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Gesetz
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iliber die Marken
(Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG)*

Vom 11. Dezember 2018

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos- »§ 37 Prifung auf absolute Schutzhinder-
sen: nisse; Bemerkungen Dritter”.
. bb) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt
i Artikel 1 gefasst:
Anderung des .
Markengesetzes »Abschnitt 3
Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI. | Verzicht;
S.3082; 19951 S. 156; 1996 | S. 682), das zuletzt durch Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren®.
Artikel 11 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. | . .
S. 2541) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert: cc) Die Angaben zu den §§ 52 bis 55 werden

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geéndert: wie folgt gefasst:

a) Nach der Angabe zu Teil 2 § 14 wird folgende »§ 52 Wirkungen des Verfalls und der
Angabe eingefligt: Nichtigkeit
,§ 14a Waren unter zollamtlicher Uberwa-
chung*. § 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und
b) Teil 3 wird wie folgt geandert: Markenamt

aa) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst:
- § 54  Beitritt zum Verfalls- und Nichtig-
* (ABI. L 336 vom 23.12.2015, S. 1) keitsverfahren

Lq Bundesanzeiger
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c)
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§ 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

vor den ordentlichen Gerichten®.

dd) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie folgt
gefasst:

w#Abschnitt 4

Allgemeine Vorschriften
flr das Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt®.

ee) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst:

»§ 56 Zustandigkeiten im Deutschen Pa-
tent- und Markenamt®.

ff) Die Angabe zu § 64a wird wie folgt gefasst:

»,§ 64a Kostenregelungen im Verfahren
vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt®.

gg) Nach der Angabe zu § 65 wird folgende
Angabe eingeflugt:

»§ 65a Verwaltungszusammenarbeit”.

hh) Die Angabe zu Abschnitt 5 wird wie folgt
gefasst:

,#Abschnitt 5

Verfahren vor
dem Bundespatentgericht®.

i) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:

»§ 68 Beteiligung des Prasidenten oder
der Prasidentin des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts®.

Teil 4 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Angabe zu § 102 wird wie folgt gefasst:
»§ 102  Kollektivmarkensatzung®.

bb) Die Angabe zu § 104 wird wie folgt gefasst:

»,§ 104 Anderung der Kollektivmarkensat-
zung“.

Nach der Angabe zu § 106 werden die folgen-
den Angaben eingeflgt:
s1eil 5

Gewabhrleistungsmarken

§ 106a Gewahrleistungsmarken

§ 106b Inhaberschaft und ernsthafte Benut-
zung

§ 106¢c  Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106d Gewahrleistungsmarkensatzung

§ 106e Prifung der Anmeldung

§ 106f Anderung der Gewahrleistungsmar-
kensatzung

§ 106g Verfall

§ 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutz-

hindernisse”.

Die Angabe zu dem bisherigen Teil 5 wird wie
folgt gefasst:

P)

Q)

a)

b)

»leil 6

Schutz von Marken
nach dem Madrider Marken-
abkommen und nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen; Unionsmarken®.

Die Angabe zu § 107 wird wie folgt gefasst:

»§ 107 Entsprechende Anwendung der Vor-
schriften dieses Gesetzes; Sprache”.

Die Angaben zu den §§ 114 bis 116 werden
wie folgt gefasst:

»§ 114 Widerspruch gegen eine international
registrierte Marke

§ 115
§ 116

Schutzentziehung

Widerspruch aufgrund einer inter-
national registrierten Marke und Antrag
auf Erklarung der Nichtigkeit aufgrund
einer international registrierten Marke*.

Nach der Angabe zu § 125 wird die Angabe zu
Abschnitt 3 wie folgt gefasst:

,#Abschnitt 3
Unionsmarken®.
Die Angabe zu § 125a wird wie folgt gefasst:

-8 125a  (weggefallen).

Die Angaben zu den §§ 125d und 125e werden
wie folgt gefasst:

»§ 1256d  Umwandlung von Unionsmarken

§ 125e  Unionsmarkenstreitsachen; Unions-

markengerichte®.
Die Angabe zu § 125g wird wie folgt gefasst:

»§ 1259 Ortliche Zustandigkeit der Unions-
markengerichte”.

Die bisherige Angabe zu Teil 6 wird die Angabe
zu Teil 7.

Die bisherige Angabe zu Teil 7 wird die Angabe
zu Teil 8.

Die bisherige Angabe zu Teil 8 wird die Angabe
zu Teil 9.

Die Angabe zu § 143a wird wie folgt gefasst:

»§ 143a Strafbare Verletzung der Unions-
marke“.

Die bisherige Angabe zu Teil 9 wird die Angabe
zu Teil 10.

Folgende Angabe wird angefligt:
»§ 159  Schutzdauer und Verlangerung*®.

. § 3 wird wie folgt gedndert:

In Absatz 1 wird das Wort ,Hérzeichen“ durch
das Wort ,Klange” ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Dem Markenschutz nicht zuganglich
sind Zeichen, die ausschlieBlich aus Formen
oder anderen charakteristischen Merkmalen
bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt
sind,

Bundesanzeiger
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2. die zur Erreichung einer technischen Wir-
kung erforderlich sind oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert ver-
leihen.”

sich bei der Marke mit &lterem Zeitrang um
eine im Inland bekannte Marke handelt und
die Benutzung der eingetragenen Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschéat-
zung der bekannten Marke ohne rechtferti-

3. In § 4 Nummer 1 wird das Wort ,Patentamt” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt*
ersetzt.

genden Grund in unlauterer Weise ausnut-
zen oder beeintrachtigen wirde.”
b) Folgender Absatz 3 wird angefiigt:

4. § 8 wird wie folgt geéndert: ) )
»(3) Waren und Dienstleistungen werden

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: nicht schon deswegen als ahnlich angesehen,

»(1) Von der Eintragung sind als Marke
schutzfahige Zeichen im Sinne des § 3 ausge-
schlossen, die nicht geeignet sind, in dem Re-
gister so dargestellt zu werden, dass die zu-
stdndigen Behoérden und das Publikum den
Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig
bestimmen kénnen.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Nummer 8 werden die folgenden
Nummern 9 bis 12 eingeflgt:

,9. die nach deutschem Recht, nach

weil sie in derselben Klasse gemaB dem in der
Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkom-
mens vom 15. Juni 1957 von Nizza Uber die
internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken
(BGBI. 1981 1I S. 358, 359) festgelegten Klassi-
fikationssystem (Nizza-Klassifikation) erschei-
nen. Waren und Dienstleistungen werden nicht
schon deswegen als unahnlich angesehen, weil
sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassi-
fikation erscheinen.”

6. In § 11 wird der Punkt am Ende durch ein Komma
und die Worter ,es sei denn, es liegt ein Rechtfer-
tigungsgrund fir die Handlungsweise des Agen-
ten oder des Vertreters vor.“ ersetzt.

