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Begriffliche Ahnlichkeit aufgrund Anlehnung beider Zeichen an

fremdsprachigen Ausdruck

EuGH, Beschluss vom 7.5.2015 — C-343/14 - BLUMARINE

Der Européische Gerichtshof (EuGH) bejaht in seinem
Beschluss vom 7. Mai 2015 (C-343/14) Verwechs-
lungsgefahr trotz nur schwacher Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke aufgrund der leichten Er-
kennbarkeit eines den gegeniberstehenden Zeichen
gemeinsam zugrundeliegenden fremdsprachigen Aus-
drucks.

Hintergrund

Die Adler Modemarkte AG meldete im Dezember 2007
das Wortzeichen "MARINE BLEU" beim Harmonisie-
rungsamt (HABM) als Gemeinschaftsmarke fir Waren
der Klassen 18, 24 und 25 an. Daraufhin erhob die
Blufin SpA Widerspruch gestiutzt auf ihre Wortmarke
"BLUMARINE", eingetragen fir Waren der Klassen 9,
18 und 25.

Die Zweite Beschwerdekammer des HABM gab dem
Widerspruch im Hinblick auf die Waren der Klassen 18
und 25 statt, wogegen die Anmelderin Klage vor dem
Europaischen Gericht Erster Instanz (EuG) erhob.

Das EuG wies die Klage ab und bestétigte die vom
HABM festgestellte Verwechslungsgefahr. Der Begriff
"BLUMARINE" stelle keinen feststehenden Gesamtbe-
griff dar. Vielmehr werde der angesprochene Verkehr
die Marke als eine Zusammensetzung aus den Begrif-
fen "BLU" und "MARINE" wahrnehmen, da diese Be-
standteile in verschiedenen Sprachen der Union ahnlich
und somit leicht erkennbar seien. Die in verschiedenen
Sprachen der Union offensichtliche Bedeutung spreche
daflr, dass ein wesentlicher Teil des Verkehrs die Be-
griffe intuitiv Ubersetzen werde.

Entscheidungsgrinde

Das gegen diese Entscheidung gerichtete Rechtsmittel
der Anmelderin hat der EUGH nun gemaf Art. 181 der
EuGH-Verfahrensordnung — eine Regelung vergleich-
bar mit § 522 Abs. 2 ZPO - als offensichtlich unbegrin-
det verworfen.

Die Anmelderin hatte geltend gemacht, die Vorinstanz
habe zu Unrecht einen beschreibenden Charakter der
Widerspruchsmarke verneint. Der Gerichtshof tritt die-
sem Vorwurf entgegen und wirft der Anmelderin ein
falsches Verstandnis der angefochtenen Entscheidung
vor. Zwar seien die Bestandteile der Widerspruchsmar-
ke als Bezugnahme auf das Meer bzw. die Farbe Blau

in verschiedenen Sprachen der Union leicht erkennbar.
Allerdings begriinde dieser Umstand allein noch nicht
die Annahme, die Zeichen seien insgesamt beschrei-
bend fir Waren der Klassen 18 und 25. Vielmehr sei
der so hervorgerufene Gesamteindruck der Zeichen
geeignet, die Wiedererkennung des beiden Marken zu-
grundeliegenden Ausdrucks "bleu marine" unabhangig
von der Stellung der Bestandteile zu erleichtern, woraus
sich eine begriffliche Ahnlichkeit bzw. Identitat ergeben
kbnne.

Die Richter bestatigten, dass auch bei Zeichen mit be-
schreibendem Anklang oder sogar bei glatt beschrei-
benden Zeichen ein begrifflicher Zeichenvergleich mog-
lich sei. Die begriffliche Ahnlichkeit sei unabhéngig vom
Grad der Unterscheidungskraft der Zeichen zu bestim-
men.

SchlieBlich weist der Gerichtshof noch auf seine mitt-
lerweile standige Rechtsprechung hin, wonach selbst
bei Vorliegen &lterer Marken mit nur schwacher Kenn-
zeichnungskraft allein aufgrund von Zeichen- sowie
Waren- bzw. Dienstleistungsahnlichkeit Verwechs-
lungsgefahr bestehen kénne. Der Faktor der Zeichen-
ahnlichkeit durfe nicht zugunsten des Faktors der
Kennzeichnungskraft neutralisiert werden.

Fazit

Der EuGH bestétigt die Rechtsprechungspraxis des
EuG, wonach zwar im Rahmen des Zeichenvergleichs
grundsatzlich vom Gesamteindruck der gegeniiberste-
henden Zeichen auszugehen ist, jedoch auch nicht jede
Zerlegung der Marken in ihre Bestandteile eine stets
verbotene "zergliedernde Betrachtungsweise" darstellt.

Interessant ist die Auffassung des Gerichtshofs, dass
ein beschreibender Anklang, der die Wiedererkennung
eines den Zeichen gemeinsam zugrundeliegenden
fremdsprachigen Ausdrucks erleichtert, auch eine be-
griffiche Ahnlichkeit der in verschiedenen Sprachen
angemeldeten Marken begriinden kann.

Dr. Philipp Lehmann
Associate, Hamburg
philipp.lehmann@hoganlovells.com
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"Lonneberga" stellt keine freihaltebedirftige geographische Her-

kunftsangabe dar

BPatG, Beschluss vom 27.1.2015 — 27 W (pat) 5/14 — LONNEBERGA

Das Bundespatentgericht (BPatG) hebt mit seinem
Beschluss vom 27. Januar 2015 (Rs. 27 W (pat) 5/14)
den Loéschungsbeschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts (DPMA) fir die Wortmarke "Lénneberga”
auf. Es handele sich bei der Bezeichnung "Lonneber-
ga" entgegen der Auffassung des DPMA nicht um eine
geographische Herkunftsangabe im Sinne von 88
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hintergrund

Die Beschwerdefihrer sind seit 2006 Inhaber der Marke
"Lonneberga” fir Waren der Klassen 18 (Taschen, so-
weit in Klasse 18 enthalten) und 25 (Bekleidung und
Kopfbedeckungen). Im Méarz 2013 beantragte der An-
tragsteller beim DPMA die vollstandige Léschung der
Marke "Lonneberga” gem. § 50 Abs. 1i.V.m. § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG, weil die Marke eine freihaltebeddrftige
geographische Herkunftsangabe darstelle. Lonneberga
sei ein Ort in Schweden, welcher durch die Geschichten
des "Michel aus Lénneberga" der schwedischen Autorin
Astrid Lindgren weltbekannt sei.

Die Markeninhaber sind dem Ldschungsantrag mit der
Begrindung entgegengetreten, der Begriff "Lonneber-
ga" sei nicht geeignet, auf einen Herstellungs- oder
Vertriebsort hinzuweisen, sondern werde vielmehr von
den beteiligten Verkehrskreisen als Phantasie- oder
Sehnsuchtsort wahrgenommen.

Das DPMA hat die Marke als merkmalsbeschreibende
Angabe eingestuft und durch Beschluss vom 4. De-
zember 2013 vollsténdig geldscht. Mit ihrer Beschwerde
richteten sich die Markeninhaber gegen die Entschei-
dung des DPMA.

Entscheidungsgrinde

Das BPatG hat in seiner Entscheidung vom 21. Januar
2015 der Beschwerde der Markeninhaber stattgegeben
und den Ldschungsbeschluss des DPMA aufgehoben.

Das BPatG fuhrt zundchst aus, dass Angaben Uber die
Herkunft von Waren und Dienstleistungen im Interesse
der Allgemeinheit gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ei-
nem Freihaltebedirfnis unterlagen und daher nicht
schutzfahig seien. Fur die Beurteilung, ob eine solche
geographische Herkunftsangabe vorliege, seien die

objektiven Gesamtumstande, z.B. die wirtschaftliche
Bedeutung des Ortes und die Infrastruktur der Region,
zu beriicksichtigen. Sofern noch keine beschreibende
Verwendung als geographische Herkunftsangabe ge-
geben sei, sei dies fur die Zukunft im Rahmen einer
Prognoseentscheidung festzustellen. Entscheidend sei-
en insoweit die tatsdchlichen Gegebenheiten sowie die
Frage, inwieweit diese Gegebenheiten den beteiligten
Verkehrskreisen bekannt seien.

Nach Auffassung des BPatG erkennen die malf3gebli-
chen deutschen Verkehrskreise in der angegriffenen
Marke jedoch nicht ohne Weiteres einen Hinweis auf
einen realen schwedischen Ort. Insoweit sei auch zu
bertcksichtigen, dass in den Kinderbichern von Astrid
Lindgren oftmals Phantasienamen verwendet wirden
und die Verbraucher Ortsangaben, welche ihnen nur
aus Geschichten bekannt seien, lediglich als erfundene
Bezeichnungen, nicht aber als reale Ortsbezeichnun-
gen, wahrndhmen.

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
stehe auch entgegen, dass in Lonneberga keine ein-
schlagige Herstellungsbetriebe ansassig seien und ihre
zuklnftige Eréffnung unter Beriicksichtigung der Grol3e,
Struktur und Bedeutung des Ortes vernunftigerweise
auch nicht zu erwarten sei.

Zuletzt vermittelten die Geschichten von Astrid Lindgren
auch keine Inhalte, aufgrund derer die Verbraucher eine
Verbindung zwischen Waren und dem Ort herstellten.

Fazit

Der Beschluss des BPatG verdeutlicht einmal mehr,
dass nicht an jeder geographischen Herkunftsangabe
ohne Weiteres ein Freihaltebedurfnis besteht. Vielmehr
ist dies fur jeden Einzelfall gesondert festzustellen. Ge-
rade bei kleineren Orten kommt der in die Zukunft ge-
richteten Prognoseentscheidung dabei besondere Be-
deutung zu. Insoweit ist zu berlcksichtigen, dass es
konkreter Anhaltspunkte fir die zukinftige Ansiedelung
von Betrieben und Unternehmen bedarf.

