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UBERBLICK

Mit dieser Ausgabe der ,Neuesten Rechtsprechung im
deutschen Markenrecht” erscheint bereits zum siebten
Mal die von den Rechtsanwaélten der Praxisgruppe Mar-
ken bei EISENFUHR SPEISER zusammengestellte Uber-
sicht zu aktuellen, praxisrelevanten Gerichtsentscheidun-
gen. Die Praxisgruppe Marken bindelt die Kompetenzen
der Kanzlei im Markenrecht standortiibergreifend und dis-
kutiert in diesem Rahmen regelmalfig Neuerungen in
Rechtsprechung und Praxis. Gemeinsam kann die Praxis-
gruppe aus einer Erfahrung von mehr als 50 Jahren
schopfen. Davon profitieren unsere Mandanten.

Die nachfolgenden Besprechungen erlautern den Hinter-
grund und die wesentlichen Zlige der Entscheidung so-
wie die personliche Bewertung des jeweiligen Bearbei-
ters. Gegliedert ist die Ubersicht in die drei Bereiche
Amtsverfahren zur Schutzfahigkeit von Marken, Vertrags-
gestaltung und Verletzungsverfahren.

Zu Fragen der Schutzfahigkeit einer Marke stellen wir
Entscheidungen des Bundespatentgerichts zur Tau-
schungsgefahr und der Unterscheidungskraft sowie zur

Bestimmtheit des Zeichens vor, und im Bereich der Ahn-
lichkeit mit einer bekannten Marke befassen wir uns mit
einer — selbst erstrittenen - Entscheidung des Européi-
schen Gerichts in Luxemburg. Unter das Thema der Ver-
tragsgestaltung fallen die Besprechung von Bundesge-
richtshof-Entscheidungen zu den Fragen, ob insolvenzab-
hangige Ldsungsklauseln glltig sein kénnen, und wie
Vertragsstrafeanspriiche in Unterlassungserklarungen zu
behandeln sind. Zudem finden Sie eine Auseinanderset-
zung mit dem Urteil des Européischen Gerichtshofs zur
taterschaftlichen Haftung von Amazon fir markenrechts-
verletzende Angebote.

Wir wiinschen eine interessante Lektire. Sollten Sie Fra-
gen oder Anmerkungen zu einzelnen Entscheidungen o-
der anderen markenrechtlichen Themen haben, sprechen
Sie uns gerne an.

September 2023 EISENFUHR SPEISER

Uberblick



VERLETZUNGSVERFAHREN

Taterschaftliche Haftung von Amazon fiir markenrechtsverletzende Angebote

Dritter

EuGH, Urteil vom 22.12.2022, C-148/21, C-184/21 - Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sarl u. a.

HINTERGRUND

Christian Louboutin ist Chefdesigner und Rechteinhaber
einer Formmarke, die am 25. Februar 2005 fir die Bene-
lux-Staaten und am 10. Mai 2016 als Unionsmarke einge-
tragen wurde.

ENTSCHEIDUNG

Am 19.09.2019 erhob Louboutin vor dem Bezirksgericht
Luxemburg und am 04.10.2019 vor dem franzdsischspra-
chigen Unternehmensgericht von Brissel Klage gegen di-
verse Amazon-Gesellschaften wegen Markenrechtsver-
letzung aus Art. 9 Il lit. a UMV.

Demgegeniber beruft sich Amazon auf andere Urteile
des Européischen Gerichtshofes zu (reinen) Online-
Marktplatzen wie eBay und bestreitet die Verantwortung
fir markenrechtsverletzende Produkte, die von Dritten
auf Amazon zum Verkauf angeboten werden.

In seiner Entscheidung vom 22.12.2022 stellt der EuGH
zundchst klar, dass ein ,Benutzen” i. S. d. Art. 9 Il lit. a
UMV nach seinem gewdhnlichen Sinn ein aktives Verhal-
ten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft
Uber die Benutzungshandlung voraussetze.

Aufterdem misse der Verletzer das Zeichen zumindest
im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunika-
tion benutzen. Daher sei eine Benutzungshandlung bei
reinen Online-Marktplatzen zu verneinen, die nur die tech-
nische Infrastruktur und den Versand anbieten, beim Ver-
sand aber keine Kenntnis von den markenrechtsverlet-
zenden Waren haben und auch nicht den Zweck verfol-
gen, die gelagerten Waren selbst anzubieten oder in Ver-
kehr zu bringen.

Der EuGH bestatigt seine Rechtsprechung i. S. L’Oreal/
eBay (2011) und Coty/Amazon (2020), weist aber zu-
gleich daraufhin, dass er in diesen Verfahren nicht dazu

gefragt wurde, wie sich der Umstand auswirkt, dass die
fragliche Verkaufsplattform neben dem Online-Marktplatz
auch Verkaufsangebote des Plattformbetreibers selbst
umfasst.

Sodann néhert sich der Gerichtshof seinen Antworten zu
den Vorlagefragen, indem er ausfiihrt, dass ein Dienst-
leister, der das fragliche Zeichen verwendet, um auf Dritt-
seiten flr Waren zu werben, die einer seiner Kunden mit
Hilfe dieser Dienstleistung vermarktet, das betreffende
Zeichen selbst benutze, wenn er es so verwendet, dass
eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den von ihm
erbrachten Dienstleistungen hergestellt werde (EuGH,
L’Oreal; EuGH, Frisdranken Industrie Winters).

Eine solche Verbindung sei u. a. gegeben, wenn der Be-
treiber eines Online-Marktplatzes mit Hilfe von Keyword-
Anzeigen Werbung fir Waren mit diesem Zeichen auf
Drittseiten schaltet, die von seinen Kunden auf seinem
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Online-Marktplatz zum Verkauf angeboten werden. Eine
solche Werbung wecke namlich bei den Internetnutzern,
die anhand dieses Schllsselworts eine Suche durchfih-
ren, eine offenkundige Assoziation zwischen diesen Mar-
kenprodukten und der Mdglichkeit, sie Uber diesen Markt-
platz zu erwerben.

Aus diesem Grund dirfe der Markeninhaber dem betref-
fenden Betreiber eine solche Benutzung verbieten, wenn
die Werbung das Markenrecht verletzt, weil fir einen nor-
mal informierten und angemessen aufmerksamen Inter-
netnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die
Waren von dem Inhaber der Marke bzw. einem mit ihm
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr
von einem Dritten stammen.

Daher sei bei einer Verkaufsplattform mit integriertem
Online-Marktplatz wie Amazon zu fragen, ob diese An-
zeige geeignet ist, eine Verbindung zwischen den von
Amazon angebotenen Dienstleistungen und dem fragli-
chen Zeichen herzustellen, weil ein normal informierter
und angemessen aufmerksamer Nutzer glauben kdnnte,
dass Amazon derjenige ist, der die Ware, fir die das frag-
liche Zeichen benutzt wird, im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung vertreibt.