Rechtsvorschriften der Européischen
Union oder nach internationalen Uber-
einklnften, denen die Europdische
Union oder die Bundesrepublik
Deutschland angehért, und die Ur-
sprungsbezeichnungen und geogra-

7. § 14 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

fische Angaben schitzen, von der Ein-
tragung ausgeschlossen sind,

10. die nach Rechtsvorschriften der Euro-
paischen Union oder von internationa-
len Ubereinklnften, denen die Euro-
paische Union angehdrt, und die dem
Schutz von traditionellen Bezeichnun-
gen fUr Weine dienen, von der Eintra-
gung ausgeschlossen sind,

11. die nach Rechtsvorschriften der Euro-
paischen Union oder nach internatio-
nalen Ubereinkiinften, denen die Euro-
paische Union angehort, und die dem
Schutz von traditionellen Spezialitdten
dienen, von der Eintragung ausge-
schlossen sind,

12. die aus einer im Einklang mit deut-
schem Recht, mit den Rechtsvorschrif-
ten der Europaischen Union oder mit
internationalen Ubereinkiinften, denen
die Europaische Union oder die Bun-
desrepublik Deutschland angehdrt, zu
Sortenschutzrechten eingetragenen
frlheren Sortenbezeichnung bestehen
oder diese in ihren wesentlichen Ele-
menten wiedergeben und die sich auf
Pflanzensorten derselben Art oder eng
verwandter Arten beziehen,".

bb) Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden
die Nummern 13 und 14.

5. § 9 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

»3. wenn sie mit einer angemeldeten oder ein-
getragenen Marke mit &lterem Zeitrang
identisch ist oder dieser dhnlich ist, falls es

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach
dem Wort ,Verkehr* die Woérter ,in Bezug
auf Waren oder Dienstleistungen® einge-
fugt.

bb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt ge-
fasst:

»2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zei-
chen mit einer Marke identisch oder ihr
ahnlich ist und flr Waren oder Dienst-
leistungen benutzt wird, die mit denjeni-
gen identisch oder ihnen ahnlich sind,
die von der Marke erfasst werden, und
fir das Publikum die Gefahr einer Ver-
wechslung besteht, die die Gefahr ein-
schlieBt, dass das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung ge-
bracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen
oder ein ahnliches Zeichen fir Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen,
wenn es sich bei der Marke um eine im
Inland bekannte Marke handelt und die
Benutzung des Zeichens die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschat-
zung der bekannten Marke ohne recht-
fertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeintrachtigt.”

cc) Die folgenden Sétze werden angefiigt:

»~Waren und Dienstleistungen werden nicht
schon deswegen als &hnlich angesehen,
weil sie in derselben Klasse gemaB dem in
der Nizza-Klassifikation festgelegten Klas-
sifikationssystem erscheinen. Waren und
Dienstleistungen werden nicht schon des-
wegen als undhnlich angesehen, weil sie in

Lq eurr;desanzeiger
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verschiedenen Klassen der Nizza-Klassi-
fikation erscheinen.”

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5
eingefugt:

»,D.das Zeichen als Handelsnamen oder
geschéftliche Bezeichnung oder als Teil
eines Handelsnamens oder einer ge-
schéftlichen Bezeichnung zu benut-

zen,*.

bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6
und der Punkt am Ende wird durch ein
Komma ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefligt:

»7. das Zeichen in der vergleichenden Wer-
bung in einer der Richtlinie 2006/114/EG
des Européischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 uber
irrefihrende und vergleichende Wer-
bung (ABI. L 376 vom 27.12.20086, S. 21)
zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.”

8. Nach § 14 wird folgender § 14a eingeflgt:

»S 14a

Waren unter
zollamtlicher Uberwachung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer ge-
schaftlichen Bezeichnung ist berechtigt, Dritten
zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr Waren
in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
zu verbringen, ohne die Waren dort in den zoll-
rechtlich freien Verkehr zu Uberfiihren, wenn die
Waren, einschlieBlich ihrer Verpackung, aus Dritt-
staaten stammen und ohne Zustimmung eine
Marke oder eine geschéftliche Bezeichnung auf-
weisen, die mit der fir derartige Waren eingetra-
genen Marke oder geschéftlichen Bezeichnung
identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten
nicht von dieser Marke oder dieser geschaftlichen
Bezeichnung zu unterscheiden ist.

(2) Die Berechtigung des Inhabers der Marke
oder der geschéftlichen Bezeichnung nach Ab-
satz 1 erlischt, wenn wahrend eines Verfahrens,
das der Feststellung dient, ob eine eingetragene
Marke oder eine geschéftliche Bezeichnung ver-
letzt wurde, und das gemaB der Verordnung (EU)
Nr. 608/2013 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung
der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbe-
hérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003 des Rates (ABI. L 181 vom
29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der zollrecht-
liche Anmelder oder der Besitzer der Waren nach-
weist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke
oder der geschéftlichen Bezeichnung nicht be-
rechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im
endglltigen Bestimmungsland zu untersagen.”

. Dem § 17 wird folgender Absatz 3 angeflgt:

»(3) Die Abséatze 1 und 2 finden keine Anwen-
dung, wenn Rechtfertigungsgriinde fir die Hand-
lungsweise des Agenten oder des Vertreters vor-
liegen.”

10.

11.

12.
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§ 22 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wor-
ter ,,L6schung der Eintragung® durch die Woér-
ter ,Erkldrung der Nichtigkeit” ersetzt.

b) In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 14 Abs. 2
Nr. 3“ durch die Wérter ,§ 14 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 ersetzt.

c) In Nummer 2 werden vor dem Wort ,geléscht”
die Wérter ,fur verfallen oder fUr nichtig erklart
und® eingefligt und wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

d) Folgende Nummer 3 wird angeflgt:

»3- weil an dem flir den Zeitrang der Eintragung
der jingeren Marke maBgeblichen Tag noch
keine Verwechslungsgefahr im Sinne des
§ 9 Absatz 1 Nummer 2, des § 14 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2
bestand.”

§ 23 wird wie folgt gefasst:
»§ 23

Benutzung von Namen und
beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschaft

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer
geschéftlichen Bezeichnung darf einem Dritten
nicht untersagen, im geschéftlichen Verkehr Fol-
gendes zu benutzen:

1. den Namen oder die Anschrift des Dritten,
wenn dieser eine natlrliche Person ist,

2. ein mit der Marke oder der geschaftlichen Be-
zeichnung identisches Zeichen oder ahnliches
Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft
fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein
ahnliches Zeichen als Angabe tUber Merkmale
oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleis-
tungen, wie insbesondere deren Art, Beschaf-
fenheit, Bestimmung, Wert, geografische Her-
kunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer
Erbringung, oder

3. die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung
zu Zwecken der I|dentifizierung oder zum Ver-
weis auf Waren oder Dienstleistungen als die
des Inhabers der Marke, insbesondere wenn
die Benutzung der Marke als Hinweis auf die
Bestimmung einer Ware insbesondere als Zu-
behdr oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung
erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn
die Benutzung durch den Dritten den ansténdigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel ent-
spricht.”