Yvonne Draheim

LL.M./Univ. Stellenbosch

Partner, Hamburg
yvonne.draheim@hoganlovells.com
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Louis Vuitton-Schachbrettmuster fehlt Unterscheidungskraft

EuG, Urteil vom 21.4.2015 — T-359/12 - SCHACHBRETTMUSTER

Das Gericht der Europaischen Union (EuG) hat mit
Urteil vom 21. April 2015 (Rs. T-359/12) die von Louis
Vuitton eingetragene Gemeinschaftsmarke aufgrund
fehlender Unterscheidungskraft fir nichtig erklart. Das
Schachbrettmuster diene als alltagliches Standard-
muster fur den Durchschnittsverbraucher nicht als
Herkunftsnachweis; im Ubrigen habe das Zeichen
auch nicht durch Benutzung Unterscheidungskraft er-
langt.

Hintergrund

Louis Vuitton ist seit 1998 Inhaberin folgender Gemein-
schaftsmarke fir Klasse 18 (Lederwaren etc.).

Im September 2009 beantragte die Nanu-Nana Han-
delsgesellschaft mbH fir Geschenkartikel & Co. KG
beim Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (HABM)
die Nichtigerklarung dieser Gemeinschaftsmarke fir
alle eingetragenen Waren. Die Nichtigkeitsabteilung
des HABM gab dem Nichtigkeitsantrag im Juli 2011
statt. Dagegen legte Louis Vuitton beim HABM Be-
schwerde ein. Im Mai 2012 bestétigte die Beschwerde-
kammer des HABM die Nichtigkeitsentscheidung und
wies die Beschwerde zuriick. Daraufhin klagte Louis
Vuitton beim EuG auf Aufhebung der Entscheidung des
HABM.

Entscheidungsgrinde

Das EuG hat sich in seiner Entscheidung vom 21. April
2015 der Ansicht des HABM angeschlossen und die
Klage von Louis Vuitton abgewiesen.

Zunéachst stellte das Gericht fest, dass das Schach-
brettmuster von Louis Vuitton keine Unterscheidungs-
kraft habe. Entscheidend fir die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft sei das Verschmelzen der Marke mit
dem Erscheinungsbild der Ware. Fir Bildmarken, ins-
besondere fur solche, die in Form von Mustern auf
Oberflachen von Waren angebracht sind, missten die
von der Rechtsprechung entwickelten Grundséatze zu
dreidimensionalen Marken gelten. Da der Durch-

schnittsverbraucher Formen und Muster normalerweise
nicht als Herkunftshinweis auffasse, seien an solche
Marken hohere Anforderungen in Form eines erhebli-
chen Abweichens von der Branchentblichkeit zu stel-
len.

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass das Louis
Vuitton-Schachbrettmuster diesen erhdhten Anforde-
rungen jedoch nicht entspreche und der Eintragung der
Marke daher ein Eintragungshindernis gem. Art. 7 Abs.
1 lit. b i.V.m. Art. 52 Abs. 1 GMV entgegenstehe. Das
Schachbrettmuster sei ein alltagliches Standardbildmo-
tiv, das oft als dekoratives Element verwendet werde.
Auch die Farbkombination (braun/beige) oder das Kett-
und Schussmuster kdnnten kein Abweichen von der
herkdbmmlichen Darstellung des Schachbrettmusters
begrinden.

Im Ubrigen habe die Marke auch nicht kraft Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt und sei damit auch nicht
von einer Nichtigerklarung gem. Art. 7 Abs. 3 i.V.m.
Art. 52 Abs. 2 GMV ausgeschlossen. Aus dem Grund-
satz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke folge,
dass das Zeichen im gesamten Unionsgebiet Unter-
scheidungskraft erlangt haben musse. Es reiche jedoch
aus, wenn der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung fur
die Mitgliedsstaaten erbracht werde, die zum Zeitpunkt
der Anmeldung der EU angehérten. Im Ergebnis sei der
Klagerin dieser Nachweis jedoch nicht gelungen.

Fazit

Die Entscheidung hebt deutlich hervor, dass die
Grundsatze zu dreidimensionalen Marken auch fir
Bildmarken und Muster, die mit der Ware verschmel-
zen, gelten. Fur solche Bildmarken sind in Zukunft da-
her die erhdhten Anforderungen an die Unterschei-
dungskraft zu beachten. Zudem betont das Urteil, dass
der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung fiir das ge-
samte Unionsgebiet erbracht werden muss, damit einer
Marke Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 3 GMV
zugesprochen werden kann.

Q' Dr. Patrick Fromlowitz

% LL.M. (Edinburgh)

Im Associate, Hamburg

patrick.fromlowitz@hoganlovells.com
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Rote Karte fir die Sparkassen

BPatG, 25 W (pat) 13/14, BeckRS 2015, 12128 — SPARKASSEN ROT

Zusammenfassung/Einleitung

Das Bundespatentgericht hat auf Antrag der Banco
Santander die Léschung der Farbmarke Rot des
Deutschen Sparkassen und Giroverbandes (DSGV)
angeordnet. Der DSGV konnte nicht nachweisen,
dass die Verbraucher die Farbe Rot isoliert als Her-
kunftshinweis verstehen. Der DSGV hat Rechtsbe-
schwerde zum BGH erhoben.

Sachverhalt

Der DSGV hat im Jahr 2002 die Farbmarke Rot fiir eine
Vielzahl von Finanzdienstleistungen angemeldet. Das
Deutsche Patent und Markenamt (DPMA) hat diese
Marke im Jahr 2007 aufgrund einer vom DSGV vorge-
legten Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2006 mit ei-
nem Ergebnis von tber 60% eingetragen.

Die Banco Santander hat im Jahr 2009 einen Lo-
schungsantrag gegen die Farbmarke Rot eingereicht.
Im Verlauf des Loschungsverfahrens hat die Banco
Santander diverse Verkehrsbefragungen vorgelegt, die
Durchsetzungswerte von jeweils weit unter 50% erga-
ben. Der DSGV verteidigte seine Marke unter anderem
mit der Vorlage weiterer Verkehrsbefragungen mit Er-
gebnissen von tber 60%.

Nachdem das DPMA den Ldschungsantrag zurtickge-
wiesen hatte, legte die Banco Santander Beschwerde
zum Bundespatentgericht ein. Das Bundespatentgericht
auRerte schon im Jahr 2013 Zweifel am Bestand der
Marke und legte das Verfahren dem Gerichtshof der
Europdaischen Union (EuGH) zur Klarung europarechtli-
cher Fragen vor.

Vorabentscheidung des EuGH (Juni 2014)

Die Entscheidung des EuGH bestand aus drei Aspek-
ten:

e Fir die erlangte Unterscheidungskraft von
Farbmarken kann nicht stets ein Durchset-
zungswert von 70% verlangt werden. Der erfor-
derliche Durchsetzungswert muss von den na-
tionalen Gerichten im Einzelfall bestimmt wer-
den.

e Fir die Frage der erlangten Unterscheidungs-
kraft kommt es neben dem Zeitpunkt der Ent-
scheidung Uber den Ldschungsantrag auf den
Zeitpunkt der Anmeldung an.

o Die Feststellungslast fur die erlangte Unter-
scheidungskraft tragt der Markeninhaber.

Entscheidung des Bundespatentgerichts

Das Bundespatentgericht hat am 1. Juni 2015 die L6-
schung der Farbmarke Rot angeordnet.

Im Anschluss an die Vorabentscheidung des EuGH
stellt das Bundespatentgericht fest, dass der DSGV als
Markeninhaber die Feststellungslast fur die erlangte
Unterscheidungskraft tragt. Die entgegenstehende, bis-
herige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
sei schon nach deutschem Recht unzutreffend. Spates-
tens nach der bindenden Entscheidung des EuGH
musse der BGH seine Rechtsprechung andern.

Der DSGV hat die erlangte Unterscheidungskraft nicht
nachgewiesen. Im Ausgangspunkt stellt das Bundespa-
tentgericht fest, dass Verkehrsbefragungen die wich-
tigsten Beweismittel bei abstrakten Farbmarken seien.
Alle anderen Beweismittel (z.B. Werbeausgaben) be-
ziehen sich nicht auf die Farbe an sich, sondern auf die
Gesamtkennzeichnung des Unternehmens. Als Min-
destgrenze fiur die erlangte Unterscheidungskraft sei
von 50% auszugehen.

Die vom DSGV vorgelegten Umfragen beurteilte das
Bundespatentgericht als mangelhaft. Sie enthielten al-
lesamt suggestive Fragen und wiesen keinen ausrei-
chend engen Bezug zu den konkret beanspruchten
Dienstleistungen auf. Im Gegensatz dazu seien die Um-
fragen der Banco Santander mit Ergebnissen von unter
50% ordnungsgemaR.

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts waren
auch weitere, eventuell neu einzuholende Befragungen
angesichts der Vielzahl von insgesamt schon 13 kon-
kurrierenden Verkehrsbefragungen nicht geeignet, den
Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft nachtrag-
lich zu erbringen.

In einem obiter dictum wies das Bundespatentgericht
zudem darauf hin, dass es die aktuelle Praxis der Ein-



holung von Verkehrsbefragungen durch den Markenin-
haber/Anmelder fur unzuldssig halt. Dies schaffe die
naheliegende Gefahr der Einflussnahme. Es wére bes-
ser, wenn die Verkehrsbefragungen vom DPMA bzw.
den Gerichten eingeholt wirden.

