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1. Teil: Gewerblicher Rechtsschutz

A. Uberblick: Der gewerbliche Rechtsschutz und das Urheberrecht

Gewerblicher Rechtsschutz = Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Marken- | Urheber-

amt recht
Patente Gebrauchs- Marken eingetragenes| Topografie-
muster Design schutzrechte
geschiitzt | Technische Technische Marken fur Design Dreidimen- kulturelle
werden Erfindungen | Erfindungen Waren und sionale Struktu- | Leistungen
(auBer Ver- Dienst- ren mikro-
fahren) leistungen elektronischer
Halbleiter-

erzeugnisse

Erforder- * neu e neu e grafisch *neu e Eigenart (kei- | Werk geisti-
nisse darstellbar ne bloBe ger Schop-
fiir den e (iber den e sich nicht e zwei oder Nachbildung | fung auf dem
Schutz Stand der aus dem e keine dreidimensi- einer anderen | Gebiet der
Technik Stand der reine Be- onale Er- Topografie) Literatur,
hinausge- Technik er- schrei- scheinungs- Wissenschaft
hende er- gebend - er- bung der form eines oder Kunst,
finderische | finderischer Dienstleis- | Erzeugnis- Software oder
Tatigkeit Tatigkeit tung oder ses Datenbanken
Ware
e gewerblich | e gewerblich e Eigenart
anwendbar anwendbar e Unter-
schei-
e ausflhrbar | e ausflhrbar dungskraft
Beginn
des mit Verdffent- | mit der Eintragung in das jeweilige Register abhéngig davon, | entsteht form-
Schutzes | lichung der ob die Topogra- | los automa-
Erteilung im fie bereits ge- tisch mit der
Patentblatt schaftlich ver- Schoépfung
wendet wurde des Werkes
maximale
Laufzeit 20 Jahre 10 Jahre unbegrenzt | 25 Jahre 10 Jahre ab Schépfung
verlangerbar bis 70 Jahre
(alle 10 Jah- nach dem
re) Tod des
Schoépfers
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B. Patentrecht

l. Gegenstand des Patentrechts

1. Voraussetzungen

§ 1 PatG
(1) Patente werden flir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind,
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden fir Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Er-
zeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthalt, oder wenn sie ein Verfah-
ren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet
wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens
aus seiner naturlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand
einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.
(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

2. asthetische Formschépfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren fir gedankliche Tatigkeiten, fir Spiele oder fur geschaftli-
che Tétigkeiten sowie Programme fir Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfahigkeit nur insoweit entgegen, als fiir die genannten Gegenstan-
de oder Tatigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

§ 1 PatG verlangt fir die Erteilung eines Patents
- eine Erfindung, die

- nheu,

gewerblich anwendbar ist,

- und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

a) Erfindung
Lehre zu technischem Handeln:

Anweisung zum planmaBigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkraf-
te

=>» Physik, Chemie, Biologie

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



§ 1 Abs. 2 PatG: auch biologische Erfindungen sind unter bestimmten Vo-
raussetzungen patentfahig

Problem: Computersoftware

= kein Patentschutz insoweit, als flr die Software ,als solche“ Schutz be-
gehrt wird

b) Neuheit

wenn die Erfindung nicht zum Stand der Technik gehért

"Stand der Technik":

umfasst alle Kenntnisse, die vor dem fiir den Zeitrang der Anmeldung maB-
geblichen Tag durch schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch Be-
nutzung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zugdnglich gemacht
worden sind

gleichgtltig ob im Inland oder Ausland = absoluter Neuheitsbegriff
Patentanmelder kann beim Patentamt den Antrag auf Recherche stellen

Patentamt liefert Recherchebericht, dessen Auswertung den Antragstellern
Uberlassen bleibt

c) Gewerbliche Anwendbarkeit

§ 5 PatG
Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerbli-
chen Gebiet einschlieBlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

d) Erfinderische Tiétigkeit

§ 4 PatG

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fir den Fach-
mann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehéren zum Stand der
Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der er-
finderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen.

— Erfindungshoéhe erforderlich
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Keine Erfindungshdhe:
e bloBes Verandern der Dimensionen
e Auswahl eines geeigneten bekannten Werkstoffes

e bloBe Ubertragung von einem in einem bestimmten technischen Gebiet
bekannten Erzeugnis auf ein anderes Gebiet

2. SchutzausschlieBungsgriinde

§ 2 PatG

(1) Fur Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoBen wiirde, werden keine Patente erteilt; ein solcher VerstoB kann nicht allein
aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvor-
schrift verboten ist.

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt fir
1. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
2. Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat der Keimbahn des menschlichen
Lebewesens;
3. die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen
Zwecken;
4. Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitdt von Tieren, die geeignet sind, Lei-
den dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen fir den Menschen oder das
Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.
Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des Embryo-
nenschutzgesetzes mafBgeblich.

3. Der Erfinder

wie Schopfer in Urheberrecht

4. Arten der Erfindung

e Erzeugnispatent: bestimmte Sache, die spezifische technische Eigen-
schaften aufweist

e Verfahrenspatent: bestimmte zeitliche Reihenfolge, durch die ein techni-
scher Erfolg hervorgebracht wird.

=>» unterschiedlicher Schutzumfang
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Il. Entstehen des Patents

Patente gelten nur in dem Land, fir das sie erteilt werden (Territorialitatsprinzip).

1. Anmelde- und Vorprifungsverfahren

schriftliche Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) (§34
PatG)

e Name des Anmelders

e Antrag auf Patenterteilung
e Patentanspruch

e Beschreibung der Erfindung

e erforderliche Zeichnungen

dann Offensichtlichkeitspriifung

2. Priifungs- und Erteilungsverfahren

Vollstédndige Prifung der formellen und materiellen Erfordernisse durch Pra-
fungsstelle des DPMA

Die Prifungsstelle kann alle zur Aufklarung der Sache erforderlichen Ermittlun-
gen anstellen.

Auf Antrag: vorlaufige Beurteilung der Schutzfahigkeit (§ 43 Abs. 1 PatQ)
Die Erteilung des Patents wird im Patentblatt veroffentlicht.

= mit der Veroffentlichung entsteht das Patent (§ 58 PatG)

3. Einspruchsverfahren (§ 59 PatG)

Innerhalb von neun Monaten nach Veréffentlichung kann jeder Dritte Einspruch
erheben.

=>» Entscheidung der Patentabteilung durch Beschluss
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4. Beschwerdeverfahren
Gegen Beschlisse Beschwerde an das Patentgericht

Dagegen Rechtsbeschwerde beim BGH

5. Exkurs: Patentschutz im Ausland

verschiedene Mdglichkeiten:

In jedem Fall ist die Erfindung innerhalb von 12 Monaten nach der deutschen Anmel-
dung im Ausland anmelden.

= Nachanmeldung erhalt den Zeitrang der deutschen Erstanmeldung, d.h. das Schutz-
recht wird rickwirkend auf das Ausland ausgedehnt.

Nach Ablauf der 12 Monate wird der Anmeldung der tatsachliche, spatere auslandische
Anmeldetag zugeordnet.

Konsequenz: die Verdffentlichung der eigenen deutschen Anmeldung kann bei der aus-
landischen Prifung neuheitsschédlich entgegenstehen.

a) Einzelanmeldungen in bestimmten Landern

nach nationalem Recht

b) Européisches Patent

Grundlage: Européisches Patentiibereinkommen (EPU)

Das Europaische Patentamt (EPA) als Organ der Europaischen Patentorgani-
sation (EPO) fuhrt ein eigensténdiges européisches Patenterteilungsverfahren
durch.

Ein europaisches Patent kann firr die 36 Vertragsstaaten des EPU beantragt
werden.

Das Patent gilt aber nicht einheitlich fir die gesamten Vertragsstaaten des
EPU. Nach der Erteilung zerféllt das Europaische Patent in einzelne nationale
Schutzrechte. Diese entstehen mit der Bekanntmachung des Européischen
Patents in den jeweiligen Vertragsstaaten des EPU.

Es besteht die Wahlméglichkeit, in welchen Staaten des EPU das Europaische
Patent gelten soll.

Einspruch gegen die Patenterteilung kann jedermann innerhalb von neun Mo-
naten nach der Bekanntmachung der Erteilung einlegen.
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Widerruf: wenn wichtige Voraussetzungen seiner Erteilung, z.B. die Patentfa-
higkeit fehlen. Auch ein Teilwiderruf des Patents ist méglich.

Gegen Entscheidungen der Prifungs- und der Einspruchsabteilungen kann Be-

schwerde zu den beim Européischen Patentamt errichteten Beschwerdekam-
mern eingelegt werden.

c) EU-Patent (Europdéisches Patent mit einheitlicher Wirkung - EPeW)

geplant!

Bislang erst von flinf Mitgliedstaaten ratifiziert und deshalb nicht in Kraft

Gilt fur EU
Keine neue Behorde!

Ein Erfinder kann beim Europaische Patentamt (EPA) (= Organ der Europai-
schen Patentorganisation (s.oben)) ein einheitliches EU-Patent beantragen, das
in allen 25 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gultig ist.

(Eine solches einheitl. Verfahren ist im Markenrecht schon seit 1996 méglich)

Die Unterlagen der Patente werden auf Englisch, Franzésisch und Deutsch zur
Verfagung gestellt. Antrdge missen in einer dieser drei Sprachen eingereicht
werden.

Nur eine einmalige Gebuhr
Rechtsschutz:

Gericht erster Instanz mit einer Zentralkammer in Paris sowie AuBenstellen in
Miinchen und London.

Zum Gericht erster Instanz gehdren aber auch Lokal- oder Regionalkammern
in den einzelnen Mitgliedsstaaten (= nationale Eingangsinstanz).

In der Regel gibt es pro Mitgliedsstaat eine Lokalkammer.

In Deutschland vier Lokalkammern: Hamburg, Disseldorf, Mannheim und Min-
chen

Uber allem schwebt ein Berufungsgericht in Luxemburg.
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d) Internationale Patentanmeldungen nach dem PCT

internationale Anmeldung nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)
(umfasst gegenwartig 146 Staaten)

PCT-Anmeldung = Bindel mehrerer Anmeldungen, das sich im Lauf des Ver-
fahrens in den einzelnen Staaten zu jeweils nationalen Erteilungsverfahren auf-
spaltet und zu nationalen Schutzrechten flhrt.

die angestrebten Schutzrechte werden nach nationalem Recht behandelt.

Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt als Ubermittlungsbehérde

Das DPMA uUbermittelt die Anmeldung an die Weltorganisation fiir Geistiges Ei-
gentum (WIPO), die das weitere internationale Verfahren steuert.

lll. Rechtswirkungen des Patents

1. Positiver Inhalt

§ 9 PatG

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im
Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustim-
mung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufihren oder
zu besitzen;

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weil3
oder es auf Grund der Umsténde offensichtlich ist, daB die Anwendung des Verfahrens
ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes anzubieten;

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Er-
zeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten
Zwecken entweder einzufihren oder zu besitzen.

Es gilt auch im Patentrecht der Erschépfungsgrundsatz

Voraussetzung: Das geschitzte Erzeugnis muss im Inland oder in einem der
Vertragsstaaten der Europaischen Union und des Europaischen Wirtschafts-
raums in Verkehr gebracht worden sein.

Zur Erinnerung:

Die Erschépfung ist eine Einrede gegen tatbestandsmaBig begriindete Anspriiche aus Verletzungs-
handlungen.

Siehe zur Erschépfung beim Verbreitungsrecht im Urheberrecht § 17 Abs. 2 UrhG:
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Sind das Original oder Vervielfiltigungsstiicke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der
Europdischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum im Wege
der Verduflerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zuldssig.

Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatzen stellt die Er-
schépfung eine Ausnahme gegenidber den AusschlieBlichkeitsrechten des Pa-
tentinhabers dar, fir deren Voraussetzungen grundsatzlich derjenige darle-
gungs- und beweispflichtig ist, der sich auf die Erschépfung beruft.

2. Negativer Inhalt

§ 139 PatG

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten
bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch be-
steht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) Wer die Handlung vorsatzlich oder fahrldssig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann
auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, beriicksichtigt
werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet
werden, den der Verletzer als angemessene Vergltung héatte entrichten missen, wenn er die
Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hatte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt
bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt wor-
den ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des
Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs-
und Betriebsgeheimnisse zu beriicksichtigen.

Rechtsfolgen wie im Urheberrecht:
e Unterlassungsanspruch bei Wiederholungsgefahr

e Schadensersatz bei vorsatzlicher oder fahrlassiger Patentverletzung

bei bestimmten Voraussetzungen:
e Vernichtung der patentverletzenden Erzeugnisse

e Vernichtung der Geréte, die vorwiegend zur Herstellung der das Patent
verletzende Erzeugnisse gedient haben

e Riuckruf der das Patent verletzenden Gegenstande
e endglltiges Entfernen aus den Vertriebswegen
e Auskunftsanspruch

e Vorlage von Urkunden oder Besichtigung einer Sache
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e Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen

Anspriiche wegen Patentverletzung verjahren in drei Jahren (§ 141 PatG)

3. Strafrechtlicher Schutz

§ 142 PatG

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ohne die erforderli-
che Zustimmung des Patentinhabers oder des Inhabers eines erganzenden Schutzzertifikats (§§
16a, 49a)

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents oder des erganzenden Schutzzertifikats ist
(§ 9 Satz 2 Nr. 1), herstellt oder anbietet, in Verkehr bringt, gebraucht oder zu einem der
genannten Zwecke entweder einfiihrt oder besitzt oder

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents oder des entsprechenden Schutzzertifikats
ist (§ 9 Satz 2 Nr. 2), anwendet oder zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Geset-
zes anbietet.

Satz 1 Nr. 1 ist auch anzuwenden, wenn es sich um ein Erzeugnis handelt, das durch ein Verfah-
ren, das Gegenstand des Patents oder des ergdnzenden Schutzzertifikats ist, unmittelbar herge-
stellt worden ist (§ 9 Satz 2 Nr. 3).

(2) Handelt der Tater gewerbsméaBig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder
Geldstrafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Féllen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daB die Straf-
verfolgungsbehdérde wegen des besonderen 6ffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein
Einschreiten von Amts wegen fiir geboten halt.

(5) Gegenstande, auf die sich die Straftat bezieht, kbnnen eingezogen werden. § 74a des Straf-
gesetzbuches ist anzuwenden. Soweit den in § 140a bezeichneten Ansprichen im Verfahren
nach den Vorschriften der StrafprozeBordnung Uber die Entschadigung des Verletzten (§§ 403 bis
406¢) stattgegeben wird, sind die Vorschriften Uber die Einziehung nicht anzuwenden.

(6) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berechtigtes Interesse
daran dartut, anzuordnen, dafB die Verurteilung auf Verlangen 6ffentlich bekanntgemacht wird.
Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

4. Beschrankungen des Schutzumfangs

§ 11 PatG
Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;
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2.

2a.

2b.

Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung
beziehen;

die Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Ziichtung, Entdeckung und Entwicklung
einer neuen Pflanzensorte;

Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die fiir die
Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung firr das Inverkehrbringen in der Europé-

ischen Union oder einer arzneimittelrechtlichen Zulassung in den Mitgliedstaaten der Europai-

schen Union oder in Drittstaaten erforderlich sind;

die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf Grund &rztlicher Ver-
ordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betref-
fen;

den an Bord von Schiffen eines anderen Mitgliedstaates der Pariser Verbandsibereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums stattfindenden Gebrauch des Gegenstands der pa-
tentierten Erfindung im Schiffskdrper, in den Maschinen, im Takelwerk, an den Geraten und
sonstigem Zubehér, wenn die Schiffe voribergehend oder zuféllig in die Gewasser gelangen,
auf die sich der Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt, vorausgesetzt, daB3 dieser Ge-
genstand dort ausschlieBlich fir die Bediirfnisse des Schiffes verwendet wird;

den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung in der Bauausfiihrung oder flr
den Betrieb der Luft- oder Landfahrzeuge eines anderen Mitgliedstaates der Pariser Verband-
stibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder des Zubehérs solcher Fahrzeu-
ge, wenn diese voriibergehend oder zuféllig in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gelan-
gen;

die in Artikel 27 des Abkommens vom 7. Dezember 1944 (iber die Internationale Zivilluftfahrt
(BGBI. 1956 Il S. 411) vorgesehenen Handlungen, wenn diese Handlungen ein Luftfahrzeug
eines anderen Staates betreffen, auf den dieser Artikel anzuwenden ist.

IV. Ubergang des Patents

1. Vererbung

Das Patent ist vererblich.

2. Rechtsgeschiftliche Ubertragung

Erfinder kann sein Patent unbeschrankt oder beschrankt auf andere Ubertragen.

a) VerduBerung

= unbeschrankte Ubertragung
Der Patenterwerber beantragt die Umschreibung des Patents in der Patentrolle.

Mit Eintragung ist der Erwerber legitimiert.
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b) Patentlizenzen
beschrankte Ubertragung des Patents

Patentinhaber kann eine oder alle Befugnisse des § 9 PatG auf einen Dritten
Ubertragen.

- ausschlieBlich oder einfach

IV. Beendigung des Patents

Ist das Patent erloschen, so ist die Erfindung gemeinfrei.

1. Ablauf der Schutzfrist
Patentschutz ist zeitlich begrenzt.

Schutzfrist: hdchstens 20 Jahre.

§ 16 PatG

(1) Das Patent dauert zwanzig Jahre, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung der Erfin-
dung folgt. Bezweckt eine Erfindung die Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen,
dem Anmelder durch ein Patent geschiitzten Erfindung, so kann er bis zum Ablauf von achtzehn
Monaten nach dem Tag der Einreichung der Anmeldung oder, sofern fiir die Anmeldung ein friihe-
rer Zeitpunkt als maBgebend in Anspruch genommen wird, nach diesem Zeitpunkt die Erteilung
eines Zusatzpatents beantragen, das mit dem Patent fiir die altere Erfindung endet.

(2) Fallt das Hauptpatent durch Widerruf, durch Erkldrung der Nichtigkeit oder durch Verzicht fort,
so wird das Zusatzpatent zu einem selbstandigen Patent; seine Dauer bestimmt sich nach dem
Anfangstag des Hauptpatents. Von mehreren Zusatzpatenten wird nur das erste selbsténdig; die
Ubrigen gelten als dessen Zusatzpatente.

2. Nichtzahlen der Gebiihren

= Aufrechterhaltungsgeblhren

§ 20 PatG
(1) Das Patent erlischt, wenn

1. der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklarung an das Patentamt verzichtet,

2. diein § 37 Abs. 1 vorgeschriebenen Erklarungen nicht rechtzeitig nach Zustellung der amt-
lichen Nachricht (§ 37 Abs. 2) abgegeben werden oder

3. die Jahresgebiihr oder der Unterschiedsbetrag nicht rechtzeitig (§ 7 Abs. 1, § 13 Abs. 3
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oder § 14 Abs. 2 und 5 des Patentkostengesetzes, § 23 Abs. 7 Satz 4 dieses Gesetzes)
gezahlt wird.

(2) Uber die Rechtzeitigkeit der Abgabe der nach § 37 Abs. 1 vorgeschriebenen Erklarungen sowie
Uber die Rechtzeitigkeit der Zahlung entscheidet nur das Patentamt; die §§ 73 und 100 bleiben
unberthrt.

§ 17 PatG
(1) Fur jede Anmeldung und jedes Patent ist fiir das dritte und jedes folgende Jahr, gerechnet vom
Anmeldetag an, eine Jahresgebuhr zu entrichten.

(2) Fir ein Zusatzpatent (§ 16 Abs. 1 Satz 2) sind Jahresgeblihren nicht zu entrichten. Wird das
Zusatzpatent zu einem selbstédndigen Patent, so wird es gebiihrenpflichtig; Falligkeitstag und Jah-
resbetrag richten sich nach dem Anfangstag des bisherigen Hauptpatents. Fir die Anmeldung
eines Zusatzpatents sind Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 entsprechend anzuwenden mit der MaBga-
be, daB in den Féllen, in denen die Anmeldung eines Zusatzpatents als Anmeldung eines selb-
standigen Patents gilt, die Jahresgeblhren wie flr eine von Anfang an selbstandige Anmeldung zu

entrichten sind.

(3) bis (6) (aufgehoben)

Patentgebiihren im Uberblick

Gebiihrenart Euro
Anmeldegebihr bei elektronischer Anmeldung (inklusive 10 Patentanspriiche) 40,00 Euro
- flir jeden weiteren Anspruch erhoht sich die Gebihr um 20,00 Euro
Anmeldegebiihr bei Anmeldung in Papierform (inklusive 10 Patentanspriiche) 60,00 Euro
- flr jeden weiteren Anspruch erhoht sich die Gebiihr um 30,00 Euro
Rechercheantragsgebihr 300,00 Euro
Priifungsgebilihr nach gestelltem Rechercheantrag 150,00 Euro
Prifungsgebihr ohne vorherigen Rechercheantrag 350,00 Euro
Jahresgebihr 3. Patentjahr 70,00 Euro
Jahresgebiihr 4. Patentjahr 70,00 Euro
Jahresgebihr 5. Patentjahr 90,00 Euro
Jahresgebiihr 6. Patentjahr 130,00 Euro
Einspruchsverfahren 200,00 Euro

Die Jahresgebihren verringern sich bei Lizenzbereitschaft nach § 23 Abs. 1 PatG jeweils um die Halfte.

