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IPunkt - IP auf den Punkt gebracht Februar 2015

Nachtragliche Einschrankung des Schutzumfangs von

Arzneimittelmarken

Der Européische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil
vom 11. Dezember 2014 (Az. C-31/14 P) klargestellt,
dass die nachtragliche Einschréankung eines Waren-
verzeichnisses einer Arzneimittelmarke zulassig ist,
wenn sich die Einschrankung auf die therapeutische
Indikation bezieht. Dass der Anderungsantrag mog-
licherweise ein weiteres, fir sich genommen unerheb-
liches Einschrankungskriterium enthalt, stehe der Be-
stimmtheit des Antrags nicht entgegen.

Sachverhalt

Das Urteil betrifft die Frage, ob und inwieweit das Wa-
renverzeichnis von Arzneimittelmarken nachtraglich
eingeschrankt werden kann. Hintergrund der Entschei-
dung ist die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Pre-
meno fir Vaginalzépfchen. Hiergegen legte die Inhabe-
rin der alteren deutschen Marke Pramino Widerspruch
ein. Die Widerspruchsmarke unterfiel dem Benutzungs-
zwang und wurde nach Ansicht des Harmonisierungs-
amtes fur den Binnenmarkt (HABM) flur ,verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel zur hormonalen Schwan-
gerschaftsverhitung® benutzt. Ausgehend von dieser
Benutzungslage bejahte das Amt Verwechslungsge-
fahr. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens beantrag-
te die Anmelderin eine Einschrédnkung des Warenver-
zeichnisses auf ,nicht verschreibungspflichtige Vagi-
nalzapfchen gegen Scheidentrockenheit und vaginale
Infekte“. Die Beschwerdekammer wies den Antrag als
unzuldssig zurlick. Er beinhalte zwei Elemente, namlich
zum einen eine Einschrankung im Hinblick auf die Ver-
fugbarkeit der Praparate (,nhicht verschreibungspflichti-
ge“), zum anderen eine Einschrédnkung im Hinblick auf
die therapeutische Indikation (,gegen Scheidentrocken-
heit und vaginale Infekte*). Nach Ansicht der Be-
schwerdekammer sei nur der zweite Teil der Ein-
schrankung zulassig. Da das Amt aber nur einheitlich
Uber einen Antrag entscheiden kdnne, sei die beantrag-
te Beschréankung wegen des unzuldssigen Teils insge-
samt zuriickzuweisen. Vor diesem Hintergrund sei von
Warenidentitdt und insgesamt von Verwechslungsge-
fahr auszugehen. Die von der Anmelderin gegen diese
Entscheidung eingelegte Klage war erfolgreich. Das
Gericht der Européischen Union (EuG) ging davon aus,

dass jedenfalls der zuldssige Teil des Antrags hatte
berticksichtigt werden muissen. Da die Beschwerde-
kammer dies unterlassen habe, habe sie die Verwechs-
lungsgefahr unter Zugrundelegung eines falschen Wa-
renvergleichs beurteilt.

Entscheidung

Die daraufhin vom HABM eingelegte Klage zum EuGH
bleibt erfolglos. Nach Ansicht des EUuGH habe das EuG
zu Recht darauf hingewiesen, dass die beantragte Ein-
schrankung nicht allein wegen des als unerheblich ein-
zustufenden Kriteriums der fehlenden Verschreibungs-
pflicht hatte zurickgewiesen werden durfen. Der Antrag
auf Einschrankung des Warenverzeichnisses sei auch
auf das Kriterium der therapeutischen Indikation ge-
stltzt worden, welches bei pharmazeutischen Produk-
ten ein entscheidendes Merkmal fir die Bildung von
Untergruppen darstelle. Die zuséatzliche Aufnahme des
Kriteriums der fehlenden Verschreibungspflicht beein-
trachtige nicht notwendigerweise die Klarheit und Be-
stimmtheit des Einschrankungsantrags in seiner Ge-
samtheit. Dies gelte umso mehr, als dass das Kriterium
der Verschreibungspflicht einen Umstand darstelle, der
im Rahmen der Beurteilung des relevanten Publikums
und der Verwechslungsgefahr zu bertcksichtigen sei.

Anmerkung

Die Entscheidung ist fir Inhaber von Arzneimittelmar-
ken hochinteressant. Im Rahmen von Widerspruchsver-
fahren ist es Ublich, dass der Inhaber der angegriffenen
Marke das Warenverzeichnis nachtraglich einschrankt,
um so der Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken.
Das EuG hat nun klargestellt, dass jedenfalls eine Ein-
schrankung anhand der therapeutischen Indikation un-
problematisch ist und zwar selbst dann, wenn sie mit
einer fur sich genommen unbeachtlichen Einschréan-
kung kombiniert wird. Der letzte Aspekt war bislang
umstritten. Die Entscheidung bringt damit mehr Rechts-
sicherheit und fur die Inhaber angegriffener Marken
mehr Flexibilitat bei der Verteidigung.

‘ - ,.v’ Dr. David E.F. Slopek, LL.M.

\ _ | Associate, Hamburg
david.slopek@hoganlovells.com
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EuG entscheidet: Gemeinschaftsmarke ,,Zauberwurfel” ist guiltig

Das Gericht der Europaischen Union (EuG) hat mit
seiner Entscheidung vom 25. November 2014 (Az. T-
450/09) die Eintragung der Warenformmarke des drei-
dimensionalen Geduldpuzzles ,Zauberwirfel” (,Ru-
bik's Cube®) bestatigt. Damit wies es die Klage eines
Mitbewerbers, der u.a. geltend machte, die Marke sei
als eigentlich technische Losung nur als Patent zu
schitzen bzw. es fehle ihr an Unterscheidungskratft,
zuriick.

Hintergrund

Das Harmonisierungsamt flr den Binnenmarkt (HABM)
hatte die Form des Zauberwaurfels im Jahr 1999 als Wa-
renformmarke flr ,dreidimensionale Geduldsspiele®
eingetragen.

2006 beantragte ein deutscher Spielzeughersteller die
Léschung der Marke aus den oben genannten Grin-
den. Das HABM wies den Antrag zurlck; die Be-
schwerdekammer bestatigte diesen Beschluss.

Urteil

Auch das EuG bestétigt die Eintragungsfahigkeit der
Form des Wirfels als dreidimensionale Marke.

Zunéachst verneint es einen formbedingten Ausschlie-
Bungsgrund i.S.d. Art. 7 | lit. e ii) Gemeinschafts-
markenverordnung (GMVO), da die graphische Darstel-
lung des Wirfels keine technische Ldsung beinhalte.
Die wesentlichen Merkmale der Marke seien der Wiirfel
selbst sowie die auf den Wrfelseiten sichtbare schwar-

ze Gitterstruktur. Die technische Ldsung, die zur Dreh-
barkeit des Warfels fuhre, sei jedoch nicht hierin, son-
dern in einem Mechanismus im Inneren des Wirfels,
enthalten. Damit erfulle die Form des Zauberwirfels
selbst aber eben gerade keine technische Funktion, so
dass dieses Argument einer Eintragung nicht entge-
gengehalten werden kdnne. Mithin sei nicht nur ein pa-
tentrechtlicher Schutz des Zauberwurfels maoglich.

