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Preu Bohlig baut Standort Hamburg aus
Dr. Jan Peter Heidenreich, LL.M. verstärkt den Bereich 
Soft-IP

Anfang 2021 ging der Ausbau des Hamburger Büros 

weiter. Dr. Jan Peter Heidenreich, LL.M. wechselte 

als Partner aus der Hamburger IP-Boutique Harmsen  

Utescher zu Preu Bohlig & Partner. Er wird dort den  

Bereich Soft-IP auf- und ausbauen. Darüber hinaus ist 

er im Bereich des Wettbewerbs- und Kartellrechts aktiv.

Dr. Heidenreich vertritt Mandanten im gesamten ge-

werblichen Rechtsschutz mit einem Schwerpunkt 

im Marken- und Designrecht sowie im Urheber- und 

Wettbewerbsrecht. Er verfügt über umfangreiche  

Erfahrungen in Verletzungsstreitigkeiten und ist regel-

mäßig beratend tätig (insbesondere zu Werbemaß-

nahmen und Produktdesigns sowie zu nationalen und 

internationalen Markenanmeldestrategien). Darüber 

hinaus berät er Mandanten zu Lizenz- und Vertriebsver-

trägen und vertritt sie in behördlichen und gerichtlichen  

Kartellverfahren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in  

 der Beratung sowie der gerichtlichen und außergericht-

lichen Vertretung im Kosmetik- und Heilmittelwerbe-

recht.

Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Heidenreich  

einen renommierten IP-Rechtler für die Stärkung des  

Hamburger Büros gewonnen zu haben und damit  

neben der Kernexpertise in den Bereichen Patentver-

letzungsrecht und Recht des Geschäftsgeheimnis- 

schutzes genuine Expertise im Bereich des Soft 

IP sowie in wichtigen angrenzenden Gebieten, wie  

beispielsweise im Kartellrecht, anbieten zu können. Mit 

der Expertise von Herrn Dr. Heidenreich im Kosmetik-

recht gelingt darüber hinaus der weitere Ausbau des 

Bereichs Life Sciences, der zuletzt durch den Eintritt 

von Herrn Dr. Alexander Meier gestärkt werden konnte.

Mit Herrn Dr. Heidenreich sind wir in der Lage, im 

gesamten Bereich des IP-Rechts noch umfassen-

der zu beraten und zu vertreten. Damit werden wir  

unserem Anspruch gerecht, eine in allen Bereichen des  

IP-Rechts führende Anwaltskanzlei zu sein.

Dr. Jan Peter 
Heidenreich, LL.M. 
 
Preu Bohlig & Partner Büro 

Hamburg 

Neuer Wall 72 

20354 Hamburg 

 

Tel  +49 (0)40 6077233-0 

Fax +49 (0)40 6077233-22 

jph@preubohlig.de
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Preu Bohlig ernannte zum 1. Januar 2021 vier Counsel

Preu Bohlig ernannte zum 1. Januar 2021 Frau Tanja 

Strelow, Frau Dr. Stephanie Thewes, beide aus dem 

Münchner Büro, Herrn Martin Momtschilow aus dem 

Düsseldorfer Büro und Herrn Christian Holtz aus dem 

Hamburger Büro zum Counsel.

Mit den Ernennungen anerkennen wir jahrelange er-

folgreiche Arbeit. Alle Ernannten haben nicht nur her-

vorragende juristische Fähigkeiten bewiesen, sondern 

auch das ständige Bestreben, unseren Mandanten  

jederzeit die beste Beratung zu bieten. Sie tragen damit  

maßgeblich zum Erfolg und zur positiven Entwicklung 

von Preu Bohlig & Partner bei.

Über Diplom-Biologin, Rechtsanwältin 
Tanja Strelow 

Seit 2009 arbeitet Frau Strelow im Münchner Büro von 

Preu Bohlig & Partner im Bereich Life Science.

Durch ihre Doppelqualifikation kann sie auch komplexe 

naturwissenschaftliche Fragestellungen durchdringen 

und juristisch fundiert aufbereiten.

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst die Beratung bei 

der Produktaufmachung und Bewerbung ebenso wie 

Abgrenzungsfragen bei der Produktklassifizierung 

als Arzneimittel, Medizinprodukt oder Lebensmittel. 

Ihr Beratungsumfang beinhaltet gleichermaßen die  

Vertretung und Beratung gegenüber Überwachungs- und  

Zulassungsbehörden sowie die Begleitung oder Ver-

tretung in wettbewerbsrechtlichen Verfahren und  

Verwaltungsverfahren über alle Instanzen.

Tanja Strelow ist Verfasserin zahlreicher Publikationen 

insbesondere im Pharma- und Medizinprodukterecht 

und Co-Autorin der Kommentierung zum MPG in dem 

Fachbuch „Pharmarecht“ von Meier/von Czettritz/Ga-

briel/Kaufmann, das im September 2018 in 2. Auflage 

erschienen ist.

Über Rechtsanwältin Dr. Stephanie  
Thewes

 
Seit 2010 arbeitet Frau Dr. Thewes im Münchner 

Büro von Preu Bohlig & Partner im Bereich des 

Wettbewerbs- und Pharmarechts, speziell im Heil-

mittelwerberecht sowie im Marken- und Patentrecht. 

Vor ihrem Wechsel zu Preu Bohlig & Partner im 

Januar 2010 war Frau Dr. Thewes neun Jahre für 

eine BGH-Kanzlei in Karlsruhe tätig und arbeitete 

dort in einer Vielzahl von Verfahren im Bereich des 

Wettbewerbs-, Heilmittelwerbe- und Markenrechts. 

Dr. Stephanie Thewes ist Verfasserin zahlreicher Pu-

blikationen insbesondere im Pharma- und Wettbe-

werbsrecht und Co-Autorin der Kommentierung zum 

HWG und UWG in dem Fachbuch „Pharmarecht“ von  

Meier/von Czettritz/Gabriel/Kaufmann, das im Septem-

ber 2018 in 2. Auflage erschienen ist.
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Über Rechtsanwalt Martin Momtschilow 

Seit 2011 arbeitet Martin Momtschilow im Düssel-

dorfer Büro von Preu Bohlig & Partner im Bereich 

des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere im 

Patentrecht.

Martin Momtschilow hat langjährige Erfahrung in 

der Durchsetzung und Verteidigung von techni-

schen Schutzrechten in komplexen Prozessen und  

zeitkritischen einstweiligen Verfügungsverfahren.  

Neben der Vertretung in grenzüberschreitenden  

Patentverletzungsverfahren hat er auch komplexe 

Auseinandersetzungen im Bereich des Marken- und  

Designrechts sowie des Schutzes von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen geführt. Martin Momtschilow 

ist zudem als Dozent für IT-Recht an der Hochschule 

Niederrhein in Krefeld tätig.

Über Rechtsanwalt Christian Holtz 

Seit 2017 arbeitet Christian Holtz im Hamburger 

Büro von Preu Bohlig & Partner im Bereich des  

Gewerblichen Rechtsschutzes. Vor seinem Eintritt 

bei Preu Bohlig & Partner war Herr Holtz mehrere 

Jahre bei führenden anderen Kanzleien im Bereich 

des gewerblichen Rechtsschutzes tätig.

Christian Holtz berät und vertritt in- und ausländische 

Unternehmen in Fragen des Patent- und Gebrauchs-

musterrechts, mit Fokus auf die Bereiche Elektronik, 

IT/Software und Maschinenbau, sowie in Fragen zum 

Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Überdies hat 

Christian Holtz sich auf die Beratung im Zusammen-

hang mit IP-Transaktionen spezialisiert und verfügt über 

umfangreiche Erfahrungen bei der Durchführung von 

patentbezogenen Due-Diligence-Prüfungen.
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„Verzicht auf die Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs“

Bei Abmahnungen im gewerblichen Rechtsschutz 

ist es üblich, dass der Anspruchsinhaber der  

Abmahnung eine vorformulierte strafbewehrte Unterlas-

sungs- und Verpflichtungserklärung beigefügt. Sollte 

der Anspruchsinhaber in einer solchen vorformulier-

ten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung den  

uneingeschränkten Verzicht auf die Einrede des Fort-

setzungszusammenhangs verlangen, so führt dies nach 

einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main 

vom 23.07.2020 zur Unwirksamkeit einer Vereinbarung 

über die Zahlung einer Vertragsstrafe. Das Urteil des 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main ist zum Beispiel 

abgedruckt in GRUR-RR 2020, Seite 556 ff.

Die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes, 

ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht und/oder 

ein Verstoß gegen das Urheberrecht begründen eine 

Wiederholungsgefahr für künftige Verletzungshand-

lungen und damit einen Unterlassungsanspruch. Die 

Wiederholungsgefahr kann nur dadurch ausgeräumt 

werden, dass der Verletzer eine strafbewehrte Unterlas-

sungs- und Verletzungserklärung abgibt. Der Verletzer  

verpflichtet sich damit, es zu unterlassen, eine  

bestimmte Handlung vorzunehmen, und für jeden Fall 

der Zuwiderhandlung eine angemessene Vertragsstra-

fe zu bezahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung einer  

Vertragsstrafe wird dabei nicht schon durch eine ein-

seitige Erklärung des Verletzers begründet, sondern 

setzt den Abschluss eines Vertrages voraus. Für das  

Zustandekommen eines solchen Vertrages  

gelten grundsätzlich die allgemeinen Vorschriften 

des BGB. Wird der Abmahnung eine vorformulierte  

Unterlassungserklärung beigefügt, so liegt darin das  

Angebot auf Abschluss eines Unterlassungsvertrages mit  

diesem Inhalt i. S. d. § 145 BGB. Sollte der Schuldner 

diese vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungs-

erklärung ohne Änderungen unterzeichnen und an den 

Anspruchsinhaber zurücksenden, so kommt damit der 

Vertrag zustande mit der Folge, dass der Anspruchs-

inhaber bei künftigen Verstößen die vereinbarte Ver-

tragsstrafe verlangen kann. Sollte der Verletzer eine  

abgeänderte Unterlassungs- und Verpflichtungs- 

erklärung abgeben, so liegt darin die Ablehnung 

des Angebotes des Anspruchsinhabers, verbunden 

mit einem neuen Angebot, § 150 Abs. 2 BGB. Ein  

entsprechender Vertrag kommt in diesem Falle erst 

dann zustande, wenn der Anspruchsinhaber sich  

seinerseits mit den Änderungen einverstanden erklärt 

und die vom Verletzer übersandte abgeänderte Unter-

lassungs- und Verpflichtungserklärung annimmt.

Zu beachten ist, dass die Regelungen in einer vorfor-

mulierten Unterlassungs- und Verpflichtungserklä-

rung als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)  
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angesehen werden können. Hierfür spricht regelmäßig 

bereits der erste Anschein und das Wort „vorformuliert“.

Dementsprechend sind Verträge, die aufgrund von  

vorformulierten Unterlassungs- und Verpflichtungser-

klärungen zustandekommen, dahingehend zu überprü-

fen, ob sie nach den AGB-Vorschriften wirksam sind 

oder nicht. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 

hat nunmehr in dem genannten Urteil entschieden, 

dass der in einer vorformulierten Unterlassungs- und 

Verpflichtungserklärung verlangte „uneingeschränkte 

Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammen-

hangs“ eine unangemessene Benachteiligung des  

Verletzers/Schuldners darstellt mit der Folge, dass ein 

daraufhin zustandegekommener Vertrag gemäß § 307 

Abs. 1 BGB unwirksam ist. In einem solchen Fall kann 

somit der Anspruchsinhaber bei etwaigen Verstößen 

eine Vertragsstrafe nicht verlangen.

Verspricht ein Verletzer/Schuldner die Zahlung ei-

ner Vertragsstrafe – wie üblich – „für jeden Fall der  

Zuwiderhandlung“, kann die Auslegung des Vertrages  

ergeben, dass mehrere zeitlich nicht zu weit ausein- 

anderliegende Einzelverstöße als eine Zuwiderhandlung  

anzusehen sind (vgl. z. B. BGH GRUR 2015, Sei-

te 1021 Rn. 29 - Kopfhörer-Kennzeichnung) mit der  

Folge, dass die Vertragsstrafe nur einmal velangt werden 

kann. Wenn somit zum Beispiel der Verletzer/Schuldner 

nach Abschluss einer Vertragsstrafenvereinbarung 100  

Kisten mit rechtsverletzenden Produkten in einer  

Lkw-Ladung transportieren lässt, so würden nicht 100  

Verstöße vorliegen, sondern nur ein Verstoß. Wenn  

nunmehr verlangt wird, dass der Verletzer/Schuldner 

auf die „Einrede des Fortsetzungszusammenhangs“ 

verzichtet, so kann dies so gewertet werden, dass in 

dem Beispielsfall der Anspruchsinhaber dann doch 

die Vertragsstrafe in 100 Fällen verlangen möchte.  