Dabei komme insbesondere der Art und Weise, in der die
Anzeigen sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit auf
Amazon prasentiert werden, sowie der Art und dem Um-

fang der von ihrem Betreiber erbrachten Dienstleistun-
gen besondere Bedeutung zu.

Wenn Amazon seine eigenen Anzeigen zusammen mit
den Anzeigen von Drittanbietern einblendet und sein ei-
genes Logo als renommierter Vertreiber sowohl auf sei-
ner Plattform als auch bei all diesen Anzeigen erscheinen
lasst, einschlieRlich derjenigen flir Waren, die von Dritten
angeboten werden, erfolge eine einheitliche Prasentation
der Anzeigen. Damit werde beim normal informierten und
angemessen aufmerksamen Nutzer der Eindruck ver-
starkt, dass Amazon die auf diese Weise angepriesenen
Waren im eigenen Namen und flr eigene Rechnung ver-
treibt. Dies gelte erst recht, wenn die verschiedenen An-
gebote, die von Amazon selbst oder einem Dritten stam-
men, ohne Unterscheidung nach ihrer Herkunft mit Anga-
ben wie , Bestseller”, ,am haufigsten gewlinscht” oder
.am haufigsten geschenkt” versehen werden.

Bekréaftigt werde dies, wenn Amazon auch noch Dienst-
leistungen flr Dritte erbringt, die in der Bearbeitung von
Fragen der Nutzer zu diesen Waren oder in der Lagerung,
dem Versand und der Abwicklung des Ruckversands die-
ser Waren bestehen.

Nach Beantwortung der Vorlagefragen verweist der
EuGH zurick an die Benelux-Gerichte zur Entscheidung
dariiber, ob im konkreten Fall tatsdchlich eine Marken-
rechtsverletzung vorliegt.

BEWERTUNG

Soweit bislang unklar blieb, ob fir die Frage der Marken-
benutzung durch hybride Plattformen lediglich objektive
Umsténde malfdgeblich sind oder auch der bei den Abneh-
mern erzeugte Eindruck eine Rolle spielt, hat sich der
EuGH nun im zuletzt genannten Sinn geéulRert.

Das Urteil schlie3t sich auRerdem an die aktuelle Recht-
sprechungspraxis der europaischen Gerichte an, Online-
Plattformen flr die Verletzung von IP-Rechten durch ihre
Nutzer haftbar zu machen, wenn sich die Plattformen
durch einheitliche Formen der Darstellung und Werbung
die fremden Inhalte zu eigen machen.

Es bleibt abzuwarten, wie die nationalen Gerichte die Haf-
tungsvoraussetzungen anwenden, wobei bereits den vor-
liegenden Benelux-Gerichten zu entnehmen war, dass
sie Amazon jedenfalls nicht mit reinen Online-Marktplat-
zen gleich behandeln werden.

Um in Zukunft einer mittelbaren Haftung wegen Marken-
rechtsverletzung zu entkommen, haben hybride Plattfor-
men daher verstarkt praventiv als auch reaktiv sicherzu-
stellen, dass ihre jeweiligen Drittanbieter keine schutz-
rechtsverletzenden Waren anbieten. Dies kann im Vor-
hinein durch Starkung des eigenen IP-Infringement- und -
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Monitoring-Tools und im Nachhinein durch sofortiges Lo-
schen der rechtsverletzenden Angebote nach Kenntnis
geschehen.

Fur Schutzrechtsinhaber bietet die Entscheidung wiede-
rum einen weiteren Passivlegitimierten, den der Rechtein-

haber effektiv in Anspruch nehmen kann, wenn eine zivil-
oder strafrechtliche Durchsetzung der Schutzrechte ge-
geniber dem verletzenden Dritten erfolglos bleibt, etwa,
weil dieser seinen Geschéftssitz in Nicht-EU-Staaten hat
oder die Mafnahmen anderweitig nicht zugestellt werden
kénnen. (Bohm)




FAHREN

Il. SCHUTZFAHIGKEIT / LOSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVER-

Schutzumfang einer bekannten Marke bei Warenundhnlichkeit

EuG, Urteil vom 21.12.2022, T-4/22 - Puma/ EUIPO - DN Solutions (PUMA)

HINTERGRUND

Die DN Solutions Co. Ltd., Stdkorea (vorher ,,Doosan Ma-
chine Tools Co. Ltd"), hatte im Jahr 2012 die Marke

PUMmA

angemeldet, fUr ,Drehmaschinen; CNC (Computer Nu-
merical Control) Drehmaschinen,; Bearbeitungszentren;
Drehzentren;,  Funkenerosionsmaschinen” in  Nizza-
Klasse 7. Dagegen hatte Puma SE, die bekannte Herstel-
lerin von Sportschuhen und —bekleidung, Widerspruch
vor dem EU Intellectual Property Office (EUIPO) einge-

legt, und zwar aus ihrer Marke

nach Art. 8 Abs. 5 Unionsmarkenverordnung (UMV).

Das EUIPO wies den Widerspruch von Puma zurick, weil
die jeweils beanspruchten Waren zu unahnlich seien,
auch die Beschwerde von Puma wurde von der Be-
schwerdekammer zurlickgewiesen.

ENTSCHEIDUNG

Das Gericht der Européischen Union (EuG) hob die Ent-
scheidung der Beschwerdekammer im Jahr 2018 auf,
weil die Beschwerdekammer den Umfang der Bekannt-
heit der Marke von PUMA SE und deren innewohnende
Unterscheidungskraft nicht ausreichend gewdrdigt habe.
Das EUIPO gab, nachdem die Sache wieder dorthin ver-
wiesen worden war, dem Widerspruch statt. Die Be-
schwerdekammer wies auf die Beschwerde seitens DN
Solutions den Widerspruch jedoch wieder ab, mit folgen-
der Begrindung: Trotz des sehr hohen Bekanntheitsgra-
des der Marke der Puma SE fir Waren der Klasse 25, der
ihr innewohnenden Unterscheidungskraft, ihrer Einzigar-
tigkeit und der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen na-
hezu identisch sind, habe Puma SE jedoch nicht nachge-
wiesen, dass die Verkehrskreise eine Verbindung zwi-
schen den streitigen Marken in Anbetracht einer be-
stimmten Beschaffenheit der von der angemeldeten
Marke erfassten Waren und des Publikums, an das sie
sich richten, herstellen wirden.

Dagegen klagte Puma wieder vor dem EuG.

Das EuG wies die Klage ab.

Art. 8 Abs. 5 UMV sieht vor, dass eine Marke auf Wider-
spruch nicht eingetragen wird, wenn sie mit einer alteren
Marke identisch ist oder dieser ahnlich ist, ungeachtet
dessen, ob die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

identisch oder ahnlich oder unahnlich sind, wenn die al-
tere Marke eine bekannte Marke ist und die Benutzung
der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder
die Wertschatzung der élteren Marke ohne rechtfertigen-
den Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beein-
trachtigen wirde.