Daneben stellte das EuG fest, dass es der Marke auch
nicht an Unterscheidungskraft i.S.d. Art. 7 | lit. b) GMVO
fehle: Der Zauberwirfel unterscheide sich genigend
von anderen auf dem Markt erhéltlichen dreidimensio-
nalen Geduldsspielen mit der Folge, dass es dem Ver-
braucher durchaus mdglich sei, durch die Formmarke
auf den Hersteller der Ware zu schlie3en.

SchlieRlich beschrénke sich der Markenschutz auch nur
auf dreidimensionale Geduldsspiele in Form eines Wir-
fels mit der sichtbaren Gitterstruktur. Demgemaf3 blie-
ben Mitbewerbern gentigend Mdglichkeiten, andere
drehbare dreidimensionale Geduldsspiele anzubieten,
sodass auch kein Freihaltebedurfnis gem. Art. 7 | lit. c)
GMVO bestehe.

Fazit

Das Urteil des EuG zeigt, dass auch das Markenrecht
effektiven Schutz gegen Nachahmungen bieten kann.
Zudem verdeutlicht es, dass nur sichtbare wesentliche
Merkmale bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit eines
Zeichens berlcksichtigt werden durfen, wahrend nicht
sichtbare funktionelle Merkmale flr die Beurteilung des
Ausschlief3ungsgrundes keine Rolle spielen.

Yvonne Draheim,

LL.M. (Univ. of Stellenbosch)
Partner, Hamburg
yvonne.draheim@hoganlovells.com
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BGH zur Zulassigkeit von ,,olympischen® Werbeaussagen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 15. Mai
2014 (Az. | ZR 131/13 — Olympia-Rabatt) klargestellt, dass
auch Unternehmen, die keine offiziellen Sponsoren der
Olympischen Spiele sind, im Einzelfall mit den Aussagen
,Olympische Preise” und ,Olympia-Rabatt“ werben dlirfen.

Hintergrund

Das beklagte Unternehmen vertreibt Kontaktlinsen und warb
dafur wahrend der Olympischen Spiele im Jahr 2008 mit den
Aussagen ,Olympia-Rabatt* und ,Olympische Preise“. Da-
raufhin forderte der Deutsche Olympische Sportbund e.V.
(DOSB) die Firma per Abmahnung dazu auf, diese Werbung
zu unterlassen. Die Beklagte unterzeichnete zwar die verlang-
te strafbewehrte Unterlassungserklarung, weigerte sich aber,
die im Zusammenhang mit der Abmahnung geltend gemach-
ten Kosten zu erstatten, die sodann vom DOSB eingeklagt
wurden. In erster Instanz wies das Landgericht (LG) Kiel die
Zahlungsklage allerdings ab. Auf die Berufung des DOSB gab
das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig der Klage aber statt
und beurteilte die Abmahnung als berechtigt. Der Klager kon-
ne von der Beklagten die Erstattung der durch die Abmah-
nung entstandenen Kosten nach 88 683 S. 1, 670 Birgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) verlangen, da die streitgegenstandli-
che Werbung die Wertschatzung der Olympischen Spiele und
der Olympischen Bewegung ausnutze. Eine Werbung, in der
die olympischen Bezeichnungen bewusst aufgrund der mit
ihnen verbundenen Assoziationen als Werbetrager eingesetzt
wirden, sei verboten. Daher wurde ein Versto3 gegen § 3
Abs. 2 Nr. 2 Olympia-Schutzgesetz (OlympSchG) angenom-
men.

Die Entscheidung

Die gegen dieses Urteil gerichtete Revision des beklagten
Unternehmens hatte Erfolg. Sie fuhrte zur Aufhebung des
Berufungsurteils und zur Zuriickverweisung der Sache an das
Berufungsgericht. Nach Auffassung des BGH verstol3e die
streitgegenstandliche Werbung nicht gegen § 3 Abs. 2 Nr. 2
Alt. 2 OlympSchG, wonach es Dritten untersagt ist, ohne Zu-
stimmung der Inhaber des Schutzrechts im geschéftlichen
Verkehr die olympischen Bezeichnungen in der Werbung fir
Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, wenn hierdurch
die Gefahr von Verwechslungen besteht oder wenn hierdurch
die Wertschatzung der Olympischen Spiele ohne rechtferti-
genden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird. Nach den
Feststellungen des BGH sei das OlympSchG mit Blick auf das
Gleichheitsgebot (Art. 3 GG) und die Grundrechte der Ubrigen
Marktteilnehmer (Art. 5, 12, 14 GG) verfassungsgemaR. Fur

die Auslegung des 8 3 OlympSchG seien die zum Marken-
recht entwickelten Grundsatze heranzuziehen. Bezugspunkt
des Schutzes des § 3 OlympSchG sei allein die Wertschat-
zung, die den Olympischen Spielen und der Olympischen
Bewegung entgegengebracht wird. Ein Verstol3 liege nach
dem Willen des Gesetzgebers dementsprechend nur dann
vor, wenn ein Imagetransfer stattfindet, der den Zielen der
Olympischen Bewegung zuwider lauft. Dafur musse durch die
Werbung die Wertschatzung der Olympischen Spiele oder der
Olympischen Bewegung auf die beworbene Ware oder
Dienstleistung Uibertragen werden.

Vor diesem Hintergrund habe das LG zutreffend fest-gestellt,
dass im konkreten Fall die unmittelbare Verbindung der Worte
,Rabatt® und ,Preise* mit einer olympischen Bezeichnung
lediglich vermittele, dass es sich um besondere Leistungen
handelt, die einen zeitlichen Bezug zu den Olympischen Spie-
len aufweisen. Ein Imagetransfer sei hier ausgeschlossen, da
die angegriffenen Werbeaussagen entsprechend dem allge-
meinen Sprachgebrauch nur als Synonym fiir eine auf3erge-
wohnliche Leistung verwendet wiirden. Daruiber hinaus werde
weder ein optischer Bezug noch eine produktbezogene Quali-
tatsaussage zu den Olympischen Spielen oder den Olympi-
schen Symbolen hergestellt. Fur einen Versto3 gegen 8 3
Abs. 2 OlympSchG reiche es in der Regel nicht aus, wenn
sich die Werbung darauf beschrankt, positive Assoziationen
zu den Olympischen Spielen oder der Olympischen Bewe-
gung zu erwecken. Da jede Werbung Sprache bewusst ein-
setzt, sei auch und gerade das bewusste Erregen solcher
Assoziationen zuléassig. Die Frage der Verwechslungsgefahr
(vgl. 8 3 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 OlympSchG) vermochte der BGH
indes nicht abschlielend zu beurteilen, da das OLG hierzu
keine Feststellungen getroffen hatte. Daher wurde die Sache
insoweit zurtickverwiesen.

