Pressemitteilung

Microsoft gewinnt mit FPS gegen Gebrauchtsoftwarehandler — BGH
untersagt Vertrieb von gebrauchten Sicherungs-CDs mit nicht
dazugehorigen Echtheitszertifikaten

Frankfurt am Main, 13. Oktober 2011. Microsoft hat mit FPS seine Markenrechte vor
dem Bundesgerichtshof (BGH) durchgesetzt (I ZR 6/10 — Echtheitszertifikat). Der
zustandige 1. Zivilsenat hat die Revision eines beklagten Gebrauchtsoftware-
Handlers zurlckgewiesen. Dieser konne sich beim Wiederverkauf von so
genannten Recovery CDs (Sicherungskopien) zusammen mit nicht zusammen
gehorigen Echtheitszertifikaten nicht auf den Erschdpfungsgrundsatz gemal § 24
Markengesetz berufen.

Der beklagte Softwarehéndler hatte Microsoft Echtheitszertifikate auf sogenannte
Recovery-CDs (Sicherungskopien) mit der Software ,Windows 2000“ angebracht und
beides zusammen verkauft. Beide Produktbestandteile waren zwar echt, sind aber
urspringlich nicht zusammen in den Verkehr gebracht worden. Die Echtheitszertifikate
sind vielmehr zuvor von sog. OEM Computern abgeltst worden.  Microsoft sah darin
eine Verletzung ihrer Markenrechte.

Das Landgericht Frankfurt am Main hatte den beklagten Softwarehandler zur
Unterlassung und Zahlung einer angemessenen Lizenzgebuihr verurteilt (Az.: 6 O 439/07).
Die dagegen gerichtete Berufung des Beklagten beim Oberlandesgericht Frankfurt am
Main blieb ohne Erfolg (Az.: 6 U 160/08). Mit der Revision vor dem BGH erstrebte der
Handler die Abweisung der Klage.

Der fur das Markenrecht zustandige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision
des Beklagten zuriickgewiesen. Der Gebrauchtsoftware-Handler kénne sich nicht auf den
Erschopfungsgrundsatz gemal § 24 Markengesetz berufen. Zwar seien die urspringlich
vertriebenen Datentrdger und Computer mit Zustimmung der Klagerin in den Verkehr
gelangt. Microsoft kbénne sich aber aus berechtigten Griinden dem Vertrieb der mit den
Echtheitszertifikaten versehenen Sicherungs-CDs widersetzen (8 24 Abs. 2 MarkenG).
Die Richter sahen insbesondere die Gefahr, dass Verbraucher aufgrund der
Echtheitszertifikate annehmen kénnten, dass die CDs von Microsoft selbst oder mit der
Zustimmung von Microsoft gekennzeichnet wurden und Microsoft deshalb fur die Echtheit
der Datentrager einstehe. Dies sei jedoch nicht der Fall, da der beklagte Handler die
Echtheitszertifikate zur Kennzeichnung angebracht hatte, und zwar ohne Zustimmung von
Microsoft.

Pressekontakt

FPS Rechtsanwalte & Notare - Fuencisla Heil3 - Eschersheimer Landstral3e 25-27 - 60322 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 95957-3196 - Telefax +49 (0)69 95957-222 - Email: heiss@fps-law.de



FPS Rechtsanwélte & Notare  Seite 2

Unter Mitarbeit von Dr. Swantje Richters (Microsoft Deutschland GmbH)

FPS Rechtsanwalte & Notare (Frankfurt am Main):

Dr. Oliver Wolff-Rojczyk (Federfiihrung, Partner IP/IT)
Caroline Schmidt (Senior Associate IP/IT)

BGH-Vertretung
Engel & Rinkler

FPS Rechtsanwélte & Notare ist eine der fiihrenden, unabhangigen deutschen Wirtschaftssozietaten. An den
Standorten Berlin, Disseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg sind 110 Rechtsanwaltinnen und
Rechtsanwélte sowie Notare fur FPS tétig. Die zentralen Kompetenzfelder der Kanzlei sind das Handels- und
Gesellschaftsrecht, die gesamte Immobilienwirtschaft, der Gewerbliche Rechtsschutz sowie das offentliche
Wirtschaftsrecht. Darliber hinaus besitzt FPS starke Prasenz auf den Gebieten des Notariatswesens, des
Bank- und Finanzrechts, des M&A einschlief3lich der steuerlichen Gestaltungsberatung, des Arbeitsrechts, bei
Prozessen und der aul3ergerichtlichen Streitbeilegung.