Der DSGV hat Rechtsbeschwerde zum BGH erhoben.
Ausblick / Praxishinweis

Die Entscheidung des BGH wird vor allem im Hinblick
auf zwei Aspekte mit Spannung erwartet:

e Wer tragt die Beweislast?

e Wie muss eine Verkehrsbefragung zum Nach-
weis der erlangten Unterscheidungskraft gestal-
tet sein?

Bisher vertrat der BGH die Auffassung, dass die Fest-
stellungslast im Loschungsverfahren beim Antragsteller
liege. Zur entgegengesetzten Vorabentscheidung des
EuGH hat der BGH sich erstmalig in der Gelbe Worter-
bicher (GRUR 2014, 1001) Entscheidung ge&ufert.
Der EUGH habe in seiner Vorabentscheidung pro-
zessual von Annahmen zur Auslegung des deutschen
Rechts ausgehen miissen, die unzutreffend waren. Da-
her sei die Frage der Feststellungslast noch offen. Soll-
te der BGH seine Rechtsprechung nicht &ndern wollen,
sprache vieles dafir, dass er die Frage nochmals dem
EuGH vorlegen musste.

Der BGH wird die Gelegenheit haben, sich ausfihrlich
mit der Gestaltung von Verkehrsbefragungen ausei-
nanderzusetzen. Dabei geht es um eine Vielzahl von
Detailfragen, die fur die Praxis enorm wichtig sind.
Schon kleine Veranderungen im Wortlaut der Fragen
kdénnen namlich zu groBen Veranderungen in den Er-
gebnissen fuhren. Es bleibt abzuwarten, ob der BGH
hier konkrete Vorgaben machen wird. Falls der BGH
sich der Auffassung des Bundespatentgerichts an-
schlieRen sollte, dass die Verkehrsbefragungen im An-
meldeverfahren in der Zukunft vom DPMA selber ein-
geholt werden sollten, hatte dies betrachtliche Auswir-
kungen auf die Praxis. Bisher werden die Verkehrshe-
fragungen namlich Ublicherweise von den Anmeldern
eingeholt.

Hogan Lovells vertritt in diesem Verfahren die Banco
Santander.

Christian Fuehner
Associate, Hamburg
christian.fuehner@hoganlovells.com
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Die Wortmarke "AppOtheke" ist nicht unterscheidungskraftig

BPatG, Beschluss vom 9.2.2015 — 27 W (pat) 73/14

Nach Auffassung des Bundespatengerichts (BPatG)
handelt es sich bei der Wortmarke "AppOtheke" um
eine nicht schutzfahige offenkundige Abwandlung des
gebrauchlichen Sachbegriffs "Apotheke".

Hintergrund

Die Antragstellerin beantragte die Léschung der in den
Klassen 9, 16, 20, 28, 35, 38, 41 und 42 eingetragenen
Wortmarke "AppOtheke" wegen absoluter Schutzhin-
dernisse. Das DPMA ordnete die Loschung der Marke
mangels Unterscheidungskraft an. Die vom Begriff
"Apotheke" abweichende Schreibweise konne die Un-
terscheidungskraft der Marke nicht begriinden. Gegen
die Entscheidung des DPMA wandte sich die Marken-
inhaberin mit ihrer Beschwerde.

Entscheidung

Das BPatG hat die Beschwerde zuriickgewiesen. Das
DPMA habe zutreffend die Léschung der Marke man-
gels Unterscheidungskraft gem. 88 54, 50 Abs. 1 i.V.m.
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Wortzeichen seien nicht unterscheidungskraftig, wenn
die maRRgeblichen Verkehrskreise ihnen lediglich einen
im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordneten
oder sie aus gebrauchlichen Wértern oder Wendungen
bestliinden. Auch Zeichen mit engem beschreibenden
Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen seien nicht unterscheidungskraftig. Unter Beriick-
sichtigung dieser Grundséatze sei das Zeichen "AppO-
theke" nicht schutzfahig.

Bei dem Zeichen handele es sich um eine offenkundige
Abwandlung des gebrduchlichen Sachbegriffs "Apothe-
ke". Dieser beschreibe die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen dahingehend, dass sie aus einer Apo-
theke stammten, von dieser erbracht wirden oder aber
fur eine solche bestimmt seien.

Auch die von "Apotheke" abweichende Schreibweise
(doppeltes "p" und grofRes "O") begrinde keine Unter-
scheidungskraft, da sie nicht bemerkt oder fir einen
Schreibfehler gehalten werde. Auch seien bei Wortmar-
ken alle verkehrsiblichen Schreibweisen zu bericksich-
tigen. Unterschiede, z.B. der GroRR- und Kleinschrei-

bung, seien daher grundséatzlich unerheblich.

Nur wenn der Abwandlung eines Begriffs selbst ein in-
dividualisierender Charakter zukomme, kénne Unter-
scheidungskraft vorliegen. Dies sei nicht der Fall, wenn
das Publikum — wie bei "AppOtheke" — in der Abwand-
lung den ihm geléaufigen Begriff ohne weiteres wieder-
erkenne oder sie fur einen Druck- bzw. Horfehler halte.
Ubliche grafische Hervorhebungen, wie z.B. die Zu-
sammenschreibung mehrerer Woérter, die Trennung
einheitlicher Worter, die Wiederholung von Buchstaben
oder die Verwendung einzelner GroBbuchstaben, reich-
ten daher nicht zur Begriindung von Unterscheidungs-
kraft aus. Als Einwortzeichen mit Binnengrol3schreibung
sei "AppOtheke" daher nicht unterscheidungskraftig.
Allenfalls wenn die BinnengrofR3schreibung die Bedeu-
tung eines Zeichens verandere, also "motiviert” sei (wie
z.B. bei "SatAn", "FreiSing" oder VoORWEg), kdnne dies
zur Annahme von Unterscheidungskraft fihren. Dies sei
bei "AppOtheke" jedoch nicht der Fall, da der Bestand-
teil "Otheke" keinen eigenen Sinngehalt besitze, also
etwa das Thema einer Applikation angebe.

Selbst wenn der durchschnittlich aufmerksame Leser
aufgrund der gewahlten Schreibweise mit doppeltem
"p" in dem Zeichen eine Verwendung von "application”
erkannte, fuhrte dies nicht zu einer schutzbegriinden-
den echten Mehrdeutigkeit im Sinne einer vom ur-
sprunglichen Begriff "Apotheke" abweichenden Bedeu-
tung. Somit weise "AppOtheke" insgesamt keine indivi-
dualisierende Eigenheit auf, sodass es der Wortmarke
an der noétigen Unterscheidungskraft fehle.

Fazit

Die Entscheidung bestatigt, dass die Begriindung der
Schutzfahigkeit reiner Wortmarken in der Regel mehr
Kreativitat erfordert als die blof3e Verwendung ublicher
grafischer Gestaltungsmittel. Bei der Anmeldung ge-
brauchlicher Begriffe, die sich dennoch auf Ubliche gra-
fische Hervorhebungen beschranken und daher keinen
individualisierenden Charakter aufweisen, bleibt somit
nur die Eintragung als Wort-/Bildmarke mit eigenstandi-
gem Bildbestandteil.

Yvonne Draheim

LL.M./Univ. Stellenbosch

Partner, Hamburg
yvonne.draheim@hoganlovells.com
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Kein pauschales Berufen auf das Bankgeheimnis im Rahmen des
Auskunftsanspruchs nach 8§ 19 Abs. 2 MarkenG

EuGH, Urteil vom 16.7.2015 — C-580/13 — Coty Germany GmbH ./. Stadtsparkasse Magdeburg

Eine Regelung des nationalen Rechts, die es Banken
ermdglicht, sich bei einem markenrechtlichen Aus-
kunftsanspruch unbegrenzt und ohne zusatzliche Be-
dingungen auf das Bankgeheimnis zu berufen, steht
nach dem Urteil des Europaischen Gerichtshofs
(EuGH) vom 16. Juli 2015 (Rs. C-508/13) im Wider-
spruch zu den Vorgaben der Enforcement-Richtlinie
(2004/48/EG).

Hintergrund

Die Coty Germany GmbH ist exklusive Lizenznehmerin
der eingetragenen Gemeinschaftsmarke "Davidoff Hot
Water". Im Januar 2011 stellte Coty Germany fest, dass
von einem eBay-Handler unter dieser Marke Falschun-
gen verkauft wurden und wendete sich an die Stadt-
sparkasse Magdeburg, bei der das Nutzerkonto des
Handlers gefiuihrt wurde. Coty verlangte gem. § 19 Abs.
2 MarkenG Auskunft iber Name und Anschrift des Kon-
toinhabers, was die Stadtsparkasse unter Berufung auf
das Bankgeheimnis in § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO verwei-
gerte.

Das Landgericht (LG) Magdeburg verurteilte die Spar-
kasse auf die daraufhin erhobene Klage antragsgemarf’
zur Auskunft. Das Oberlandesgericht (OLG) hob das
Urteil im darauffolgenden Berufungsverfahren auf und
bewilligte der Sparkasse aufgrund des Bankgeheimnis-
ses ein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 383 Abs.
1 Nr. 6 ZPO. Im Zuge der Revision legte der Bundesge-
richtshof (BGH) dem EuGH dann die Frage zur Vor-
abentscheidung vor, ob eine nationale Regelung, die es
einem Bankinstitut durch Berufung auf das Bankge-
heimnis ermdglicht die Auskunft Uber Name und An-
schrift eines Kontoinhabers zu verweigern, im Wider-
spruch zu Art. 8 der RL 2004/48/EG stehe.

Entscheidungsgriinde

Der EuGH stellt in seinem Urteil fest, dass eine unbe-
grenzte und bedingungslose Berufung auf das Bankge-
heimnis durch die Bankinstitute, wie es die Regelung
des § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO ermdgliche, die Rechte des
Markeninhabers unverhéltnisméRig einschranke.

