
de).

Vgl. zur urheberrechtlichen Relevanz der Entscheidung
CIPReport 4/2022, S. 76 Nr. 28

LG

46. Fehlende wettbewerbliche Eigenart einer deko-
rativen Lichterkette; § 4 Nr. 3a UWG

LG Dusseldorf, Urt. v. 03.11.2022, 14¢c O 21/21

Produkt der Klagerin
Leitsatz (red.)

Niedrigpreisige, saisonale Dekorationsartikel, die u.a.
beim Discounter vertrieben werden, weisen keine wett-
bewerbliche Eigenart auf. Vielmehr handelt es sich hier-
bei um ,Allerweltserzeugnisse®, bei denen der Verkehr
keinen Wert auf die betriebliche Herkunft legt.

Wettbewerbsrecht


https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=3&nr=132386&pos=93&anz=837
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE220002749
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE220002749
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE275132022
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE275132022
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE554482022
https://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_04_2022.pdf
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2022/14c_O_21_21_Urteil_20221103.html
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47. Wettbewerbliche Eigenart einer Produktaufma-
chung von Halal-Spezialititen; § 4 Nr. 3a und 3b
UWG

LG KélIn, Urt. v. 24.11.2022, 33 O 82/22

Wettbewerbsrecht

Produktaufmachung der Beklagten

Leitsatze (red.)

1. Die gestalterische Grundidee, bestimmte Tiere und
eine bestimmte Landschaft auf der Verpackung ei-
nes Produkts darzustellen, um auf wesentliche Zu-
taten und auf die regionale Herkunft des Produkts
hinzuweisen, ist nicht geeignet, eine gesteigerte
wettbewerbliche Eigenart zu begrinden. Vielmehr
ist diese Idee auch bei Umfeldprodukten anzutref-
fen. Sie kann im Ubrigen nicht monopolisiert wer-
den.

2. Die Verwendung einer Produktaufmachung unter
einer Zweitmarke kann zu einer Verringerung oder
Aufhebung der wettbewerblichen Eigenart flhren.
Voraussetzung dafur ist, dass der Verkehr die wei-
teren Kennzeichnungen als Herstellerangaben und
nicht als Handelsmarken ansieht und dass der Ver-
trieb unter der anderen Marke in erheblichem Um-
fang erfolgt.
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Werkstattgesprache

Das nachste Werkstattgesprach findet am Mittwoch, 14
Juni 2023, um 18 Uhr in der Auf3enstelle der juristischen
Fakultat, Seminarraum, Graf-Adolf-Str. 63, 40210 Dus-
seldorf statt

Es referiert Dr. Behyad Hozuri, Deloitte, Disseldorf, zum
Thema: Der Schutz grafischer Gebrauchsgestaltungen -
zum Schutz grafisch-kommunikativer Gebrauchsformen
durch das Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht

Uber Referenten und Themen kiinftiger Veranstaltun-
gen informieren wir Sie auf unserer Homepage
(www.gewrs.de) unter der Rubrik

Veranstaltungen / Werkstattgesprache.

Zu den jeweiligen Veranstaltungen laden wir Sie auch
gerne per E-Mail ein. Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler
aufgenommen werden mdchten, kdnnen Sie sich unter
info@gewrs.de anmelden.

CIPLit

Eine monatlich aktualisierte Ubersicht tiber marken-, pa-
tent- und urheber-/geschmacksmusterrechtliche Aufsat-
ze ist unter der neuen Domain www.gewrs.de abrufbar.

www.duesseldorfer-archiv.de

Im Dusseldorfer Archiv finden Sie die Rechtsprechung
des LG und OLG Dusseldorf zu Patentverletzungsstrei-

tigkeiten im Volltext.

dusIP.de - Der IP-Blog des CIP

Im April 2021 ist der Blog des CIP zum Gewerblichen
Rechtsschutz gestartet. Dort finden Sie Beitrage aus
Wissenschaft und Praxis zu Rechtsprechung, Geset-
zesvorhaben und anderen aktuellen Themen des Geis-
tigen Eigentums.

Besuchen Sie uns auf www.dusip.de!

2P

Impressum

Herausgeber: Zentrum fir Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Disseldorf
(Geschaftsfiihrender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text CIPReport:

Marken- und Domainrecht: Tobias Lantwin

Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Jakov Gerber

Urheber- und Designrecht: Lars Wasnick

Wettbewerbsrecht: Dr. Linn-Karen Fischer

Layout:
Adresse:
Universitatsstrasse 1
40225 Dusseldorf
Internet: www.gewrs.de
E-Mail: info@gewrs.de
ISSN: 1864-2586

Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky, Joana Janmaat
Zentrum fiir Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universitat,


http://www.gewrs.de/
http://www.gewrs.de
mailto:info@gewrs.de
www.gewrs.de
http://www.gewrs.de/weiterbildungs-veranstaltungen/werkstattgespraeche.html
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/
http://www.dusip.de