§ 25 wird wie folgt gefasst:
»§ 25

Ausschluss von
Anspriichen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann
gegen Dritte Anspriiche im Sinne der §§ 14 und 18
bis 19¢ nicht geltend machen, wenn die Marke in-
nerhalb der letzten funf Jahre vor der Geltendma-
chung des Anspruchs flr die Waren oder Dienst-
leistungen, auf die er sich zur Begriindung seines
Anspruchs beruft, nicht gemaB § 26 benutzt wor-
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den ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindes-
tens funf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die
Marke maoglich war.

(2) Werden Anspriiche im Sinne der §§ 14
und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetra-
genen Marke im Wege der Klage geltend ge-
macht, so hat der Kl&ger auf Einrede des Beklag-
ten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der
letzten funf Jahre vor Erhebung der Klage fiur die
Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur
Begrliindung seines Anspruchs beruft, gemaB § 26
benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde
fur die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeit-
punkt der Klageerhebung seit mindestens finf
Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke
maoglich war. Endet der Zeitraum von fiinf Jahren
der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so
hat der Klager auf Einrede des Beklagten nachzu-
weisen, dass die Marke innerhalb der letzten flnf
Jahre vor dem Schluss der mundlichen Verhand-
lung gemaB § 26 benutzt worden ist oder dass
berechtigte Griinde fir die Nichtbenutzung vorla-
gen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren
oder Dienstleistungen berticksichtigt, fur die die
Benutzung nachgewiesen worden ist.”

13. § 26 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Als Benutzung einer eingetragenen
Marke gilt, unabh&ngig davon, ob die Marke in
der benutzten Form auch auf den Namen des
Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung
der Marke in einer Form, die von der Eintragung
abweicht, soweit die Abweichung den kenn-
zeichnenden Charakter der Marke nicht veran-
dert.”

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

+(5) Soweit die Benutzung innerhalb von finf
Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke mdglich ist, er-
forderlich ist, tritt in den Fallen, in denen gegen
die Eintragung Widerspruch erhoben worden
ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchs-
frist der Zeitpunkt, ab dem die das Wider-
spruchsverfahren beendende Entscheidung
Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch
zurickgenommen wurde.“

14. § 27 wird wie folgt geandert:
a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefligt:

»Dies gilt entsprechend fur die rechtsgeschéft-
liche Verpflichtung zur Ubertragung eines Ge-
schaftsbetriebs oder eines Teils eines Ge-
schaftsbetriebs.”

b) In Absatz 3 wird das Wort ,Patentamt” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

15. § 28 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort
,Patentamt“ durch die Wérter ,,Deutschen Pa-
tent- und Markenamt“ und das Wort ,Patent-
gericht“ durch das Wort ,Bundespatentgericht®
ersetzt.
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b) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentamts” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Mar-
kenamts” ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamt” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Mar-
kenamt“ ersetzt.

16. In § 29 Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt®
ersetzt.

17. § 30 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefligt:

»#Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer
ausschlieBlichen Lizenz Klage wegen Verlet-
zung einer Marke erheben, wenn der Inhaber
der Marke nach férmlicher Aufforderung nicht
selbst innerhalb einer angemessenen Frist
Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben
hat.”

b) Folgender Absatz 6 wird angefugt:

~

»(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt
tragt auf Antrag des Inhabers der Marke oder
des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in
das Register ein, wenn ihm die Zustimmung
des anderen Teils nachgewiesen wird. Fir die
Anderung einer eingetragenen Lizenz gilt Ent-
sprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag
des Inhabers der Marke oder des Lizenzneh-
mers geldscht. Der Léschungsantrag des Inha-
bers der Marke bedarf des Nachweises der Zu-
stimmung des bei der Eintragung benannten
Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfol-
gers.*”

18. § 32 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt*”
durch die Woérter ,,Deutschen Patent- und Mar-
kenamt® ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vo-
rangestellt:

»1. einen Antrag auf Eintragung,“.
bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2.

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3
und wie folgt gefasst:

»3. eine Darstellung der Marke, die nicht
dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1
unterfallt, und®.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.
19. § 33 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

+(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an
dem der Anmelder die Anmeldung mit den Anga-
ben nach § 32 Absatz 2 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingereicht hat. Der Eingang der
Anmeldeunterlagen bei einem Patentinformations-
zentrum, das durch Bekanntmachung des Bun-
desministeriums der Justiz und fir Verbraucher-
schutz im Bundesgesetzblatt zur Entgegennahme
von Markenanmeldungen bestimmt ist, gilt als
Eingang beim Deutschen Patent- und Marken-
amt.“
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20.

21.

22.

23.

§ 34 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Mar-
kenamt“ ersetzt.

In § 35 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Woérter ,Deutsche Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

§ 36 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1
das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deut-
sche Patent- und Markenamt® ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

+(2) Werden nach Absatz 1 Nummer 1 fest-
gestellte Mangel der Anmeldung nicht inner-
halb einer vom Deutschen Patent- und Marken-
amt bestimmten Frist beseitigt, so gilt die An-
meldung als zurlickgenommen. Werden die
festgestellten Mangel fristgerecht beseitigt, so
wird als Anmeldetag der Tag zuerkannt, an
dem die Méngel beseitigt worden sind.”

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Woérter ,,Deutschen Patent- und Mar-
kenamt“ ersetzt.

K2 )

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

+(4) Werden sonstige Mangel innerhalb einer
vom Deutschen Patent- und Markenamt be-
stimmten Frist nicht beseitigt, so weist das
Deutsche Patent- und Markenamt die Anmel-
dung zuriick.”

e) In Absatz 5 wird das Wort ,,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutsche Patent- und Markenamt*
ersetzt.

§ 37 wird wie folgt geéndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
1!§ 37

Prtfung auf absolute
Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter”.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,Nr. 10“ durch die
Angabe ,Nummer 14 ersetzt.

c) Folgender Absatz 6 wird angeflgt:

»(6) Natulrliche oder juristische Personen so-
wie die Verbande der Hersteller, Erzeuger,
Dienstleistungsunternehmer, Handler und Ver-
braucher kénnen vor der Eintragung der Marke
beim Deutschen Patent- und Markenamt
schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen
sie erlautern, aus welchen Grinden die Marke
von Amts wegen nicht eingetragen werden
sollte. Die Personen und Verbdnde kbénnen
beim Deutschen Patent- und Markenamt auch
schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen
sie erlautern, aus welchen Griinden die Anmel-
dung einer Kollektiv- oder Gewahrleistungs-
marke zurlckzuweisen ist. Die Personen und
Verbande sind an dem Verfahren beim Deut-
schen Patent- und Markenamt nicht beteiligt.”

24.

25.

26.

