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Gegenstand der Untersuchung

Der gewerbliche Rechtsschutz ist ein komplexes Rechtsgebiet, welches im Zeit-
alter moderner Medien viele neue Fragen aufwirft. Durch die Globalisierung
gewinnt die Problematik grenziiberschreitender Rechtsverletzungen immer mehr
an Aktualitit. Sach- wie Kollisionsrecht sind herausgefordert zu zeigen, ob sie
flexibel genug sind, die Probe der Zeit zu bestehen.

Das Inkrafttreten der Rom II-Verordnung zum 11. Januar 2009 markiert im
Bereich des anwendbaren Rechts zudem einen sehr wichtigen Stichtag. Passend
zum Ubergangszeitraum unternimmt die vorliegende Arbeit einen letzten Ver-
such, die Rechtslage auf diesem Gebiet vor der Umstellung noch einmal zu-
sammenzufassen und zu analysieren, um dann die relevanten Anderungen und
ihre Auswirkungen auf die Praxis aufzuzeigen.

Zu diesem Zweck bietet Kapitel 1 einen Uberblick iiber den Umfang der
Regelungen, die unter dem Begriff "gewerblicher Rechtsschutz" zusammenge-
fasst werden. Dabei werden pragende Merkmale beschrieben, die das Rechtsge-
biet von anderen unterscheiden. Zugleich sollen die zahlreichen Rechtsquellen
nach ihrer Herkunft — nationales Recht, Europarecht, Konventionen — sortiert
und kurz vorgestellt werden, um die Befassung mit der Materie zu erleichtern.

Kapitel 2, das Kernstiick der vorliegenden Arbeit, teilt sodann die Untersu-
chung in zwei zeitlichen Abschnitten auf: Die Rechtslage vor und nach Inkraft-
treten der Rom II-Verordnung. Jeder Abschnitt trennt nach absoluten gewerbli-
chen Schutzrechten und Wettbewerbsrecht. Fiir jeden dieser Bereiche wird im
ersten Abschnitt die dogmatische Grundlage mit ihren historischen Wurzeln er-
forscht, um auf dieser Basis die heute vertretenen Losungen zu durchleuchten
und kritisch zu hinterfragen. Im zweiten Abschnitt iibernimmt die Entstehungs-
geschichte der Rom II-Verordnung dieselbe Rolle.

Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollstindigkeit. Das bedeutet, dass
nicht alle einzelnen Verletzungstatbestinde und Wettbewerbsverstofle kommen-
tarartig besprochen werden. Dafiir wiirde angesichts der ungeheuren Anzahl die-
ser Tatbestidnde sogar der doppelte Umfang nicht ausreichen. Stattdessen werden
gemeinsame Merkmale der AusschlieBlichkeitsrechte, beziehungsweise der Lau-
terkeitsregeln, aufgegriffen und in drei Schritten ausfiihrlich untersucht.

Zunéchst wird die Frage nach der jeweiligen Grundsatzankniipfung geklért.
Hier liegt der Schwerpunkt klar bei der Theorie.

In einem zweiten Schritt werden Grenzfille ndherer Betrachtung unterzo-
gen. Sie befassen die Praxis am hdufigsten, weil eine eindeutige Losung nicht
auf der Hand liegt und es zu einem Rechtsstreit kommt. Es werden Fallgruppen
gebildet, in denen sich Gemeinsamkeiten bei der Fragestellung herauskristalli-
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siert haben. Dennoch gleicht kein Grenzfall dem anderen — in jeder Konstellati-
on gilt es, einen neuen Aspekt zu beachten. Daher werden zahlreiche Fille aus
der Judikatur dargestellt. So kann man zudem beobachten, ob die Gerichte im
Laufe der Zeit ihre Kriterien beibehalten oder nicht doch einen Sinneswandel
vollzogen haben.

Im dritten und letzten Schritt wird dann geklirt, ob fiir die gefundene und
prézisierte Grundsatzankniipfung Ausnahmen vorgesehen oder anzuerkennen
sind. Auch hier iiberwiegt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Mei-
nungsspektrum.

Am Ende bieten die Kapitel 3 und 4 eine Zusammenfassung der gewonne-
nen Ergebnisse sowie einen kurzen Ausblick auf die Anderungen, die sich ge-
genwirtig abzeichnen und moglicherweise Auswirkungen auf die untersuchte
Rechtslage haben werden.
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Kapitel 1. Einfithrung in die gewerblichen
Schutzrechte

A. Rechtsnatur und systematische Einordnung

Der Begriff "gewerblicher Rechtsschutz" ist nirgendwo legal definiert. Hinwei-
se, dass es ihn als eigenstdndiges Rechtsgebiet gibt, finden sich etwa in Art. 73
Abs. 1 Nr. 9 GG, der dem Bund die ausschlieBliche Gesetzgebungskompetenz
fiir "den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht"
zuweist, sowie in Art. 96 Abs. 1 GG, wonach der Bund ein Bundesgericht "fiir
Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes" errichten darf.

