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Uberblick — Worum geht’s

» Markenrecht und SEO-Massnahmen

= Suchmaschinen

= Markenrecht und Google AdWords

» Urheberrecht im Online-Shop (Drittcontent-Sharing)
» Produktpiraterie / Graumarktimporte / Parallelimport
= Abmahnwelle: «Fidget Spinner»

* Immaterialgtterrechte und 3D-Printing
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SEO - Posterlounge

BGH vom 30. Juli 2015, 1 ZR 97/14 /| ZR 104/14
Klagerin: Lizenznehmerin fir die Marke POSTERLOUNGE
SEO-Massnahme

» Spezielle Programmierung der internen Suchmaschine

= Google-Algorithmus erfasst Trefferliste im Quelltext

Die markenmassige Verwendung bzw. kennzeichenmassige Nutzung liegt
gemass BGH vor, wenn ein als

= Suchwort verwendetes Zeichen dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens
In der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer zu der
Internetseite des Verwenders zu flihren
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Amazon-Autocomplete

» OLG Ko6Invom 12. August 2016 (6 U 110/15):

= Keine Markenrechtsverletzung durch Autocomplete-Funktion (anders noch LG Koéln vom
24. Juni 2015, 84 O 13/ 15)

= Klagerin ist goFit Gesundheit GmbH (AT) — kein Vertrieb dber Amazon

= Bei Eingabe von gofit, gof, gofi, etc. wegen Autocomplete Anzeige von Begriffen wie
«goFit Gesundheitsmatte»

= Nur Produkte von Wettbewerbern als Treffer

= Begrundung
= Verstandnis des Nutzers: Nicht nur Produkte der Markeninhaberin
= Wichtig: Klage gegen Suchwortvorschlage und nicht Trefferanzeige
» Suchwortvorschlage noch keine eigene Suchanfrage des Nutzers

= Erst durch die anschliessend angebotenen Produkte Verkntpfung zwischen Marke und
dem konkreten Warenangebot
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Fremde Marke in AdWords-Anzeige

* OLG Frankfurt vom 2. Februar 2017 (6 U 209/16)

» Beurteilung einer UWNG-Verletzung — Markenrecht kein Thema
» Fremde Marke nicht als Keyword, sondern in der Werbeanzeige

» Fremde Marke in Werbeanzeige und als Subdomain bei der in Anzeige angegebenen
Domain

= Erwagungen

= Bei Eingabe der Marke in Suchmaschine Erwartung des Nutzers, Informationen oder
Angebote zu diesem Produkt zu finden

= Massgeblich, dass fremde Marke als Subdomain — Erwartung einer spezifischen
Unterseite fur das Produkte, d.h. ausschliesslich oder zumindest tiberwiegend
Markenprodukte auf Unterseite

= Erwartung vorliegend enttauscht (weniger als 50% Markenprodukte)
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Haftung des Werbenden als Storer

» OLG Schleswig — Holstein vom 22. Marz 2017 (6 U 29/15)
» AdWords-Anzeige eines Dritten bei Eingabe einer Unternehmensbezeichnung
= Angabe der Unternehmensbezeichnung im Titel der Anzeige

= Wahl des Titels durch Google

= Erwagungen

» Markenrechtsverletzung — Irrefiihrung Uber wirtschaftliche Beziehung zwischen Klager
und Beklagter

= Trotz Titelwahl durch Google Beklagter als Storer

= Zurechnung des kennzeichenmassigen Gebrauchs ab Kenntnisnahme der Anzeige und
Nichteinschreiten
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Einleitung

= Bilder und auch Videos in der heutigen Zeit absolut wichtig fur
Internetauftritte

= Bilder und Videos erhohen Aufmerksamkeit
= Nutzer-Aufmerksamkeit erhdoht Conversion Rate und hilft bei SEO

= Zweischneidiges Schwert: Erleichterte Nutzung von Inhalten aus Drittquellen,
aber Dritte kbnnen auch eigene Inhalte leichter nutzen

» [nternet erschwert Kontrolle und Durchsetzung eigener Urheberrechte
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Fremde Werke — Urheberrecht

= Urheberrechtsschutz

» |n der Regel geniessen Videos urheberrechtlichen Schutz

= Bei Bildern und Texten ist Einzelfall-Beurteilung notwendig

» Bilder tendenziell geschutzt, ausser banale Produktfotos

= Kurze Texte, z.B. Produktbeschreibung, eher nicht geschiitzt, wenn rein beschreibend

= Aber: in Deutschland z.B. Bildwerke viel schneller geschuitzt (auch banale
Produktabbildungen) - Abomahngefahr

«Werke sind, unabhangig von ihrem Wert oder Zweck, geistige
Schopfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter
haben» (Art. 2 URG)
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Fremdes Videomaterial — Hyperlinks

