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Zur kartellrechtlichen Zulassigkeit eines Kiindi-
gungsrechts im Falle des Angriffs gegen das lizen-
zierte Patent

LG Dusseldorf, Urt. v. 19.03.2015. 4¢c O 11/14 — Paneel
mit einem Befestigungssystem Ill

Leitsatze (red.)

1. Wahrend eine allgemeine ,Nichtangriffsab-
rede“ zwischen den Parteien eines entgeltlichen
Lizenzvertrages ggf. nicht wirksam ist, wird
allgemein angenommen, dass die Regelung
eines Kiindigungsrechts fiir den Fall, dass der
Lizenznehmer den Rechtsbestand eines der
Schutzrechte angreift, auf denen die Lizenzvergabe
beruht, kartellrechtlich wirksam ist.

2. Lasstdie zurfristlosen Kiindigung berechtig-
te Vertragspartei einen langeren Zeitraum
seit Kenntniserlangung vom Vorliegen des
Kiindigungsgrundes verstreichen, der nicht mehr
angemessen im Sinne des § 314 Abs. 3 BGB ist, darf
die andere Partei davon ausgehen, dass die Fortset-
zung der Vertragsbeziehung unabhédngig vom Vor-
liegen der Voraussetzungen des Kiindigungsgrun-
des von der Gegenseite als zumutbar angesehen
wird.

s. bereits CIP-Report 03/2015, S. 84
Anmerkung (Daniel Kenji Kaneko')

Mit Wirkung zum 1. Mai 2014 ist die Technologietrans-
fer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO)*? geén-
dert worden. Ein Kindigungsrecht des Lizenzgebers
im Falle des Angriffs gegen das lizenzierte Patent ist
nunmehr nur noch im Falle einer Exklusivlizenz freige-
stellt. In einer Entscheidung aus dem Friihjahr diesen
Jahres bot sich dem LG Diisseldorf, soweit ersichtlich
erstmalig, die Gelegenheit, in dieser Hinsicht zur neuen
TT-GVO Stellung zu nehmen. Die Entscheidung — die
exklusiv im Disseldorfer Archiv veréffentlicht wurde® —
geht nicht auf die TT-GVO ein. Dabei wurde die TT-GVO
just zu dem Zeitpunkt gedndert, zu dem die vom LG be-
wertete Kiindigung des Lizenzvertrages erfolgte. Das
soll Anlass sein, die Entscheidung des LG eingehender
darzustellen und auf die Beziige zum Kartellrecht auf-
merksam zu machen.

Sachverhalt

Die deutsche Klagerin ist Inhaberin zweier u.a. mit Wir-
kung fur Deutschland erteilten europaischen Patente be-
treffend ein Laminatverlegesystem, das sich durch eine
besonders einfache und schnelle Verlegeart auszeich-
nen soll. Die Beklagte ist ein Laminatbodenhersteller mit
Sitz in Frankreich. Im Jahr 2009 begann sie, neben ih-
ren eigenen Produkten, LaminatfuBbéden mit dem Ver-

1 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl fiir Biirgerliches
Recht und Medienrecht (Prof. Dr. Johannes Hager), Lud-
wig-Maximilians-Universitat Minchen.

2 VO (EU) 316/2014 v. 21.03.2014 Uber die Anwendung
des Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von Technologi-
etransfer-Vereinbarungen, ABI. EU Nr. L 93, S. 17 ff.

3 Dusseldorfer Entscheidung Nr. 2401 (www.duesseldorfer-
archiv.de).

legesystem der Klagerin herzustellen und zu verkaufen.
Dies geschah mit Zustimmung der Klagerin zunachst
auf der Grundlage eines mindlichen ,Gentlemen’s
Agreement®, das im Januar 2011 mit Rickwirkung zum
Dezember 2009 als Lizenzvertrag ausgestaltet wurde.

Im Oktober 2012 stellte die Beklagte ein Verlegekonzept
fur Laminatbdden vor, das sie in Frankreich patentieren
lie@ und ab dem Jahr 2013 parallel zum lizenzierten
Verlegesystem der Klagerin auf dem Markt anbot. Die
Klagerin forderte die Beklagte im Dezember 2012 auf,
fur ihr neues Verlegesystem Rechnung zu legen und Li-
zenzgebuhren nach dem Lizenzvertrag zu zahlen. Das
lehnte die Beklagte ab und erhob am 12. Marz 2014 in
Frankreich Nichtigkeitsklage gegen das Patent der Kla-
gerin. Die Nichtigkeitsklage wurde der Klagerin am 19.
Méarz 2014 zugestellt.

Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages sah ein Kindigungs-
recht des Lizenzgebers nicht nur fir den Fall vor, dass
fallige Lizenzzahlungen ausbleiben, sondern auch da-
fur, dass von Seiten des Lizenznehmers die Gultigkeit
des Patents angegriffen werden sollte. Mit Schreiben
vom 13. Mai 2014, der Beklagten zugegangen am
21. Mai 2014, kundigte die Klagerin den Lizenzvertrag
fristlos unter Berufung auf Ziffer 8.1. des Lizenzvertra-
ges.

Die Klagerin beantragte vor dem LG festzustellen, dass
das neue Verlegesystem der Beklagten unter den Li-
zenzvertrag fallt und die Beklagte daher zur Zahlung von
Lizenzgebuhren verpflichtet ist. Des Weiteren beantrag-
te die Klagerin die Beklagte zur Rechnungslegung zu
verurteilen sowie festzustellen, dass der Lizenzvertrag
durch die Kindigung vom 13. Mai 2014 wirksam been-
det wurde. Die Beklagte beantragte, die Klage abzuwei-
sen, hilfsweise das Verfahren bis zur Entscheidung tiber
die Nichtigkeitsklage in Frankreich auszusetzen.

Entscheidung des LG

Das LG stellte fest, dass die von der Beklagten vertrie-
benen LaminatfuRbdden unter den Lizenzvertrag fallen
und die Beklagte daher zur Zahlung der vereinbarten
Lizenzgebuhr verpflichtet ist. Es verurteilte die Beklag-
te des Weiteren zur Rechnungslegung. Die Kiindigung
des Lizenzvertrages durch die Klagerin bewertete das
LG allerdings als unwirksam. Zwar stehe der Klagerin
grundsatzlich das in Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages ent-
haltene Kindigungsrecht zu, die Kindigung sei aber
nicht fristgeman erfolgt, da die Klagerin hinsichtlich der
ausbleibenden Lizenzgebuhren Uber ein Jahr habe ver-
streichen lassen, bis sie die Kiindigung des Lizenzver-
trages erklarte. Auch die Kindigung des Lizenzvertra-
ges als Reaktion auf die Nichtigkeitsklage in Frankreich
erfolgte zwei Monate nachdem die Klagerin Kenntnis
vom Angriff gegen ihr Patent erhalten hatte. Auch dieser
Zeitraum kénne nicht mehr als angemessene Frist i.S.v.
§ 314 Abs. 3 BGB angesehen werden.

Bewertung

Die Entscheidung reiht sich in die mittlerweile lange Rei-
he von instanzgerichtlichen Entscheidungen zu Parkett-
und Laminatbéden ein. Schwerpunkt war vorliegend die


http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/6291
http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/6291
http://www.duesseldorfer-archiv.de/
http://www.duesseldorfer-archiv.de/
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Frage, ob das neue Verlegesystem der Beklagten unter
den Lizenzvertrag der Parteien fallt und die Beklagte
daher zur Zahlung von Lizenzgeblhren an die Klage-
rin verpflichtet war. Das hat das LG in seinen Entschei-
dungsgriinden nachvollziehbar bejaht.

Auch den Ausflihrungen zur Kiindigung des Lizenzver-
trags ist im Ergebnis nicht zu widersprechen. Der Li-
zenzvertrag ist ein Dauerschuldverhaltnis, dessen Kin-
digung sich im deutschen Recht nach § 314 BGB richtet.
Der nach § 314 Abs. 1 BGB erforderliche wichtige Grund
liegt vor, wenn dem kiindigenden Teil, unter Berucksich-
tigung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwa-
gung der beiderseitigen Interessen, die Fortsetzung des
Vertragsverhaltnisses unzumutbar ist.

Als Kindigungsgrund kamen vorliegend beide in Ziffer
8.1. des Lizenzvertrages in Bezug genommenen Aspek-
te in Betracht: Erstens, die ausbleibenden Lizenzzah-
lungen fur das neue (aber unter den Lizenzvertrag fal-
lende) Verlegesystem der Beklagten. Zweitens, der mit
der Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen das lizenzier-
te Patent einhergehende Vertrauensverlust zwischen
den Lizenzvertragsparteien.

Das LG kommt sehr schnell auf den Zeitpunkt der Kiin-
digungserklarung zu sprechen. Nach § 314 Abs. 3 BGB
kann der Berechtigte nur innerhalb angemessener Frist
kindigen, nachdem er vom Kindigungsgrund Kenntnis
erlangt hat. Die Vorschrift soll dazu fuhren, der anderen
Vertragspartei Klarheit dariiber zu verschaffen, ob von
einer Kindigungsmoglichkeit Gebrauch gemacht wird
oder die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses trotz
Vorliegen eines Kiundigungsgrundes fur den zur Kindi-
gung Berechtigten nicht unzumutbar ist.* Bei der Beur-
teilung der Angemessenheit der Frist orientiert sich die
Rechtsprechung an der in § 626 Abs. 2 BGB normierten
Frist von zwei Wochen, wobei die Angemessenheit letzt-
lich anhand der Umsténde des Einzelfalls zu beurteilen
ist.5

Dem LG kann insoweit zugestimmt werden, als dass
das Zuwarten der Klagerin Gber mehr als ein Jahr (in
der keine Zahlung von Lizenzgebiihren fir das neue
Verlegesystem der Beklagten erfolgte) im konkreten
Fall nicht mehr angemessen i.S.d. § 314 Abs. 3 BGB
war. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass zwischen
den Parteien Streit dartiber Bestand, ob das neue Ver-
legesystem der Beklagten tatsachlich unter den Lizenz-
vertrag fiel und sich die Beklagte zudem einer Auskunft
und Rechnungslegung verweigerte. Sofern parallel das
urspringlich im Lizenzvertrag erfasste Produkt der Kia-
gerin weiter LizenzgebUhren generierte, mag bei der
Klagerin verstandlicherweise kein Interesse an der so-
fortigen Kindigung des Lizenzvertrages bestanden ha-
ben. Die lange Zeitspanne bis zur Kiindigungserklarung
gibt hiervon Zeugnis.

Die Einordnung der mehr als zweimonatigen Zeitspanne
(zwischen dem Zeitpunkt der Kenntnis Uber die Nich-
tigkeitsklage in Frankreich und der Erklarung der Kin-
digung) als nicht mehr angemessen erforderte demge-

4 BGH NZM 2010, 552, Rz. 13; vgl. auch die Gesetzesbe-
griindung BT-Drucks. 14/6040, S. 178.

5 Vgl. etwa BGH NJW 2011, 1438, Rz. 27; BGH NJW
1982, 2432, 2433.

genuber etwas mehr Begriindungsaufwand. Diesen lie-
fert das LG aber im Ergebnis unter Beriicksichtigung der
Umstande des Einzelfalls ebenso Gberzeugend.

Das LG konnte vorliegend den Fall durch Abstellen auf
die Verfristung sachgerecht l6sen. Dennoch ware zu-
nachst die Klarung winschenswert gewesen, ob der
Angriff gegen das Patent die Klagerin Uberhaupt zur
Kindigung des Lizenzvertrages berechtigte. Ziffer 8.1.
des Lizenzvertrages sah vorliegend ein vertragliches
Kiindigungsrecht im Falle des Angriffs gegen das Patent
vor. Wer die Kiindigung seines Lizenzvertrages beflirch-
ten muss, wird jedenfalls nicht vorschnell das lizenzierte
Patent angreifen. Diese Konstruktion kann daher fiur die
Lizenzvertragsparteien de facto wie eine Nichtangriffs-
vereinbarung wirken.® Wird aber der Bestand eines Pa-
tents der gerichtlichen Kontrolle durch Parteivereinba-
rung entzogen, besteht die Gefahr, dass ein eigentlich
vernichtbares Patent bestehen bleibt und so den Wett-
bewerb behindert. Die Zulassigkeit von Nichtangriffsab-
reden unterliegt daher einer kartellrechtlichen Kontrolle.
Das LG hat sich insoweit mit der folgenden Feststellung
begnugt: ,Wéhrend eine allgemeine ,Nichtangriffsabre-
de‘ zwischen den Parteien eines entgeltlichen Lizenz-
vertrages ggf. nicht wirksam ist, wird allgemein ange-
nommen, dass die Regelung eines Kiindigungsrechts
ftir den Fall, dass der Lizenznehmer den Rechtsbestand
eines der Schutzrechte angreift, auf denen die Lizenz-
vergabe beruht, kartellrechtlich wirksam ist."

Exkurs: Kartellrechtliche Zulassigkeit eines lizenzver-

traglichen Kiindigungsrechts nach Angriff gegen das
lizenzierte Patent

Weder das deutsche noch das europaische Patentrecht
enthalten ausdrickliche Vorschriften Gber die Zulassig-
keit von Nichtangriffsabreden. MaRgeblich sind die allge-
meinen kartellrechtlichen Regelungen in Verbindung mit
patentrechtlichen (Verfahrens-)Grundsatzen.” Das gilt
im Geltungsbereich von GWB beziehungsweise AEUV
unabhéngig davon, welchem Recht Patentinhaber und
Lizenznehmer ihren Lizenzvertrag unterstellt haben.?
Das Verhaltnis zwischen deutschem und europaischem
Kartellrecht — geregelt durch die VO 1/2003° — ist von
der Gewabhrleistung der Einheitlichkeit des Wettbewerbs

6 Bottger/Kresken, EuZW 2014, 653, 654 f. sprechen tref-
fend von ,mittelbaren Nichtangriffsklauseln* bzw. ,indirek-
ten Nichtangriffsklauseln; vgl. auch Leistner/Kénigs, WRP
2014, 268, 269.

7 Vgl. von Maltzahn, FS von Gamm, S. 597, 600 f.; Pitz,
Mitt. 1994, 239, 240.

8 LG Dusseldorf InstGE 1, 146, Rz. 19 — Proteinderivat;
Cepl/Riiting, WRP 2013, 305, 306. Eine Prifung am Maf3-
stab der Warenverkehrsfreiheit nach Art. 34 AEUV kommt
dagegen nicht in Betracht. Eine Nichtangriffsabrede in ei-
nem patentrechtlichen Lizenzvertrag bezieht sich nicht auf
die Anwendung von nationalen Vorschriften Uber die Aus-
Ubung eines gewerblichen Rechtsschutzes, durch die der
freie Warenverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten behin-
dert werden konnte, vgl. EuGH GRUR Int. 1989, 56, Rz.
12 — Bayer/Siillhéfer.

9 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002
zur Durchfiihrung der in den Art. 81 und 82 des Vertrages

niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABI. 2003 Nr. L 1, S. 1. .
95
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gepragt.'® Nach Art. 3 Abs. 2 VO 1/2003 besteht im An-
wendungsbereich von Art. 101 AEUV daher ein Vorrang
des europaischen Kartellrechts.!! Allerdings hat die mit
Wirkung zum 1. Juli 2005 in Kraft getretene 7. GWB-
Novelle'? ohnehin fiir eine fast vollstandige Anglei-
chung der deutschen Vorschriften an die Regelungen
des EU-Kartellrechts gesorgt."” Uberdies gelten nach
§ 2 Abs. 2 S. 2 GWB die Gruppenfreistellungsverord-
nungen (Art. 101 Abs. 3 AEUV) im deutschen Kartell-
recht entsprechend.

Mit Blick auf die kartellrechtliche Zulassigkeit von pa-
tentrechtlichen Nichtangriffsabreden kommt damit der
TT-GVO und den entsprechenden Leitlinien der Kom-
mission (TT-Leitlinien)'* besondere Bedeutung zu.!” Das
gilt nach § 2 Abs. 2 S. 2 GWB ausdricklich selbst dann,
wenn die Vereinbarung nicht geeignet ist, den Handel
zwischen den Mitgliedsstaaten der EU zu beeintrachti-
gen.'®

Unter Geltung der Technologietransfer-Gruppenfreistel-
lungsverordnung aus dem Jahre 2004 (TT-GVO 2004)""
waren lizenzvertragliche Kiindigungsrechte freigestellt.'®
Die TT-GVO wurde aber mit Wirkung zum 1. Mai 2014
geandert. Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO gilt die Frei-
stellung nunmehr nur noch bei Kiindigungsregelungen,
die in exklusiven Lizenzvereinbarungen enthalten sind.
Nach Art. 1 Abs. 1 lit. p) TT-GVO ist eine Exklusivlizenz
eine solche, bei der der Lizenzgeber selber mit den li-
zenzierten Technologierechten weder im Allgemeinen
noch im Hinblick auf eine bestimmte Nutzung oder in
einem bestimmten Gebiet produzieren darf und diese
Technologierechte auch nicht an Dritte vergeben darf.
Die Kommission geht namlich bei Exklusivlizenzen von
einer geringeren Wahrscheinlichkeit der wettbewerbs-

10 Immenga/Mestmacker/Rehbinder, VO 1/2003, Art. 3,
Rn. 4; vgl. auch Erwagungsgrund 1 der VO 1/2003.

11 Cepl/Riiting, WRP 2013, 305, 306, Fn. 11; Hauck,
WRP 2012, 673, 674.

12 Siebtes Gesetz zur Anderung des Gesetzes gegen Wet-
tbewerbsbeschrankungen v. 07.07.2005, BGBI. I, S. 1954.
13 Vgl. dazu ausfuhrlich m.w.N. Bechtold, NJW 2007, 3761,
3761 f.; Bechtold/Buntscheck, NJW 2005, 2966, 2967;
Fuchs, WRP 2005, 1384, 1386 f.

14 Leitlinien zur Anwendung des Art. 101 AEUV auf Tech-
nologietransfer-Vereinbarungen v. 28.03.2014, ABI. EU Nr.
C 89, S. 3 ff. Die TT-Leitlinien stellen ausweislich Rn. 2 f.
nur Orientierungshilfen dar, wobei sich eine rein ,mecha-
nische” Anwendung verbietet.

15 Zur Anwendbarkeit der TT-GVO im Einzelnen vgl. von
der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaster, Europ. Unionsrecht,
Nach Art. 101, Rn. 790 ff. i.V.m. Rn. 896 ff.

16 Vgl. auch Cepl/Riiting, WRP 2013, 305, 306; Hauck,
WRP 2012, 673, 674.

17 Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission v.
27.04.2004 Uber die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EGV
auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI.
2004 Nr. L 123, S. 11 ff.

18 Art. 5 Abs. 1 lit. c) TT-GVO 2004; dazu m.w.N. Lubitz,
EuzZW 2004, 652, 656; Schumacher/Schmid, GRUR 2006,
1,9.

schadigenden Wirkung von Kindigungsklauseln aus.'
Der Patentinhaber, der sein Schutzrecht exklusiv lizen-
siert, wird mithin besser geschitzt als derjenige, der
eine Mehrzahl von Lizenzen erteilt.? Der Kreis zulas-
siger (de facto-)Nichtangriffsabreden ist dadurch enger
geworden, wenngleich im Einzelfall eine Freistellung
Uber Art. 101 Abs. 3 AEUV mdglich bleibt.?!