[I. Schutzfahigkeit / Léschungsverfahren / Widerspruchsverfahren / 2. Schutzumfang einer bekannten Marke
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In der Rechtsprechung hat sich das Tatbestandsmerkmal
.gedankliche Verknipfung” entwickelt, bei der in der Ein-
zelfallentscheidung u. a. folgende Faktoren zu berlck-
sichtigen sind: die Ahnlichkeit der Zeichen, die Art der
fraglichen Waren/Dienstleistungen einschlief3lich ihrer
Néhe, das Ausmaf} der Bekanntheit der Marke, die Unter-
scheidungskraft der bekannten Marke (originar oder
durch Benutzung erworben) und das Bestehen (oder
Nichtbestehen) von Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerdekammer hatte die einzelnen Kriterien alle
aufgefihrt und diskutiert, die Klage Pumas wollte aber die
Entscheidung so auslegen, dass sich eigentlich aus-
schlieRlich auf die fehlende Ahnlichkeit zwischen den
Waren gestltzt wurde.

Das wurde begtinstigt durch eine unglickliche Formulie-
rung der Beschwerdekammer, die auf ein anderes Urteil
des EuG (aus Marz 2021) zurlckgriff, in dem es um eine
Klage Pumas gegen die Marke ,,Puma-System” ging, die
auch (unter anderem) flir spezialisierte Holzbearbeitungs-
werkzeuge in Klasse 7 angemeldet war (und wo die Klage
ebenfalls abgewiesen wurde).

Das EuG bestatigte, dass die Marken nahezu identisch
seien, eine sehr hohe Bekannheit fir Pumas Marke vor-
liege, eine innewohnende Unterscheidungskraft sowie
durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft vor-

BEWERTUNG

liege. Es hielt auch fest, dass die Waren vollig unter-
schiedlich sind und sich an komplett unterschiedliche Ver-
kehrskreise richten.

Somit musste abgewogen werden, ob die Warenunéhn-
lichkeit ausreicht, um eine gedanklichen Verbindung zu
verneinen. Puma hatte u. a. argumentiert, dass die Ver-
kehrskreise sich Uberlappen, weil ihre Kunden die Ge-
samtbevolkerung sind, und auch spezialisierte Verkehrs-
kreise (die die Waren unter der angegriffenen Marke kau-
fen) Teil der Gesamtbevolkerung sind. Das genligte nach
dem EuG aber nicht flr eine gedankliche Verbindung
(sonst wiirden immer bei Waren wie etwa Sportartikeln
alle anderen Produkte unter dieses Kriterium fallen).

Puma hatte auBerdem argumentiert, dass beispielsweise
.Caterpillar” sowohl groRe Maschinen als auch Schuhe
verkauft/lizenziert; aber im vorliegenden Fall war die ,,Ent-
wicklung” umgekehrt, namlich von Massenprodukten hin
zu speziellem technischen Gerat, und das EuG hielt es fir
unwahrscheinlich, dass die Verkehrskreise eine solche
Entwicklung erwarten.

AuRerdem bezog das EuG zum ersten Mal in die Erwa-
gungen ein, dass das Wort ,,Puma” vom Verkehr in erster
Linie als Tier, aber nicht als Sportmarke aufgefasst wirde
(anders etwa als ,,Adidas”). Daher mussten die Anforde-
rungen strenger sein.

Das Urteil bestatigt, dass ein Inhaber einer bekannten
Marke sich nicht darauf verlassen kann, véllig unabhangig
davon, welche Waren die jingere Marke beansprucht,
mit einer Berufung auf Art. 8 Abs. 5 UMV die Marke be-
seitigen zu kdnnen.

Der lange Verfahrensgang mit Zurlickverweisungen zeigt
jedoch, dass weiterhin Priiferentscheidungen, aber auch
Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO
nicht immer rechtlich haltbar formuliert werden. (Brecht)
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3.

~Huckleberry Gin” beschreibend fiir Spirituosen

BPatG, Beschluss vom 27.04.2022, 29 W (pat) 536/20 - Huckleberry Gin

HINTERGRUND

Die Anmelderin meldete in 2018 die Wortmarke ,,Huckle-
berry Gin” u. a. flr Spirituosen in der Klasse 33 an. Das
Deutsche Patent- und Markenamt beanstandete die
Schutzfahigkeit des Wortzeichens mit der Begriindung,
dass das Zeichen den Hinweis auf die Spirituose Gin ent-

halte und der weitere Begriff , Huckleberry” Ubersetzt

ENTSCHEIDUNG

.Heidelbeere” bedeute, so dass damit eindeutig ein be-
schreibendes Merkmal fir den Inhalt der Spirituosen be-
nannt werde. Die Anmelderin legte gegen die Zuriickwei-
sungsentscheidung Beschwerde zum Bundespatentge-
richt ein.

Das Bundespatentgericht bestéatigte die Zurlickweisungs-
entscheidung. Die Marke sei von den Verkehrskreisen als
Beschreibung eines relevanten Produktmerkmals zu ver-
stehen und demzufolge gemald § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
vom Schutz ausgeschlossen. Diese Vorschrift verfolge
das Ziel, dass Angaben, die Merkmale der angemeldeten
Waren beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern
frei verwendet werden kénnen.

Das dem amerikanischen Englisch entstammende Wort
.Huckleberry” sei eine in Nordamerika Ubliche Bezeich-
nung fir Heidelbeere. In der Gesamtheit weise daher
.Huckleberry Gin"” schlicht darauf hin, dass es sich bei
den Spirituosen um Gin handele, der mit (amerikanischer)
Heidelbeere ,angereichert” sei. Das Gericht weist auch
die Argumentation der Anmelderin zurlick, wonach breite
Verkehrskreise in Deutschland die Wortbedeutung von
+Huckleberry” nicht verstinden. Vielmehr misse auch

auf das Verstandnis von inlandischen Fachkreisen abge-
stellt werden (wie Getrankehéndler oder Spirituosenfach-
geschéfte), bei denen unterstellt werden kann, dass sie
eindeutig beschreibende Angaben auch in Fremdspra-
chen verstinden. Jedenfalls kénne unterstellt werden,
dass jedenfalls kiinftig ein Bedurfnis bestehe, die Be-
zeichnung , Huckleberry Gin” flr geschmacklich verfei-
nerten Gin zu verwenden, wie verschiedene Ge-
schmackskategorien, die tatsachlich bereits bei Gin in Ge-
brauch sind, zeigten. Zudem werde in den USA bereits
.Huckleberry Vodka” und , Huckleberry Whiskey” ange-
boten, so dass aufgrund der Handelsbeziehungen zwi-
schen den USA und Deutschland damit zu rechnen ist,
dass auch ein Produkt , Huckleberry Gin"” seinen Weg
nach Deutschland finde, so dass damit auch ein (zukinf-
tiges) sogenanntes Freihaltebedlrfnis begrindbar er-
scheint.