Darin sieht die Rechtsprechung eine „unangemessene  

Benachteiligung“ jedenfalls in Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (vgl. hierzu auch das Urteil des BGH 

vom 10.12.1992, BGHZ 121, Seite 13 ff. sowie Köhler/

Bornkamm/Feddersen, Kommentar zum UWG, zu § 12, 

1.219 m. w. N.).

Die Formulierung „unter Verzicht auf die Einrede des 

Fortsetzungszusammenhangs“ sollte man dementspre-

chend in vorformulierten Unterlassungs- und Verpflich-

tungserklärungen tunlichst vermeiden.

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner

München

+49 (0)89 383870-0

jsc@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://preubohlig.de/team/#person-juergen-schneider
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Höhe der Sicherheitsleistung bei Unterlassungsansprüchen 
- OLG München korrigiert

Das Landgericht München I hatte in mehreren patent-

rechtlichen Verfahren aus standardessenziellen Patenten 

jeweils Unterlassungsurteile nebst Auskunft und Neben-

ansprüchen erlassen. Dabei hatte das Gericht die Sicher-

heitsleistung jeweils relativ niedrig festgesetzt. Den Betrag 

der Sicherheitsleistung errechnete das Landgericht jeweils  

danach, was der Beklagte für eine Lizenznahme hätte  

aufwenden müssen. Zur Begründung verwies das Gericht 

darauf, dass ein wirtschaftlich denkender Beklagter es  

unter Anwendung der Obliegenheit der Schadens- 

minderung nicht zur Unterlassungsvollstreckung kommen 

lassen dürfe, sondern dann eine ihm angebotene (aller-

dings zwischen den Parteien hoch umstrittene) Lizenz  

nehmen müsse. Wenn er in einer solchen Situation 

die Lizenz nicht nehme, verletze er den Grundsatz der  

Schadensminderungspflicht und sei daher für die weiteren 

Konsequenzen nach § 254 BGB selbst verantwortlich.

Das Gericht sah daher den Beklagten in der Pflicht, nach 

dem erstinstanzlichen Urteil im Falle einer Vollstreckung die 

Lizenz nehmen zu müssen. Daher werde die Sicherheits-

leistung nur in der Höhe der zu erwartenden Lizenzgebühr 

festgesetzt und nicht nach dem Schaden, der tatsächlich 

bei einer Unterlassungsvollstreckung drohe.

Dem ist das Oberlandesgericht München in einem Teilur-

teil, 6 U 6389/20 Kart, entgegengetreten. Das Oberlandes-

gericht blieb bei dem Grundsatz, dass der zu erwartende 

Schaden der Unterlassungsvollstreckung die Höhe der 

erforderlichen Sicherheitsleistung bestimme und nicht eine 

stattdessen zu nehmende Lizenz. Der Beklagte sei nicht 

verpflichtet, eine solche Lizenz zu nehmen, schon weil ihm 

dann auch die Berufung nicht mehr möglich sei, weil dann 

die Hauptsache für erledigt erklärt werden müsste. Ferner 

würde der Beklagten auferlegt, sich gegen ihren Willen in 

einen (umfangreichen Portfolio-)Lizenzvertrag zu begeben 

und ihre Position aufzugeben, wonach das betreffende 

klägerische Lizenzangebot gerade nicht angemessen sei. 

Auch eine Lizenzvereinbarung „unter dem Vorbehalt der 

rechtskräftigen Verurteilung" sei nach den anzuwenden-

den vertragsrechtlichen Grundsätzen nicht möglich. Eine  

derartige Obliegenheit zur Schadensminderung wür-

de auch die Grenzen des Zumutbaren, wie sie auch im 

Rahmen des § 254 Abs. 2 S. 1 BGB zu beachten sei,  

überschreiten. Vielmehr stehe es jeder Partei frei, ihre  

Rechte auf dem gesetzlich vorgegebenen Rechtsweg zu 

suchen und klären zu lassen und diese freie Entscheidung 

könne nicht durch eine Obliegenheit über den Weg des Mit-

verschuldens nach § 254 BGB eingeschränkt werden. 

Prof. Dr. Christian 
Donle 
Rechtsanwalt, Partner 
Berlin

+49 (0)30 226922-0 

berlin@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://preubohlig.de/team/#person-christian-donle
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Der Vorlagebeschluss des LG München I, 21 O 16782/20 – 
Rechtsbestand im Verfügungsverfahren (GRUR 2021, 466)

1. Das LG München I legt die folgende Frage 

zur Vorabentscheidung vor: Ist es mit Art. 9 Abs. 1 der  

Richtlinie 2004/48/EG („Durchsetzungs-RL“; der Verf.)  

vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechts-

schutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte 

den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung 

von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpa-

tent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsver-

fahren überstanden hat?

Die Vorlage ist eine Reaktion auf die kürzlich geänderte 

Rechtsprechung des OLG München zum Erfordernis des 

gesicherten Rechtsbestands von Patenten in einstweiligen 

Verfügungsverfahren (OLG München, GRUR 2020, 385 

– Elektrische Anschlussklemme). Sie ist bereits als mu-

tig bezeichnet worden (Rastemborski, GRUR-Prax 2021, 

109); jedenfalls ist sie aufsehenerregend. Ob es legitim 

ist, den EuGH nach der Vereinbarkeit der obergerichtlich 

an den Rechtbestand gestellten Anforderungen mit der 

Durchsetzungs-RL zu befragen (so Kühnen, a.a.O., S. 468; 

vgl. zur Vorlage des Instanzgerichts „mit rechtspolitischem  

Beigeschmack“ als Mittel der Einflussnahme auf die ober-

gerichtliche Rechtsprechung: Latzel/Streinz, NJOZ 2013, 

97, 98), kann dahingestellt bleiben. Der Vorlage des LG 

München I scheint es an einer Rechtfertigung fehlen. Den 

Interessen der Verfahrensbeteiligten dürfte sie angesichts 

der mit der Vorlage zum EuGH verbundenen Verfahrens-

verzögerung nicht dienen. Den Interessen der Allgemein-

heit oder wenigstens der im Patentrecht tätigen Prakti-

ker scheint sie nicht weiterzuhelfen, schon weil sie die  

Rechtspraxis der deutschen Obergerichte verkürzt  

wiedergibt und den EuGH deshalb zur Beantwortung einer 

Frage drängt, die sich so in der Praxis nicht stellen dürfte. 

Ganz unberechtigt ist sie dennoch nicht.

Nach Auffassung von Kühnen referiert die Vorlage die 

kritisierte Rechtsprechung sachlich unzutreffend und  

unvollständig und bereitet sie nicht mit ihren wirtschaft-

lichen Hintergründen und Absichten auf (Kühnen, a.a.O., 

S. 468; ähnlich, wenn auch weniger scharf Rastemborski, 

GRUR-Prax 2021, 109). Ohne dies fehlen dem EuGH die 

Grundvoraussetzungen für eine der Klärung des Rechts 

förderliche Beantwortung der Vorlagefrage. Die geäußerte 

Kritik ist nicht aus der Luft gegriffen.

2. Es ist erstaunlich, dass das LG München I als 

erstinstanzliches Gericht im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes überhaupt zum Mittel des Vorabentschei-

dungsverfahrens greift. In Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes besteht grundsätzlich keine Vorlagepflicht 

(BVerfG, EuR 2006, 814 ff.; BVerfG, NVwZ 1992, 360). 

Es kann jedoch auch im Verfahren des einstweiligen  

Rechtsschutzes vorgelegt werden (s. Wegener, in: Cal-

liess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. [2016], Art. 267 AEUV 

Rn. 23; Ehricke, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. [2018], Art. 

267 AEUV Rn. 39). Die Vorläufigkeit der im einstweiligen 

Rechtsschutzverfahren zu treffenden Entscheidungen steht 

einer Vorlage rechtlich zwar nicht entgegen, wegen der  

Dringlichkeit wird dies praktisch jedoch regelmäßig aus-

scheiden (vgl. Wegener, a.a.O., Rn. 23; Ehricke, a.a.O., Rn. 

39). Eine Vorlage im Eilverfahren ist also nicht schlechthin 

ausgeschlossen, insbesondere wenn sie der Klärung von 

Verfahrensfragen dient, die lediglich das gerichtliche Eilver-

fahren betreffen (können). 

Ein solches Vorgehen dürfte dennoch nur mit einem  

erheblichen Leidensdruck des vorlegenden Gerichts zu  

erklären sein. Dieser Leidensdruck mag sich auf der einen 

Seite aus dem Bestreben speisen, eine als unberechtigt 

empfundene Entscheidungspraxis zu beenden. Auf der  

Das Landgericht München I hat mit Beschluss vom 19. Januar 2021 beim Gerichtshof der 
Europäischen Union die Frage angebracht, welche Anforderungen an den Rechtsbestand 
eines Verfügungspatents zu stellen sind, um den Erlass einer einstweiligen Unterlas-
sungsverfügung zu rechtfertigen. Die Vorlageentscheidung hat in der Praxis für Aufmerk-
samkeit gesorgt (vgl. die Kritik von Kühnen in GRUR 2021, 466, 468 ff.) und verdient 
eine nähere Betrachtung.
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anderen Seite scheint die Triebfeder mangelndes Vertrauen 

in das eigene Obergericht zu sein, jedenfalls im Hinblick 

auf die zur Beurteilung stehenden Rechtspositionen. Die 

Begründung des Vorlagebeschlusses lässt an beidem  

wenig Zweifel.

Nun ist eine auch gegenüber dem eigenen Obergericht  

kritische Richterschaft in der Eingangsinstanz kein Grund 

zur Klage – ganz im Gegenteil. Die aus der Eingangsins-

tanz stammenden Impulse, gerade aus dem Streit um die 

Sache heraus, sind für die Weiterentwicklung des Rechts 

unverzichtbar, in der Praxis viel zu selten und in Teilen 

der Justiz zu Unrecht nicht immer besonders gefragt. Es 

ist also durchaus als positiv zu beurteilen, dass das LG  

München I seine vom OLG München abweichenden 

Rechtsauffassung mit Leidenschaft vertritt. Was auch  

immer die Motivation sein mag: Bei der Ausformu- 

lierung der Vorlage an den EuGH hätte sie die von Kühnen  

angemahnte sachlich zutreffende und vollständige  

Aufbereitung des Rechtszustands und der wirtschaftlichen 

Hintergründe und Absichten nicht überlagern sollen.

 

3. Problematisch erscheint bereits die Formu- 

lierung der Vorlagefrage. Nach Art. 267 AEUV entschei-

det der EuGH im Wege der Vorabentscheidung u.a. über 

die Auslegung der (europäischen) Verträge. Hierzu zählen 

auch Fragen der Auslegung der Durchsetzungs-RL. Nicht 

Gegenstand des Verfahrens kann die Vereinbarkeit einer 

Regelung des nationalen Rechts oder einer nationalen  

Gerichtspraxis mit dem europäischen Recht sein (vgl. 

auch Latzel/Streinz, a.a.O., S. 102). Daher ist die vom LG  

München I formulierte Vorlagefrage, ob die (näher um-

schriebene) Praxis letztinstanzlich zuständiger Oberlandes-

gerichte mit Art. 9 Abs. 1 Durchsetzungs-RL vereinbar sei, 

streng genommen nach Art. 267 AEUV nicht zulässig. 

Zwar ist es richtig, dass das Erfordernis der Unionsrechts-

konformität des nationalen Rechts nicht auf die Recht-

setzung beschränkt ist, sondern auch die nationalen Ge-

richte zu einer unionsrechtskonformen Auslegung und  

Anwendung des nationalen Rechts anhält. Gleichwohl 

kann die nationale Rechtsprechung nicht Gegenstand des  

Vorabentscheidungsverfahrens sein, so auch nicht die vom 

LG München I „zur Überprüfung gestellte Rechtsprechung“.

Legal500 Deutschland 2021 – Marken 
 
Preu Bohlig & Partner feierte 2019 das sechzigjährige Bestehen und konnte neben einer 

traditionell starken marken-, design- und wettbewerbsrechtlichen Praxis auch eine positive 

Bilanz in Bezug auf den Ausbau der Schnittstellenkompetenz zum IT- und Datenschutzrecht 

ziehen, was insbesondere die Expertise des Teams im Pharmarecht ergänzt. Man berät 

sowohl zu Portfolioentwicklungsfragen als auch in streitigen Auseinandersetzungen wie unter 

anderem im Rahmen der Eintragung von Schutzrechten sowie in nationalen und internationalen 

Verletzungsverfahren. Grenzbeschlagnahmen und die Verfolgung und Bekämpfung von 

Schutzrechtsverletzungen auf Messen gehören ebenfalls zum Beratungsspektrum. Der große 

deutsche Mandantenstamm wird durch eine wachsende Zahl bekannter internationaler 

Unternehmen ergänzt, nicht zuletzt durch den Pariser Standort der Kanzlei. Die Leitung der 

Praxisgruppe haben neben Astrid Gérard (Beratung und Prozessführung), Andreas Haberl 

(Verletzungsverfahren und parallele Rechtsbestandsverfahren), Torben Düsing (Marken-, 

Design- und Wettbewerbsrecht) und Matthias Hülsewig (Patent- und Gebrauchsmusterrecht) 

die hauptsächlich in der Prozessführung tätigen Jürgen Schneider, Ludwig von Zumbusch und 

Christian Donle inne.
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Formal nicht zu beanstanden wäre die Frage gewesen, ob 

Art. 9 Abs. 1 Durchsetzungs-RL so auszulegen ist, dass 

er einer nationalen Regelung – wie der im Ausgangsver-

fahren anwendbaren – entgegensteht, wonach der Erlass 

einer auf ein Patent gestützten einstweiligen Verfügung  

grundsätzlich voraussetzt, dass das Patent ein  

erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren 

überstanden hat. Inhaltlich wäre wohl auch diese Formu-

lierung nicht akzeptabel, da sie die zum zitierten Grund-

satz in der deutschen Rechtsprechung herausgebildeten 

Ausnahmen nicht aufnimmt und daher entweder nicht 

entscheidungserheblich sein kann oder die Formulierung 

„grundsätzlich“ (soweit mit ihr Bezug auf die Ausnahmen 

genommen werden soll) einen in einer Vorlagefrage gene-

rell unzulässigen Verweis darstellt.