AbschlieRende Wiirdigung

Im vom LG beurteilten Fall erfolgte die Kiindigung des
Lizenzvertrages am 13. Mai 2014 — und damit keine zwei
Wochen nach Inkrafttreten der neuen TT-GVO.# Das LG
hatte daher Anlass gehabt, die Anderung der TT-GVO zu
problematisieren und der Frage nachzugehen, ob eine
Exklusivlizenz vorlag. Nur dann ware das Kindigungs-
recht des Lizenzgebers gemal Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-
GVO als Reaktion auf die Nichtigkeitsklage gegen sein
Patent freigestellt gewesen. Hatte es sich nicht um eine
Exklusivlizenz nach Art. 1 Abs. 1 lit. p) TT-GVO gehan-
delt, ware — vorbehaltlich einer Einzelfreistellung nach
Art. 101 Abs. 3 AEUV - Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages
unwirksam gewesen. Dann hatte es der Klagerin schon
an einem Kindigungsgrund wegen des Angriffs auf ihr
Patent gefehlt.

Allerdings sieht Art. 10 TT-GVO eine Ubergangs-
vorschrift dahingehend vor, dass das Verbot aus
Art. 101 Abs. 1 AEUV vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April
2015 nicht fur solche Vereinbarungen gilt, die am 30. Ap-
ril 2014 bereits in Kraft waren und zu diesem Datum die
Voraussetzungen einer Freistellung nach der TT-GVO
2004 erflllten. Es spricht daher vieles dafur, dass Ziffer
8.1. des Lizenzvertrages unter Art. 5 Abs. 1 lit. ¢) TT-
GVO 2004 freigestellt war und der Klagerin damit wegen
des Angriffs gegen ihr Patent — so wie im Ergebnis auch
vom LG angenommen — ein Kiindigungsgrund zustand.

Das LG hatte in der vorliegenden Entscheidung die
Maoglichkeit gehabt, als eines der ersten Gerichte tber-
haupt zum neuen Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO Stellung
zu beziehen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der
kartellrechtlichen Problematik war allerdings nicht erfor-
derlich. Die Kiindigung des Lizenzvertrages erfolgte je-
denfalls nicht mehr innerhalb angemessener Frist.

19 Rn. 139 TT-Leitlinien, mit der Begriindung, dass sich der
Lizenzgeber einer exklusiven Lizenz selbst in einem beson-
deren Abhangigkeitsverhaltnis befinden kann, da der Lizen-
znehmer seine einzige Einnahmequelle fiir das lizenzierte
Technologierecht ist; vgl. auch Boéttger/Kresken, EuZW
2014, 653, 656; krit. Besen/Slobodenjuk, GRUR 2014, 740,
742 f.

20 Besen/Slobodenjuk, GRUR 2014, 740, 742.

21 Bottger/Kresken, EuZW 2014, 653, 656; vgl. auch
Rn. 139, Fn. 67 TT-Leitlinien; Leistner/Kénigs, WRP 2014,
268.

22 Fur das Wirksamwerden der Kiindigungserklarung als
empfangsbedirftige Willenserklarung ist genauer auf den
Zugang der Kindigungserklarung (hier am 21. Mai 2014)
abzustellen, § 130 Abs. 1 S. 1 BGB.
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1. Bundesregierung beschlieRt Anderung des TMG

Das Bundeskabinett hat den vom Bundesminister fir
Wirtschaft und Energie vorgelegten Entwurf zur Ande-
rung des Telemediengesetzes (TMG) gebilligt. Mittels
der gesetzlichen Modifikation soll eine schnelle und
starkere Verbreitung von WLAN in deutschen Stadten
erreicht werden. Hierfur sieht der Uberarbeitete Entwurf
insbesondere eine Reform der Haftungsprivilegierungs-
vorschrift fur Access-Provider (§ 8 TMG) vor: In der ge-
planten Gesetzesanderung wird u. a. festgelegt, dass
der Anbieter eines drahtlosen Netzwerkes grundsatzlich
haftungsprivilegiert sein kann, dieses Privileg jedoch
vom Einsatz angemessener Sicherungsmaflnahmen
sowie von der Zusicherung des Internetnutzers, er
werden Uber den WLAN-Anschluss keine Rechtsver-
letzungen begehen, abhangt. Damit soll die in Recht-
sprechung und Literatur bislang nicht Gbereinstimmend
beantwortete Frage, ob auch der Betreiber eines 6ffent-
lichen WLAN als Access-Provider zu qualifizieren ist,
abschliefend geklart werden. Erflllt der WLAN-Betrei-
ber beide Voraussetzungen, ist er im Allgemeinen von
einer Haftung freigestellt. Dies gilt auch im Hinblick auf
die sog. Storerhaftung, die insbesondere im Bereich des
Urheber- und Markenrechts Anwendung findet. Bezlig-
lich der Host-Provider sieht der Gesetzesentwurf eine
Haftungsverscharfung fir gefahrgeneigte Dienste vor.

Der Entwurf zur Anderung des TMG ist bereits von vie-
len Seiten kritisiert worden. So halt beispielsweise der
Bundesrat den Gesetzesentwurf fir verbesserungs-
wurdig; Prof. Dr. Hoeren von der Universitat in Minster
bezeichnete das Vorhaben in einer Stellungnahme als
nicht europarechtskonform.

Quelle: BMWi

Markenrecht

2. Gambia tritt dem Madrider Markensystem bei

Gambia tritt dem Madrider Markensystem bei. Das Ab-
kommen tritt in Gambia am 18.12.2015 in Kraft.

Quelle: WIPO

3. Einfithrung neuer Schutzrechtsurkunden im Deut-
schen Patent- und Markenamt fiir Marken-Eintra-
gungen

,Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat-
te zum 1. April 2015 neue, einheitliche Schutz- und
Schmuckurkunden fiir Patente, Gebrauchsmuster und
Designs eingefiihrt. Nun werden zum 1. November 2015
auch die Urkunden fir die Marken dem neuen Design
angepasst. Mit der Uberarbeiteten Gestaltung wird das
Layout der Urkunden modernisiert, grafisch aufgewer-
tet, vereinheitlicht und an das Corporate Design des
DPMA sowie der Bundesregierung angepasst. Nach §
25 der DPMA-Verordnung sind fir Schutzrechtsinhaber

gedruckte Urkunden Uber die Erteilung des Patents, die
Eintragung des Gebrauchsmusters, der Marke, des De-
signs sowie des Schutzes der Topografie in das jeweili-
ge Register zu fertigen.”

Quelle: DPMA

4. Konvergenzprojekt ,Unterscheidungskraft
— Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht
unterscheidungskraftigen Wortern“

Im Rahmen des vom HABM initiierten Konvergenzpro-
gramms soll die Amtspraxis der europaischen Marken-
amter weiter angeglichen werden. Dazu werden in ver-
schiedenen Projekten Grundsatze flr eine gemeinsame
Praxis entwickelt.

Eines dieser Projekte betrifft die Unterscheidungskraft
von Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unter-
scheidungskraftigen Wortern, also die Frage, wann eine
Wort-/Bildmarke, deren Wortbestandteile schutzunfahig
sind, aufgrund der bildlichen Ausgestaltung das erfor-
derliche Maf an Unterscheidungskraft erreicht.

Das Projekt sei von groRRer praktischer Relevanz, weil
viele Marken als Wort-/Bildmarken angemeldet werden.
Das Projekt wurde initiiert, weil die Praxis der einzelnen
europaischen Markenamter und des HABM sehr unter-
schiedlich war.

Das DPMA, das als Mitglied der Projektarbeitsgruppe
an der Erarbeitung der Grundsatze flr eine gemeinsa-
me Praxis unmittelbar mitgewirkt hat, begrult die Er-
gebnisse des Projekts ausdricklich und richtet seine
Prufungspraxis daran aus.

Ausfuhrliche Informationen und Beispiele sind in der
Gemeinsamen Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis zur
Unterscheidungskraft - Wort-/Bildmarken mit beschrei-
benden/nicht unterscheidungskraftigen Wértern zusam-
mengefasst. Erlauternde Hinweise finden sich in den
FAQ zur Gemeinsamen Praxis CP3 Unterscheidungs-
kraft - Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unter-
scheidungskraftigen Wortern.*

Quelle: DPMA

5. BGH Pressemitteilung: Banken miissen Kontoin-
formationen von Markenfalschern herausgeben

BGH, Urt. v. 21.10.2015, | ZR 51/12 — Davidoff Hot Wa-
ter Il

OLG Naumburg, Urt. v. 15.3.2012, 9 U 208/11
LG Magdeburg, Urt. v. 28.9.2011, 7 O 545/11

[Der Bundesgerichtshof hat entschieden], dass ein Ban-
kinstitut eine Auskunft Gber Namen und Anschrift eines
Kontoinhabers nicht unter Hinweis auf das Bankgeheim-
nis verweigern darf, wenn tber das Konto die Zahlung
des Kaufpreises fir ein gefalschtes Markenprodukt ab-
gewickelt worden ist.

Die Klagerin ist Lizenznehmerin fur die Herstellung und
den Vertrieb von Davidoff-Parfims. Im Januar 2011 bot
ein Verkaufer auf der Internetplattform eBay ein Parfim
unter der Marke ,Davidoff Hot Water” an, bei dem es


http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/telemedienaenderungsgesetz-aenderung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5463/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-beschliesst-umstrittenen-WLAN-Gesetzentwurf-2818747.html
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0401-0500/440-15(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0401-0500/440-15(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://freifunkstattangst.de/files/2015/09/Stellungnahme_TMG_EU_Notififizierung_hoeren.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Netzpolitik/rechtssicherheit-wlan.html
http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/madridp-gp/treaty_madridp_gp_207.html
http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9518.pdf
http://dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/schutzurkunden_marken/index.html
http://dpma.de/docs/marke/cp3ccde.pdf
http://dpma.de/docs/marke/cp3ccde.pdf
http://dpma.de/docs/marke/cp3ccde.pdf
http://dpma.de/docs/marke/cp3faqde.pdf
http://dpma.de/docs/marke/cp3faqde.pdf
http://dpma.de/docs/marke/cp3faqde.pdf
http://dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/konvergenzprojekt_wort_bildmarken/index.html
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/portal/t/buq/page/bssahprod.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE213022012&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true
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sich offensichtlich um eine Produktfalschung handelte.
Als Konto, auf das die Zahlung des Kaufpreises erfolgen
sollte, war bei eBay ein bei der beklagten Sparkasse ge-
fihrtes Konto angegeben. Die Klagerin ersteigerte das
Parfiim und zahlte den Kaufpreis auf das angegebene
Konto. Nach ihrer Darstellung konnte sie nicht in Erfah-
rung bringen, wer Verkaufer des gefalschten Parfims
war. Sie hat deshalb die beklagte Sparkasse nach § 19
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG auf Auskunft tber Namen
und Anschrift des Kontoinhabers in Anspruch genom-
men. [...]

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren mit Beschluss
vom 17. Oktober 2013 ausgesetzt und dem Gerichts-
hof der Europaischen Union die Frage vorgelegt, ob die
Kontodaten, lber die die Klagerin von der Sparkasse
Auskunft verlangt, Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie
2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums unterfallen und — wenn dies der Fall sein soll-
te — ob gleichwohl im Interesse der effektiven Verfolgung
von Markenverletzungen die Beklagte Auskunft Gber die
Kontodaten geben muss [...].

Der Gerichtshof der Europaischen Union hat hiertiber
durch Urteil vom 16. Juli 2015 entschieden. Danach ist
Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG dahin
auszulegen, dass er einer nationalen Rechtsvorschrift
wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden ent-
gegensteht, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und
bedingungslos gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs.
1 Buchst. c dieser Richtlinie Uber Namen und Anschrift
eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankge-
heimnis zu verweigern. Die Prifung, ob die nationale
Rechtsvorschrift eine solche Weigerung bedingungs-
los gestattet, ist Sache des vorlegenden nationalen
Gerichts. Dieses hat auch zu prifen, ob das nationa-
le Recht gegebenenfalls andere Rechtsbehelfe oder
Rechtsmittel enthalt, die es den zustandigen Justiz-
behoérden ermdglichen, im Einklang mit der Richtlinie
2004/48/EG die Erteilung der erforderlichen Auskiinfte
Uber die Identitat der unter Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie
fallenden Personen nach MaRgabe der spezifischen
Merkmale des Einzelfalls anzuordnen.

Der Bundesgerichtshof hat auf dieser Grundlage nun-
mehr entschieden, dass der Klagerin ein Anspruch auf
Auskunft iber Namen und Anschrift des Kontoinhabers
zusteht. Die Bestimmung des § 19 Abs. 2 Satz 1 Halb-
satz 2 MarkenG ist unionsrechtskonform dahin auszu-
legen, dass ein Bankinstitut nicht gemaf § 383 Abs. 1
Nr. 6 ZPO die Auskunft Giber Namen und Anschrift eines
Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis
verweigern darf, wenn das Konto fur den Zahlungsver-
kehr im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Mar-
kenverletzung genutzt wurde. Das Grundrecht des Kon-
toinhabers auf Schutz der personlichen Daten nach Art.
8 EU-Grundrechtecharta und das Recht der Bank auf
Berufsfreiheit nach Art. 15 EU-Grundrechtecharta mus-
sen hinter den Grundrechten der Markeninhaberin auf
Schutz des geistigen Eigentums und einen wirksamen
Rechtsschutz zuriicktreten (Art. 17 und 47 EU-Grund-
rechtecharta). Die Maoglichkeit der Einleitung eines
Strafverfahrens steht einem Auskunftsanspruch gemaf
§ 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegen ein Bankinstitut nicht
entgegen.

Quelle: BGH, Pressemitteilung v. 21.10.2015

Patent- und Sortenschutzrecht

6. Global Innovation Index 2015 — Schweiz als ewi-
ger Spitzenreiter

Die Schweiz ist laut des am 17.09.2015 verdffentlichten
»Global Innovation Index 2015 zum fiinften Mal in Folge
das innovativste Land der Welt, gefolgt — wie auch im
letzten Jahr — vom Vereinigten Konigreich und Schwe-
den. Deutschland verbessert sich auf Platz 12.

Der Global Innovation Index wird gemeinsam von der
World Intellectual Property Organization (WIPO), der
Cornell University sowie der Business School INSEAD
herausgegeben. Die Autoren haben fur den Index an-
hand von 79 Kriterien die Innovationsfahigkeit von 141
Volkswirtschaften gemessen.

Quelle: WIPO, Pressemitteilung v. 17.09.2015

7. ltalien tritt dem einheitlichen europdischen Pa-
tentsystem bei

Italiens Beitritt zum EU-Patent mit einheitlicher Wirkung
ist nun auch von offizieller Seite bestatigt worden. In
einer Pressemitteilung begrifite die Europaische Kom-
mission ltaliens Entscheidung, sich als 26. Mitgliedstaat
dem einheitlichen europaischen Patentsystem anzu-
schlielRen. Im Jahre 2011 hatte Italien noch gemeinsam
mit Spanien eine Klage beim Europaischen Gerichtshof
(EuGH) gegen den Beschluss des Europaischen Rates,
eine verstarkte Zusammenarbeit zur Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes fir die Europaische Union
zu begrinden, eingereicht. Sie wurde vom EuGH ab-
gewiesen. ltalien muss das Ubereinkommen (ber ein
einheitliches Patentgericht (EPGU) allerdings noch ra-
tifizieren.

Derweil wurde au3erdem ein Protokoll Gber die vorlaufi-
ge Anwendung von Teilen des EPGU ausgearbeitet, das
bislang 7 Mitgliedstaaten unterzeichnet haben. Es sieht
einen gut halbjahrigen Probelauf des neuen Gerichts-
systems vor. Inzwischen hat der Engere Ausschuss der
Européischen Patentorganisation (EPO) zudem einen
Verteilungsschlissel fir die Jahresgeblihren der ein-
heitlichen Patente entwickelt. Die Ubereinkunft sieht vor,
dass 50% des Geldes an die EPO flieRen, die anderen
50% unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden sollen.

Quellen: Européische Kommission. Daily News v.
30.09.2015 (engl.); EPA, News v. 10.09.2015 (engl.);

juve.de

Vgl. auch CIPReport 2/2013, S. 50 Nr. 33 sowie CIPRe-
port 3/2015, S. 69 Nr. 6

8. EPA und Serbien verlangern ihre Kooperation

Serbien feiert derzeit das 95-jahirge Bestehen eines ge-
werblichen Rechtsschutzes. Im Zuge dieses Jubilaums
unterzeichnete das Europaische Patentamt (EPA) ein
Kooperationsabkommen mit dem Amt fiir Gewerblichen
Rechtsschutz von Serbien. Das Land ist seit Oktober
2010 Mitglied der Europaischen Patentorganisation.

Quelle: EPA, News v. 17.11.2015 (engl.)
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9. EPA schlieBt Abkommen mit der Republik Moldau

Das Europaische Patentamt (EPA) und die Republik Mol-
dau haben ein Validierungsabkommen getroffen, das am
1. November dieses Jahres in Kraft getreten ist. Dieses
Abkommen ermdglicht es Patentanmeldern oder -inha-
bern, ihre europaischen Anmeldungen bzw. Patente auf
moldawischem Hoheitsgebiet zu validieren. Nach der
Validierung gewahren diese Patente dieselben Rechte
und denselben Rechtsschutz wie in Moldau erteilte nati-
onale Patente.

Quelle: EPA, Pressemitteilung v. 08.10.2015

10. EPA und Australien unterzeichnen Memorandum
of Understanding

Das Europaische Patentamt (EPA) und IP Australia ha-
ben ein Memorandum of Understanding (MoU) Uber ihre
kinftige Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Abkom-
men sieht u. a. einen verbesserten gegenseitigen Zugriff
auf Patentinformationen sowie die Einrichtung eines Pi-
lotprojektes zum Patent Prosecution Highway (PPH) vor.
Ebenso soll dem IP Australia im Wege eines weiteren Pi-
lotprojekts die Gemeinsame Patentklassifikation (CPC)
nahergebracht werden.

Quelle: EPA, Pressemitteilung v. 07.10.2015

11. EPA und USPTO bekraftigen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der gemeinsamen Patentklassifikation

Das Europaische Patentamt (EPA) sowie das US-ame-
rikanische Patent- und Markenamt (USPTQO) mdchten
auch in Zukunft eng miteinander zusammenarbeiten
und haben zu diesem Zweck ein Memorandum of Un-
derstanding unterschrieben. Durch dieses Abkommen
verpflichten sich beide Institutionen, das bislang erfolg-
reiche gemeinsam Patentklassifikationssystem weiterhin
in Kooperation zu verwalten. Die gemeinsame Patent-
klassifikation (CPC) wird weltweit von insgesamt 19 Pa-
tentamtern beachtet.

Quelle: EPA, News v. 06.10.2015 (engl.)

12. EPA und SIPO feiern 30-jahrige Zusammenarbeit

Das Europaische Patentamt (EPA) und das staatliche
Amt fir geistiges Eigentum der Volksrepublik China
(SIPO) feiern in diesem Jahr das 30-jahirge Jubilaum
ihrer bilateralen Zusammenarbeit. Das EPA hat aus die-
sem Anlass zahlreiche Hintergrundinformationen zur in-
ternationalen Kooperation mit China veréffentlicht.

Quelle: EPA, Pressemitteilung v. 09.10.2015

13. Deutschland tritt Nagoya-Protokoll bei

Der Deutsche Bundestag hat am 15.10. dieses Jahres
den Weg zum Beitritt Deutschlands zum Nagoya-Proto-
koll gegen Biopiraterie geebnet, indem er den von der
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwirfen zur vol-
kerrechtlichen Ratifizierung sowie der nationalen Umset-
zung des Nagoya-Protokolls zugestimmt hat. Ziel dieses
internationalen Abkommens ist es, die illegale Nutzung

genetischer Ressourcen von Tieren und Pflanzen welt-
weit zu bekampfen. Zu diesem Zweck soll u. a. das deut-
sche Patentgesetz modifiziert werden. Kunftig soll auch
bei der Anmeldung von Patenten nachvollzogen werden
kdnnen, ob biologisches Material aus anderen Landern
verwendet und ob dieses gegebenenfalls auf legalem
Wege erworben wurde. Das Nagoya-Protokoll ist am 12.
Oktober 2014 in Kraft getreten und wurde bislang von
68 Staaten sowie der Europaischen Union (EU) unter-
zeichnet.