BEWERTUNG

Das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe i. S. v.
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine beachtliche Hurde auf
dem Weg zu einem erfolgreichen Markenschutz, da nach
den vom Gerichtshof der Europaischen Union aufgestell-
ten Rechtsprechungsgrundséatzen nicht nur die Tatsache,
dass eine in beschreibender Art und Weise eingesetzte
Merkmalsbeschreibung schutzausschlief3end ist, son-
dern auch die Tatsache, dass der Begriff zu diesem

Zweck verwendet werden konnte. So ist sicherlich
.Huckleberry” in Deutschland kein allgemein bekannter
Begriff, doch konnte hier das Gericht zum einen darauf
Bezug nehmen, dass eine Spirituose wie Gin Ublicher-
weise in verschiedenen Geschmacksrichtungen angerei-
chert werden kann, so dass auch der Einsatz von Heidel-
beere naheliegend ist, und zum anderen konnte das Ge-
richt auch auf solche Benutzungen flir andere Spirituosen

II. Schutzfahigkeit / Loschungsverfahren / Widerspruchsverfahren / 3. ,,Huckleberry Gin
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jedenfalls in den USA verweisen. Bei dieser Sachlage ist
es nachvollziehbar zu sagen, dass eine solche Verwen-
dung auch kiinftig Relevanz fir den deutschen Markt ge-
winnen kénne. Von daher ist die Entscheidung nachvoll-
ziehbar und vor einer Markenanmeldung sollte sorgfaltig
geprift werden, ob bereits ein beschreibender Einsatz
des Begriffes in Fremdsprachen fir relevante Produkte
besteht oder ob Anhaltspunkte daflir gegeben sind, dass
dies kinftig der Fall sein kénnte, wie in diesem Fall an-
hand der Handelsbeziehungen zwischen den USA und
Deutschland gerade auch auf dem Spirituosensektor na-
heliegen kénnte.

Der Name ,,Huckleberry Gin" ist natdrlich auch deshalb
besonders zugkréaftig, weil er an die Romanfigur des
Huckleberry Finn” von Mark Twain erinnert, und somit
einen gewissen Fantasiegehalt aufweist. Allerdings ist
dies ein Kriterium, das bei dem SchutzausschliefSungs-

grund der beschreibenden Angabe nicht relevant ist. Bei
der Frage der Unterscheidungskraft einer Marke kann ein
solcher Fantasiegehalt helfen, um die Schutzhirde zu
Uberwinden. Ist jedoch ein beschreibender Gehalt fest-
stellbar oder zu prognostizieren, hilft ein solches Wort-
spiel eben nicht weiter.

Interessanterweise ist es der Anmelderin gelungen,
Schutz fur die Wortmarke ,, The Original Huckleberry Gin"
flr Gin zu erlangen, und zwar mit einer Anmeldung eben-
falls aus 2018. Bei Anwendung der oben genannten Krite-
rien des Bundespatentgerichts ware die Schutzfahigkeit ei-
gentlich nicht anders zu bewerten, da die Zusatze ,, The Ori-
ginal” kaum zur Schutzfahigkeit beitragen kénnen. Dieses
Beispiel zeigt wiederum, dass es oftmals einen Versuch
wert ist, in Zweifelsféllen Markenschutz zu beantragen,
denn die Eintragungspraxis ist (bedauerlicherweise) bei
weitem nicht einheitlich. (Ebert-Weidenfeller)
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4. Tauschungsgefahr durch das Registrierungssymbol ®

BPatG, Beschluss vom 14.09.2022, 29 W (pat) 559/19 - livevil

HINTERGRUND

Ist das Symbol ® im Rahmen der Anmeldung einer Kom-
binationsmarke nur einem Bestandteil zugeordnet, wel-
cher fur sich gesehen nicht als Marke geschitzt ist, so ist
die angemeldete Marke zur Tauschung geeignet und zu-
rickzuweisen.

Eine Anderung der Abbildung der angemeldeten Marke,
auch wenn diese lediglich die Streichung des Symbols ®
betrifft, ist im Rahmen des Anmeldeverfahrens nicht
mehr maoglich. Es hilft hier lediglich die Neuanmeldung
der Marke mit einer nicht zur Tauschung geeigneten Mar-
kenstarstellung.

Der Beschluss des Bundespatentgerichts befasst sich
mit den Voraussetzungen der Tauschungsgefahr gem. 8
8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG. In
dem vorliegenden Verfahren ging es um die Anmeldung
einer kombinierten Wort- und Bildmarke ,livevil”, bei der
im Zeitpunkt der Anmeldung hinter dem Zeichenbestand-
teil ,livevil” das Symbol ® wie folgt angebracht worden
war:

liv@vil

Die Markenstelle des DPMA hatte das angemeldete Zei-
chen mit der Begrlindung einer bestehenden Téau-
schungsgefahr beanstandet und zurtickgewiesen. Die Zu-
rickweisung konnte der Anmelder auch nicht durch die
Neueinreichung einer , bereinigten” Darstellung der kom-
binierten Wort- und Bildmarke , livevil” ohne Hinzufligung
des ® Uberwinden. Es blieb bei der Zurlckweisung der
Marke.

ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht bestatigt die Entscheidung der
Markenstelle zur Versagung der Eintragung aufgrund be-
stehender Tauschungsgefahr und stellt zunachst darauf
ab, dass es bei der Beurteilung einer Tauschungsgefahr
darauf ankomme, ob sich mit Blick auf die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen irrefihrende Angaben be-
reits aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst
ergeben.

Das Bundespatentgericht flhrt aus, dass keine Irrefiih-
rung vorliege, sofern eine Markenbenutzung fir die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen mdglich sei. Un-
ter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (BGH, grill meister) sei eine Marke aber im Sinne
des &8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zur Tauschung geeignet,

wenn diese a) das Symbol ® enthalt und b) dieses nicht
der Marke, wie angemeldet, angefligt worden sei, son-
dern lediglich einem Markenbestandteil, der jedoch als
solcher markenrechtlich nicht gesondert geschiitzt sei.