4. Eine solche Formulierung der Vorlagefrage hätte 

vermutlich deutlich gemacht, dass die Vorlagefrage unvoll-

ständig ist und sich im Ausgangsverfahren schon deshalb 

nicht stellen sollte. 

Im deutschen Recht ist keine Regelung vorgesehen,  

wonach der Erlass einer auf ein Patent gestützten  

einstweiligen Verfügung voraussetzt, dass das Patent ein  

erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsver-

fahren überstanden hat. Vielmehr steht dieser Grund-

satz unter dem Vorbehalt der von der Rechtsprechung  

formulierten Ausnahmen. Die Formulierung der Vorlagefrage 

ohne Einbeziehung der den Grundsatz erst ausformenden  

Ausnahmen ist deshalb unglücklich (schärfer Kühnen, 

der die Vorgehensweise für wissenschaftlich nicht redlich 

hält, a.a.O., S. 468). Beantwortet der EuGH eine solche  

Vorlagefrage, dürfte für die deutsche Rechtspraxis nichts 

gewonnen sein, weil die Antwort sich auf eine ohnehin nicht 

existierende Rechtsprechungspraxis bezieht.

5. Das LG München I weist zutreffend darauf hin, 

dass sich in den deutschen Gesetzesmaterialien kein  

Hinweis auf das Erfordernis einer erstinstanzlichen  

Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren ergibt 

und das gesetzte deutsche Recht daher vollständig im  

Einklang mit der Durchsetzungsrichtlinie steht.

 

 

Vor diesem Hintergrund hätte eine an der Auslegung des 

Art. 9 der Durchsetzungs-RL orientierte Formulierung der 

Vorlagefrage umso näher gelegen.

6. Gegen die Zulässigkeit der Vorlage spricht, dass 

das LG München I nach eigenen Angaben keine Zweifel 

an der Auslegung des Art. 9 Abs. 1 Durchsetzungs-RL hat 

(zum Erfordernis des Auslegungszweifels Latzel/Streinz, 

a.a.O., S. 105). Vielmehr geht das LG München I als sicher 

davon aus, dass die in der Vorschrift verlangte Möglichkeit 

einstweiliger Maßnahmen im nationalen Recht nicht sicher-

gestellt ist, wenn diese mit der Begründung verweigert wer-

den, dass bislang kein erstinstanzliches Einspruchs- oder 

Nichtigkeitsverfahren stattgefunden hat.

7. Die Vorlagefrage ist zudem nicht entscheidungs-

erheblich. Die Vorlage nach Art. 267 AEUV setzt voraus, 

dass das vorlegende Gericht eine Entscheidung über die 

Vorlagefrage zum Erlass seines eigenen Urteils für erforder-

lich hält, Art. 267 Abs. 2 AEUV. Der Gerichtshof prüft dieses 

Erfordernis zwar in der Regel nicht. Vielmehr begründet die 

Vorlage selbst die Vermutung, dass die betreffende Frage 

aus Sicht des vorlegenden Gerichts erforderlich ist (EuGH, 

NVwZ 2012, 1162 Rn. 17 f. – Garkalns). Im Einzelfall ist 

eine Zurückweisung von Vorlagefragen mangels Entschei-

dungserheblichkeit aber durchaus denkbar (vgl. Latzel/St-

reinz, a.a.O., S. 105 re. Sp. sowie Fn. 174).

Im Vorlagebeschluss fehlt es an einer Darstellung der Ent-

scheidungserheblichkeit, da das LG München I nicht erläu-

tert, wie sich unterschiedliche Antworten auf die Vorlagefra-

ge auf die Entscheidung in der Sache auswirken würden. 

Insbesondere ergibt sich aus dem Vorlagebeschluss nicht, 

welche Entscheidung das LG München I in dem Fall treffen 

würde, dass der EuGH die obergerichtliche Praxis nicht für 

europarechtswidrig hält.

Als maßgeblichen Gesichtspunkt für die Entscheidungs-

erheblichkeit führt das LG München I an, es sehe sich 

aufgrund der Entscheidungspraxis des OLG München 

derzeit dazu gezwungen, entgegen seinem Verständnis 

der Regelung in Art. 9 Abs. 1 Durchsetzungs-RL die An-
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ordnung einstweiliger Maßnahmen im vorliegenden Fall 

zu verweigern. Eine nachvollziehbare Begründung der  

Entscheidungserheblichkeit liegt darin nicht, denn das LG 

München I ist bei seiner Entscheidungsfindung an die Pra-

xis des OLG München gerade nicht gebunden.

Den Schein der Entscheidungserheblichkeit hätte das 

LG München I gewahrt, wenn es der Position des OLG  

München auf der Basis der §§ 935, 940 ZPO zugestimmt 

hätte, hierin aber eine Unvereinbarkeit mit Art. 9 Abs. 

1 Durchsetzungs-RL gesehen und deshalb den EuGH 

um Beantwortung der Vorlagefrage gebeten hätte. Das 

mag nur eine technische Kleinigkeit sein. Sie ist dennoch  

bemerkenswert, da die vom LG München I gewählte,  

abweichende Vorgehensweise eine klare Kritik am OLG 

München impliziert.

8. In der Sache selbst unterliegt das LG München I ei-

ner Fehlinterpretation des Art. 9 Durchsetzungs-RL, worauf 

Kühnen unter Berufung auf ErwG 22 der Durchsetzungs-RL 

zu Recht hinweist (Kühnen, a.a.O., S. 469). Die Vorschrift 

zwingt das mitgliedsstaatliche Gericht nicht, in jedem Fall 

einer Verletzung eines Patents einstweilige Maßnahmen 

anzuordnen. Vielmehr sieht Art. 9 Abs. 1 Durchsetzungs-

RL lediglich vor, dass die Mitgliedsstaaten den zuständigen 

Gerichten die Möglichkeit hierzu einräumen. Diese Möglich-

keit steht den Gerichten nach den §§ 935, 940 ZPO fraglos 

zur Verfügung.

Darüber hinaus verlangt Art. 9 Abs. 3 Durchsetzungs-RL für 

die Anordnung einer Maßnahme die Berechtigung der mit-

gliedsstaatlichen Gerichte, dem Antragsteller aufzuerlegen, 

alle vernünftigerweise verfügbaren Beweise vorzulegen, 

um sich mit ausreichender Sicherheit davon überzeugen zu 

können, dass der Antragsteller der Rechtsinhaber ist und 

das Recht des Antragstellers verletzt wird oder eine sol-

che Verletzung droht. Dies umfasst die Überzeugung von 

der Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Schutz-

rechts, was das LG München I nicht in seine Überlegungen  

einbezieht.

9. Nicht zu widersprechen ist der Feststellung des 

LG München I, dass ein gerade erst erteiltes Patent ein  

Rechtsbestandsverfahren noch nicht durchlaufen ha-

ben kann und der Patentinhaber naturgemäß keinen Ein-

fluss darauf hat, ob sein Patent nach Erteilung mit einem  

Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird. 

Im Hinblick auf Art. 9 Durchsetzungs-RL wäre deshalb eine 

Regelung des nationalen Rechts bedenklich, die den Er-

lass einstweiliger Maßnahmen gestützt auf nicht im Rechts- 

bestandsverfahren bestätigte Patente ausschließt. Weder 

eine solche Norm noch eine solche Rechtsprechung exis-

tiert aber in Deutschland.

10. Die der Vorlage des LG München I zugrunde  

liegende Abwägung scheint nicht alle maßgeblichen  

Aspekte zu berücksichtigen.

Zunächst einmal entspricht es der gesetzlichen Zustän-

digkeitsverteilung, die Fragen des Rechtsbestands nicht 

vom Verletzungsgericht klären zu lassen, sondern von einer 

für den Rechtsbestand zuständigen Instanz. Es ist daher 

nicht zu beanstanden, dass die Sicherung des Rechtsbe-

stands im Sinne von Art. 9 Abs. 3 Durchsetzungs-RL auf ein  

Votum einer solchen zuständigen Stelle gestützt werden 

soll. Angesichts der – im Hauptsacheverfahren von den 

Verletzungsgerichten regelmäßig betonten – fehlenden 

technischen Expertise der Verletzungsgerichte spricht  

wenig dafür, die Sicherung des Rechtsbestands im  

einstweiligen Verfügungsverfahren den Verletzungs- 

gerichten zu überlassen. 

Der Grundansatz der kritisierten Oberlandesgerichte, für 

die Sicherung des Rechtsbestands eine kontradiktori-

sche Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren zu  

verlangen, entspricht deshalb nicht nur den Erkennt-

nismöglichkeiten des Verletzungsgerichts und der  

grundsätzlichen Zuständigkeitsverteilung im deutschen 

Trennungssystem, sondern gerade auch der durch Art. 9 

Abs. 3 Durchsetzungs-RL aufgestellten Anforderung. Eine 

Rechtsbestandsentscheidung einer zuständigen Stelle ist 

nun einmal ein sehr viel verlässlicheres Kriterium für die 

Frage der Sicherung des Rechtsbestands als die Einschät-

zung einer mit derartigen Sachen schon aus Gründen der 

Zuständigkeitsverteilung an sich nicht befassen Verlet-

zungskammer.

Vor diesem Hintergrund ist der Vorwurf unzutreffend, die 

„zur Überprüfung gestellte Rechtsprechung“ basiere auf 
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einem europarechtswidrigen Auslegungsgrundsatz. Dies 

gilt umso mehr, als die von der Rechtsprechung anerkann-

ten Ausnahmen von dem grundsätzlichen Erfordernis ei-

ner kontradiktorischen Rechtsbestandsentscheidung auf 

der Grundlage einer umfassenden (wenn auch typisierten)  

Interessenabwägung dazu dienen, die Durchsetzung eines 

Patents zu ermöglichen. Daran ist schon deshalb nichts zu 

bemängeln, weil Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungs-RL nicht 

verlangt, dass in jedem Fall die Anordnung einer einst- 

weiligen Maßnahme möglich sein muss, sondern dass den 

Gerichten die Möglichkeit zur Anordnung solcher Maßnah-

men eingeräumt wird („kann“). Dies schließt die Möglichkeit 

ein, von der Anordnung solcher Maßnahmen auf der Basis 

einer den Grad der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts 

in den Blick nehmenden Interessenabwägung abzusehen. 

Das LG München I benennt zwar in der Vorlageentschei-

dung wesentliche (allerdings nicht alle, vgl. Kühnen, a.a.O., 

S. 469) in der Rechtsprechung entwickelten Ausnahme-

tatbestände. Allerdings seien diese Ausnahmetatbestän-

de nicht ausreichend, da sie insbesondere vom OLG  

München derart restriktiv angewendet würden, dass sie  

faktisch Theorie blieben. Nachweise hierfür bleibt das LG 

München I leider schuldig. Im Hinblick darauf, dass die 

kritisierte Rechtsprechung des OLG München gerade  

einmal etwas mehr als ein Jahr alt ist, dürften aussage- 

kräftige Nachweise auch kaum auszumachen sein. Dies 

trifft auch für die kritisierte Entscheidung 6 W 1146/20 vom 

26. November 2020 (GRUR-RS 2020, 39651) zu, in der das 

OLG München nur über den Kostenpunkt nach Erledigung 

zu entscheiden hatte, wobei es der Prüfung des gesicher-

ten Rechtsbestands kein sonderlich großes Augenmerk 

einräumte.

11. Das LG München I beanstandet danach eine aus 

seiner Sicht generell zu strenge Linie bei der Einzelfall- 

prüfung des gesicherten Rechtsbestands. Damit zeigt es 

aber keine das Europarecht betreffende und vom EuGH in 

einer die Rechtsentwicklung fördernden Weise beantwort-

bare Auslegungsfrage auf. 