= Setzen eines Hyperlinks i.d.R. keine urheberrechtsverletzende Handlung
= keine Vervielfaltigung (Art. 10 Abs. 2 lit. AURG)
» kein Offentliches Zuganglichmachen

» Svensson-Entscheid des EUGH (EuGH vom 13.02.2014, Rs. C-466/12)

= Kein anderes technisches Verfahren
= Kein neues Publikum
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Fremdes Videomaterial — Framing

= Ubernahme fremder Inhalte in die eigene Webseite durch Inlinelinks und
Frames (embedding)

» EuGH-Beschluss BestWater International GmbH vom 21.10.2014 (Rs. C-
348/13)

= Gleiche Beurteilung wie Hyperlinks; Verweis auf Svensson-Entscheid

= Kein neues Publikum: Bei Upload von Video auf Youtube habe der Inhaber des
Urheberrechts bereits an alle Internetnutzer als potenzielles Publikum gedacht

= Nicht relevant, dass Video embedded
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Fremdes Videomaterial — Framing

= Krittik am EuGH-Urteill:
» |nterpretation des EuGH betreffend neues Publikum ist uferlos
= Urheberrechtsinhaber verlieren Kontrolle tber ihre Inhalte

= Negative Auswirkungen auf Verbreitung von urheberrechtlich geschitzten Inhalten im
Internet — Verzicht auf freies Zuganglichmachen mittels technischen Massnahmen
(Paywalls; X-Frame-Options, frame-busting Java Script)

= Eher UWG-Tatbestand

= Konstellation wichtig: vorliegend kein gebrandeter Film, d.h. keine Marken
oder Copyright-Vermerke

Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwalte www.mll-legal.com



Hyperlinks

L]
|}
1
]
]
[}
[}
]
]

4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

. -2
-
. -



19 E-Commerce Cross-Border — IP im E-Commerce
meyerlustenberger | lachenal

Fremdes Videomaterial — Links mit Gewinnerzielungsabsicht

» EuGH vom 8. September 2016 (C-160/15)
» GS Media BV vs. Sanoma Media NL BV
» GS Media betreibt Nachrichten-Webseite «GreenStijl»

» GS Media setzte auf Webseite Hyperlinks auf australische Webseite, wo sich Fotos von
einer Personlichkeit ohne Einwilligung von Sanoma als Verlegerin der Zeitschrift Playboy
befanden

= Gewinnerzielungsabsicht

» Vermutung, dass jemand ohne Gewinnerzielungsabsicht nicht weiss oder wissen kann, ob
Werk mit oder ohne Erlaubnis des Inhabers veroffentlicht

» Gewinnerzielungsabsicht fuhrt zu Nachprufungspflicht
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Fremdes Videomaterial — Streaming Boxen

» EuGH vom 26. April 2017 (C-527/15)

Verbreitung des Mediaplayers «filmspeler» als 6ffentliche Wiedergabe

Mediaplayer mit Add-Ons mit Hyperlinks zu frei zuganglichen Websites mit
urheberrechtlich geschutzten Werken

» Werke ohne Zustimmung der Rechteinhaber zur Verfligung gestellt

» Verkauf des Mediaplayers bereits offentliche Wiedergabehandlung?
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Fremdes Videomaterial — Streaming Boxen

= Urteilsbegrindung
= Keine blosse Bereitstellung von korperlichen Einrichtungen
= Volle Kenntnis der Folgen

= Streamingseiten zwar Offentlich abrufbar, aber fir Nutzer ohne vorinstallierte Links
schwieriger zu finden

» Neues Publikum gegeben: Ohne Erlaubnis zuganglich gemacht — Urheberrechtsinhaber
hat nicht an dieses Publikum gedacht

» Gewinnerzielungsabsicht: Prazisierung der bisherigen Rechtsprechung —
Gewinnerzielungsabsicht muss in direktem Zusammenhang mit dem Zugang zu
geschutzten Werken stehen (anders LG Hamburg vom 18. November 2016, 310 O
402/16)

= Streaming — nicht flichtige Vervielfaltigungshandlung, da b6ser Glaube der Nutzer
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Fremdes Videomaterial — Pirate Bay

= EuGH vom 14. Juni 2017 (C-610/15): «The Pirate Bay»

» Klage einer NL-Stiftung fur Urheberrecht gegen Internetzugangsanbieter
= Bedeutender Teil der Abonnenten Nutzung von «Pirate Bay»

= Pirate Bay stellt urheberrechtlich geschiitzte Werke ohne Zustimmung der
Urheberrechtsinhaber zur Verfiigung

» Stiftung verlangt Sperrung der Domain-Namen und IP-Adressen von «Pirate Bay» durch
Internetzugangsanbieter
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Fremdes Videomaterial — Pirate Bay

= EuGH verweist auf Svensson etc.