27.
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§ 42 wird wie folgt geéndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angeflgt:

,Innerhalb dieser Frist kann auch von Perso-
nen, die berechtigt sind, Rechte aus einer ge-
schitzten Ursprungsbezeichnung oder einer
geschutzten geografischen Angabe mit alterem
Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintra-
gung der Marke Widerspruch erhoben werden.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 3 wird das Wort ,oder“ durch
ein Komma ersetzt.

bb) Der Nummer 4 wird das Wort ,oder“ ange-

fagt.

cc) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5
eingeflgt:
»D. wegen einer Ursprungsbezeichnung

oder geografischen Angabe mit alterem
Zeitrang in Verbindung mit § 13“.

c) Die folgenden Absatze 3 und 4 werden ange-
fagt:

»(3) Ein Widerspruch kann auf der Grund-
lage eines alteren Rechts oder mehrerer &lterer
Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte
demselben Inhaber gehdéren.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteilig-
ten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine
Frist von mindestens zwei Monaten einge-
raumt, um eine gutliche Einigung zu ermdg-
lichen.”

§ 43 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

+(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer ein-
getragenen Marke mit alterem Zeitrang erhoben
worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede
der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass
die Marke innerhalb der letzten funf Jahre vor
dem Anmelde- oder Prioritdtstag der Marke, ge-
gen die der Widerspruch sich richtet, gemaB § 26
benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt
seit mindestens finf Jahren kein Widerspruch
mehr gegen sie moglich war. Der Nachweis kann
auch durch eine eidesstattliche Versicherung er-
bracht werden. Bei der Entscheidung werden nur
Waren und Dienstleistungen bertcksichtigt, fur die
die Benutzung nachgewiesen worden ist.“

In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden die Worter ,eine in
diesem Zeitpunkt anhangige Klage auf Léschung
der Eintragung“ durch die Wérter ,eine in diesem
Zeitpunkt anhdngige Klage auf Erklarung des Ver-
falls oder der Nichtigkeit oder ein in diesem Zeit-
punkt gestellter Antrag auf Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit® ersetzt.

§ 47 wird wie folgt gefasst:
=S 47
Schutzdauer und Verlangerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke
beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 Absatz 1) und
endet zehn Jahre danach.

(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag
des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder
Vertrag hierzu ermachtigten Person um jeweils
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29.
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zehn Jahre verlangert, sofern die Verlangerungs-
gebuhr entrichtet worden ist.

(3) Die Verlangerung der Schutzdauer kann
auch dadurch bewirkt werden, dass die Verlange-
rungsgebihr und eine Klassengeblhr fir jede zu
verlangernde Klasse ab der vierten Klasse der
Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen
gezahlt wird. Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag
des Markeninhabers oder einer erméachtigten Per-
son nach Absatz 2.

(4) Beziehen sich die Geblhren nur auf einen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, fir die die
Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer
nur fir diese Waren oder Dienstleistungen verlan-
gert. Werden lediglich die erforderlichen Klassen-
geblhren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer,
soweit nicht Satz 1 Anwendung findet, nur fir die
Klassen verlangert, fur die die gezahlten Geblhren
ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so wird sie
vorrangig berticksichtigt. Im Ubrigen werden die
Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung
berlicksichtigt.

(5) Das Deutsche Patent- und Markenamt un-
terrichtet den Markeninhaber mindestens sechs
Monate im Voraus Uber den Ablauf der Schutz-
dauer. Das Deutsche Patent- und Markenamt haf-
tet nicht flr eine unterbliebene Unterrichtung.

(6) Der Antrag auf Verlangerung soll innerhalb
eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf
der Schutzdauer eingereicht werden. Der Antrag
kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs
Monaten nach Ablauf der Schutzdauer eingereicht
werden.

(7) Die Verlangerung der Schutzdauer wird am
Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden
Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register
eingetragen und verdffentlicht.

(8) Wird die Schutzdauer nicht verlangert, so
wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum
Ablauf der Schutzdauer geldscht.”

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 3 wird wie
folgt gefasst:

,Abschnitt 3

Verzicht;
Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren®.

§ 49 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»Die Eintragung einer Marke wird auf An-
trag fur verfallen erklart und geléscht, wenn
die Marke nach dem Tag, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen sie mdglich ist,
innerhalb eines ununterbrochenen Zeit-
raums von funf Jahren nicht gemaB § 26
benutzt worden ist.”

bb) In Satz 2 wird das Wort ,L&schungsan-
trags” durch die Woérter ,Antrags auf Erkla-
rung des Verfalls“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,Ldschungsan-
trags” durch die Wérter ,,Antrags auf Erkla-
rung des Verfalls“ und werden die Woérter
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s~Antrag auf Ldoschung®“ durch die Woérter
~der Antrag auf Erklarung des Verfalls“ er-
setzt.

dd) In Satz 4 wird jeweils das Wort ,,Ldschung*
durch die Wérter ,Erklarung des Verfalls®
und das Wort ,Patentamt® durch die Worter
,Deutschen Patent- und Markenamt® er-
setzt.

b) In Absatz 2 werden in dem Satzteil vor Num-
mer 1 die Woérter ,wegen Verfalls geléscht”
durch die Worter ,fiir verfallen erklart und ge-
16scht” ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort ,,geldscht” durch die
Worter ,fir verfallen erklart und geléscht” er-
setzt.

30. § 50 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,wegen Nichtig-
keit geléscht” durch die Wérter ,fir nichtig er-
klart und geléscht” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8
Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen wor-
den, so kann die Eintragung nur fUr nichtig er-
klart und geléscht werden, wenn das Schutz-
hindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung
Uber den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 fin-
det im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung,
wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Er-
klarung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung
fur die Waren und Dienstleistungen, flr die sie
eingetragen worden ist, in den beteiligten Ver-
kehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke
entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3
eingetragen worden, so kann die Eintragung
nur dann geldscht werden, wenn der Antrag
auf Léschung innerhalb von zehn Jahren seit
dem Tag der Eintragung gestellt wird.*

c) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach
den Wértern ,,von Amts wegen“ die Woérter
»fUr nichtig erklart und“ eingefiigt und wird
die Angabe ,Nr. 4 bis 10“ durch die Woérter
,Nummer 4 bis 14 ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort ,Léschungs-
verfahren® durch das Wort ,Nichtigkeits-
verfahren® ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird die Angabe ,Nr. 4 bis 9¢
durch die Worter ,Nummer 4 bis 13“ und
das Wort ,L8schung® durch die Wérter ,Er-
kldrung der Nichtigkeit“ ersetzt.

d) In Absatz 4 werden nach den Woértern ,nur fir
diese Waren oder Dienstleistungen“ die Worter
»fur nichtig erklart und® eingeftgt.

31. § 51 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Eintragung einer Marke wird auf
Klage gemaB § 55 oder Antrag gemaB § 53
fur nichtig erklart und geldéscht, wenn ihr ein
Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit &lterem Zeit-
rang entgegensteht. Der Antrag auf Erklarung
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der Nichtigkeit kann auch auf mehrere é&ltere
Rechte desselben Inhabers gestitzt werden.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort ,geléscht®
die Worter ,fur nichtig erklart und“ einge-
fagt.