Far den vorliegenden Fall bestatigte das Bundespatent-
gericht, dass der Verkehr mit der angemeldeten Form der
Marke getduscht werde, da das Symbol ® hinter dem
Wortbestandteil , livevil” angebracht wurde und nicht am
Gesamtzeichen, namlich in einer Weise, die klar erkenn-
bar mache, dass sich das ® eben auf die angemeldete
Kombinationsmarke beziehen solle. Da fir die Anmelde-
rin aber kein separater Markenschutz nur fir den Be-
standteil , livevil” bestehe, sei die angemeldete Form ge-
eignet, den Verkehr zu tduschen.
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Auch sei die vom Anmelder nachgereichte Markendar-
stellung nicht geeignet, das Eintragungshindernis zu
Uberwinden, da es nach Einreichung der Anmeldung nicht
mehr maglich sei, an der Darstellung der Marke, die eine
der zwingenden Vorgaben fir die Zuerkennung eines An-
meldetages bildet, inhaltlich etwas zu dndern. Dies folge
aus den 88§ 32, 33 MarkenG, wonach die Marke eine un-
veranderliche und unteilbare Einheit darstelle, nach der

BEWERTUNG

jede Anderung, die den Schutzgegenstand in relevanter
Weise berilhre, ausgeschlossen sei. Dabei seien — so das
Bundespatentgericht— von dem Verbot der Anderung
grundsétzlich auch schutzunfahige oder unzulassige An-
gaben betroffen. Damit bliebe hier nur der Weg Uber die
Nachanmeldung zu gehen, um die Beanstandung zu Gber-
winden.

Marken sollten mdglichst ohne den Registrierungsver-
merk ® angemeldet werden, um unndtige Beanstandun-
gen zu vermeiden. Die Anbringung des ® ist insbeson-
dere dann problematisch, wenn der Vermerk nicht hinter
der Marke im Ganzen angebracht wird, sondern lediglich
hinter einem Bestandteil der Marke, der seinerseits nicht
auch selbst als Marke geschiitzt oder der méglicherweise
gar nicht schutzfahig ist. In diesen Fallen muss mit der
Zurickweisung der Marke wegen bestehender Tau-
schungsgefahr gerechnet werden.

Auch kann das Anmeldezeichen im Anmeldeverfahren
nicht mehr korrigiert werden, so dass es in den genannten

Fallen jeweils einer neuen Anmeldung bedarf, wodurch
dem Anmelder nicht nur neue Kosten entstehen, sondern
auch der Zeitrang der ersten Anmeldung verloren geht.

SchlieRlich ist auch darauf hinzuweisen, dass sich der An-
melder im Falle der Anmeldung einer Marke mit dem Re-
gistrierungsvermerk ® und der gleichzeitigen Benutzung
dieser Marke wahrend des Anmeldeverfahrens wettbe-
werbsrechtlichen Anspriichen ausgesetzt sehen kdénnte,
da sich der Anmelder im Anmelde- und Prifungsverfahren
eines Schutzrechtes berlihmt, welches (noch) nicht fir ihn
eingetragen worden ist. (Holderied)
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Fehlende Bestimmtheit der Kombination eines Buchstabens mit einer Farbmarke

BPatG, Beschluss vom 15.12.2021, 29 W (pat) 572/19 — WeiBBes k auf rotem Grund

HINTERGRUND

Die Markenanmelderin reichte beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) eine Marke als ,Sonstige Mar-
kenform™ mit der Markendarstellung

und der Beschreibung , Die Marke besteht aus einem in
weiller Schrift gehaltenen Buchstaben 'k’ in roter, nicht-

ENTSCHEIDUNG

formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht
HKS (Z) 13" ein. Die Markenstelle wies die Anmeldung
mangels hinreichender Bestimmtheit des Schutzgegen-
stands zuriick. Das Bundespatentgericht erhielt die Ent-
scheidung in der nachsten Instanz aufrecht. Auch der
Bundesgerichtshof wies die Rechtsbeschwerde der An-
melderin wegen vermeintlicher Verletzung des rechtli-
chen Gehors zurtick.

Im Fokus der Entscheidung stand das Merkmal der Be-
stimmtheit von Zeichen nach & 3 Abs. 1 MarkenG bzw. §
8 Abs. 1i.V. m. § 32 Abs.1 MarkenG. Das Erfordernis der
Bestimmtheit als Voraussetzung der Markenféhigkeit soll
das Ausufern des Markenschutzes durch eine Vielzahl an
Erscheinungsformen einer einzelnen Markenanmeldung
verhindern. Der Anmeldegegenstand muss dementspre-
chend konkret und nicht nur abstrakt festgelegt sein. An
der erforderlichen Bestimmtheit fehlt es insbesondere
.Vvariablen Marken”, mit denen Schutz fir eine abstrakt
unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsfor-
men oder ein allgemeines Gestaltungsprinzip bean-
sprucht wird.

Das DPMA und das Bundespatentgericht waren sich ei-
nig, dass die angemeldete Marke unter Bericksichtigung
der Markenbeschreibung nicht bestimmt ist, sondern
eine variable Marke ist. Die Anmelderin argumentierte
zwar, dass sowohl die abstrakte Farbmarke als auch das
weilRe , k" jeweils fir sich hinreichend bestimmt und da-
her markenfahig sei. Daher misse dies auch flr die Kom-
bination der Zeichen gelten.

Dem traten das DPMA und das Bundespatentgericht ent-
gegen. Nach Einschatzung des DPMA fehle es in Anwen-
dung der bisherigen Rechtsprechung zur Markenfahigkeit
abstrakter Farbmarken im vorliegenden Fall an der An-
gabe des flachenmaéRigen Verhaltnisses zwischen dem
weillen , k" und der roten Flache sowie der Anordnung
der Farben zueinander. Das Bundespatentgericht kam zu
dem Ergebnis, dass das k" inmitten der roten Umge-
bung eine figlrliche Begrenzung der roten Farbe nach in-
nen darstelle, sodass keine abstrakte Farbmarke mehr
vorliege. Es entstehe ein Bild, das aufgrund der duf3eren,
nicht formgebundenen Begrenzung eine Vielzahl ver-
schiedener roter Umgebungsflachen mit unterschiedli-
chen Bildwirkungen umfasse.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist nach
dem Scheitern der Rechtsbeschwerde der Anmelderin
vor dem BGH nunmehr rechtskréaftig.
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BEWERTUNG

Das Bundespatentgericht setzt in dieser Entscheidung
die bisherige Entscheidungspraxis zur Beurteilung variab-
ler Marken fort und stellt die fehlende Eintragungsfahig-
keit der Kombination eines Buchstabens mit einer Farb-
marke fest. ,,Neue” Markenformen unterliegen densel-
ben Voraussetzungen der Markenfahigkeit und Be-
stimmtheit (bzw. vormals Darstellbarkeit), die durch die
bisherige Rechtsprechung hinreichend geklart sind.

Waére die Anmeldung erfolgreich gewesen, hatte dies den
Schutz einer Vielzahl an Erscheinungsformen, z. B. drei-
eckige, viereckige oder sternférmige Umgebungsflachen
wie auch unterschiedliche GroRenverhéltnisse des Buch-
stabens , k" zur Umgebung umfasst.