= Offentliche Wiedergabe bejaht: geschitzte Werke werden Nutzern so zur Verfligung
gestellt, dass diese an Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben

» Plattformbetreiber zentrale Rolle beim Zurverfigungstellen

= Pirate Bay indexiert Torrent-Dateien, bietet Suchmaschine an, l6scht veraltete oder
fehlerhafte Dateien — aktive Handlung und nicht bloss Bereitstellung

» Eigenstandige Wiedergabe durch Plattformbetreiber

= Neues Publikum: Werke ohne Zustimmung des Inhabers zur Verfiigung
gestellt

= Gewinnerzielungsabsicht
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Begriffserklarung

» Falschung
= Kopie der Erscheinungsmerkmale, meist der &usseren Elemente

» Regelméassig mindere Qualitat

= Sklavische Nachahmung
» Moglichst originalgetreue Kopie eines Produktes

= Ubernahme des Erscheinungsbildes und des Markennamens

» |llegale Kopie

= |llegale Kopie / Vervielfaltigung eines Produktes
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Begriffserklarung

= Plagiat
= Nachahmung eines Originals

= Meist Verwendung eines leicht abgewandelten Markennamens

» Graumarktimport
=  Mit Wissen des Markeninhabers hergestellte Produkte

= Ohne Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht

= Parallelimport
= Mit Wissen des Markeninhabers hergestellte Produkte

= Mit Zustimmung des Markeninhabers in anderem Land in Verkehr gebracht
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Produktpiraterie: Beispiele

Imitation

<« TA-— .‘

Original Imitation
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Produktpiraterie: Beispiele

Original Imitation
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Produktpiraterie

» Produktpiraterie im Internet bleibt relevantes Thema
= |nternet erleichtert Verkauf von gefalschten Produkten
» |nternet erschwert Verfolgung von Produktfalschungen
» Produktfalschungen immer ,hochwertiger” und schwerer erkennbar

» Grenze zwischen (unzulassigem) Parallelimport und Produktfalschung

teilweise fliessend

= Verkauf von gefalschten oder Orginalprodukten durch Zulieferer tiber Plattformen wie
Alibaba

= Gefahr in Vertrdgen mit Lieferanten zu bertcksichtigen
= Verstarkte Kontrolle der Lieferanten und Online-Plattformen
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Produktpiraterie

= Massnahmen der Plattformbetreiber

Amazon hat am 14. November 2016 erstmals Klagen gegen Verkaufer von geféalschten
Produkten eingereicht

Amazon investiert in Technologien zur Entdeckung von gefélschten Produkten

Alibaba hat am 10. August 2017 eine sog. Quick-response Platform gelauncht.
Beschwerden wegen Falschungen, die tber die Plattform gemeldet werden, sollen innert
24 Stunden bearbeitet werden

Alibaba nutzt Big-Data-Technologien, um Falschungen zu erkennen

Alibaba Kooperation mit Kering und anderen Unternehmen: Task Force zum schnelleren
Austausch von Informationen und zur Zusammenarbeit beim Enforcement - Alibaba Big
Data Anticounterfeiting Alliance

Alibaba reichte Klagen gegen zwei Handler von gefalschten Swarovski Uhren auf der
Taobao-Plattform ein
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Produktpiraterie

» Rechtsprechung Schweiz

= OG Zirich (28.11.2013): Beschlagnahme gefalschter Uhren am Zoll — Wann liegt
Gewerbsmassigkeit vor?

= HG Zirich (13.12.2007): Lieferung gefalschter Puma-Schuhe - Abgrenzung Parallelimport
— Falschung

= Bger (06.03.2012): Lieferung gefalschte Rolex aus China - Mitteilung durch Zoll -
Hausdurchsuchung bei der Lieferadresse in der Schweiz

» KassGer Neuenburg (27.02.2008): Verkauf von gefalschten Kleidern tber Online-
Plattformen / Anzeige durch Kaufer: Vorliegen subjektiver Tatbestand - Erkennbarkeit von
Falschungen

= OG Zurich (17.09.2001): Verkauf gefalschter Levi‘s Jeans — gleiche Qualitat # Echtheit —
Erkennung von Falschung

» Anklagekammer Neuenburg (14.07.2006): Einfuhr gefalschter Uhren — Privatgebrauch
oder Gewerbsmassigkeit

» HGer Bern (28.02.2014): ,Converse All Star” — Abgrenzung Falschung vs. Parallelimport —
Beweislast beim Markeninhaber
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Produktpiraterie

Rechtsprechung Schweiz

= BGer (26.05.2009). Maltesers vs. Kit Kat Pop
Choc — Ausstattungsschutz (Verpackung) —
Verletzung verneint

= HGer AG (05.03.2014): Rollmatte —
Designverletzung / Ausstattungsschutz —
Verletzung verneint