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort ,,geléscht”
die Worter ,fur nichtig erklart und“ einge-
figt und werden die Worter ,Antrags auf
Léschung® durch die Wérter ,Antrags auf
Erklarung der Nichtigkeit” ersetzt.

c) In Absatz 3 werden vor dem Wort ,geléscht®
die Wérter ,fur nichtig erklart und® eingefligt
und wird die Angabe ,§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch
die Worter ,§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Die Eintragung kann aufgrund der Ein-
tragung einer Marke mit alterem Zeitrang nicht
fir nichtig erklart und geléscht werden, wenn
die Eintragung der Marke mit &lterem Zeitrang
am Anmelde- oder Prioritdtstag der Marke mit
jingerem Zeitrang aus folgenden Griinden
hatte fir verfallen oder nichtig erklart und ge-
I6scht werden kénnen:

1. Verfall nach § 49 oder
2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.

Fur die Prifung der Verwechslungsgefahr nach
§ 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeich-
nungskraft der &lteren Marke am Anmelde-
oder Prioritatstag der jingeren Marke abzustel-
len.”

@

In Absatz 5 werden nach den Woértern ,,nur fir
diese Waren oder Dienstleistungen” die Worter
Hfur nichtig erklart und” eingeftigt.

32. § 52 wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
»§ 52
Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit“.
b) Die Absétze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Die Wirkungen einer eingetragenen
Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke
flr verfallen erklart wird, von dem Zeitpunkt der
Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung
der Klage (§ 55) auf Erklarung des Verfalls an
als nicht eingetreten. In der Entscheidung kann
auf Antrag einer Partei ein friiherer Zeitpunkt,
zu dem einer der Verfallsgriinde eingetreten ist,
festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen einer eingetragenen
Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke
flr nichtig erklart worden ist, von Anfang an als
nicht eingetreten.”

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach
den Wortern ,Léschung der Eintragung®
die Wérter ,,aufgrund Verfalls oder Nichtig-
keit” eingeflgt.

bb) In den Nummern 1 und 2 in dem Satzteil
vor Satz 2 werden jeweils die Woérter ,,An-
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trag auf Léschung” durch die Wérter ,,An-
trag auf Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit” ersetzt.

33. Die §§ 53 und 54 werden wie folgt gefasst:

»§ 53

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

(1) Der Antrag auf Erkldrung des Verfalls (§ 49)
und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhin-
dernisse (§ 50) und alterer Rechte (§ 51) ist schrift-
lich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu
stellen. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sind anzugeben. Fir die Sicher-
heitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Patentgeset-
zes entsprechend. Der Antrag ist unzuldssig, so-
weit Uber denselben Streitgegenstand zwischen
den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss
oder rechtskraftiges Urteil entschieden wurde.
Dies gilt auch, wenn Uber denselben Streitgegen-
stand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55
rechtshangig ist. § 325 Absatz 1 der Zivilprozess-
ordnung gilt entsprechend. Werden zwischen
denselben Beteiligten mehrere Antrdge nach
Satz 1 gestellt, so kdnnen diese verbunden und
kann Uber diese in einem Verfahren durch Be-
schluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls und
der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhinder-
nisse kann von jeder natlrlichen oder juristischen
Person gestellt werden sowie von jedem Interes-
senverband von Herstellern, Erzeugern, Dienst-
leistungsunternehmern, Héandlern oder Verbrau-
chern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

(3) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit we-
gen des Bestehens alterer Rechte kann von dem
Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte
und Personen, die berechtigt sind, Rechte aus ei-
ner geschitzten geografischen Angabe oder ge-
schitzten Ursprungsbezeichnung geltend zu ma-
chen, gestellt werden.

(4) Wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit gestellt oder ein Nichtigkeits-
verfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt
das Deutsche Patent- und Markenamt dem Inha-
ber der eingetragenen Marke eine Mitteilung hie-
riber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von
zwei Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag
oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren
zu erklaren.

(5) Widerspricht der Inhaber der Léschung auf-
grund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der
in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtig-
keit oder der Verfall erklart und die Eintragung ge-
|6scht. Wird dem Antrag auf Nichtigkeit fristgemaB
widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und
Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch
mit. Wird dem Antrag auf Verfall fristgeméaB wider-
sprochen, so stellt das Deutsche Patent- und
Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch
zu. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt,
wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Widerspruchs die Geblhr zur Weiterverfol-
gung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkos-
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tengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Ver-
fallsverfahren als abgeschlossen.

(6) Ist der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
wegen &lterer Rechte vom Inhaber einer eingetra-
genen Marke mit alterem Zeitrang erhoben wor-
den, so hat er auf Einrede des Antragsgegners
nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letz-
ten flnf Jahre vor Antragstellung geméaB § 26 be-
nutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit
mindestens flUnf Jahren kein Widerspruch mehr
gegen sie moglich war. Wurde Widerspruch erho-
ben, werden die finf Jahre ab dem Zeitpunkt ge-
rechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren
beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat
oder der Widerspruch zurickgenommen wurde.
Endet der Zeitraum von funf Jahren der Nichtbe-
nutzung nach Stellung des Antrags, so hat der An-
tragsteller auf Einrede des Antragsgegners nach-
zuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten
funf Jahre vor der Entscheidung gemaB § 26 be-
nutzt worden ist. War die Marke mit &lterem Zeit-
rang am Anmelde- oder Prioritdtstag der Marke
mit jungerem Zeitrang bereits seit mindestens flunf
Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf
Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen,
dass die Eintragung der Marke mit alterem Zeit-
rang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 fur
verfallen hatte erklart werden kénnen. Bei der Ent-
scheidung werden nur die Waren oder Dienstleis-
tungen bericksichtigt, fir die die Benutzung
nachgewiesen worden ist. Der Nachweis kann
auch durch eine eidesstattliche Versicherung er-
bracht werden.

(7) Ist das durch die Eintragung der Marke be-
griindete Recht auf einen anderen Ubertragen
worden oder Ubergegangen, so ist die Entschei-
dung in der Sache auch gegen den Rechtsnach-
folger wirksam und vollstreckbar. Fir die Befugnis
des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutre-
ten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilpro-
zessordnung entsprechend.

§ 54

Beitritt zum Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nich-
tigkeitsverfahren beitreten, wenn Uber den Antrag
auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit
noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen
wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1. gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung der-
selben eingetragenen Marke anhangig ist oder

2. er aufgefordert wurde, eine behauptete Verlet-
zung derselben eingetragenen Marke zu unter-
lassen.

Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab
Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1
oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung
nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Fur die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1
bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Be-
schwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht,
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erhdlt der Beitretende die Stellung eines Be-
schwerdebeteiligten.”

34. § 55 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift wird das Wort sLOschungs-
verfahren“ durch die Worter ,Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Klage auf Erklarung des Verfalls
(§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens
alterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber
der Marke Eingetragenen oder seinen Rechts-
nachfolger zu richten. Die Klage ist unzuldssig,
wenn Uber denselben Streitgegenstand zwi-
schen den Parteien

1. bereits geméaB § 53 entschieden wurde,

2. ein Antrag gemaB § 53 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt gestellt wurde.