Bitte beachten Sie:

1. Wird die Anmeldegebiihr nicht innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung der Anmeldung gezahlt, so gilt die
Anmeldung als zuriickgenommen (§ 6 Abs. 2 PatKostG). AuBer der Empfangsbescheinigung wird keine weitere

Geblihrenbenachrichtigung versandt.

2. Fir jedes Patent und jede Anmeldung ist unaufgefordert bei Beginn des dritten und jedes folgenden Jahres,

gerechnet vom Anmeldetag an, eine Jahresgebiihr nach dem Patentkostengesetz zu entrichten.

3. Wird die Jahresgebihr nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstdndig gezahlt, gilt die Anmeldung als zuriickge-

nommen bzw. erlischt das Patent.

Quelle: http://www.dpma.de/patent/gebuehren/
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3. Widerruf

aufgrund eines Einspruchs innerhalb von drei Monaten

4. Nichtigerklarung des Patents

wenn von Anfang an nicht patentfédhig gewesen
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C. Gebrauchsmusterrecht

l. Gegenstand des Gebrauchsmusters
technisches Schutzrecht fir ,kleine Erfindungen®

-Minipatent*

1. Voraussetzungen

§ 1 GebrMG

(1) Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschiitzt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen
und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Gegenstand eines Gebrauchsmusters im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

2. asthetische Formschopfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren flir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele oder fiir geschaftliche Tatigkeiten
sowie Programme fur Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen;

5. biotechnologische Erfindungen (§ 1 Abs. 2 des Patentgesetzes).

(3) Absatz 2 steht dem Schutz als Gebrauchsmuster nur insoweit entgegen, als flr die genannten Gegenstande
oder Tatigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

Far ein Gebrauchsmuster bestehen nach § 1 GebrMG folgende materiellen Vo-
raussetzungen:

eine Erfindung, die
- neu,

gewerblich anwendbar ist,

auf einem erfinderischen Schritt beruht

a) Erfindung
siehe Erlauterungen zum "Patent"
Unterschied: biologische Erfindungen kénnen nicht Gegenstand eines Ge-
brauchsmusters sein
Gebrauchsmuster sind nicht auf Arbeitsgeratschaften und Gebrauchsgegen-

stdnde beschrankt.

Eine "Raumform" ist nicht erforderlich.
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=>» Gebrauchsmuster kdnnen sich auch beziehen

e auf unbewegliche Sachen (Briicken, Kanalisationen, Dachkon-

struktionen)

e an mit Gebauden fest verbundene Teile (Heizungsanlagen, Klima-

anlagen)

¢ an Anlagen (Mullverbrennungsanlagen)

=>» Nahrungs- Genuss- und Arzneimittel sind gebrauchsmusterschutzfahig

- Fertiggerichte, StBigkeiten

b) Neuheit

PatentG

GebrMG

§3

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum
Stand der Technik gehért. Der Stand der Technik
umfaBt alle Kenntnisse, die vor dem flr den Zeitrang
der Anmeldung maBgeblichen Tag durch schriftliche
oder miindliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zugénglich
gemacht worden sind.

§3

(1) Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als
neu, wenn er nicht zum Stand der Technik gehért. Der
Stand der Technik umfaBt alle Kenntnisse, die vor dem
flr den Zeitrang der Anmeldung maBgeblichen Tag
durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im
Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benut-
zung der Offentlichkeit zugénglich gemacht worden
sind.

absoluter Neuheitsbegriff

relativer Neuheitsbegriff

c) Gewerbliche Anwendbarkeit

wie im Patentrecht

d) Erfinderischer Schritt
keine Definition im Gesetz

grds. dem Patenrecht vergleichbar

aber: geringere Anforderungen an den Grad der Erfindungshéhe

— erfinderischer Schritt”
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2. SchutzausschlieBungsgriinde

§ 2 GebrMG

Als Gebrauchsmuster werden nicht geschutzt:

1. Erfindungen, deren Verwertung gegen die éffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoBen
wirde; ein solcher VerstoB kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daB die Verwer-
tung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

2. Pflanzensorten oder Tierarten;

3. Verfahren.

Unterschied zum Patent:

kein Verfahrensschutz (kein "Verfahrensgebrauchsmuster")

Il. Entstehen des Gebrauchsmusters

1. Anmeldeverfahren

schriftliche Anmeldung bei der Gebrauchsmusterstelle des Patent- und Marken-
amtes

vorgeschriebener Vordruck
e Name des Anmelders
e Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters

e Schutzanspriiche, in denen angegeben ist, was als schutzfahig unter
Schutz gestellt werden soll

e Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters

e Zeichnungen, auf die sich die Schutzanspriiche beziehen

2. Registrierungsverfahren
Gebrauchsmusterstelle priift, ob

e die formellen Voraussetzungen der Anmeldung erfullt sind
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e der Gegenstand der Anmeldung dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich
ist

e keine "Nichterfindung" i.S. des § 1 Abs. 2 GebrMG vorliegt

e keine SchutzausschlieBungsgriinde gem § 2 GebrMG vorliegen

Beschrankte Priifung:

Es werden nur die absoluten Schutzvoraussetzungen geprift.

Relative Schutzvoraussetzungen (Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbli-
che Anwendbarkeit werden nicht geprift (§ 8 Abs. 1 S. 2 GebrMQG)

=>» erst im Verletzungsprozess oder im Léschungsverfahren

Fazit:

Das Gebrauchsmuster wird schneller erteilt.

Das Gebrauchsmuster ist aber "unsicherer".

Gebiihren fiir Gebrauchsmuster im Uberblick

Gebiihrenart Euro
Anmeldegebihr bei elektronischer Anmeldung 30,00 Euro
Anmeldegebiihr bei Anmeldung in Papierform 40,00 Euro

Recherchegebiihr (fir Eintragung nicht erforderlich) 250,00 Euro

1. Aufrechterhaltungsgebiihr nach 3 Jahren 210,00 Euro
2. Aufrechterhaltungsgebiihr nach 6 Jahren 350,00 Euro
3. Aufrechterhaltungsgebiihr nach 8 Jahren 530,00 Euro
Léschungsantrag 300,00 Euro

Quelle: http://www.dpma.de/gebrauchsmuster/gebuehren/index.html

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



23

3. Beschwerdeverfahren

Kein Einspruchsverfahren!
Beschwerdeverfahren wie beim Patent:
Gegen Beschlisse Beschwerde an das Patentgericht

Dagegen Rechtsbeschwerde beim BGH

. Exkurs: Gebrauchsmusterschutz im Ausland

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Gebrauchsmuster gilt
far die Bundesrepublik Deutschland. Im Unterschied zum Patent gibt es keine
europaische oder internationale Gebrauchsmusteranmeldung.

Die Erfindung muss direkt beim jeweiligen Patentamt des auslandischen Staates
geschitzt werden, wenn es dort die Méglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes
gibt.

Berufung auf Prioritat der deutschen Anmeldung, wenn das Gebrauchsmuster
innerhalb von 12 Monaten nach der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung bei
dem jeweiligen Patentamt angemeldet wird.

Rechtswirkungen des Gebrauchsmusters

. Positiver Inhalt

§ 11 GebrMG

(1) Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat die Wirkung, daB allein der Inhaber befugt ist,
den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine
Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubie-
ten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzu-
fihren oder zu besitzen.

(2) Die Eintragung hat ferner die Wirkung, daB es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung
des Inhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung des Gegenstands
des Gebrauchsmusters berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element des
Gegenstands des Gebrauchsmusters beziehen, zu dessen Benutzung im Geltungsbereich dieses
Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte wei3 oder es auf Grund der Umstande of-
fensichtlich ist, daB diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, fir die Benutzung des Gegen-
stands des Gebrauchsmusters verwendet zu werden. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich
bei den Mitteln um allgemein im Handel erhaltliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daB der
Dritte den Belieferten bewuBt veranlaBt, in einer nach Absatz 1 Satz 2 verbotenen Weise zu han-
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deln. Personen, die die in § 12 Nr. 1 und 2 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne
des Satzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung des Gegenstands des Gebrauchsmusters
berechtigt sind.

Es gilt wie auch im Patentrecht der Erschépfungsgrundsatz.

2. Negativer Inhalt

§ 24 GebrMG

(1) Wer entgegen den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchsmuster benutzt, kann von dem Verletzten bei
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht
auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) Wer die Handlung vorsatzlich oder fahrldssig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann
auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, beriicksichtigt
werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet
werden, den der Verletzer als angemessene Vergltung héatte entrichten missen, wenn er die
Erlaubnis zur Nutzung der Erfindung eingeholt hétte.

Rechtsfolgen wie im Urheberrecht
e Unterlassungsanspruch bei Wiederholungsgefahr

e Schadensersatz bei vorsatzlicher oder fahrlassiger Gebrauchsmusterver-
letzung

bei bestimmten Voraussetzungen:
e Vernichtung der Gebrauchsmuster verletzenden Erzeugnisse

e Vernichtung der Geréate, die vorwiegend zur Herstellung der das Ge-
brauchsmuster verletzende Erzeugnisse gedient haben

e Rickruf der das Gebrauchsmuster verletzenden Gegenstéande
e endgultiges Entfernen aus den Vertriebswegen

e Auskunftsanspruch

e Vorlage von Urkunden oder Besichtigung einer Sache

e Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen
Anspriiche wegen Verletzung des Schutzrechts verjahren in drei Jahren (§
24f GebrMG)
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3. Strafrechtlicher Schutz

§ 25 GebrMG

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ohne die erforderli-
che Zustimmung des Inhabers des Gebrauchsmusters

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist (§ 11 Abs. 1 Satz 2), herstellt,
anbietet, in Verkehr bringt, gebraucht oder zu einem der genannten Zwecke entweder ein-
fUhrt oder besitzt oder

2. das Recht aus einem Patent entgegen § 14 auslbt.

(2) Handelt der Tater gewerbsmaBig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geld-
strafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Féllen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daB die Strafver-
folgungsbehdérde wegen des besonderen 6éffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Ein-
schreiten von Amts wegen fliir geboten halt.

(5) Gegenstéande, auf die sich die Straftat bezieht, kénnen eingezogen werden. § 74a des Strafge-
setzbuches ist anzuwenden. Soweit den in § 24a bezeichneten Anspriichen im Verfahren nach den
Vorschriften der Strafproze Bordnung Uber die Entschadigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c¢)
stattgegeben wird, sind die Vorschriften Uber die Einziehung nicht anzuwenden.

(6) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berechtigtes Interesse
daran dartut, anzuordnen, daB die Verurteilung auf Verlangen 6ffentlich bekanntgemacht wird. Die
Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

IV. Ubergang des Gebrauchsmusters

wie im Patentrecht

1. Vererbung
Das Gebrauchsmuster ist vererblich.
2. Rechtsgeschiftliche Ubertragung

Erfinder kann sein Gebrauchsmuster unbeschrankt oder beschrankt auf andere
Ubertragen
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IV. Beendigung des Gebrauchsmusters

wie im Patentrecht: wird dann gemeinfrei

1. Ablauf der Schutzfrist
Gebrauchmusterschutz ist zeitlich begrenzt.

Schutzfrist: hochstens 10 Jahre

§ 23 GebrMG

(1) Die Schutzdauer eines eingetragenen Gebrauchsmusters beginnt mit dem Anmeldetag und
endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fallt.

(2) Die Aufrechterhaltung des Schutzes wird durch Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebiihr fir das
vierte bis sechste, siebte und achte sowie fir das neunte und zehnte Jahr, gerechnet vom Anmel-
detag an, bewirkt. Die Aufrechterhaltung wird im Register vermerkt.

(8) Das Gebrauchsmuster erlischt, wenn
1. der als Inhaber Eingetragene durch schriftliche Erklarung an das Patentamt auf das Ge-
brauchsmuster verzichtet oder
2. die Aufrechterhaltungsgebtihr nicht rechtzeitig (§ 7 Abs. 1, § 13 Abs. 3 oder § 14 Abs. 2
und 5 des Patentkostengesetzes) gezahlt wird.

2. Loschungsverfahren

§ 15 GebrMG

(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Léschung des Gebrauchs-
musters, wenn
1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfahig ist,
2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer friilheren Patent- oder Ge-
brauchsmusteranmeldung geschiitzt worden ist oder
3. der Gegenstand des Gebrauchsmusters lber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung
hinausgeht, in der sie urspriinglich eingereicht worden ist.
(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf Léschung zu.
(3) Betreffen die Loschungsgriinde nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so erfolgt die Léschung
nur in diesem Umfang. Die Beschrankung kann in Form einer Anderung der Schutzanspriche vor-
genommen werden.
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V. Zusammenfassung

Patent Gebrauchsmuster
Was wird geschiitzt? technische Erfindungen und technische Erfindungen
Verfahren
Verfahren zur Erteilung 1. Prafung (materiell) keine Priifung
2. Erteilung Eintragung im Register, wenn forma-

le Voraussetzungen erfullt sind.

Verfahren dauert mitunter meh- | Verfahren dauert wenige Monate

rere Jahre
=>» GBM ist ideal zur Zwischenabsi-
cherung im Patentverfahren
Schutzdauer max. 20 Jahre max. 10 Jahre
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D. Designrecht

Vorbemerkung:

2014 wurde das alteste in Deutschland geltende gewerbliche Schutzrecht (seit 1876)
umbenannt.

Aus dem ,Geschmacksmuster wurde das ,eingetragene Design®, aus dem ,Ge-
schmacksmustergesetz” das ,Designgesetz*.

Durch Registrierung als eingetragenes Design kénnen Produktdesigns von Haus-
haltsgeraten, Mode, Verpackungen, Computer-lcons, das Layout einer Webseite o-
der Schriftfonts gegen Nachahmungen geschitzt werden.

l. Gegenstand des eingetragenen Designs

Patent Eingetragenes De-
+ sign
Gebrauchsmuster

= Technik

Nahe zum Urheberrecht an
Kunstwerken

1. Voraussetzungen

§ 2 DesignG - Designschutz
(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschiitzt, das neu ist und Eigenart hat.

(2) Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden
ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten
unterscheiden.

(3) Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer
hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer
hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird
der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs beriicksichtigt.

Fir ein eingetragenes Design bestehen nach § 2 DesignG folgende materiellen
Voraussetzungen:

- Design
- neu
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- Eigenart

§ 1 DesignG - Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes

1. ist ein Design die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines gan-
zen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der
Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur oder der Werkstoffe des Er-
zeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt;

2. st ein Erzeugnis jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand, einschlieBlich Verpa-
ckung, Ausstattung, grafischer Symbole und typografischer Schriftzeichen sowie von Ein-
zelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen; ein Com-
puterprogramm gilt nicht als Erzeugnis;

3. ist ein komplexes Erzeugnis ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich erset-
zen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden
kann;

4. ist eine bestimmungsgemé&Be Verwendung die Verwendung durch den Endbenutzer,
ausgenommen MaBnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur;

5. gilt als Rechtsinhaber der in das Register eingetragene Inhaber des eingetragenen De-
signs.

a) Design
zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Er-
zeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen
der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur oder der Werk-
stoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt
= konkrete Verkdrperung

e ganze Erzeugnisse

z.B. Schmuck, Spielzeug

e Teile von Erzeugnissen

z.B. Kotfligel eines PKW
Die asthetische Leistung wirkt allein Gber das Auge auf den Farb- und/oder
Formsinn des Menschen.

Nicht der Geschmackssinn!!
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b) Neuheit
Wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist.

Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen
Einzelheiten unterscheiden.

offenbaren = der Offentlichkeit zuganglich machen

c) Eigenart
Wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft,
von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem
Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist.

Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Ent-
werfers bei der Entwicklung des Design beriicksichtigt.

2. SchutzausschlieBungsgriinde

§ 3 DesignG - Ausschluss vom Designschutz
(1) Vom Designschutz ausgeschlossen sind

1. Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die ausschlieBlich durch deren technische
Funktion bedingt sind;

2. Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die zwangslaufig in ihrer genauen Form und
ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden mussen, damit das Erzeugnis, in das
das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis
mechanisch zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um die-
ses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfullen;

3. Designs, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoBen;

4. Designs, die eine missbrauchliche Benutzung eines der in Artikel 6ter der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aufgefiihrten Zeichen oder
von sonstigen Abzeichen, Emblemen und Wappen von 6éffentlichem Interesse darstellen.

(2) Erscheinungsmerkmale im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind vom Designschutz nicht ausge-
schlossen, wenn sie dem Zweck dienen, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl
von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines Bauteilesystems zu ermdglichen.

Il. Entstehen des Designschutzes

1. Anmeldeverfahren

schriftliche Anmeldung zur Eintragung in das Register beim Deutschen Patent-
und Markenamt (§ 11 DesignG)

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



31

fur die Européische Union beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM)

e Name des Anmelders
e Antrag auf Eintragung
e eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs

e Angabe der Erzeugnisse, in die das Design aufgenommen oder bei de-
nen es verwendet werden soll

Details geregelt in Verordnung zur Ausfiihrung des Designgesetzes (De-
signverordnung - DesignV)

§ 11 DesignG - Anmeldung

(1) Die Anmeldung zur Eintragung eines Designs in das Register ist beim Deutschen Patent- und
Markenamt einzureichen. Die Anmeldung kann auch (ber ein Patentinformationszentrum einge-
reicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und
fir Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Designanmeldungen entgegen-
zunehmen.

(2) Die Anmeldung muss enthalten:
1. einen Antrag auf Eintragung,

2. Angaben, die es erlauben, die Identitdt des Anmelders festzustellen und

3. eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs.
Wird ein Antrag nach § 21 Absatz 1 Satz 1 gestellt, kann die Wiedergabe durch einen flachenma-
Bigen Designabschnitt ersetzt werden.

(3) Die Anmeldung muss eine Angabe der Erzeugnisse enthalten, in die das Design aufgenom-
men oder bei denen es verwendet werden soll.

(4) Die Anmeldung muss den weiteren Anmeldungserfordernissen entsprechen, die in einer
Rechtsverordnung nach § 26 bestimmt worden sind.

(5) Die Anmeldung kann zusatzlich enthalten:
1. eine Beschreibung zur Erlauterung der Wiedergabe,

2. einen Antrag auf Aufschiebung der Bildbekanntmachung nach § 21 Absatz 1 Satz 1,

3. ein Verzeichnis mit der Warenklasse oder den Warenklassen, in die das Design einzu-
ordnen ist,

4. die Angabe des Entwerfers oder der Entwerfer,5.
5. die Angabe eines Vertreters.

(6) Die Angaben nach den Absatzen 3 und 5 Nummer 3 haben keinen Einfluss auf den Schutz-
umfang des eingetragenen Designs.

(7) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit zuricknehmen.

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 12 Sammelanmeldung

(1) Mehrere Designs kdnnen in einer Anmeldung zusammengefasst werden (Sammelanmeldung).
Die Sammelanmeldung darf nicht mehr als 100 Designs umfassen.

(2) Der Anmelder kann eine Sammelanmeldung durch Erklarung gegeniiber dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt teilen. Die Teilung lasst den Anmeldetag unberihrt. Ist die Summe der Ge-
blhren, die nach dem Patentkostengesetz fiir jede Teilanmeldung zu entrichten waren, héher als
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| die gezahlten Anmeldegebiihren, so ist der Differenzbetrag nachzuentrichten.

Registrierungsverfahren

§ 16 Prifung der Anmeldung

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt priift, ob
1. die Anmeldegebiihren nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes und

2. die Voraussetzungen flr die Zuerkennung des Anmeldetages nach § 11 Absatz 2 vorlie-
gen und

3. die Anmeldung den sonstigen Anmeldungserfordernissen entspricht.

(2) Gilt die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Anmeldegebiihren nach § 6 Absatz 2 des Patent-
kostengesetzes als zurickgenommen, stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dies fest.

(3) Werden bei nicht ausreichender Gebihrenzahlung innerhalb einer vom Deutschen Patent-
und Markenamt gesetzten Frist die Anmeldegebiihren fir eine Sammelanmeldung nicht in ausrei-
chender Menge nachgezahlt oder wird vom Anmelder keine Bestimmung dariber getroffen, wel-
che Designs durch den gezahlten Gebiihrenbetrag gedeckt werden sollen, so bestimmt das Deut-
sche Patent- und Markenamt, welche Designs berticksichtigt werden. Im Ubrigen gilt die Anmel-
dung als zurickgenommen. Das Deutsche Patent- und Markenamt stellt dies fest.

(4) Das Deutsche Patent- und Markenamt fordert bei Mangeln nach Absatz 1 Nummer 2 und 3
den Anmelder auf, innerhalb einer bestimmten Frist die festgestellten Mangel zu beseitigen.
Kommt der Anmelder der Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamts nach, so erkennt
das Deutsche Patent- und Markenamt bei Méngeln nach Absatz 1 Nummer 2 als Anmeldetag
nach § 13 Absatz 1 den Tag an, an dem die festgestellten Méngel beseitigt werden. Werden die
Mangel nicht fristgerecht beseitigt, so weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung
durch Beschluss zurlck.

DPMA prift nur die formellen Voraussetzungen

keine materielle Prifung

dann Eintragung ins Register

Die Eintragung wird im elektronischen Dienst DPMAregister verdffentlicht und
im Designblatt bekannt gemacht.

Ob die materiellen Voraussetzungen tatsachlich gegeben sind, wird erst im Ver-
letzungsprozess gepruft.