Die Argumentation der Beklagten, die Verletzung einer
Gemeinschaftsmarke sei nicht von der Enforcement-
Richtlinie erfasst, wies der Gerichtshof unter Hinweis
auf die Erwagungsgrinde der Richtlinie zurtick. Danach

misse der Anwendungsbereich méglichst weit gewahlt
werden.

Der Gerichtshof weist sodann darauf hin, dass gem.
Art. 8 Abs. 1 lit. ¢ der Richtlinie jeder Rechtsinhaber
einen Anspruch auf Auskunftserteilung auch von einem
Dritten habe, sofern dieser nachweislich Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit rechtsverletzenden Tétig-
keiten erbracht habe. Dieser Anspruch gelte gem.
Art. 8 Abs. 3 lit. e der Richtlinie unbeschadet anderer
gesetzlicher Vorschriften, die den Schutz der Vertrau-
lichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung
personenbezogener Daten regelten.

Da die Verweigerung der Auskunftserteilung nach § 383
Abs. 1 Nr. 6 ZPO seinem Wortlaut nach jedoch an kei-
ne weitere Bedingung oder Begrenzung geknpft ist,
sei die Berufung auf das Bankgeheimnis pauschal mdg-
lich und damit unverhaltnismalig. Eine solche Ein-
schrankung der Rechte des Markeninhabers sei auch
nicht durch den Schutz personenbezogener Daten zu
rechtfertigen. Art. 8 Abs. 3 lit. e der Richtlinie stiinde
einer nationalen Regelung entgegen, die es einem
Bankinstitut unbegrenzt und ohne zusatzlich Bedingun-
gen gestatte, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 lit. ¢ der
RL 2004/48/EG zu verweigern.

Fazit

Die Entscheidung des EuGH kindigt einen Kurswech-
sel in der Rechtsprechung zum markenrechtlichen Aus-
kunftsanspruch an. Nach der bisherigen Rechtspre-
chung einiger Oberlandesgerichte fiihrte ein Berufen
auf das gewohnheitsrechtlich anerkannte Bankgeheim-
nis stets zur Abweisung des Auskunftsanspruchs.

Der EuGH starkt damit die Rechte der Markeninhaber,
die nun nicht mehr den umsténdlichen Weg Uber die
Staatsanwaltschaften nehmen mussen, um an die per-
sonlichen Daten der Verletzer zu gelangen. Dies muss
aufgrund des Geltungsbereichs der Enforcement-
Richtlinie auch fir Auskunftsanspriche in Bezug auf
andere Schutzrechte gelten.

Dr. Philipp Lehmann
Associate, Hamburg
philipp.lehmann@hoganlovells.com
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Mittelbare Verwechslungsgefahr bei Serienmarken

BPatG, Beschluss vom 15.4.2015 — 24 W (pat) 39/13 - Mac Spice/McDonald's

Das Bundespatengericht (BPatG) hat mit Beschluss
vom 15. April 2015 (24 W (pat) 39/13) die Léschung
der Wort-/Bildmarke "Mac Spice" aufgrund mittelbarer
Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke
"McDonald's" angeordnet.

Hintergrund

Die Widersprechende ist Inhaberin der Gemeinschafts-
wortmarke "McDonald's", eingetragen fur Waren und
Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 35, 42 und 43.
Sie hat gegen die flr Waren der Klassen 3, 4, und 30
beim DPMA eingetragene Wort-/Bildmarke

/ ) ///7/ «/e/
\wu..nmh,-('

Widerspruch hinsichtlich der Waren "Essig, Saucen
(Wurzmittel); Gewirze" in Klasse 30 eingelegt. Das
DPMA hat den Widerspruch mangels Verwechslungs-
gefahr zurlickgewiesen. Trotz Identitét der angegriffe-
nen Waren scheide eine Verwechslungsgefahr auf-
grund der schriftbildlichen und klanglichen Zeichenun-
terschiede aus. Mit ihrer Beschwerde wandte sich die
Widersprechende gegen die Entscheidung des DPMA.

Entscheidung

Das BPatG hat den Beschluss des DPMA aufgehoben
und die Loschung der angegriffenen Marke fir die Wa-
ren "Essig, Saucen (Wirzmittel); Gewilrze" angeordnet.

Ob die Widerspruchsmarke oder ihr Anfangsbestandteil
"Mc" hinsichtlich der angegriffenen Waren Uber eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft verfigten und in An-
betracht der bestehenden Zeichenunterschiede auch
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben sei,
kann nach Auffassung des BPatG dahinstehen, da je-
denfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9
Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG unter dem Gesichtspunkt
der Ubernahme des Stammbestandteils einer Serien-
marke vorliege.

Aufgrund der klanglichen Ubereinstimmung des
Stammbestandteils "Mc" innerhalb der Widerspruchs-
marke und des Bestandteils "Méac" der angegriffenen
Marke besteht nach Ansicht des BPatG die Gefahr,
dass die angegriffene Marke bei der Benennung im
Verkehr mit der alteren Zeichenserie der Widerspre-
chenden in Verbindung gebracht werde.

Die Widersprechende sei Inhaberin einer gro3eren An-
zahl von é&lteren Marken mit dem Serienbestandteil
"Mc", namlich z.B. "McDrive", "McBacon", "McCAFE",
die Uber einen hohen Bekanntheitsgrad fir Produkte
aus dem Lebensmittelbereich verfiigten. Zudem wurden
die mit dem Serienzeichen gekennzeichneten Produkte
deutschlandweit unter der Widerspruchsmarke vertrie-
ben.

Dass es sich bei dem Serienbestandteil "Mc" auch um
einen schottischen Namenszusatz handele, welcher
u.a. als Hinweis auf eine besondere Sparsamkeit von
Personen aus Schottland verstanden werde, andere
nichts an der Annahme eines Serienbestandteils.

Es sei zudem zu berlicksichtigen, dass der Bestandteil
"Spice" innerhalb der angegriffenen Marke einen be-
schreibenden Anklang habe bzw. rein beschreibend sei.
Diese Art der Markenbildung entspreche ebenfalls der
Serienmarkenbildung der Widersprechenden, deren
Marken aus dem Bestandteil "Mc" und einer waren-/
dienstleistungsbezogenen Sachangabe bestiinden.

Fazit

Die Entscheidung unterstreicht einmal mehr, dass ge-
rade bei der Ubernahme von bekannten Serienbestand-
teilen Vorsicht geboten ist. Das Hinzufligen weiterer
Wort- und/oder Bildbestandteile zu einem Serienbe-
standteil kann das Risiko einer unmittelbaren Ver-
wechslungsgefahr zwar erheblich reduzieren, die Ge-
fahr eines gedanklichen Inverbindungbringens gem. § 9
Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG bleibt in diesen Féllen
gleichwohl bestehen. Dies sollte bereits bei der Wahl
einer Marke berticksichtigt werden.

e
AN

Dr. Patrick Fromlowitz

LL.M. (Edinburgh)

Associate, Hamburg
patrick.fromlowitz@hoganlovells.com
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EuGH zur lauterkeitsrechtlichen Beurteilung einer falschen Aus-
kunft eines Gewerbetreibenden gegenuber einem Verbraucher

Mit seinem Urteil vom 16. April 2015 (Az.: C-388/13)
hat der Européische Gerichtshof (EuGH) klargestellt,
dass eine falsche Auskunft eines Gewerbetreibenden
gegeniuber einem Verbraucher eine irrefiihrende Ge-
schéftspraxis darstellt. Unerheblich sei dabei, ob die
Angabe vorsatzlich oder fahrlassig erfolge und ob da-
von nur ein einzelner oder mehrere Verbraucher be-
troffen seien. Entscheidend sei vielmehr allein, dass
die Auskunft unrichtig sei und der Verbraucher
dadurch zu einer nachteiligen geschéftlichen Ent-
scheidung veranlasst werde.

Hintergrund

Hintergrund der Entscheidung ist die Auskunft der un-
garischen Anbieterin von Kabelfernsehdiensten UPC
Magyarorszag Kft. (UPC) gegeniiber einem ungari-
schen Verbraucher. Dieser wollte seinen Vertrag mit
der UPC beenden und hatte sie dafur aufgefordert, ihm
den genauen Zeitpunkt fur eine mogliche Kundigung zu
nennen. Die UPC erteilte daraufhin eine falsche Aus-
kunft, wodurch dem Verbraucher zusatzliche Kosten
entstanden. Die mit Beschwerde durch den Verbrau-
cher angerufene Verbraucherschutzbehorde der Stadt
Budapest sah hierin eine unlautere Geschaftspraxis
und verhangte gegen die UPC ein Bul3geld, die sich
dagegen mit einer Klage wehrte. Der letztinstanzlich mit
der Sache befasste Oberste Gerichtshof Ungarns
(Kdria) setzte das Verfahren schlie8lich aus und legte
dem EuGH zwei Fragen vor. Er fragte, ob eine einzelne
falsche Behauptung eine Geschéftspraxis im Sinne der
Richtlinie Uber unlautere Geschaftspraktiken
2005/29/EG (UGP-Richtlinie) sei und ob in einem sol-
chen Fall nicht mehr geprift werden misse, ob eine
derartige Praxis auch den Erfordernissen der berufli-
chen Sorgfalt nach Art. 5 Abs. 1 UGP-Richtlinie wider-
spricht.