Quelle: BMUB, Pressemitteilung Nr. 263/15v. 15.10.2015

14. DPMA und brasilianisches Amt fiir gewerbliche
Schutzrechte verstarken Kooperation

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie
das Brasilianischen Nationale Institut fir gewerblichen
Rechtsschutz (INPI Brasil) haben, vertreten durch ihre
Prasidenten, eine gemeinsame Erklarung uber die bi-
laterale Zusammenarbeit unterzeichnet. Auf Grundlage
dieser Vereinbarung soll die bisher erfolgreiche Koope-
ration auf dem Gebiet des Verfahrens und der Verwal-
tung gewerblicher Schutzrechte fortgefiihrt und verbes-
sert werden. Ebenso wurde ein intensiverer Austausch
von Informationen und Daten angedacht. Das bilaterale
Abkommen hat eine Laufzeit von drei Jahren mit der Op-
tion auf Verlangerung.

Quelle: DPMA, Pressemitteilung v. 07.10.2015

15. Aktuelle Entscheidungen der Schiedsstelle nach
dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen ab so-
fort online abrufbar

Uber die Internetseite des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts (DPMA) sind nunmehr Entscheidungen der
Schiedsstelle nach dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfin-
dungen online einsehbar. Die Datenbank enthalt anony-
misierte Entscheidungen von Mitte 2012 bis zur Gegen-
wart.

Quelle: DPMA, Hinweis v. 30.10.2015

16. Viel Bewegung im Bereich der Biopatente

Trotz sich mittlerweile haufender Kritik hat das Euro-
paische Patentamt (EPA) erneut Patente auf konven-
tionell gezuchtete Lebensmittel erteilt. Der Schweizer
Agrarkonzern Syngenta erhielt sowohl ein gewerbliches
Schutzrecht auf Tomaten mit erhdhtem Flavonolgehalt
als auch auf eine kernlose Paprikasorte. Die Entschei-
dungen des EPA sind deshalb so umstritten, weil biolo-
gische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tie-
ren gem. Art. 53 der Europaischen Patentlibereinkunft
(EPU) grundsatzlich von der Patentierbarkeit ausgenom-
men sind. In Deutschland hat beispielsweise der Bun-
desrat offiziell zu dieser Problematik Stellung bezogen.
In seinem Beschluss vom 20.07.2015 forderte er die
Bundesregierung auf, sich daflr einzusetzen, ,dass fiir
klassische Verfahren der Pflanzen- und Tierzucht durch
biologische Verfahren wie Kreuzung und Selektion und
die daraus hervorgegangenen Tiere und Pflanzen sowie
deren Fortpflanzungsprodukte Patente auch dann nicht
erteilt werden kénnen, wenn zu diesem klassischen Ver-
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fahren ein technischer Schritt hinzukommt.*

Uber einen Widerruf eines Patents zur Ziichtung beson-
ders leistungsstarker Milchkiihe kénnen sich hingegen
der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM)
und die Arbeitsgemeinschaft bauerliche Landwirtschaft
(AbL) freuen. Sie hatten gemeinsam mit noch weiteren
Organisationen Einspruch gegen ein Patent eingereicht,
das ein Verfahren zur Identifizierung des milchleistungs-
fordernden DGAT-Gens bei Rindern umfasst. Das EPA
gab dem Einspruch nun statt. Als weniger erfolgreich
erwies sich ein Einspruch mehrerer Umweltorganisati-
onen gegen zwei Patente auf genmanipulierte Tiere wie
Mause, Ratten, Kaninchen, Katzen, Hunde, Rinder, Zie-
gen, Schweine, Pferde, Schafe und Schimpansen. Laut
der Patentschrift des US-Unternehmens Intrexon (Pa-
tentinhaber) sollen die besagten Tiere mit Genen ma-
nipuliert werden, die unter anderem nach Vorlage des
Erbguts von Insekten synthetisiert wurden. Diese klinst-
liche DNA soll die Kontrolle verschiedener Genfunktio-
nen ermdglichen. Die Organisation Testbiotech ist nach
eigenen Angaben gewillt, Beschwerde gegen die Ent-
scheidung des EPA, die entsprechenden gewerblichen
Schutzrechte aufrechtzuerhalten, einzulegen.

Vgl. auch die Grundsatzentscheidung der Grol3en Be-
schwerdekammer des EPA zur Patentierbarkeit von
konventionell geziichtetem Brokkoli und Tomaten in Cl-
PReport 2/2015, S. 36 Nr. 27 sowie den Widerruf des
EPA beziiglich eines Patents auf genmanipulierte Tiere
in CIPReport 3/2015, S. 70 Nr. 10

17. Apple unterliegt im Patentrechtsstreit mit der
University of Wisconsin

In einem Patentrechtsstreit mit der University of Wis-
consin unterlag der iPhone-Hersteller Apple in erster
Instanz. Zu Ungunsten des Unternehmens ging das Ge-
richt davon aus, dass Apple ein Patent der University
of Wisconsin verletzte. Das entsprechende gewerbliche
Schutzrecht betrifft eine Technologie, die fur effiziente-
re Chips sorgen soll. Apples Antrag, das Patent fur un-
gultig zu erklaren, wurde vom Gericht abgewiesen. Der
Schadensersatzanspruch der University of Wisconsin
belauft sich auf 234 Millionen US-Dollar. Damit blieben
die Geschworenen des zustandigen Gerichts zwar deut-
lich hinter der in den Medien kursierenden Summe von
860 Millionen US-Dollar zurlck, die Verantwortlichen
der University of Wisconsin zeigten sich dennoch hoch-
zufrieden mit dem Urteil. Ein Einspruch Apples gegen
die veranschlagte Schadensersatzsumme ist vom zu-
standigen Richter abgelehnt worden. Im Ubrigen hat die
University of Wisconsin eine weitere Klage gegen Apple
eingereicht. Gegenstand dieses Verfahrens sind neuere
iOS-Chips.

Quelle: heise online

18. Google und SAP schlieBen Patentabkommen

Der Internetriese Google sowie der Softwarehersteller
SAP haben ein Patentabkommen geschlossen. Gemal
der Vereinbarung raumen sich die Unternehmen gegen-
seitig Nutzungsrechte an ihren Patenten — inklusive ei-
ner weiten Bandbreite von gewerblichen Schutzrechten,
die in den kommenden finf Jahren erst noch beantragt
werden — ein.

Google und SAP sind u. a. Grindungsmitglieder des
LOT Network. Hierbei handelt es sich um einen Verbund
mehrerer grof3er Unternehmen, die gemeinsam gegen
die Praxis der sog. Patenttrolle vorgehen wollen.

Quellen: SAP. Pressemitteilung v. 29.10.2015 (engl.);
ZDNet

19. Google und Microsoft legen Patentstreitigkeiten
bei

Medienberichten zufolge wollen Microsoft und Google
in Zukunft enger zusammenarbeiten: Die beiden Un-
ternehmen verstandigten sich darauf, rund 20 bislang
laufende Patentstreitigkeitsverfahren in den USA und
Deutschland beizulegen. Geplant ist ferner eine Koope-
ration bei der Entwicklung einer lizenzfreien Technolo-
gie zur Videokompression sowie der Vorgehensweise
gegen sog. Patenttrolle.

Quellen: heise online; ZDNet

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeiten CIPReport
3/2015, S. 71 Nr. 16

20. InterDigital unterliegt im Rechtsstreit mit Nokia

Die US-Handelskommission ITC hat endgliltig entschie-
den, dass Microsoft (ehemals Nokia) keine der vom Pa-
tentverwerter InterDigital geltend gemachten Mobilfunk-
Patente verletzt. Mit seiner Beschwerde vor der Han-
delskommission wollte InterDigital ein Einfuhrverbot,
insbesondere gegen das Mobilfunkendgerat Lumia, er-
reichen. Die dahingehende Beschwerde wurde seitens
des Patentverwerters bereits im Jahr 2007 eingereicht.
Allerdings ist mit der Entscheidung der Handelskommis-
sion noch kein endgultiges Ende der Patentstreitigkei-
ten zwischen InterDigital und Microsoft zu erwarten: Bei
der ITC und vor Gericht sind noch weitere Verfahren der
Kontrahenten anhangig. Microsoft hat zudem im August
diese Jahres Kartellklage gegen InterDigital eingereicht.
Nach Angaben Microsofts bestehen Zweifel daran, ob
der Patentverwerter seine gewerblichen Schutzrechte
tatsachlich auch wie angekiindigt zu FRAND-Bedingun-
gen lizenziert.

Quelle: heise online

21. Samsung und Qualcomm verletzen keine Nvidia-
Patente

Im Patentstreit mit Nvidia hat die US-Handelskommis-
sion ITC nun entschieden, dass weder Samsung noch
Qualcomm giiltige Patente von Nvidia verletzt haben.
Das Unternehmen hatte im September letzten Jahres
sowohl Klage vor einem US-Bundesgericht als auch vor
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der ITC eingereicht. Der zustandige Richter sah zwei
der geltend gemachten gewerblichen Schutzrechte als
nicht verletzt an. Gegen ein weiteres sei zwar verstolien
worden, das Patent sei aber nicht gultig. Laut Medien-
berichten wird Nvidia die Kommission um eine Uberprii-
fung des Spruchs bitten.

Quelle: heise online

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeiten CIPReport
4/2014, S. 86 Nr. 20

Urheberrecht

22. Bundesregierung beschlieBt Gesetzentwurf zur
Reform des Rechtsrahmens fiir Verwertungsgesell-
schaften

Das Bundeskabinett hat den vom Bundesminister flr
Justiz und Verbraucherschutz vorgelegten Gesetzent-
wurf zur kollektiven Rechtewahrnehmung durch Verwer-
tungsgesellschaften beschlossen.

Die gesetzliche Anderung soll zum einen die EU-Richt-
linie 2014/26/EU Uber die kollektive Rechtewahrneh-
mung ins deutsche Recht umsetzen. Zum anderen soll
das Verfahren bei der Vergutung von Privatkopien be-
schleunigt werden.

Quelle: Bundesregierung, Pressemitteilung v. 11.11.2015

Vgl. zum Vorhaben der Gesetzesénderung auch CIPRe-
port 3/2015, S. 73 Nr. 23

23. Schiedsstelle beim DPMA entscheidet liber ,,Ta-
rif Presseverleger”

Im Konflikt zwischen der Verwertungsgesellschaft (VG)
Media und Google hat nun die Schiedsstelle nach dem
Gesetz Uber die Wahrnehmung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) interveniert. Beide Parteien streiten
u. a. uber die Anwendbarkeit und Angemessenheit des
,Jarif Presseverleger”. In diesem Tarif hat die VG Media
auch die Hohe von Lizenzgebihren fiir die Nutzung des
Leistungsschutzrechts fur Presseverleger durch Such-
maschinenanbieter und sogenannte News-Aggrega-
toren festgelegt. Nach dem Leistungsschutzrecht kon-
nen Presseverlage von Suchmaschinen und ahnlichen
Diensten die gewerbliche Nutzung von Artikeln und
Auszligen verbieten, soweit die Nutzung Uber einzelne
Worter und kleinste Textausschnitte (sog. Snippets) hi-
nausgeht. Im Einzelnen befand die Schiedsstelle, dass
der besagte Tarif in dem Streitfall grundsatzlich Anwen-
dung finde. Es sei jedoch unumganglich fiir den Aus-
nahmetatbestand der einzelnen Woérter und kleinsten
Textausschnitte eine feste Wortzahlgrenze anzugeben.
Diesbezuglich erscheine eine Anzahl von 7 Woértern ex-
klusive der Suchbegriffe angemessen. Unangemessen
sei hingegen die von der VG Media festgelegte Bemes-
sungsgrundlage; die aktuelle Tarifhdhe sei zu hoch.

Beide Parteien haben jedoch laut Medienberichten die
Einigung abgelehnt und den Vorschlagen der Schieds-
stelle widersprochen. Damit ist das Schiedsverfahren

zwischen der VG Media und Google gescheitert. Ein
Gerichtsverfahren dirfte unausweichlich sein.

Das Bundeskartellamt hat es seinerseits abgelehnt, ein
formliches Missbrauchsverfahren gegen Google einzu-
leiten. Nach einer Klage der VG Media hatte der Interne-
triese angekiindigt, Suchergebnisse fir die Webseiten
der von VG Media im Rahmen des Rechtsstreits vertre-
tenen Verlage nur noch verkirzt anzuzeigen, wenn die
Verlage nicht die Einwilligung in die unentgeltliche Nut-
zung erklarten. Die Verwertungsgesellschaft sieht hierin
eine diskriminierende Vorgehensweise.

Quellen: DPMA. Hinweis v. 24.09.2015; urheberrecht.
org

24, Register der vergriffenen Werke umfasst mittler-
weile 450 Eintrage

Das vom Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA)
freigeschaltete Register fur vergriffene Werke umfasst
mittlerweile 450 Eintrage. Durch das Regqister wird es
vor allem offentlichen Einrichtungen ermdglicht, die
nicht mehr lieferbaren Werke zu digitalisieren und der
Allgemeinheit zuganglich zu machen. Die Nutzung setzt
jedoch eine vorherige Lizenzvereinbarung mit den zu-
stéandigen Verwertungsgesellschaften voraus. Das Re-
gister fiihrt nur diejenigen vergriffenen Werke beztiglich
derer eine Verwertungsgesellschaft beabsichtigt, Rech-
te flr nicht gewerbliche Digitalisierungsvorhaben zu li-
zenzieren.

Quelle: DPMA., Newsletter v. August 2015

25. Googles Buchsuche féllt unter die Fair Use-Dok-
trin

Ein US-Berufungsgericht hat im Oktober dieses Jahres
entschieden, dass der Online-Dienst, mit dem Google
Bucher scannt, digitalisiert und auszugsweise online
bereitstellt, urheberrechtlich zulassig ist. Entgegen der
Auffassung der US-Autorenvereinigung Authors Guild,
die insbesondere von Google ein Nutzungsentgelt fir
die entsprechende Verwendung geschutzter Werke
gefordert hatte, sei die Buchsuche uber die im ameri-
kanischen Urheberrecht geltende Fair Use-Doktrin ge-
schitzt. Damit bestatigte das Gericht eine erstinstanzli-
che Entscheidung aus dem Jahr 2013.

Quelle: urheberrecht.org

26. Warner halt in den USA keine Urheberrechte am
Geburtstagslied ,,Happy Birthday“

Anlasslich einer Klage der Produktionsfirma Good Mor-
ning to You Productions (GMTY) gegen den Musikverlag
Warner/Chappell Music Inc. aus dem Jahr 2013 hat ein
Bundesbezirksgericht in Kalifornien nun entschieden,
dass Warner keine Urheberrechte an dem Liedtext des
weltweit bekanntes und beliebten Geburtstagslied ,Hap-
py Birthday“ halt. Welche Person stattdessen uber ein
gliltiges Copyright verfligt, ist nicht bekannt. Die Melo-
die des Liedes ist seit 1949 gemeinfrei. Warner hatte
in der Vergangenheit und auch gegenuber GMTY Li-
zenzgebuhren fur die Nutzung des Geburtstagsliedes
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http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-04.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_VG_Richtlinie_Umsetzungsgesetz.pdf;jsessionid=2A8F1D9AB5BCB240C3E06C17EC6B0B39.1_cid297?__blob=publicationFile&v=1
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http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-03.pdf
https://www.vg-media.de/de/digitale-verlegerische-angebote/tarif.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/2/i/5484/
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2014/22_08_2014_Beschwerde-VG-Media_Google.html
http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/tarifpresseverleger/index.html
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http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/register_vergriffener_werke/index.html
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/register_vergriffener_werke/index.html
http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/register_vergriffener_werke/index.html
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http://www.urheberrecht.org/news/w/google+book/p/1/i/5077/
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gefordert. In einer Sammelklage soll dariiber verhandelt
werden, ob der Musikverlag zu einer Ruckzahlung der
zu Unrecht eingenommenen Tantiemen verpflichtet ist.

Innerhalb der EU dirften sowohl die Melodie als auch
der Text noch bis Ende 2016 urheberrechtlich ge-
schitzt sein.

Quellen: urheberrecht.org; heise online

27. Rapper Jay Z setzt sich vor Gericht durch

Der bekannte US-Rapper Jay Z hat sich erfolgreich ge-
gen eine Urheberrechtsklage gewehrt. Ihm, dem Produ-
zenten Timbaland und mehreren Plattenfirmen wurde
vom Neffen des agyptischen Komponisten Baligh Hamdi
vorgeworfen, fir den Hit ,Big Pimpin®“ urheberrechtlich
geschutztes Material verwendet zu haben. Die Klage
wurde nun von einem US-Gericht abgewiesen. Der Nef-
fe Hamdis hatte geltend gemacht, dass Jay Z trotz einer
bestehenden Musiklizenz noch die ausdrickliche Ge-
nehmigung der Erben des Komponisten bendtigt hatte.

Quelle: heise online


http://www.urheberrecht.org/news/5467/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Urteil-Warner-hat-kein-Copyright-an-Happy-Birthday-2823907.html
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Rechtsprechung in Leitsatzen

EuGH

1. Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke
EuGH. Urt. v. 03.09.2015. C-125/14 — Iron&Smith/Uni-

lever

Leitsatze

1.

Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Ok-
tober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten Uber die Marken ist dahin
auszulegen, dass, sofern die Bekanntheit einer al-
teren Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen
Teil des Gebiets der Europaischen Union erwie-
sen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines
einzigen Mitgliedstaats zusammenfallen kann, der
nicht notwendigerweise der sein muss, in dem eine
Anmeldung der jingeren nationalen Marke erfolgt
ist, davon auszugehen ist, dass diese Marke in
der Europaischen Union bekannt ist. Die von der
Rechtsprechung aufgestellten Kriterien betreffend
die ernsthafte Benutzung der Gemeinschaftsmarke
sind als solche fur den Nachweis des Vorliegens ei-
ner ,Bekanntheit” im Sinne von Art. 4 Abs. 3 dieser
Richtlinie nicht maRgebend.

Der Inhaber einer alteren Gemeinschaftsmarke
kann, sofern die altere Gemeinschaftsmarke bereits
in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europa-
ischen Union Bekanntheit erlangt hat, nicht aber bei
den malRgeblichen Verkehrskreisen des Mitglied-
staats, in dem die Anmeldung der jliingeren nationa-
len Marke erfolgt ist, gegen die Widerspruch erho-
ben wurde, nach Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95
Schutz geniellen, wenn sich herausstellt, dass ein
wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser Ver-
kehrskreise diese Marke kennt, sie mit der jlingeren
nationalen Marke gedanklich verbindet und unter
Berlcksichtigung aller relevanten Umstande des
konkreten Falles entweder eine tatsachliche und
gegenwartige Beeintrachtigung der Gemeinschafts-
marke im Sinne dieser Bestimmung vorliegt oder,
wenn es daran fehlt, die ernsthafte Gefahr einer sol-
chen kinftigen Beeintrachtigung besteht.

2. Eintragung eines aus der Form der Ware beste-
henden Zeichens

EuGH. Urt. v. 16.09.2015, C-215/14 — Société des Pro-

duits Nestlé/Cadbury

Leitsatze

1.

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom
22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten tber die Marken ist da-
hin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus
der Form der Ware bestehenden Zeichens als Mar-
ke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentli-

che Merkmale aufweist, von denen eines durch die
Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden an-
deren zur Erreichung einer technischen Wirkung er-
forderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines
der in dieser Bestimmung genannten Eintragungs-
hindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar
sein.