Gebiihren fiir das Design im Uberblick

Bei einer Schutzdauer von zunadchst 5 Jahren (mit Bekanntmachung der Wiedergabe des Designs)

Einzelanmeldung eines Designs

bei elektronischer Anmeldung 60 Euro

bei Papieranmeldung 70 Euro

Sammelanmeldung
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bei elektronischer Anmeldung
- je Design 6 Euro
mindestens jedoch 60 Euro

bei Papieranmeldung
- je Design 7 Euro
mindestens jedoch 70 Euro

Bei einer Schutzdauer von zunachst 30 Monaten (Aufschiebung der Bekanntmachung der Wiederga-
be des Designs)

Einzelanmeldung eines Designs 30 Euro

Sammelanmeldung
- je Design 3 Euro
mindestens jedoch 30 Euro

Hinweis: Wird die Anmeldegebihr nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem Eingang der Anmeldung gezahlt,
gilt die Anmeldung gemaB § 6 Abs. 2 PatKostG als zurlickgenommen.

Beispiele

Einzelanmeldung (elektronisch) 60 Euro
Einzelanmeldung 70 Euro
Sammelanmeldung mit 15 Designs (elektronisch) 90 Euro
Sammelanmeldung mit 15 Designs 105 Euro
Einzelanmeldung bei Aufschiebung der Bekanntmachung der Wiedergabe 30 Euro
Sammelanmeldung mit 45 Designs bei Aufschiebung der Bekanntmachung der Wiedergabe | 135 Euro

Erstreckungsgebiihren (nach Aufschiebung der Bekanntmachung der Wiederga-
be):

ERSTRECKUNGSGEBUHREN

Einzelanmeldung 40 Euro

Sammelanmeldung - je eingetragenes Design 4 Euro
- mindestens jedoch 40 Euro

Hinweis: Die Erstreckungsgebiihren sind innerhalb der Aufschiebungsfrist - also innerhalb von 30 Monaten nach
dem Anmeldetag (bzw. Prioritatstag) - zu zahlen.

Aufrechterhaltungsgebiihren
FUR JEDES EINGETRAGENE DESIGN (AUCH IN EINER SAMMELEINTRAGUNG)

flir das 6. bis 10. Schutzjahr 90 Euro
flr das 11. bis 15. Schutzjahr 120 Euro
flr das 16. bis 20. Schutzjahr 150 Euro
flr das 21. bis 25. Schutzjahr 180 Euro
Verspatungszuschlag fir jedes eingetragene Design 50 Euro
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Hinweis: Die Aufrechterhaltungsgebiihren sind bis zum Ende des zweiten auf den Anmeldemonat folgenden
Monats zu zahlen. Innerhalb einer Nachfrist von weiteren vier Monaten kdnnen sie zuziglich des Verspatungs-
zuschlags gezahlt werden.

Beispiel fiir die Aufrechterhaltung des Schutzes fiir ein eingetragenes Design fiir das 6. bis 10.
Schutzjahr:

Anmeldetag 15.01.2009
Aufrechterhaltungsgebiihr (90 Euro) spatestens 31.03.2014
Aufrechterhaltungsgebiihr mit Zuschlag (90 Euro + 50 Euro) spatestens 31.07.2014

Quelle: http://www.dpma.de

3. Beschwerdeverfahren

Beschwerdeverfahren wie beim Patent

§ 23 Verfahrensvorschriften, Beschwerde und Rechtsbeschwerde

(1) Im Deutschen Patent- und Markenamt werden zur Durchfiihnrung der Verfahren in Designange-
legenheiten eine oder mehrere Designstellen und Designabteilungen gebildet. Die Designstellen
sind fiir die Entscheidungen im Verfahren nach diesem Gesetz mit Ausnahme des Nichtigkeits-
verfahrens nach § 34a zustandig und sind mit einem rechtskundigen Mitglied im Sinne des § 26
Absatz 2 Satz 2 des Patentgesetzes zu besetzen. § 47 des Patentgesetzes gilt entsprechend.

(2) Im Nichtigkeitsverfahren nach § 34a beschlieBt eine der Designabteilungen des Deutschen

Patent- und Markenamts, die jeweils mit drei rechtskundigen Mitgliedern im Sinne des § 26 Ab-
satz 2 Satz 2 des Patentgesetzes zu besetzen sind. Wirft die Sache besondere technische Fra-
gen auf, so soll ein technisches Mitglied im Sinne des § 26 Absatz 2 Satz 2 des Patentgesetzes
hinzugezogen werden. Uber die Zuziehung eines technischen Mitglieds entscheidet der Vorsit-
zende der zusténdigen Designabteilung durch nicht selbsténdig anfechtbaren Beschluss.

(8) Fur die AusschlieBung und Ablehnung der Mitglieder der Designstellen und der Designabtei-
lungen gelten die §§ 41 bis 44, 45 Absatz 2 Satz 2 und die §§ 47 bis 49 der Zivilprozessordnung
Uber die AusschlieBung und Ablehnung der Gerichtspersonen entsprechend. Uber das Ableh-
nungsgesuch entscheidet, soweit es einer Entscheidung bedarf, ein anderes rechtskundiges Mit-
glied des Deutschen Patent- und Markenamts, das der Prasident des Deutschen Patent- und
Markenamts allgemein fir Entscheidungen dieser Art bestimmt hat. § 123 Absatz 1 bis 5 und 7
und die §§ 124, 126 bis 128a des Patentgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(4) Gegen die Beschllisse des Deutschen Patent- und Markenamts im Verfahren nach die-
sem Gesetz findet die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Uber die Beschwerde
entscheidet ein Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts in der Besetzung mit drei
rechtskundigen Mitgliedern; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die §§ 69, 73 Absatz
2 bis 4, § 74 Absatz 1, § 75 Absatz 1, die §§ 76 bis 80 und 86 bis 99, 123 Absatz 1 bis 5 und
7 und die §§ 124, 126 bis 128b des Patentgesetzes finden entsprechende Anwendung. Im
Beschwerdeverfahren gegen Beschliisse, die im Nichtigkeitsverfahren nach § 34a ergan-
gen sind, gilt § 84 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes entsprechend.

(5) Gegen die Beschliisse des Beschwerdesenats Uber eine Beschwerde nach Absatz 2 findet die
Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbe-
schwerde zugelassen hat. § 100 Absatz 2 und 3, die §§ 101 bis 109, 123 Absatz 1 bis 5 und 7
sowie die §§ 124 und 128b des Patentgesetzes finden entsprechende Anwendung.

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



35

. Nichtigkeit

§ 33 Nichtigkeit

(1) Ein eingetragenes Design ist nichtig, wenn
1. die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1 Nummer 1 ist,

2. das Design nicht neu ist oder keine Eigenart hat,
3. das Design vom Designschutz nach § 3 ausgeschlossen ist.

(2) Ein eingetragenes Design wird fur nichtig erklart, wenn

1. es eine unerlaubte Benutzung eines durch das Urheberrecht geschitzten Werkes dar-
stellt,

2. esin den Schutzumfang eines eingetragenen Designs mit dlterem Zeitrang féllt, auch
wenn dieses eingetragene Design erst nach dem Anmeldetag des flr nichtig zu erklaren-
den eingetragenen Designs offenbart wurde,

3. inihm ein Zeichen mit Unterscheidungskraft alteren Zeitrangs verwendet wird und der In-
haber des Zeichens berechtigt ist, die Verwendung zu untersagen.

Der Inhaber des eingetragenen Designs kann wegen Nichtigkeit in die Léschung einwilligen.

(3) Die Nichtigkeit wird durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts oder durch Ur-
teil auf Grund Widerklage im Verletzungsverfahren festgestellt oder erklart.

(4) Die Schutzwirkungen der Eintragung eines Designs gelten mit Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses des Deutschen Patent- und Markenamts oder der Rechtskraft des Urteils, mit dem die
Nichtigkeit festgestellt oder erklart wird, als von Anfang an nicht eingetreten.

(5) Die Nichtigkeit kann auch nach Beendigung der Schutzdauer des eingetragenen Designs oder
nach einem Verzicht auf das eingetragene Design festgestellt oder erklart werden.

§ 34 Antragsbefugnis

Zur Stellung des Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 33 Absatz 1 ist jedermann be-
fugt. Zur Stellung des Antrags auf Erklarung der Nichtigkeit nach § 33 Absatz 2 ist nur der Inhaber
des betroffenen Rechts befugt. Den Nichtigkeitsgrund geman § 33 Absatz 1 Nummer 3 in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 Nummer 4 kann nur derjenige geltend machen, der von der Benutzung
betroffen ist; eine Geltendmachung von Amts wegen durch die zustandige Behdrde bleibt unbe-
rihrt.

§ 34a Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

(1) Der Antrag ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen. Die zur Be-
grindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. § 81 Absatz 6 und § 125 des
Patentgesetzes gelten entsprechend. Der Antrag ist unzulassig, soweit tiber denselben Streitge-
genstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskraftiges Urteil ent-
schieden wurde.

(2) Das Deutsche Patent- und Markenamt stellt dem Inhaber des eingetragenen Designs den

Antrag zu und fordert ihn auf, sich innerhalb eines Monats nach Zustellung zu dem Antrag zu

erklaren. Widerspricht der Inhaber dem Antrag nicht innerhalb dieser Frist, wird die Nichtigkeit
festgestellt oder erklart.

(3) Wird dem Antrag rechtzeitig widersprochen, teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem
Antragsteller den Widerspruch mit und trifft die zur Vorbereitung der Entscheidung erforderlichen
Verfugungen. Eine Anhérung findet statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche
Patent- und Markenamt dies fur sachdienlich erachtet. Die Vernehmung von Zeugen und Sach-
verstandigen kann angeordnet werden; die §§ 373 bis 401 sowie die §§ 402 bis 414 der Zivilpro-
zessordnung gelten entsprechend. Uber Anhérungen und Vernehmungen ist eine Niederschrift zu
fertigen, die den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergibt und die rechtserheblichen Erkl&-
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rungen der Beteiligten enthalt; die §§ 160a, 162 und 163 der Zivilprozessordnung gelten entspre-
chend.

(4) Die Entscheidung ergeht schriftlich durch Beschluss. Der Tenor kann am Ende der Anhérung
verkindet werden. Der Beschluss ist zu begrinden und den Beteiligten zuzustellen. § 47 Absatz
2 des Patentgesetzes gilt entsprechend.

(5) In dem Beschluss ist Uber die Kosten des Verfahrens zu entscheiden; § 62 Absatz 2 und § 84
Absatz 2 Satz 2 des Patentgesetzes gelten entsprechend. Fir die Festsetzung des Gegen-
standswertes gelten § 23 Absatz 3 Satz 2 und § 33 Absatz 1 des Rechtsanwaltsvergiitungsgeset-
zes entsprechend. Der Beschluss iber den Gegenstandswert kann mit der Entscheidung aus
Satz 1 verbunden werden.

a) Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA

Neu eingefiihrt durch DesignG

Die Designstelle des DPMA tragt das Design ein, ohne alle sachlichen Voraus-
setzungen zu prufen.

Ob einem eingetragenen Design absolute oder relative Schutzhindernisse ent-
gegenstehen, wird erst in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem DMPA geklart.

Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit (§ 33 Abs.1 DesignG)

=> betrifft absolute Schutzhindernisse (fehlende Designfahigkeit, Neuheit, Ei-
genart, Ausschluss vom Designschutz)

Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit (§ 33 Abs.2 DesignQ)

=>betrifft relative Schutzhindernisse (Urheberrechte, prioritatsaltere eingetrage-
ne Designs oder prioritédtséltere Zeichen mit Unterscheidungskraft).

Der Antrag ist gebUhrenpflichtig (300 Euro) und muss schriftlich mit einer Be-
grindung eingereicht werden.

Das DPMA unterrichtet den Inhaber des eingetragenen Designs Uber den Nich-
tigkeitsantrag. Widerspricht dieser nicht innerhalb eines Monats, wird die Nich-
tigkeit festgestellt bzw. erklart; Andernfalls wird das Nichtigkeitsverfahren vor
der Designabteilung des DPMA durchgefthrt.

Ist das eingetragene Design nichtig, wird es aus dem Designregister geléscht.
Die Schutzwirkungen der Eintragung gelten dann als von Anfang an nicht ein-
getreten.

Beispiel: A ist online-Handler und importiert seine Waren direkt aus Asien. B ist ebenfalls onli-
ne-Handler und Importeur. Er besucht regelmaBig auf Messen Asien und Iasst die dort entdeck-
ten, in Deutschland jedoch bislang nicht erhaltliche Produkte, - ohne Zustimmung des Entwer-
fers - als eigene Designs in Deutschland registrieren. Unter Vorlage der registrierten Designs
mahnt er dann Konkurrenten, u.a. auch den A ab.
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Hier: Nichtigkeit der Eintragung wegen fehlender Neuheit
Folge: A kann Antrag beim DPMA stellen

Fazit: Aufgrund der Festgebiihr in Hohe von 300 Euro ist das frither ho-
he Kostenrisiko durch lange Verfahren und den Anwaltszwang vor den
Landgerichten nun Vergangenheit.

(Strategie-Tipp: Wenn Importeure mit Zustimmung des Entwerfers ein Design eingetragen las-
sen, genieBen sie Uber das Design einen Exklusivitatsschutz D.h.: Sie kénnen gegen andere
Importeure wegen Verletzung ,ihres® in Deutschland eingetragenen Designs vorgehen.)

b) Verfahren vor dem zustédndigen Landgericht (§ 52 b DesignG)

In Verletzungs- und Schadensersatzverfahren entscheidet das erstinstanzlich
zustandige Landgericht Gber die Frage der Nichtigkeit nur dann, wenn der Be-
klagte Widerklage erhebt. Ansonsten muss das Gericht von der Rechtsgultigkeit
des eingetragenen Designs ausgehen. Das Landgericht kann ein laufendes
Verfahren aussetzen, wenn fir dessen Ausgang die Entscheidung des DPMA
Uber das Bestehen des Designschutzes von Bedeutung ist.

. Exkurs: Design-/Geschmacksmusterschutz im Ausland

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Designs gelten aus-
schlieBlich fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Schutz auBerhalb Deutschlands durch
¢ Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters

e internationale Anmeldung

Weiterleitung von Anmeldungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt
oder Direktanmeldung méglich.

a) Europaéischer Schutz

e Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
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Ermdglicht mit einer einzigen Anmeldung einen einheitlichen Schutz fir alle
Mitgliedsstaaten der Europaischen Union.

Zustandig fur die Eintragung ist das Harmonisierungsamt fiir den Binnen-
markt (HABM) in Alicante (Spanien)

¢ Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

keine Anmeldung notwendig
Schutz entsteht durch bloBe Offenbarung gegeniiber der Offentlichkeit.

Offenbart wird das Muster, wenn es ausgestellt, angeboten oder in sonsti-
ger Weise verdffentlicht wird (z.B. Werbekampagne in den Medien).

Eine erstmalige Offenbarung kann auch in der Veréffentlichung eines deut-
schen Geschmacksmusters im Geschmacksmusterblatt liegen.

Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster bietet einen ge-
genlber dem registrierten Geschmacksmuster eingeschrankten Schutz.

nur das Recht, Nachahmungen zu verbieten.

Dies setzt voraus, dass das konkurrierende Design in Kenntnis des nach-
geahmten Designs geschaffen wurde. Unabhangige Parallelschépfungen
sind nicht angreifbar. AuBerdem ist der Schutz auf drei Jahre beschrankt.

b) Die internationale Registrierung

Nach dem Haager Musterabkommen (HMA) ist es mdglich, ein Ge-
schmacksmuster in ein internationales Register eintragen zu lassen.

Das Haager System besteht aus verschiedenen Akten (Haager Akte, Genfer
Akte), denen einzelne Lander, darunter Deutschland und Frankreich, aber
auch die Europaische Union beigetreten sind. Nicht beigetreten sind die
USA, Japan und GroBbritannien. Der Schutz gilt nicht "weltweit", sondern in
den Mitgliedstaaten, die Sie benannt haben.

Die internationale Anmeldung wird beim Internationalen Blro der Weltorgani-
sation fiir geistiges Eigentum (WIPO) bearbeitet. Eine vorherige nationale
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



39

lll. Rechtswirkungen des Designs

1. Positiver Inhalt

§ 38 DesignG - Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzumfang

(1) Das eingetragene Design gewahrt seinem Rechtsinhaber das ausschlieBliche Recht, es zu
benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Eine Benutzung
schlieBt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Aus-
fuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei
dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken
ein.

(2) Der Schutz aus einem eingetragenen Design erstreckt sich auf jedes Design, das beim infor-
mierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Bei der Beurteilung des Schutzum-
fangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs
berucksichtigt.

(3) Wéhrend der Dauer der Aufschiebung der Bekanntmachung (§ 21 Abs. 1 Satz 1) setzt der
Schutz nach den Abséatzen 1 und 2 voraus, dass das Design das Ergebnis einer Nachahmung des
eingetragenen Designs ist.

Abzustellen ist auf diejenigen Merkmale, die in der Anmeldung sichtbar wiederge-
geben sind.

2. Negativer Inhalt

§ 42 DesignG - Beseitigung, Unterlassung und Schadenersatz

(1) Wer entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 ein eingetragenes Design benutzt (Verletzer), kann von
dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) auf Beseitigung der Beeintréch-
tigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der An-
spruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) Handelt der Verletzer vorsétzlich oder fahrlassig, ist er zum Ersatz des daraus entstandenen
Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der
Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, beriicksichtigt werden. Der Schadensersatz-
anspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als
angemessene Vergutung héatte entrichten missen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des einge-
tragenen Designs eingeholt hatte.

§ 43 DesignG - Vernichtung, Riickruf und Uberlassung

(1) Der Verletzte kann den Verletzer auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers
befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimm-
ten Erzeugnisse in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers
stehenden Vorrichtungen anzuwenden, die vorwiegend zur Herstellung dieser Erzeugnisse gedient
haben.

(2) Der Verletzte kann den Verletzer auf Rickruf von rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder
zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Erzeugnissen oder auf deren endgtiltiges Entfernen
aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.

(8) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen MaBnahmen kann der Verletzte verlangen, dass ihm die
Erzeugnisse, die im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene Vergitung, welche
die Herstellungskosten nicht Ubersteigen darf, Uberlassen werden.

(4) Die Anspriiche nach den Abséatzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die MaBnahme im Ein-
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zelfall unverhaltnisméBig ist. Bei der Prifung der VerhaltnismaBigkeit sind auch die berechtigten
Interessen Dritter zu berlcksichtigen.

(5) Wesentliche Bestandteile von Gebauden nach § 93 des Birgerlichen Gesetzbuchs sowie aus-
scheidbare Teile von Erzeugnissen und Vorrichtungen, deren Herstellung und Verbreitung nicht
rechtswidrig ist, unterliegen nicht den in den Abséatzen 1 bis 3 vorgesehenen MaBnahmen.

e Unterlassungsanspruch

e Schadensersatz bei vorsatzlicher oder fahrldssiger Designverletzung

bei bestimmten Voraussetzungen:
e Vernichtung der Geschmacksmuster verletzenden Erzeugnisse

e Vernichtung der Gerate, die zur Herstellung der das Geschmacksmuster
verletzenden Erzeugnisse gedient haben

e Rickruf der das Geschmacksmuster verletzenden Gegensténde
e endgultiges Entfernen aus den Vertriebswegen

e Auskunftsanspruch

e Vorlage von Urkunden oder Besichtigung einer Sache

e Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen

Anspriiche wegen Verletzung des Schutzrechts verjahren in drei Jahren (§
49 DesignG)

3. Strafrechtlicher Schutz

§ 51 DesignG - Strafvorschriften

(1) Wer entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 ein eingetragenes Design benutzt, obwohl der Rechtsinha-
ber nicht zugestimmt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Handelt der Tater gewerbsmaBig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geld-
strafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Féllen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Straf-
verfolgungsbehérde wegen des besonderen éffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein
Einschreiten von Amts wegen fiir geboten halt.

(5) Gegenstande, auf die sich die Straftat bezieht, kénnen eingezogen werden. § 74a des Strafge-
setzbuchs ist anzuwenden. Soweit den in § 43 bezeichneten Anspriichen im Verfahren nach den
Vorschriften der Strafprozessordnung lber die Entschadigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c¢)
stattgegeben wird, sind die Vorschriften Uber die Einziehung nicht anzuwenden.

(6) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Rechtsinhaber es beantragt und ein berechtigtes Inte-
resse daran dartut, anzuordnen, dass die Verurteilung auf Verlangen éffentlich bekannt gemacht
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wird. Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

IV. Ubergang des eingetragenen Designs

wie im Patentrecht

Das eingetragene Design ist vererblich und kann auf andere Gbertragen wer-
den.

IV. Beendigung des eingetragenen Designs
Geschmacksmusterschutz ist zeitlich begrenzt.

Schutzfrist: hochstens 25 Jahre

§ 27 Entstehung und Dauer des Schutzes

(1) Der Schutz entsteht mit der Eintragung in das Register.
(2) Die Schutzdauer des eingetragenen Designs betragt 25 Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag.

§ 28 Aufrechterhaltung

(1) Die Aufrechterhaltung des Schutzes wird durch Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebihr jeweils
fur das 6. bis 10., 11. bis 15., 16. bis 20. und fiir das 21. bis 25. Jahr der Schutzdauer bewirkt. Sie
wird in das Register eingetragen und bekannt gemacht.