Trotz aller Kritik ist der Vorstoß des LG München I aber in-

soweit zu begrüßen, als sie Ausdruck eines an der Sache 

orientierten Streits um die überzeugende Lösung eines 

Rechtsproblems ist. Auch eine kritikwürdige Vorlageent-

scheidung hat im Ringen um die Fortentwicklung des 

Rechts und der Rechtsprechung ihre Berechtigung und 

Funktion.

Daniel Hoppe 
Rechtsanwalt, Partner 
Hamburg

+49 (0)40 6077233-0 

dho@preubohlig.de

Profil: Link Website

 

Legal500 Deutschland 2021 – Regulierungsrecht – 
Gesundheitssektor 
 
Preu Bohlig & Partner sticht vor allem durch die hohe Spezialisierung auf 

Drittwiderspruchsverfahren in Zulassungsverfahren hervor. Teamleiter Peter von Czettritz gehört 

in diesem Spezialgebiet zu den klaren Experten in Deutschland. Seine Praxis ist insgesamt auf 

das Arzneimittel- und Medizinprodukterecht ausgerichtet und deckt auch Schnittstellenthemen 

im Lebensmittel-, Wettbewerbs- und Produkthaftungsrecht sowie im Compliance-Bereich ab. 

Ebenfalls Teil des Beratungsspektrums sind heilmittelwerberechtliche Auseinandersetzungen, 

die regulatorische Beratung zu Orphan Drugs und neuartigen Therapien sowie patentrechtliche 

Streitigkeiten.

https://preubohlig.de/team/#person-daniel-hoppe
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„Widersprüche gegen eine Unionsmarkenanmeldung 
können seit dem 01.01.2021 nicht mehr auf UK-Marken 
gestützt werden“

Die Widerspruchsabtei lung des EUIPO hat  entschieden,  dass im Vereinig-
ten Königreich geschützte Marken seit Ablauf der Übergangszeit am 31.12.2020 
nicht mehr Grundlage eines Widerspruchs gegen eine Unionsmarkenanmel-
dung sein können. Die vollständige Entscheidung ist über die Website des EUIPO  
(https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/003029595) abrufbar.

Das Vereinigte Königreich ist mit Wirkung ab dem 

01.02.2020 aus der Europäischen Union ausgetreten 

(„Brexit“). Bis zum 31.12.2020 galt eine Übergangsfrist, 

in der die EU-Regeln, einschließlich der Unionsmarken-

verordnung, im Vereinigten Königreich weiter anwend-

bar waren. Während dieser Übergangszeit konnten im 

Vereinigten Königreich geschützte nationale Marken 

einer Unionsmarkenanmeldung daher weiter im Wege 

des Widerspruchs entgegengehalten werden. Über das 

Schicksal nationaler UK-Rechte in Widerspruchsverfah-

ren, die noch vor dem Ablauf der Übergangszeit einge-

leitet wurden, hatte jetzt die Widerspruchsabteilung des 

EUIPO zu entscheiden.

Die Widersprechende hatte unter anderem auf der 

Basis von zwei im Vereinigten Königreich eingetrage-

nen Marken „#sorrybro“ Widerspruch gegen die Uni-

onsmarkenanmeldung „sorrybro#“ eingelegt. Darüber  

hinaus hatte die Widersprechende geltend gemacht, 

über nicht-eingetragene Marken „#sorrybro“ in einer 

Vielzahl von Mitgliedstaaten, darunter auch dem Verei-

nigte Königreich, zu verfügen.

Die Widerspruchsabteilung hat den Widerspruch in 

Bezug auf die nationalen UK-Rechte zurückgewiesen. 

Grundlage eines Widerspruchs gegen eine Unionsmar-

kenanmeldung könnten (nur) Rechte sein, die „in einem 

Mitgliedstaat“ der EU geschützt sind (Art. 8 Abs. 1, 4 

und 5 UMV). Aus dem Wortlaut der Vorschriften ergebe 

sich, dass die Voraussetzung des Schutzes „in einem 

Mitgliedstaat“ (noch) im Zeitpunkt der Entscheidung 

vorliegen müsse. Das sei bei den geltend gemachten 

nationalen Rechten im Vereinigten Königreich nicht 

(mehr) der Fall. Mit dem Ende der Übergangsfrist  

seien nationale UK-Marken kraft Gesetzes nicht mehr 

als Rechte anzusehen, die „in einem Mitgliedstaat“ der 

EU geschützt sind. Der Widerspruch sei daher in Bezug 

auf diese Rechte zurückzuweisen.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/003029595
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Damit ist klargestellt, dass im Vereinigten Königreich 

geschützte nationale Marken nicht mehr als Basis  

eines Widerspruchs gegen eine Unionsmarkenan-

meldung herangezogen werden können. In laufenden  

Widerspruchsverfahren sind die Widersprüche da-

her, soweit sie auf nationale UK-Rechte gestützt sind,  

zurückzuweisen. Da Art. 60 Abs. 1 UMV („Relative Nich-

tigkeitsgründe“) auf Art. 8 Abs. 1 UMV Bezug nimmt, 

kann in Löschungsverfahren wegen älterer Rechte nichts  

Anderes gelten.

Dr. Jan Peter  
Heidenreich, LL.M. 
Rechtsanwalt, Partner  
Hamburg 

+49 (0)40 6077233-0 

jph@preubohlig.de

Profil: Link Website

Legal500 Deutschland 2021 –  
Patentrecht: Streitbeilegung 
 
Preu Bohlig & Partner ist traditionell stark für große deutsche Mittelständler aktiv, zählt aber 

auch zahlreiche Multinationals zur Mandantschaft und baut die internationale Praxis kontinuierlich 

aus, unter anderem durch enge Kontakte zu ausländischen Patentanwaltskanzleien. Die an vier 

Standorten in Deutschland sowie in Paris präsente Kanzlei bietet eine umfangreiche Streitpraxis, 

die neben Verletzungsverfahren auch die Vertretung in Rechtsbestandsverfahren umfasst. Man 

hat sich in den letzten drei Jahren erfolgreich neu aufgestellt, das Team konsistent ergänzt und 

bietet als Karriereoption seit 2020 auch eine Counsel-Position an. Das Quartett an der Spitze der 

Praxisgruppe besteht aus den umfassend im Gewerblichen Rechtsschutz tätigen Christian Donle 

in Berlin, Ludwig von Zumbusch in München, Daniel Hoppe in Hamburg und Christian Kau in 

Düsseldorf.

https://preubohlig.de/team/#person-dr-jan-peter-heidenreich
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Die Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als Design für das 
zugleich ein technisches Schutzrecht besteht – die BGH-
Entscheidung „Papierspender“ (I ZR 137/19)

Der für das Designrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH 

hat in der Entscheidung „Papierspender“ am 07.10.2020 

(I ZR 137/19) entschieden, dass die Ansprüche,  

Beschreibungen und Zeichnungen einer Patentoffen- 

legungsschrift zu den für den Einzelfall maßgeblichen 

objektiven Umständen zählen, die nach der Entschei-

dung „DOCERAM“ des EuGH (C-395/16) im Hinblick 

auf die Frage zu würdigen seien, ob Merkmale eines 

Designs ausschließlich technisch bedingt sind. Gleich-

wohl stellt der BGH fest, dass das Fehlen von Erwägun-

gen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer  

Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso 

wenig den Schluss auf die ausschließlich technische Be-

dingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhan-

densein von Erwägungen zu dessen technischer Funkti-

on erlaube. 

1. Der BGH hatte in der Rechtssache „Papier-

spender“ (I ZR 137/19) über die Frage zu entscheiden, 

ob das von der Klägerin geltend gemachte Gemein-

schaftsgeschmacksmuster 001344022-0006 (Locarno 

15.99: Verpackungsvorrichtung) mit den eingeblendeten  

Ansichten (siehe links) ausschließlich technisch be-

dingte Erscheinungsmerkmale aufweist. Die Klägerin 

war zugleich Inhaberin eines Europäischen Patents für  

einen solchen Papierspender. Das Landgericht hatte der 

Klage, soweit hierüber noch nach einem Teilanerkennt-

nis der Beklagten zu entscheiden war, stattgegeben 

und die von der Beklagten gegen das Gemeinschafts-

geschmacksmuster erhobene Nichtigkeitswiderklage 

abgewiesen. Das Oberlandesgericht hingegen wies im 

Berufungsverfahren die Klage ab und gab der Nichtig-

keitswiderklage statt mit der Begründung, dass alle Er-

scheinungsmerkmale des Gemeinschaftsgeschmacks-

musters ausschließlich technisch bedingt seien. Die 

Revision führte nun zur Aufhebung des Berufungsurteils 

durch den BGH und zur Zurückweisung des Verfahrens 

zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Ober-

landesgericht. 
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2. Nach Art. 8 Abs. 1 VO (EG) 6/2002 (GGV)  

besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht 

an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die  

ausschließlich durch dessen technische Funktion be-

dingt sind. Gemäß Art. 24 Abs. 1 Fall 2, Art. 25 Abs. 1 

lit. b) GGV kann ein Gemeinschaftsgeschmacksmus-

ter auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig  

erklärt werden, wenn es die Voraussetzungen des Art. 

4 – 9 GGV nicht erfüllt. Vor diesem Hintergrund ist ein 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig zu erklä-

ren, wenn alle für den Gesamteindruck des Erzeugnisses  

bedeutsame Erscheinungsmerkmale ausschließlich 

durch dessen technische Funktion bedingt sind. 

3. Im Hinblick auf Art. 8 Abs. 1 GGV hat der EuGH 

in der Entscheidung „DOCERAM“ (Urteil v. 08.03.2018, 

C-395/16; z.B. GRUR 2018, 612) festgestellt, dass für die 

Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeug-

nisses ausschließlich durch dessen technische Funkti-

on bedingt sind, zu ermitteln sei, ob diese Funktion der 

einzige diese Merkmale bestimmende Faktor sei (EuGH 

a.a.O. Rn. 32). Ein geschmacksmusterrechtlicher Schutz 

für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses schei-

de danach aus, wenn Erwägungen anderer Art als das  

Erfordernis, dass dieses Erzeugnis seine technische 

Funktion erfüllt, bei der Entscheidung für diese Merkmale 

keine Rolle gespielt habe, und zwar auch dann, wenn es 

andere Geschmacksmuster gäbe, mit denen sich diesel-

be Funktion erfüllen lasse (EuGH a.a.O. Rn. 31). 

Die Existenz alternativer Gestaltungsmöglichkeiten al-

lein steht somit dem Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 

1 GGV nicht entgegen. Denn anderenfalls könne, so 

der EuGH, ein Wirtschaftsteilnehmer mehrere denkbare 

Formen eines Erzeugnisses, das ausschließlich durch  

dessen technische Funktion bedingte Erscheinungs-

merkmale aufweise, als Gemeinschaftsgeschmacks-

muster eintragen lassen und von einem aus praktischer 

Sicht ausschließlichen Schutz profitieren, der einem  

Patentschutz gleichkäme, ohne den für die Erlangung  

eines Patents geltenden Voraussetzungen zu unterliegen 

(EuGH a.a.O. Rn. 30). 

Es kommt also nach der Entscheidung „DOCERAM“ des 

EuGH darauf an, ob die Erscheinungsmerkmale eines 

Erzeugnisses bei objektiver Beurteilung nur mit dem Ziel 

gewählt wurden, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte 

technische Funktion erfüllen soll. Hierbei ist auf die ob-

jektiven Umstände abzustellen, aus denen die Motive für 

die Wahl der Erscheinungsmerkmale deutlich werden, 

auf Informationen über die Verwendung des Erzeugnis-

ses oder auch das Bestehen alternativer Geschmacks-

muster, mit denen sich dieselbe technische Funktion  

erfüllen lässt (EuGH a.a.O. Rn. 37). 

4. Der BGH stellt hierzu in der Entscheidung  

„Papierspender“ (I ZR 137/19) zunächst klar, dass es 

auf einen „ästhetischen Überschuss“ nicht ankom-

me, insoweit hiermit eine besondere Gestaltungshöhe  

verbunden sei, weil diese nicht zu den Schutzvoraus-

setzungen eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters  

gehöre. Es komme vielmehr lediglich darauf an, ob  

Erwägungen anderer Art als das Erfordernis, dass 

das Erzeugnis seine technische Funktion erfülle,  

insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung  

zusammenhängen, bei der Entscheidung für die Erschei-

nungsmerkmale eines Erzeugnisses keine Rolle gespielt 

hätten (Tz. 12). 

5. Das Oberlandesgericht hatte im Berufungs-

verfahren ausgeführt, dass ein Indiz für die technische  

Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale bereits sei, dass 

die Merkmale zugleich Bestandteile des von der Kläge-

rin beanspruchten Europäischen Patents seien (Tz. 15). 