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt
entsprechend.”

c) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 werden die Woérter ,,Ldschung
wegen® durch die Woérter ,Erklarung des”
ersetzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils das
Wort ,Léschung” durch die Woérter ,Erkla-
rung der Nichtigkeit” ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

sIst die Klage auf Erklarung der Nichtigkeit
vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit
alterem Zeitrang erhoben worden, so hat er
auf Einrede des Beklagten nachzuweisen,
dass die Marke innerhalb der letzten funf
Jahre vor Erhebung der Klage gemaB § 26
benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeit-
punkt seit mindestens flinf Jahren kein Wi-
derspruch mehr gegen sie mdglich war.“

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

~War die Marke mit dlterem Zeitrang am
Anmelde- oder Prioritatstag der jungeren
Marke bereits seit mindestens funf Jahren
eingetragen, so hat der Klager auf Einrede
des Beklagten ferner nachzuweisen, dass
die Eintragung der Marke mit &lterem Zeit-
rang an diesem Tag nicht nach § 49 Ab-
satz 1 hatte fUr nichtig erklart und geléscht
werden kénnen.*”

e) Folgender Absatz 5 wird angefugt:

»(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent-
und Markenamt den Tag der Erhebung der
Klage mit. Das Deutsche Patent- und Marken-
amt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage
im Register. Das Gericht tGbermittelt dem Deut-
schen Patent- und Markenamt eine Ausferti-
gung des rechtskréftigen Urteils. Das Deutsche
Patent- und Markenamt tréagt das Ergebnis des
Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in
das Register ein.*”
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 4 wird wie
folgt gefasst:

»Abschnitt 4

Allgemeine Vorschriften flir das Verfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt®“.

§ 56 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift und in Absatz 1 wird jeweils
das Wort ,Patentamt® durch die Woérter ,Deut-
schen Patent- und Markenamt® ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamts” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Mar-
kenamts” ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort ,Patentgericht”
durch das Wort ,Bundespatentgericht” er-
setzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamts” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Mar-
kenamts” ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort ,Léschung“ durch
die Wérter ,Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit“ und die Angabe ,§ 54 durch
die Angabe ,§ 53“ ersetzt.

In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort ,Beam-
ten”“ die Worter ,und Beamtinnen“ eingefligt.

In § 58 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Pa-
tentamt” durch die Woérter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 59 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt®
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und Mar-
kenamt“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamts®“ durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amts” ersetzt.

§ 60 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt
kann jederzeit die Beteiligten laden und anho-
ren, Zeugen, Sachverstandige und Beteiligte
eidlich oder uneidlich vernehmen, Augenschein
nehmen, die Beweiskraft einer vorgelegten Ur-
kunde wirdigen sowie andere zur Aufklarung
der Sache erforderlichen Ermittlungen anstel-
len. Die Vorschriften des Buches 2 der Zivilpro-
zessordnung zu diesen Beweismitteln sind ent-
sprechend anzuwenden.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,,Patentamt” durch
die Worter ,,Deutsche Patent- und Marken-
amt“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angeflgt:

»Im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren fin-
det eine Anhdrung statt, wenn ein Beteilig-
ter dies beantragt oder das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt dies flir sachdienlich
erachtet.”

41.

43.

44.

45.
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In § 62 Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt” durch
die Worter ,,Deutsche Patent- und Markenamt” er-
setzt.

. § 63 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,,Deutsche Patent- und Marken-
amt“ und das Wort ,Patentamts” durch die
Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amts” ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Léschung“ durch
die Woérter ,Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit” ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort ,,Patentamt® durch
die Worter ,Deutsche Patent- und Markenamt*
und werden die Wérter ,oder das Léschungs-
verfahren“ durch ein Komma und die Worter
»Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,,Deutsche Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort ,Patentgerichts”
durch das Wort ,,Bundespatentgerichts® er-
setzt.

§ 64 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,(4) Uber die Erinnerung entscheidet ein Mit-
glied des Deutschen Patent- und Markenamts
durch Beschluss.”

§ 64a wird wie folgt gefasst:
»§ 64a

Kostenregelungen im Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt gilt fir die Kosten das Patentkosten-
gesetz.”

§ 65 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 4 werden die Worter ,und Lo-
schungsverfahren“ durch ein Komma und die
Worter ,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren® er-
setzt.

b) In Nummer 5 werden nach dem Wort ,,Kollek-
tivmarken® die Woérter ,und Gewahrleistungs-
marken“ eingeflgt.

c) In Nummer 6 werden nach dem Wort ,,Marken*
die Worter ,sowie Uber Widerspruchs- und
Nichtigkeitsverfahren® eingefiigt.

d) In Nummer 7 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt“ und das Wort ,,Gemeinschaftsmarken®
durch das Wort ,,Unionsmarken” ersetzt.
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e) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 ein-
geflgt:

,»,8. Bestimmungen Uber die in das Register auf-
zunehmenden Angaben Uber Lizenzen zu
treffen,”.

f) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9.

g) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10 und
das Wort ,Patentamts“ wird durch die Worter
,Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

h) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.

i) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und
nach dem Wort ,Beamte” werden die Worter
,und Beamtinnen®“ und nach den Wértern ,,L6-
schung von Marken“ die Wérter ,,aufgrund Ver-
zichts, Verfalls oder Nichtigkeit“ eingeflgt und
wird die Angabe ,,§§ 53 und 54“ durch die An-
gabe ,,§ 53“ ersetzt.

j) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und
nach dem Wort ,,Beamte” werden die Worter
»und Beamtinnen“ eingefiigt.

k) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14.
Nach § 65 wird folgender § 65a eingeflgt:
»S 65a
Verwaltungszusammenarbeit

Das Deutsche Patent- und Markenamt arbeitet
in den Tétigkeitsbereichen, die fur den nationalen,
internationalen und den Markenschutz in der
Européischen Union von Belang sind, effektiv mit
anderen nationalen Markenamtern, der Weltorga-
nisation fur geistiges Eigentum und dem Amt der
Européischen Union flr geistiges Eigentum zu-
sammen und fordert die Angleichung von Vorge-
hensweisen und Instrumenten im Zusammenhang
mit der Prifung, Eintragung, Verwaltung und L6-
schung von Marken.“

Die Uberschrift des Teils 3 Abschnitt 5 wird wie
folgt gefasst:

»Abschnitt 5

Verfahren vor
dem Bundespatentgericht”.

§ 66 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentgericht®
durch das Wort ,,Bundespatentgericht” er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Patentamt” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Mar-
kenamt“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentamt” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 4 bis 6 wird jeweils das Wort
»,Patentgericht® durch das Wort ,Bundespa-
tentgericht” ersetzt.

In § 67 Absatz 1 wird das Wort ,Patentgerichts”
durch das Wort ,,Bundespatentgerichts® ersetzt.

50.

51.

52.

53.