(2) Wird bei eingetragenen Designs, die auf Grund einer Sammelanmeldung eingetragen worden
sind, die Aufrechterhaltungsgebiihr ohne nédhere Angaben nur fiir einen Teil der eingetragenen
Designs gezahlt, so werden diese in der Reihenfolge der Anmeldung berlcksichtigt.

(3) Wird der Schutz nicht aufrechterhalten, so endet die Schutzdauer.

2. Loschungsverfahren

§ 36 Loschung
(1) Ein eingetragenes Design wird geléscht

1. bei Beendigung der Schutzdauer;

2. bei Verzicht auf Antrag des Rechtsinhabers, wenn die Zustimmung anderer im Register
eingetragener Inhaber von Rechten am eingetragenen Design sowie des Kléagers im Falle
eines Verfahrens nach § 9 vorgelegt wird;

3. auf Antrag eines Dritten, wenn dieser mit dem Antrag eine &ffentliche oder 6ffentlich be-
glaubigte Urkunde mit Erklarungen nach Nummer 2 vorlegt;

4. bei Einwilligung in die Léschung nach § 9 oder § 33 Absatz 2 Satz 2;

5. auf Grund eines unanfechtbaren Beschlusses oder rechtskraftigen Urteils Uiber die Fest-
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stellung oder Erkl&rung der Nichtigkeit.

Uber die Ablehnung der Léschung entscheidet das Deutsche Patent- und Markenamt durch Be-
schluss.

(2) Verzichtet der Rechtsinhaber nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 nur teilweise auf das eingetrage-
ne Design, erklart er nach Absatz 1 Nummer 4 seine Einwilligung in die Loschung eines Teils des
eingetragenen Designs oder wird nach Absatz 1 Nummer 5 eine Teilnichtigkeit festgestellt, so er-
folgt statt der Léschung des eingetragenen Designs eine entsprechende Eintragung in das Regis-

ter.
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E. Kennzeichenrecht

A 4

Gewerbliche Kennzeichen

A

y

43

Waren-/Dienstleistungsbezeichnungen

Unternehmensbezeichnungen

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

eingetrage- benutzte notorisch Name/Firma Unternehmens-

ne Marke Marke bekannte (§ 12 BGB/ Iéeensr:;eéﬁggg{

(§ 4 Nr. 1 (§4Nr.2 Marke §§ 17 ff. zeichen

MarkenG) MarkenG) (§4 Nr.3 HGB) (§ 5 MarkenG)
MarkenQG)

l. Die Marke
1. Allgemeines
a) Funktion der Marke
Die Marke dient der Individualisierung von Waren und Dienstleistungen.
=» Unterscheidungsfunktion

=>» Herkunftsfunktion

b) Rechtsnatur

Die Marke ist ein AusschlieBlichkeitsrecht (wie Patent, Gebrauchsmuster und
eingetragenes Design).

Gegenstand der Marke ist ein Kennzeichen.
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c) Markenkategorien

§ 4 MarkenG - Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt gefiihrte Re-
gister,

2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschéftlichen Verkehr, soweit das Zei-
chen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat,
oder

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandstbereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandslbereinkunft) notorische Bekannt-
heit einer Marke.

Nr. 1: eingetragene Marke (siehe unten 2.)
Nr. 2: benutzte Marke kraft Verkehrsgeltung (siehe unten 3.)

Nr. 3: notorisch bekannte Marke (siehe unten 4.)

d) Markenféhigkeit

§ 3 MarkenG - Als Marke schutzfahige Zeichen

(1) Als Marke kénnen alle Zeichen, insbesondere Woarter einschlieBlich Personennamen, Ab-
bildungen, Buchstaben, Zahlen, Hérzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschlieBlich der
Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlieBlich Farben
und Farbzusammenstellungen geschiitzt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zuganglich sind Zeichen, die ausschlieBlich aus einer Form
bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

aa) Zeichenform

Wortzeichen
=» Buchstabenmarken (BMW, BASF,VW)
=>» Zahlenmarken (4711, 911)
e auch Werktitel
e aus einzelnen Worten

® aus zusammengesetzten Worten
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e kurze Satze

Bildmarken

=>» Abbildungen jeder Art

=>» auch Bewegungsmarken (multimediale Marken)

Kombinationsmarken

Bayerkreuz

/Eﬂﬁc
A N
[(IBAYER|
) E

\

b\
R

Farbmarken

konturlosen Farbmarke

45

| BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 — | ZR 91/02 (Milka)

Hanseatisches OLG Hamburg, Urt. v. 19.11.2008; 5 U 148/07 (Nivea
Blau)
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dreidimensionale Gestaltung

Flaschenform (Odol)

Michelin-M&nnchen

46

EuGH, Urt. v. 20.10.2011 - C-344/10 P, C-345/10 (Oberflachenstruktur
einer Getrankeflasche als Marke - Freixenet)

Grenze § 3 Abs. 2

Aktuell:

| EuGH, Urt. v. 11.07.2014, Az. C-421/13 (Apple-Store)

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke




47

Hoérmarken
Tdne, Tonfolgen, Gerausche

Problem: Einheitlichkeit

Achtung!
§ 3 regelt nur, ob ein Zeichen Uberhaupt markenféhig ist.

Davon zu trennen ist die Frage, ob die Marke auch eingetragen werden kann.
= Bei Hérmarken setzt das die Wiedergabe in Notenschrift voraus.

Geruchs-, Geschmacks- und Tastmarken

sind auch dem Markenschutz zuganglich, wenn die allg. Kriterien vorliegen
(s.0.)

bb) Abstrakte Unterscheidungskraft

Die Zeichen missen grundsatzlich geeignet sein, eine Unterscheidung zu
ermaoglichen.

=>geringe Anforderungen an dieses Merkmal
Problem: Gattungsbezeichnungen
Beachte: Konkrete Unterscheidungskraft ist erst im Rahmen der absoluten

Schutzhindernisse bzgl. der eingetragenen Marken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zu untersuchen.
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2. Die eingetragene Marke (§ 4 Nr. 1 MarkenG)

§ 4 MarkenG - Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt gefiihrte
Register,

2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr, soweit das Zeichen
innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandslbereinkunft) notorische Bekanntheit
einer Marke.

a) Voraussetzungen fiir die Eintragung
- markenféhiges Zeichen (§ 3 MarkenG) = aa)
— keine absoluten Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG) = bb)
— kein Plagiat einer notorisch bekannten Marke (§ 10 MarkenG) =» cc)

— keine relativen Schutzhindernisse (§§ 9, 42 MarkenG) = dd)

aa) Markenfahiges Zeichen

S.0.

bb) Keine absoluten Schutzhindernisse

§ 8 MarkenG - Absolute Schutzhindernisse
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzféhige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen,
die sich nicht graphisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen fir die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographi-
schen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleis-
tungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen die-
nen kénnen,

3. die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachge-
brauch oder in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung
der Waren oder Dienstleistungen tblich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere Uber die Art, die Beschaffenheit oder die

geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu tduschen,

die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoBen,

die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen
eines inlandischen Ortes oder eines inlandischen Gemeinde- oder weiteren Kommunal-
verbandes enthalten,

7. die amtliche Priif- oder Gewéahrzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des

Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke aus-

geschlossen sind,

oo
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8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internatio-
naler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung
des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke
ausgeschlossen sind,

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im 6ffentlichen Interesse unter-
sagt werden kann, oder

10. die bosglaubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der
Entscheidung uber die Eintragung infolge ihrer Benutzung fir die Waren oder Dienstleistungen,
fur die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort
aufgefiihrten Zeichens enthélt. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder
befugt ist, in der Marke eines der dort aufgefiihrten Zeichen zu fihren, selbst wenn es mit einem
anderen der dort aufgefihrten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht
anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke angemeldet worden ist,
mit denen, fir die das Prif- oder Gewahrzeichen eingefiihrt ist, weder identisch noch diesen
ahnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht
geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationa-
len zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

Die Voraussetzungen von § 8 sind von Amts wegen zu prifen.

(1) Grafische Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG)

Nach § 3 MarkenG sind alle Zeichen markenfahig.

Aber: Nicht eintragbar als Marke sind solche Zeichen, die sich nicht grafisch
darstellen lassen.

= Zweck: Eindeutigkeit

Grafische Darstellbarkeit bei:

Wort- und Bildmarken gegeben

Farbmarken bei festgelegter und bestandi-
ger Anordnung

Problem: konturlose Anord-
nung von Farben

Hoérmarken wenn in Notenschrift wieder-
gegeben werden kann

bei Gerauschen nicht mdglich

Geruchsmarken/ auch nicht durch chemische
Geschmacksmarken Formel mdglich
Tastmarken i.d.R nicht gegeben
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(2) Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

§ 3 MarkenG: fur die Markenfahigkeit kommt auf die abstrakte Eignung zur
Unterscheidung an.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: flr die Eintragung kommt es auf die konkrete
Unterscheidungskraft an

Keine Unterscheidungskraft bei:

Bildmarken einfache geometrische Formen

naturgetreue Wiedergabe von Erzeugnissen,
die - ohne jeglichen individualisierbaren Be-
zug auf ein best. Unternehmen — nur die Art
und Gattung derartiger Produkte darstellen

Abbildung eine Burogebaudes fiir die Dienst-
leistung "Immobilien”

Wortmarken Bezeichnungen, deren Begriffsinhalt fir die
betreffenden Waren eine im Vordergrund
stehende Produktbeschreibung enthalt

- Schuhe

gebrauchliche Worte der Alltagssprache
= Firma, Gesellschaft
> FUSSBALL WM 2006

aber: Unterscheidungskraft bei fremdspra-
chigen Wérter der Alltagssprache durchaus
gegeben

> YES

2>FOR YOU

auch Slogans maoglich
= Hoffentlich Allianz-versichert

| BGH, Urt. v. 08.03.2012, | ZB 13/11 (Neuschwanstein)

(3) Beschreibende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

fur Produktmerkmalsbeschreibungen besteht ein Freihaltebedlrfnis
Bezeichnungen der Art: > gefriergetrocknet, vakuumverpackt,

Bezeichnungen der Beschaffenheit: - forte, etxra, plus
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Bezeichnungen der Menge: > Liter, Kilogramm, Meter

Bezeichnungen der geograf. Herkunft: > Schwarzwald, Chiemsee

Problemfall: Karosserieform

BGH, Beschl. Urt. v. 20.10.2011 - | ZB 33/04 (Umrisse des Porsche
Boxster)

1. Besondere Gestaltungsmerkmale eines Automobils, die es von anderen Automobilen
unterscheidet, fihren dazu, dass die Form des Automobils geeignet ist, vom Verkehr als
Herkunftshinweis verstanden zu werden.

2. Es besteht ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit, dass Formgestaltungen von
Automobilen frei gewéhlt werden kénnen und die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der
Formgebung nicht tiber Gebihr eingeschrankt wird. = § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

3. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann durch werbewirksame
Darstellung der charakteristischen Formgestaltung des neuen Modells Uberwunden wer-
den, wenn der Verkehr in der neuen Gestaltung den Herkunftshinweis erkennt. Bei neu-
en Modellen bekannter Hersteller, deren Erscheinen auf dem Markt von einem groBen
Medienecho begleitet wird, ist von einer solchen Verkehrsdurchsetzung jedenfalls nach
nicht allzu langer Zeit nach Markteinfiihrung auszugehen. = § 8 Abs. 3 MarkenG

(4) Ubliche Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Gattungsbezeichnungen sind von der Eintragung ausgeschlossen

- Creme, Sirup, Sekt

(5) Tduschende Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

-> Bild einer Kuh flr Margarine

(6) Gegen die guten Sitten verstoBende Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 Mar-
kenG)

(7) Hoheitszeichen als Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 und 8 MarkenG)

(8) Amtliche Prif- und Gewéhrzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG)

-> Stempel iber den Feingehalt von Gold
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(9) Bdsgldubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)

wenn die Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig ist

- Anmeldung bekannter Marken durch einen Nichtberechtigten

(10) Ausnahmen bei Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG)

Die nicht unterscheidungskréaftigen oder beschreibenden Angaben gem. § 8
Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 MarkenG sind dann als Marke eintragbar, wenn sich die
Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Eintragung infolge ih-
rer Benutzung fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie angemeldet
worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat

BGH: Bekanntheitsgrad nicht unter 50 %
Bsp fUr erlangte Verkehrsgeltung einer eigentlich nicht unterscheidungs-
kraftigen Marke:

- Farbmarke Rot fiir Loseblattgesetzestextausgaben des Beck-Verlages

1.‘.'|.|.-,|--|.-|-|:I!lil' :ﬂ'-H':I-"‘.FE-LIZIE!-[

BGH, Beschl. v. 17. 10. 2013 — | ZB 65/12 (test):

Dass 43 % der Befragten in dem Zeichen “test” einen Hinweis auf ein bestimmtes Un-
ternehmen sehen, reicht fir die Annahme der Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

BGH, Urt. v. 18.09.2014 - I ZR 228/12 (Langenscheidt)

Der Wérterbuchverlag Langenscheidt GmbH & Co. KG (Klagerin) ist Inhaber der kraft
Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Farbmarke "Gelb" fiir zweisprachige Wérterbucher
in Printform. Die Klagerin gestaltet ihre gedruckten Wérterbiicher seit 1956 und seit 1986
auch andere Sprachlernprodukte in einer gelben Farbausstattung mit einem in blauer
Farbe gehaltenen "L". Auch die Werbung ist regelmaBig entsprechend aufgemacht. Der
Sprachlern-Softwarehersteller Rosetta Stone AG (Beklagte) bietet in Deutschland seit
April 2010 Sprachlernsoftware fiir 33 Sprachen in einer gelben Kartonverpackung an, auf
der als Kennzeichen in schwarzer Farbe eine aus ihrer Unternehmensbezeichnung ab-
geleitete Wortmarke sowie eine blaue, als halbrunde Stele ausgeformte Bildmarke ange-
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bracht sind. Die Beklagte bewirbt ihre Produkte in ihnrem Internetauftritt sowie im Fernse-
hen unter Verwendung eines gelben Farbtons.

Mit der vorliegenden Klage will die Klégerin der Beklagten verbieten lassen, die gelbe
Farbe bei der Verpackung der Sprachlernsoftware und in der Werbung zu verwenden.
Die Beklagte hat im Registerverfahren die Léschung der Farbmarke der Klagerin bean-
tragt. Dieser Antrag ist beim Deutschen Patent und Markenamt und beim BPatG ohne
Erfolg geblieben. Das Léschungsverfahren ist derzeit beim BGH anhangig, aber noch
nicht entschieden (Az | ZB 61/13, Verhandlungstermin: 23.10.2014).

Das Landgericht hat der Beklagten verboten, in Deutschland Sprachlernsoftware in gel-
ber Verpackung zu vertreiben und unter Verwendung der gelben Farbe hierfir zu wer-
ben. Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt.

Der BGH hat die Revision der Beklagten zuriickgewiesen.

Der BGH hat eine Aussetzung des vorliegenden Verletzungsverfahrens bis zur Entschei-
dung Uber den Antrag der Beklagten, die gelbe Farbmarke der Klégerin zu lI6schen, ab-
gelehnt, weil der Ausgang des Léschungsverfahrens offen ist. Er hat die Auffassung des
Berufungsgerichts bestatigt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der Farbmarke
der Klagerin und der von der Beklagten verwendeten Farbe besteht. Die Beklagte ver-
wende den gelben Farbton in Art einer Marke. Der Verkehr fasse die Verwendung einer
Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung allerdings im Regelfall
als Gestaltungsmittel und nur ausnahmsweise als Marke auf. Auf dem inlandischen
Markt der zweisprachigen Wérterblcher pragten jedoch Farben die Kennzeichnungsge-
wohnheiten. Dies strahle auf den Markt benachbarter Produkte aus, zu denen die
Sprachlernsoftware der Beklagten gehért, so dass das Publikum auch in diesem Pro-
duktbereich die von der Beklagten groBflachig und durchgangig verwendete Farbe
"Gelb" als Produktkennzeichen verstehe. Die gelbe Farbmarke der Klagerin, die auf-
grund langjahriger Verwendung kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen ist, verfuge Uber
durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von den Parteien vertriebenen Produkte —
Worterbticher und Sprachlernsoftware — und die von ihnen verwendeten Gelbténe sind
hochgradig &hnlich. Obwohl die Beklagte auch ihre Wortmarke und ihr blaues Logo auf
ihren Verpackungen und in der Werbung verwende, sehe der Verkehr in der gelben Far-
be ein eigenstandiges Kennzeichen. Fiir die Frage der Zeichenahnlichkeit sei deshalb
isoliert auf den gelben Farbton abzustellen. Bei hochgradiger Waren und Zeichen&hn-
lichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke seien die Voraus-
setzungen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erfiillt.
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Grundsatzlich von der
Eintragung ausgeschlos-
sen, da nicht unterschei-
dungskraftig (§ 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG)

\ 4
ﬂolgen: \

1. kein Markenschutz
durch Eintragung als
Marke (§ 4 Nr. 1 Mar-
kenG

2. Markenschutz nur
nach § 4 Nr. 2 MarkenG :
durch Benutzung im
geschaftlichen Verkehr
erlangte Verkehrsgel-
tung des Zeichens als
Marke

N /

cc) Kein Plagiat einer notorisch bekannte Marken

/§ 8 Abs. 3 MarkenG: \

Eintragung dann, wenn sich die
Marke vor dem Zeitpunkt der
Entscheidung Uber die Eintra-
gung infolge ihrer Benutzung
fir die Waren oder Dienstleistun-
gen, fur die sie angemeldet
worden ist, in den beteiligten
Verkehrskreisen durchgesetzt

\ /

Beachte:

Verkehrsgeltung # Verkehrs-
durchsetzung (dazu unten Ziff.
3)

§ 10 MarkenG - Notorisch bekannte Marken

1, 2 oder 3 gegeben sind.

kannten Marke zur Anmeldung erméchtigt worden ist.

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen ist eine Marke, wenn sie mit einer im Inland im Sinne
des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft notorisch bekannten Marke mit alterem
Zeitrang identisch oder dieser &hnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Anmelder von dem Inhaber der notorisch be-

dd) Keine relativen Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann geléscht werden,
1.

angemeldet oder eingetragen worden ist,

§ 9 MarkenG - Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang iden-
tisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, flr die sie eingetragen worden ist, mit
den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, flr die die Marke mit &lterem Zeitrang

2. wenn wegen ihrer Identitat oder Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetrage-
nen Marke mit dlterem Zeitrang und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die
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beiden Marken erfaBten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, einschlieBlich der Gefahr, daB die Marken gedanklich mitei-
nander in Verbindung gebracht werden, oder
3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit &lterem Zeitrang iden-

tisch oder dieser ahnlich ist und fir Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden
ist, die nicht denen &hnlich sind, fir die die Marke mit &lterem Zeitrang angemeldet o-
der eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit alterem Zeitrang um eine im
Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintréchtigen wirde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Eintragungshindernis im Sinne des Absatzes 1 nur

dar, wenn sie eingetragen werden.

Die Neuanmeldung darf nicht geschitzte Rechtspositionen alterer Marken beein-
trachtigen.

Drei Konstellationen:

Nr. 1: relatives Schutzhindernis flr neu eingetragene Marke bei
e |dentitat der neuen Marke mit einer Marke mit alterem Zeitrang und

e Identitat der Waren oder Dienstleistungen der neuen Marke mit den Wa-
ren oder Dienstleistungen der alteren Marke

Beispiel:

Seit vielen Jahren ist "Uhu" ist Marke fiir Klebstoffprodukte des Herstellers H
eingetragen und wird hierftir benutzt. Nun soll "Uhu" als Marke fiir Klebstoff-
produkte des Herstellers K eingetragen werden.

=>» |dentitat der Marken und Waren

Nr. 2: relatives Schutzhindernis fir neu eingetragene Marke, wenn wegen

e Identitat oder Ahnlichkeit der neuen Marke mit Marke mit dlterem Zeit-
rang und

e Identitat oder Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen der neuen
Marken mit den Waren oder Dienstleistungen der dlteren Marke

e flr das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Beispiel:

Seit vielen Jahren ist "Uhu" ist Marke fir Klebstofforodukte des Herstellers H
eingetragen und wird hierflir benutzt. Nun soll "Ohu" als Marke fir Klebstoff-
produkte des Herstellers K eingetragen werden.

= Ahnlichkeit der Marken und Identitat der Waren
= Verwechslungsgefahr
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Nr. 3: relatives Schutzhindernis fir neu eingetragene Marke, wenn:

e |dentitat oder Ahnlichkeit der neuen Marke mit einer Marke mit alterem
Zeitrang

e keine Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen der neuen Marke mit
den Waren oder Dienstleistungen der alteren Marke

e die altere Marke ist im Inland bekannt und

e die Benutzung der jungeren Marke wirde die Unterscheidungskraft oder
die Wertschatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen

Beispiel:

Seit vielen Jahren ist "4711" ist Marke flir Schénheitspflegeprodukte des Her-
stellers H eingetragen und wird hierfiir benutzt. Nun soll "4712" als Marke fir
Toilettenreiniger des Herstellers K eingetragen werden.