Eine andere Bewertung ergab sich für das Oberlandes-

gericht auch nicht durch die Darstellung des Papier- 

spenders in der Werbung der Klägerin. Es liege fern, 

so das Oberlandesgericht, dass die Abnehmer an einer 

ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung des Papierspen-

ders interessiert seien. Die technische Funktionalität 

komme auch in den Werbeprospekten zum Ausdruck, 

die nicht auf eine ansprechende Gestaltung Bezug  

nähmen, sondern sich allein mit den technischen Vortei-

len befassten (Tz. 16). Der Umstand, dass es gangbare 

Formalternativen gäbe, sei nach der Rechtsprechung 

des EuGH ebenfalls unerheblich (Tz. 17). 
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6. Der BGH folgt dieser Argumentation des Ober-

landesgerichts nicht und konstatiert, dass das Oberlan-

desgericht der Patentoffenlegungsschrift der Klägerin 

ein zu großes indizielles Gewicht beigemessen habe und 

weitere Umstände unberücksichtigt gelassen habe (Tz. 

20). 

Unter Verweis auf die ältere Entscheidung „Laternenfla-

sche“ (BGH, Urteil v. 09.02.1966; Ib ZR 13/64; z.B. GRUR 

1966, 681) führt der BGH zunächst aus, dass es der 

Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacks-

muster grundsätzlich nicht entgegenstehe, dass für das-

selbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht beantragt 

oder erteilt wurde (Tz. 24).

Sodann führt der BGH fort, dass es angesichts der Auf-

gabe einer Patentanmeldung, die technische Funktion 

des Erzeugnisses zu erläutern, Erwägungen, die mit der 

visuellen Erscheinung einzelner Erscheinungsmerkmale 

zusammenhängen, in einer Patentoffenlegungsschrift 

weder notwendig noch per se ausgeschlossen seien. 

Daher erlaube das Fehlen von Erwägungen zur visuellen 

Erscheinung eines Erzeugnisses in einer Patentoffen-

legungsschrift für sich genommen genauso wenig den 

Schluss auf die ausschließlich technische Bedingtheit 

eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein 

von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Viel-

mehr sei in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der 

Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstände 

auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erschei-

nungsmerkmals hindeuteten (Tz. 28). 

7. Der BGH stellt fest, dass das Oberlandesgericht 

unzutreffend von einem Regel-Ausnahme-Verhältnis der-

gestalt ausgegangen sei, dass aus der in einer Patentof-

fenlegungsschrift enthaltenen technischen Begründung 

für ein Erscheinungsmerkmal ein durch andere Umstän-

de zu entkräftendes Indiz für die ausschließliche techni-

sche Bedingtheit des Erscheinungsmerkmals folge (Tz. 

30). Zudem habe das Oberlandesgericht unzutreffend 

die ausschließlich technische Bedingtheit allein bereits 

aufgrund der Angaben in der Patentoffenlegungsschrift 

zu dem streitgegenständlichen Erzeugnis bejaht. Die 

Angaben in der Patentoffenlegungsschrift der Klägerin 

könnten zwar zu der Annahme führen, die Erscheinungs-

merkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters seien 

durch dessen technische Funktion bedingt, nicht aber 

die Annahme, sie seien ausschließlich dadurch bedingt 

(Tz. 31).

8. Der BGH stellt weiter klar, dass das Bestehen 

alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich diesel-

be technische Funktion erfüllen lässt, nach der Recht-

sprechung des EuGH grundsätzlich einen berücksich-

tigungsfähigen Umstand im Rahmen der nach Art. 8 

Abs. 1 GGV vorzunehmenden objektiven Gesamtabwä-

gung darstelle. Lediglich für sich genommen reiche die  

Existenz alternativer Geschmacksmuster nicht aus, um 

die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV auszuschließen 

(Tz. 39).

9. Durch die Entscheidung „Papierspender“ (I ZR 

137/19) hat der BGH die Kernaussagen der EuGH-Ent-

scheidung „DOCERAM“ (C-395/16) weiter konkretisiert 

und insbesondere klargestellt, dass ein paralleles Pa-

tent oder Gebrauchsmuster zwar ein Indiz für die tech-

nische Bedingtheit eines Erzeugnismerkmals darstellen 

kann, jedoch weitere objektive Umstände hinzukommen  

müssen, um eine ausschließlich technische Bedingtheit 

dieses Merkmals im Sinne des Art. 8 Abs. 1 GGV bzw. für 

nationale Designs im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG 

zu begründen.
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EuGH entscheidet über die Berechnung des Ablaufes des 
Zeitraumes von 5 Jahren zur Verfallserklärung

Mit Urteil vom 17. Dezember 2020 hat der Europä-

ische Gerichtshof über ein Vorabentscheidungs- 

ersuchen des Bundesgerichtshofs über den Zeitpunkt 

der Beurteilung des Zeitraums von 5 Jahren zwecks 

Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke entschieden 

(C-607/19).

Der Hintergrund des Vorabentscheidungsersuchens 

war Folgender: 

Gemäß Art. 51 (1) l i t . a) VO Nr. 207/2009 (nun-

mehr Art. 58 (1) lit. a) VO Nr. 2017/1001, UMV) wird 

eine Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf  

W i d e r k l a g e  i m  V e r l e t z u n g s v e r f a h r e n  f ü r  

verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines 

ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren in der  

Union für die Waren oder Dienstleistungen, für diese  

eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und 

keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung 

vorliegen; der Verfall der Rechte des Inhabers kann 

jedoch  nicht geltend gemacht werden, wenn nach 

Ende des Zeitraums und vor Antragstellung oder vor 

Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke 

ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen wor-

den ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines 

nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums 

von 5 Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeit-

raums von drei Monaten vor Antragstellung oder vor  

Erhebung der Widerklage begonnen oder wieder  

aufgenommen, so bleibt sie  unberücksichtigt, sofern 

die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute 

Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der 

Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag 

gestellt oder die Widerklage erhoben werden könnte. 

Gemäß § 25 (2) Satz 1 MarkenG ist bei einer Ein-

rede des Verfalls in einem Klageverfahren für die 

Berechnung der 5-jährigen Benutzungsfrist auf die  

Klageerhebung abzustellen. Endet gemäß § 25 (2) 

Satz 2 MarkenG der 5-jährige Zeitraum der Nichtbe-

nutzung nach Erhebung der Klage, hat der Kläger auf 

Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke 

innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der 

mündlichen Verhandlung ernsthaft benutzt worden ist.

§ 55 (3) Satz 2 MarkenG sieht für den Fall  der  

Klageerhebung durch den Inhaber einer einge-

tragenen Marke mit einem älteren Zeitrang vor, 

dass auf Einrede des Beklagten für die Frage 

der Nichtbenutzung der Zeitraum von fünf Jahren  

ausgehend vom Schluss der mündlichen Verhandlung zu  

berücksichtigen ist. 
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Der Ausgangsrechtsstreit war Folgender: 

Das Unternehmen Husqvarna stellt Geräte für die  

Garten- und Landschaftspf lege her.  Sie ist  In- 

haberin der nachfolgenden, am 26.01.2000 für  

„Bewässerungsspr i t zen“  e inge t ragenen  d re i - 

dimensionalen Unionsmarke (Nr. 000456244).

L idl  bot zwischen Jul i  2014 bis 2015 ein Spi-

ralschlauch-Set an, dass u. a. aus hochgradig  

ähnlichen Spritzen für Gartenschläuche bestand.

Husqvarna reichte vor dem Hintergrund im Jahr 

2015 Verletzungsklage gegen Lidl beim Landgericht  

Düsseldorf u. a. auf Unterlassung und Schadens- 

e rsa tz  e in .  L id l  beant rag te  w iderk lagend im  

September 2015 die Erklärung des Verfalls der Uni-

onsmarke von Husqvarna wegen Nichtbenutzung. Die 

von der Marke geschützten Produkte waren ab Mai 

2012 nicht mehr vertrieben worden.

Das LG Düsseldorf gab den Anträgen von Husqvar-

na statt und wies die von Lidl erhobene Widerklage 

ab. Auf Berufung von Lidl hob das OLG Düsseldorf 

das Urteil des LG Düsseldorf auf und erklärte die  

Unionsmarke von Husqvarna ab dem 31. Mai 2017 für  

verfallen. Das OLG Düsseldorf vertrat die Auffassung, 

dass für die Berechnung des ununterbrochenen Zeit-

raums der Nichtbenutzung nicht der Zeitpunkt der  

Erhebung der Widerklage im September 2015,  

sondern der Zeitpunkt des Schlusses der letz-

ten mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017  

maßgeblich sei. Die von der Marke geschützten  

Waren seien ab Mai 2012 nicht mehr vertrieben wor-

den, woraus zu schließen sei, dass der in Art. 51 

(1 lit. a) VO Nr. 207/2009UMV (= Art. 58 (1) lit. a) 

UMV) vorgesehene ununterbrochene Zeitraum von 5  

Jahren zwar noch nicht zum Zeitpunkt der Erhebung 

der Widerklage auf Erklärung des Verfalls abgelau-

fen gewesen sei, wohl aber zum Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung. 

Husqvarna legte Revision beim BGH ein, welcher dem 

EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung stellte 

(nachfolgend abgekürzt und zusammengefasst): 

Ist im Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls 

einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der 

fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die 

Festlegung des Zeitpunkts, der für die Berechnung 

des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, von 

den Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverord-

nung sowie der Unionsmarkenverordnung erfasst?

Bejahendenfalls: Ist bei der Berechnung des Zeit-

raums der 5-jährigen Nichtbenutzung gemäß Art. 51 

(1) lit. a) VO Nr. 207/2009 (= Art. 58 (1) lit. a) UMV) 

im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der 5-jährigen 

Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung 

des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der 

Erhebung der Widerklage oder den der letzten münd-

lichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustel-

len?

Der Bundesgerichtshof vertrat in seiner Vorlage die 

Auffassung, dass für die Berechnung des Ablaufs der 

Frist von 5 Jahren auf die letzte mündliche Verhand-

lung vor dem Berufungsgericht abzustellen sei. Es 

handele sich um eine verfahrensrechtliche Frage, und 

mangels Klarstellung in den jeweiligen Verordnungen 

zur Gemeinschaft- bzw. Unionsmarke falle sie unter 

nationales Recht.
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Dem hat der Europäische Gerichtshof unter Hinweis 

u. a. auf Art. 55 (1) VO 207/2009 (= Art. 62 (1) UMV) 

eine Absage erteilt. Eine Auslegung dieser Vorschrift 

wie von dem Bundesgerichtshof vorgenommen laufe 

den in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen 

des Verfalls zuwider. Nach Art. 55 (1) VO 207/2009 

gelten die in dieser Verordnung vorgesehenen  

Wirkungen der Unionsmarke in dem Umfang, in dem 

die Marke für verfallen erklärt wird, als von dem Zeit-

punkt der Antragstellung oder der Erhebung der  

Widerklage an nicht eingetreten. 

Eine Beurteilung zum Zeitpunkt der letzten mündli-

chen Verhandlung würde dazu führen, dass der Verfall 

ab einem Zeitpunkt während des Verfahrens wirksam 

wird, zu dem die in Art. 51 (1) lit. a) VO Nr. 207/2009 

genannten Voraussetzungen erfüllt werden, obwohl 

diese Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Erhebung 

der Widerklage nicht erfüllt waren. 

Die Wirkungen des Verfalls können zwar nach Art. 55 

(1) Satz 2 VO Nr. 207/2009 ausnahmsweise auf einen 

Zeitpunkt vor der Widerklage verlegt werden; eine sol-

che Möglichkeit sieht dieser Artikel jedoch nicht für  

einen Zeitpunkt nach der Erhebung der Widerklage 

vor.

Des Weiteren dürfe die Begründetheit einer Wider-

klage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke  

wegen Nichtbenutzung über einen Zeitraum von 5 

Jahren nicht von der Dauer eines nationalen Ver- 

fahrens abhängen.

Nach alledem hält der Europäische Gerichtshof fest, 

dass im Fall einer Widerklage auf Erklärung des  

Verfalls einer Unionsmarke für die Feststellung, ob der 

ununterbrochene Zeitraum von 5 Jahren abgelaufen 

ist, auf den Zeitpunkt der Erhebung dieser Klage ab-

zustellen ist.
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"Restitutionsklage im Markenrecht"

In der Sache „Indischer Weihrauch“ hat das Oberlan-

desgericht München mit Urteil vom 30.7.2020 über 

eine Restitutionsklage im Markenrecht entschieden. 

Die Entscheidung ist z. B. abgedr. in GRUR-RS 2020, 

21517.

Die Restitutionsklage ist geregelt in §§ 580 ff. ZPO. 

Wenn die Restitutionsklage zulässig und begründet 

ist, führt dies dazu, dass ein bereits ergangenes 

rechtskräftiges Urteil wieder aufgehoben wird. In  

diesem Falle hat der Beklagte/Restitutionskläger ins-

besondere einen Anspruch darauf, dass der Kläger/

Restitutionsbeklagter ihm etwaige Zahlungen aufgrund 

des aufgehobenen Urteils (z. B. Schadensersatz und 

Kostenerstattung) in entsprechender Anwendung 

des § 717 Abs. 3 ZPO nach den Vorschriften über die  

Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 

zurückzugewähren hat.