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95,
wonach Zeichen, die ausschlieBlich aus der zur Er-
reichung einer technischen Wirkung erforderlichen
Form der Ware bestehen, von der Eintragung aus-
geschlossen werden konnen, ist dahin auszulegen,
dass diese Bestimmung die Funktionsweise der
fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstel-
lungsweise anwendbar ist.

Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die,
sei es als Teil einer anderen eingetragenen Mar-
ke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Be-
nutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3
Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, muss
der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Ver-
kehrskreise allein die mit dieser Marke — und nicht
die mit anderen etwa vorhandenen Marken — ge-
kennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von
einem bestimmten Unternehmen stammend wahr-
nehmen.

3. Zur Eintragungsfahigkeit von Formmarken
EuGH, Urt. v. 16.09.2015, C-2150/14 — Vierfach geripp-

ter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat

Leitsatze

1.

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom
22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken ist da-
hin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus
der Form der Ware bestehenden Zeichens als Mar-
ke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentli-
che Merkmale aufweist, von denen eines durch die
Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden an-
deren zur Erreichung einer technischen Wirkung er-
forderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines
der in dieser Bestimmung genannten Eintragungs-
hindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar
sein.

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95,
wonach Zeichen, die ausschlieRlich aus der zur Er-
reichung einer technischen Wirkung erforderlichen
Form der Ware bestehen, von der Eintragung aus-
geschlossen werden kdnnen, ist dahin auszulegen,
dass diese Bestimmung die Funktionsweise der
fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstel-
lungsweise anwendbar ist.

Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die,
sei es als Teil einer anderen eingetragenen Mar-
ke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Be-
nutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3
Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, muss
der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Ver-
kehrskreise allein die mit dieser Marke — und nicht

Markenrecht
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die mit anderen etwa vorhandenen Marken — ge-
kennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von
einem bestimmten Unternehmen stammend wahr-
nehmen.

4. Verwechslungsgefahr bei Wortzeichen mit dersel-
ben Buchstabenfolge wie bei der alteren Marke

EuGH, Urt. v. 22.10.2015, C-20/14 — BGW

BGW

altere Wort-/Bildmarke = angemeldete Wortmarke

Leitsatz

Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Ok-
tober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken ist dahin auszulegen,
dass bei identischen oder ahnlichen Waren und Dienst-
leistungen fur die maRgeblichen Verkehrskreise eine
Verwechslungsgefahr zwischen einer alteren Marke
— die aus einer unterscheidungskraftigen, diese durch-
schnittlich kennzeichnungskraftige Marke pragenden
Buchstabenfolge besteht — und einer jlingeren Marke —
in die diese Buchstabenfolge unter Hinzufligung einer
beschreibenden Wortkombination Gbernommen ist, die
sich aus Wortern zusammensetzt, deren Anfangsbuch-
staben den Buchstaben der genannten Buchstabenfolge
entsprechen, so dass diese von diesen Verkehrskreisen
als Akronym dieser Wortkombination wahrgenommen
wird — bestehen kann.

EuG

5. Verwechslungsgefahr zwischen MAX und NEW
MAX fiir Waschmittel

EuG, Urt. v. 03.09.2015, T-254/14 — Gemeinschaftsbild-
marke mit den Wortbestandteilen NEW MAX/Gemein-
schaftsbildmarke mit dem Wortbestandteil MAX

Widerspruchsmarke angemeldete Marke

Leitsatze (nichtamtlich)

1. Da Einzelhandelsdienstleistungen, die [...] Waren
betreffen, die mit den von der angemeldeten Marke
erfassten Waren identisch sind, mit diesen Waren in
engem Zusammenhang stehen, ist [...] festzustel-

len, dass diese Dienstleistungen und diese Waren
einander erganzen.

2. In Anbetracht der bildlichen, klanglichen und be-
grifilichen Ahnlichkeit der einander gegeniiberste-
henden Zeichen und im Hinblick darauf, dass die
mit der alteren Gemeinschaftsmarke bezeichneten
Dienstleistungen einerseits und die von der ange-
meldeten Marke erfassten Waren und Dienstleis-
tungen andererseits ebenfalls dhnlich sind, ist die
Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis
gekommen, dass zwischen ihnen Verwechslungs-
gefahr besteht.

6. Beschreibender Charakter und fehlende Unter-
scheidungskraft der Marke ,,IDIREKT24

EuG, Urt. v. 03.09.2015, T-225/14 — IDIRECT24

Leitsatze (red.)

1. Der Buchstabe ,I* steht fiir eine Abkilrzung des
Wortes ,Internet, das ist eine im Wesentlichen
allgemein bekannte Tatsache; eine Tatsache kann
jeder kennen oder allgemein zuganglichen Quellen
entnommen werden. Das HABM braucht in ihren
Entscheidungen nicht den Beweis fur die Richtigkeit
allgemein bekannter Tatsachen zu erbringen.

2. Das in Rede stehende Zeichen wird von den maf-
geblichen Verkehrskreisen sofort und ohne groéRe-
ren Uberlegungsaufwand dahin verstanden, dass
die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienst-
leistungen im Internet rund um die Uhr verfugbar
oder zuganglich sind. Daher wird das Zeichen als
eine Werbeaussage anpreisender Art verstanden,
mit der im Wesentlichen die Moéglichkeit herausge-
stellt wird, dass im Internet jederzeit und direkt Zu-
gang zu den fraglichen Waren und Dienstleistungen
bestehe oder sie dort erhaltlich seien.

7. Fehlende Unterscheidungskraft einer schwarzen
Schleife

EuG, Urt. v. 09.09.2015, T-530/14 — Gemeinschaftsbild-
marke. die eine schwarze Schleife darstellt

Leitsatze (red.)

1. Die Form einer Schleife, wie sie vom angemeldeten
Zeichen dargestellt wird, stellt eine eher gewthn-
liche Form dar und wird im Allgemeinen zum Aus-
druck der Solidaritat mit einer bestimmten Perso-
nengruppe verwendet (rote Schleife: Solidaritat mit
Aidskranken; rosafarbene Schleife: Solidaritat mit
an Brustkrebs erkrankten Frauen).

2. Das angemeldete Zeichen besitzt fir alle in Rede

stehenden Dienstleistungen keine Unterschei-
dungskraft, da diese Dienstleistungen insofern hin-
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reichend homogen sind, als sie sich alle mit dem
Tod im weitesten Sinne auseinandersetzen. Die
schwarze Schleife wird als Ausdruck der Trauer und
der Solidaritat mit Personen, die einen Familienan-
gehdrigen oder eine nahestehende Person verloren
haben, verstanden werden.

3. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Farben zwar
bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln
und Geflhle hervorrufen kdnnen, dass sie aber ihrer
Natur nach kaum geeignet sind, eindeutige Informa-
tionen zu Ubermitteln. Sie sind dies umso weniger,
als sie in der Werbung firr und bei der Vermarktung
von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer An-
ziehungskraft gewohnlich in groRem Umfang ohne
eindeutigen Inhalt verwendet werden.

8. Beschreibender Charakter der Marken mit den
Bestandteilen BIO und ORGANIC

EuG, Urt. v. 10.09.2015, T-610/14, T-609/14, T-608/14,
T1-572/14, T1-571/14, T1-570/14, T1-569/14, T-568/14,

T1-30/14 3.
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&
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ORGANIC

T-571/14 T-570/14

T-569/14

Leitsatze (red.)

T-30/14 T-568/14

9. Fehlende
»STREET* fiir Fahrzeuge und -produkte

EuG, Urt. v. 10.09.2015, T-321/14 — STREET

Ware, auf die es sich bezieht, unterschiedlich wahr-
genommen werden kann, aber allgemein auf den
Gedanken der Achtung der Umwelt sowie der Ver-
wendung natirlicher Stoffe und 6kologischer Her-
stellungsverfahren verweist.

Zur Bedeutung des Wortelements ,organic” (orga-
nisch) kann in Analogie zur Rechtsprechung zum
Element ,bio“ darauf hingewiesen werden, dass
seine vorrangige Funktion im engeren Sinne zwar
darin besteht, einen Zusammenhang zur Anatomie,
zur Chemie oder zur Okologie anzuzeigen, doch
hat das Wortelement ,organisch® im allgemeinen
Sprachgebrauch eine andere Bedeutung erlangt.
Insbesondere im Handel hat seine Verwendung
heute eine in hohem Male evozierende Wirkung
erlangt, die unter Umstanden je nach der zum Ver-
kauf angebotenen Ware, auf die es sich bezieht,
unterschiedlich wahrgenommen werden kann, aber
allgemein auf den Gedanken der Achtung der Um-
welt sowie der Verwendung natirlicher Stoffe und
Okologischer Herstellungsverfahren verweist.

Es besteht ein hinreichend direkter und konkreter
Zusammenhang zwischen der angemeldeten Mar-
ke und den von der Anmeldung erfassten Waren,
der es den mafigeblichen Verkehrskreisen ermdg-
licht, sofort und ohne weitere Uberlegung eine Be-
schreibung eines Merkmals der genannten Waren
zu erkennen.

Zwar muss nach standiger Rechtsprechung die Ent-
scheidung Uber die Zurtiickweisung der Eintragung
einer Marke grundsatzlich fir jede einzelne betrof-
fene Ware oder Dienstleistung begriindet werden,
doch kann sich die zustandige Behorde auf eine
pauschale Begrindung beschranken, wenn dassel-
be Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer
Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegen-
gehalten wird, die untereinander einen so direkten
und konkreten Zusammenhang aufweisen, dass sie
eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe
von Waren oder Dienstleistungen bilden.

Die Bildelemente sind so wenig charakteristisch
und markant, dass sie den dominierenden Charak-
ter der beschreibenden Wortelemente im Gesamt-
eindruck dieses komplexen Zeichens nicht entkraf-
ten kénnen.

Unterscheidungskraft der Marke

1. Zur Bedeutung des Wortelements ,bio* kann darauf
hingewiesen werden, dass seine vorrangige Funk-
tion aus sprachwissenschaftlicher Sicht zwar darin
besteht, einen Zusammenhang zum Leben, zu den
Lebewesen und deren Erforschung oder zu dem
Menschen nutzbringenden Produktionszweigen an-
zuzeigen, es aber im allgemeinen Sprachgebrauch
eine andere Bedeutung erlangt hat. Insbesondere
im Handel hat die Verwendung des Wortelements
,bio* als Vor- oder Nachsilbe heute eine in hohem
Male evozierende Wirkung erlangt, die unter Um-
stdnden je nach der zum Verkauf angebotenen

Leitsatz (red.)

Das angemeldete Zeichen kann dem englischsprachi-
gen Verbraucher nicht die Ursprungsidentitat der durch
die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleis-
tungen garantieren, indem es ihm ermdglichen wirde,
diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen an-
derer Unternehmen ohne Verwechslungsgefahr zu un-
terscheiden. ,STREET" ist beschreibend fir jegliche in
Rede stehenden Fahrzeuge, da es die Eigenschaft be-
schreibt, auf StralRen zu fahren oder betrieben zu wer-
den.
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10. Zur ernsthaften Benutzung

EuG, Urt. v. 15.09.2015, T-483/12 — Gemeinschafts-
bildmarke. die Koalas darstellt/dreidimensionale Marke
KOALA-BAREN & nationale Bildmarke KOALA

nationale
Widerspruchsmarke

angemeldete
Gemeinschaftsmarke

Leitsatze (red.)

1. Der Inhaber einer alteren Marke, der Widerspruch
aufgrund ernsthafter Benutzung erhoben hat, hat
nur auf Verlangen des Anmelders den Nachweis
zu erbringen, dass er innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Veroffentlichung der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke die altere Marke in dem Ge-
biet, in dem sie geschutzt ist, fir die Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist und auf
die er sich zur Begrindung seines Widerspruchs
beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte
Griunde fur die Nichtbenutzung vorliegen. Der Wi-
dersprechende tragt vor dem HABM die Beweislast
fur die ernsthafte Benutzung (oder flr das Vorliegen
berechtigter Griinde fiir die Nichtbenutzung).

2. Gemald der Rechtsprechung zu der Form, in der

eine altere Marke benutzt worden ist, ist darauf
hinzuweisen, dass nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2
Buchst. a in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2 und 3 der
Verordnung Nr. 207/2009 als Nachweis der ernst-
haften Benutzung einer alteren nationalen oder Ge-
meinschaftsmarke, auf die ein Widerspruch gegen
eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung gestutzt ist,
auch der Nachweis der Benutzung der alteren Mar-
ke in einer Form gilt, die von der Eintragung nur in
Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Un-
terscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

3. Die bloRRe Vorlage von Katalogen, in denen die

vermarkteten Waren und die Marke so, wie sie ge-
schitzt ist, sowie die Art und Weise, in der die al-
tere Marke auf den Waren aufgebracht ist, gezeigt
werden, genugt nicht, um die ernsthafte Benutzung
dieser Marke zu beweisen. Solche Kataloge bele-
gen namlich weder, dass diese an eine potenzielle
Kundschaft ausgegeben wurden, noch den Umfang
ihrer etwaigen Verbreitung, noch die tatsachliche
Verkaufsmenge der mit der Marke geschutzten Wa-
ren.

11. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke ,,COM-
PETITION“ fiir Waren und Dienstleistungen der Au-
tomobilbranche

EuG, Urt. v. 17.09.2015, T-550/14 — COMPETITION

Leitsatze (red.)

1. Das Wort ,competition“ besitzt einen anpreisenden
und werbenden Charakter, der die positiven Eigen-
schaften der Waren und Dienstleistungen heraus-
stellen soll, flir deren Prasentation es verwendet
wird; folglich wird es von den maRgeblichen Ver-
kehrskreisen sofort als Werbeformel aufgefasst,
die darauf hinweist, dass die fraglichen Waren dem
Verbraucher einen Qualitatsvorteil gegenuber den
Konkurrenzprodukten und -dienstleistungen bieten.

2. Es ist unerheblich, dass das Wort ,competition® in
anderen Zusammenhangen als dem der Automo-
bilbranche, beispielsweise im Wettbewerbsrecht,
verwendet wird, da die Unterscheidungskraft im
Hinblick auf die Waren zu prufen ist, fur die die Ein-
tragung beantragt wird.

12. Kein beschreibender Charakter der Marke ,,Ta-
fel“ fur das Einsammeln, Abholen und Transportie-
ren von Giitern

EuG, Urt. v. 18.09.2015, T-710/13 — Tafel
Leitsatz (red.)

Das Einsammeln, Abholen und Transportieren von Gu-
tern steht in keinem ersichtlichen Zusammenhang mit
dem Begriff ,Tisch* (deutscher Begriff ,Tafel“ im Sinne
des Wortes ,Tisch®). Dieser Begriff ist also fiir die ge-
nannten Dienstleistungen nicht beschreibend.

13. Beschreibender Charakter der Marke ,,FlexVal-
ve*“ fiir Fahrzeuge und Zubehor

EuG, Urt. v. 23.09.2015, T-588/14 — FlexValve

Flex\/alve

Leitsatze (nichtamtlich)

1. Die Schrifttype der gewahlten Schriftart, die GroR3-
und Kleinbuchstaben umfasst, ahnelt den Schriftty-
pen der Ublicherweise verwendeten gewdhnlichen
Schriftarten, d. h. den Standard- bzw. Grundschrift-
arten.

2. Die blofte Aneinanderreihung mehrerer beschrei-
bender Begriffe bleibt grundsatzlich beschreibend,
es sei denn, die ungewohnliche Art der Wortzusam-
mensetzung bewirkt einen Gesamteindruck, der
hinreichend weit von dem abweicht, den die Kombi-
nation der Bedeutungen der Bestandteile des Wor-
tes vermittelt, und das Wort geht Gber die Summe
seiner Bestandteile hinaus.
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14. Zur moglichen Beeinflussung der Unterschei-
dungskraft bei Benutzung einer Marke in Verbin-
dung mit einer anderen

EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-317/14 — Form eines Koch-
herdes

EuG, Urt. v. 24.09.2015. T-211/14 — Form eines Ofens

Qe e
By S
ae &

T-317/14 T-211/14

Leitsatze (red.)

1. Es gibt keine Bestimmung, wonach der Inhaber ei-
ner Gemeinschaftsmarke nachzuweisen hat, dass
er diese isoliert benutzt habe. Die Benutzung einer
Marke kann sowohl die unabhangige Benutzung
dieser Marke als auch ihre Benutzung als Teil einer
anderen Marke oder in Verbindung mit dieser ein-
schlieRen.

2. Bei gleichzeitiger Benutzung mehrerer Marken ist
sicherzustellen, dass eine solche Benutzung — an-
gesichts u. a. der geschaftlichen Gepflogenheiten
des Sektors — nicht die Unterscheidungskraft des
eingetragenen Zeichens beeinflusst. Fur eine sol-
che Feststellung sind auch die Eigenschaften und
insbesondere der Grad der Unterscheidungskraft
der alteren Marke zu berlcksichtigen, die nur als
Teil einer zusammengesetzten Marke oder in Ver-
bindung mit einer anderen Marke benutzt wird. Je
schwacher ihre Unterscheidungskraft ist, desto
leichter wird sie durch den Zusatz eines unterschei-
dungskraftigen Elements beeinflusst und desto
mehr verliert die fragliche Marke ihre Eignung, als
Hinweis auf die Herkunft der mit ihr gekennzeichne-
ten Ware wahrgenommen zu werden. Dies gilt auch
im entgegengesetzten Sinne.

15. Verwechslungsgefahr zwischen ,,PRIMA KLIMA*
und ,,PRIMAGAZ*

EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-195/14 — PRIMA KLIMA/PRI-
MAGAZ

B PRIMAGAZ  pRiviA KLIMA

altere
Gemeinschaftsmarke

angemeldete
Gemeinschaftsmarke

Leitsatze (red.)

1. Die Bedeutung der Kennzeichnungskraft einer alte-
ren Marke ist zu bericksichtigen, um im Rahmen
eines Widerspruchsverfahrens das Vorliegen von
Verwechslungsgefahr zu beurteilen, da die Ver-
wechslungsgefahr umso gréRer ist, je hdher sich die
Kennzeichnungskraft der alteren Marke darstellt.
Daher genief’en Marken, die von Haus aus oder
wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe
Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassende-
ren Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft
geringer ist.

2. Die Giiltigkeit einer alteren Marke kann nicht im
Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Ge-
meinschaftsmarke, sondern nur im Nichtigkeitsver-
fahren in Frage gestellt werden.

16. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke ,,Per-
fectRoast“ fiir Waren des Rostens oder Bratens

EuG., Urt. v. 25.09.2015, T-591/14 — PerfectRoast

Leitsatze (nichtamtlich)

1. Alle Marken, die aus Zeichen oder Angaben beste-
hen, die sonst als Werbeslogans, Qualitatshinweise
oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Mar-
ken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen ver-
wendet werden, enthalten naturgemaf in mehr oder
weniger groflem Umfang eine Sachaussage, wenn
auch nur eine einfache, und sind dennoch geeig-
net, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft
der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzu-
weisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein,
wenn diese Marken nicht nur in einer gewdhnlichen
Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse
Originalitat oder Pragnanz aufweisen, ein Mindest-
mal an Interpretationsaufwand erfordern oder bei
den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denk-
prozess auslésen.

2. Das angemeldete Wortzeichen erlangt nicht schon
dadurch Unterscheidungskraft, dass sein semanti-
scher Gehalt keine Informationen Uber die Art der
bezeichneten Waren enthalt.

17. Verwechslungsgefahr der Marken ,BLUECO*
und ,,BLUECAR*

EuG. Urt. v. 25.09.2015, T-684/13 — BLUECO/BLUE-
CAR

Leitsatze (red.)