Nach allgemeinem Verstindnis fasst der Begriff "gewerblicher Rechts-
schutz" alle Rechtsnormen zusammen, die dem Schutz des geistigen Schaffens
auf gewerblichem Gebiet dienen'. Die Zuordnung des Wettbewerbsrechts ist
umstritten und fiir die Qualifikation im IPR entscheidend. Daher wird sie im Zu-
sammenhang mit der Ankniipfung von Wettbewerbsverstoen ausfithrlich be-
handelt. An dieser Stelle mag der Hinweis geniigen, dass der Bund seine Ge-
setzgebungszustindigkeit auch beziiglich des Wettbewerbsrechts auf Art. 73
Abs. 1 Nr. 9 GG stiitzt’.

Das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte sind kein Teil des ge-
werblichen Rechtsschutzes, wie aus ihrer eigenstindigen Erwdhnung in Art. 73
Abs. 1 Nr. 9 GG deutlich wird. Denn das Urheberrecht schiitzt Leistungen auf
kulturellem Gebiet. Die materiellen Verwertungsrechte des Urhebers sind erst
Folge der Anerkennung der kulturellen Leistung und des Verwertungsinteresses
als rechtlich schutzwiirdig. In dieser Arbeit spielt das Urheberrecht insofern eine
Rolle, als viele der Merkmale zum Schutzumfang mit jenen gewerblicher
Schutzrechte identisch sind und die Rechtsprechung hierzu herangezogen wer-
den kann.

Das Kartellrecht ist, obwohl fiir die gewerblichen Schutzrechte von Bedeu-
tung’ und Teil des Wirtschaftsrechts im weiteren Sinne, nicht dem gewerblichen
Rechtsschutz zuzuordnen, weil es hauptsdchlich nicht die gewerbliche Leistung
des Einzelnen schiitzt, sondern die institutionelle Erhaltung und die Freiheit des
Wettbewerbs sichern soll.

1 Gotting—§ 1, Rn. 1.

2 Begriindung zu den UWG-Novellen aus 2004 (BT-Drucks. 15/1487, S. 15 rechte Spal-
te oben) und aus 2008 (BT-Drucks. 16/10145, S. 20 linke Spalte unter V.). Die Zu-
stindigkeit umfasst "den gewerblichen Rechtsschutz".

3 Dazu Gotting — § 6, Rn. 27 ff.
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Die gewerblichen Schutzrechte, mit Ausnahme des Wettbewerbsrechts, ha-
ben dhnlich wie das Eigentum an Sachen absoluten Charakter. Als Ausschlief3-
lichkeitsrechte gewéhren sie ihrem Inhaber gegeniiber jedermann eine Monopol-
stellung, die einen positiven (Gebrauch und Verwertung nach Belieben) und ei-
nen negativen (Verbotsrecht) Inhalt aufweist. Sie gehoren insoweit zu den Im-
materialgiiterrechten und werden im Folgenden zur Abgrenzung vom Wettbe-
werbsrecht als klassische Schutzrechte bezeichnet.

B. Gemeinsame Merkmale der gewerblichen
Schutzrechte

I. GemeinsamKkeiten betreffend den Inhalt

Die von den klassischen Schutzrechten eingerdumten absoluten Rechtspositio-
nen iiberlagern das Eigentum am koérperlichen Gegenstand in zweierlei Hinsicht.
Zum einen, das Verbotsrecht gilt auch gegeniiber dem Sacheigentiimer. Und
zum anderen, aus dem Sacheigentum folgt nicht das Recht, die darin verkorper-
ten Immaterialgiiterrechte zu benutzen oder zu verwerten.

Infolge ihres immateriellen Charakters konnen Erfindungen, Kennzeichnun-
gen etc. in rdumlicher und zeitlicher Hinsicht beliebig und beliebig oft darge-
stellt werden, ohne dass das zu Grunde liegende Schutzgut dabei seine Substanz
verdndern wiirde. Sie sind, sofern iiberhaupt geschiitzt, von Zeit und Ort unab-
héngig. Ob, wo und nach welchem Recht Schutz besteht, ist eine andere Frage,
deren Beantwortung Aufgabe dieser Arbeit ist.

II. Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Beschrinkungen
1. Giltigkeit nur fiir begrenzte Zeit

Ein typisches Merkmal der gewerblichen Schutzrechte ist, dass sie fiir eine be-
stimmte Dauer, der so genannten Schutzfrist, dem Inhaber zugewiesen sind,
nach deren Ablauf das Immaterialgut zwar als solches bestehen bleibt, aber der
Allgemeinheit zu freier Benutzung freigegeben wird. Diese Besonderheit hat
ihren historischen Hintergrund in Gestalt der fritheren Privilegien, die vom Staat
immer befristet verlichen wurden. Sie hat aber heute noch ihre Berechtigung in
der Suche nach einem gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Einzel-
nen und der Allgemeinheit am technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Eine
Ausnahme bilden die zeitlich unbegrenzten Kennzeichnungsrechte, die aller-
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dings zum Teil immer wieder verlidngert werden missen. Nur die Verhaltensre-
geln des Wettbewerbsrechts gelten immer, die Anspriiche in Folge ihrer Miss-
achtung unterliegen aber, wie bei den Schutzrechten auch, der Verjéhrung®.

2. Numerus clausus

Eine weitere Ahnlichkeit zu den Rechten an Sachen findet sich darin, dass der
Katalog der Immaterialgiiterrechte insgesamt abschlieBend ist (Enumerati-
onsprinzip). Das dient einmal mehr der Rechtssicherheit, sind doch nicht nur die
Belastungen, sondern auch die Schutzobjekte selbst unkérperliche Gegenstinde.
Bestimmte Bereiche sind generell vom Schutz ausgenommen, so grundsitzlich
die wissenschaftlichen Entdeckungen. Die geschiitzten Gegenstinde koénnen
grob in drei Gruppen unterteilt werden:

a. Schopfungen dsthetischer Natur

Schopfungen dsthetischer Natur konnen urheberrechtlich geschiitzte Werke der
Literatur, Wissenschaft und Kunst sein. Auf dem hier interessierenden Gebiet
befasst sich das Geschmacksmusterrecht mit dem Schutz der dsthetischen Form-
gestaltung’. Im Gegensatz zum Urheberrecht steht nicht der sthetische Genuss,
sondern die gewerbliche Ausfiihrung und Verwertung im Mittelpunkt. Das wird
in § 1 Nr. 2 GeschmMG deutlich, wonach die zwei- oder dreidimensionale Er-
scheinungsform (das Muster) nur solcher Erzeugnisse Schutz genief3t, die einen
industriellen oder handwerklichen Gegenstand darstellen (Ausnahme — Compu-
terprogramme). Grund fiir den eingerdumten Schutz ist, dass der Schopfer in der
Verwertung seiner Leistung geschiitzt werden soll, um so die Industrie entspre-
chend anzuspornen und zu férdern.

b. Schopfungen technischer Natur

Technische Schopfungen werden im deutschen Recht durch das Patentgesetz
(PatG), das Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) und durch das Halbleiterschutz-
gesetz (HalbLSchG) geschiitzt. Als Technik wird die vom Menschen beherrsch-
te Anwendung von Naturkriften verstanden. An einer Beherrschung fehlt es bei
der bloBen Entdeckung eines bereits existierenden Naturphédnomens; daher ist
die wissenschaftliche Entdeckung kein technisches Geisteswerk. Der Unter-
schied zur dsthetischen Schopfung besteht darin, dass jene durch sinnliche

4 Vgl § 11 UWG.
5 Vgl. § 1 Nr. 1 GeschmMG.
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Wahrnehmung als solche erkannt wird, wihrend dies bei der technischen Schop-
fung durch den Verstand geschieht.

Im Grenzbereich liegt der Schutz neuer Pflanzensorten. Nachdem lange um-
stritten war, ob hier der Patentschutz greift, entschied sich der BGH in einem
Grundsatzurteil dagegen — nicht weil in neuen Ziichtungen keine technische
Lehre enthalten sei, sondern weil es in der Regel an der Wiederholbarkeit fehle®.
Das fiihrte zum Erlass des Saatschutzgesetzes, welches 1985 durch das Sorten-
schutzgesetz (SortSchG) ersetzt wurde. Das Besondere dabei ist, dass aus-
nahmsweise auch reine Entdeckungen geschiitzt werden.

c. Kennzeichnungen

Kennzeichnungen dienen der Unterscheidung von Unternehmungen und Unter-
nehmen samt deren Leistungen und Giitern voneinander. Sie konnen warenbe-
zogen (Marke), personenbezogen (Name, Kiinstlername) oder unternehmensbe-
zogen (Firma, Handelsname, besondere Geschéftsbezeichnung) sein.