Eine Restitutionsklage im Markenrecht ist eher selten. 

In den Sachregistern der einschlägigen Kommentare 

zum Markengesetz wird das Stichwort „Restitutions-

klage“ nicht einmal genannt.

Im Patentrecht kommt dagegen eine Restitutionskla-

ge immer einmal wieder vor, wenn nämlich das Kla-

gepatent nach Rechtskraft des Verletzungsurteils im 

Einspruchsverfahren widerrufen oder im Nichtigkeits-

verfahren für nichtig erklärt wird. In einem solchen 

Fall kann der Beklagte in entsprechender Anwendung 

von § 580 Nr. 6 ZPO eine Restitutionsklage erheben. 

Die Restitutionsklage ist innerhalb einer Notfrist von 

einem Monat zu erheben. Diese nicht verlängerbare 

Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Partei von dem 

Restitutionsgrund (Widerruf oder Vernichtung des 

Schutzrechtes) Kenntnis erlangt hat, jedoch nicht vor 

eingetretener Rechtskraft der Entscheidung, die zur 

Vernichtung des gewerblichen Schutzrechtes geführt 

hat. Nach Ablauf von fünf Jahren, von dem Tag der 

Rechtskraft des mit der Restitutionsklage angegrif-

fenen Urteils an gerechnet, sind Restitutionsklagen 

unstatthaft, § 586 ZPO.

In der genannten Entscheidung „Indischer Weihrauch“ 

ist das Oberlandesgericht München ohne weiteres da-

von ausgegangen, dass eine Restitutionsklage in ent-

sprechender Anwendung von § 580 Nr. 6 ZPO auch 

im Markenrecht möglich ist. Das Oberlandesgericht 

München hat die Restitutionsklage allerdings bereits 

wegen Versäumung der Klagefrist von einem Monat 

gemäß § 586 ZPO als unzulässig verworfen.

In dem entschiedenen Fall hatte das Bundespa-

tentgericht mit Beschluss vom 18.10.2018 die vom 

Deutschen Patent- und Markenamt angeordnete 

Teillöschung einer Klage der Klägerin für die Waren 
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„Weihrauch“ sowie für die angemeldeten Waren in 

der Klasse 5 bestätigt. Die Marke der Klägerin/Res-

titutionsbeklagten war offenbar eine beschreibende  

Angabe für diese Waren. Dementsprechend handel-

te es sich um einen Antrag auf Nichtigkeit wegen  

absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 MarkenG. 

Aufgrund des Beschlusses des Bundespatentgerichts 

vom 18.10.2018 galten somit die Wirkungen der ange-

griffenen Marke als von Anfang an nicht eingetreten, 

§ 52 Abs. 2 MarkenG. Das Bundespatentgericht ließ 

die Rechtsbeschwerde nicht zu. Bei der Verkündung 

des Beschlusses am selben Tage (18.10.2018) wa-

ren die Vertreter der Restitutionsklägerin anwesend. 

Sie erhielten somit an diesem Tage Kenntnis von der  

Entscheidung des Bundespatentgerichts. Die Zustel-

lung dieses mit Gründen versehenen Beschlusses 

erfolgte am 28.1.2019. Mit Schriftsatz vom 15.2.2019 

wurde die Restitutionsklage erhoben.

Das Oberlandesgericht München entschied, dass 

die Vertreter der Restitutionsklägerin wegen ihrer  

persönlichen Anwesenheit schon durch die Verkün-

dung des Beschlusses des Bundespatentgerichts 

vom 18.10.2018 am selben Tage Kenntnis von dem 

Restitutionsgrund erlangt haben. Die Frist für die  

Erhebung der Rest i tut ionsklage f ing somit  am 

18.10.2018 an und lief am 18.11.2018 ab. Die Restitu-

tionsklage vom 15.2.2019 ging daher erst nach Ende 

der Frist bei Gericht ein und war dementsprechend 

unzulässig.

In dem Fall gab es noch die Besonderheit, dass die 

Restitutionsklägerin/Beklagte in dem angegriffenen 

Urteil wegen einer anderen Marke der Klägerin ver-

urteilt worden war, die allerdings wortwörtlich mit 

der dann schließlich mit dem Nichtigkeitsantrag an-

gegriffenen Marke der Klägerin übereinstimmte. Die 

Marke der Klägerin, auf welcher die Verurteilung der 

Beklagten wegen Markenverletzung beruhte, konnte 

indes nicht mehr angegriffen werden, weil die 10-Jah-

res-Frist gemäß § 50 Abs. 2 Satz § MarkenG bereits  

abgelaufen war. Die Restitutionsklägerin hatte so-

mit eine andere Marke der Restitutionsbeklagten  

angegriffen als diejenige, auf welcher die Verurtei-

lung wegen Markenverletzung beruhte. Ob in einem  

solchen Fal l  eine Resti tut ionsklage letztendl ich  

begründet ist, brauchte das Oberlandesgericht Mün-

chen nicht zu entscheiden, weil nach Ansicht des  

Senates, wie dargelegt, die Restitutionsklage bereits 

als unzulässig zu verwerfen war. Nach Einschät-

zung des Verfassers wäre die Restitutionsklage auch  

unbegründet gewesen, weil die Verurteilung wegen 

Markenverletzung auf einer anderen Marke beruhte.

Eine Restitutionsklage im Markenrecht ist dement-

sprechend grundsätzlich möglich. Wenn somit nach 

rechtskräftiger Verurteilung wegen Markenverletzung 

die Marke für verfallen oder für nichtig erklärt wird, 

so kann der Beklagte eine Restitutionsklage erhe-

ben. Hierbei sind die vorgenannten Fristen bei der  

Zulässigkeit zu beachten. Bei der Begründetheit wird 

es insbesondere auch darauf ankommen, zu welchem 

Media Law International - Ranked Firm 2021 
Specialist Guide to the Global Leaders in Media Law Practice 

Preu Bohlig is widely praised by clients who note “Other than the typical situation of lawyers 

playing your friend and then sending huge bills, Preu Bohlig only takes your case if you are 

on the right side of the case.” The media practice is focussed on press and entertainment law. 

The team regularly advises on defamation, copyright and competition law. Other areas of focus 

include film, television, theatre and advertising.



Newsletter März 2021 23

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner

München

+49 (0)89 383870-0

jsc@preubohlig.de

Profil: Link Website

Zeitpunkt die Wirkungen eines Angriffs gegen die Mar-

ke eintreten. Bei einem Antrag wegen Verfalls gemäß 

§ 49 MarkenG tritt die Wirkung zum Zeitpunkt der Stel-

lung des Antrages oder der Erhebung der Klage ein, 

§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Bei einem erfolgreichen 

Nichtigkeitsangriff ist es demgegenüber so, dass die 

Marke von Anfang an keine Wirkungen hatte, § 52 

Abs. 2 MarkenG.

World Trademark Review – WTR 1000 

“With Preu Bohlig, you get precise and comprehensive answers and legal advice on a tight 

timeline. The upcoming steps in infringement procedures are always well thought through, and their 

recommendations are to the point. It is always clear what options you have, including the risk/cost 

analysis.” While best known for its contentious chops, the boutique also adroitly handles trademark 

strategy and licensing issues at a national, European and international level. Fronting the operation 

is Astrid Gérard, a hotshot German and European trademark litigator who also turns her hand to 

portfolio management, agreement drafting and office actions both at home and in Brussels.

https://preubohlig.de/team/#person-juergen-schneider
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Produktpiraterie

Der Deutsche Bundestag hat am 11.02.2020 die Re-

form des Geldwäsche-Tatbestandes beschlossen. 

Geldwäsche soll künftig einfacher verfolgt werden 

können. Die Mithilfe bei dem Verschieben von Erlösen 

aus strafbaren Handlungen wird künftig grundsätz-

lich strafbar sein - unabhängig davon, durch welche  

St raf tat  s ie  erworben wurden.  Bisher  konnten  

Handlungen der Geldwäsche nur bei beschränkten 

Vortaten wie Drogenhandel, Menschenhandel oder 

Schutzgelderpressung und ähnlichen sog. Katalog-

straftaten verfolgt werden. Diese Beschränkung auf 

die Katalogstraftaten ist nunmehr weggefallen.

Durch die gesetzliche Änderung können jetzt auch  

gewerbsmäßige Markenverletzung und Urheberrechts-

verletzung die Vortat zu einer strafbaren Geldwäsche 

bilden.

Damit ist die Zahlungsabwicklung für Geschäfte der 

strafbaren Produktpiraterie jetzt in den Kreis der 

Geldwäsche einbezogen worden, sodass nunmehr 

auch Banken, Kreditkartenunternehmen, aber auch  

Logistikunternehmen sehr viel stärker auf den Inhalt 

ihrer Tätigkeiten werden achten müssen, wollen sie 

nicht in Geldwäscheverfahren verwickelt werden.

Für die Begrenzung der Produktpiraterie wird da-

her noch stärker als bisher schon der Blick auf die  

Dienstleister der Produktpiraten zum anwaltlichen  

Alltag gehören.

Prof. Dr. Christian 
Donle 
Rechtsanwalt, Partner 
Berlin 

+49 (0)30 226922-0 

berlin@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://preubohlig.de/team/#person-christian-donle


Newsletter März 2021 25

Äquivalenz; der Phönix des Patentrechts – BGH zur 
Gleichwirkung

BGH, Urt. v. 17.11.2020, X ZR 132/18 – Kranarm

Die Rechtsfigur der Äquivalenz und die damit einher-

gehende Frage der Verletzung eines Patentanspruchs 

außerhalb des wortsinngemäßen Schutzes gehören 

zu den anspruchsvollsten Aufgaben der patentrecht-

lichen Beratung. Dies liegt zum einen an der sich im 

Fluss befindlichen Rechtsprechung und zum anderen 

an der im Einzelfall notwendigen Wertung, ob eine 

Lösung außerhalb des Wortsinns noch dem Schutz-

bereich des Patents zuzuordnen ist. Diese Zuordnung 

und damit die Annahme einer äquivalenten Lösung 

im Rechtssinn bedürfen der drei Voraussetzungen: 

1) einer technischen Gleichwirkung, die 2) für den 

Fachmann naheliegend ist und 3) die der Fachmann  

orientiert am Sinngehalt des Patentanspruchs als 

gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Mit der ak-

tuellen Entscheidung „Kranarm“ beschreitet der 

BGH keine neuen Wege. Der BGH bestätigt vielmehr  

seine bisherige Rechtsprechung zur Beurteilung der 

Gleichwirkung. Mit der Entscheidung trägt der BGH 

zur Rechtssicherheit bei und stärkt dadurch die 

Position sowohl von Patentinhabern als auch von  

Wettbewerbern.

Die Einbeziehung äquivalenter Lösungen in den 

Schutzbereich dient dem angemessenen Schutz der 

erfinderischen Leistung. Dies steht jedoch zugleich im 

Spannungsverhältnis zum Gebot der Rechtssicherheit. 

Für den Ausgleich dieser widerstreitenden Interessen 

fordert die Rechtsprechung, dass der Sinngehalt der 

Patentansprüche die maßgebliche Grundlage für die 

Bestimmung des Schutzbereichs bildet (BGH, Urt. v. 

12.03.2002, X ZR 168/00 – Schneidmesser I, GRUR 

2002, 515, 517). Entsprechend verlangt die Recht-

sprechung, dass eine vom Wortsinn abweichende 

Lösung, die äquivalent zur wortsinngemäßen Lösung 

dem Schutzbereich zugeordnet wird, am Patentan-

spruch orientiert sein muss. Das bedeutet, dass der 

Fachmann die zwar abgewandelten, aber objektiv 

gleichwirkenden Mittel zur Lösung des Problems mit 

Überlegungen auffinden können muss, die am Sinn-

gehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten 

Lehre orientiert sind (BGH – Schneidmesser I, GRUR 

2002, 515, 517).

Ausgangslage

In dem konkreten Fall  „Kranarm“ lag dem BGH 

eine Entscheidung des OLG München vor, in der 

das OLG München eine äquivalente Verletzung des  

Klagepatents angenommen hatte. Das Klagepa-

tent (EP1889808B1) betrifft einen Kranarm mit einer 

Befestigungsvorrichtung für Arbeitsgeräte, die mit  
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Drehgelenken nach der Art eines Kardangelenks  

ausgestattet ist. Das Klagepatent adressiert das  

technische Problem, das Kardangelenk insgesamt 

möglichst stabil auszubilden und die Anschlüsse für 

die Schlauchleitungen gut zugänglich zu machen, 

ohne dass der Schutz der Schlauchleitungen vor  

Beschädigungen von außen beeinträchtigt wird (BGH 

– Kranarm, Rz. 13). 