- Ahnlichkeit der Marken

=>» keine Ahnlichkeit zwischen den Waren

=>» hoher Bekanntheitsgrad = bekannte Marke

=>» Beeintrachtigung der Wertschatzung ohne rechtfertigenden Grund

Zusammenfassung:

bei identischen Bezeichnungen und identischen Waren oder Dienst-
leistungen
= absoluter Markenschutz

bei identischen oder ahnlichen Zeichen fir identische oder ahnliche
Waren:
= Schutz bei Verwechslungsgefahr

Uber Branchengrenzen hinaus:
= Schutz nur bei bekannten Marken unter bestimmten Bedingungen

b) Entstehen der eingetragenen Marke

aa) Anmeldeverfahren

schriftliche Anmeldung zur Eintragung beim Deutschen Patent- und Marken-
amt

far die Europaische Union beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM)
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e Name des Anmelders
e Wiedergabe der Marke

e Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, fur die eine Eintragung be-
antragt wird

= Markenanmeldung nur mit Klassenangabe méglich

Klasse = Kurzbeschreibung
Chemische Erzeugnisse
2 Farben
3 Putzmittel
4 Ole, Fette, Brennstoffe
5 Pharmazeutische Erzeugnisse
6 Unedle Metalle und einfache Waren daraus
7 Maschinen und Motoren
8 Handbetatigte Werkzeuge
9 Elektrische Apparate und Instrumente

10 Medizinische Apparate und Instrumente

11 Heizung, Luftung, sanitdre Anlagen

12 Fahrzeuge

13 Waffen

14 Schmuck und Uhren

15 Musikinstrumente

16 Biroartikel, Papierwaren

17 Isoliermaterial, Halbfabrikate

18 Lederwaren

19 Baumaterialien nicht aus Metall

20 Mébel

21 Kleine handbetatigte Gerate

22 Seilerwaren, Segelmacherei

23 Garne und Faden

24 Webstoffe und Decken

25 Bekleidung, Schuhwaren

26 Kurzwaren und Posamente

27 Bodenbelage und Verkleidungen

28 Spiele, Sportartikel

29 Nahrungsmittel tierischer Herkunft

30 Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft

31 Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse
32 Alkoholfreie Getrénke, auch Biere

33 Alkoholische Getranke

34 Tabak, Raucherartikel

35 Werbung, Geschéaftsfiihrung

36 Versicherungen

37 Bau- und Reparaturwesen

38 Telekommunikation

39 Transportwesen

40 Materialbearbeitung

41 Ausbildung, sportliche/kulturelle Aktivitaten
42 Wissenschaftliche, technologische Dienstleistungen
43 Verpflegung und Beherbergung von Gasten
44 Medizinische Dienstleistungen

45 Juristische Dienstleistungen, Personenschutz

e Zahlung einer Gebuhr
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Gebihren im Einzelnen

Gebiihrenart Euro

Anmeldegebiihr (einschlieBlich der Klassengebiihr bis zu drei Klassen) 300,00 Euro

Anmeldegebiihr bei elektronischer Anmeldung (einschlieBlich der Klassengebiihr bis zu drei 290,00 Euro
Klassen)

Klassengebiihr bei Anmeldung (fur jede Klasse ab der vierten Klasse) 100,00 Euro
Beschleunigte Priifung der Anmeldung 200,00 Euro
Verlangerungsgebiihr (einschlieBlich der Klassengeblhr bis zu drei Klassen) 750,00 Euro
Klassengebiihr bei Verlangerung (fiir jede Klasse ab der vierten Klasse) 260,00 Euro
Widerspruchsgebihr 120,00 Euro
Léschungsgebiihr wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse 300,00 Euro
Loschungsgebiihr wegen Verfalls 100,00 Euro
Rickerstattungsgebihr 10,00 Euro

Die Anmeldegebiihr beinhaltet die Geblihr fiir drei Waren- oder Dienstleistungsklassen. Fiir jede weitere
Klasse ist die Klassengeblihr zu zahlen.

Die Anmeldegebiihr und eventuelle Klassengebiihren sind Antragsgebiihren, die mit der Antragstellung und
Zahlung (unabhangig vom Ausgang des Markeneintragungsverfahrens) verfallen. Das heiBt, die Antragsge-
bihren kénnen z.B. bei Riicknahme der Markenanmeldung nicht zurtickgezahlt werden.

Eine Rickzahlung von Gebihren erfolgt lediglich bei Zahlung ohne Rechtsgrund. Bitte beachten Sie, dass hier
eine Erstattungsgebiihr in Hohe von 10,00 Euro einbehalten wird.

Falls flr Sie eine schnellere Bearbeitung Ihrer Anmeldung von Interesse ist, kdnnen Sie einen Beschleunigungs-
antrag stellen. Die Beschleunigungsgebiihr betragt 200,00 Euro.

Der Schutz einer Marke gilt zunachst fir 10 Jahre. Durch Zahlung der Verldngerungsgebihr kénnen Sie die
Schutzdauer um jeweils weitere zehn Jahre verlangern.

Quelle: http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html

bb) Prifungs- und Entscheidungsverfahren

Prafung der formellen und materiellen Voraussetzungen (§§ 3 und 8 Mar-
kenQ)

Eintragung im Register und Veroffentlichung im Markenblatt

cc) Widerspruchsverfahren

innerhalb von drei Monaten nach Veréffentlichung

dd) Beschwerdeverfahren
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gegen Beschllsse der Markenstellen Beschwerde beim Patengericht

dann Rechtsbeschwerde beim BGH

Beispiel fir Verfahren gegen Harmonisierungsamt flir den Binnenmarkt

EuGH, Urt. v. 21.03.2012, Rechtssache T-63/09 (Volkswagen AG gegen
Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt wg. Suzuki GTI)

c) Exkurs: Markenschutz im Ausland

aa) Die Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsforme ermdglicht mit einer einzigen Anmeldung einen
einheitlichen Schutz fur alle Mitgliedstaaten der Européaischen Union.

Das HABM ist fUr die Eintragung zustandig.
Die Schutzdauer der Gemeinschaftsmarke: zunachst 10 Jahre.

Sie kann beliebig oft um jeweils weitere 10 Jahre verlangert werden.

bb) Antrag auf internationale Reqistrierung

Nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen (PMMA) ist es mdglich, eine Marke in ein in-
ternationales Register eintragen zu lassen.

Der Antrag auf internationale Registrierung ist Gber das Deutsche Patent-
und Markenamt an die WIPO zu stellen.

WIPO pruft den Antrag und tragt, wenn alle Voraussetzungen erfullt sind,
die Marke in das internationale Register ein und verdffentlicht die Registrie-
rung in der "Gazette des marques internationales".

Die Marke ist nun in jedem der benannten L&nder als Schutzgesuch hinter-
legt.

Die betroffenen Vertragsparteien haben innerhalb eines Jahres (unter dem
PMMA im Einzelfall auch innerhalb von 18 Monaten) die Méglichkeit, nach
ihren nationalen Gesetzen den Schutz zu verweigern.

Wird der Schutz gewahrt, hat der IR-Markeninhaber die vollen Rechte eines
nationalen Markeninhabers. Wird in einem der Lander die Marke zurlickge-
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wiesen, so bleibt der Markenschutz in den anderen gewahlten Landern be-
stehen.

Die Schutzdauer der IR-Marke betragt nach dem MMA 20 Jahre, nach dem
PMMA 10 Jahre. Sie kann beliebig oft verlangert werden.

3. Die benutzte Marke kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG)

§ 4 MarkenG - Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

4. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt gefiihrte Regis-
ter,

5. durch die Benutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr, soweit das
Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erwor-
ben hat, oder

6. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsibereinkunft) notorische Bekanntheit
einer Marke.

Markenschutz beruht nicht auf einer Eintragung sondern auf der Verkehrsgel-
tung

Problem: Anforderungen an Verkehrsgeltung

geringer als bei der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG (da-
zu oben)

abzustellen auf die Kennzeichnungskraft des Zeichen:

je schwacher Kennzeichnungskraft, umso héher muss Bekanntheits-
grad im Verkehr sein.

Keine bestimmten Mindestprozentsatze
hangt von den Umstanden des Einzelfalls ab, insbesondere von dem

Grad der Einpragsamkeit der betreffenden Aufmachung oder Bezeich-
nung oder vom Umfang eines Freihalteinteresses der Mitbewerber.
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Zur Unterscheidung

Verkehrsgeltung Verkehrsdurchsetzung

Ein benutztes Zeichen (= eintragungs- | Ein schutzunféhiges Zeichen (nicht
fahig) erlangt den Schutz als Marke (§ 4 | unterscheidungskréftig oder nur be-
Nr. 2 MarkenG) auch ohne Eintragung schreibend und deshalb eigentlich
(=Benutzungsmarke) nicht eintragungsféhig) kann als Mar-
ke eingetragen werden (§ 8 Abs. 3
MarkenG), wenn es sich im Verkehr
durchgesetzt hat

(Bsp. Farbe)

4. Die notorisch bekannte Marke (§ 4 Nr. 3 MarkenG)

§ 4 MarkenG - Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt gefuhrte Regis-
ter,

2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr, soweit das Zeichen
innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsiibereinkunft) notorische
Bekanntheit einer Marke.

Artikel 6bis PVU- Marken: Notorisch bekannte Marke

(1) Die Verbandslander verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften
des Landes zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintragung einer Fabrik- oder Han-
delsmarke zurlickzuweisen oder flr ungiiltig zu erklaren und den Gebrauch der Marke zu
untersagen, wenn sie eine verwechslungsfahige Abbildung, Nachahmung oder Ubersetzung
einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zustédndigen Behérde des Landes
der Eintragung oder des Gebrauchs dort notorisch feststeht, daB3 sie bereits einer zu den Ver-
glnstigungen dieser Ubereinkunft zugelassenen Person gehért und fiir gleiche oder gleichar-
tige Erzeugnisse benutzt wird. Das gleiche gilt, wenn der wesentliche Bestandteil der Marke
die Abbildung einer solchen notorisch bekannten Marke oder eine mit ihr verwechslungsfahi-
ge Nachahmung darstellt.

(2) Far den Antrag auf L6schung einer solchen Marke ist eine Frist von mindestens funf Jah-
ren vom Tag der Eintragung an zu gewahren. Den Verbandslandern steht es frei, eine Frist zu
bestimmen, innerhalb welcher der Anspruch auf Untersagung des Gebrauchs geltend zu ma-
chen ist.

(3) Gegentiber bdsglaubig erwirkten Eintragungen oder bdésglaubig vorgenommenen Benut-
zungshandlungen ist der Antrag auf Léschung dieser Marken oder auf Untersagung ihres
Gebrauchs an keine Frist gebunden.

notorische Bekanntheit liegt vor, wenn eine Marke allgemein bekannt ist
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Beispiel: Coca-Cola

5. Rechtwirkung der Marke

§ 14 MarkenG - AusschlieBliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsan-
spruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewéahrt dem Inhaber der Marke ein ausschlieBli-
ches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschéftlichen Ver-
kehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die mit denjenigen identisch sind, fir die sie Schutz genieft,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitat oder Ahnlichkeit des Zeichens mit
der Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen er-
faBten Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschlieBlich der Gefahr, daB3 das Zeichen mit der Marke gedanklich in Ver-
bindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ahnliches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ahnlich sind, fiir die die Marke Schutz
genieBt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und
die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der be-
kannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beein-
trachtigt.

(8) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erflillt, so ist es insbesondere untersagt,
1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genann-
ten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuftihren oder auszufiihren,
5. das Zeichen in Geschaftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschéftlichen
Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ahnliches Zeichen auf Aufmachungen
oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhangern, Aufna-
hern oder dergleichen anzubringen,

2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Mar-
ke identischen Zeichen oder einem &hnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in
den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Mar-
ke identischen Zeichen oder einem &hnlichen Zeichen versehen sind, einzufihren oder
auszufihren,

wenn die Gefahr besteht, daB die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder
Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistun-
gen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absétzen
2 und 3 untersagt ware.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Abséatzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke
bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch
besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der Marke
zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der
Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verlet-
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zung des Rechts erzielt hat, berticksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch
auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergul-
tung hatte entrichten missen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hatte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschéftlichen Betrieb von einem Angestellten oder
Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder
Beauftragte vorsatzlich oder fahrlassig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch ge-
gen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

a) Positiver Inhalt

Dem Inhaber eine Marke (eingetragen, benutzt mit Verkehrsgeltung, notorisch
bekannt) steht ein ausschlieBliches Recht zu (§ 14 Abs. 1 MarkenG).

b) Negativer Inhalt

§ 14 Abs. 2 — 6 MarkenG: Unterlassungs- und Schadensersatzansprtiche

BGH, Urt. v. 03.02.2005 — | ZR 159/02 (Lila Postkarte)

Von einem markenmaBigen Gebrauch i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist auszuge-
hen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das mit der Klagemarke identische oder
ahnliche Zeichen als Teil der Produktaufmachung auffassen und aufgrund der Zei-
chenidentitat oder -&hnlichkeit oder der Bekanntheit der Klagemarke eine gedankliche
Verknupfung zwischen Klagemarke und Kollisionszeichen herstellen.

BGH, Urt. v. 14.04.2011 - | ZR 33/10 (GroBe Inspektion fir alle)

Benutzt eine Autoreparaturwerkstatt in der Werbung fir Inspektionsarbeiten an Fahr-
zeugen eines Automobilherstellers blickfangmaBig dessen bekannte Wort-/Bildmarke,
kann darin im Hinblick auf einen mdglichen Imagetransfer eine Beeintréachtigung der
durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschitzten Werbefunktion der Marke liegen.

| BGH Urt. v. 14.01.2010 - | ZR 88/08 (Opel Blitz) \

| BGH Urt. v. 19.02.2004 - | ZR 172/01 (Ferrari Pferd) \

Hohe des Schadensersatzes: wie beim Urheberrecht und den anderen Rech-
ten des Gewerblichen Rechtsschutzes

Ansprliche ausgeschlossen bei Erschoépfung

§ 24 MarkenG - Erschépfung
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, ei-
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nem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung fir Waren zu be-
nutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschéftlichen Bezeichnung von ihm oder mit sei-
ner Zustimmung im Inland, in einem der Ubrigen Mitgliedstaaten der Européischen Union oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum in
den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschaftli-
chen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung im Zu-
sammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Grinden widersetzt,
insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verandert oder ver-
schlechtert ist.

Erschépfungsgrundsatz:

Dient der Balance zwischen dem Markenschutz und dem freien Warenverkehr

Der Markeninhaber soll den Kein Handler in der nachfolgenden
wirtschaftlichen Wert seiner Marke Kette der VerauBerungsgeschéfte soll
(durch das erste Inverkehrbringen) durch absolute Markenrechte behindert
realisieren kénnen. sein.
=>»VerauBerung der konkreten Origi-
nalware

= Werbung fir die Ware.

Aber: Erschépfungsgrundsatz gilt nicht,
wenn die Werbung nicht produkt-, son-
dern unternehmensbezogen erfolgt.

Anspriiche ausgeschlossen bei Nichtbenutzung (§§ 25, 26 MarkenG)

| BGH Urt. v. 03.11.2005 - | ZR 29/03 — (Ferrari/Jagermeister)

c) Strafrechtlicher Schutz

§ 143 MarkenG

6. Ubergang der Marke

vererblich und tbertragbar (§ 27 MarkenQ)

7. Beendigung der Marke

Schutz der eingetragenen Marke ist zeitlich nicht begrenzt
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Schutz zunachst 10 Jahre

kann um jeweils weitere 10 Jahre verlangert werden

Il. Geschaftliche Bezeichnungen

Gewerbliche Kennzeichen

A 4 A 4

Waren-/Dienstleistungsbezeichnungen Unternehmensbezeichnungen

A 4 A 4 A 4 A 4 A 4

eingetrage- benutzte notorisch Name/Firma Unternehmens-

ne Marke Marke bekannte (§ 12 BGB/ Kennze chen/

(§4 Nr. 1 (§4Nr.2 Marke §§ 17 ff. e

MarkenG) MarkenG) (§4 Nr.3 HGB) (§ 5 MarkenG)
MarkenG)

§ 5 MarkenG - Geschaftliche Bezeichnungen
(1) Als geschéftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel ge-
schitzt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschéftlichen Verkehr als Name, als Firma
oder als besondere Bezeichnung eines Geschéaftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt
werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs stehen solche Geschaftsabzei-
chen und sonstige zur Unterscheidung des Geschéftsbetriebs von anderen Geschéftsbetrieben
bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Ge-
schaftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken,
Tonwerken, Buhnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

e Unternehmenskennzeichen

o  Werktitel

e (Geschéaftsabzeichen
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e sonstige zur Unterscheidung des Geschaftsbetriebs bestimmte Zei-
chen

Uberblick:
Bedeutung Schutz einsteht Beispiele
Firma Name unter dem Karl Meier Bayerische Volkswagen | Dr. Ing. McDonald’s
ein Kaufmann (> e.K. Motorenwerke AG h.c. F. Incorpo-
HGB) seine Ge- AG Porsche rated
schafte betreibt AG
Marke Kennzeichen fir im Regelfall durch Wortmarke Wortmarke | Wortmar- | Wortmarke
Waren und Dienst- | Anmeldung und ke
leistungen Eintragung, aber - BMW A - McDo-
auch durch Benut- - M3 - Golf - Porsche | nald’s
zung oder notori- - X3 - Polo - 911
9 . - Passat - Boxster - McDo-
sche Bekanntheit -Cayman | nald’s —
einfach gut
Wort-Bildmarke | Wort- Wort-
Bildmarke Bildmarke | Wort-
- = Bildmarke
McDonald's
Unter- bezieht sich auf Nur durch Benut- Hotel zur BMW vw Porsche | Zum golde-
nehmens- | Unternehmen zung im geschaftli- | Post nen M
kennzei- chen Verkehr g‘;;::'sﬂﬁrg)
chen/
Werktitel

Die Marke kann gleichzeitig Unternehmenskennzeichen oder Werktitel
sein, wenn der Unternehmer die Bezeichnung nicht nur zur Unterschei-
dung von Waren oder Dienstleistungen, sondern auch zur Kennzeich-

nung seines Unternehmens oder z.B. einer Druckschrift nutzt

1. Unternehmenskennzeichen

Zeichen, die im geschéftlichen Verkehr als Name (§ 12 BGB), als Firma (§§ 17 ff

HGB) oder als besondere Bezeichnung eines Geschéaftsbetriebs oder eines Un-
ternehmens benutzt werden
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=  Kennzeichen, dessen sich der Unternehmer zur Unterscheidung seines
Geschéftes von den Geschaften anderer bedient und das unabhéngig
von der Firma ist.
mussen von Natur aus unterscheidungskraftig sein

= Namensfunktion

nicht gegeben bei Gattungsbezeichnungen und beschreibenden Anga-
ben

Industriebau, Mébelhaus

Schutz entsteht mit dem Zeitpunkt der Ingebrauchnahme, wenn von Natur aus
unterscheidungskraftig

Fehlt Unterscheidungskraft, entsteht der Schutz nach MarkenG, wenn das Zei-
chen Verkehrsgeltung erlangt hat.

2. Geschéftsabzeichen

dienen zur Unterscheidung des Geschéfts von anderen Geschéaften in anderer
Weise als durch eine namensmaBige Kennzeichnung

Bilder, Figuren, Ornamente

Farben von Unternehmen in konkreter Kombination

3. Werktitel

Werkbegriff des Urheberrechts

Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Ton-
werken, Buhnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken

Schutz entsteht mit dem Zeitpunkt der Ingebrauchnahme
Problem: Unterscheidungskraft

=>» Einzelfallentscheidung

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



68

4. Rechtswirkung der geschaftlichen Bezeichnungen

§ 15 MarkenG - AusschlieBliches Recht des Inhabers einer geschaftlichen Bezeichnung,
Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschaftlichen Bezeichnung gewahrt ihnrem Inhaber ein
ausschlieBliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschaftliche Bezeichnung oder ein &hnliches Zeichen im ge-
schéaftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen
mit der geschitzten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschéftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschaftli-
che Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschéaftliche Bezeichnung oder ein
ahnliches Zeichen im geschéaftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechs-
lungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschatzung der geschaftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(4) Wer eine geschéaftliche Bezeichnung oder ein &hnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder
Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschéftlichen Bezeichnung bei Wiederholungs-
gefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann,
wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der ge-
schéaftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14
Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

a) Positiver Inhalt

Dem Inhaber eine geschéftlichen Bezeichnung steht ein ausschlieBliches
Recht zu (§ 15 Abs. 1 MarkenG).

b) Negativer Inhalt
§ 15 Abs. 2 — 5 MarkenG: Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche
Problem: Verwechslungsgefahr

abzustellen auf die Identitat oder Ahnlichkeit der gegeniiberstehenden Be-
zeichnungen

auf die Identitat oder Ahnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen kommt es nach § 15 Abs. 2 MarkenG nicht an

Rechtsprechung: Branchennahe kann aber Rolle spielen

McDonalds < McChinese

beschrankter rAumlicher Schutz:

Gasthof "Zum Léwen" (n Minchen) < Gasthof "Zum Léwen" (in Frankfurt
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=>» keine Verwechslungsgefahr

lll. Olympiaschutzgesetz

Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeich-
nungen vom 31.03.2004
wurde erlassen, um die sonst nicht als Marke schutzféahigen olympischen Bezeichnungen
und das olympische Emblem unter die alleinige Verfligungsgewalt des IOC bzw. NOK
(DOSB) zu stellen.