1. Das Rechtsschutzinteresse setzt voraus, dass die
Klage der Partei, die sie erhoben hat, im Ergebnis
einen Vorteil verschaffen kann.

2. Beider Beurteilung der bildlichen Ahnlichkeit zweier
Wortmarken kommt es mehr auf das Vorhanden-
sein mehrerer Buchstaben in derselben Reihenfol-
ge in beiden Marken an.
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18. Keine Unterscheidungskraft der Grundfigur ei-
nes achteckigen griinen Rahmens fiir Werbung

EuG. Urt. v. 25.09.2015. T-209/14 — Gemeinschaftsbild-
marke, die einen achteckigen griinen Rahmen darstellt

Leitsatze (red.)

1. Im Unionsrecht ist bisher kein Grundsatz aufgestellt
worden, der das HABM verpflichte, bei zwei mog-
lichen Auslegungen des Inhalts und der Tragweite
des stattgebenden Urteils von der fir den erfolgrei-
chen Klager guinstigeren Moglichkeit auszugehen.

2. Ein Zeichen wie das in Rede stehende, das aulRerst
einfach ist und aus einer geometrischen Grundfigur
wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder
einem konventionellen Fiinfeck besteht, vermag als
solches mangels anderer Bestandteile, die es zu in-
dividualisieren vermdgen, keine Aussage zu vermit-
teln, an die sich die Verbraucher erinnern konnen,
so dass sie es nicht als eine Marke ansehen wer-
den, sofern es keine Unterscheidungskraft durch
Benutzung erlangt hat.

19. Beschreibender, werbender Charakter der Marke
»ULTIMATE*

EuG, Urt. v. 30.09.2015, T-385/14 — ULTIMATE

Leitsatz (red.)

Unabhangig davon, ob die mafRRgeblichen Verkehrskrei-
se das angemeldete Zeichen als Adjektiv oder eher als
Substantiv auffassen, ist davon auszugehen, dass dem
Ausdruck ,ultimate® vor allem ein werbender und anprei-
sender Charakter zukommt, der auf eine herausragende
Qualitat oder Aktualitat hinweisen soll, und dieser Aus-
druck in der Werbung haufig zur Charakterisierung ei-
nes Produkts verwendet wird.

20. Verwechslungsgefahr zwischen ,,NOxtreme*“
und ,,X-TREME* fiir Lebensmittel (fiir Sportler)

EuG. Urt. v. 07.10.2015, T-186/14 — NOxtreme/X-TRE-
ME

NOxtreme

altere Gemeinschafts-
bildmarke & nationale
Bildmarke

angemeldete Gemeinschafts-
wortmarke

Leitsdtze (red.)

1. Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der als
ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 Benutzungshandlungen, die
ein Dritter in Bezug auf diese Marke vorgenommen

hat, geltend macht, behauptet damit implizit, dass
diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist.

2. Das Einfugen eines Bindestrichs in das Wortele-
ment ,extreme” fihrt nicht zu einer wesentlich an-
deren Wahrnehmung dieses neuen Wortelements
durch die maRRgeblichen Verkehrskreise.

3. Selbst unterstellt, der Begriff ,xtreme* wirde von
den angesprochenen Verbrauchern in der Bedeu-
tung ,extrem” aufgefasst, wiirde dieses Wort doch
nur ein auflergewOhnliches Niveau einer Eigen-
schaft festlegen. Ohne jeden weiteren Zusatz kann
das Wort ,extrem” der mit ihm versehenen Ware
allenfalls ein allgemeines Bild verleihen, ohne sich
jedoch auf ihre Eigenschaften oder besonderen
Wirkungen zu beziehen.

21. Offenkundige Tatsachen koénnen zusétzlich be-
riicksichtigt werden

EuG, Urt. v. 08.10.2015, T-78/14 — ,GenuR fir Leib &
Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455'/,SEIT 1908 AN-
DECHSER NATUR’ & ANDECHSER NATUR’

il
ANDECHSER
NATUR

ANDECHSER

- Le:Z@

SEIT 1454

altere Gemeinschafts-
bildmarke & nationale
Bildmarke

angemeldete Gemeinschafts-
wortmarke

Leitsatze (red.)

1. Von den Beschwerdekammern kann nicht verlangt
werden, bei ihren Ausfiihrungen alle von den Ver-
fahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente nach-
einander erschopfend zu behandeln; es ist also
ausreichend, wenn das betreffende Organ die Tat-
sachen und rechtlichen Erwagungen anfiihrt, denen
innerhalb der Entscheidung eine wesentliche Be-
deutung zukommt.

2. Die Beschwerdekammer des HABM kann bei der

Sachverhaltsermittlung offenkundige Tatsachen
berlcksichtigen, d. h. Tatsachen, die jeder kennen
kann oder die allgemein zuganglichen Quellen ent-
nommen werden kénnen, oder Tatsachen, die sich
aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Han-
del mit gangigen Konsumartikeln ergeben, die jeder
kennen kann und die insbesondere den Verbrau-
chern dieser Waren auch bekannt sind. In einem
solchen Fall ist die Beschwerdekammer nicht ein-
mal verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung
mit Beispielen zu belegen.
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22. Verbot des Unionsrichters, ultra petita zu ent-
scheiden

25. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke

»WIN365“ fiir Wett- und Gliicksspiele
EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-264/14 — WIN365

EuG, Urt. v. 21.10.2015, T-664/13 — PETCO/PETCO

PETCO
altere Gemeinschafts- angemeldete Gemein-
bildmarke schaftswortmarke

Leitsatze (red.)

1. Da der mit einer Aufhebungsklage befasste Unions-
richter nicht ultra petita entscheiden darf, darf die
Aufhebung nicht Uber den Antrag des Klagers hin-
ausgehen.

2. Die Aussetzung stellt lediglich eine Befugnis der Be-
schwerdekammer dar; Uber diese wird entschieden.

23. Fehlende Unterscheidungskraft der als Werbe-
slogen verstandenen Marke ,,CHOICE*

EuG, Urt. v. 22.10.2015. T-431/14 — CHOICE
Leitsatz (red.)

Es ist davon auszugehen, dass das Wort ,choice” von
den maRgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf
eine gute Wahl verstanden wird, insbesondere als Ad-
jektiv, aber auch als Substantiv, da dieses Wort in der
Bedeutung ,Auswahl“ an eine besondere, vor allem po-
sitive Qualitat denken lasst, die zu der getroffenen Wahl
geflhrt hat. Die mafl3geblichen Verkehrskreise werden
das fragliche Zeichen, unabhangig davon, ob das Wort
,choice® als Adjektiv oder als Substantiv verstanden
wird, wegen seines eigentlichen Aussagegehalts auf
den ersten Blick als Werbeslogan, nicht aber als Marke
wahrnehmen.

24. Beschreibender Charakter der Marke ,,Cotton-
feel” fir Schutzbekleidung fiir den Rettungsdienst,
Sanitatsdienst und Katastrophenschutz

EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-822/14 — Cottonfeel

Leitsatze (nichtamtlich)

1. [...] Der englische Begriff ,Cottonfeel” wird von den
mafgeblichen Verkehrskreisen als Baumwollgefihl
verstanden werden. Wird dieser Ausdruck flr die
Bezeichnung der in Rede stehenden Bekleidung
verwendet, wird er als Beschreibung einer der Ei-
genschaften dieser Bekleidung verstanden werden,
namlich dass sie aus einem Material hergestellt ist,
das Baumwolle ahnelt und ein Gefiihl von Baum-
wolle verleiht.

2. Das HABM ist [...] nicht verpflichtet, zu beweisen,
dass das fragliche Zeichen im Worterbuch steht.

Leitsatze (red.)

1. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits
dann festgestellt werden, wenn der semantische
Gehalt der fraglichen Wortmarke den Verbraucher
auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung
hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne
prazise zu sein, eine verkaufsfordernde Information
oder eine Werbebotschaft enthalt, die von den maf-
geblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine
solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrge-
nommen werden wird.

2. Mochte der Klager einen Begriindungsfehler riigen,
ist die Frage, ob die Begrindung einer Entschei-
dung den gesetzlichen Anforderungen gentgt, nicht
nur anhand ihres Wortlauts, sondern auch anhand
ihres Kontexts zu entscheiden.

26. Fehlende Unterscheidungskraft der Marken
»SmartTV Station“ und ,,MovieStation“ fiir elektro-
nische Gerite

EuG. Urt. v. 23.10.2015, T-649/13 — SmartTV Station
EuG. Urt. v. 23.10.2015, T-636/13 — MovieStation

Leitsatze (red.)

1. Das Wort ,Smart” wird im Computer- und Elektro-
nikbereich haufig verwendet, um den Grad der Aus-
reifung und Intelligenz eines Programms oder einer
Maschine zu bezeichnen.

2. Der Begriff ,Station” wird in der englischen Com-
putersprache u. a. in dem Ausdruck ,Workstation*
verwendet und ist im Bereich der Technik und In-
formatik als Verweis auf die Gesamtheit eines tech-
nischen Systems, eines lokalen Gerats oder eines
Kontrollzentrums, das umfangreiche Funktionen
und Ablaufe ausfihrt und kontrolliert, gemeinhin be-
kannt.

3. Das Unionsgericht kann das eine oder das andere

Argument der Entscheidungspraxis des HABM billi-
gen und aufgreifen. Wenn die Beschwerdekammer
in einer friheren Sache die Eintragungsfahigkeit
eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke bejaht
und damit die einschlagigen Vorschriften der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 richtig angewandt hat, in ei-
ner spateren, der ersten gleichartigen Sache aber
eine gegenteilige Entscheidung getroffen hat, hebt
der Gemeinschaftsrichter die zuletzt genannte Ent-
scheidung wegen Verstofles gegen die einschla-
gigen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009
auf. Hat die Beschwerdekammer dagegen in einer
friheren Sache die Eintragungsfahigkeit eines Zei-
chens als Gemeinschaftsmarke rechtsfehlerhaft be-
jaht und in einer spateren, der ersten gleichartigen
Sache eine gegenteilige Entscheidung erlassen,
so kann die erste Entscheidung nicht mit Erfolg zur
Begriindung einer Klage auf Aufhebung der zuletzt
genannten Entscheidung angefiihrt werden.
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27. Informationspflicht des HABM iiber nationales
Recht

EuG, Urt. v. 28.10.2015. T-96/13 — Macka/Macka
? E}'l\’%;t
| MacCga |

angemeldete Gemein--
schaftsbildmarke

Macka

nicht eingetragene,
benutzte Bildmarke

Leitsatz (red.)

Die Prifung, inwieweit ein in einem Mitgliedstaat ge-
schitztes Kennzeichen das Recht verleiht, die Benut-
zung einer jungeren Marke zu untersagen, hat anhand
des anwendbaren nationalen Rechts zu erfolgen; zu
diesem Zweck muss das HABM insbesondere die ange-
fuhrte innerstaatliche Regelung und die in dem betref-
fenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidun-
gen sowie die Stellungnahmen der Literatur zu bertck-
sichtigen.

28. Zum Nachweis der ernsthaften Benutzung

EuG. Urt. v. 29.10.2015. T-21/14 — SANDTER 1953/
Sander

Leitsatze (nichtamtlich)

1. Je begrenzter das Handelsvolumen der Marken-
verwertung ist, desto grofRer ist die Notwendigkeit,
dass der Widerspruchsfuhrer erganzende Angaben
liefert, die etwaige Zweifel an der Ernsthaftigkeit der
Benutzung der betreffenden Marke ausraumen kon-
nen.

2. Selbst eine geringfiigige Benutzung kann als ernst-
haft eingestuft werden, wenn sie in dem betreffen-
den Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen
wird, um Marktanteile fur die durch die Marke ge-
schitzten Waren oder Dienstleistungen zu behal-
ten oder zu gewinnen. Folglich ist es nicht mdglich,
von vornherein und abstrakt zu bestimmen, ab wel-
cher mengenmafigen Grenze eine Benutzung als
ernsthaft anzusehen ist, so dass ein Mindestmal}
der Benutzung, das das HABM oder auf eine ent-
sprechende Klage hin das Gericht daran hindern
wirde, samtliche Umstande des ihnen unterbreite-
ten Streitfalls zu wirdigen, nicht festgesetzt werden
kann.

3. [Der] Begriff , Teil der Waren oder Dienstleistungen®
[kann] nicht so verstanden werden, dass er sich auf
alle kommerziellen Auspragungen ahnlicher Waren
oder Dienstleistungen bezieht, sondern nur so, dass
er sich auf jene Waren oder Dienstleistungen be-
zieht, die unterschiedlich genug sind, um kohéarente
Gruppen oder Untergruppen bilden zu kénnen.

29. Zur Aussetzung eines Beschwerdeverfahrens
EuG, Urt. v. 12.11.2015, T-544/14 — ALETE/ALETA

Leitsatze (red.)

1. Die Beschwerdekammer verfliigt bei ihrer Beurtei-
lung der Frage, ob sie das Beschwerdeverfahren
aussetzt, Uber ein weites Ermessen.

2. Selbst wenn die Anhangigkeit einer vor einem natio-
nalen Gericht erhobenen Klage, die sich gegen die
der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen-
de altere Marke richtet, erwiesen ist, reicht dieser
Nachweis allein nicht aus, um die Ablehnung einer
Aussetzung des Verfahrens durch die Beschwer-
dekammer als offensichtlichen Beurteilungsfehler
einzustufen.

30. Zum Ermessen der Léschungsabteilung
EuG, Urt. v. 12.11.2015, T-253/13 — IRAP

Leitsatze (red.)

Die Aufgabe der Léschungsabteilung besteht gerade
darin, die Eintragungsentscheidung umfassend zu pri-
fen; sie kann das Ermessen des Prifers durch ihr eige-
nes Ermessen ersetzen.

BGH

31. Verwechslungsgefahr auch bei unterschiedli-
cher Reihenfolge derselben Buchstaben

BGH. Urt. v. 05.03.2015. | ZR 161/13 — IPS/ISP
OLG Hamm, Entsch. v. 156.07.2013, I-22 U 21/13
LG Bochum, Entsch. v. 19.12.2012, I-13 O 186/12

Leitsatz

Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher
Reihenfolge angeordneten Buchstaben oder Silben ge-
bildet sind (hier ,IPS* und ,ISP*), erwecken regelmalig
einen klanglich ahnlichen Gesamteindruck, wenn sie bei
einer Aussprache der Buchstaben oder Silben (hier ,i-
pe-ess” und ,i-ess-pe“) dieselbe Vokalfolge (hier ,i-e-e*)
aufweisen.
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32. Zur Auslegung eines Vollstreckungstitels, der
eine Auskunftspflicht tituliert

BGH. Beschl. v. 05.03.2015. | ZB 74/14 — Auslequng ei-
nes Vollstreckungstitels

OLG Dusseldorf, Beschl. v. 24.06.2014, 1-20 W 133/12
LG Dlisseldorf, Beschl. v. 05.09.2012, 2a O 246/11

Leitsatz

Bei der Auslegung eines Vollstreckungstitels, der eine
Auskunftspflicht tituliert, ist der Grundsatz der Verhalt-
nismafigkeit zu beachten. Dieser kann es gebieten, die
titulierte Verpflichtung zur Auskunftserteilung Uber die
Herkunft und den Vertriebsweg markenrechtlich nicht
erschopfter Waren dahin auszulegen, dass sie sich nicht
auf Waren erstreckt, beziglich derer der Auskunfts-
pflichtige auch nach zumutbaren Nachforschungen tber
keine Anhaltspunkte verflgt, dass sie ohne Zustimmung
des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden sind.

33. MarkenmiaRige Benutzung einer mit bekannter
Marke versehenen Plakette

BGH, Urt. v. 12.03.2015, | ZR 153/14 — BMW-Emblem
OLG Hamburg, Entsch. v. 05.06.2014, 5 U 106/11
LG Hamburg, Entsch. v. 22.03.2011, 312 O 366/10

Leitsatze

1. Eine schwarz-weile Marke ist nicht mit demselben
Zeichen in Farbe identisch, sofern die Farbunter-
schiede nicht unbedeutend sind.

2. Eine markenmafige Benutzung liegt vor, wenn eine
Plakette, die zur Anbringung auf Ersatzteilen dient,
mit der bekannten Marke eines Automobilherstel-
lers versehen wird.

3. Wird die Klagemarke von einem Dritten fiir seine
Produkte wie eine eigene Marke benutzt, ist die
Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht er-
offnet.

34. Auch bei einem umfangreich getunten Fahrzeug
darf der Hersteller in Grenzen genannt werden

BGH, Urt. v. 12.03.2015. 1 ZR 147/13 — Tuning
OLG Hamburg, Entsch. v. 18.07.2013, 5 U 18/10
LG Hamburg, Entsch. v. 21.01.2010, 315 O 541/08

Leitsatze

1. Eine gemal § 23 Nr. 2 MarkenG zulassige Anga-
be liegt vor, wenn ein Fahrzeug (hier: Porsche)
nach seinem Inverkehrbringen von einem Tuning-
Unternehmen (hier: TECHART) verandert und das
veranderte Fahrzeug von diesem sodann unter der
Nennung der Marke des Herstellers und der Be-
zeichnung des Tuning-Unternehmens zum Kauf an-
geboten wird (hier: ,Porsche ... mit TECHART-Um-
bau®), sofern dem Verkehr durch die Angaben im
Kaufangebot deutlich wird, dass mit der urspringli-
chen Herstellerbezeichnung lediglich das Fahrzeug
in seinem Ursprungszustand gekennzeichnet ist (im

Anschluss an BGH, Urteil vom 14. Dezember 2006
- 1 ZR 11/04, GRUR 2007, 705 - Aufarbeitung von
Fahrzeugkomponenten).

2. Bei der Prifung der Voraussetzungen der Schutz-
schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist zu bertcksich-
tigen, dass den Anbietern von TuningmalRnahmen
im Interesse des freien Waren- und Dienstleistungs-
verkehr grundsatzlich nicht verwehrt werden kann,
im Angebot der von ihnen umgebauten Fahrzeuge
die Marke des Herstellers des Fahrzeugs zu nen-
nen, das durch die TuningmafRnahmen verandert
worden ist. Dabei muss den Anbietern ein gewisser
Spielraum verbleiben, um ihre Leistungen dem Ver-
braucher gegeniiber angemessen zu prasentieren.
Es ist weder erforderlich, dass jegliche Anderungen
im Detail angegeben werden, noch muss der An-
bieter ausdriicklich darauf hinweisen, dass die ge-
nannte Marke des Herstellers nur die Herkunft des
Ursprungsprodukts bezeichnet und der Hersteller
mit den Umbauten nichts zu tun hat.

35. Parodie einer bekannten Marke kann deren Wert-
schatzung ausnutzen

BGH. Urt. v. 02.04.2015, | ZR 59/13 — Springender Pu-
del

OLG Hamburg, Entsch. v. 07.03.2013, 5 U 39/09
LG Hamburg, Entsch. v. 10.02.2009, 312 O 394/08

Leitsatze

1. Sind bei einem aus einem Wort und einem Bild be-
stehenden Zeichen die Komposition des Gesam-
terscheinungsbildes, die Anordnung der Markenbe-
standteile sowie der Wortanfang mit einer bekann-
ten Wort-Bild-Marke identisch (hier: Bildbestandteil
eines Tiers im Sprung aus derselben Perspektive,
in derselben Haltung und in derselben Sprungrich-
tung), kann von bildlicher Zeichendhnlichkeit aus-
zugehen sein.

2. Der Inhaber einer bekannten Marke kann die L&-
schung einer Marke auch dann verlangen, wenn
keine Verwechslungsgefahr vorliegt, die Ahnlich-
keiten zwischen den Kollisionszeichen aber so grol3
sind, dass die angesprochenen Verkehrskreise das
angegriffene Zeichen mit der bekannten Marke ge-
danklich verknlpfen.