Zur Lösung des Problems sah der streitige Paten-

tanspruch 1 unter anderem vor, dass die Schlauch-

leitungen (7), die vom Kranarm zum Arbeitsgerät 

am Kardangelenk vorbei verlaufen, „zwischen den  

beiden Drehlagern (4a und 4b) des kranseitigen  

Drehgelenks (4)“ (Merkmal 3.1 der Merkmalsgliede-

rung des BGH, Rz. 13) und „in Richtung der Dreh-

achse (y) des arbeitsseitigen Drehgelenks (5) versetzt 

an diesem Drehgelenk vorbei“ (Merkmal 3.2) verlau-

fen. Zum besseren Verständnis ist nachfolgend das  

Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 dargestellt:

Das OLG München stellte fest, dass die angegrif-

fenen Ausführungsformen 1 und 2 das Merkmal 3.1 

nicht verwirklichen, da die Schlauchleitungen nicht 

zwischen den beiden Drehlagern (4a und 4b) des 

kranseitigen Drehgelenks (4) verliefen, sondern um 

ein Bauteil herum, das die beiden Drehlager verbindet 

und den Raum dazwischen ausfüllt (BGH – Kranarm, 

Rz. 17). Gut sichtbar ist das an der nachfolgenden 

Abbildung der angegriffenen Ausführungsform 2 (BGH 

– Kranarm, Rz. 4; Hervorhebung in Rot hinzugefügt):

Das OLG München bejahte jedoch eine Verwirklichung 

des Patentanspruchs 1 mit äquivalenten Mitteln und 

nahm – anders als das Landgericht – eine Gleich-

wirkung an. Zwar sei der mit Merkmal 3.1 bezweck-

te Schutz der Schlauchleitungen nur eingeschränkt  

erreicht. Dies stehe einer Gleichwirkung jedoch nicht 

entgegen, da die erfindungsgemäße Wirkung des 

Schutzes der Schlauchleitungen vor Beschädigun-

gen durch äußere Einwirkungen noch in maßgeblicher 

Weise dadurch erreicht werde, dass die Schlauch- 

leitungen, nachdem sie um das Bauteil zwischen 

den Drehlagern herumgeführt seien, anschließend 

wieder auf der dem Kranarm zugewandten Seite der  

Befestigungsvorrichtung zwischen den beiden verti-

kal zur Drehachse verlaufenden plattenförmigen Trä-

gereinrichtungen geführt würden (BGH – Kranarm,  

Rz. 18).
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Entscheidung des BGH

Diese Begründung ließ der BGH nicht ausreichen, 

so dass eine Gleichwirkung jedenfalls nicht auf 

Grundlage der Argumentation des OLG München 

angenommen werden könne. Der BGH führte aus, 

dass für die Frage der Gleichwirkung entschei-

dend sei, welche einzelnen Wirkungen die patent-

gemäßen Merkmale – für sich und insgesamt – zur  

Lösung der dem Patentanspruch zugrundeliegenden  

Aufgabe bereitstellten und ob diese Wirkungen bei 

der angegriffenen Ausführungsform durch ande-

re Mittel erzielt würden (BGH – Kranarm, Rz. 42 f.). 

Eine Gleichwirkung erfordere dabei nicht, dass die 

abweichende Gestaltung die erfindungsgemäße Wir-

kung ohne jede Einschränkung erreiche. Es genü-

ge, dass die erforderliche Wirkung durch abgewan-

delte Mittel nur in eingeschränktem Umfang erzielt  

werde. Die Annahme einer Gleichwirkung könne be-

reits dann sachgerecht sein, wenn die erfindungs-

gemäße Wirkung im Wesentlichen, also in einem  

praktisch noch erheblichen Maße, erzielt werde.  

Hierfür komme es auf die patentgemäße Wirkung und 

eine sich hieran orientierende Gewichtung der bei den  

angegriffenen Ausführungsformen festgestel l ten  

Defizite an (BGH – Kranarm, Rz. 47).

Zum vorliegenden Streitfall führte der BGH aus, dass 

der Schutz der Schlauchleitungen im Bereich der 

beiden Drehgelenke durch die Merkmale 3.1 und 

3.2 gewährleistet werde. Vor diesem Hintergrund  

reiche es – entgegen der Annahme des OLG – nicht 

aus, dass die Schlauchleitungen nur im weiteren 

Verlauf durch Bauteile des Kranarms vor äußeren 

Einwirkungen geschützt sind, nicht aber im Bereich 

des kranarmseitigen Drehgelenks (BGH – Kranarm, 

Rz. 44-46, 48). Da die bisherigen Feststellungen die  

Annahme einer Gleichwirkung nicht tragen, diese 

gleichwohl aber auch nicht ausgeschlossen wer-

den könne, verwies der BGH die Sache an das OLG  

zurück (BGH – Kranarm, Rz. 49 ff.).

 

 

 

Konsequenzen für die anwaltliche Praxis

Die Entscheidung ändert nichts an den bisherigen 

Grundsätzen. Es bleibt dabei, dass die Beurteilung 

einer Gleichwirkung eine präzise Ausarbeitung der  

erfindungsgemäßen Wirkungen und deren Zuord-

nung zu den relevanten Anspruchsmerkmalen sowie  

anschl ießend zu den abgewandelten, etwaigen  

äquivalenten Mitteln voraussetzt. Mit der Bestätigung 

seiner bisherigen Rechtsprechung trägt der BGH  

jedoch zur Rechtsicherheit bei, was (nicht nur) für die 

anwaltliche Beratungspraxis vom hohen Stellenwert 

ist. 

Martin Momtschilow 
Rechtsanwalt, Counsel 
Düsseldorf  
 

+49 (0)211 598916-0 

mmo@preubohlig.de
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https://preubohlig.de/team/#person-martin-momtschilow
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Patentrecht: Vernichtungsanspruch bei zerlegbarer 
Gesamtvorrichtung 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Die Klägerin ist Inhaberin eines Europäischen Patents 

betreffend ein Verbindungselement für einen Boden-

belag, welches aus einem ersten sowie einem zweiten 

Teilelement besteht. Nach der patentgemäßen Leh-

re verfügen die Teilelemente jeweils über Hohlkam-

mern und Verbindungsöffnungen, über welche sie mit  

einem Verbindungsmittel miteinander verbunden  

werden können und die im zusammengesetzten  

Zustand einen Verbindungskanal bilden, in dem ein 

Verbinder angeordnet ist. Die Verbindungselemente 

sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass 

die Verbindungsöffnungen der Teilelemente, durch  

welche die Verbindungsmittel geführt werden, als 

Langlöcher ausgeführt sind. 

Die Beklagte bot an, verwendete und vertrieb in der 

Bundesrepublik Deutschland Verbindungsstücke für 

Bodensegmente eines Bodenbelags, welche von 

sämtlichen Merkmalen der patentgeschützten Lehre 

Gebrauch machten. Die Klägerin nahm die Beklagte 

daher wegen wortsinngemäßer Patentverletzung in 

Anspruch. 

Das Landgericht Düsseldorf bejahte eine wortsinnge-

mäße Verletzung des Klagepatents und sprach der 

Klägerin die Ansprüche nach dem Patentgesetz mit 

Ausnahme des geltend gemachten Anspruchs auf 

Vernichtung der Gesamtvorrichtung zu. Eine Vernich-

tung der Gesamtvorrichtung, bestehend aus einem 

ersten sowie einem zweiten Teilelement, Verbinder 

und Verbindungsmittel, sei unverhältnismäßig. Eine 

Vernichtung des ersten Teilelements der angegriffe-

nen Verbindungselemente sei ausreichend. Schon  

dadurch werde gewährleistet, dass die Beklagte die 

patentgemäße Gesamtvorrichtung nicht mehr ver-

wenden könne. Alternativ könnte die Beklagte das  

erste Tei lelement derart umgestalten, dass die  

Verbindungsöffnungen als Rundloch anstatt als  

Langloch ausgebildet sind. Denn auch in diesem Fall 

sei hinreichend gesichert, dass die Beklagte nicht 

mehr vom Patent Gebrauch mache. 

Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg. 

Die Klägerin griff die Beschränkung des Vernichtungs-

anspruchs im Berufungsverfahren nicht an, weswe-

gen sich das OLG nur mit der Verhältnismäßigkeit der  

tenorierten Teil-Vernichtung befasste. Die Beklagte 

verteidigte sich gegen den Vernichtungsanspruch  

damit, dass sie keine Gesamtvorr ichtung in ih-

rem Besitz oder Eigentum habe, sondern nur die  

einzelnen Bauteile. 

Eine vollständige Vernichtung einer Gesamtvorrichtung scheidet aus, wenn es möglich 
ist, lediglich ein Einzelteil der Gesamtvorrichtung zu vernichten oder ein technisches 
Merkmal derart zu verändern, dass die Gesamtvorrichtung nicht mehr in den Schutzbe-
reich des Patents fällt. Voraussetzung ist, dass es sich hierbei um eine Maßnahme han-
delt, die die Wiederherstellung des patentverletzenden Zustandes ausschließt. Dies hat 
das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 05.11.2020, Aktenzeichen I-2 U 63/19 entschieden, 
abgedruckt z.B. in GRUR-RR 2021, S. 15 ff. 
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Ferner sei in ihren Vertragsbedingungen geregelt, 

dass ihre Kunden die Teilelemente nicht zu einer  

patentgemäßen Gesamtvorrichtung zusammensetzen 

dürften. 

Das OLG ließ beide Argumente nicht gelten. 

Sämtliche Bauteile, aus welchen die erfindungs- 

gemäßen Verbindungsteile zusammengesetzt werden, 

befänden sich im Besitz der Beklagten. Sie seien nur 

(derzeit) nicht patentgemäß zusammengesetzt. Ein 

entsprechender Zusammenbau werde vom streit- 

gegenständlichen Patentanspruch jedoch auch nicht 

verlangt. Vielmehr sollen nach der patentgemäßen 

Lehre die einzelnen Teilelemente derart ausgestaltet 

sein, dass bei ihrer Kombination ein Verbindungs-

kanal entsteht. Mit anderen Worten: erforderl ich 

sei lediglich, dass die Bauteile dazu geeignet sind, 

zur geschützten Vorrichtung zusammengebaut zu  

werden. Sofern sich sämtliche Elemente einer Gesam-

terfindung im Besitz des Patentverletzers befänden 

und Anhaltspunkte bestünden, dass diese durch den 

Verletzer selbst oder – diesem zurechenbar – durch 

einen Dritten zum Erfindungsgegenstand zusam-

mengesetzt werden sollen, unterlägen auch diese  

Einzelteile der Vernichtung.

Auch den Einwand der Beklagten, ein erfindungs- 

gemäßer Zusammenbau der Einzelteile durch ihre 

Kunden sei auf Grund ihrer Vertragsbedingungen  

ausgeschlossen, lehnte das OLG ab. Denn es sei  

weder gesichert, dass sich die Kunden an diese Be-

dingung hielten, noch, dass die Beklagte die Ver-

pflichtung im Falle eines Verstoßes auch durchsetze. 

Ferner wies das OLG darauf hin, dass eine Vernich-

tung nicht bereits deshalb unverhältnismäßig sei, 

weil die Beklagte bereits zur Unterlassung verurteilt 

worden und somit an der Verbindung der Einzelteile 

zur erfindungsgemäßen Gesamtvorrichtung gehindert 

sei. Zum einen verliefe der Vernichtungsanspruch bei 

einer solchen Wertung ins Leere, zum anderen wäre 

für den Vernichtungsanspruch nach § 140a PatG eine 

zukünftige Begehungsgefahr nicht erforderlich. 

Das OLG bestätigte die Ansicht des LG, wonach die 

Vernichtung der Gesamtvorrichtung unverhältnis- 

mäßig sei, wenn schon eine Teilvernichtung dazu  

führe, dass von der patentgemäßen Lehre kein Ge-

brauch mehr gemacht werde. Eine vollständige Ver-

nichtung scheide zudem auch dann aus, wenn ein 

technisches Merkmal so abgeändert werde, dass die 

Gesamtvorrichtung nicht mehr in den Schutzbereich 

des Patents falle (wie hier Rundloch statt Langloch) 

und dies eine gleichermaßen geeignete Alternative zur 

Gesamtvernichtung darstelle. Ob eine gleichermaßen 

geeignete Alternative vorliege, sei davon abhängig, 

ob durch nachträgliche Manipulationen – auch von 

dritter Seite – der patentverletzende Zustand wieder-

hergestellt werden und die patentverletzende Ware 

wieder in den Verkehr gelangen könne. Erst wenn 

dies auszuschließen sei, käme eine Beschränkung der  

Vernichtung in Betracht. 