= Olympische Spiele werden nur noch an Staaten vergeben, die dem I0C die Exklu-
sivrechte einrdumen

IV. Europaisches Markenrecht (Gemeinschaftsmarke)

1. Grundlagen

01.04.1996: Schaffung der Gemeinschaftsmarke (,EU-Marke®)

Rechtsgrundlage: Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) und Durchfiihrungs-
verordnung (GMDV).

eigenstédndiges Markensystem neben den nationalen Marken und der inter-
nationalen Registrierung bei der WIPO in Genf

Gemeinschaftsmarke ermdglicht den in der Gemeinschaft tatigen Unterneh-
men, eine Marke fir bestimmte Waren und Dienstleistungen unabhangig von
innergemeinschaftlichen Grenzen schitzen zu lassen.

Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke: Gebiet der Europaischen Union

Tipp: Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke dann, wenn eine Verwendung auch auBerhalb
des Schutzbereiches einer deutschen Marke auf absehbare Zeit (jedenfalls innerhalb von 5
Jahren ab Anmeldung) in Betracht kommt.

2. Inhaber von Gemeinschaftsmarken

alle natdrlichen und juristischen Personen, einschlieBlich Kérperschaften 6ffentli-
chen Rechts (Art. 5 GMV)
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3. Grundsatz der Einheitlichkeit (Art. 1 GMV)
Gemeinschaftsmarke kann nur insgesamt eingetragen oder zuriickgewiesen
werde.

Ebenso besteht Einheitlichkeit in Bezug auf Verfall, Nichtigkeit, Ubertragung und
Benutzung.

Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke kann aber aufgrund alterer nationaler
Rechte fur das Gebiet eines Mitgliedstaats oder eines Teils von ihm untersagt
werden (Art. 110, 111 GMV).

4. Unabhangigkeit von den nationalen Rechtssystemen

Eintragungen in den Mitgliedstaaten stellen lediglich einen Umstand dar, der far
die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke berticksichtigt werden kann, ohne ent-
scheidend zu sein.

» Einerseits besteht die Mdglichkeit, dass einer Marke etwa wegen sprachlicher,
kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Unterschiede in einem Mitgliedstaat
die Unterscheidungskraft fehlt, in einem anderen aber nicht.

» Ferner ist es moglich, dass eine Marke auf der Ebene der Gemeinschaft keine
Unterscheidungskraft besitzt, wohl aber in einem Mitgliedstaat.

5. Verfahren

a) Zustédndigkeit

= Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (HABM)

fur Durchfiihrung des Anmeldeverfahrens, des Widerspruchs-, Nichtigkeits- und
Beschwerdeverfahrens in Gemeinschaftsmarkenangelegenheiten

b) Prioritdt und Senioritét
Ausgangslage:

Es ist bereits eine nationale Marke eingetragen, wenn sich der Rechteinhaber
entschlieBt, seinen Markenschutz auf die gesamte Europaische Union auszu-
dehnen

aa) Prioritat

Jedermann, der in einem oder mit Wirkung fir einen Vertragsstaat der Pari-
ser Verbandsubereinkunft (PVU) oder des WTO-Ubereinkommens eine
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Marke vorschriftsmaBig angemeldet hat, kann, soweit Identitat im Zeichen
und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht, den Zeitrang
(die sog. Prioritat) dieser Anmeldung fir die Gemeinschaftsmarke in An-
spruch nehmen.

Die Inanspruchnahme kann jedoch nur innerhalb von sechs Monaten nach
Einreichung der ersten Anmeldung in Anspruch genommen werden.

Beispiel:
Anmeldung der Marke in Deutschland am 01.05.2013

Nachmeldung der Gemeinschaftsmarke bis 01.11.2013 mdglich

bb) Senioritat

Im Rahmen des EU-Markenschutzes wird flir das Land, in dem bereits vor-
her schon eine nationale Marke angemeldet worden war, nicht das Datum

der Anmeldung der EU-Marke zu Grunde gelegt, sondern das Prioritédtsda-
tum der nationalen Markenanmeldung,

=» "Senioritat" der nationalen Marke wird gegenlber der EU-Marke aner-
kannt.

Die Senioritat gilt aber nur fiir das Land, in dem bereits eine nationale
Marke angemeldet war.

Flr alle anderen Lander qilt als Prioritatsdatum das Datum der Anmel-
dung der EU-Marke.

Beispiel:

Rechtinhaber hat eine Marke in Deutschland am 06.06.2004 angemeldet
und entscheidet sich am 12.12.2009 dieselbe Marke fir die gesamte EU
anzumelden

Far alle EU-Lander qilt beziglich der Prioritat das Datum der EU-
Anmeldung: der 12.12.2009.

In Bezug auf Deutschland hingegen gilt europaweit als Prioritdtsdatum das
Datum der Senioritat: der 06.06.2004.

Gilt auch, wenn die nationale Marke in die europaische Marke umgewandelt
wird

=>» eine oder mehrere Marken, die Schutz fir einen Mitgliedstaat entfalten,
kénnen durch eine (einzige) Gemeinschaftsmarke ersetzt werden.
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¢) Priifungsumfang

HABM berlcksichtigt im Rahmen der Anmeldung nur die absoluten Schutzhin-
dernisse

HABM prift nicht die Verletzung der Rechte Dritter.

Der Markenanmelder hat daflir Sorge zu tragen, dass er keine Rechte von ande-
ren etwa bereits bestehende éltere Markenrechte verletzt.

6. Eintragungsfahigkeit
Nicht eintragungsféhig sind:

e beschreibende Angaben iSd Art. 7 | c GMV.

e im Verkehr oder im allgemeinen Sprachgebrauch Ubliche Bezeichungen,
art-, technisch oder wertbedingte Formen, sowie tduschende Angaben

e bei VerstoB gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten

7. Schutzdauer
Die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke betragt zehn Jahre, gerech-
net vom Tag der Anmeldung an (Art. 46 GMV).

Auf schriftlichen Antrag kann die Eintragung einer Marke beliebig oft um jeweils
weitere 10 Jahre verlangert werden.
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2. Teil: Wettbewerbsrecht

F. UWG

l. Entwicklung des UWG
1909 erstes Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
1932/ 1934 Inkrafttreten von Zugabeverordnung und Rabattgesetz

1994 kleine UWG-Novelle®: Einschrankung der Klagebefugnis sog.
Abmahnvereine

2000 Anderung der Preisangabenverordnung, Einflihrung der
Regelungen zur Vergleichenden Werbung,

2001 Abschaffung der ZugabeVO und des RabattG

2004 Neustrukturierung der auBeren und inneren Form des UWG

Zuletzt gedndert durch Artikel 6 des "Gesetzes gegen unseriose
Geschaftspraktiken" vom 1. Oktober 2013; in Kraft ab 9.10.2013

Gesetz dient der Umsetzung von Artikel 13 der Richtlinie 2002/58/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 12. Juli 2002 (iber die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsphére in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie fiir elektronische Kommunika-
tion)

Entsprechende Anderungen im folgenden Gesetzestext in rot
Il. Aufbau des UWG
e Allgemeine Bestimmungen: §§ 1 und 2
e Generalklausel § 3
e Beispielstatbestande: §§ 4 —7
e Rechtsfolgen §§ 8 — 11
e Anspruchsdurchsetzung §§ 12-15

e Nebenstrafrecht: §§ 16-18
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lll. Schutzzweck des UWG

§ 1 UWG - Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschéftlichen Handlungen. Es schiitzt zugleich das
Interesse der Allgemeinheit an einem unverfalschten Wettbewerb.

Schutzwecktrias:
-> Mitbewerber
- Verbraucher

- Allgemeinheit

1. Schutz der Mitbewerber

Leitbild ist der Mitbewerber als durchschnittlich informierte, aufmerksame und
verstandige Person.

Definition des Mitbewerbers in § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG.

Es ist ein konkretes Wettbewerbsverhaltnis erforderlich.

2. Verbraucherschutz

Leitbild ist der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verstindige Durch-
schnittsverbraucher.

Auszugehen ist von situationsaddquatem Handeln und unterschiedlicher
Aufmerksamkeit

Bei geringwertigen Dingen wird die Aufmerksamkeit des Verbrauchers gerin-
ger sein, ebenso bei Fernsehwerbung.
Verbraucherleitbild erfahrt eine Veranderung, wenn bestimmte Kundenkreise mit

speziellen Fahigkeiten und Kenntnissen angesprochen werden.

= Dann abstellen auf einen durchschnittlichen Vertreter dieser Gruppe.

3. Schutz sonstiger Marktteilnehmer

Sonstige Marktteilnehmer = diejenigen Marktteilnehmer, die weder Mitbewerber
noch Verbraucher sind.
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IV. Verhaltnis zu anderen Regelungen

e GWB (Kartellrecht) =» Kontrolle und Schutz des Wettbewerbs als solchem

e UWG (Lauterkeitsrecht) = Kontrolle des Verhaltens im Rahmen des
Wettbewerbs

e Immaterialgtterrecht (PatG u.a.) = Schutz von geistig-gewerblichem
Schaffen

V. Anwendungsbereich des UWG

§ 1 UWG - Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschéaftlichen Handlungen. Es schiitzt zugleich
das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfalschten Wettbewerb.

Der Anwendungsbereich des UWG ist nur erdffnet, wenn eine geschaftliche
Handlung vorliegt.

1. Geschaiftliche Handlung im Sinne des UWG
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG:

jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unter-
nehmens vor, bei oder nach einem Geschéftsabschluss, das mit der Férderung
des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem
Abschluss oder der Durchfiihrung eines Vertrages Uber Waren oder Dienstleis-
tungen objektiv zusammenhangt.

2. Problem: Ranglisten, Preisvergleiche, etc

| BGH Urt. v. 09.02.2006; | ZR 124/03 — Rechtsanwaltsranglisten

| BGH Urt. v. 10.11.1994, | ZR 216/92 — Dubioses Geschéftsgebaren

- keine Vermutung einer Wettbewerbsabsicht

Vergleichende Produkttests (Stiftung Warentest; Okotest, Verbraucher-
verbande, Fachpresse) dienen der Verbraucheraufklarung, der Markt-
transparenz.
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Ein Unternehmen muss sich der Kritik an seiner Leistung stellen.

< Meinungsfreiheit

VI. Die Generalklausel (§ 3 UWG)

§ 3 UWG - Verbot unlauterer geschiftlicher Handlungen
(1) Unlautere geschéftliche Handlungen sind unzulassig, wenn sie geeignet sind, die Interessen
von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spurbar zu beeintrachtigen.

(2) Geschaftliche Handlungen gegentiber Verbrauchern sind jedenfalls dann unzuléassig, wenn
sie nicht der fiir den Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeig-
net sind, die Fahigkeit des Verbrauchers, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden,
splrbar zu beeintrachtigen und ihn damit zu einer geschaftlichen Entscheidung zu veranlassen,
die er andernfalls nicht getroffen hatte. Dabei ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder,
wenn sich die geschaftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet,
auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Auf die Sicht eines durchschnitt-
lichen Mitglieds einer auf Grund von geistigen oder kérperlichen Gebrechen, Alter oder Leicht-
glaubigkeit besonders schutzbedirftigen und eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrau-
chern ist abzustellen, wenn flir den Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschéftliche
Handlung nur diese Gruppe betrifft.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgefiihrten geschaftlichen Handlungen gegenuiber Ver-
brauchern sind stets unzuléssig.

1. Bagatellgrenze

.Spurbare Beeintrachtigung der Interessen® erforderlich

2. Verbraucherleitbild
Leitbild des informierten, verstandigen und angemessen aufmerksamen Ver-
brauchers

Auf den MaBstab eines besonders schutzbedurftigen Verbrauchers - z.B. Kinder
oder Jugendliche — ist dann abzustellen, wenn sich die Werbung fir den Unter-
nehmer vorhersehbar gerade an diese Gruppe richtet.

3. Unlauterkeit im Sinne des UWG

Der Begriff der Unlauterkeit hat den friiher verwendeten Begriff der guten Sitten
abgeldst.

Unlauter sind alle Handlungen, die den anstandigen Gepflogenheiten in Handel,
Gewerbe, Handwerk oder selbstandiger beruflicher Tatigkeit zuwiderlaufen.
=> definiert insbesondere in den folgenden Beispielskatalogen (§§ 4 — 7 UWG)
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4. Die Schwarze Liste (§ 3 Abs. 3 UWG)

§ 3 Abs. 3 UWG verweist auf Anhang zum UWG.

Liste mit 30 Wettbewerbshandlungen, die ohne eine entsprechende Erheb-
lichkeitsprifung gemaB § 3 Abs. 1 und 2 UWG stets als unzuldssig zu be-
werten sind.
= Verbote ohne entsprechende Wertungsmdglichkeit.

Nrn. 1 bis 24: spezielle irrefiihrende Handlungen

Nrn. 25 bis 30: spezielle aggressive Handlungen

Anhang (zu § 3 Absatz 3)

Unzulassige geschéftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehé-
ren;

die Verwendung von Gitezeichen, Qualitatskennzeichen oder Ahnlichem ohne die erforderliche Ge-
nehmigung;

die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer 6ffentlichen oder anderen Stelle gebilligt;

die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschaftliche Handlung oder eine
Ware oder Dienstleistung sei von einer 6ffentlichen oder privaten Stelle bestatigt, gebilligt oder geneh-
migt worden, oder die unwahre Angabe, den Bedingungen fiir die Bestatigung, Billigung oder Geneh-
migung werde entsprochen;

Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn
der Unternehmer nicht dariiber aufklart, dass er hinreichende Griinde fiir die Annahme hat, er werde
nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen fir einen angemessenen
Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen
(Lockangebote). Ist die Bevorratung kiirzer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemes-
senheit nachzuweisen;

Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn
der Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung abzusetzen,
eine fehlerhafte Ausflihnrung der Ware oder Dienstleistung vorfiihrt oder sich weigert zu zeigen, was er
beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen daflir anzunehmen oder die beworbene Leistung inner-
halb einer vertretbaren Zeit zu erbringen;

die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten Be-
dingungen nur fiir einen sehr begrenzten Zeitraum verfligbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen
geschaftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf
Grund von Informationen zu entscheiden;

Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem
Abschluss des Geschafts geflihrt worden sind, wenn die urspriinglich verwendete Sprache nicht Amts-
sprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Ver-
braucher vor dem Abschluss des Geschéfts dariiber aufgeklart werden, dass diese Leistungen in einer
anderen als der urspriinglich verwendeten Sprache erbracht werden;

die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung
sei verkehrsfahig;

die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte
stellten eine Besonderheit des Angebots dar;

der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsférderung, oh-
ne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen
Darstellung eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung);

unwahre Angaben Uber Art und AusmaB einer Gefahr fur die persodnliche Sicherheit des Verbrauchers
oder seiner Familie fir den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene
Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt;

Werbung fiir eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers &hn-
lich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, liber die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Dienstleistung zu tduschen;

die Einflihrung, der Betrieb oder die Férderung eines Systems zur Verkaufsférderung, das den Eindruck
vermittelt, allein oder hauptsachlich durch die Einfiihrung weiterer Teilnehmer in das System kdnne ei-
ne Verglitung erlangt werden (Schneeball- oder Pyramidensystem);

die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnachst sein Geschaft aufgeben oder seine Ge-
schaftsraume verlegen;

die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung lieBen sich die Gewinnchancen bei einem
Giliicksspiel erhdhen;

die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits
einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde durch eine bestimmte Handlung einen
Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tat-
séachlich nicht gibt, oder wenn jedenfalls die Maglichkeit, einen Preis oder sonstigen Vorteil zu erlangen,
von der Zahlung eines Geldbetrags oder der Ubernahme von Kosten abhangig gemacht wird;

die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung kénne Krankheiten, Funktionsstérungen oder
Missbildungen heilen;

eine unwahre Angabe Uber die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu
bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger gliinstigen Bedingungen als den allgemeinen
Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch zu nehmen;

das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht gestellten Prei-
se noch ein angemessenes Aquivalent vergeben werden;

das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als ,gratis®, ,umsonst®, ,kostenfrei“ oder dergleichen, wenn
hierfur gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht fiir Kosten, die im Zusammenhang mit dem Ein-
gehen auf das Waren- oder Dienstleistungsangebot oder flr die Abholung oder Lieferung der Ware o-
der die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind;

die Ubermittlung von Werbematerial unter Beifligung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der un-
zutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt;

die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbrau-
cher oder nicht fiir Zwecke seines Geschéafts, Handels, Gewerbes oder Berufs tatig;

die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit
Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union als dem des Wa-
renverkaufs oder der Dienstleistung ein Kundendienst verfligbar;

das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher kdnne bestimmte Raumlichkeiten nicht ohne vorherigen
Vertragsabschluss verlassen;

bei persénlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nichtbeachtung einer Aufforderung des Besuchten,
diese zu verlassen oder nicht zu ihr zurlickzukehren, es sein denn, der Besuch ist zur rechtmaBigen
Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt;

MaBnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus einem
Versicherungsverhaltnis dadurch abgehalten werden soll, dass von ihm bei der Geltendmachung sei-
nes Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht er-
forderlich sind, oder dass Schreiben zur Geltendmachung eines solchen Anspruchs systematisch nicht
beantwortet werden;

die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu
erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Er-
wachsene dazu zu veranlassen;

die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder Dienstleistungen oder eine Aufforderung
zur Ricksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen, sofern es sich nicht um eine nach den
Vorschriften lber Vertragsabschliisse im Fernabsatz zulassige Ersatzlieferung handelt, und

die ausdriickliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unternehmers gefahrdet sei,
wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht abnehme.

VII. Konkretisierungen der Generalklausel in den §§ 4 - 7 UWG

1. § 4 UWG - Beispiele unlauterer geschaftlicher Handlungen

§ 4 UWG - Beispiele unlauterer geschéftlicher Handlungen
Unlauter handelt insbesondere, wer

1. geschéaftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der Ver-

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke




79

braucher oder sonstiger Marktteilnehmer durch Austibung von Druck, in menschenverachten-
der Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlichen Einfluss zu beeintrachtigen;

2. geschéftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, geistige oder kérperliche Gebrechen,
das Alter, die geschaftliche Unerfahrenheit, die Leichtglaubigkeit, die Angst oder die Zwangsla-
ge von Verbrauchern auszunutzen;

3. den Werbecharakter von geschéaftlichen Handlungen verschleiert;

4. bei VerkaufsférderungsmaBnahmen wie Preisnachldssen, Zugaben oder Geschenken die
Bedingungen fir ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt;

5. bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die Teilnahmebedingungen
nicht klar und eindeutig angibt;

6. die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem
Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhangig macht, es sei
denn, das Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgeman mit der Ware oder der Dienst-
leistung verbunden;

7. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tatigkeiten oder persdnlichen oder geschaftli-
chen Verhéltnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;

8. Uber die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder Gber den
Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet,
die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu scha-
digen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mittei-
lungen und hat der Mitteilende oder der Empfanger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Inte-
resse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider be-
hauptet oder verbreitet wurden;

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistun-
gen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a) eine vermeidbare Tauschung der Abnehmer Uber die betriebliche Herkunft herbei-
fuhrt,
b) die Wertschatzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen
ausnutzt oder beeintrachtigt oder
c) die fur die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt
hat;

10. Mitbewerber gezielt behindert;

11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der
Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln.

a) § 4 Nr. 1 UWG - Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit

aa) Ausibung von Druck

Versetzen des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers in eine
Zwangslage.

Die Druckaustibung ist der strafrechtlichen Nétigung &hnlich, aber nicht identisch.
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bb) Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit in menschenverachtender Weise

Menschenverachtende Werbung (Diskriminierung)

Problem: Benetton-Werbung

cc) sonstige unangemessene Beeintrachtigung der Entscheidungsfreiheit

Ubertriebenes Anlocken und Kaufzwang fallen dann unter § 4 Nr. 1 UWG,
wenn die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher unangemessen und un-
sachlich beeinflusst wird.

Kaufzwang:

Die Adressaten der MaBnahmen werden wegen Dankbarkeit, Peinlichkeit
oder moralischem Druck anstandshalber zur Kaufentscheidung veranlasst.

Ubertriebenes Anlocken:

Dem Verbraucher werden so viele Vorteile fiir den Erwerb eines Produktes
geboten, dass der Verbraucher sich nicht mehr sachlich flr oder gegen den
Kauf des Produktes entscheidet.

BGH, Urt. v. 22.09.2005, | ZR 28/03, - Zeitschrift mit Sonnenbrille

a) Von einer unangemessenen unsachlichen Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit
von Verbrauchern nach § 4 Nr. 1 UWG ist regelmaBig nicht allein deshalb auszugehen,
weil dem Produkt eine im Verhéltnis zum Verkaufspreis wertvolle Zugabe ohne zusatzli-
ches Entgelt beigeflgt wird.

b) Eine Ausnutzung der geschéftlichen Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen i.
S. von § 4 Nr. 2 UWG ist nicht gegeben, wenn eine Jugendzeitschrift zusammen mit
einer Sonnenbrille abgegeben wird.

c) Fir die Frage, ob bei einem kombinierten Produkt i. S. von § 30 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2
GWB die Zeitschrift im Vordergrund steht, kommt es nicht darauf an, ob die Nebenware
als Zusatz den Inhalt der Zeitschrift erganzt oder ob es sich um eine branchenfremde
Zugabe handelt.