(1)  Eingetragene und nicht eingetragene Marken

Von den hier interessierenden gewerblichen Schutzrechten schiitzt die eingetra-
gene Marke die Werbeleistung des Kaufmanns. Durch die Kennzeichnung seiner
Ware und seiner Dienstleistungen mit einem frei gewéhlten Wort- oder Bildzei-
chen macht er dieses zum Symbol seiner Leistung und — wenn die Leistung Um-
satz bringt — zum begehrten Nachahmungsobjekt. Die Schutzbediirftigkeit dieses
Symbols wurde auch vom Gesetzgeber anerkannt.

Ahnlich schiitzt auch die nicht eingetragene Marke die kennzeichnende
Wirkung (Wiedererkennbarkeit) einer Ware oder Dienstleistung. An Stelle einer
Eintragung, bedarf es der Verkehrsgeltung. Man sprach daher frither von der
"materiellen" Marke, das Warenzeichengesetz (WZG) nannte sie "Ausstattung".

(2)  Geschiftliche Bezeichnungen

Unter dem Oberbegriff "geschiftliche Bezeichnungen" werden in § 5 Abs. 1
MarkenG das Unternehmenskennzeichen und der Werktitel zusammengefasst.
Im Gegensatz zur Marke weist das Unternehmenskennzeichen unmittelbar
auf das Unternehmen und nur mittelbar auf dessen Produkte hin. Gemil § 5
Abs. 2 Satz 1 MarkenG handelt es sich um Zeichen, die im geschiftlichen Ver-
kehr als Name, Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschéftsbetriebs oder
eines Unternehmens benutzt werden. Geschéftsabzeichen und sonstige zur Un-

6 BGH GRUR 1969, 672 — Rote Taube.
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terscheidung von anderen Geschiftsbetrieben bestimmte Zeichen ohne Unter-
scheidungskraft sind keine "besonderen" Bezeichnungen des Betriebs und ste-
hen Letzteren erst nach erfolgreicher Verkehrsdurchsetzung gleich (§ 5 Abs. 2
Satz 2 MarkenG).

Werktitel sind gemi § 5 Abs. 3 MarkenG’ die Namen oder besonderen Be-
zeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bithnenwerken oder
sonstigen vergleichbaren Werken. Darunter fallen auch gemeinfreie, also urhe-
berrechtlich nicht (mehr) geschiitzte Werke. Der Werktitel dient der Bezeich-
nung des Inhalts und der Beschaffenheit des Werkes und soll keine Informati-
onsquelle tiber dessen Herkunft sein; das geschieht durch die Angabe von Au-
tor-, Verlags- oder Produzentennamen. Selbstverstindlich kann der Werktitel
gleichzeitig als Unternehmenskennzeichen geschiitzt sein (zum Beispiel "Du-
den").

(3)  Geographische Herkunftsangaben

Vor Erlass des MarkenG richtete sich der Schutz geographischer Herkunftsan-
gaben nach den allgemein gefassten §§ 3, 1 UWG a. F., die gemaB § 2 MarkenG
weiterhin anwendbar geblieben sind®. Im Bestreben nach einer Kodifizierung
des Kennzeichnungsschutzes wurden durch die §§ 126 ff MarkenG entspre-
chende Spezialnormen eingefiihrt, die die Prézisierung insbesondere anhand der
zum UWG ergangenen Rechtsprechung vornehmen. Unter geographischen Her-
kunftsangaben versteht § 126 Abs. I MarkenG Namen von Orten, Gegenden,
Gebieten oder Landern, sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschaft-
lichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen benutzt werden. Nicht dazu gehdren Gattungsbezeichnun-
gen, mit denen der Adressatenkreis der Angaben keine Erwartungen in Bezug
auf Herkunft, sondern hinsichtlich bestimmter Eigenschaften oder Merkmale des
Produktes verbindet (§ 126 Abs. 2 MarkenG). Das Besondere ist, dass nur der
kollektive Goodwill geschiitzt wird, der allen Unternehmen gemeinsam fiir Wa-
ren oder Dienstleistungen zusteht, die aus einem bestimmten Ort oder Gebiet
stammen’.

d. Das Wettbewerbsrecht

Das Wettbewerbsrecht ldsst sich keiner der bisher genannten Gruppen zuordnen.
Das Wort "Wettbewerb" ist eine fest eingebiirgerte Verdeutschung des Wortes

7 Friiher war dieser Bereich in § 16 UWG geregelt.
8 Nunmehr in Gestalt von § 3 UWG n. F.
9 Gotting — § 61, Rn. 1.
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