Fazit

Die Entscheidung des BGH ist zu begru3en, da nunmehr eine
hdchstrichterliche Entscheidung zum Anwendungsbereich des
OlympSchG vorliegt. Gleichwohl wird bei ,olympischen® Wer-
beaussagen weiterhin genau zu prifen sein, ob ein Verstol3
gegen das OlympSchG gegeben sein kdnnte, da es stets auf
den konkreten Einzelfall ankommt.

L Dr. Daniel Tietjen
NS Assocciate, Hamburg

‘ daniel.tietien@hoganlovells.com
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BGH: Zur Begehungsgefahr bei Prasentation eines nachgeahmten

Produkts auf einer Messe

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 23.
Oktober 2014 (Az. | ZR 133/13) entschieden, dass
allein aus der Préasentation eines als Nachahmung
beanstandeten Keksprodukts auf einer internationalen
und ausschlieRlich dem Fachpublikum zuganglichen
SiuRwarenmesse in Deutschland noch nicht auf ein
Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produkts in der
gleichen Aufmachung im Inland geschlossen werden
kénne.

Sachverhalt

Die Klagerin vertreibt in Deutschland seit 1982 Keks-
stangen, die zu etwa vier Funfteln ihrer Gesamtlange
mit Schokolade Uberzogen sind. Die Beklagte stellt ein
nahezu identisch gestaltetes Keksprodukt her und ver-
treibt dieses in der Turkei und in anderen Landern. So-
wohl die Klagerin als auch die Beklagte verwenden fur
ihr Keksprodukt Verpackungen, auf denen das jeweilige
Produkt abgebildet ist. Im Januar 2010 prasentierte die
Beklagte ihr Keksprodukt auf der Internationalen SuR-
warenmesse in Koln.

Hiergegen wendete sich die Klagerin und machte ge-
gen die Beklagte einen wettbewerbsrechtlichen An-
spruch auf Unterlassung des Angebots, der Bewer-
bung, des Vertriebs oder des sonstigen Inverkehrbrin-
gens der Keksstangen geltend. lhrer Meinung nach be-
stehe infolge der nahezu identischen Nachahmung ih-
res Produkts durch die Beklagte Verwechslungsgefahr.
Zudem nutze die Beklagte die Wertschatzung ihres Ori-
ginalprodukts aus.

Das Oberlandesgericht (OLG) Kdln verbot daraufhin der
Beklagten zunachst den Vertrieb ihrer Keksstangen in
der beanstandeten Verpackung und begriindete seine
Entscheidung damit, dass es sich um eine nahezu iden-
tische Nachahmung handle und wegen der Abbildung
der Keksstangen auf der Verpackung die Gefahr einer
Tauschung der inlandischen Verbraucher tber die Her-
kunft des Produkts geschaffen werde. Durch die Aus-
stellung auf der Messe in Koéln habe die Beklagte die
Gefahr begrindet, dass ihr Produkt in Zukunft auch in

Deutschland angeboten, vertrieben oder sonst in den
Verkehr gebracht werde (OLG Kdln, Urteil vom 28. Juni
2014 — Az. 6 U 183/12).

Entscheidung

Der BGH hat die Entscheidung des OLG nunmehr in
der Revisionsinstanz aufgehoben und die Klage abge-
wiesen. Nach Ansicht des BGH fehle es an der fir das
Bestehen eines wettbewerbsrechtlichen Unterlas-
sungsanspruchs erforderlichen Begehungsgefahr fir
die im Verbotsantrag der Klagerin aufgefiihrten Hand-
lungsformen des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens
und des Inverkehrbringens gegeniber inlandischen
Verbrauchern. Diese ergebe sich entgegen der Ansicht
des OLG nicht bereits aus der Préasentation des Pro-
dukts auf der internationalen und ausschlie3lich dem
Fachpublikum zuganglichen StBwarenmesse in Kéln.

Fazit

Der BGH stellt mit seiner Entscheidung noch einmal
klar, dass allein die Prasentation eines Produkts auf
einer ausschlielich dem Fachpublikum zuganglichen
internationalen Messe noch keine Begehungsgefahr fur
das Anbieten oder Inverkehrbringen des Produkts im
Inland begriinde.

Bereits in einem friheren Urteil (BGH, Urteil vom
22.04.2010 — Pralinenform 1) hatte der BGH festge-
stellt, dass es fur das Vorliegen einer Begehungsgefahr
ernsthafter und greifbarer tatsachlicher Anhaltspunkte
dafur bedurfe, dass sich der Anspruchsgegner in naher
Zukunft rechtswidrig verhalten werde.

b .5 Dr. Donata Stormer

S
¢ Associate, Hamburg

’4. donata.stoermer@hoganlovells.com
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OLG Kodln: Geringe Anforderung an Individualitat und enger

Schutzumfang bei Wohnmobeln

Das Oberlandesgericht (OLG) Kd&In hat in seiner Ent-
scheidung ,Freischwinger-Stuhl“ den Schutzumfang
des erganzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungs-
schutzes fur Wohnmobel eng gefasst und klargestellt,
dass derjenige, der sich auf die Schwachung der wett-
bewerblichen Eigenart beruft, die Marktbedeutung sei-
ner Entgegenhaltungen nicht zwingend anhand von
Absatzzahlen belegen muss (Urteil vom 18. Juli 2014,
Az. 6 U 4/14).

Der Fall

Die Klagerin vertreibt seit Januar 2012 einen Frei-
schwinger-Stuhl ,Joy*“. Seit Januar 2013 bot die Beklag-
te einen Freischwinger-Stuhl unter der Bezeichnung
,Nina“ an. Diesen sah die Klagerin als Nachahmung
ihres Produktes an.

»~Joy“ (Klagerin) .Nina“ (Beklagte)

Das Landgericht sah ,Nina“ als unlautere Nachahmung
(unter dem Gesichtspunkt der Herkunftstauschung, § 4
Nr. 9 lit. a) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG)) von ,Joy“ an und verurteilte die Beklagte an-
tragsgemaln.

Das Urteil

Auf die Berufung der Beklagten hin wies das OLG die
Klage als unbegriindet ab.

Zwar komme dem Stuhl ,Joy* wettbewerbliche Eigenart
zu. Denn diese kann auch bei einer lediglich neuen
Kombination bekannter Gestaltungselemente begriindet
werden.

Fir den Mobelsektor existiere ein enger Gestaltungs-
spielraum, so dass einerseits keine hohen Anforderun-
gen an die Individualitat einer Gestaltung gestellt wer-
den mussen, andererseits aber der Schutzumfang ent-
sprechend eng zu bestimmen sei.

Durch weitere ahnliche Stihle auf dem Markt werde die
wettbewerbliche Eigenart von ,Joy“ weiter geschwacht.
Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Markt-
prasenz ahnlicher Konkurrenzprodukte treffe grundsatz-
lich die Beklagte. Dabei sei es ausreichend, wenn die
Marktprasenz durch Vorlage entsprechender Werbean-
strengungen (wie Prospekte, Kataloge oder Messeauf-
tritte) belegt werde. Die Vorlage entsprechender Ab-
satzzahlen sei nicht erforderlich.