3. Der durch die Eigentumsgarantie geschutzte Inha-
ber einer bekannten Marke muss es nicht dulden,
dass fur ein sein Markenrecht verletzendes Zeichen
Registerschutz fur identische oder ahnliche Waren
begrindet wird, auch wenn das Zeichen in humor-
voller Weise auf die bekannte Marke anspielt und
als Markenparodie in den Schutzbereich der Kunst-
freiheit fallt.
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36. Keine zwangslaufige Kennzeichnungsschwache
durch Aufnahme einer Buchstabenfolge in ein Ab-
kiirzungsworterbuch

BGH. Beschl. v. 02.04.2015, | ZB 2/14 — ISET/ISETsolar
BPatG, Beschl. v. 13.12.2013, 24 W (pat) 59/11

Leitsatze

Die Annahme der Kennzeichnungsschwache eines aus
einer Buchstabenfolge bestehenden Zeichens kann
nicht allein darauf gestutzt werden, dass diese Buchsta-
benfolge in ein Abklrzungsworterbuch aufgenommen
worden ist. Eine solche Eintragung ist keine hinreichen-
de Grundlage fir die Feststellung, dass eine Abktirzung
dem gangigen Sprachgebrauch entspricht und deshalb
vom angesprochenen Verkehr als beschreibend aufge-
fasst wird.

37. Internationale Zustandigkeit bei Gemeinschafts-
markenrechts- und Wettbewerbsverletzungen

BGH, Beschl. v. 09.07.2015, | ZB 65/13 — Nivea-Blau

BPatG, Beschl. v. 19.03.2013, 24 W (pat) 75/10 (Leit-
sétze)

Leitsatze

1. Bei der Prufung der Verkehrsdurchsetzung einer
abstrakten Farbmarke (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist zu
bertcksichtigen, dass aus der Bekanntheit in dieser
Farbe gestalteter Produkte nicht notwendig folgt,
dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang
als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Ergibt jedoch
eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad
von mehr als 50%, so kann - ebenso wie im Falle
einer dreidimensionalen Marke - auf eine marken-
mafige Verwendung der konturlosen Farbe durch
den Markeninhaber geschlossen werden (Fortfih-
rung von BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - | ZB
88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 34 = WRP 2010, 260
- ROCHER-Kugel).

2. Fur den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer
Marke, deren Eintragung fir einen Oberbegriff von
Waren und Dienstleistungen begehrt wird, der eine
Vielzahl nach Anwendungszweck und Zielgruppe
verschiedenartiger Produktbereiche umfasst, ist
erforderlich, dass sich ein hinreichender Durchset-
zungsgrad fur die einzelnen Waren- und Dienstleis-
tungsuntergruppen ergibt, die der Oberbegriff um-
fasst.

3. Es stellt einen methodischen Mangel eines demos-
kopischen Gutachtens Uber die Verkehrsdurchset-
zung einer abstrakten einfarbigen Farbmarke dar,
wenn den Befragten eine Farbkarte vorgelegt wird,
auf der die Farbflache in einer anderen Farbe um-
randet ist, und nicht ausgeschlossen werden kann,
dass durch die Farbkombination das Ergebnis des
Gutachtens beeinflusst worden ist.

38. Zur Verwechslung auf einer Internetseite

BGH, Urt. v. 30.07.2015, | ZR 104/14 — Posterlounge
OLG Braunschweig, Urt. v. 02.04.2014. 2 U 44/12

LG Braunschweig, Urt. v. 29.02.2012, 9 O 2762/10 (362)

Leitssatz

Programmiert der Betreiber einer Verkaufsplattform die
auf seiner Internetseite vorhandene interne Suchma-
schine so, dass Suchanfragen der Nutzer (hier: ,Pos-
ter Lounge®) automatisch in einer mit der Marke eines
Dritten (hier: ,Posterlounge®) verwechselbaren Weise in
den Quelltext der Internetseite aufgenommen werden,
ist er als Tater durch aktives Tun dafur verantwortlich,
dass eine Internetsuchmaschine (hier: Google) aus der
im Quelltext aufgefundenen Begriffskombination einen
Treffereintrag generiert, der iber einen elektronischen
Verweis (Link) zur Internetplattform des Betreibers fuhrt
(im Anschluss an BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - |
ZR 51/08, GRUR 2010, 835 - POWER BALL).

39. Keine Anspriiche aus einer ex tunc fiir nichtig
erklarten Marke und einer daraus hervorgegangen
noch nicht eingetragenen Marke

BGH. Urt. v. 23.09.2015, | ZR 15/14 — Amplidect/amp-
liteq

OLG Diisseldorf, Urt. v. 03.12.2013, 1-20 U 162/12

LG Ddasseldorf, Urt. v. 17.10.2012 - 2a O 25/10

Leitsatze

Eine Verletzungshandlung, die wahrend der Geltung
einer spater fur nichtig erklarten Gemeinschaftsmar-
ke und noch vor der Eintragung der aus der Gemein-
schaftsmarke im Wege der Umwandlung gemaf Art.
112 Abs. 1 Buchst. b EGV 207/2009 hervorgegangenen
deutschen Klagemarke stattgefunden hat, 16st weder
Anspriiche wegen Verletzung der gemaf Art. 55 Abs. 2
EGV 207/2009 mit Wirkung ex tunc fur nichtig erklarten
Gemeinschaftsmarke noch Anspriiche nach dem Mar-
kengesetz wegen Verletzung der zu diesem Zeitpunkt
noch nicht eingetragenen deutschen Klagemarke aus.

40. Keine Verletzung der Haribo Goldbaren-Marke
durch Lindts goldenen Schokoladenbar

BGH. Urt. v. 23.09.2015. | ZR 105/14 — Goldbéren
OLG Kdin, Urt. v. 11.04.2014, 6 U s230/12
LG Kéln, Urt. v. 20.12.2012, 33 O 803/11

Leitsatze

1. Eine Zeichenahnlichkeit zwischen einer Wortmar-
ke (hier: Goldbaren) und einer dreidimensionalen
Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Scho-
koladenfigur) ist nicht von vornherein ausgeschlos-
sen. Sie kann sich aber weder in klanglicher noch
in bildlicher Hinsicht ergeben; vielmehr kann eine
Zeichenahnlichkeit nur aus einer Ahnlichkeit im Be-
deutungsgehalt folgen.

2. Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenahnlich-
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keit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimen-
sionalen Gestaltung darf nicht tiber die Ahnlichkeit
im Sinngehalt ein Motivschutz begriindet werden
oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs
der Wortmarke mit der Folge einer umfassenden
Monopolisierung von Warengestaltungen vorge-
nommen werden.

Die begriffliche Ahnlichkeit zwischen einer Wort-
marke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist
anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende,
ungezwungene und erschépfende Bezeichnung der
dreidimensionalen Gestaltung ist. Hierzu ist erfor-
derlich, dass sich die Benennung der beanstande-
ten Gestaltung mit dem Markenwort fir den Verkehr
aufdrangt, ohne dass hierfiir mehrere gedankliche
Zwischenschritte notwendig sind und ohne dass
es andere Bezeichnungen flr die dreidimensionale
Gestaltung gibt, die gleich naheliegend sind.

Bei der Prifung der Zeichenahnlichkeit einer fur
Fruchtgummiprodukte eingetragenen Wortmarke
(hier: Goldbaren) ist in die Prufung der Zeichen-
ahnlichkeit bei einer Kollision mit einer dreidimensi-
onalen Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte
Schokoladenfigur) nicht die Produktform einzube-
ziehen, fur die der Markeninhaber die Wortmarke
nutzt (hier: konkrete Gestaltung der Gummibar-
chen).

Hat das Berufungsgericht Uber einen Anspruch aus
einer Marke entschieden, auf die der Klager sich
im Rechtsstreit zur Begriindung seines Anspruchs
nicht gestutzt hat, sondern die er nur neben ande-
ren Marken zur Darstellung seines Markenbestands
angeflhrt hat, stellt dies einen Verstol3 gegen § 308
ZPO dar, der im Revisionsverfahren von Amts we-
gen zu beachten ist.

41. Aussetzung eines Markenverletzungsverfahren
im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichte-
tes Loschungsverfahren

BGH. Urt. v. 23.09.2015. | ZR 78/14 — Farbmarke Rot —

HKS 13 (Sparkassen-Rot)

OLG Hamburg, Urt. v. 06.03.2014, 5 U 82/11
LG Hamburg, Urt. v. 24.02.2011, 315 O 263/10

Leitsatze

1.

Bei der Frage, ob ein Markenverletzungsverfahren
im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerich-
tetes Loschungsverfahren auszusetzen ist, ist im
Rahmen der Abwagung zugunsten des Klagers
zu berucksichtigen, ob durch die wahrend der Ver-
fahrensaussetzung andauernde Verwendung des
angegriffenen Zeichens mit einer Schwachung der
Klagemarke zu rechnen ist und ob der Klager noch
weitere Anspriiche aufgrund anderer Kennzeichen-
rechte verfolgt, die durch das Léschungsverfahren
nicht betroffen sind.

Werden in einem Rechtsstreit zwei Streitgenos-
sen gemeinsam verklagt und setzt das Gericht den
Rechtsstreit gegen einen Streitgenossen gemal} §

148 ZPO aus, ist ein Teilurteil gegen den anderen
Streitgenossen nicht zuldssig, wenn dadurch die
Gefahr einander widersprechender Entscheidungen
begrindet wird. Das ist der Fall, wenn nicht ausge-
schlossen werden kann, dass es flr die Ansprliche
gegen beide Streitgenossen auf den Bestand, die
Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Klage-
marke ankommt.

Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Un-
terlassungsantrags unterscheiden sich bei der vor-
beugenden Unterlassungsklage regelmaRig nicht
von denjenigen einer Verletzungsunterlassungskla-
ge.

Bei der Verwendung eines Zeichens in einer reinen
Imagewerbung eines Unternehmens kann eine Zei-
chenbenutzung fur Waren oder Dienstleistungen zu
verneinen sein.

Wird ein Kollisionszeichen ausschlief3lich als Unter-
nehmenskennzeichen eingesetzt, ist ein Unterlas-
sungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5
MarkenG mangels markenmafiger Benutzung nicht
gegeben. Es kommt jedoch ein Unterlassungsan-
spruch in entsprechender Anwendung des § 14
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Betracht, wenn es sich bei
dem verletzten Zeichen um eine bekannte Marke
handelt.

Markenrecht
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BPatG

42. Glaubhaftmachung einer durch Benutzung ge-
steigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke

BPatG, Beschl. v. 17.03.2015, 24 W (pat) 540/12 — Lini-
en-/Balkendarstellung in gezacktem Muster

altere angemeldete Bildmarke
Gemeinschaftsbildmarke

Leitsatz

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Wi-
derspruchsmarke ist die jeweilige Benutzungslage zu
berlcksichtigen. Die Benutzungslage ist durch prasen-
te, glaubhafte Mittel zu belegen, sofern sie im Einzel-
fall nicht amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR
2006, 859, Tz. 33 — Malteserkreuz |). In diesen Fallen
unterliegt die Benutzungslage dem Beibringungsgrund-
satz, wie dies bei der Beurteilung der Benutzungslage
im Falle der Einrede des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz
2 MarkenG der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2010, 859, Tz.
15 — Malteserkreuz Ill). Der diesbezugliche Sachvortrag
und die hierflr eingereichten Unterlagen des Widerspre-
chenden mussen insoweit nicht nur eine Zuordnung zum
jeweils mafRgebenden Benutzungsgebiet ermdglichen,
sondern auch zu konkreten Waren und Dienstleistun-
gen, da samtliche Feststellungen zur Bekanntheit einer
Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen
im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu
treffen sind (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 38 — Culinaria /
Villa Culinaria).
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Rechtsprechung in Leitséitzen

BGH

43. Neuheit bei Stoffzusammensetzungen
BGH. Urt. v. 05.05.2015, X ZR 60/13 — Verdickerpolymerl
BPatG, Urt. v. 20.11.2012, 3 Ni 20/11 (EP)

Leitsatz

Werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung
mehrere Stoffe oder Stoffgruppen alternativ bean-
sprucht, fehlt es dem Gegenstand des Patents bereits
dann an der erforderlichen Neuheit in der gesamten be-
anspruchten Bandbreite, wenn einer dieser Stoffe oder
eine dieser Stoffgruppen als Bestandteil einer solchen
Zusammensetzung bekannt war.

44. Prioritat einer friheren Anmeldung nach Art. 87
Abs. 1 EPU

BGH. Urt. v. 07.07.2015, X ZR 100/13
BPatG, Urt. v. 11.07.2013. 3 Ni 37/11 (EP)
Leitsatze (nichtamtl.)

1. Nach Art. 87 Abs. 1 EPU kann die Prioritat einer frii-
heren Anmeldung nur dann in Anspruch genommen
werden, wenn diese dieselbe Erfindung betrifft. Dies
setzt voraus, dass die mit der spateren Anmeldung
beanspruchte Merkmalskombination dem Fach-
mann in der friheren Anmeldung in ihrer Gesamt-
heit als zu der angemeldeten Erfindung gehérend
offenbart ist. Fir die Beurteilung der identischen
Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitspri-
fung (st. Rechtsprechung des BGH).

2.  Wenn die friihere Anmeldung die in der spateren An-
meldung beanspruchte Merkmalskombination nicht
in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung gehoérend of-
fenbart, kann eine Prioritat nach Art. 87 Abs. 1 EPU
nichtin Anspruch genommen werden. Diese Rechts-
folge ist im Hinblick auf alle in Frage kommenden
Entgegenhaltungen einheitlich zu beurteilen. Eine
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ent-
gegenhaltungen ist ausgeschlossen, solange die
Merkmalskombination, deren Patentfahigkeit zu be-
urteilen ist, unveréandert bleibt.

45. Neuheit eines auf ein Erzeugnis gerichteten Pa-
tentanspruchs ohne Verwendungsbeanspruchung

BGH. Urt. v. 02.06.2015, X ZR 55/13
BPatG, Urt. v. 13.12.2012, 10 Ni 6/11

Leitsatz (nichtamtlich)

Ein auf ein Erzeugnis als solches gerichteter Paten-
tanspruch, der das Erzeugnis unter anderem mit der
bloRen Eignung fir eine bestimmte Funktion, zu einem
bestimmten Zweck, einer Nutzung oder Wirkung defi-
niert, ohne allein diese Verwendung zu beanspruchen,

ist nicht neu, sofern ein solcher Gegenstand dem Wort-
sinn nach zum Stand der Technik gehdrte und die ent-
sprechende Eignung aufwies, auch wenn die Moglich-
keit einer dieser Eignung entsprechenden Nutzung oder
Wirkung dem Fachmann zum Prioritatszeitpunkt nicht
bekannt war [...]. Die Neuheit ist indessen nur dann zu
bejahen, wenn im Stand der Technik keine Lehre und
keine Vorbenutzung offentlich zuganglich war, deren
Gegenstand geeignet gewesen ware, entsprechend den
im Patentanspruch definierten Funktions-, Zweck- und
Wirkungsangaben benutzt zu werden.

46. Geltung der allg. Regeln der Neuheitspriifung
auch fiir die objektive Eignung eines Gegenstands

BGH. Urt. v. 16.06.2015. X ZR 67/13
BPatG, Urt. v. 28.05.2013, 3 Ni 6/12 (EP)

Leitsatz (nichtamtl.)

In der Neuheitsprifung gelten die allgemeinen Regeln,
denen zufolge es darauf ankommt, was einer Vorverof-
fentlichung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist
(vgl. etwa BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008, X ZR
89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin), auch fir
die objektive Eignung eines Gegenstands mit Blick auf
Zweck, Wirkung oder Funktionsangaben in dem Paten-
tanspruch, um dessen Vorwegnahme durch den Stand
der Technik es geht.

47. Zurickverweisung bei fehlender Erstbewertung
des Standes der Technik durch das Patentgericht

BGH. Urt. v. 07.07.2015, X ZR 64/13 — Bitratenreduktion
BPatG, Urt. v. 12.03.2013, 5 Ni 58/11 (EP)

Leitsatz (nichtamtl.)

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist die Sache im Falle
der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils durch den
Bundesgerichtshof regelmaflig zu neuer Verhandlung
und Entscheidung an das Patentgericht zurlickzuver-
weisen, wenn dieses eine Erstbewertung des Standes
der Technik unter dem Gesichtspunkt der Patentfahig-
keit noch nicht vorgenommen hat.

48. Festsetzung der Patentanwaltsvergiitung

BGH. Beschl. v. 25.08.2015. X ZB 5/14 und X ZB 6/154
— Festsetzung der Patentanwaltsvergutung

OLG Braunschweig, Urt. v. 17.06.2014, 2 W 46/14 und
2W47/14

LG Braunschweig, Urt. v. 07.04.2014, 9 O 2469/13 und
90 2470/13

Leitsatz

Die Vergutung des Patentanwalts fir die Vertretung
einer Partei oder die Mitwirkung bei der Vertretung ei-
ner Partei im gerichtlichen Verfahren kann nicht nach
§ 11 RVG gegen den Auftraggeber festgesetzt werden.
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49. Ausschluss der (Rechts-)Beschwerde gegen
Entscheidungen des BPatG zum Kostenansatz

BGH, Urt. v. 25.08.2015, X ZB 8/14 — Uberraschungsei
BPatG. Beschl. v. 17.06.2014. 35 W (pat) 25/13
Leitsatze

1. § 11 Abs. 3 PatKostG schliefdt nicht nur eine Be-
schwerde, sondern auch eine Rechtsbeschwerde
gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts
Uber den Kostenansatz aus.

2. Die Frage, ob Kosten wegen unrichtiger Sachbe-
handlung niederzuschlagen sind, betrifft den Kos-
tenansatz.

50. Beschwerdegebiihr bei Beschwerde gegen Ent-
scheidungen des DPMA

BGH. Urt. v. 18.08.2015. X ZB 3/14 — Mauersteinsatz
BPatG, Beschl. v. 03.12.2013. 10 W (pat) 17/14

Leitsatze

1. Legen mehrere Patentinhaber gegen eine Entschei-
dung des Deutschen Patent- und Markenamtes im
Einspruchsverfahren Beschwerde ein, hat jeder
eine Beschwerdegeblhr (Geblhrenverzeichnis
zum PatKostG Nr. 401 100) zu entrichten.

2. Wird bei einer von mehreren Beteiligten erhobenen
Beschwerde nur eine Gebuhr gezahlt, ist zu prufen,
ob die entrichtete Gebihr einem der Beschwerde-
fUhrer zugeordnet werden kann.

51. Informationsbezogene Merkmale eines Paten-
tanspruchs

BGH. Urt. v. 25.08.2015, X ZR 110/13 — Entsperrbild

BPatG, Urt. v. 04.04.2013. 2 Ni 59/11 (EP) verbunden
mit 2 Ni 64/11 (EP)

Leitsatze

1. Bei der Prufung der erfinderischen Tatigkeit blei-
ben Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter
Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die
menschliche Vorstellung oder Verstandesfahigkeit
einzuwirken, als solche aulier Betracht. Anweisun-
gen, die Informationen betreffen, die nach der er-
findungsgemaflen Lehre wiedergegeben werden
sollen, kdnnen die Patentfahigkeit unter dem Ge-
sichtspunkt der erfinderischen Tatigkeit nur insoweit
stutzen, als sie die Lésung eines technischen Pro-
blems mit technischen Mitteln bestimmen oder zu-
mindest beeinflussen (Bestatigung von BGH, Urteil
vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011,
125 - Wiedergabe topografischer Informationen;
Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 37/13, GRUR
2015, 660 - Bildstrom).