Die Entscheidung

Im Rahmen seiner Entscheidung bejahte der EUGH das
Vorliegen einer irrefihrenden und damit unlauteren Ge-
schaftspraxis auch fir den Fall einer einzelnen, nicht
vorsétzlichen Auskunft eines Gewerbetreibenden an
einen Verbraucher. Insoweit flhrte er aus, dass mit der

UGP-Richtlinie ein hohes Verbraucherschutzniveau
gewahrleistet werden solle. Die Richtlinie zeichne sich
daher durch einen besonders weiten sachlichen An-
wendungsbereich aus. Einziges Kriterium fir die An-
nahme einer Geschéftspraxis im Sinne der Richtlinie
sei, dass die Tatigkeit des Gewerbetreibenden mit der
Absatzforderung, dem Verkauf oder der Lieferung einer
Ware/Dienstleistung an einen Verbraucher im unmittel-
baren Zusammenhang stehe.

Irrefihrend im Sinne der UGP-Richtlinie sei eine Ge-
schéaftspraxis, wenn sie falsche Angaben enthalte oder
den Verbraucher Uber ein wesentliches Kriterium téau-
sche bzw. hierzu geeignet sei und den Verbraucher
damit zu einer Entscheidung veranlasse, die er sonst
nicht getroffen héatte. Aus der Richtlinie ergdben sich
dariiber hinaus keine Voraussetzungen fir die Annah-
me einer unlauteren Geschéftspraxis. Um ihrem Zweck
gerecht zu werden, dirfe die Richtlinie insbesondere
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass nur vorsatz-
liche und/oder mehrere Verstof3e erfasst seien. Uner-
heblich sei zudem auch, ob sich der Verbraucher die
richtige Auskunft selber hatte beschaffen kénnen.

Bezuglich der zweiten Vorlagefrage erklarte der EuGH
erneut, dass nicht geprift werden musse, ob eine irre-
fuhrende Geschaftspraxis gemald Art. 6 Abs. 1 UGP-
Richtlinie auch den Erfordernissen der beruflichen
Sorgfalt im Sinne des Art. 5 Abs. 1 widerspricht.

Fazit

Mit dieser Entscheidung verdeutlichte der EuGH einmal
mehr, dass ein hoher Verbraucherschutz gewollt ist und
die Hiurden fur die Annahme einer unlauteren Ge-
schéftspraxis niedrig sind.

‘ = 6 Dr. Daniel Tietjen

Associate, Hamburg

‘ daniel.tieien@hoganlovells.com
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Verkauferin von gebrauchten Rolex-Uhren darf bei Google-
Adwords-Werbung die Bezeichnung "Rolex" als Keyword nutzen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil
vom 12. Marz 2015 (Az.: | ZR 188/13) entschieden,
dass zwar nicht die Einlegung einer allgemeinen Mar-
kenbeschwerde beim Betreiber einer Internetsuchma-
schine, daflr aber die anschlieBende Verweigerung
der Zustimmung zur Verwendung der Marke in der
Adwords-Werbung, eine unlautere Behinderung des
Mitbewerbers darstellen kann. In diesem Fall hat der
Mitbewerber einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch
gegen den Markeninhaber auf Erteilung der Zustim-
mung.

Hintergrund

Die Beklagte ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke
"Rolex" und Herstellerin dieser Uhren, die von ihr bzw.
von Fachhandlern in Deutschland vertrieben werden.
Die Klagerin handelt mit gebrauchten Uhren dieser
Marke und beabsichtigt, Uber Google-Adwords eine
Anzeige zu schalten, die u.a. die Bezeichnung "Rolex"
als Keyword verwendet. Google lehnte die Schaltung
dieser Anzeige aufgrund einer allgemeinen Markenbe-
schwerde, durch die sich Markeninhaber gegen eine
solche Verwendung wehren kénnen, ab. Das Landge-
richt gab der daraufhin erhobenen Klage auf Erteilung
der sodann erforderlichen Zustimmung zu der Schal-
tung der Anzeige statt.

Entscheidung

Der BGH weist die letztlich durch die Beklagte eingeleg-
te Revision zurilick. Die Klagerin hat gegen die Beklagte
einen Anspruch auf Erteilung der begehrten Zustim-
mung aus 88 8 Abs. 1, 3 Abs. 1, 4 Nr. 10 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Die Einlegung der allgemeinen Markenbeschwerde bei
Google sei zwar eine legitime Durchsetzung der eige-
nen Markenrechte und daher wettbewerbsrechtlich
nicht zu beanstanden. Eine unlautere Behinderung
gem. 88 3, 4 Nr. 10 UWG liege aber in der anschlie-
Rend verweigerten Zustimmung zur Schaltung der An-
zeige, da diese unmittelbar auf die Behinderung der
Klagerin und nicht auf Férderung des eigenen Wettbe-
werbs gerichtet sei.

Dies sei der Fall, da die Anzeige die Markenrechte der
Beklagten nicht verletze und ihr der geltend gemachte
Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1 der Gemein-
schaftsmarkenverordnung (GMV) somit nicht zustehe.
Zwar bestiinden sowohl Zeichen- als auch eine Wa-
renidentitat. Auch werde die Funktion der Marke als
Herkunftshinweis und Unterscheidungsmittel durch die
Anzeige beeintrachtigt. Allerdings habe die Beklagte die
Uhren unter der Marke "Rolex" im Europaischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr gebracht, sodass Erschopfung
gem. Art. 13 Abs. 1 GMV eingetreten sei. Somit kdnne
die Beklagte Dritten die Nutzung der Marke flr diese
Waren nicht mehr verbieten.

Waéhrend die Klagerin demgemaf ein erhebliches Inte-
resse an der Werbeanzeige habe und auch die Ver-
braucher daran interessiert seien, sich an einer konkre-
ten Marke zu orientieren, kdnne die Beklagte mangels
Verletzung ihrer Markenrechte ein gegenteiliges Inte-
resse nicht geltend machen. Insbesondere ergebe sich
aus der Zustimmungspflicht keine flr sie belastende
umfassende Prifungspflicht.

Fazit

Mit dieser Entscheidung stellt der BGH klar, dass ein
Markeninhaber zuléssige Adword-Werbung nicht blo-
ckieren kann. Damit wird eine einheitliche Beurteilung
mit Offline-Sachverhalten, in denen auch die Benutzung
eines entsprechenden Werbeschildes nicht verboten
werden kann, begriindet. In einem gegenteiligen Fall
hatte das OLG Hamburg am 22. Januar 2015 (Az.: 5 U
271/11) dagegen eine zulassige Adword-Werbung ver-
neint, weil nicht erkennbar war, dass der Werbende
nicht der Inhaber der betreffenden Marke war.

Yvonne Draheim

LL.M./Univ. Stellenbosch

Partner, Hamburg
yvonne.draheim@hoganlovells.com
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Grol3e Beschwerdekammer zur Prifung der Klarheit im
Einspruchsverfahren vor dem Europaischen Patentamt

Art. 101 (3) EPU betreffend den Widerruf oder die Auf-
rechterhaltung des Patents bei Anderungen im Ein-
spruchsverfahren ermachtigt grundsatzlich nicht zur
Priafung von in Einspruchs- oder Einspruchsbe-
schwerdeverfahren vor dem Europaischen Patentamt
geanderter Anspriiche auf Klarheit (EPA, Entschei-
dung vom 24. Marz 2015 — G 3/14)

Hintergrund der Entscheidung

Vor den Beschwerdekammern des Europaischen Pa-
tentamts (EPA) war es einerseits etablierte Rechtspre-
chung, keine Klarheitsprufung von im Einspruchs- oder
Einspruchsbeschwerdeverfahren geanderten Anspri-
chen vorzunehmen, insbesondere wenn die Anderung
auf einer Kombination erteilter Anspriiche beruhte. An-
dererseits sind in jungerer Zeit divergierende Entschei-
dungen ergangen, die solche Anspriche (bzw. auch
das gesamte Patent) einer Klarheitsprifung zufihrten.
Die GrofRe Beschwerdekammer (GBK) des EPA hat
nun ein Vorlageverfahren, welches Fragen der Zulas-
sigkeit der Prufung der Klarheit im Einspruchs- oder
Einspruchsbeschwerdeverfahren geanderter unabhan-
giger Anspruche betraf, zum Anlass genommen, die
zugrunde liegende, rechtliche Problematik in allgemei-
ner Weise zu beantworten.

Entscheidung

Die GBK unterscheidet zwei Typen von Anderungen:

e Ein vollstandiger erteilter abh&ngiger Anspruch wird
in einen erteilten unabhangigen Anspruch eingefigt
(Typ I);

e Merkmale eines erteilten abhangigen Anspruchs
werden in einen erteilten unabh&ngigen Anspruch
eingefugt (ohne dass der gesamte abhangige An-
spruch eingefigt wird) und/oder Merkmale oder
Kombinationen von Merkmalen werden aus einem
erteilten Anspruch gestrichen (Typ II).

Geanderte Anspriiche des Typs I, die aus der Kombina-
tion ganzer erteilter Anspriiche mit dem entsprechen-
den unabhangigen Anspruch hervorgehen, sollen nicht

auf Klarheit tiberprift werden. Art. 101 (3) EPU ist aus
Sicht der GBK nicht darauf gerichtet, eine vollstandige,
neue Priufung erteilter Anspriiche zu erméglichen. Das
EPU habe insbesondere bewusst darauf verzichtet,
Klarheit im Sinne von Art. 84 EPU als Widerrufsgrund
vorzusehen. Eine Klarheitspriifung soll es auch bei den
Anderungen des Typs Il nicht geben, falls die tatsachli-
che oder vermeintliche Unklarheit bereits in den erteil-
ten Ansprichen enthalten war.

Eine isolierte Klarheitsprifung von gednderten Anspri-
chen des Typs Il ist jedoch mdglich, falls die tatséchli-
che oder vermeintliche Unklarheit nicht bereits in den
erteilten Anspriichen enthalten war, sondern erst durch
die Anderung erzeugt wurde (vgl. auch den Leitsatz der
Entscheidung: "In considering whether, for the purpo-
ses of Article 101 (3) EPC, a patent as amended meets
the requirements of the EPC, the claims of the patent
may be examined for compliance with the requirements
of Article 84 EPC only when, and then only to the extent
that the amendment introduces non-compliance with
Article 84 EPC").