Bei den Produkten ,Joy“ und ,Nina" nahm das OLG
aufgrund der Unterschiede in der Biegung der Ricken-
lehne und des Untergestells sowie der Verbindung von
Ruckenlehne und Untergestell nur einen geringen Grad
der Nachahmung an. Die eingeschréankten Variations-
moglichkeiten fuhrten zu einer erhdhten Aufmerksam-
keit des relevanten Verkehrs. Eine Herkunftstduschung
konne aufgrund der Unterschiede und des engen
Schutzumfanges nicht angenommen werden.

Fazit

Im Bereich Wohnmdobel — sowie in anderen Bereichen
mit engem Gestaltungsspielraum — verfigt der ergan-
zende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nur Uber
einen sehr begrenzten Schutz. Durch die Erleichterung
der Beweisbarkeit der Marktbedeutung &hnlicher Kon-
kurrenzprodukte wird eine gerichtliche Geltendmachung
weiter erschwert.

Eine Nichtzulassungsbeschwerde zur Revision ist beim
BGH anhéngig.

Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex)
Senior Associate, Hamburg
marlen.mittelstein@hoganlovells.com
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Zur Auslegung des Patentanspruchs: Anspruchswortlaut vs. Aus-
fhrungsbeispiele — BGH ,Zugriffsrechte”

Der Bundesgerichtshof (BGH) setzt sich erneut mit der
Frage der Auslegung von Patentansprichen ausei-
nander und bekraftigt die Bedeutung von Ausfiih-
rungsbeispielen bei der Ermittlung des Schutzgegen-
standes (Urteil vom 14. Oktober 2014, Az. X ZR 35/11
— Zugriffsrechte).

Gemal Art. 69 Europdisches Patentiibereinkommen
(EPU) wird der Schutzbereich eines europdischen Pa-
tents bekanntermalRen durch die Patentanspriiche be-
stimmt. Die Beschreibung und Zeichnungen der Patent-
schrift sind jedoch nach dem Gesetzeswortlaut zur Aus-
legung der Patentanspriiche heranzuziehen. In seiner
Entscheidung ,Zugriffsrechte“ befasst sich der BGH
nunmehr mit der Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen eine Auslegung zulassig ist, bei der keines der in
der Patentschrift geschilderten Ausflihrungsbeispiele
vom Gegenstand des Patents erfasst ware.

Sachverhalt

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Vergabe von
Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal.

Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte das Streitpa-
tent fur teilweise nichtig erklart. In seiner durch das
BPatG beschrankten Fassung sieht der Hauptan-
spruch zwei Methoden vor, bei denen anhand bestimm-
ter Bits eines Ubermittelten Datenpakets geprift wird,
ob ein Teilnehmer Zugriff auf einen gemeinsam genutz-
ten Kanal erhalt oder nicht. Die Uberpriifung gemaR der
Anspruchsmerkmale 1.4 bis 1.6 erfolgt anhand von Zu-
griffsschwellenwerten, die Uberpriifung nach MaRgabe
der Merkmale 1.7 und 1.8 anhand von Zugriffsklas-
seninformationen.

Der Beurteilung der Patentféahigkeit des Hauptan-
spruchs in seiner beschrankten Fassung legte das
BPatG eine Auslegung zugrunde, die keines der beiden
in der Beschreibung aufgefuihrten Ausfuhrungsbeispiele
erfasste. Konkret ging das BPatG davon aus, dass je-
des uUbermittelte Datenpaket stets anhand beider im
Hautpanspruch vorgesehenen Methoden und zudem in

der durch den Hauptanspruch nahegelegten Reihenfol-
ge geprift werden misste. Die Entscheidung tGber den
Zugriff falle erst bei der zweiten Uberprufung.

Entscheidung des BGH

Auf die Berufung der Klagerinnen erklarte der BGH das
Streitpatent mangels erfinderischer Tatigkeit vollum-
fanglich fur nichtig und grenzte sich unter Verweis auf
die beiden Ausfihrungsbeispiele von der Auslegung
des Streitpatents durch das BPatG ab. Der BGH wies
insbesondere darauf hin, dass eine Auslegung, die kei-
nes der in der Beschreibung geschilderten Ausfiih-
rungsbeispiele einbezieht, nur dann in Betracht kommt,
wenn andere Auslegungsmoglichkeiten, die zumindest
zur Einbeziehung eines Teils der Ausfihrungsbeispiele
fuhren, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem
Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte
dafir entnehmen lassen, dass tatsachlich etwas bean-
sprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung
abweicht (Leitsatz 1).

Im konkreten Fall kam der BGH zu dem Ergebnis, dass
der Hauptanspruch — noch — hinreichend deutlich er-
kennen lasse, dass beide in der Beschreibung aufge-
fuhrten Ausfihrungsbeispiele vom Schutzgegenstand
des Streitpatents erfasst sein sollen. Insbesondere
kénnten beide Prifmethoden entgegen der Auffassung
des BPatG nicht nur kumulativ, sondern auch alternativ
zur Anwendung gelangen. Aus dem Anspruchswortlaut
ergabe sich keine entgegenstehende Festlegung, zu-
mal eine kumulative Prifung auch lediglich in einem der
beiden Ausfihrungsbeispiele vorgesehen sei. Darlber
hinaus enthalte der Anspruchswortlaut keine ausdriick-
lichen Vorgaben zur Prufungsreihenfolge bei kumulati-
ver Anwendung der beiden Prifmethoden. Zwar durften
Verfahrensanspriiche grundsatzlich dahin auszulegen
sein, dass die Verfahrensschritte in der angegebenen
Reihenfolge zu absolvieren sind. Dieser Grundsatz er-
fahre jedoch eine Ausnahme, wenn sich aus der Pa-
tentschrift — wie vorliegend aus dem zweiten Ausfiih-
rungsbeispiel, das eine zum Anspruchswortlaut umge-
kehrte Prifungsreihenfolge offenbart — hinreichende
Anhaltspunkte fir ein abweichendes Verstandnis ergéa-
ben. Im Ubrigen bleibe die Ausgestaltung der Regelun-
gen fur die Entscheidung uber die Erteilung des Zugriffs
mangels entgegenstehender Vorgaben des An-
spruchswortlauts dem Fachmann tberlassen.
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Anmerkung

In seiner Rechtsprechung zur Auslegung von Patentan-
sprichen hat sich der BGH bereits eingehend zum Um-
gang mit Widerspriichen zwischen Anspruchswortlaut
und Beschreibung geaufRert. Nach BGH - ,,Okklusions-
vorrichtung” (Az. X ZR 16/09) sind Bestandteile der Be-
schreibung, die in den Patentanspriichen keinen Nie-
derschlag gefunden haben, grundsétzlich nicht in den
Patentschutz einzubeziehen. Entsprechende Anwen-
dungsfalle dirften jedoch eher gering sein. Denn wie
nicht zuletzt die vorliegende Entscheidung verdeutlicht,
sind bei vermeintlichen Abweichungen zwischen An-
spruchswortlaut und Beschreibung zunachst andere
Auslegungsvarianten in Erwégung zu ziehen, die vor-
handene Ausflihrungsbeispiele — jedenfalls in Teilen —
in den Schutzbereich einbeziehen. Es soll klar ein Aus-
nahmefall bleiben, dass vorhandene Ausfihrungsbei-
spiele nicht vom Schutzgegenstand erfasst sind. Der
BGH bekraftigt damit einmal mehr die Bedeutung der
Beschreibung als Auslegungsmittel geman Art. 69 EPU.