54.
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§ 68 wird wie folgt gefasst:
»§ 68

Beteiligung des
Prasidenten oder der Prasidentin
des Deutschen Patent- und Markenamts

(1) Der Prasident oder die Prasidentin des
Deutschen Patent- und Markenamts kann, wenn
er oder sie dies zur Wahrung des 6ffentlichen In-
teresses als angemessen erachtet, im Beschwer-
deverfahren dem Bundespatentgericht gegeniber
schriftliche Erklarungen abgeben, an den Termi-
nen teilnehmen und in ihnen Ausflihrungen ma-
chen. Schriftliche Erkldrungen des Préasidenten
oder der Préasidentin des Deutschen Patent- und
Markenamts sind den Beteiligten von dem Bun-
despatentgericht mitzuteilen.

(2) Das Bundespatentgericht kann, wenn es
dies wegen einer Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung als angemessen erachtet, dem Prasi-
denten oder der Prasidentin des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts anheimgeben, dem Be-
schwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang
der Beitrittserklarung erlangt der Prasident oder
die Prasidentin des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts die Stellung eines oder einer Beteiligten.”

In § 69 Nummer 2 und 3 wird jeweils das Wort
,Patentgericht“ durch das Wort ,Bundespatent-
gericht” ersetzt.

§ 70 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das
Wort ,,Patentgericht“ durch das Wort ,,Bun-
despatentgericht” ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Worter ,Deutsche Patent- und
Markenamt® ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird das Wort ,Patentamt®
durch die Worter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

b) In Absatz 4 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutsche Patent- und Markenamt*
ersetzt.

§ 71 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patent-
gericht“ durch das Wort ,Bundespatentgericht®
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Dem Préasidenten oder der Prasidentin
des Deutschen Patent- und Markenamts kon-
nen Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder
sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Ver-
fahren Antrage gestellt hat.”

c) In Absatz 3 wird das Wort ,Patentgericht”
durch das Wort ,,Bundespatentgericht” ersetzt.

d) In Absatz 4 wird das Wort ,L&schung” durch
die Worter ,Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit” ersetzt.

In § 72 Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt“ durch

die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt”

ersetzt.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

§ 73 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patent-
gericht“ durch das Wort ,Bundespatentgericht®
ersetzt.

In Absatz 2 Satz 1 werden die Woérter ,,Der Vor-
sitzende oder ein von ihm zu bestimmendes
Mitglied des Senats“ durch die Woérter ,Der
oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr
zu bestimmendes Mitglied des Senats“ und
wird das Wort ,Patentgerichts® durch das Wort
»,Bundespatentgerichts” ersetzt.

In § 74 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 3
sowie § 78 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils das Wort
sPatentgericht* durch das Wort ,,Bundespatent-
gericht” ersetzt.

b

-~

§ 76 wird wie folgt gefasst:
«§ 76
Gang der Verhandlung

(1) Der oder die Vorsitzende erdffnet und leitet
die miindliche Verhandlung.

(2) Nach Aufruf der Sache tragt der oder die
Vorsitzende oder der Berichterstatter oder die Be-
richterstatterin den wesentlichen Inhalt der Akten
Vor.

(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort,
um ihre Antrage zu stellen und zu begrinden.

(4) Der oder die Vorsitzende hat die Sache mit
den Beteiligten in tatsachlicher und rechtlicher
Hinsicht zu erdrtern.

(5) Der oder die Vorsitzende hat jedem Mitglied
des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu
stellen. Wird eine Frage beanstandet, so entschei-
det der Senat.

(6) Nach Erorterung der Sache erklart der oder
die Vorsitzende die miundliche Verhandlung flr
geschlossen. Der Senat kann die Wiederer6ffnung
beschlieBen.”

§ 79 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Patentgerichts®
durch das Wort ,,Bundespatentgerichts” er-
setzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort ,Patentgericht”
durch das Wort ,,Bundespatentgericht” er-
setzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentgerichts®
durch das Wort ,Bundespatentgerichts® er-
setzt.

In § 80 Absatz 1 und 4 Satz 1, § 81 Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 2 in dem Satzteil vor Num-
mer 1, Absatz 5 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 sowie
§ 81a Absatz 1 wird jeweils das Wort ,Patent-
gericht* durch das Wort ,Bundespatentgericht®
ersetzt.

§ 82 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort
,Patentgericht“ durch das Wort ,Bundes-
patentgericht” ersetzt.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil | Nr. 45, ausgegeben zu Bonn am 14. Dezember 2018

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Patentgerichts”
durch das Wort ,Bundespatentgerichts® er-
setzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,Patent-
gericht“ durch das Wort ,Bundespatentgericht®
ersetzt.

In § 83 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patent-
gerichts” durch das Wort ,,Bundespatentgerichts®
ersetzt.

In § 87 Absatz 2 werden die Worter ,,Prasident des
Patentamts” durch die Worter ,,Prasident oder die
Prasidentin des Deutschen Patent- und Marken-
amts” ersetzt.

In § 89 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das
Wort ,Patentgericht“ durch das Wort ,Bundes-
patentgericht® ersetzt.

§ 90 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,Ldschung*”
durch die Wérter ,Erklarung des Verfalls oder
der Nichtigkeit® ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Dem Prasidenten oder der Préasidentin
des Deutschen Patent- und Markenamts kon-
nen Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder
sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in
dem Verfahren Antréage gestellt hat.”

In § 91 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Wérter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt“ und das Wort ,Patentgericht“ durch das
Wort ,Bundespatentgericht” ersetzt.

In § 91a Absatz 1 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Woérter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

In § 92 werden die Worter ,,Patentamt, dem Pa-
tentgericht“ durch die Woérter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt, dem Bundespatentgericht” er-
setzt.

In § 93 Satz 1 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,,Deutschen Patent- und Markenamt*
und das Wort ,Patentgericht® durch das Wort
»,Bundespatentgericht“ ersetzt.

In § 94 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und
in Nummer 3 Satz 1 wird jeweils das Wort ,Patent-
amt“ durch die Woérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 95 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,,Patent-
amt setzt das Patentgericht auf Ersuchen des
Patentamts” durch die Woérter ,Deutschen Pa-
tent- und Markenamt setzt das Bundespatent-
gericht auf Ersuchen des Deutschen Patent-
und Markenamts® ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Patent-
gerichts“ durch das Wort ,Bundespatent-
gerichts” ersetzt.
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§ 95a wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt“ durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Patentge-
richts“ durch das Wort ,,Bundespatentgerichts”
ersetzt.

c) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort ,Patent-
amt“ durch die Wérter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

§ 96 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort ,Patentamt”
durch die Worter ,Deutschen Patent- und Mar-
kenamt®“ und jeweils das Wort ,Patentgericht”
durch das Wort ,,Bundespatentgericht” ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,Patentamt”
durch die Worter ,Deutsche Patent- und Mar-
kenamt“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort ,,Patentamt“ durch
die Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt“ und das Wort ,Patentgericht” durch das
Wort ,Bundespatentgericht” ersetzt.

In § 96a wird das Wort ,Patentgericht” durch das
Wort ,Bundespatentgericht® ersetzt.