Praxishinweis

Auch wenn die Anfechtbarkeit des Rechtsbestands auf
der Grundlage von Klarheit im Einspruch nach den
Grundséatzen der GBK nur im Ausnahmefall droht, soll-
ten Patentinhaber schon im eigenen Interesse, insbe-
sondere im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzbe-
reiches und eine spéatere Geltendmachung des Patents,
sowohl bei initialer Abfassung der Anspriiche als auch
bei deren spaterer Anderung hinreichend klare und
deutliche Formulierungen wéhlen und insbesondere
durch Kombinationen erteilter Anspriiche im Ein-
spruchsverfahren keine (neuen) Unklarheiten erzeugen.

Dr. Reinhard J. Goértz

LL.M. (Auckland)

Senior Associate, Diisseldorf
reinhard.goertz@hoganlovells.com
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Ist "Framing" noch im Rahmen?
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BGH entscheidet zur urheberrechtlichen Bewertung des sogenannten "Framing"

Zusammenfassung/Einleitung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil
vom 9. Juli 2015 (Az.: | ZR 46/12 - Die Realitat Il) ent-
schieden, dass das sogenannte "Framing"” nur dann
keine Urheberrechtsverletzung darstellt, wenn der Ur-
heber der urspriinglichen Verdéffentlichung des Inhalts
im Internet zugestimmt hat.

Hintergrund

Ausgangspunkt der Entscheidung war die Klage des
deutschen Unternehmens Bestwater, das Wasserfilter-
systeme herstellt und vertreibt. Im Auftrag des Unter-
nehmens wurde ein Werbefilm erstellt, der — nach An-
gaben der Klagerin ohne ihre Zustimmung — auf der
Plattform Youtube hochgeladen wurde. Zwei selbst-
standige Handelsvertreter betteten das Video in Form
von "Framing" auf ihren eigenen Webseiten ein. "Fra-
ming" bedeutet, dass nicht ein klassischer mit Worten
beschriebener Hyperlink auf der Webseite gesetzt wird,
der zum relevanten Video fihrt, sondern dass das Vi-
deo so verlinkt wird, dass es auf der Webseite, "um-
rahmt" (“framed") vom restlichen Inhalt der Webseite,
angezeigt wird. Das Video wird dabei aber nicht auf die
neue Webseite kopiert, es bleibt vielmehr ausschliel3-
lich auf der verlinkten Webseite.

Bereits 2013 sollte der Sachverhalt vom BGH entschie-
den werden. Mit Beschluss vom 16. Mai 2013 (Az.: | ZR
46/12) hatten die Richter das Verfahren damals ausge-
setzt und dem Européischen Gerichtshof (EuGH) die
Frage vorgelegt, ob "Framing" eine "6ffentliche Zugang-
lichmachung" im Sinne des Artikel 3 Absatz 1 der Richt-
linie 2001/29/EC darstellt. Der EuGH entschied, dass
"Framing" nicht anders bewertet werden sollte als Hy-
perlinks auf einer Webseite (Entscheidung vom 21. Ok-
tober 2014 — C-348/13). Der Gerichtshof berief sich
dabei auf seine Argumentation in der "Svensson"-
Entscheidung (Entscheidung vom 13. Februar 2014 —
C-466/12) und stellte fest, dass das Video bereits mit
Hochladen auf Youtube 6ffentlich zuganglich gemacht
wurde. Mit der Einbettung des Videos auf ihren Websei-
ten wirden die Beklagten lediglich einen Zugang zu
einem bereits offentlichen Inhalt verschaffen, nicht je-
doch den Inhalt selbst der Offentlichkeit zuganglich ma-
chen.

Die Entscheidung

Der BGH interpretierte die Entscheidung des EuGH
dahingehend, dass "Framing" nur dann keine Urheber-
rechtsverletzung darstelle, wenn das urspriingliche
Hochladen des streitgegenstandlichen Inhalts mit Zu-
stimmung des Rechtsinhabers erfolgte. Fehlt eine ent-
sprechende Einwilligung des Urhebers, ist "Framing"
als offentliche Zuganglichmachung im Sinne des Arti-
kel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EC zu bewerten.
Die Frage, ob die Zustimmung des Urhebers flr die
rechtliche Bewertung von "Framing" relevant ist, war
aber nicht eindeutig Gegenstand der Vorlagefrage des
BGH und wurde daher vom EuGH nicht explizit disku-
tiert.

Die Relevanz der Zustimmung des Rechtsinhabers ist
jedoch Gegenstand eines anderen Vorlageverfahrens
des Niederlandischen Gerichtshofes (C-160/15 — GS
Media BV/Sanoma Media Netherlands BV) vor dem
EuGH. Der BGH entschied sich dagegen, das Verfah-
ren bis zur Entscheidung des EuGH in der Sache aus-
zusetzen. Die Entscheidung hétte nur Relevanz, soweit
eine entsprechende Einwilligung von Bestwater tatsach-
lich nicht vorlag, wie von der Klagerin im Verfahren gel-
tend gemacht. Die Richter haben das Verfahren daher
zunéchst an das OLG Minchen zur weiteren Sachver-
haltsaufklarung zuriickverwiesen.

Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob der BGH die Interpretation des
EuGH von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EC
richtig antizipiert hat. Bis zu einer abschlieBenden Kla-
rung durch den EuGH ist in Deutschland davon auszu-
gehen, dass "Framing" nur dann zulassig ist, wenn der
Inhalt urspringlich mit der Einwilligung des Rechtsinha-
bers hochgeladen wurde. Fehlt eine entsprechende
Zustimmung, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor.

Dr. Eva Vonau
Associate, Hamburg
eva.vonau@hoganlovells.com
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EU-Kommission verdffentlicht Studie zur Durchsetzung von Urhe-

berrechten

Zusammenfassung/Einleitung

Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU-
Kommission, das sogenannte Joint Research Centre
(wJRC"), hat das Vorgehen gegen kino.to zum Anlass
fur eine aktuelle Studie zur Effektivitdt der Durchset-
zung von Urheberrechten genommen. Unter dem Titel
,Online Copyright Enforcement, Consumer Behaviour,
and Market Structure” kommen die Autoren zu dem
Ergebnis, dass die Schliefung von kino.to nur zu ei-
nem kurzzeitigen Rickgang der illegalen Nutzung ur-
heberrechtlich geschitzter Werke im Internet gefuhrt
hat.

Hintergrund

Im Jahr 2011 erregte die SchlieBung des Streaming-
Portals kino.to weithin Aufmerksamkeit. Es handelte
sich um ein deutschsprachiges Video-on-Demand-
Angebot. Internetnutzer konnten gegen ein gewisses
Entgelt Kinofilme, Serien und Dokumentationen per
Stream downloaden und ansehen. In Spitzenzeiten
wurde die Website taglich von tiber 200.000 Besuchern
aufgesucht. Am 8. Juni 2011 wurde kino.to im Zuge
strafrechtlicher MalRnahmen in Deutschland, Spanien
und einigen anderen Landern aus dem Netz genom-
men.

Wahrend in Deutschland vorwiegend strafrechtliche
MaRRnahmen gegen die Betreiber von kino.to eingeleitet
wurden — das Landgericht Leipzig sprach letztlich eine
Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wegen
gewerbsmaRiger unerlaubter Verwertung von urheber-
rechtlich geschutzten Werken aus — ging die Constantin
Film Verleih GmbH in Osterreich zivilrechtlich gegen die
Betreiber vor und erwirkte die Sperrung der Website.
Das Verfahren erstreckte sich bis zum Gerichtshof der
Europdischen Union (EuGH), der im Méarz 2014 eine
vielbeachtete Vorabentscheidung fallte (EuGH, Urt. v.
27. Mérz 2014, Rs.: C-314/12). Die Luxemburger Rich-
ter erachteten die Sperrung dabei letzten Endes als
rechtmafig und urteilten, dass nationale Gerichte Inter-
netprovider im Falle bestehender Urheberverletzungen
zur Zugangssperrung ihrer Websites verpflichten kénn-
ten.

Ergebnisse der Studie

Anhand der SchlieBung von kino.to analysiert die aktu-
elle JRC-Studie die Auswirkungen eines solchen ,Shut-
Down* auf das Nutzerverhalten im Internet und das An-
gebot vergleichbarer On-Demand-Services. Die Auto-
ren kommen zu dem Schluss, dass die SchlieBung das
Nutzerverhalten lediglich kurzfristig beeinflusst hat. In
den ersten vier Wochen nach der Sperrung ging die
Nutzung entsprechender Services um 30% zurlck.
Grund daflr, dass die SchlieBung aber keine nachhalti-
gen Auswirkungen gehabt habe, seien die vielen Alter-
nativen zu kino.to sowie das auf3erst schnelle Entste-
hen neuer Plattformen. Problematisch sei zudem, dass
der Markt fur die illegalen Websites seither umso zer-
splitterter ist, sodass ein Vorgehen gegen Rechtsverlet-
zungen schwieriger werden konnte.

Kritik

Die aktuelle Studie findet neben einiger Zustimmung
bisweilen auch Kritik. So merkt beispielsweise Dr.
Matthias Leonardy, Geschéftsfihrer der Gesellschaft
zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e. V.,
an, die Studie leide an ,einigen Schonheitsfehlern®. Ins-
besondere sei die Bekampfung illegaler Angebote eine
fortwahrende Aufgabe, weshalb punktuelle Sperrungen
nicht isoliert betrachtet werden konnten. Es bedurfe
vielmehr nachhaltiger Anstrengungen. Dem werden

sicherlich auch die Autoren der JRC-Studie nicht wider-
sprechen.