Constanze Kabus
Associate, Minchen
constanze.kabus@hoganlovells.com
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Einstellung der Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz bei
Patentvernichtung nach Ergehen des Verletzungsurteils in der

Berufungsinstanz

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in zwei kurz
aufeinander folgenden Entscheidungen zum selben
Verfahren mit der Frage beschéftigt, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen im Revisionsverfahren die
Zwangsvollstreckung aus einem Berufungsverlet-
zungsurteil eingestellt werden kann, wenn zwischen-
zeitlich das Klagepatent erstinstanzlich fir nichtig er-
klart wurde. Im Ergebnis hat der BGH entschieden,
dass eine Einstellung der Zwangsvollstreckung auch
bei nur erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents
ohne Erfillung weiterer Voraussetzungen gegen Si-
cherheitsleistung erfolgen kann (BGH, Beschlisse
vom 8. Juli 2014 und 16. September 2014, Az. X ZR
68/13).

Sachverhalt

In dem zu entscheidenden Fall hatte das Landgericht
die Beklagte wegen Verletzung eines europaischen
Patents verurteilt. Das Berufungsgericht hatte die Beru-
fung der Beklagten zuriickgewiesen und die Revision
nicht zugelassen. Dagegen hatte die Beklagte Nichtzu-
lassungsbeschwerde erhoben, Uber die der BGH noch
nicht entschieden hatte. Nach Erlass der Berufungsent-
scheidung erklarte das Bundespatentgericht (BPatG)
auf eine Nichtigkeitsklage einer Unternehmenstochter
der Beklagten das Klagepatent mit Wirkung fir die
Bundesrepublik Deutschland fir nichtig. Die Beklagte
beantragte daraufhin beim BGH, die Zwangsvollstre-
ckung aus dem angefochtenen Berufungsurteil einst-
weilen gegen Sicherheitsleistung einzustellen. Dieser
Antrag wurde vom BGH zundchst zuriickgewiesen
(BGH, Beschluss vom 8. Juli 2014, Az. X ZR 68/13).
Hiergegen wandte sich die Beklagte mit einer Gegen-
vorstellung, die im Ergebnis zu der erstrebten Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleis-
tung fuihrte (BGH, Beschluss vom 16. September 2014,
Az. X ZR 68/13).

Die Entscheidungen des BGH

Nach obergerichtlicher Rechtsprechung ist die Zwangs-
vollstreckung aus einem Verletzungsurteil in der ersten
bzw. Berufungsinstanz gemal 8§ 719 Abs. 1 Zivilpro-
zessordnung (ZPO) einzustellen, wenn das Klagepatent

zwischenzeitlich in erster Instanz fir nichtig erklart wur-
de (vgl. Oberlandesgericht Dusseldorf, Beschluss vom
7. Juli 2008, Az. I-2 U 90/06 — Herzklappenringprothe-
se). Ob die nur erstinstanzliche (d.h. noch nicht rechts-
kraftige) Vernichtung des Klagepatents fir eine Ausset-
zung der Zwangsvollstreckung auch dann genigt, wenn
sich der Verletzungsrechtsstreit bereits in der Revisi-
onsinstanz befindet, ist Gegenstand der vorliegenden
Entscheidungen des BGH. Hintergrund ist, dass der fur
die Revisionsinstanz geltende § 719 Abs. 2 ZPO stren-
gere Aussetzungsmalfistabe als der fur die erste bzw.
Berufungsinstanz geltende § 719 Abs. 1 ZPO vorsieht
und insbesondere fordert, dass die Vollstreckung aus
dem Verletzungsurteil dem Schuldner einen ,nicht zu
ersetzenden Nachteil“ bringen wirde.

In seiner ersten Entscheidung hat der BGH den § 719
Abs. 2 ZPO angewendet und dessen Voraussetzungen
bei einer nur erstinstanzlichen Vernichtung des Klage-
patents als nicht erflllt angesehen. Zur Begriindung hat
er darauf verwiesen, dass die Gestaltungswirkung des
Nichtigkeitsurteils erst mit Rechtskraft des Nichtigkeits-
urteils eintrete und dem Verletzungsurteil deshalb vor-
her nicht die materiellrechtliche Grundlage entzogen
sei. Ein erfolgreicher Antrag auf Einstellung der
Zwangsvollstreckung in der Revisionsinstanz bedurfe
vielmehr der Darlegung dariiber hinausgehender Nach-
teile. Gegen diese Entscheidung des BGH reichte die
Beklagte eine Gegenvorstellung ein.

Bemerkenswerterweise hat der BGH seine Meinung
hierzu innerhalb von zwei Monaten geéndert. In seiner
zweiten Entscheidung hat der BGH nun auf die Gegen-
vorstellung der Beklagten entschieden, dass die
Zwangsvollstreckung im Revisionsverfahren auch bei
nur erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents
einstweilig eingestellt werden kann. Er stitzte seine
Entscheidung nicht mehr auf § 719 Abs. 2 ZPO, son-
dern auf den eigentlich fur das erstinstanzliche und das
Berufungsverfahren anwendbaren § 719 Abs. 1 ZPO.
Der BGH argumentierte, dass § 719 Abs. 1 ZPO im
Revisionsverfahren zumindest entsprechend anwend-
bar sei.

Zur Begrundung stellt der BGH folgende Uberlegung
an: Der fur das Revisionsgericht geltende § 719 Abs. 2
ZPO stelle hohere Anforderungen an eine Einstellung
der Zwangsvollstreckung als der fur das erstinstanzli-
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che bzw. das Berufungsverfahren geltende § 719 Abs.
1 ZPO. Insbesondere setze § 719 Abs. 2 ZPO den
Nachweis eines ,nicht zu ersetzenden Nachteils” vo-
raus, wahrend 8§ 719 Abs. 1 ZPO keine besonderen
Voraussetzungen an den Aussetzungsantrag stelle.
Diese Differenzierung zwischen beiden Normen trage
jedoch der im Patentrecht geltenden Trennung zwi-
schen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nicht hin-
reichend Rechnung. Hierdurch bedingt priife das Beru-
fungsgericht die Erfolgsaussichten einer Nichtigkeits-
klage namlich nur im Rahmen der Aussetzungsent-
scheidung (8§ 148 ZPO), wahrend die eigentliche Ent-
scheidung Uber die Nichtigkeitsklage dem BPatG oblie-
ge. Die Beurteilung dieser Frage durch das Berufungs-
gericht weise deshalb keine mit der Beurteilung der
Verletzungsfrage vergleichbare Richtigkeitsgewahr auf.
Fir die der Regelung in § 719 Abs. 1 und 2 ZPO zu-
grunde liegende Differenzierung sei angesichts dessen
kein Raum. Vielmehr misse die weniger strenge Rege-
lung des § 719 Abs. 1 ZPO entsprechend herangezo-
gen werden, wenn gegen ein Berufungsurteil Revision
oder Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden sei.