Unzulassiges Kopplungsangebot, wenn Uber den tatséchlichen Wert des
Angebots getduscht wird oder unzureichende Informationen gegeben wer-
den.

dd) Problem: Gefihlsbetonte Werbung

BGH, Urt. v. 26.10.2006, | ZR 33/04, - Regenwaldprojekt |

Der Bundesgerichtshof hatte auf Klagen von Wettbewerbsverbanden tber die wettbe-
werbsrechtliche Beurteilung von zwei in den Jahren 2002 und 2003 auch im Fernsehen
intensiv verbreiteter Werbekampagnen zu entscheiden, in denen die Brauerei Kromba-
cher den Kunden versprochen hatte, fir den Kauf eines Kasten Bieres einen Quadratme-
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ter Regenwald unter Einschaltung des World Wide Fund for Nature (WWF) nachhaltig zu
schitzen. Die Klager halten diese Werbung wegen mangelnder Transparenz fir wettbe-
werbswidrig, da sie keine Information enthalte, in welcher Form der Schutz gewahrleistet
werde. Zudem sehen sie in den konkreten Fallen einen VerstoB gegen das Irrefiihrungs-
verbot, weil die Beklagte vermutlich nur einen geringen Betrag von wenigen Cent spen-
den wirde, mit dem ein nachhaltiger Schutz kaum erreicht werden kénne.

Das Landgericht und das Berufungsgericht haben den auf Unterlassung gerichteten Kla-
gen gegen die im Jahr 2002 erfolgte Werbung stattgegeben. Entsprechend hat das
Landgericht auf die Klage gegen die vergleichbare Aktion im Jahr 2003 entschieden. Die
Revision bzw. Sprungrevision der beklagten Brauerei hatten Erfolg und flihrten zur Auf-
hebung der angefochtenen Urteile und zur Zuriickverweisung der Sachen an die In-
stanzgerichte.

Der BGH hat angenommen, dass die Verknlpfung der Férderung des Umweltprojekts
mit dem Warenabsatz grundsétzlich zuldssig sei. Es bestehe bei dieser Form der Wer-
bung auch keine allgemeine Pflicht, Gber die Art und Weise der Unterstiitzung oder die
Hbéhe der Zuwendung zu informieren. Der Gesetzgeber habe sich im Rahmen der UWG-
Reform ausdriicklich gegen ein allgemeines Transparenzgebot entschieden. Die Ver-
pflichtung zu aufklarenden Angaben kénne daher — wie in den Féllen der Wertreklame —
nur dann angenommen werden, wenn andernfalls die Gefahr einer unlauteren Beeinflus-
sung des Verbrauchers durch Tauschung Uber den tatsachlichen Wert des Angebots,
insbesondere Uber den Wert einer angebotenen Zusatzleistung gegeben sei. Dies sei
vorliegend nicht der Fall. Soweit ein Unternehmer verspreche, ein bestimmtes Projekt zu
unterstitzen, bestehe der zusatzliche Kaufanreiz darin, dass der Verbraucher sich mit
dem Kauf der Ware auch fur das entsprechende Ziel engagieren kénne. Wenn der Wer-
bende nach Art und Umfang keine néher bestimmte Leistung versprochen habe, erwarte
der Verbraucher deshalb nur, dass das werbende Unternehmen zeithah tberhaupt eine
Sponsoringleistung erbringe und diese nicht so geringfligig sei, dass sie die werbliche
Herausstellung nicht rechtfertige.

Die angegriffenen WerbemaBnahmen kdénnten daher nur unter dem Gesichtspunkt der
irrefihrenden Werbung wettbewerbswidrig sein, wenn — wie von den Klagern behauptet -
die beklagte Brauerei in ihrer Werbung zur Férderung des Regenwald-Projekts mehr
versprochen als sie tatséchlich an Leistung erbracht habe und dadurch die berechtigten
Erwartungen der Verbraucher in relevanter Weise enttauscht worden seien. Da hierzu
die Gerichte in den angefochtenen Entscheidungen keine bzw. keine ausreichenden
Feststellungen getroffen hatten, wurden die Sachen an die Instanzgerichte zurlickver-
wiesen.

Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 147/2006

b) § 4 Nr. 2 UWG - Ausnutzen der Unerfahrenheit

§ 4 Nr. 2 UWG schtzt nur den Verbraucher, keinen anderen Marktteilnehmer.

drei Tatbestédnde:

1. Ausnutzung der geschéaftlichen Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen

| BGH Urt. v. 06.04 2006 - | ZR 125/03 - Werbung fiir Klingelténe
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2. Ausnutzung der geschaftlichen Unerfahrenheit und Leichtglaubigkeit anderer
Verbraucher als Kinder und Jugendliche

BGH Urt. v. 07.05.1998, | ZR 85/96 - Verkaufsveranstaltung im
Aussiedlerwohnheim

siehe auch Nr. 28 der Liste nach § 3 Abs. 3 UWG

3. Ausnutzen der Angst oder Zwangslage von Verbrauchern

c) § 4 Nr. 3 UWG - Verdeckte Werbung
Erfasst wird
e Schleichwerbung in allen Formen der Werbung.

e Tarnung sonstiger Wettbewerbshandlungen (z.B. Gewinnung von
Adressen unter Verschweigen einer kommerziellen Absicht)

d) § 4 Nr. 4 UWG — Aufklarungspflichten bei VerkaufsfordermaBnahmen

Es werden alle Marktteilnehmer geschutzt, nicht nur die Verbraucher.

VerkaufsférderungsmaBnahmen sind gestatten, wenn sie transparent sind
Preisnachlasse, Zugaben und Geschenke = typische Formen der Wertreklame
Aufzahlung in Nr. 4 ist nicht abschlieBend.

=» auch Kundenbindungssysteme (Bonusprogramme)

| BGH Urt. v. 20.11.2003, | ZR 151/01 - 20 Minuten Kéln |

| BGH Urt. v. 22.09.2005, | ZR 28/03 — Zeitschrift mit Sonnenbrille |
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e) § 4 Nr. 5 UWG - Preisausschreiben und Spiele
ebenfalls Konkretisierung des Transparenzgebotes

§ 4 Nr. 5 UWG schutzt nicht nur Verbraucher, sondern auch die anderen Markt-
teilnehmer.

BGH Urt. v. 09.06.2002, | ZR 279/02 — Telefonische Gewinnauskunft

Fir die Annahme des Werbecharakters reicht es aus, dass das Gewinnspiel unmittelbar oder mit-
telbar dem Ziel dient, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen des eige-
nen oder eines fremden Unternehmens zu férdern. Der Werbecharakter liegt in der Regel schon in
der mit der Gewinnauslobung verbundenen positiven Selbstdarstellung des auslobenden Unter-
nehmens.

f) § 4 Nr. 6 UWG - Verbot der Kopplung von Gewinnspielen und Preisaus-
schreiben an den Erwerb eines Produktes

Rechtsprechung nahm Kopplungen zwischen Gewinnspiel oder Preisaus-
schreiben und Erwerb oder Inanspruchnahme von Waren oder Dienstleistungen
wurde, wenn die Teilnahme oder die Modalitaten das Betreten des Geschéftlo-
kals erforderten.

| BGH Urt. v. 03.03.2005, | ZR 117/02 - Traumcabrio

g) § 4 Nr. 7 UWG - Anschwiérzung, Verletzung der Geschéftsehre
betrifft MeinungsauBerungen
(§ 4 Nr. 8 UWG =Tatsachenbehauptungen)
Problem: Grenze Schmahkritik < Meinungsfreiheit

Soweit das MarkenG Anwendung findet, sind die Regelungen des MarkenG ab-
schlieBend

| BGH Urt. v. 03.02.2005 - | ZR 159/02 (lila Postkarte)

h) § 4 Nr. 8 UWG - Anschwarzung

§ 4 Nr. 8 1. Hs. UWG betrifft die Behauptung und Verbreitung nicht erweislich
wahrer Tatsachen.

| BVerfG, Beschl. v. 07.11.2002 - 1 BvR 580/02 (JUVE-Handbuch)
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Sonderfall: § 4 Nr. 8 2. Hs. UWG: Vertrauliche Mitteilungen

i) § 4 Nr. 9 UWG - Nachahmung/ Rufausbeutung

regelt den "erganzenden wettbewerblichen Leistungsschutz"

Grundsatz: Nachahmung von Leistungen allein ist nicht unlauter.

Nachahmung ist nur dann unlauter, wenn weitere, die Unlauterkeit begriinden-
de Umstande, insbesondere die Art und Weise der Nachahmung hinzutreten.

Aufzéhlung in Nr. 9 lit a-c ist nicht abschlieBend

aa) §4 Nr. 9 lit a UWG: Vermeidbare Herkunftstduschung

Es handelt wettbewerbswidrig, wer ein fremdes Erzeugnis durch Ubernahme
von Merkmalen, mit denen der Verkehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung
verbindet, nachahmt und sein Erzeugnis in den Verkehr bringt, wenn er nicht
im Rahmen des Mdglichen und Zumutbaren alles Erforderliche getan hat, um
eine Irrefihrung des Verkehrs mdglichst auszuschlieBen.

= Nachahmung von Produkten

Voraussetzung: gewisse wettbewerbliche Eigenart des Vorbilds, das nach-
geahmt worden ist

bb) § 4 Nr. 9 lit. b UWG: Rufausbeutung/ Rufbeeintréchtigung

Rufausbeutung: der gute Ruf, der mit einem fremden Namen oder einem
fremden Produkt verbunden ist, soll auf den eigenen Namen oder das eigene
Produkt Ubergeleitet werden.

Rufausbeutung verlangt immer eine wettbewerbliche Eigenart (s. oben).
Das nachgeahmte Produkt bedarf einer Wertschatzung, die sich aber Gber
die Nachahmung hinaus &uBern muss und entsprechender Anstrengungen

bedarf.

Regelungen des MarkenG sind vorrangig

| BGH Urt. v. 09.02.2006; | ZR 124/03 — Rechtsanwaltsranglisten
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cc) § 4 Nr. 9 ¢ UWG: unredliche Kenntniserlangung

Die Erlangung der Informationen fur die Nachahmung durch strafbare Hand-
lungen

dd) weitere Félle

Aufzahlungen in § 4 Nr. 9 UWG sind nicht abschlieBend.

(1) Behinderung

Behinderung durch Nachahmung, die zugleich eine individuelle Marktbe-
hinderung darstellen kann.

systematischer Nachbau, der es verhindert, dass das Originalprodukt ei-
nen eigenen Ruf erlang,

| BGH Urt. v. 14.12.1995- | ZR 240/93 — Vakuumpumpen |

(2) Einschieben in eine fremde Serie

Grds. steht es jedem Unternehmen frei, zu anderen Produkten Ersatzteile,
Zubehor herzustellen und zu vertreiben, wenn damit keine Rechteverlet-
zung verbunden ist.

Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, die Ersatzteile oder Zubehor-
teile stammten vom Originalhersteller.

Aber: kein "Einschieben in eine fremde Serie“

| BGH Urt. v. 02.12.2004, | ZR 30/02 — Klemmbausteine I

j) § 4 Nr. 10 UWG - Behinderung
betrifft individuelle Mitbewerberbehinderung
umfasst alle Erscheinungsformen des Behinderungswettbewerbs
z.B.:
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- Boykott
- Vernichtungswettbewerb
- Missbrauch von Nachfragemacht zur Ausschaltung von Mitbewer-

bern

Erfasst werden auch Handlungen im Verhaltnis zweier Unternehmer auf ver-
schiedenen Wirtschaftsstufen.

aa) Absatz- oder Bezugsbehinderung

(1) Abwerben von Kunden

Grds. ist Abwerben von Kunden Teil des Wettbewerbs und daher rechtli-
che unbedenklich.

Die Unlauterkeit des Kundenabwerbens bzw. Kundenabfangens begrin-
dende Umstande kénnen sein:

- Bedrohung oder gewaltsame Hinderung von Kunden, mit einem
Konkurrenten einen Vertrag zu schlieBen.

- Handzettelverteilung vor dem Geschéftslokal des Konkurrenten
(BGH GRUR 1986, 547f.)

- Ausnutzung eines Irrtums des Kunden, nicht der richtige Ge-
schaftspartner zu sein (BGH GRUR 1970, 182 f. - Bierfahrer)

— Unterdriicken oder Umleiten von Bestellauftragen an sich selbst
(BGH GRUR 1987, 532 — Zollabfertigung) oder an Dritte (BGH
GRUR 1989, 430 — Krankentransportbestellung)
Problem: Abwerben von Kunden durch ehemalige Mitarbeiter
nur unter besonderen Umstanden unlauter.
Vor dem Ausscheiden aus dem Unternehmen werden Geschéftsunterla-
gen, insbesondere Geheimnisse verschafft und spéter ausgewertet (BGH

GRUR 1999, 934 f. - Weinberater)

Schutz des Unternehmers durch Wettbewerbsverbot

BGH Urt. v. 22.04.2004, | ZR 303/01, LS — Verabschiedungsschreiben

Ein Beschéftigter, der vor dem Ausscheiden aus einem Arbeitsverhéltnis unter
Verwendung des Adressenmaterials seines Arbeitgebers ein Verabschiedungsschreiben an
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die bislang von ihm betreuten und ihm dabei durch ein Vertrauensverhaltnis verbundenen
Kunden richtet, handelt wettbewerbswidrig, wenn er direkt oder indirekt (hier u.a. durch die
Angabe seiner privaten Adresse und Telefonnummer) auf seine zuklnftige Tatigkeit als
Wettbewerber oder fiir einen Wettbewerber hinweist.

(2) Kennzeichenmissbrauch

BGH v. 13.10.2004, | ZR 277/01 — SB-Beschriftung

Ob durch die Beseitigung einer Kennzeichnung der Mitbewerber in der Werbung oder im
Absatz wettbewerbswidrig behindert (vgl. § 4 Nr. 10 UWG) oder der Verkehr ber die
betriebliche Herkunft der Ware getduscht wird (vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG), hangt jedoch von
den Umsténden des Einzelfalles ab. So kann trotz der Beseitigung eines auf den Hersteller
hinweisenden Kennzeichens an der Ware eine unzulassige individuelle Behinderung oder
eine Herkunftstduschung zu verneinen sein, wenn aufgrund der sonstigen Umstande des
Vertriebs der Verkehr gleichwohl die Ware weiterhin dem Kennzeicheninhaber und nicht
dem Handler zurechnet und ein schutzwiirdiges Interesse des Herstellers an der
Verwendung gerade der beseitigten Kennzeichnung nicht verletzt wird. Dies gilt fiir einen
deliktsrechtlichen Anspruch entsprechend.

(3) Vertriebsbindungen

Wettbewerbsrechtlich geschitzt kann ein selektives Vertriebssystem nur
sein, wenn es kartellrechtlich unbedenklich ist und die Abnehmer gleichma-
Big bindet.

Unlauter sind der Schleichbezug (Bezug der Ware durch Strohnméanner)
und das Verleiten zum Vertragsbruch.

BGH v. 05. 10. 2000 - | ZR 1/98, LSe — Kontrollnummernbeseitigung Il

Ein Kontrollnummernsystem, mit dessen Hilfe ein Hersteller im Rahmen einer selektiven
Vertriebsbindung die Vertragstreue seiner Vertragshandler tiberwacht, genieBt nur dann
wettbewerbs- oder markenrechtlichen Schutz, wenn der Hersteller seine Abnehmer
einheitlich bindet. Der Hersteller, der nur einen Teil des Marktes Uiber ein selektives
Vertriebssystem, andere Teile aber unbeschrankt versorgt, kann eine Beseitigung der
Kontrollnummern nicht mit Hilfe des Wettbewerbs- oder Markenrechts unterbinden.

b) Gegen den Weitervertrieb der veranderten Ware kann sich der Hersteller mit Hilfe des
Markenrechts nur wenden, wenn mit der Entfernung der Kontrollnummern ein sichtbarer, die
Garantiefunktion der Marke beriihrender Eingriff in die Substanz der Ware, des Behaltnisses
oder der Verpackung verbunden ist (hier: Entfernung der Cellophanumhdllung einer
Parfimpackung, Nadelung und Bestreichen der Packung mit einer Fliissigkeit sowie
Herausschneiden des Strichcodes aus der Verpackung).

bb) Preisgestaltung als Mittel der Behinderung

Die freie Preisgestaltung ist Ausdruck des Wettbewerbs, dass sich Konkur-
renten mit ihren Preisen unterbieten, ist geradezu gewollt.

BGH v. 30.03.2006, | ZR 144/03 — 10%billiger

Im Rahmen der geltenden marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung steht es
einem Unternehmen grundsatzlich frei, seine Preisgestaltung in eigener Verantwortung
vorzunehmen und auch die Preise von Konkurrenten zu unterbieten. Der Grundsatz der
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Preisunterbietungsfreiheit gilt auch beim Angebot identischer Waren. Auch der Verkauf
unterhalb des Einstandspreises ist nicht grundsétzlich, sondern nur bei Vorliegen
besonderer Umsténde wettbewerbswidrig. Entsprechend liegt in dem Anbieten von Waren
unter Einstandspreis durch ein Unternehmen mit Gberlegener Marktmacht nur dann eine
unbillige Behinderung kleiner oder mittlerer Wettbewerber i.S. von § 20 Abs. 4 Satz 1 GWB,
wenn das Angebot nicht nur gelegentlich erfolgt und sachlich nicht gerechtfertigt ist, § 20
Abs. 4 Satz 2 GWB. Ein Angebot unter den Einstandspreisen des Unternehmens ist in der
Rechtsprechung insbesondere dann als unlauter angesehen worden, wenn es in einer
Weise erfolgt, die geeignet ist, einen oder mehrere Wettbewerber vom Markt zu verdréangen,
und zu diesem Zweck eingesetzt wird.

Selbst wenn nicht ausgeschlossen werden kdnnte, dass bei einem entsprechend niedrigen
einzelnen Angebot eines Mitbewerbers die Beklagte mit der Gewahrung des
Preisnachlasses von 10% in einem Einzelfall Ware unter ihrem Einstandspreis abgeben
musste, kann daraus nicht die Wettbewerbswidrigkeit der veranstalteten Werbeaktion
hergeleitet werden. Eine WerbemaBnahme, die zur Folge hat, dass (nur) gelegentlich auch
ein Verkauf unter Einstandspreis stattfindet, ist wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden.
In Handelsbetrieben mit breitem Sortiment wie dem der Beklagten muss die Preisgestaltung
nicht darauf ausgerichtet sein, mit jeder einzelnen Ware einen Stlickgewinn zu erzielen; der
Kaufmann darf vielmehr davon ausgehen, mit dem Absatz des gesamten Angebots ein
mdglichst glinstiges Betriebsergebnis zu erreichen.

cc) Betriebsstdérung

z.B. Abwerben von Mitarbeitern, Betriebsspionage, Testkaufe.

Abwerben von Mitarbeitern ist Bestandteil des Wettbewerbs und deshalb
grundsatzlich zulassig, es sei denn es kommen die Unlauterkeit begrin-
dende Umstande hinzu, insbesondere ein Eindringen in die Betriebssphare
des Konkurrenten.

| BGH v. 09.02.2006, | ZR 73/02 — Direktansprache am Arbeitsplatz Il |

dd) Anzapfen

Unternehmen verlangt als Nachfrager vom Lieferanten eine unentgeltliche
Sonderleistung.
Unlauterkeit, wenn Druck ausgeubt wird

ee) Boykott

ff) unberechtigte Schutzrechteverwarnung

BGH, Beschl. v. 15.07.2005 - GSZ 1/04 — Unberechtigte Schutz-
rechteverwarnung
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k) § 4 Nr. 11 UWG - Vorsprung durch Rechtsbruch

Kein Unternehmer soll sich einen Vorsprung gegeniber anderen Unternehmern
im Markt dadurch verschaffen, dass er sich gesetzeswidrig verhalt.

Voraussetzung fir die Annahme wettbewerbswidrigen Verhaltens:

Die gesetzliche Vorschrift, gegen die verstoBen wird, muss dazu dienen, das
Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer zu regeln.

Es bedarf einer zumindest sekundaren Schutzfunktion der Norm.

Beispiele:

Berufsrecht der Arzte, Anwalte, Steuerberater, das Arzneimittelgesetz,
Heilmittelwerbegesetz, die Kosmetikverordnung, Lebensmittelrecht, Preis-
angabenverordnung.

| BGH Urt. 20. 12. 2007 - | ZR 205/04 — Versandhandel mit Arzneimitteln

| BGH Urt. 18.10.2007 - | ZR 102/05 — ueber18.de

| BGH Urt. 21.02.2002 - | ZR 281/99 — Vanity Nummer

| BGH Urt. 14.02.2008 - | ZR 207/05 - ODDSET

2. § 5 UWG - Irrefliihrung

§ 5 UWG - Irrefiihrende geschiftliche Handlungen

(1) Unlauter handelt, wer eine irrefiihrende geschaftliche Handlung vornimmt. Eine geschéftli-
che Handlung ist irrefiihrend, wenn sie unwahre Angaben enthélt oder sonstige zur Tauschung
geeignete Angaben Uber folgende Umsténde enthalt:

1. die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verflgbarkeit, Art, Aus-
fihrung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehér, Verfahren oder Zeitpunkt der
Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmaéglichkeit,
Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder
betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergeb-
nisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;

2. den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den
Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter
denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;

3. die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identitdt, Vermdgen
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einschlieBlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen,
Befahigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen
oder Ehrungen, Beweggriinde flr die geschéftliche Handlung oder die Art des Ver-
triebs;

4. Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponso-
ring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder
Dienstleistungen beziehen;

5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Repa-
ratur;

6. die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich
verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder

7. Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen
oder Gewahrleistungsrechte bei Leistungsstérungen.