= OG Zug (15.07.2014): Nachahmung
Snowboardsocken — Keine Verletzung

= Gerichtskreis VIII Bern-Laupen (12.11.2008):
,Plastic-Clogs“ — Ausstattungsschutz verneint —
Schuhe von Crocs nicht kennzeichnungskraftig
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Abmahnwelle «Fidget Spinner»

» Fidget Spinner in Schweliz als Marke angemeldet, aber noch nicht registriert

= Markenanmelder begann mit Abomahnung aller Handler, die Fidget Spinner vertreiben

Rechtlich noch gar kein Markenschutz, zudem Frage, ob Begriff schitzbar, zuletzt
Weiterbenutzungsrecht

» Vergleichbare Abmahnwelle betreffend Marke «Black Friday» in DE und
anderen EU-Landern

» «Black Friday» in CH nicht geschiitzt

» Fraglich, ob Gberhaupt als Marke schitzbar, beschreibender Begriff
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Abmahnwelle «Fidget Spinner»

» Fidget Spinner als Beispiel fur Wichtigkeit des IP-Schutzes

= Catherine Hettinger hat in den 80er Jahren den Fidget Spinner erfunden und ein Patent
registriert

» Kein Erfolg — Verzicht auf Verlangerung des Patentschutzes
= |Im April 2017 Umsatz von ca. USD 2.6 mio mit Verkaufen von Fidget Spinner
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Einleitung

= 3D-Druck als ,the next Napster?

» 3D-Printing im Zusammenhang mit Online-Plattformen viel Potenzial, aber auch viele
Risiken aus Sicht von IP-Inhabern

» Bis jetzt: Gefahren v.a. bei Parallelimporten bzw. Produktpiraterie

= Neu: Erleichterte Herstellung und Vertrieb von identischen Produkten durch Dritte
= Internet erschwert Durchsetzung von IP-Rechten bereits jetzt
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Immaterialglterrechte und 3D-Printing

» Relevant ist folgende Unterscheidung
» |P-Rechte an bzw. IP-Verletzung durch gedruckte Objekte
» |P-Rechte an bzw. IP-Verletzung durch CAD-Files

» Teilnahme desjenigen, der CAD-Files erstellt und zur Verfligung stellt, an IP-Verletzung
durch gedruckte Objekte
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Immaterialgtterrechte
und 3D-Printing

Praxisbeispiel.

= Just 3D Print nahm CAD Designs von Thingiverse
und anderen 3D-CAD-Plattformen, druckte die
entsprechenden Objekte und verkaufte diese
Objekte und auch die CAD-Designs auf Ebay

= CAD-Designs werden auf Thingiverse mit Creative
Common License zur Verfigung gestellt. Haufig
beschrankt auf ,non-commercial use”
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Immaterialguterrechte und digitale Objekte

» Klage von BMW gegen TurboSquid

» TurboSquid ist ein Online-Unternehmen, das digitale 3D-Modelle von verschiedenen
Objekten fur den Gebrauch in Computer-Spielen, durch Architekten etc. vertreibt

= BMW macht Markenrechtsverletzung durch ein digitales 3D-Modell eines BMW-Autos
geltend — zudem Designrecht und Ausstattungsschutz

= BMW-Marken teilweise fir Miniature-Spielzeugautos, interaktive Game Programs und
Scale model vehicles geschutzt, nicht aber fur virtuelle Fahrzeugmodelle

= BMW macht geltend, dass es bereits heute Lizenzen fur die Nutzung der Marken und
Designs fir 3D-Modelle vergibt

» Entscheidende Frage: Erstreckt sich der Markenschutz fir physische Objekte
auch auf digitale, virtuelle Objekte?
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Werkschopfung durch Al

= Wie werden Werke immaterialguterrechtlich behandelt, die durch Al erstellt
werden?

= Al bereits fahig, Musikwerke, Filme und Gedichte zu kreieren

Urheberrecht verlangt in den meisten Landern eine menschliche Werkschopfung — Al
selber kdnnen keine Urheberrechtsinhaber sein

» I[mmaterialguterrechtsverletzung durch Al

» Werkschopfung durch Machine Learning — Originalitat des Werkes? Werk zweiter Hand?

= Al-Projekt hat «<neue» Rembrandt-Werke dadurch geschaffen, dass es von bestehenden
Rembrandt-Werken gelernt hat

= Wer ist fur Verletzung verantwortlich? Programmierer, Inhaber des Codes?
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Werkschopfung durch Al

Vergleichbar: Werkschopfung durch
Tiere

= Naruto-Case in Kalifornien: Selfie durch Affen
= David Slater gab dem Affen den Photoapparat

= Wer ist Urheber? Affe kein menschliches
Wesen (District Court San Francisco)

= David Slater aber auch nicht Urheber

= Beschwerde durch PETA: Urheberrechte
sollen Naruto gehoren
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