Im Ergebnis hat der BGH daher — entgegen seiner vor-
herigen Entscheidung — § 719 Abs. 1 ZPO und die ein-
schlagigen obergerichtlichen Aussetzungsmalistabe
(vgl. Oberlandesgericht Dusseldorf, Beschluss vom 7.
Juli 2008, Az. 2 U 90/06 — Herzklappenringprothese)
entsprechend angewendet und die Einstellung der
Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung zuge-
lassen.

Praxishinweis

Die Entscheidungen des BGH sind eine winschenswer-
te Klarstellung des MaRstabs flur die Aussetzung der
Zwangsvollstreckung in Patentverletzungsverfahren.
Die Entscheidungen geben dem Beklagten eine besse-
re Madoglichkeit, eine Einstellung der Zwangsvollstre-
ckung zu erreichen, ohne dabei vom Zeitablauf im Nich-
tigkeitsverfahren abhéngig zu sein. Da die Terminierung
bei den Verletzungsgerichten und dem BPatG haufig
nicht hinreichend aufeinander abgestimmt ist, wéare es
ansonsten rein vom Zufall abhéangig, ob das Nichtig-
keitsurteil zur Einstellung der Zwangsvollstreckung fuhrt
oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist es zu begruf3en,
dass der BGH mit seiner zweiten Entscheidung die
MalRstabe fur eine einstweilige Einstellung der Zwangs-
vollstreckung bei erstinstanzlicher Vernichtung des Kla-
gepatents fiur alle Instanzen vereinheitlicht hat.

-4
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Johannes Goldbecher
| Associate, Hamburg

johannes.goldbecher@hoganlovells.com
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Zur Notwendigkeit eines Sachverstandigengutachtens durch den
Technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts

In der vorliegenden Entscheidung hat der Bundesge-
richtshof (BGH) sich mit den Voraussetzungen be-
fasst, unter denen im Ausnahmefall die Hinzuziehung
eines Sachverstandigengutachtens zur Erganzung der
Expertise der technischen Richter des Beschwerde-
senats des Bundespatentgerichts (BPatG) angezeigt
ist (BGH, Beschluss vom 26. August 2014, Az. X ZB
19/12 — Kommunikationsrouter).

Hintergrund

Das Gesetz stellt hohe Anforderungen an die techni-
sche Qualifikation der technischen Richter des BPatG
(88 65 Abs. 2 S. 3, 26 Abs. 3 Patentgesetz (PatG)).
Nichtsdestotrotz ist die Qualifikation der technischen
Richter immer wieder Gegenstand von Rigen. Insbe-
sondere stellt sich in diesem Zusammenhang die Fra-
ge, ob die Qualifikation des technischen Richters in ei-
nem bestimmten Fachgebiet fur die Prifung des Klage-
patents ausreichend ist oder ob das Gericht die Einho-
lung eines Sachverstandigengutachtens aus dem
streitgegenstandlichen Fachgebiet anordnen muss. Mit
der Frage der Notwendigkeit der Hinzuziehung gericht-
licher Sachverstéandiger hatte sich der BGH in der vor-
liegenden Entscheidung zu befassen.

Sachverhalt

Die Patentanmeldung des Klagers wurde durch das
Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zuriickge-
wiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde wurde
vom BPatG ebenfalls zuriickgewiesen. Daraufhin legte
der Klager Rechtsbeschwerde zum BGH ein und be-
grundete diese mit der Verletzung seines rechtlichen
Gehors nach § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. Art. 103
Abs. 1 Grundgesetz (GG), da der Spruchkoérper des
Beschwerdesenats mangels ausreichender eigener
Sachkunde einen gerichtlichen Sachverstdndigen hétte
hinzuziehen mussen.

Entscheidung des Gerichts

Der BGH wies die Rechtsbeschwerde des Klagers
mangels Verletzung des rechtlichen Gehors geman Art.
103 Abs. 1 GG zuriick, da von der Hinzuziehung eines

gerichtlichen Sachverstandigen im vorliegenden Verfah-
ren abgesehen werden konnte.

Grundsatzlich sei davon auszugehen, dass der Techni-
sche Beschwerdesenat des Patentgerichts auf den
technischen Fachgebieten, die in seine Zustandigkeit
fallen, Uber die zur Beurteilung der jeweils entschei-
dungserheblichen Fragen erforderliche Sachkunde ver-
fuge. Dies werde durch die Anforderungen, die das Ge-
setz an die berufliche Qualifikation der technischen
Richter stellt (88 65 Abs. 2 S. 3, 26 Abs. 2 PatG) und
deren durch die stdndige Befassung mit Erfindungen in
diesen Bereichen gebildetes Erfahrungswissen gewahr-
leistet. Der technische Richter misse nicht notwendi-
gerweise den Fachmann verkérpern, auf dessen Wis-
sen und Kenntnisse es bei der Beurteilung der erfinde-
rischen Tatigkeit ankomme. Er musse lediglich in der
Lage sein, dieses Wissen und diese Kenntnisse festzu-
stellen und inhaltlich zu bewerten.

Die Rlge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtli-
ches Gehor sei daher nur dann erfolgreich, wenn der
Beschwerdeflihrer aufzeigen kann, dass der Techni-
sche Beschwerdesenat des BPatG zur Beurteilung des
Sachverhalts zuséatzlicher externer Sachkunde bedarf.
Eine Verletzung liege nur dann vor, wenn es sich dem
technischen Beschwerdesenat aufgrund der konkreten
Umstéande habe aufdrangen missen, externe Sachkun-
de heranzuziehen. Ein solcher Fall liege hier wegen der
relativ einfachen technischen Lehre der Erfindung nicht
vor.

Bewertung

Der BGH konkretisiert mit dieser Entscheidung seine
bisherige Rechtsprechung zur Notwendigkeit der Hin-
zuziehung gerichtlicher Sachverstandiger, die gleicher-
mal3en auch fur das Nichtigkeitsverfahren gelten dirfte.
Er stellt zu Recht hohe Anforderungen an die Gehdrs-
rige, die auf eine angeblich fehlende technische Quali-
fikation der Richter gestutzt wird. Der BGH beugt damit
dem Missbrauch dieses Rechtsinstruments vor, da an-
sonsten die Gehorsrige den Verfahrensbeteiligten je-
derzeit eine Mdglichkeit eréffnen wiirde, das Verfahren
in die Rechtsbeschwerde vor den BGH ,zu retten®. Die
technische Qualifikation eines Richters sowie die feh-
lende Einholung eines Sachverstandigengutachtens
sollte nicht nur kritisiert werden, um sich damit eine wei-
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tere Instanz zu eroffnen. Dies gilt im Ubrigen nicht nur
fur das Rechtsbeschwerdeverfahren, sondern auch fir
eine auf Art. 103 Abs. 1 GG gestitzte Verfassungsbe-
schwerde. Zudem muss auch aus prozessékonomi-
schen Grinden ein Sachverstédndigengutachten die
Ausnahme bleiben, da diese das Verfahren immer ver-
langern. Die Senate des Bundespatentgerichts sind fir
die technische Perspektive aus dem Grund mit techni-
schen Richtern besetzt, dass die Einholung von Sach-
verstandigengutachten gerade nicht in jedem Fall — und
wenn, dann nur zur Ergdnzung des technischen Wis-
sens der Richter — notwendig ist. Der BGH bestétigt mit
dieser Entscheidung seine jingere Rechtsprechung im
Nichtigkeitsverfahren, in der die Einholung eines Sach-
verstandigengutachtens die absolute Ausnahme war.