2. Informationsbezogene Merkmale eines Patentan-
spruchs sind darauf hin zu untersuchen, ob die wie-
derzugebende Information sich zugleich als Ausfiih-
rungsform eines - im Patentanspruch nicht schon
anderweitig als solches angegebenen - technischen

Losungsmittels darstellt. In einem solchen Fall ist
das technische Lésungsmittel bei der Prufung auf
Patentfahigkeit zu beriicksichtigen.

52. Inanspruchnahme der Prioritdt einer Voranmel-
dung

BGH. Urt. v. 15.09.2015. X ZR 112/13 — Teilreflektieren-
de Folie

BPatG, Urt. v. 01.08.2013. 4 Ni 28/11 (EP)

Leitsatz

Die Prioritat einer Voranmeldung, die eine Bereichsan-
gabe enthalt, kann jedenfalls dann wirksam in Anspruch
genommen werden, wenn der in der Nachanmeldung
beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende ein-
zelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als
mogliche Ausfiihrungsform der Erfindung offenbart ist.

BPatG

53. Zum Inlandsvertreter gemaR § 25 Abs. 1 PatG

BPatG, Beschl. v. 20.05.2015. 20 W (pat) 13/11 — Anten-
nenanordnung

Leitsatz

Die bei auswartigen Beteiligten notwendige Bestellung
eines Inlandsvertreters gemaf § 25 Abs. 1 PatG ist eine
zwingende Verfahrensvoraussetzung fiir den sachlichen
Fortgang des am Bundespatentgericht anhangigen Be-
schwerdeverfahrens. Eine den Anforderungen des § 25
Abs. 1 PatG entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht
ist im Original auch dann vorzulegen, wenn ein Rechts-
oder Patentanwalt im Verfahren auftritt. § 25 Abs. 1 PatG
geht als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen
zu beachtende Verfahrensvoraussetzung als lex specia-
lis der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2
PatG vor (entgegen BPatG, Beschluss vom 20.03.2014
— 23 W (pat) 9/10). Eine eingelegte Beschwerde ist als
unzuldssig zu verwerfen, wenn nicht bis zur Entschei-
dung Uber die Beschwerde die Vollimachtsurkunde im
Original vorgelegt wird (so auch BPatG, Beschluss vom
27.10.2011 — 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom
16.11.2010 — 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom
08.10.2014 — 29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]).

OLG

54. Erlass einer einstweiligen Verfiigung in Patent-
verletzungsstreitigkeiten

OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.09.2015. 6 U 52/15
LG Mannheim, Urt. v. 27.01.2015, 2 O 203/14

Leitsatze

1. Voraussetzung fir den Erlass einer einstweiligen
Unterlassungsverfiigung in Patentverletzungsstrei-
tigkeiten ist, dass die Beurteilung der Verletzungs-
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frage im Einzelfall keine Schwierigkeiten macht
und dass sich keine durchgreifenden Zweifel an
der Schutzfahigkeit des Klagepatents aufdran-
gen; erganzend ist eine Bewertung und Abwagung
der Interessen der Parteien vorzunehmen (vgl.
OLG Karlsruhe GRUR-RR 2009, 442 - vorlaufiger
Rechtsschutz).

2. Von einem fiir den Erlass einer Unterlassungsverfu-
gung hinreichend gesicherten Rechtsbestand kann
im Grundsatz nur dann ausgegangen werden, wenn
das Verfigungspatent ein erstinstanzliches Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsverfahren (iberstanden
hat (OLG Dusseldorf InstGE 9, 140, 146 - Olanza-
pin; OLG Dusseldorf InstGE 12, 114 - Harnkathe-
terset).

3. Sobald aber eine solche Entscheidung vorliegt, ist
grundsatzlich von einem ausreichend gesicherten
Rechtsbestand auszugehen (OLG Dusseldorf, Urt.
v. 18.12.2014, 1-2 U 60/14, juris-Rn. 44).

4. Der Verfigungsgrund nach § 940 ZPO setzt voraus,
dass der Verfugungsklager die zur Ermittlung des
Sachverhalts und zur Verfolgung seiner Rechte er-
forderlichen Schritte jeweils zielstrebig in die Wege
geleitet und zu Ende gefluhrt hat. Der Verfliigungs-
klager ist im Rahmen des Dringlichkeitserfordernis-
ses aber nicht gehalten, bei der Rechtsverfolgung
ein erhohtes Prozessrisiko einzugehen (OLG Dus-
seldorf GRUR-RR 2013, 236 - Flupirtin-Maleat).
Deshalb kann es unter besonderen Umstanden
des Einzelfalls gerechtfertigt sein, wenn der Ver-
fugungsklager eine anstehende Entscheidung in
einem parallel gelagerten (dasselbe Patent und
dieselbe Ausfihrungsform betreffenden) Hauptsa-
cheverfahren abwartet, bevor er den Erlass einer
Unterlassungsverfligung beantragt.

5. Die Frage, ob die Vollziehung des im Rahmen eines
Verfugungsverfahrens ausgesprochenen Unterlas-
sungsgebots von einer Sicherheitsleistung abhan-
gig gemacht wird, hangt von einer Wirdigung aller
Umstande des Einzelfalls ab, insbesondere vom
Grad der Klarung der Verletzungs- und der Rechts-
bestandsfrage sowie von absehbaren Vollziehungs-
folgen.

55. Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstre-
ckung im Patentverletzungsstreit

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 09.04.2015. 6 U 168/14
LG Mannheim, Urt. v. 10.10.2014, 7 O 514/11

Leitsatz

Der Umstand, dass sich das Landgericht im Patentver-
letzungsurteil nicht mit der abweichenden Auffassung ei-
ner anderen Kammer in einem Parallelverfahren ausei-
nandergesetzt hat, rechtfertigt fir sich genommen nicht
die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung
nach §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S. 1 ZPO.

56. Ergdanzendes Schutzzertifikat
OLG Disseldorf, Urt. v. 06.08.2015, 2 U 21/15

LG Dusseldorf, Urt. v. 05.03.2015, 4b O 139/14

Leitsatze (red.)

1.

Fur zulassungspflichtige Arzneimittel besteht die
Maoglichkeit, die durch das dem Vertrieb vorgeschal-
tete behordliche Zulassungsverfahren verkurzte
Patentlaufzeit durch ein Erganzendes Schutzzer-
tifikat zu verlangern [...]. Rechtstechnisch ist das
Zertifikat als eigenstandiges Schutzrecht ausgestal-
tet [...]. FUr die Schutzbereichsbestimmung erklart
§ 16a Abs. 2 PatG die Vorschrift des § 14 PatG fur
entsprechend anwendbar. Art. 5 SPC-VO bestimmt
Uberdies vorrangig, dass das Zertifikat grundsatz-
lich dieselben Rechte wie das Grundpatent gewahrt.
Das Schutzzertifikat selbst enthalt keine Anspriiche
und keinen Beschreibungstext. Die Schutzbereichs-
bestimmung hat deshalb unter Rickgriff auf das
Grundpatent und dessen Beschreibung, allerdings
beschrankt auf dasjenige Erzeugnis (Wirkstoff) zu
erfolgen, fur welches das Zertifikat erteilt worden ist.
Wird das Zertifikat fiir den identischen Gegenstand
des Hauptanspruchs erteilt, ergeben sich keine Be-
sonderheiten. Reichen die Anspriiche des Grund-
patents weiter, so ist anstelle des im Grundpatent
verwendeten allgemeinen Begriffs das Erzeugnis
des Schutzzertifikats zu setzen; anhand einer so
modifizierten Patentschrift hat alsdann die Ausle-
gung und Schutzbereichsbestimmung gemal §
14 PatG bzw. Art. 69 EPU nach allgemeinen Grund-
satzen stattzufinden. Limitierend ist zu beachten,
dass Art. 4 SPC-VO den [...] Zertifikatschutz [...] in
zweierlei Hinsicht begrenzt, ndmlich zum einen da-
hin, dass er sich nur auf dasjenige Erzeugnis des
Grundpatents erstreckt, das von der Arzneimittelzu-
lassung erfasst wird, und zum anderen dahin, dass
unter den Zertifikatschutz nur die Verwendung des
geschutzten Erzeugnisses als Arzneimittel fallt, und
zwar diejenige Verwendung, die wahrend der Zerti-
fikatlaufzeit arzneimittelrechtlich genehmigt worden
ist[...].

Wird aus einem inlandischen Patent gegen den Pa-
rallelimport vorgegangen, ist damit allein mafRgeb-
lich, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung des inlandi-
schen Patents im Ausfuhrstaat [...] Patentschutz fir
das fragliche Erzeugnis erlangt werden konnte. Die
Tatsache, dass ein entsprechender Patentschutz
im Ausfuhrstaat zu einem spateren Zeitpunkt hatte
erlangt werden kénnen oder erlangt wurde, ist [...]
ohne Bedeutung [...].

Wenn aus einem Schutzzertifikat gegen den Paral-
lelimport vorgegangen wird, kommt es nicht darauf
an, ob der Zertifikatinhaber zum Zeitpunkt des dem
inlandischen Schutzzertifikat zugrunde liegenden
Grundpatents im Ausfuhrstaat ein entsprechendes
Grundpatent erlangen konnte. War im Ausfuhrstaat
ein Patentschutz am Anmeldetag des inlandischen
Grundpatents mdoglich, aber kein Zertifikatschutz
am Anmeldetag des inlandischen Schutzzertifikats,
tritt keine Erschopfung ein. Das gilt selbst dann,
wenn von der moglichen Anmeldung eines Grund-
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patents — aus welchen Griinden auch immer — im
Ausfuhrstaat abgesehen wurde und damit eine spa-
tere Zertifikatanmeldung, wenn eine gesetzliche
Méoglichkeit hierzu bestehen wirde, am mangeln-
den Grundpatent gescheitert ware.

57. Lizenzvertrag als ,,Wagnisgeschaft“
OLG Dusseldorf, Urt. v. 10.09.2015, 15 U 124/14
LG Disseldorf, Urt. v. 21.08.2014, 4a O 141/13

Leitsatze (nichtamtlich)

1. Allein aus dem Umstand, dass das Patent noch
nicht erteilt war, kann nicht auf einen Vergleich ge-
schlossen werden, der unabhangig von der Schutz-
fahigkeit des Patents Zahlungspflichten der Beklag-
ten vorsieht. Vielmehr ist die Ungewissheit dartber,
ob das Patent erteilt wird und/oder ob es nach Ertei-
lung wahrend der Schutzdauer wirksam fortbesteht,
jedem auf ein Patent bezogenen Lizenzvertrag
immanent und daher keine Besonderheit des Ver-
tragsverhaltnisses zwischen den Parteien. Da sich
das Schutzrecht nachtraglich als nicht rechtsbe-
standig erweisen kann und die wirtschaftliche Ver-
wertbarkeit nicht voraussehbar ist, ist der Lizenz-
vertrag fiir beide Seiten ein Wagnisgeschaft (BGH,
GRUR 1961, 27 — Holzbautrager; [...]). Daraus ist
indes nicht der Schluss zu ziehen, der Lizenzneh-
mer verpflichte sich unabhangig vom (Fort-) Be-
stand des Patents zur Zahlung der Lizenzgebuhren.
Vielmehr endet seine Vergutungspflicht mangels
einer anderslautenden Vereinbarung regelmaRig
ab Rechtskraft der Nichtigerklarung des Patents
(BGH, GRUR 1983, 237 — Brickenlegepanzer |;
[...]), obwohl der Lizenznehmer bei Abschluss des
Lizenzvertrages weil3, dass der Rechtsbestand des
Patents ungewiss ist. Das ist bei Lizenzierung ei-
nes erst angemeldeten Patents nicht grundsatzlich
anders, sondern es kommt ,nur die Ungewissheit
Uber die Erteilung des Patents hinzu, weshalb der
Lizenzvertrag fur den Lizenznehmer ein noch gro-
Reres Wagnisgeschaft darstellt.

2. Selbst ein Verzicht des Lizenznehmers auf ein Kiin-

digungsrecht Iasst nicht die Schlussfolgerung zu,
dass dieser auch daran gehindert ist, das lizensierte
Schutzrecht anzugreifen. Es handelt sich vielmehr
um zwei verschiedene mdgliche Rechte des Lizenz-
nehmers, die unabhangig voneinander bestehen
und Gegenstand eines Lizenzvertrages sein kon-
nen. Dabei wird das Fehlen von Kindigungsmog-
lichkeiten regelmaRig sogar gegen eine konkluden-
te Nichtangriffsabrede sprechen, weil der Lizenz-
nehmer andernfalls Gefahr lauft, Uber einen langen
Zeitraum fur ein nicht schutzfahiges Patent zahlen
zu missen, ohne sich von dieser Verpflichtung 16-
sen zu kdénnen, und dies erkennbar seinen — bei der
Auslegung ebenfalls zu beriicksichtigenden — Inter-
essen widerspricht. Deswegen bedarf es konkreter
Anhaltspunkte fur einen Willen des Lizenznehmers
zum Abschluss einer Nichtangriffsabrede.

LG

58. Anpassung der Beschreibung im Einspruchs-
oder Nichtigkeitsverfahren

LG Disseldorf, Urt. v. 28.05.2015. 54a O 9/15

Leitsatz (nichtamtlich)

Wird in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren
die Beschreibung angepasst und eine neue Patent-
schrift veroffentlicht, hat die Auslegung allein anhand
der gednderten Patentschrift [...] zu erfolgen [...]. Ob die
Erganzung der Beschreibung des Verfligungspatents
demgegenlber eine unzulassige Erweiterung darstellt,
ware gegebenenfalls im Nichtigkeitsverfahren anhand
einer Gegenuberstellung des Gegenstands des Verfi-
gungspatents und des Inhalts der urspringlichen Offen-
barung zu prifen.

59. Neuherstellung bei Austausch von Teilen einer
Vorrichtung

LG Dusseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 4a O 44/14

Leitsdtze (nichtamtlich)

1. Fur die Frage, wann beim Austausch von Teilen ei-
ner Vorrichtung von deren Neuherstellung gespro-
chen werden kann, kann auch von Bedeutung sein,
ob es sich um Teile handelt, mit deren Austausch
wahrend der Lebensdauer der Vorrichtung Ubli-
cherweise zu rechnen ist (BGH, GRUR 2012, 1118,
1120 — Palettenbehalter Il). Fur die Frage, ob mit
dem Austausch eines Teils wahrend der Lebens-
dauer des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses zu
rechnen ist, sind in erster Linie die berechtigten Er-
wartungen der Abnehmer von Bedeutung. Hat sich
mit dem ,Verbrauch® des Austauschteils gleichzeitig
auch der patentgeschiitzte Gegenstand als Ganzes
erledigt, liegt eine Neuherstellung vor, und zwar un-
abhangig davon, ob sich in dem Austauschteil die
eigentlichen Erfindungsvorteile verwirklichen oder
nicht.

2. Beider Frage, ob eine Neuherstellung oder eine Er-
haltungsmalRnahme vorliegt, sind die Wertverhalt-
nisse zwischen den ursprunglichen und den ausge-
tauschten Bauteilen zu berlcksichtigen. Denn wenn
das ausgetauschte Teil den Uberwiegenden Wert
der patentgemafen Vorrichtung verkorpert und der
restliche, unverandert fortbestehende Teil einen
demgegeniliber deutlich geringeren Wert besitzt,
spricht vieles dafir, dass sich mit dem Verbrauch
des ausgetauschten Teils der patentgemafie Ge-
genstand insgesamt erledigt hat.

3. Bei der Frage der Erschopfung ist stets auf den
nach dem Patentanspruch geschiitzten Gegen-
stand abzustellen, unabhangig davon, ob es sich
hierbei um eine im Geschaftsverkehr gehandelte
Ware handelt. Denn erschépfen kénnen sich nur
die AusschlieRlichkeitsrechte aus einem Patent an
dem Gegenstand, den das Patent beansprucht.
Diese Verknlpfung zwischen dem Recht aus ei-
nem Patent und dessen Erschépfung wirde aufge-
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hoben, wenn man auf eine andere Einheit als auf
den patentgemaflen Gegenstand abstellen wirde,
was letztlich den Patentschutz ungerechtfertigt ein-
schranken wurde.

4. Fur ein Obsiegen im Sinne von § 140e PatG reicht
ein zuerkannter Anspruch wegen rechtswidriger
Patentverletzung aus. So genlgt es, wenn ein Un-
terlassungsanspruch wegen Patentverletzung vom
Gericht zuerkannt wird, auch wenn andere Kla-
geantrage wegen anderer Griinde (etwa Erflllung
oder Verjahrung) abgewiesen werden.

60. Zum Anspruch auf Riickruf der angegriffenen
Ausfiihrungsform

LG Disseldorf, Urt. v. 12.05.2015. 4a O 70/14

Leitsatze (red.)

1. Bei der Lieferung eines Teils einer Gesamtvorrich-
tung kommt eine unmittelbare Schutzrechtsverlet-
zung auch dann in Betracht, wenn in dem benutzten
Teil der Erfindungsgedanke bis auf selbstverstandli-
che, fir die im Patent unter Schutz gestellte techni-
sche Lehre unbedeutende Zutaten bereits verwirk-
licht ist.

2. Bei einem Anspruch auf Ruckruf der angegriffenen
Ausfihrungsform aus den Vertriebswegen gemaf
(Art. 64 EPUi. V. m.) § 140a Abs. 3 S. 1 Var. 1 PatG
kommt es anders als fiir den Vernichtungsanspruch
nicht darauf an, ob der Beklagte eine Verfligungs-
gewalt Uber die Sache hat. Anspruchsobjekt kdnnen
daher auch im Ausland befindliche Gegenstande
sein, wenn sie mit dem Makel der Patentverletzung
im Inland behaftet sind.

61. Benutzung mit aquivalenten Mitteln
LG Dusseldorf, Urt. v. 23.07.2015, 4c O 52/14

Leitsatz (nichtamtlich)

Eine Benutzung mit dquivalenten Mitteln liegt [...] vor,
wenn der Patentanspruch und die zu seiner Auslegung
heranzuziehende Beschreibung erkennen lassen, dass
auch im Anspruch nicht ausdricklich genannte Mittel
in den Schutzbereich einbezogen werden sollen. Dies
kann etwa bei einer erkennbar unvollstandigen Formu-
lierung des Anspruchs zu bejahen sein. Hingegen kommt
eine aquivalente Benutzung nicht in Betracht, wenn sich
aus dem Gesamtzusammenhang des Anspruchs ergibt,
dass mit der Anspruchsformulierung eine bewusste Be-
schrankung auf ein bestimmtes LO&sungsmittel vorge-
nommen werden soll. Hat sich der Anspruch in diesem
Sinne nach Auslegung durch die Beschreibung auf eine
bestimmte konkret umschriebene Loésung festgelegt,
so liefe eine Abweichung von diesen Vorgaben darauf
hinaus, die technische Lehre des Schutzrechts zu an-
dern. Das widerspricht jedoch dem auch im Rahmen
der aquivalenten Benutzung geltenden Grundsatz, dass
die im Wortsinn des Patentanspruches beschriebene
technische Lehre als sinnhaft hingenommen werden
muss (vgl. OLG Dusseldorf, Urteil vom 13.09.2013 — 2
U 26/13).