Der Grundsatz der Kombinationsfreiheit von Marken er-
fahrt mithin dort seine Grenzen, wo die Kombination der
Markenformen zu einer , variablen Marke” flhrt, da dann
die Voraussetzung der Bestimmtheit nicht erflllt ist. Die
vorliegende Entscheidung ist fir die Kombination sowohl
einer Farbmarke mit einer Wortmarke als auch mit einer
Bildmarke relevant, da die Farbmarke durch die Kombina-
tion gleichermalfen eine figlrliche Begrenzung erhélt. In
solchen Fallen ist dementsprechend die Anmeldung
zweier Marken, namlich einer Bildmarke bzw. Wortmarke
und einer Farbmarke, zu empfehlen. (Kroger)
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Ill. VERTRAGSGESTALTUNG

6.

Wirksamkeit insolvenzabhangiger Losungsklauseln

BGH, Urteil vom 27.10.2022, IX ZR 213/21 - Insolvenzabhéngige Lésungsklausel

HINTERGRUND

In Lizenzvertragen, insbesondere Markenlizenzen, findet
sich regelmal3ig eine Klausel, wonach eine oder auch
beide der Parteien berechtigt ist/sind, den Lizenzvertrag
im Falle der Insolvenz der anderen Partei auRerordentlich
zu kindigen. Es stellt sich die Frage, ob solche Regelun-
gen auch wirksam sind oder unwirksam, da sie unzulassig
bereits im Vorhinein die Rechte des Insolvenzverwalters
beschneiden. Denn dieser hat ansonsten bei wechselsei-
tig noch nicht vollstédndig erflllten Vertrdgen (und darun-
ter fallen jedenfalls Lizenzvertrdge mit laufenden Lizenz-
gebuhren in aller Regel) nach § 103 InsO ein Wahlrecht,
ob er den Vertrag beenden oder erfillen will.

ENTSCHEIDUNG

Mit insolvenzabhéngigen Losungsklauseln in gegenseiti-
gen Vertrdgen beschaftigt sich die hier besprochene Ent-
scheidung des Neunten Zivilsenats, dem , Insolvenz-
senat”, des Bundesgerichtshofs. Es handelt sich inso-
weit zwar um keine Entscheidung speziell aus dem ge-
werblichen Rechtsschutz. Wohl aber lassen sich Gedan-
ken aus der Entscheidung auch auf Lizenzvertrage Uber-
tragen, sodass sich aus der Entscheidung Handlungs-
empfehlungen flr die Gestaltung von Lizenzvertragen ab-
leiten lassen.

Ein spater insolvent gewordener Schuldner betrieb ein
Busunternehmen als Einzelkaufmann. Die Beklagte be-
auftragte den Schuldner damit, die Schiilerbeférderung
zu finf Schulen durchzuflhren. Hierzu schlossen die Be-
klagte und der Schuldner einen Beforderungsvertrag ab.
Dieser Vertrag enthielt u. a. ein auRerordentliches Kindi-
gungsrecht der Beklagten in folgenden Fallen:

.Der Auftragnehmer ist zahlungsunfahig geworden, Uber
das Vermdgen des Auftragnehmers ist ein Insolvenzver-
fahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder
eroffnet worden, die Erdéffnung eines solchen Verfahrens
ist mangels Masse abgelehnt worden, der Auftragneh-
mer befindet sich im Verfahren der Liquidation oder der
Auftragnehmer hat seine Tatigkeit eingestellt.”

Auf einen Eigenantrag des Schuldners wurde der Klager
zum vorldufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Beklagte
kindigte daraufhin den Befoérderungsvertrag fristlos. Der
Klager hélt die Kindigung flr unwirksam und klagt auf
Zahlung von Entgelt abzUglich ersparter Aufwendungen.

Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen insolvenz-
abhangige Kindigungs- / Losungsklauseln wirksam oder
unwirksam sind, war bisher umstritten und noch nicht
hochstrichterlich entschieden. Der Neunte Senat ent-
scheidet diese Frage nunmehr wie folgt:

e Nach & 119 InsO sind unter anderem solche Verein-
barungen unwirksam, durch die im Voraus die Aus-
Uibung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach
§ 103 InsO bei wechselseitig noch nicht vollstadndig
erflillten Vertrdgen ausgeschlossen oder beschrankt
wird.

e Eine solche Einschrankung des Wahlrechts liegt je-
doch nicht vor bei insolvenzbezogenen Lésungsklau-
seln, wenn sich diese eng an eine gesetzliche Lo-
sungsmoglichkeit anlehnen, etwa im Falle des Ver-
zugs, des VertragsverstofRes oder generell der Unzu-
mutbarkeit der Fortsetzung des Vertrages.

e Insofern ist auch eine ausdrlckliche Regelung, wo-
nach insolvenzabhangige Losungsklauseln unwirk-
sam waren, trotz einer entsprechenden Diskussion
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in der Gesetzgebung nicht in § 119 InsO verankert
oder sonst wie Gesetz geworden.

e Stattdessen enthélt das Gesetz eine differenzierte
Regelung. Entscheidend ist, ob aus der Sicht ex
ante — sei es im Hinblick auf die bei Vertragsab-
schluss bestehenden Umstande, sei es im Hinblick
auf die durch eine Insolvenzsituation ausgelosten
Umstdnde — flr eine insolvenzabhéngige Losungs-
klausel ein sachlicher Grund besteht, welcher der L6-
sungsklausel einen anderen Charakter verleiht als
das blofRe Bestreben des Vertragspartners, den Ver-
trag den zwingenden Regelungen der §8 103 bis 118

InsO zu entziehen. Hierbei kommt es in erster Linie
auf die objektive Sachlage an. Subjektive Vorstellun-
gen des Einzelfalls sind hingegen unerheblich.

e Im konkreten vom Senat entschiedenen Einzelfall
fehlte es insoweit an Feststellungen der Vorinstan-
zen, ob fir die strittige Losungsklausel ein sachlicher
Grund bestand, etwa weil im Fall der Insolvenz des
Schuldners erwartbar das unmittelbare Risiko

drohte, dass die Aufgabe des Schilertransports nicht

oder jedenfalls nicht mehr zuverlassig erfillt werden
wirde. Der BGH hat den Fall insoweit zur weiteren

Entscheidung an das OLG Celle zurlickverwiesen.