, Anna-Katharina Friese
~ 4 Associate, Hamburg
anna-katharina.friese@hoganlovells.com
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OLG Koln entscheidet tiber die Verwendung eines Fotos unter

einer Creative Commons-Lizenz

In seiner Entscheidung vom 30. Oktober 2014 hat das
das Oberlandesgericht (OLG) KoIn sich mit der Frage
befasst, welche Nutzungen im Rahmen einer Creative
Commons-Lizenz als ,nicht-kommerziell anzusehen
sind. Zudem urteilten die Richter zum Weglassen der
Urheberbezeichnung im Zuge der Bearbeitung eines
Lichtbildes (Az. 6 U 60/14).

Der Sachverhalt

Hintergrund der Entscheidung ist eine Klage eines Fo-
tografen gegen einen Radiosender wegen der Verwen-
dung eines Fotos auf der sendereigenen Homepage.
Das streitgegenstandliche Bild wurde vom Klager unter
der Bedingung einer Creative Commons-Lizenz Uber
den Internetdienst flickr.com angeboten. Der Radiosen-
der nutzte einen Ausschnitt des Fotos zur lllustration
eines Beitrages auf seiner Website. Dabei wies der
Sender auf den Namen des Fotografen und die Creati-
ve Commons-Lizenz hin. Der Klager sah darin einen
Versto3 gegen die Lizenzbedingungen, welche eine
kommerzielle Nutzung untersagten.

Die Entscheidung

Erstinstanzlich hatte das Landgericht Kéln eine kom-
merzielle Nutzung bejaht. Die Beklagte ging in Berufung
und wandte sich gegen die die Feststellung, allein die
rein und ausnahmslos private Nutzung kénne als ,nicht-
kommerziell“ eingestuft werden. Hier miisse vielmehr
gerade bei redaktioneller Nutzung ein wertender Malf3-
stab gewahlt werden.

Das OLG Koéln zieht nunmehr in der Tat zahlreiche Kri-
terien zur Auslegung heran. So beriicksichtigt es bei
seinem Urteil unter anderem die englisch- wie auch die
deutschsprachige Fassung der Lizenzbedingungen,
eine Broschire zu Creative Commons-Lizenzen und die
typische Motivlage der Rechteinhaber. Dabei kommen
die Richter zu dem Ergebnis, dass auch unter Abwa-
gung aller Umsténde nicht eindeutig feststellbar sei, ob
die konkrete redaktionelle Nutzung von der Creative
Commons-Lizenz umfasst sei oder nicht. Am Ende stel-
len Creative Commons-Lizenzen aber Allgemeine Ge-
schaftsbedingungen dar, bei denen Unklarheiten ge-

mar 8§ 305c Abs. 2 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) zu
Lasten des Verwenders gehen. Eine redaktionelle Nut-
zung ist mithin im Zweifel zulassig.

Insgesamt bejaht das Gericht einen Versto3 gegen § 23
S. 1 Urhebergesetz (UrhG), da der beklagte Sender das
Foto ohne Einwilligung des Klagers bearbeitet hatte.
Auf die Creative Commons-Lizenz kann sich der Radio-
sender nach Sicht der Richter deshalb nicht berufen,
weil er das Bild derart zugeschnitten hatte, dass die im
Original vorhandene Urheberbezeichnung abgeschnit-
ten und durch eine eigene ersetzt worden war. Zum
anderen hatte der Sender die Art der Bearbeitung an-
geben missen. Infolgedessen bestétigt das OLG den
erstinstanzlichen Unterlassungstitel. Den Schadener-
satzanspruch verneint das Gericht allerdings mangels
eines Schadens. Denn hatte sich der Radiosender an
die Bedingungen gehalten, hatte er das Bild kostenfrei
nutzen kdénnen.

Das Fazit

Creative Commons-Lizenzen sind aus den Medien nicht
mehr wegzudenken. Daher verwundert es kaum, dass
es immer wieder zu Fragen rund um die Auslegung die-
ser Lizenzbedingungen kommt. Bisher fehlte es hier
jedoch an klaren Vorgaben durch die Rechtsprechung.
Das vorliegende Urteil des OLG Kdln bietet mithin wert-
volle Anhaltspunkte, welche die Auslegung der Lizenz-
bedingungen in Zukunft zumindest punktuell erleichtern
werden. Dartiber hinaus hat der Senat im vorliegenden
Fall auch die Revision zum Bundesgerichtshof zugelas-
sen, so dass moglicherweise bald eine héchstrichterli-
che Entscheidung mehr Rechtssicherheit zur Ausle-
gung von Creative Commons-Lizenzen bringen wird.
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Partner, Frankfurt
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BGH verweist den Streit um die Spielkonsole zurlick an das OLG

Munchen

Mit Entscheidung vom 27. November 2014 hat der
Bundesgerichtshof (BGH) geklart, dass § 95a Urhe-
bergesetz (UrhG) auch die Umgehung urheberrecht-
lich geschitzter Videospiele schitzt (Az. | ZR 124/11).

Der Sachverhalt

Die Klagerin ist eine bekannte japanische Herstellerin
von Spielkonsolen, die auch zahlreiche zu den Konso-
len passende, urheberrechtlich geschiitzte, Spiele ver-
treibt. Die Spiele werden ausschlie3lich auf eigens von
der Klagerin fir die Konsolen produzierten Speicher-
medien vertrieben. Nur wenn ein solches Speicherme-
dium eingesteckt ist, kdnnen die Konsolen genutzt wer-
den. Mit seiner Klage wandte sich der Hersteller gegen
einen Anbieter von Adaptern flr das origindre Spei-
chermedium der Konsolen. Mit Hilfe eines solchen
Adapters konnten wiederbeschreibbare Speicherme-
dien in der Konsole genutzt werden, was das Spielen
von aus dem Internet heruntergeladenen Raubkopien
ermoglichte. Die Klagerin sah hierin einen Verstol3 ge-
gen § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG, da der Adapter zur Um-
gehung der technischen SchutzmaRnahme genutzt
werde.