(2) Eine geschaftliche Handlung ist auch irrefiihrend, wenn sie im Zusammenhang mit der
Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschlieBlich vergleichender Werbung eine
Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder
einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft.

(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender
Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und
geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

(4) Es wird vermutet, dass es irrefiihrend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben,
sofern der Preis nur fir eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und
in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit
der Preisherabsetzung geworben hat.

ursprunglich geregelt: "irreflhrende Werbung"

Irreflhrungsverbot bezieht sich nun auf alle irreflihrenden geschaftlichen
Handlungen

z. B. irrefhrende Angaben Uber das Bestehen oder die Héhe einer Forderung,
Uber Gewahrleistungs- und Widerrufsrechte, iber Beschwerdemdglichkeiten,
Zubehor, Kundendienst (u. a. Vor-Ort-Service, Hotline)

=» auch nach Vertragsschluss

a) Die Adressaten der Handlung und ihr Verstandnis
Die Irrefiihrung wird in drei Schritten gepruift:
1. An wen richtet sich die Werbung?
2. Wie verstehen die angesprochenen Verkehrskreise die Werbung?

3. Stimmt das Verstandnis eines nicht unerheblichen Teiles der angesproche-
nen Verkehrskreise mit der Wirklichkeit tiberein?

Medienrecht Il im WS 2014/2015
Dr. Harald Vinke



91

Irreflhrend ist eine Werbeaussage bereits dann, wenn sie auch nur von einem
kleinen, nicht ganz unbeachtlichen Teil der Angesprochenen missverstanden
werden kann.

MaBgebend ist nicht das Verstandnis des werbenden Unternehmers, sondern
der jeweilige Eindruck, den die Werbung beim Publikum erweckt.

Far die Beurteilung, wie das Publikum eine Werbung versteht, kommt es auf
den verstandigen, aufmerksamen und durchschnittlich informierten Verbraucher
an.

= immer Einzelfallentscheidung

b) Formen der Irrefiihrung

aa) Beispiele

Unzulassig sind:
e unwahre Werbeaussagen

e wahre Werbeaussagen, sofern sie von den Angesprochenen falsch
verstanden werden

e Werbung mit Selbstverstandlichkeiten

~Bei uns bekommen Sie zwei Jahre Garantie” - wenn damit nur die gesetzliche Ge-
wébhrleistungspflicht gemeint ist.

e wenn die Werbeaussage drucktechnisch besonders auffallend hervor-
gehoben ist und die fir die Richtigkeit/Zulassigkeit der Aussage erfor-
derliche erganzende Information nur klein und schwer leserlich er-
scheint

Gewinnspielwerbung, bei der groB3 und deutlich auf die Teilnahme mittels Mehrwert-
diensterufnummer hingewiesen wird — dies allein wére wegen des Koppelungsverbots
Gewinnspiel mit Kauf unzuldssig — und die alternative Teilnahmemdéglichkeit durch
Postkarte oder Email, die fir die Zuldssigkeit erforderlich ist, nur in kleinsten Buchsta-
ben um 90 Grad gedreht am Rand der Anzeige aufgezeigt wird.

bb) Bildliche Darstellungen

Abs. 3: Bildliche Darstellungen oder sonstige Aussagen, die ausdrickliche
Werbeaussagen ersetzen, sind genauso zu behandeln wie ausdrickliche Wer-
beangaben.
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Darstellung von freilaufenden Hiihnern auf einem Bauernhof, wenn es sich um Eier
aus Legehennenbatterien handelt.

irrefihrende geschaftliche Handlungen = Irrefihrungstatbestand gilt auch bei
und nach Vertragsschluss

§ 5Abs.1S.2Nr. 5 UWG

§ 5Abs.1S.2Nr. 7UWG

Beispiel:

Ein Verbraucher macht einen Sachmangel geltend und verlangt Ersatzlieferung.

Der Unternehmer gibt die objektiv unrichtige Auskunft, der Gewé&hrleistungsan-
spruch sei bereits verjéhrt.

cc) Verhaltnis zum Markenrecht (§ 5 Abs. 2 UWG)

Neuregelung
bisher herrschende Meinung:
im Verhaltnis zwischen MarkenG und UWG wird der abschlieBende Schutz

einer Marke vor Verwechslungsgefahr grundsatzlich durch das Markenge-
setz gewabhrleistet

c) Darlegungs- und Beweislast bei Irrefiihrung
Grundsatzlich muss der Klager darlegen und beweisen, dass die Vorausset-
zungen einer Irreflhrung vorliegen.
Ggf. prozessuale Erklarungspflicht des Beklagten nach Treu und Glauben (§

242 BGB), wenn Klager keine Moglichkeit hat, den Sachverhalt von sich aus
aufzuklaren.

3. § 5a UWG - Irrefihrung durch Unterlassen

§ 5a UWG - Irrefithrung durch Unterlassen

(1) Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irrefiihrend ist, sind insbesonde-
re deren Bedeutung fiir die geschéaftliche Entscheidung nach der Verkehrsauffassung sowie
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die Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung der Entscheidung zu beriicksichtigen.

(2) Unlauter handelt, wer die Entscheidungsfahigkeit von Verbrauchern im Sinne des § 3 Ab-
satz 2 dadurch beeinflusst, dass er eine Information vorenthélt, die im konkreten Fall unter
Berucksichtigung aller Umstande einschlieBlich der Beschrankungen des Kommunikations-
mittels wesentlich ist.

(3) Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in
einer dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein
durchschnittlicher Verbraucher das Geschaft abschlieBen kann, gelten folgende Informatio-
nen als wesentlich im Sinne des Absatzes 2, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Um-
sténden ergeben:

1. alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung in dem dieser und dem
verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Umfang;

2. die Identitat und Anschrift des Unternehmers, gegebenenfalls die Identitdt und An-
schrift des Unternehmers, fir den er handelt;

3. der Endpreis oder in Féllen, in denen ein solcher Preis auf Grund der Beschaffenheit
der Ware oder Dienstleistung nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der
Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusatzlichen Fracht-, Liefer- und Zustell-
kosten oder in Fallen, in denen diese Kosten nicht im Voraus berechnet werden kén-
nen, die Tatsache, dass solche zuséatzlichen Kosten anfallen kénnen;

4. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie Verfahren zum Umgang mit Be-
schwerden, soweit sie von Erfordernissen der fachlichen Sorgfalt abweichen, und

5. das Bestehen eines Rechts zum Rucktritt oder Widerruf.

(4) Als wesentlich im Sinne des Absatzes 2 gelten auch Informationen, die dem Verbraucher
auf Grund gemeinschaftsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umset-
zung gemeinschaftsrechtlicher Richtlinien fir kommerzielle Kommunikation einschlieBlich
Werbung und Marketing nicht vorenthalten werden durfen.

Abs. 1: gilt gegentiber allen Marktteilnehmern

Abs. 2: Verhéltnis zu Verbrauchern

3. § 6 UWG - Vergleichende Werbung

§ 6 UWG - Vergleichende Werbung

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewer-
ber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
macht.

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich

1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen fir den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweck-
bestimmung bezieht,

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprifbare und typische
Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist,

3. im geschéftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden
und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleis-
tungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen flhrt,
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4. den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise aus-
nutzt oder beeintrachtigt,

5. die Waren, Dienstleistungen, Tatigkeiten oder persénlichen oder geschéftlichen Verhéltnis-
se eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder

6.eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschitz-
ten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.

4. § 7 UWG - Belastigungen

§ 7 UWG - Unzumutbare Belastigungen

(1) Eine geschéftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belas-
tigt wird, ist unzulassig. Dies gilt insbesondere fiir Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der
angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wiinscht.

(2) Eine unzumutbare Belastigung ist stets anzunehmen

1. bei Werbung unter Verwendung eines in den Nummern 2 und 3 nicht aufgefiihrten,
fir den Fernabsatz geeigneten Mittels der kommerziellen Kommunikation, durch die
ein Verbraucher hartnéackig angesprochen wird, obwohl er dies erkennbar nicht
wunscht;

2. bei Werbung mit einem Telefonanruf gegeniiber einem Verbraucher ohne dessen
vorherige ausdrlckliche Einwilligung oder gegenliber einem sonstigen Marktteilneh-
mer ohne dessen zumindest mutmasBliche Einwilligung,

3. bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgera-
tes oder elekironischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrickliche Einwilligung
des Adressaten vorliegt, oder

4. bei Werbung mit einer Nachricht,

a) bei der die ldentitdt des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht Gbermittelt
wird, verschleiert oder verheimlicht wird oder

b) bei der gegen § 6 Absatz 1 des Telemediengesetzes verstoBen wird oder in der
der Empfénger aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese Vor-
schrift verstéBt, oder

c) bei der keine giltige Adresse vorhanden ist, an die der Empfanger eine Aufforde-
rung zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfiir andere als
die Ubermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzumutbare Beléstigung bei einer Werbung
unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung
von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat,

2. der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung fir eigene dhnliche Waren oder
Dienstleistungen verwendet,

3. der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und
4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich da-

rauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne
dass hierfir andere als die Ubermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
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BGH Urt. v. 16. 11. 2006 - 1 ZR 191/03, LS - Telefonwerbung fiir Individualvertrige
a) Fur die Beantwortung der Frage, ob bei einer Telefonwerbung gegeniiber
Marktteilnehmern, die nicht Verbraucher sind, von einer mutmaBlichen Einwilligung
ausgegangen werden kann, ist auf die Umsténde vor dem Anruf sowie auf die Art und den
Inhalt der Werbung abzustellen.

b) Bei einem Bauhandwerksunternehmen kann nicht davon ausgegangen werden, dass es
mutmaBlich an einer telefonischen Werbung fiir eine hinsichtlich ihres Inhalts und Umfangs
nicht naher bestimmte Vermittlungsleistung interessiert ist, die durch eine nicht
unbetrachtliche und zudem im Voraus zu erbringende Gegenleistung entgolten werden soll.

§ 7 UWG erklart die dort genannten geschaftlichen Handlungen nicht als ,,un-
lauter®, sondern sogleich als ,,unzulassig®.

Hintergrund: Spurbarkeitskriterium im Rahmen der Bagatellgrenze des § 3 Abs.
1 UWG soll nicht im Zusammenhang mit § 7 UWG n.F. anwendbar sein.

VIl. Folgen unlauteren Handelns

1. Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

§ 8 UWG - Beseitigung und Unterlassung

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzuléssige geschaftliche Handlung vornimmt, kann auf Besei-
tigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der
Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung gegen
§ 3 oder § 7 droht.

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauf-
tragten begangen, so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch
gegen den Inhaber des Unternehmens begriindet.

(3) Die Anspriiche aus Absatz 1 stehen zu:
1. jedem Mitbewerber;

2. rechtsfahigen Verbanden zur Férderung gewerblicher oder selbstéandiger beruflicher In-
teressen, soweit innen eine erhebliche Zahl von Unternehmern angehért, die Waren
oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben,
soweit sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstat-
tung imstande sind, ihre satzungsmaBigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder
selbstandiger beruflicher Interessen tatsachlich wahrzunehmen und soweit die Zuwi-
derhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berlhrt;

3. qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass sie in die Liste qualifizierter Einrich-
tungen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis der Kom-
mission der Europaischen Gemeinschaften nach Artikel 4 der Richtlinie 98/27/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 tber Unterlassungsklagen
zum Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. EG Nr. L 166 S. 51) eingetragen sind;

4. den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern.
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(4) Die Geltendmachung der in Absatz 1 bezeichneten Anspriche ist unzulassig, wenn sie
unter Berlicksichtigung der gesamten Umstande missbrauchlich ist, insbesondere wenn sie
vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Auf-
wendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. In diesen Féllen kann der
Anspruchsgegner Ersatz der fir seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen ver-
langen. Weiter gehende Ersatzansprtiche bleiben unberihrt.

(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und
3 Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an die Stelle des Anspruchs gemaB § 1 oder
§ 2 des Unterlassungsklagengesetzes die Unterlassungsanspriiche nach dieser Vorschrift. Im
Ubrigen findet das Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall
des § 4a des Unterlassungsklagengesetzes vor.

(Unterlassungsklagengesetz = Gesetz Gber Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und
anderen VerstdBen)

Der Unterlassungs- und der Beseitigungsanspruch sind verschuldensunab-
hangige wettbewerbsrechtliche Anspriche.

a) Unterlassungsanspruch

Der Unterlassungsanspruch ist ein auf die Zukunft gerichteter Anspruch denn er
will ein Tun far die Zukunft verbieten.

Voraussetzungen:

aa) Rechtswidriger VerstoB gegen § 3 UWG.

Da die Regelungen §§ 4-7 UWG den Tatbestand des § 3 UWG konkretisieren, kann auch ein
VerstoB gegen diese Normen einen Unterlassungsanspruch begriinden.

bb) Wiederholungsgefahr

Es besteht eine Vermutung, dass eine Wiederholungsgefahr besteht, wenn der Tatbestand
unlauteren Handelns erfllt ist.

Vermutung muss vom Anspruchsgegner ausgerdumt werden.

= Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklarung

Wiederholungsgefahr erfasst auch alle im Kern gleichen Verletzungshandlungen.

cc) Abmahnung und Unterwerfung

§ 12 UWG - Anspruchsdurchsetzung, Veréffentlichungsbefugnis, Streitwertminderung
(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuld-
ner vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben,
den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlas-
sungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der
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erforderlichen Aufwendungen verlangt werden.

b) Beseitigungsanspruch

dient dazu, die Folgen des Handelns zu beseitigen, insbesondere wenn sich aus
einer Verletzungshandlung fortlaufend weitere Stérungen ergeben kénnen.

z.B. Firmenldschung, Kennzeichenléschung
Sonderfall des Beseitigungsanspruchs:

= Widerrufsanspruch gegen unrichtige Tatsachenbehauptungen

c) Anspruchsgegner

derjenige, der gegen § 3 UWG durch sein Tun verstoBen hat.

Haftung far Dritte (§ 8 Abs. 2 UWG)

d) Aktivlegitimation (§ 8 Abs. 3 UWG)
aa) Nr. 1: Mitbewerber

wenn ein Gewerbetreibender Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher
oder verwandter Art vertreibt.

bb) Nr. 2: Wirtschaftsverbande
sind klagebefugt, wenn sie folgende Voraussetzungen erflllen:
e Verband ist rechtsfahig

e Verbandszweck ist laut Satzung die Férderung gewerblicher und selb-
stéandiger beruflicher Interessen (auch Fachverbande, Berufsvertretun-
gen sind deshalb aktivlegitimiert).

e Der Verband Ubt seine satzungsmaBige Aufgabe aus.

¢ Dem Verband gehdrt eine erhebliche Anzahl von Mitgliedern an, die
Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art wie der Ver-
letzer vertreiben.
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e Der Verband muss auch 6értlich dort tatig sein, wo der Verletzer tatig ist,
auch an diesem Ort muss der Verband eine erhebliche Anzahl von Mit-
gliedern reprasentieren.

e Der Verband muss finanziell und personell so ausgestattet sein, dass er
in der Lage ist, WettbewerbsverstdBe zu beobachten und zu verfolgen.
Er darf nicht nur abmahnen, sondern muss auch in anderer Weise dem
lauteren Wettbewerb dienen.

» Die Verletzungshandlung muss die Interessen der Verbandsmitglieder
konkret bertihren, ein abstraktes Wettbewerbsverhaltnis genlgt nicht.

Die betroffenen Mitglieder missten vielmehr auch nach Nr. 1 selbst
klagen kénnen.

cc) Nr. 3: Qualifizierte Einrichtungen
= Einrichtungen nach § 4 Unterlassungsklagengesetz (UKIaG)

eingetragen in einer Liste beim Bundesamt fir Justiz gefthrt

dd) Nr. 4: Kammern
kénnen aus eigenem Recht klagen

= es kommt auf die Betroffenheit einer erheblichen Anzahl von Mitglie-
dern nicht an

e) Missbrauch (§ 8 Abs. 4 UWG)

Verfolgung von sachfremden Zielen mit der Geltendmachung wettbewerbs-
rechtlicher Ansprlche.

=>» GebUhreninteresse

= Schéadigung des Gegners

f) Auskunftsanspruch (§ 8 Abs. 5 UWG)

2 §13 UKlaG
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2. Schadenersatz

§ 9 UWG - Schadensersatz

Wer vorsatzlich oder fahrlassig eine nach § 3 oder § 7 unzulassige geschaftliche Handlung
vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf
Schadensersatz nur bei einer vorsatzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

a) Allgemeiner Schadenersatzanspruch

steht Mitbewerbern gegen denjenigen zu, der vorsatzlich oder fahrlassig gegen
§§ 3 -7 UWG verstdBt.

Deliktsrecht des UWG ist abschlieBend

UWG ist kein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB

b) Presseprivileg
Das Presseprivileg qilt flr die Tatbestande der §§ 3-7 UWG.
Es gilt nur fir periodische Druckschriften.

FUr die Anbieter von Medien- und Telediensten gilt das Telemediengesetz, §§
7-10 TMG.

Vom Presseprivileg sind alle verantwortlichen Personen umfasst, insbesondere
Redakteur, Herausgeber, Verleger etc..

Die Zuwiderhandlung muss in einem fremden Text enthalten sein, der nicht hin-
reichend kontrolliert werden konnte.

Wer selbst gegen die Trennung von Werbung und redaktionellem Inhalt ver-
st6Bt und eine Anzeige selbst gestaltet, dem steht das Presseprivileg nicht zu.

c¢) Umfang des Schadenersatzanspruches

Schadensermittlung und -berechnung bestimmen sich nach blrgerlichem
Recht.

Schaden ist:
e Entgangener Gewinn, § 252 BGB
e Kosten der Schadensabwehr und der Schadensbeseitigung

e Kosten der Rechtsverfolgung
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e Ggf. Marktverwirrungsschaden

3. Bereicherungsanspriiche

Regelungen des UWG sind zwar hinsichtlich der Schadensersatzanspriiche
abschlieBend.

Aber nicht hinsichtlich der bereicherungsrechtlichen Anspriche gem. §§ 812 ff.
BGB

ggf. kann Herausgabe der Bereichung im Wege der Eingriffskondiktion verlangt
werden.

4. Gewinnabschopfung

§ 10 UWG - Gewinnabschopfung

(1) Wer vorsatzlich eine nach § 3 oder § 7 unzulassige geschéaftliche Handlung vornimmt und
hierdurch zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann von den geman §
8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten
auf Herausgabe dieses Gewinns an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden.

(2) Auf den Gewinn sind die Leistungen anzurechnen, die der Schuldner auf Grund der Zuwider-
handlung an Dritte oder an den Staat erbracht hat. Soweit der Schuldner solche Leistungen erst
nach Erfiillung des Anspruchs nach Absatz 1 erbracht hat, erstattet die zusténdige Stelle des
Bundes dem Schuldner den abgefliihrten Gewinn in Ho6he der nachgewiesenen Zahlungen zu-
rick.

(3) Beanspruchen mehrere Glaubiger den Gewinn, so gelten die §§ 428 bis 430 des Birgerli-
chen Gesetzbuchs
entsprechend.

(4) Die Glaubiger haben der zustandigen Stelle des Bundes iiber die Geltendmachung von An-
spriichen nach Absatz 1 Auskunft zu erteilen. Sie kénnen von der zustandigen Stelle des Bundes
Erstattung der fir die Geltendmachung des Anspruchs erforderlichen Aufwendungen verlangen,
soweit sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen kénnen. Der Erstattungsanspruch ist auf
die Héhe des an den Bundeshaushalt abgefiihrten Gewinns beschrankt.

(5) Zustandige Stelle im Sinn der Absatze 2 und 4 ist das Bundesamt flir Justiz.

(Verbraucher-)Verbande haben einen Gewinnabschépfungsanspruch.

Der Gewinn ist dann an den Bundeshaushalt abzuftihren.

VIII. Verjahrung

§ 11 UWG Verjahrung
(1) Die Anspriiche aus den §§ 8, 9 und 12 Absatz 1 Satz 2 verjahren in sechs Monaten.
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(2) Die Verjahrungsfrist beginnt, wenn
der Anspruch entstanden ist und

der Glaubiger von den den Anspruch begriindenden Umsténden und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen muisste.

(3) Schadensersatzanspriiche verjahren ohne Riicksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlassige
Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung, spatestens in 30 Jahren von der den Scha-
den auslésenden Handlung an.

(4) Andere Anspriche verjéhren ohne Rucksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlassige Un-
kenntnis in drei Jahren von der Entstehung an.

Abwehr- und Schadensersatzansprtiche, sowie Aufwendungsersatz verjahren
innerhalb von 6 Monaten seit Kenntnis von Person und anspruchsbegrinden-
den Umstanden.

IX. Strafrechtliche Regelungen
1. Strafbare irrefilhrende Werbung, § 16 Abs. 1 UWG

2. Verrat von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen, § 17 UWG.
a) Geheimnisverrat durch Beschiftigte, Abs. 1
b) Betriebsspionage, Abs. 2 Nr. 1

c) unbefugte Verwertung oder Mitteilung, Abs. 2 Nr. 2

3. Vorlagenfreibeuterei, § 18 UWG
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