BEWERTUNG

Die Entscheidung zeigt auf, dass und unter welchen Vo-

raussetzungen insolvenzabhangige Ldsungsklauseln
wirksam sind. Insbesondere bei Marken-Lizenzvertragen
dlrfte es in aller Regel den vom Gericht fir die Wirksam-
keit geforderten sachlichen Grund geben. Denn unabhan-
gig davon, ob nun Lizenzgeber oder Lizenznehmer insol-
vent wird, diirfte in den meisten Fallen durch die Insol-
venz das Image einer (erfolgreichen) Marke beschadigt
werden. In der Vertragsgestaltung ist man dessen unbe-
schadet gut beraten, entsprechende Ausflihrungen in die

Kdndigungsklausel mit aufzunehmen. Also z. B. dahinge-

hend, dass erklart wird, dass das Kindigungsrecht im
Falle der Insolvenz des Lizenznehmers ergéanzt wird, da
zu beflrchten ist, dass durch eine Fortsetzung des Ver-
trags auch nach der Insolvenz Imageschaden fir die lizen-
zierte Marke drohen. Dies sollte aber nach Mdoglichkeit
auch nicht rein formularmafig erganzt werden, sondern
nach Moglichkeit unter Bezugnahme auf den konkreten
Einzelfall, also z.B. welches Image die lizenzierte Marke
konkret hat und weshalb dieses durch die Vertragsfort-
setzung auch nach Insolvenz geféhrdet ware. (Eberhardt)
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7. Verjdhrung von Vertragsstrafeanspriichen in Unterlassungserkldarungen - Vor-

und Nachteile des in der Praxis beliebten ,,Hamburger Brauchs”

BGH, Urteil vom 27.10.2022, | ZR 141/21 - Vertragsstrafenverjdhrung

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte darlber zu entscheiden, ab
welchem Zeitpunkt die Verjahrung eines Vertrags-
strafeanspruchs beginnt. Wéhrend die Vorinstanzen auf
das Ende der Zuwiderhandlung abstellten, verwies der
Bundesgerichtshof darauf, dass neben dem entstande-
nen Anspruch auch dessen Félligkeit Voraussetzung flr
den Verjahrungsbeginn ist. Die Falligkeit ergebe sich bei
Vertragsstrafeversprechen

gemall des “Hamburger

ENTSCHEIDUNG

Brauchs” aber erst aus der Leistungsbestimmung durch
den Glaubiger. Notwendige Voraussetzung fir den Ver-
jahrungsbeginn ist also die Festsetzung einer der Hohe
nach konkreten Vertragsstrafe durch den Glaubiger. Da-
ran andere sich auch dann nichts, wenn zwischen der Zu-
widerhandlung und der Geltendmachung der Vertrags-
strafe ein langer Zeitraum liegt.

Im Jahr 2013 mahnte ein Berufsfotograf einen eBay-
Kleinanzeigenanbieter wegen unberechtigter Verwen-
dung eines Fotos ab. Der Abgemahnte gab eine strafbe-
wehrte  Unterlassungserklarung nach ,Hamburger
Brauch" ab, die der Fotograf im Juni 2013 annahm. Die
Vertragsstrafe war also nicht der Héhe nach bestimmt,
sondern sah vor, dass diese fUr jeden Fall der Zuwider-
handlung in angemessener Hohe vom Schuldner be-
stimmt wird (8§ 315 BGB) und im Streitfall durch das in der
Klausel benannte Gericht zu Uberprifen sei. Das streitge-
genstandliche Foto blieb bis Mai 2014 im Verkaufsange-
bot der eBay-Kleinanzeige abrufbar. Erst zweieinhalb
Jahre spéter forderte der Fotograf im Dezember 2016
eine Vertragsstrafe von 3.600€. Der Anbieter verweigerte
die Annahme des Einschreibens. Ein weiteres Jahr spater
versandte der Fotograf eine gleichlautende E-Mail, die un-
beantwortet blieb. SchlieRlich wurde dem Ebay Kleinan-
zeigeanbieter im November 2019 ein Anwaltsschreiben
mit Forderung der Vertragsstrafe erfolgreich zugestellt.
Nachdem keine Zahlung erfolgte, reichte der Fotograf am
23. Dezember 2019 Zahlungsklage beim Amtsgericht ge-
gen den Anbieter in Hohe der Vertragsstrafe nebst An-
waltskosten ein. Die Klage wurde erst am 23. Januar zu-
gestellt. Unstrittig war die anspruchsbegriindete Zuwi-
derhandlung gegen die strafbewehrte Unterlassungser-
klarung. Der Beklagte erhob aber die Einrede der Verjah-

rung (8 214 Abs. 1 BGB).

Die Instanzgerichte erkannten das Leistungsverweige-
rungsrecht des Beklagten an. Der Vertragsstrafeanspruch
sei spatestens Ende 2017 verjahrt, wobei von einer drei-
jahrigen Verjahrungsfrist ab Jahresende auszugehen war
(8 195 BGB). Nach Ansicht der Gerichte begann die Ver-
jahrung Ende 2014, weil in diesem Jahr das Foto letztma-
lig in der eBay-Kleinanzeige abrufbar war. Ein spaterer,
erst mit Leistungsbestimmung durch den Glaubiger an-
fangender Verjahrungsbeginn widersprache dem Sinn
und Zweck des Verjahrungsrechts. Andernfalls kdnnte
der Fotograf den Eintritt der Verjahrung nach Belieben
steuern und nach hinten verschieben, was auch zu Be-
weisndten des Schuldners fihren kénnte. Die Konse-
quenzen stiinden mit dem Prinzip der Rechtssicherheit
nicht in Einklang.

Der Bundesgerichtshof ist dieser Beurteilung entgegen-
getreten und sieht neben dem Entstehen des Anspruchs
auch dessen Falligkeit (8 271 BGB) als notwendige Vo-
raussetzung. Hierflr zieht er fir die Auslegung des rele-
vanten § 199 BGB die juristischen Auslegungsgrundséatze
»schulbuchartig” heran. Neben der wortgeméafien Ausle-
gung berUcksichtigt die Entscheidung vor allem die Ent-
stehungsgeschichte der Norm sowie deren Sinn und
Zweck. Nach dem Wortlaut des & 199 Abs. 1 Nr. BGB
ware allein auf die Entstehung des Anspruchs abzustel-
len. Dies liefe aber unberlcksichtigt, dass im Rahmen
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der groRen Schuldrechtsreform im Jahr 2010 der Wort-
laut des § 199 BGB zwar neu gefasst wurde, inhaltlich
aber keine Anderungen gewollt waren. Aus den Gesetz-
gebungsbegriindungen ergibt sich, dass alles beim Alten
bleiben sollte. Und die alte Fassung verlangte die Féllig-
keit des Zahlungsanspruchs (8§ 271 BGB). Der Wortlaut
war namlich aus einem anderen Grund geandert worden.
Es sollte der Grundsatz der Schadenseinheit klargestellt
werden, d. h. dass zukinftige, nicht vorhersehbare Scha-
den bereits mit dem Eintritt eines Teilschadens mitgefor-
dert werden kénnen. An der Voraussetzung der Félligkeit
sollte sich hingegen nichts andern.