Das bisherige Verfahren

In dem folgenden Verfahren hatten die Gerichte die
Frage zu klaren, ob die in Rede stehende Vorschrift
auch bei Computerprogrammen Anwendung findet und
inwiefern es sich bei den in Rede stehenden Adaptern
um eine Vorrichtung handelt, die hauptsachlich herge-
stellt wird, um die Umgehung wirksamer technischer
MaRRnahmen zu ermdglichen. In erster Instanz gab das
Landgericht Minchen der Klage statt (Urteil vom 14.
Oktober 2009, Az. 21 O 22196/08); die Berufung der
Beklagten vor dem Oberlandesgericht Minchen blieb
erfolglos (Urteil vom 9. Juni 2011, Az. 6 U 5037/09).
Der BGH setzte das Verfahren aus und wandte sich mit
einem Vorlagebeschluss an den Européischen Ge-
richtshof (EuGH, Beschluss vom 6. Februar 14, Az. |
ZR 124/11; vgl. TMT Newsletter Marz 2013). Noch be-
vor dieser sich mit dem Vorlageverfahren auseinander
setzen konnte, beantworteten die Luxemburger Richter
die Fragen im Rahmen eines aus Italien stammenden

Parallelverfahrens (vgl. TMT Newsletter Marz 2014).
Der EuGH bestatigte darin, dass die zu Grunde liegen-
de Norm auch dem Schutz von hybriden Werken wie
Computerprogrammen diene. Unabhangig davon dirfe
der Schutz von technischen MalRBhahmen jedoch nicht
dazu fuhren, dass legale Nutzungsmadglichkeiten tber-
mafig eingeschrankt werden.

Die Entscheidung

Unter Zugrundelegung der Hinweise des EuGH bestati-
gen die Karlsruher Richter in ihrem aktuellen Urteil zu-
nachst, dass sich der Schutz des § 95a Abs. 3 Nr. 3
UrhG auch auf technische MalRnahmen zum Schutz
von Videospielen beziehe. Auch handele es sich bei
den streitgegenstandlichen Speichermedien um eine
solche SchutzmafRnahme. Der Adapter der Beklagten
sei zudem hauptséachlich zur Umgehung dieser Schutz-
vorrichtung hergestellt worden. Allerdings habe das
Berufungsgericht bisher nicht geprift, ob der Einsatz
der SchutzmalRnahme verhaltnismafig ist und ob legale
Nutzungsmadoglichkeiten des Adapters nicht Ubermafig
beschrankt werden. Der Bundesgerichtshof hob daher
die Entscheidung des Berufungsgerichts auf und ver-
wies die Sache insoweit zurick.

Das Fazit

Das Urteil des BGH féllt nach der Klarung durch den
EuGH wenig Uberraschend aus. Es bleibt nun abzuwar-
ten, zu welchem Ergebnis das OLG Muinchen bei der
Abwagung der vorgegebenen Kriterien kommt.

i

Diana Ettig, LL.M.
Associate, Frankfurt
diana.ettig@hoganlovells.com

Dr. Eva Vonau
Associate, Hamburg
eva.vonau@hoganlovells.com
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Namensnennungsrecht und weitere angemessene Vergitung bei

einem Landeswappen

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. (Be-
schluss vom 15. August 2014, Az. 11 W 5/149) hatte
daruber zu entscheiden, ob der Witwe eines Urhebers
weitere angemessene Vergutung fur die Nutzung ei-
nes Landeswappens und ein Recht auf Nennung des
Namens des Urhebers zusteht.

Der Fall

Die Antragstellerin ist Witwe eines 1994 verstorbenen
Kinstlers, der 1949 ein Landeswappen eines deut-
schen Bundeslandes entworfen hat, welches seither
genutzt wird. Urheber und Land hatten nie einen schrift-
lichen Vertrag Uber die Nutzungsrechtseinrdumung ab-
geschlossen. 1981 wurde das Landeswappen fir ge-
meinfrei erklart. Die Witwe machte nun unter anderem
Anspriche auf Urheberbenennung und angemessene
Vergitung fur die Nutzung des Landeswappens gegen
das Land geltend.

Der Beschluss des Gerichts

Das OLG Frankfurt a.M. lehnt alle Anspriiche der Witwe
ab.

Den Anspruch auf Urheberbenennung wies das Gericht
zuruck, da der Urheber des Wappens auf sein Na-
mensnennungsrecht verzichtet habe. Er habe schliel3-
lich jahrzehntelang nicht auf der Anbringung seines
Namens auf dem Landeswappen bestanden. Auch die
Witwe sei an den stillschweigenden Verzicht gebunden,
da diese das Urheberrecht nur in der Lage erworben
habe, in der es zum Zeitpunkt des Todesfalls bestand.

Auch uber die Einraumung der Nutzungsrechte sei still-
schweigend eine Einigung getroffen worden. Der Ent-
wurf sei im Auftrag des Landes gefertigt und anschlie-
Rend als Landeswappen verdffentlicht und umfangreich
gezeigt worden. Dem habe der Urheber Gber Jahrzehn-
te nicht widersprochen. Da keine schriftliche Vereinba-
rung vorlag, misse der Inhalt der Rechtsiibertragung
ausgelegt werden. Da der Entwurf als Landeswappen
genutzt werden sollte und der Urheber dies wusste, ist
davon auszugehen, dass alle Rechte Ubertragen wer-
den sollten, die zu dieser Nutzung notwendig sind. Dies

schlieBe unter anderem eine exklusive Nutzungs-
rechtseinrdumung ein, da die Nutzung von Landeswap-
pen grundsatzlich Hoheitstragern vorbehalten sei.

Vor dem Hintergrund dieser vereinbarten Nutzung als
Landeswappen stehe der Witwe kein Anspruch auf wei-
tere angemessene Vergutung zu. Ein Anspruch scheite-
re schon daran, dass sich kein auffalliges Missverhélt-
nis zwischen den Ertragen und Vorteilen aus der Nut-
zung des Werkes feststellen lasse. Ein Missverhéltnis
setze voraus, dass Uberhaupt wirtschaftliche Vorteile
aus der Nutzung des Werks gezogen wurden. Die Nut-
zung als Landeswappen fuhre aber weder zu unmittel-
baren Einnahmen, noch zu mittelbaren Vermégensvor-
teilen. Allein fir den ideellen Wert sei ein erganzender
Beteiligungsanspruch nicht vorgesehen.

Auch dem weiter geltend gemachten Anspruch auf wei-
tere Nutzungsvergitung fur urspringlich unbekannte
Nutzungsarten erteilte das Gericht eine Absage. Eine
unbekannte Nutzungsart setze nach der von der Recht-
sprechung entwickelten Definition voraus, dass mit Hilfe
einer neuen Technik ein neuer Absatzmarkt erschlos-
sen werde. Hier fehle es aber angesichts der rein ho-
heitlichen Nutzung an jeglichem Absatzmarkt. Es sei
daher auch kein neuer Absatzmarkt erschlossen wor-
den.

Fazit

Das Urteil zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, eine
urheberrechtliche Lizenzvereinbarung schriftlich festzu-
halten, auch wenn sich die Parteien unproblematisch
einig zu sein scheinen. Bei urheberrechtlichen Verein-
barungen besteht immer die Gefahr, dass Erben mind-
lich getroffene Absprachen infrage stellen.

Dr. Eva Vonau
Associate, Hamburg
eva.vonau@hoganlovells.com



IPunkt - IP auf den Punkt gebracht Februar 2015

Notes

19



20

Notes

IPunkt - IP auf den Punkt gebracht Februar 2015



IPunkt - IP auf den Punkt gebracht Februar 2015

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
Beratung.
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