62. Hinreichende Wahrscheinlichkeit fiir Widerruf
oder Vernichtung des Klagepatents

LG Duisseldorf, Urt. v. 25.06.2015. 4¢c O 65/14

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Entscheidung des fir die Entscheidung Uber den
Verletzungsvorwurf zustandigen Gerichts (ber eine
(hilfsweise) beantragte Aussetzung des Verletzungsver-
fahrens bis zu einer Entscheidung im Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren ist [...] eine Prognoseentschei-
dung. Das zur Einspruchs- oder Nichtigkeitsentschei-
dung berufene Organ, das im Gegensatz zum Verlet-
zungsgericht technisch fachkundig besetzt ist, ist nicht
an eine Einschatzung des Verletzungsgerichts zum
Rechtsbestand des Klagepatents gebunden. Indes
muss, soll dem vor dem oder parallel zum Verletzungs-
prozess erhobenen Einspruch bzw. der entsprechen-
den Nichtigkeitsklage nicht regelmafig eine hemmende
Wirkung zukommen, das Verletzungsgericht die gegen
den Rechtsbestand des Klagepatents vorgebrachten
Entgegenhaltungen darauf prifen, ob sie — allein aus
der Perspektive des Verletzungsgerichts — einen Wider-
ruf bzw. eine Vernichtung des Klagepatents hinreichend
wahrscheinlich erscheinen lassen. Ist dies nicht der Fall,
so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer
alsbaldigen Durchsetzung seiner — zeitlich ohnehin be-
grenzten — Rechte aus dem Patent den Vorrang vor
dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent
verurteilt zu werden, das sich moglicherweise spater als
nicht rechtsbestandig erweist. Eine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit fir einen Widerruf oder eine Vernichtung
des Klagepatentes wiederum kann regelmafig dann
nicht angenommen werden, wenn der ihm am nachsten
kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsver-
fahren bertcksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand
der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, sich je-
doch auch fur eine Bejahung der Erfindungshohe, die
von der wertenden Beurteilung der hierfir zustandigen
Instanzen abhangt, zumindest noch verniinftige Argu-

mente finden lassen.
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Rechtsprechung in Leitséitzen

EuGH

63. Beteiligung der Verlage an gesetzlichen Urhe-
berrechtsvergiitungsanspriichen

EuGH. Urt. v. 12.11.2015, C-572/13
Leitsatze

1. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b
der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmo-
nisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts
und der verwandten Schutzrechte in der Informa-
tionsgesellschaft sind dahin auszulegen, dass in
Bezug auf den darin enthaltenen Begriff ,gerechter
Ausgleich® danach zu unterscheiden ist, ob die Ver-
vielfaltigung auf Papier oder einem ahnlichen Tra-
ger mittels beliebiger fotomechanischer Verfahren
oder anderer Verfahren mit ahnlicher Wirkung von
einem beliebigen Nutzer angefertigt wird oder von
einer naturlichen Person zum privaten Gebrauch
und weder fur direkte noch indirekte kommerzielle
Zwecke.

2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b
der Richtlinie 2001/29 stehen nationalen Rechts-
vorschriften wie denen, um die es im Ausgangs-
verfahren geht, entgegen, die es dem Mitgliedstaat
gestatten, einen Teil des den Rechtsinhabern zu-
stehenden gerechten Ausgleichs den Verlegern der
von den Urhebern geschaffenen Werke zu gewah-
ren, ohne dass die Verleger verpflichtet sind, die
Urheber auch nur indirekt in den Genuss des ihnen
vorenthaltenen Teils des Ausgleichs kommen zu
lassen.

3. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b
der Richtlinie 2001/29 stehen nationalen Rechtsvor-
schriften, mit denen wie mit denjenigen, um die es
im Ausgangsverfahren geht, ein einheitliches Sys-
tem zur Einziehung des gerechten Ausgleichs ge-
schaffen wird, das sich auch auf Vervielfaltigungen
von Notenblattern erstreckt, grundsatzlich entge-
gen, und sie stehen nationalen Rechtsvorschriften
entgegen, mit denen ein einheitliches System zur
Einziehung des gerechten Ausgleichs geschaffen
wird, das sich auch auf rechtswidrige, mittels un-
rechtmaBiger Quellen erstellte Vervielfaltigungen
erstreckt.

4. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b

der Richtlinie 2001/29 stehen nationalen Rechts-
vorschriften wie denen, um die es im Ausgangs-
verfahren geht, entgegen, durch die ein System
geschaffen wird, das zur Finanzierung des den
Rechtsinhabern zustehenden gerechten Ausgleichs
zwei Vergutungsformen miteinander kombiniert,
und zwar zum einen eine Pauschalvergutung, die
vor dem Vervielfaltigungsvorgang vom Hersteller,
Importeur oder innergemeinschaftlichen Abnehmer
von Geraten, mit denen geschutzte Werke verviel-
faltigt werden koénnen, zu dem Zeitpunkt, zu dem

diese Gerate auf nationalem Staatsgebiet in den
Handel gebracht werden, entrichtet wird, und zum
anderen eine anteilige, nach dem Vervielfaltigungs-
vorgang zu entrichtende Vergutung, die lediglich als
Einheitspreis, multipliziert mit der Zahl vorgenom-
mener Vervielféltigungen, festgelegt und den natir-
lichen oder juristischen Personen auferlegt wird, die
diese Vervielfaltigungen vornehmen, sofern

« die im Vorhinein entrichtete Pauschalvergutung
allein anhand der Geschwindigkeit, mit der das
betreffende Gerat Vervielfaltigungen vorneh-
men kann, berechnet wird;

« die nachtraglich entrichtete anteilige Vergutung
davon abhangt, ob der Vergutungspflichtige an
der Einziehung dieser Vergutung mitgewirkt hat;

+das kombinierte System insgesamt nicht mit
Mechanismen, u. a. fur die Ruckerstattung, aus-
gestattet ist, die eine erganzende Anwendung
der Kriterien des tatsachlichen Nachteils und
des pauschal ermittelten Nachteils hinsichtlich
der verschiedenen Kategorien von Nutzern er-
lauben.

BGH

64. WeiterverdauBerung gebrauchter Software -
Green IT

BGH. Urt. v. 19.03.2015. | ZR 4/14
OLG Frankfurt, Urt. v. 12.11.2013, 11 U 32/12
LG Frankfurt, Urt. v. 15.03.2012, 2-3 O 302/11

Leitsatze

1. Verfolgt der in erster Instanz erfolgreiche Klager
mit einem erstmals im Berufungsrechtszug ge-
stellten Hilfsantrag dasselbe Klageziel wie mit
dem erstinstanzlich erfolgreichen Hauptantrag,
stellt dies keine Klageerweiterung dar, die mit der
Anschlussberufung geltend gemacht werden muss
(Fortfihrung von BGH, NJW 2015, 1608).

2. Raumt der Inhaber des Urheberrechts an ei-
nem Computerprogramm dem Erwerber ei-
ner Programmkopie das Recht zur Nutzung fur
die gesamte Zeit der Funktionsfahigkeit des
Computerprogramms ein, liegt eine VeraulRerung
im Sinne von § 69¢c Nr. 3 S. 2 UrhG vor, die zur
Erschopfung des Verbreitungsrechts an der
Programmkopie flihren kann.

3. Die Erschopfung des Verbreitungsrechts an
der Kopie eines Computerprogramms gemaf
§ 69c Nr. 3 S. 2 UrhG erstreckt sich auf das Recht
zum Weiterverbreiten der Programmkopie sowohl
durch Weitergabe eines die Programmkopie enthal-
tenden Datentragers als auch durch Bekanntgabe
eines zum Herunterladen des Programms erfor-
derlichen Produktschlissels. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob der Weiterverkaufer die ,erschopfte”
Kopie des Computerprogramms seinerseits von
dem Verkaufer durch Ubergabe eines Datentragers

Urheberrecht


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171384&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=709906
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oder durch Bekanntgabe des Produktschlissels er-
halten hat.

4. Wird die ,erschopfte® Kopie eines Computer-
programms durch Bekanntgabe des Produkt-
schlUssels weiterverkauft, setzt die Berechtigung
des Nacherwerbers zum Herunterladen und da-
mit  Vervielfaltigen des Computerprogramms
nach § 69d | UrhG voraus, dass der Vorerwerber
seine Kopien dieses Programms zum Zeitpunkt des
Weiterverkaufs unbrauchbar gemacht hat.

5. Der Markeninhaber muss es nach Art. 13 1l GMV
nicht hinnehmen, dass seine Marke fur den weiteren
Vertrieb der von ihm oder mit seiner Zustimmung
unter dieser Marke in Verkehr gebrachten Kopie ei-
nes Computerprogramms verwendet wird, wenn die
ernstliche Gefahr besteht, dass der Erwerber der
Kopie das Urheberrechtam Computerprogramm ver-
letzt (Anschluss an BGH, GRUR 2012, 392 = WRP
2012, 469 — Echtheitszertifikat).

65. Pressemitteilung: Werbung fiir den Erwerb eines
Werkes greift in das Urheberrecht ein

Der Bundesgerichtshof hat am 5. November 2015 in drei
Urteilen (BGH, Urt. v. 05.11.2015, | ZR 91/11 — Marcel-
Breuer-Mébel 1l; BGH, Urt. v. 05.11.2015, | ZR 76/11
— Wagenfeld-Leuchte II; BGH, Urt. v. 05.11.2015, | ZR
88/13 — Al Di Meola) Uber die Reichweite des Verbrei-
tungsrechts entschieden.

Er kam dabei zu dem Ergebnis, dass das Verbreitungs-
recht des Urhebers die Berechtigung beinhalte, das Ori-
ginal oder Vervielfaltigungen eines Werkes der Offent-
lichkeit zum Erwerb anzubieten.

Er befand auRerdem, dass dieses Recht durch eine
nicht notwendig zum Erwerb filhrende Werbung verletzt
sein kann. Beim Verbreitungsrecht des Urhebers nach
§ 17 UrhG handele es sich um nach Art. 4 Abs. 1 RL
2001/29/EG harmoniertes Recht. § 17 Abs. 1 UrhG ist
daher — richtlinienkonform — dahin auszulegen, dass
der Inhaber des ausschlieRlichen Verbreitungsrechts
an einem geschitzten Werk Angebote zum Erwerb
beziehungsweise zielgerichtete Werbung in Bezug auf
das Original oder auf Vervielfaltigungsstlicke desselben
auch dann verbieten kann, wenn diese nicht sicher zu
einem Erwerb des Werkes gefuhrt hat, die Werbung je-
doch Verbraucher eines Mitgliedsstaats, in dem ein ur-
heberrechtlicher Schutz des Werkes besteht, zu dessen
Erwerb angeregt hat. Entsprechendes gelte auch fir
das Verbreitungsrecht des ausiibenden Kiinstlers nach
§ 77 UrhG.

Ein tatsachlicher Erwerb des Werkes sei nicht notwen-
dig.

Quelle: BGH, Pressemitteilung Nr. 186/2015 V.

05.11.2015

66. Urheberrechtswahrnehmungdurch Verwertungs-
gesellschaften

BGH. Beschl. v. 27.08.2015. | ZR 148/14 — Schiedsstel-
lenanrufung Il

OLG Miinchen, Urt. v. 22.05.2014, 6 Sch 20/13
Leitsatz

Bei Streitfallen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UrhWG,
an denen eine Verwertungsgesellschaft beteiligt ist und
die die Vergutungspflicht nach § 54 oder § 54c UrhG
betreffen, ist die Durchfliihrung eines Schiedsstellenver-
fahrens nach § 16 Abs. 1 UrhWG auch dann Prozess-
voraussetzung, wenn die Anwendbarkeit und die Ange-
messenheit des Tarifs nicht bestritten sind.

Urheberrecht
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Rechtsprechung in Leitséitzen

EuGH

67. Benutzung einer Marke durch einen Dritten ohne
dessen Zustimmung zur Kennzeichnung von Kraft-
fahrzeugersatzteilen

EuGH. Beschl. v. 06.10.2015. C-500/14 — Ford Motor
Company

Leitsatz

Art. 14 der Richtlinie 98/71/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 13. Oktober 1998 (Uber
den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen und
Art. 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates
vom 12. Dezember 2001 uUber das Gemeinschaftsge-
schmacksmuster sind dahin auszulegen, dass sie nicht
in Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie
2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten lber die Marken und
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.
Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke einen Her-
steller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehér wie
Radkappen berechtigen, auf seinen Waren ein Zeichen,
das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller u. a. fir
solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne
dessen Zustimmung mit der Begriindung anzubringen,
dass die damit vorgenommene Benutzung dieser Marke
die einzige Moglichkeit darstelle, das betreffende Fahr-
zeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis
wieder sein urspringliches Erscheinungsbild zu verlei-
hen.

Designrecht
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Rechtsprechung in Leitséitzen

BGH

68. Zulassige Werbung mit fremder Marke fiir funktio-
nell vergleichende Produkte

BGH, Urt. v. 02.04.2015, | ZR 167/13 — Staubsauger-
beutel im Internet

OLG Diisseldorf, Urt. v. 23. 07. 2013, 1-20 U 60/12
LG Disseldorf, Urt. v. 14.03.2012, 2a O 153/11
Leitsatz

Es stellt fur sich allein keine unlautere Rufausnutzung
dar, wenn eine fremde Marke in einem Internet-Ver-
kaufsangebot im Rahmen einer vergleichenden Wer-
bung verwendet wird, um Kunden, die sich einer Such-
maschine bedienen, auf das eigene Produkt aufmerk-
sam zu machen.

69. Keine Nachahmung von Marken durch sinn-
entsprechende Produktaufmachung

BGH, Urt. v. 23.09.2015, Az. | ZR 105/14 — Goldbéren
OLG Kéin, Urt. v. 11.04.2014, Az. 6 U 230/12

LG KéIn, Urt. v. 18.12.2012, Az. 33 O 803/11
Leitsatze (red.)

1. Der Begriff der Waren und Dienstleistungen im
Sinne von § 4 Nr. 9 UWG ist weit auszulegen. Ge-
genstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungs-
schutzes kdnnen Leistungs- und Arbeitsergebnisse
aller Art sein. Schutzfahig sind auch verkorperte
Werbemittel und damit auch die ,Goldbaren-Figur®
der Klagerin.

2. Angesichts des unterschiedlichen Materials der ei-
nander gegenubergestellten Produkte — Gummiwa-
ren auf der einen, Schokolade in Goldfolie auf der
anderen Seite — und der unterschiedlichen GroRe
fehlt es indes an einer von § 4 Nr. 9 UWG vorausge-
setzten Nachahmung, da nicht angenommen wer-
den kann, dass die angegriffenen Produktausstat-
tungen den Produkten der Klagerin so ahnlich sind,
dass sie sich in ihnen wiedererkennen lassen. Auf
die weiteren Ausfuihrungen des Berufungsgerichts
zu den die Unlauterkeit begrindenden besonde-
ren Umstande des § 4 Nr. 9 Buchst. a und b UWG
und die dagegen gerichteten Angriffe der Revision
kommt es deshalb nicht mehr an.

3. Mangels Ahnlichkeit der einander gegeniiberste-
henden Produkte oder Produktausstattungen kom-
men auch auf § 5 Abs. 2 UWG gestitzte Unterlas-
sungsanspruche nicht in Betracht.

Anmerkung (Behyad Hozuri):

Der BGH bestatigt das Urteil des OLG nicht nur hin-
sichtlich der Ablehnung markenrechtlicher Anspriche,
sondern schlief3t sich ebenso der wettbewerbsrechtli-
chen Beurteilung des Berufungsgerichts an. Im Ergeb-
nis verneint der BGH bereits eine Nachahmung der

klagerischen Marken durch die Produktaufmachung
der Beklagten, weshalb es auf die Feststellung unlau-
terkeitsbegriindender Umstande nicht mehr ankommt.
Die Entscheidung ist dabei sowohl vom Ergebnis her,
als auch in ihrer Begriindung Uberzeugend. Wegen der
unterschiedlichen Materialien und der unterschiedlichen
GroRe der einander gegeniibergestellten Produkte kam
in der vorliegenden Sachverhaltskonstellation allenfalls
eine nachschaffende Leistungsiibernahme in Betracht.
Wiedererkennbare pragende Gestaltungselemente des
Originals lieRen sich in der Produktaufmachung der
Beklagten indessen gerade nicht vorfinden. Beide Pro-
dukte wiesen zwar im Kern einen vergleichbaren Be-
deutungsgehalt auf. Letztlich wurde durch die Beklagte
jedoch allenfalls die Gestaltungsidee eines goldenen
Baren aufgegriffen, ohne erkennbare Bezlige zu beste-
henden Produkten der Klagerin herzustellen. Eine ande-
re Beurteilung hatte insoweit einen Schutz des blof3en
Gestaltungsmotivs zur Folge gehabt, der jedoch bereits
deshalb ausscheidet, weil Uber das Wettbewerbsrecht
lediglich ein Schutz fur die konkrete Umsetzung einer
gestalterischen Grundidee beansprucht werden kann.

OLG

70. Keine unzulidssige Nachahmung durch Ubernah-
me schraubenartiger Applikationen einer Uhr.

OLG KoIn, Urt. v. 14.08.2015, 1-6 U 9/15. 6 U 9/15 -
Montblanc “Snow Cap”

LG Kéin, Urt. v. 10.10.2014, 84 O 157/14

Leitsatze. (red.)

1. Eine unzulassige Nachahmung nach § 4 Nr. 9 lit. a)
oder b) UWG setzt voraus, dass das angegriffene
Produkt oder ein Teil davon von wettbewerblicher
Eigenart ist und mit dem Originalprodukt
Ubereinstimmt oder ihm zumindest so &hnlich ist,
dass es sich in diesem wiedererkennen lasst.

2. Bei einer nur teilweisen Ubernahme von
Gestaltungselementen muss sich die
wettbewerbliche Eigenart des Originals gerade aus
dem Ubernommenen Teil ergeben, es missen also
gerade die ubernommenen Gestaltungsmerkmale
geeignet sein, die wettbewerbliche Eigenart zu
begrinden.

3. Die wettbewerbliche Eigenart der Uhren der
Klagerin mag sich auch aus der Ausgestaltung
der Schrauben z.B. am Banderhorn ergeben,
wesentliche Bedeutung kommt diesen dabei jedoch
nicht zu.

71. Nachahmungsschutz fiir “Le-Pilage”-Taschen
OLG Hamm, Urt. v. 16.06.2015, Az. 4 U 32/14

LG Dortmund, Urt. v. 14.01.2014, Az. 3 O 204/13
Leitsatze

1. Bei der Feststellung der wettbewerblichen Eigenart
ist die Verkehrsauffassung mafRgebend. MalRgeb-
lich ist der Gesamteindruck des Erzeugnisses, nicht
etwa eine zergliedernde und auf einzelne Elemen-

Wettbewerbsrecht
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te abstellende Betrachtung. Das Gericht kann die
wettbewerbliche Eigenart regelmalig aus eigener
Sachkunde feststellen, auch wenn die Richter nicht
zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehoren.
Der Einholung eines Sachverstandigengutachtens
bedarf es insoweit nicht.

Bei der Frage, ob eine Nachahmung vorliegt, kommt
es darauf an, ob gerade die Uibernommenen Gestal-
tungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche
Eigenart des Produkts ausmachen, fir das Schutz
beansprucht wird. Dabei ist auf die Sichtweise des
Durchschnittsverbrauchers abzustellen, der die be-
treffenden Produkte nicht nebeneinander sieht und
unmittelbar miteinander vergleicht, sondern auf
Grund seiner Erinnerung in Beziehung zueinander
setzt.

Eine Herkunftstduschung ist anzunehmen, wenn
die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck
gewinnen konnen, die Nachahmung stamme vom
Hersteller des Originals oder einem mit ihm ge-
schéaftlich oder organisatorisch verbundenen Un-
ternehmen. Maligebend ist die Sichtweise des
durchschnittlich  informierten, situationsadaquat
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsver-
brauchers (oder sonstigen Marktteilnehmers), der
sich fur das Produkt interessiert.

Zur Uberzeugungskraft von vorgelegten Verkehrs-
befragungen.

Wettbewerbsrecht
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