Das Ergebnis entspricht aus Sicht der Bundesrichter auch
dem Sinn und Zweck der Verjahrungsregelungen. Der
Glaubiger habe regelméaBig kein Interesse, die Geltend-
machung der Vertragsstrafe zeitlich hinauszuzégern. Au-
Rerdem stlinde es einem Schuldner grundsatzlich frei,
eine Unterlassungserklarung mit Vertragsstrafe in fester
Hohe und eben nicht nach ,Hamburger Brauch” abzuge-
ben. Dann beginne die Verjahrungsfrist mit dem Ende der
Zuwiderhandlung, weil der Zahlungsanspruch der Hohe
nach bestimmt sei. AulRerdem koénnte ein Schuldner im
Falle des ,Hamburger Brauchs” auf Leistungsbestim-

BEWERTUNG

mung durch das Gericht klagen und so in Form eines Ge-
staltungsurteils verlangen, dass das Gericht (anstatt der
Glaubiger) die Hohe der angemessenen Vertragsstrafe
bestimmt. Zuletzt verweist der Bundesgerichtshof auf
die allgemeine Schranke nach Treu und Glauben (§ 242
BGB) und die Rucksichtnahmepflicht des Schuldners aus
dem Unterlassungsvertrag (§ 241 BGB).

Die Verjahrung begann deshalb erst mit der Leistungsbe-
stimmung durch den Klager im Dezember 2016 und en-
dete folglich zum Jahresende 2019. Die im Dezember
2019 eingereichte Klage erfolgte gerade noch rechtzeitig.

Der Bundesgerichtshof durfte indes in der Sache selbst
keine Entscheidung treffen, weil die Zustellung an den
Beklagten erst nach Verjahrungsende im Januar 2020 er-
folgte. Zwar hemmt die Klageeinreichung grundsétzlich
die Verjadhrung (8 204 | Nr. 1 BGB); Voraussetzung ist
aber, dass die Zustellung ,demnéachst” erfolgt. Diese
zeitliche Beurteilung ist dem Bundesgerichtshof versagt,
weil die Vorinstanzen hierzu noch keine Ausflhrungen
getroffen hatten. De facto ist die Zurlickweisung reine
Formsache und das Instanzgericht wird der Klage inhalt-
lich stattgeben.

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der Glaubiger in der
Regel ein Interesse daran haben dirfte, ein Vertrags-
strafeversprechen nach ,,Hamburger Brauch"” anzustre-
ben. Dies gibt ihm die Freiheit, die Hohe der Vertrags-
strafe selbst zu bestimmen. Richtschnur fur die Hohe der
Vertragsstrafe ist die gesetzlich in 8 315 BGB vorgese-
hene Angemessenheit. Sollten bestimmte Umsténde da-
firsprechen, kann der Glaubiger die Geltendmachung
hinauszdgern, ohne Gefahr zu laufen, dass der Anspruch
verjahrt. Der Bundesgerichtshof hat mit dieser Entschei-
dung klargestellt, dass erst mit der konkreten Festset-
zung der Vertragsstrafenhdohe die Verjahrung beginnt.
Rechtliche Schranken sind allein die Ricksichtnahme-
pflicht aus dem Unterlassungsvertrag und der Grundsatz
nach Treu und Glauben.

Im konkreten Fall hat der Glaubiger den Anspruch erst-
malig zweieinhalb Jahre nach Ende der Zuwiderhandlung

gefordert; dann aber in regelméaRigen Abstanden bis zur
Klageerhebung. Der Schuldner durfte sich also nicht da-
rauf verlassen, dass der Glaubiger kein Interesse mehr an
der Rechtsverfolgung hatte. Daraus folgt, dass zumindest
ein Zuwarten von drei Jahren ab Ende der Zuwiderhand-
lung bis zur Geltendmachung der Vertragsstrafe moglich
bleibt. Dies ist auch interessengerecht, weil solange die
Verjahrungsfrist ware, wenn die Vertragsstrafe der Hohe
nach bestimmt ware. Ohne besondere Grinde sollte der
Glaubiger aber nicht langer warten, weil er sonst Gefahr
lauft, sich treu- und vertragswidrig zu verhalten und sein
Recht auf Vertragsstrafe zu verwirken.

Der Schuldner hingegen sollte sich beim Unterzeichnen
einer strafbewehrten Unterlassungserklarung tberlegen,
ob er eine Vertragsstrafe nach ,Hamburger Brauch” mit
seinen oben eroérterten Unsicherheiten einer der Héhe
nach konkreten Vertragsstrafe wirklich vorzieht. Oft wird
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diese Alternative gewabhlt, weil sie dem Glaubiger ermdg-
licht, mit dem Schuldner Uber die von ihm festgesetzte
Hohe noch zu verhandeln und dessen Angemessenheit
in Zweifel zu ziehen. Es kann aber Sachverhalte geben, in
denen eine feste Vertragsstrafe vorzuziehen ist.

Grundsétzlich gilt, auch in Fallen einer offensichtlich be-

rechtigten Abmahnung die zumeist als Entwurf vorformu-

lierte Unterlassungserklarung des Abmahnenden nicht
leichtfertig zu unterzeichnen, sondern sowohl die Wort-
wahl der Unterlassungserklarung aber auch die der Ver-
tragsstrafe mit Bedacht zu prifen und sorgsam zu formu-
lieren. Der Entwurf des Abmahnenden ist keinesfalls ver-
bindlich. Rechtlich kommt es allein darauf an, dass mit
der strafbewehrten Unterlassungserklarung die Wieder-
holungsgefahr ausgeschlossen wird. (Ehlers)
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Die 1966 in Bremen gegriindete Kanzlei Eisenflhr Speiser ist
spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums
(Intellectual Property, kurz: IP) und gehort zu den , Top Ten” der
IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und
Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das
Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenflhr Speiser beschaftigt
sowohl Patent- als auch Rechtsanwalte, deren enge Zu-
sammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den
Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, |P-Portfolio-
Analyse sowie IP Due Diligence fihrt.

Im Mittelpunkt sdmtlicher Aktivitdten steht dabei stets das
unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfaltiger
Recherchen und Analysen gibt Eisenflihr Speiser den Man-
danten Handlungsempfehlungen fir den strategischen Einsatz
gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwalte von
Eisenfiihr Speiser gleichermaRen vor den Amtern und Gerichten,
die Uber die Rechtsbestandigkeit der Schutzrechte zu
entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patent-
streitkammern und -senaten. DarUber hinaus waren die Anwalte
von Eisenflhr Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in
umfangreichen internationalen Streitverfahren tatig und haben
die Arbeit groRer Teams ausléndischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, Minchen, Berlin
und Hamburg sind Uber 250 Mitarbeiter, darunter mehr als
50 Berufstrager/IP-Professionals, auf nationaler und internatio-
naler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com



r‘Hl_%_hH

EEEELE ]
“H\,HHHH% Hin
EE

Bre TS TR,
i ol

H H t

b

Bremen

Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen
Tel.+49 421 3635-0
Fax+49 421 3378788

mail@eisenfuhr.com

Miinchen

Arnulfstralie 27
80335 Minchen
Tel.+49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555

mailmuc@eisenfuhr.com

Berlin

Stralauer Platz 34
10243 Berlin

Tel.+49 30 841887-0
Fax+49 30 841887-77

mailbIn@eisenfuhr.com

Hamburg

Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg

Tel.+49 40 309744-0
Fax +49 40 309744-44

mailham@eisenfuhr.com