Entscheidungen zur Teilvernichtung oder Abänderung 

als mildere Maßnahmen zur Gesamtvernichtung sind 

dünn gesäht (bspw. OLG Frankfurt Main GRUR-RR 

2017, 289 – Legekopf: kein Vernichtungsanspruch 

nach Ablauf des Klagepatents).   In der Recht- 

sprechung der Instanzgerichte – insbesondere der 

Düsseldorfer Gerichte – wird die Unverhältnismäßig-

keit der Vernichtung des gesamten Erzeugnisses als 

besonders zu begründende Ausnahme angesehen 

und sehr restriktiv angewandt. Auch wenn die rest-

riktive Anwendung des § 140a Abs. 4 PatG mitunter 

zu folgenschweren Schäden beim Verletzer führen 

und eine erhebliche Ressourcenverschwendung dar- 

stellen kann, räumt der Gesetzgeber den Rechten des 

Patentinhabers prinzipiell den Vorrang ein. Begründet 

wird dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis des § 140a 

PatG mit der gesetzgeberischen Zielsetzung: Neben 

der generalpräventiven Abschreckungswirkung sowie 

des Sanktionscharakters dient die Vernichtung vor 

allem der Folgenbeseitigung. Die patentverletzende 

Ware soll unwiederbringlich beseitigt werden, so-

dass eine erneute Schutzrechtsverletzung dauerhaft  

ausgeschlossen ist. 

Vor diesem Hintergrund ist die praxisnahe Entschei-

dung des OLG Düsseldorf als konkretes Beispiel, 
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wann eine Vernichtung der gesamten Vorrichtung 

ausnahmsweise zur Erreichung dieser Gesetzesziele 

nicht erforderlich ist, sehr zu begrüßen. Herstellern 

einer aus mehreren Teilen bestehenden Gesamt- 

vorrichtung wird im Falle einer Patentverletzung durch 

dieses Urteil eine Anleitung an die Hand gegeben, 

die jeweiligen Einzelteile auf patentfreie und unum-

kehrbare Abwandlungen hin zu überprüfen und durch 

eine entsprechende Umgestaltung der vollständigen 

Vernichtung der Vorrichtung und damit einer unnöti-

gen Wert- und Ressourcenvernichtung zu entgehen. 

Ob der BGH dieser Rechtsprechung zustimmt, bleibt 

abzuwarten. Die Beklagte hat gegen das Urteil des 

OLG eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, die 

unter dem Aktenzeichen X ZR 110/20 geführt wird. 

Milena Schwerdtfeger 
Rechtsanwältin, 
München 
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msc@preubohlig.de
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Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgericht 
zu der erforderlichen Sachkenntnis der für den 
Arzneimittelgroßhandel verantwortlichen Person1

I. Einleitung

Mit Urteilen vom 05.11.2020, Az. 3 C 7.19 und 3 C 

9.19, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, 

dass für die Ausübung der Tätigkeit einer für den Arz-

neimittelgroßhandel verantwortlichen Person gemäß § 

52a AMG Pharmaziekenntnisse vergleichbar denen, 

die in einer pharmazeutischen (Berufs-) Ausbildung 

vermittelt werden, nicht erforderlich sind.

In beiden Fällen war die Bezirksregierung Düsseldorf 

als zuständige Aufsichtsbehörde der Auffassung, 

dass die Bestellung eines Großhandelsbeauftragten 

erfordert, dass dieser die erforderlichen naturwissen-

schaftlichen pharmazeutischen Grundkenntnisse vor-

weisen kann. 

In einem Fall ging es um die Düsseldorfer Nieder-

lassung eines Großhändlers, der 2014 einen gelern-

ten Groß- und Außenhandelskaufmann als „verant-

wortliche Person“ gemeldet hatte, der seit Februar  

2015 als Betriebsleiter tätig und schon mehrere andere 

Niederlassungen des Großhändlers geleitet hatte. Die  

Klägerin hat geltend gemacht, dass ihre verantwort- 

liche Person daher mit den Gegebenheiten und Anfor-

derungen eines pharmazeutischen Großhandelsbetrie-

bes aufgrund der beruflichen Tätigkeit und Erfahrung 

bestens vertraut ist, was die Aufsichtsbehörde nicht 

teilte. 

Auch im Parallelverfahren eines Pharmaunterneh-

mens, dessen konkrete Tätigkeit der verantwortlichen 

Person keine Arzneimittelprüfung umfasst und in de-

ren konkreter Betriebsstätte es keine Lagerung, kein 

Umfüllen, kein Abpacken oder Kennzeichnen von  

Arzneimitteln gibt, sich vielmehr die Tätigkeit des 

Großhandelsbeauftragten im Wesentlichen auf logis-

tische Aufgaben und den Abgleich von Messergebnis-

sen beschränkt, hatte die Bezirksregierung die Benen-

nung der verantwortlichen Person abgelehnt mit der 

Begründung der erforderliche Sachkenntnisnachweis 

sei mangels Pharmaziekenntnissen nicht erbracht. 

In beiden Fällen drohte die Aufsichtsbehörde das  

Ruhen der Großhandelsgenehmigung anzuordnen.

Erfreulich deutlich hat das Bundesverwaltungsgericht 

der Auffassung der Düsseldorfer Bezirksregierung 

eine Absage erteilt und entschieden (Leitsatz): 

„Erforderlich für die Tätigkeit einer verantwortlichen 
Person im Sinne des § 52 a Abs. 2 Nummer 3 AMG 

1 https://www.bverwg.de/051120U3C9.19.0; https://www.bverwg.de/051120U3C7.19.0
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sind Sachkenntnisse im Umgang mit den Arzneimit-
teln, die Gegenstand der Großhandelserlaubnis sind. 
Die Kenntnisse können durch praktische Erfahrungen 
gewonnen werden, insbesondere durch Tätigkeiten 
unter Anleitung und Aufsicht einer verantwortlichen 
Person in deren Aufgabenbereich. Pharmaziekennt-
nisse vergleichbar denen, die in einer pharma- 
zeutischen (Berufs-) Ausbildung vermittelt werden, 
sind nicht erforderlich.“ 

Diese positive rechtskräftige Entscheidung in III.  

Instanz ist für alle Inhaber eines Großhandelserlaubnis 

von entscheidender Bedeutung.2

II. Entscheidungsgründe 

Das Bundesverwaltungsgericht hat zunächst festge-

stellt (Rz. 14 ff.), dass die normativen Vorgaben für 

die Qualifikation der verantwortlichen Person weder 

eine pharmazeutische Ausbildung, noch vergleichbare 

pharmazeutische Kenntnisse verlangen.

Ausweislich § 52 a Abs. 2 Nr. 3 AMG muss der Inha-

ber einer Erlaubnis zum Großhandel mit Arzneimitteln 

eine verantwortliche Person benennen, die die zur 

Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Sachkenntnisse 

besitzt, wobei nähere Angaben zu Art, Umfang oder 

Nachweis der vorausgesetzten Kenntnisse im Arznei-

mittelgesetz nicht enthalten sind. 

Auch die unionsrechtlichen Bestimmungen enthal-

ten keine inhaltlichen Vorgaben zu der erforderli-

chen Sachkenntnis. Die in Nummer 2.2 der GDP-

Leitlinie geäußerte Wunschvorstellung hinsichtlich 

eines Hochschulabschlusses in Pharmazie für die 

vom Großhändler benannte verantwortliche Person 

hat der Gesetzgeber des AMG nicht aufgegriffen, 

anders als in den Vorschriften über die Sachkennt-

nis der für die Erteilung einer Herstellungserlaub-

nis zu benennenden sachkundigen Person gemäß 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 AMG. Hierzu hat bereits das  

Berufungsgericht zutreffend darauf verwiesen, dass 

diese Vorgaben aus § 15 AMG nicht in entsprechen-

der Anwendung für die Sachkenntnis der für den 

Großhandel verantwortlichen Person herangezogen 

werden können. 

Diese Anforderung kann auch nicht im Wege der 

Auslegung in das Gesetz hineingelesen werden, 

weder aus dem Vergleich zu den Vorschriften des  

Pharmaberaters, noch in Anbetracht der sonst im  

Arzneimittel- oder Apothekengesetz anzutreffenden 

Regelungen oder der in Nummer 2.2 der GDP-Leitli-

nie verankerten Wunschvorstellung. Vielmehr spricht 

der Hinweis in der Begründung des Gesetzesentwurfs 

der Bundesregierung (BT-Drucksache 15/2109, Seite 

34), die erforderliche Qualifikation könne durch beruf-

liche Ausbildung und praktische Erfahrung gewonnen  

werden, für ein bewusstes Absehen des Gesetzgebers 

von der Vorgabe einer pharmazeutischen Ausbildung 

oder entsprechender pharmazeutischer Kenntnisse.

Deutlich hat das Bundesverwaltungsgericht sodann 

herausgearbeitet, dass daher anhand des konkreten 

Aufgaben- und Verantwortungsbereichs bestimmt 

werden muss, welche Sachkenntnis zur Ausübung 

der konkreten Tätigkeit erforderlich ist.  Bezugspunkt 

hierfür ist die Tätigkeit der verantwortlichen Per-

son in der von der Großhandelserlaubnis erfassten  

Betriebsstätte.

Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht weiter  

herausgestellt, dass die erforderliche Sachkennt-

nis an den in der Betriebsstätte vertriebenen Arz-

neimit teln sowie Art  und Umfang des dort igen  

Großhandels ausgerichtet sein muss und dies gerade 

im Hinblick auf die notwendigen pharmazeutischen 

Kenntnisse auf der Hand liegt. So liegt es auf der 

Hand, dass wenn in Betriebsstätten mit beispiels-

weise kühlpflichtigen Arzneimitteln, Blutprodukten 

oder anderen sensiblen Arzneimitteln gehandelt 

wird, für die aus Gründen der Arzneimittelsicherheit  

besondere Vorkehrungen und Überwachungsschritte  

erforderlich sind, hierfür auch bestimmte Pharmazie-

kenntnisse erforderlich sein können. 

2 https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/grosshaendler-atmen-auf-kein-stex-noetig/
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Die verantwortliche Person muss daher über diejeni-

gen Kenntnisse verfügen, die sie in die Lage versetzt, 

die ihr zugewiesene Verantwortung zu tragen. 

Nicht erforderlich ist hingegen, auch wenn die verant-

wortliche Person Entscheidungen zu verantworten hat, 

die spezifische pharmazeutische Kenntnisse voraus-

setzen können, dass die verantwortliche Person selbst 

pharmazeutisch-naturwissenschaftliche Risikoanaly-

sen durchführen kann. Hier sind vielmehr die im Arz-

neimittel-Großhandel auftretenden pharmazeutischen 

Fragen regelmäßig und jedenfalls in den hier konkret 

vorliegenden Fällen des Großhandels mit Fertigarznei-

mitteln - durch standardisierte Verfahrensabläufe des 

Qualitätssicherungssystems vorgezeichnet. 

Der verantwortlichen Person obliegt daher primär die 

Sicherstellung der Implementierung und Aufrechter-

haltung eines Qualitätssicherungssystems sowie die 

Koordination und Dokumentation der wesentlichen 

Ablaufschritte. Maßgebliche Prüfungspunkte sind da-

nach in der Praxis die Kontrolle auf Beschädigungen 

sowie der Nachvollzug der vom Rücksender vorgeleg-

ten Dokumentation zu Lagerung und Transport, wäh-

rend die Beantwortung produktbezogener pharmazeu-

tischer Fragen dem Arzneimittelhersteller obliegt.

Für die Tätigkeit einer verantwortlichen Person i. S. 

d. § 52a Abs. 2 Nr. 3 AMG sind daher Sachkennt-

nisse im Umgang mit den Arzneimitteln erforderlich, 

die Gegenstand der Großhandelserlaubnis sind.  

Diese Kenntnisse können durch praktische Erfahrun-

gen gewonnen werden, insbesondere durch Tätigkei-

ten unter Anleitung und Aufsicht einer verantwortlichen 

Person in deren Aufgabenbereich. Pharmaziekenntnis-

se vergleichbar denen, die in einer pharmazeutischen 

Berufsausbildung vermittelt werden, sind nicht erfor-

derlich. Pharmazeutische Kenntnisse können aber ver-

langt werden, soweit sie für die konkreten benannten 

Tätigkeiten im Umgang mit bestimmten Arzneimitteln 

erforderlich sind.

In den vorliegenden Fällen reichten die tatsächlichen 

Feststellungen im Berufungsurteil für eine abschlie-

ßende Sachentscheidung durch das Bundesverwal-

tungsgericht nicht aus, weshalb beide Verfahren an 

die Berufungsinstanz zurückverwiesen wurden.

III. 

Die beiden Urteile vom 05.11.2020 sind somit nicht 

nur für die beiden klagenden Firmen von Bedeutung, 

sondern für alle Großhändler und Pharmafirmen, die 

über eine Großhandelserlaubnis verfügen.

Peter von Czettritz
Rechtsanwalt, Partner 

München
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Tanja Strelow
Diplom-Biologin, 
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München
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siehe Website „Aktuelles“

Aktuelle Veranstaltungen, Seminare und Vorträge

SEP 
2021

7. September 2021, Online Seminar

Kosmetikrecht kompakt

 

8. September 2021, Online Seminar

Kennzeichnung und Bewerbung von Kosmetika

24. September 2021, Online Seminar

Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht 

MAI 
2021

5. Mai 2021, Frankfurt am Main oder Live-Stream 

33. Deutscher Pharma Recht Tag 2021
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