Dr. Nils Rauer

MJI (GielRen)

Partner, Frankfurt am Main
nils.rauer@hoganlovells.com
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Musikalische Untermalung des Zahnarztbesuches auch in Zukunft

moglich

BGH verneint Gebuhrenpflicht fur Wartezimmermusik

Zusammenfassung/Einleitung

In seiner Entscheidung vom 18.6.2015 (Az.: | ZR
14/14) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Pflicht
eines Zahnarztes verneint, flr das Abspielen von Ra-
diomusik im Wartezimmer GEMA-Gebiihren zu bezah-
len. Das Gericht begrindete seine Entscheidung da-
mit, dass es an die entsprechende Rechtsprechung
des Europaischen Gerichtshofes (EuGH) gebunden
sei.

Hintergrund des Rechtsstreites ist eine Klage der GE-
MA gegen einen deutschen Zahnarzt, der seine Lizenz
mit der GEMA gekiindigt hatte, nachdem der EuGH in
einem Vorlageverfahren eines italienischen Gerichts
(Entscheidung vom 15. Méarz 2012 — C-135/10) ent-
schieden hatte, dass das Abspielen von Radiosendun-
gen in einer Zahnarztpraxis keine "6ffentliche Zugéng-
lichmachung" der betroffenen Inhalte sei. Nach Ansicht
des Gerichtshofes handelt es sich bei den Patienten in
einer Zahnarztpraxis bereits nicht um eine Offentlichkeit
im Sinne der Norm. Daruber hinaus sei der Zweck des
Zahnarztbesuches nicht, Radio zu héren, sondern me-
dizinisch behandelt zu werden. Das Abspielen der Hor-
funksendungen sei daher nicht kommerziell motiviert.
Entsprechend missten Zahnarzte keine Lizenz der zu-
standigen Gesellschaften zur Rechtewahrnehmung er-
werben.

Die Entscheidung

Der BGH gab dem Zahnarzt Recht. Mit der Entschei-
dung des EuGH sei die Geschéaftsgrundlage fur den
Lizenzvertrag weggefallen; der Zahnarzt war zur Kindi-
gung berechtigt. Die Richter begriindeten ihre Ent-
scheidung damit, dass sie aufgrund des identischen
Sachverhalts verpflichtet waren, das deutsche Recht
europarechtskonform auszulegen und den Sachverhalt
folglich entsprechend der EuGH-Entscheidung zu be-
werten. Nach dem EuGH setzt die 6ffentliche Zugang-
lichmachung voraus, dass sich die Widergabe an eine
Vielzahl von Personen richtet. Das ist bei den Patienten
einer Zahnarztpraxis nicht der Fall, weil sich immer nur
eine begrenzte Zahl an Patienten gleichzeitig im Warte-
zimmer aufhalten wirde. Aul3erdem kdmen die Patien-
ten nicht wegen der Musik zum Zahnarzt.

Fazit

Aufgrund der sachverhaltlichen Ubereinstimmungen der
Falle vor dem EuGH und BGH hatte der BGH keine
andere Moglichkeit, als dem EuGH zu folgen und eine
GEMA-Gebihren-Pflicht fur Wartezimmermusik in der
Zahnarztpraxis abzulehnen.

Nichtsdestotrotz bleibt die ausfihrliche Begrindung der
deutschen Richter abzuwarten (bisher wurde nur eine
Pressemitteilung veroffentlicht). Dabei ist insbesondere
interessant, ob das Gericht die Auslegung der "offentli-
chen Zugéanglichmachung" nur fur diesen konkreten Fall
entsprechend Ubernimmt oder ob die Auslegung nach
Ansicht der Richter fir das gesamte deutsche Urheber-
recht gelten soll.

Der Begriff der "6ffentlichen Zugénglichmachung" wird
im deutschen Recht sowohl im Rahmen harmonisierter
Vorschriften als auch nicht-harmonisierter Normen ver-
wendet. Bisher ist es stark umstritten, ob die europa-
rechtliche Auslegung des Kriteriums sich ausschlief3lich
auf harmonisierte Vorschriften bezieht oder auch auf
solche Normen angewendet werden muss, die nicht-
harmonisierte Teile des Rechts betreffen. Die Begrin-
dung des BGH in der vorliegenden Sache kdnnte Klar-
heit bringen und diese Debatte beenden.

Dr. Eva Vonau
Associate, Hamburg
eva.vonau@hoganlovells.com
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Bedienungsanleitungen kbnnen dem Urheberrechtsschutz

unterfallen

Zusammenfassung/Einleitung

Auch unter Zugrundelegung gesteigerter Anforderun-
gen an die urheberrechtliche Schutzfahigkeit von Ge-
brauchstexten bejaht das Oberlandesgericht Frankfurt
in einer aktuellen Entscheidung die Werkqualitéat einer
Bedienungsanleitung. Aufgrund der sprachlichen Dar-
stellung, der pragnanten Anordnung und der partiellen
Hervorhebung von Hinweisen erreiche der streitge-
genstandliche Gebrauchstext die erforderliche Schop-
fungshohe (OLG Frankfurt, Urt. v. 26.05.2015; Az.: 11
U 18/14).

Hintergrund

Allgemeine Geschaftsbedingungen, Rezepte oder — wie
im vorliegenden Fall — Bedienungsanleitungen haben
eines gemeinsam: Sie dienen einem Gebrauchszweck.
Dank moderner technischer Funktionen wie ,copy and
paste“ ist es jedoch so einfach wie nie, solche Ge-
brauchstexte von anderen zu ilbernehmen. Dem versu-
chen Rechteinhaber durch die Geltendmachung von
urheberrechtlichen Anspriichen entgegenzuwirken. Al-
lerdings stellt die Rechtsprechung an die urheberrecht-
liche Schutzfahigkeit von Gebrauchstexten héhere An-
forderungen als bei zweckfreien Sprachwerken. Erfor-
derlich sei ein deutliches Uberragen des Durchschnitts.
Zur Begrindung wird ausgefiihrt, dass die Ausdrucks-
form bei Texten mit Gebrauchszweck bereits stark
durch das jeweilige Fachthema und dessen Fachspra-
che vorgegeben ist.

Entscheidung

Das Oberlandesgericht ordnet die Bedienungsanleitung
zunachst zutreffend den Sprachwerken gem. § 2 Abs. 1
Nr. 1 UrhG zu, bei welchen grundsatzlich nur geringe
Anforderungen an die Gestaltungshdhe gelten. Da die
Bedienungsanleitung jedoch einem bestimmten Ge-
brauchszweck dient, fordert der Senat unter Berufung
auf die standige Rechtsprechung des BGH ,ein deutli-
ches Uberragen des Alltdglichen® (BGH, Urt. v.
10.10.1991, Az.: | ZR 147/89). Diese Voraussetzungen
seien im Fall der vorliegenden Bedienungsanleitung
jedoch erfullt. Die Lange der Bedienungsanleitung
schaffe Raum fur kreatives Wirken und diesen Gestal-
tungsspielraum habe der Klager hinreichend ausge-

nutzt. Die gewdhlte Reihenfolge der verschiedenen
Einzelthemen folge einem Aufbau, der das bezweckte
Verstandnis der Thematik unterstiitzt. Auch die sprach-
liche Darstellung einzelner Rubriken Uberzeugte das
Gericht. Weiterhin spreche die tabellarische Darstel-
lung, welche die Ubersichtlichkeit und die Verstandlich-
keit gewdhrleistet, fir die Schutzfahigkeit der Bedie-
nungsanleitung. Den in der Bedienungsanleitung ent-
haltenen Fotografien komme gem. § 72 Abs. 1 UrhG
ebenfalls Urheberrechtsschutz zu.

Anmerkung

Wahrend die Entscheidung in ihrem Ergebnis durchaus
Zustimmung verdient, vermdgen die Ausflihrungen des
Gerichts zu den Schutzvoraussetzungen bei Ge-
brauchstexten nur bedingt zu Gberzeugen. Gerade vor
dem Hintergrund der Senkung der Schutzuntergrenze
bei Werken der angewandten Kunst in der Entschei-
dung “Geburtstagszug” (BGH, Urt. v. 13.11.2013,
Az.: | ZR 143/12), wére eine kritische Auseinanderset-
zung mit der bisherigen Rechtsprechung zur Werkkate-
gorie der Gebrauchstexte durchaus winschenswert
gewesen. Insbesondere bei Internetseiten oder Benut-
zeroberflachen ist der Ubergang zwischen Werken der
angewandten Kunst und Gebrauchstexten flie3end.
Zudem hat die Folgeentscheidung des Schleswig-
Holsteinischen Oberlandesgerichts in der Sache “Ge-
burtstagszug” gezeigt, dass die Herabsetzung der
Schutzvoraussetzungen nicht zu einer uferlosen Aus-
weitung des Urheberrechtsschutzes fihrt (OLG
Schleswig, Urt. v. 11.09.2014, Az.: 6 U 74/10). Eine
einheitlich niedrige Schutzuntergrenze fir alle Werkar-
ten ware daher nicht nur praktikabler, sondern zur Ver-
meidung von Wertungswiderspriichen auch angemes-
sener.

Dr. Diana Ettig,

LL.M.

Associate, Frankfurt am Main
diana.ettig@hoganlovells.com
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"Alles klar auf der Andrea Doria"
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KG entscheidet zur Widerlegbarkeit des Anscheinsbeweises bei Werkibereinstimmungen

Zusammenfassung/Einleitung

Das Kammergericht (KG) hat in seinem Urteil vom
20. April 2015 (Az.: 24 U 3/14) die Voraussetzungen
einer Urheberrechtsverletzung bei Werkibereinstim-
mungen definiert und festgestellt, dass der Autor eines
jungeren Werkes den Anscheinsbeweis der Werk-
Ubernahme widerlegen kann, wenn er darlegt, dass
die Ubereinstimmenden Teile auf gemeinfreien Quel-
len beruhen.

Hintergrund

Im Jahr 2005 trat der Klager mit einem Libretto fur ein
Musical an Udo Lindenberg heran, das auf dem Leben
des erfolgreichen Sangers beruhte und auch samtliche
Lieder von Lindenberg miteinbezog. Ein anderer Autor
erstellte spater ebenfalls ein Libretto basierend auf Lin-
denbergs Biografie und unter Verwendung von dessen
Liedern. Dieses zweite Libretto dient als Grundlage des
Musicals "Hinterm Horizont", das seit 2011 in Berlin
aufgefiihrt wird. Der Autor des ersten Librettos klagte,
dass das zweite Libretto eine urheberrechtsverletzende
Bearbeitung seines Werkes darstelle.

Die Entscheidung

Fur die Entscheidung des Rechtsstreites musste das
KG zunéchst feststellen, ob und inwieweit der Klager
Urheberrechtsschutz fir sein Libretto beanspruchen
kann. Es bejahte die Schutzfahigkeit mit der Begrin-
dung, dass nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG nicht nur die
Formgebung als literarisches Werk, sondern auch das
Handlungsgeflecht und einzelne Charaktere urheber-
rechtlich schutzfahig seien. Kein Urheberrechtsschutz
kann jedoch fur solche Teile des Werkes beansprucht
werden, die auf realen Ereignissen beruhen, fremde
Schoépfungen darstellen oder zum Gemeingut gehdren.

Fur eine verletzende Bearbeitung nach § 23 UrhG ist es
erforderlich, dass der Bearbeiter das altere Werk kennt
und benutzt hat. Keine verletzende Bearbeitung liegt
jedoch vor, wenn es sich bei den Werken um Doppel-
schdpfungen handelt oder die Uibereinstimmenden Teile
aus gemeinfreien Quellen stammen. Liegen weitgehen-
de Ubereinstimmungen zwischen zwei Werken vor, gilt
allerdings ein Anscheinsbeweis fir Kenntnis und Be-
nutzung.

Im vorliegenden Fall lehnte das Gericht das Vorliegen
dieser Voraussetzungen ab. Der Klager kénne bereits
keinen Urheberrechtsschutz an den Ubernommenen
Teilen beanspruchen. Die Ubereinstimmungen beste-
hen nur in autobiografischen Teilen des Lebens Udo
Lindenbergs sowie in den Texten seiner Lieder. Der
Klager habe diese Bestandteile seines Librettos jedoch
nicht eigenschopferisch gestaltet, sondern sie aus dem
Gemeingut Ubernommen.

Es sei auch nicht ersichtlich, dass das erste Libretto als
Vorlage fur das zweite Libretto diente. Vielmehr schei-
nen beide Libretti auf der Autobiografie und den Liedern
des Kunstlers zu beruhen.

Fazit

Grundsatzlich legen starke Ubereinstimmungen zwi-
schen zwei Werken den Anschein nahe, dass das jun-
gere Werk auf dem alteren Werk beruht. Das KG hat in
seiner Entscheidung jedoch klargestellt, dass dieser
Anscheinsbeweis widerlegt werden kann. Dafir muss
der Autor des jingeren Werkes zeigen, dass beide
Werke auf Quellen des Gemeingutes beruhen. Kann er
dies, ist es irrelevant, dass das altere Werk tatsachlich
in seine Zugriffssphére gelangt ist. Die Widerlegbarkeit
ist fur jegliche Werkformen relevant und kann insbe-
sondere in Bezug auf Musikwerke an Bedeutung ge-
winnen, wenn der Autor eines jungeren Werkes nach-
weisen kann, dass zwei Werke auf allgemein zugangli-
chen und vorbekannten Musikquellen beruhen.

Dr. Eva Vonau
Associate, Hamburg
eva.vonau@hoganlovells.com
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TV-Bildschirme in der Reha — LG Kdln legt EUGH Fragen zum Ur-

heberrecht vor

Zusammenfassung/Einleitung

Das Landgericht Kdln hat dem Gerichtshof der Euro-
paischen Union (EuGH) jungst eine Reihe von Fragen
vorgelegt, die sich mit dem Verstdndnis der ,0ffentli-
chen Wiedergabe® urheberrechtlich geschiitzter Werke
befassen. Inhaltlich geht es um die Frage, ob es
Reha-Einrichtungen frei steht, in ihren Raumlichkeiten
Fernsehgerédte aufzustellen, an denen die Patienten
das tagliche Fernsehprogramm und Musikvideos ver-
folgen kdnnen, oder aber ob hierin eine vergitungs-
pflichtige Nutzung des Programms bzw. der Musikvi-
deos zu sehen ist (beim EuGH anhéangig unter C-
117/15).

Sachverhalt

Wie in vielen Sport- und Rehabilitationszentren tblich,
verfugt auch das vor dem Landgericht Koéln klagende
Reha- und Trainingszentrum Uber eine Reihe von Fern-
sehgeraten, uber die regelméafig urheberrechtlich ge-
schutzte Sendungen und Videos ausgestrahlt werden.
Die Patienten des Zentrums kénnen so unter anderem
wahrend ihrer Trainingseinheiten das jeweilige Pro-
gramm verfolgen. Das Landgericht Kdln muss sich in
dem zwischen dem Reha-Zentrum und der Gesellschaft
fur musikalische Auffiihrungs- und mechanische Ver-
vielfaltigungsrechte (GEMA) anhangigen Streit im Kern
mit der Frage auseinandersetzen, ob eine ,0ffentliche
Wiedergabe“ im Sinne des Urheberrechts vorliegt oder
nicht. Denn nur im ersteren Fall stellt die Ausstrahlung
der Inhalte einen Eingriff in das ausschlieRliche Nut-
zungsrecht der Rechteinhaber dar. Folge eines solchen
Eingriffs ware der Anspruch auf eine angemessene
Vergutung fur die Inanspruchnahme der entsprechen-
den Nutzungsrechte.

Rechtlicher Hintergrund

Der Begriff der ,6ffentlichen Wiedergabe® ist unions-
rechtlich definiert. Er findet sich in Artikel 3 Abs. 1 der
InfoSoc-Richtlinie 2001/29 sowie in Artikel 8 Abs. 2 der
Richtlinie 2006/115 zum Vermiet- und Verleihrecht. In
einer Reihe von Entscheidungen hat der EuGH das
Verstandnis der offentlichen Wiedergabe ndher ausge-
staltet und einzelne Bewertungskriterien entwickelt. Zu
nennen ist hier zunachst die Entscheidung in Sachen

SCF ./. Del Corso vom 15. Mérz 2012 (Rs. C-135/10),
in welcher der EUGH Uber die Wiedergabe von Radio-
sendungen in einer Zahnarztpraxis zu befinden hatte.
Im Ergebnis haben die Luxemburger Richter seinerzeit
eine offentliche Wiedergabe und damit einen Vergu-
tungsanspruch der Tontragerhersteller verneint.

Vorlagefragen

Das Landgericht Kéln méchte vom EuGH nunmehr im
Wesentlichen wissen, ob er seine Rechtsprechung im
Sinne der SCF-Entscheidung aufrechterhalt. Vor die-
sem Hintergrund geht die entscheidende Frage dahin,
ob in dem oben geschilderten Kontext von einer 6ffent-
lichen Wiedergabe auszugehen ist. Weiter mdchten die
Kdélner Richter wissen, ob der zu entscheidende Sach-
verhalt maf3geblich nach den Bestimmungen der Richt-
linie 2001/29 oder nach der Richtlinie 2006/115 beurteilt
werden muss. Hinsichtlich der einzelnen Kriterien, die
der EUGH zur Bestimmung einer 6ffentlichen Wieder-
gabe entwickelt hat, stellen die Kélner Richter zudem
verschiedene Detailfragen.

Anmerkung

Die Intention, welche hinter der Vorlage des Landge-
richts Kdln steht, tritt in Anbetracht der konkreten For-
mulierung der einzelnen Vorlagefragen deutlich zutage.
Das Gericht mochte erreichen, dass der EuGH seine
Leitentscheidung aus dem Jahre 2012 nochmals uber-
prift. In welcher Tiefe die Luxemburger Richter diesem
Anliegen Folge leisten werden, wird abzuwarten sein.
Nicht unerwahnt bleiben soll dabei aber, dass das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main unléangst in einer
Entscheidung vom 20. Januar 2015 (Az.: 11 U 95/14) in
Anwendung der EuGH-Rechtsprechung einen &hnli-
chen Fall entschieden hat und die o6ffentliche Wieder-
gabe einer FuRballiibertragung bei einer Skatrunde in
einer Gastwirtschaft verneint hat.

Dr. Nils Rauer

MJI (Giel3en)

Partner, Frankfurt am Main
nils.rauer@hoganlovells.com
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Weitere Informationen

Weitere Informationen zum IPunkt erhalten Sie von den
unter "Kontakt" genannten Personen oder wenden Sie
sich bitte an Ihren Ublichen Ansprechpartner.

Kontakt

Alicante
Dr. Andreas Renck
andreas.renck@hoganlovells.com

Disseldorf
Dr. Andreas von Falck
andreas.vonfalck@hoganlovells.com

Frankfurt
Dr. Nils Rauer
nils.rauer@hoganlovells.com

Hamburg
Andreas Bothe
andreas.bothe@hoganlovells.com

Minchen
Dr. Matthias Koch
matthias.koch@hoganlovells.com

Diese Abhandlung soll nur als allgemeiner Leitfaden
dienen. Sie ersetzt keine spezifische rechtliche
Beratung.
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