Dem § 97 Absatz 1 wird folgender Satz angefligt:

»Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als
solche bezeichnet werden.*

§ 98 wird wie folgt gefasst:
»§ 98
Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen
Kollektivmarken kdénnen nur Verbédnde von Her-
stellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern
oder Héndlern sein, einschlieBlich der Dachver-
bande und Spitzenverbdnde, deren Mitglieder
selbst Verbéande sind, die die Fahigkeit haben, im
eigenen Namen Trager von Rechten und Pflichten
zu sein, Vertrdge zu schlieBen oder andere
Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht
zu klagen und verklagt zu werden. Diesen Verban-
den sind die juristischen Personen des offent-
lichen Rechts gleichgestellt.”

§ 100 wird wie folgt geédndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefligt:

»Insbesondere kann eine solche Marke einem
Dritten, der zur Benutzung einer geografischen
Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegenge-
halten werden.*”

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die ernsthafte Benutzung einer Kollek-
tivmarke durch mindestens eine hierzu befugte
Person oder durch den Inhaber der Kollektiv-
marke gilt als Benutzung im Sinne des § 26.“

In § 101 Absatz 1 wird das Wort ,Markensatzung*“
durch das Wort , Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

§ 102 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift und den Absitzen 1 und 2 in
dem Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 3 wird

79.

80.

81.

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

2369

jeweils das Wort ,Markensatzung“ durch das
Wort ,Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 einge-
fagt:
»(4) Die Kollektivmarkensatzung wird im Re-
gister eingetragen.”

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das
Wort ,Markensatzung” wird durch das Wort
»Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

§ 103 wird wie folgt gefasst:
»§ 103
Prtfung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird
auBer nach § 37 auch dann zurlickgewiesen,
wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98
oder 102 entspricht oder wenn die Kollektivmar-
kensatzung gegen die offentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstoBt.

(2) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird
auBerdem zurlickgewiesen, wenn die Gefahr be-
steht, dass das Publikum Uber den Charakter oder
die Bedeutung der Marke irregefuhrt wird, insbe-
sondere wenn diese Marke den Eindruck erwe-
cken kann, als wére sie etwas anderes als eine
Kollektivmarke.

(3) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird
nicht zurlckgewiesen, wenn der Anmelder die
Kollektivmarkensatzung so &andert, dass die Zu-
rickweisungsgriinde der Absadtze 1 und 2 nicht
mehr bestehen.”

§ 104 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,,Markensat-
zung“ durch das Wort ,Kollektivmarkensat-
zung“ ersetzt.

In Absatz 1 wird das Wort ,Patentamt“ durch
die Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-

amt“ und das Wort ,Markensatzung“ durch
das Wort ,Kollektivmarkensatzung® ersetzt.

b

-~

c) In Absatz 2 wird das Wort ,,Markensatzung*“
durch das Wort ,Kollektivmarkensatzung® er-
setzt.

d

-

Die folgenden Absatze 3 und 4 werden ange-
fagt:

»(3) FUr die Zwecke dieses Gesetzes wird
die Anderung der Kollektivmarkensatzung erst
ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Ande-
rung im Register eingetragen ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemaB
§ 37 Absatz 6 Satz 2 kdnnen auch in Bezug
auf geédnderte Kollektivmarkensatzungen ein-
gereicht werden.”

§ 105 wird wie folgt geédndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die
Worter ,wegen Verfalls“ durch die Wérter
Hfur verfallen erklart und“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,Marken-
satzung“ durch das Wort ,Kollektivmarken-
satzung“ ersetzt und wird das Wort ,,oder”
gestrichen.
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82.

83.

cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3
eingefligt:

,3. wenn die Art, in der die Marke von be-
rechtigten Personen benutzt worden ist,
bewirkt hat, dass die Gefahr besteht,
dass das Publikum im Sinne von § 103
Absatz 2 irregefiihrt wird, oder”.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4
und das Wort ,Markensatzung“ wird jeweils
durch das Wort ,Kollektivmarkensatzung*“
ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Léschung” durch
die Worter ,Erklarung des Verfalls“ und das
Wort ,Patentamt“ durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamt® ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 54“ durch die
Angabe ,,§ 53 ersetzt.

§ 106 wird wie folgt gefasst:
»§ 106

Nichtigkeit wegen
absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird
auBer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgriin-
den auf Antrag fur nichtig erklart und geldscht,
wenn sie entgegen § 103 eingetragen worden ist.
Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Kollektivmarken-
satzung, so wird die Eintragung nicht fir nichtig
erklart und geldscht, wenn der Inhaber der Kollek-
tivmarke die Kollektivmarkensatzung so &ndert,
dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und
Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich
nach § 53.¢

Nach § 106 wird folgender Teil 5 eingeflgt:
s1eil 5
Gewabhrleistungsmarken

§ 106a
Gewahrleistungsmarken

(1) Der Inhaber der Gewahrleistungsmarke ge-
wahrleistet fir die Waren und Dienstleistungen, flr
die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder
mehrerer der folgenden Eigenschaften:

1. das Material,

2. die Art und Weise der Herstellung der Waren
oder der Erbringung der Dienstleistungen,

3. die Qualitat, die Genauigkeit oder andere Ei-
genschaften mit Ausnahme der geografischen
Herkunft.

Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienst-
leistungen, fir die die Gewahrleistung besteht,
von solchen Waren und Dienstleistungen zu unter-
scheiden, flr die keine derartige Gewahrleistung
besteht. Eine Gewahrleistungsmarke muss bei
der Anmeldung als solche bezeichnet werden.

(2) Auf Gewahrleistungsmarken sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in
diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.
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§ 106b

Inhaberschaft
und ernsthafte Benutzung

(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetrage-
nen Gewahrleistungsmarken kann jede natirliche
oder juristische Person einschlieBlich Einrichtun-
gen, Behorden und juristischer Personen des 6f-
fentlichen Rechts sein, sofern sie keine Tatigkeit
auslibt, die die Lieferung von Waren oder Dienst-
leistungen, fir die eine Gewahrleistung besteht,
umfasst.

(2) Die ernsthafte Benutzung einer Gewahrleis-
tungsmarke durch mindestens eine hierzu befugte
Person gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

§ 106¢c
Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Gewahrleistungsmarkensat-
zung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur
Benutzung der Gewahrleistungsmarke berechtigte
Person Klage wegen Verletzung der Gewahrleis-
tungsmarke nur erheben, wenn der Inhaber der
Gewabhrleistungsmarke dem zustimmit.

(2) Der Inhaber der Gewéahrleistungsmarke
kann auch Ersatz des Schadens verlangen, der
den zur Benutzung der Gewahrleistungsmarke be-
rechtigten Personen aus der unbefugten Benut-
zung der Gewahrleistungsmarke oder eines &hn-
lichen Zeichens entstanden ist.

§ 106d
Gewahrleistungsmarkensatzung

(1) Der Anmeldung der Gewahrleistungsmarke
muss eine Gewahrleistungsmarkensatzung beige-
fugt sein.

(2) Die Gewahrleistungsmarkensatzung muss
mindestens enthalten:

1. Name des Inhabers der Gewé&hrleistungsmarke,

2. eine Erklarung des Inhabers der Gewahrleis-
tungsmarke, selbst keine Téatigkeit auszulben,
die die Lieferung von Waren oder Dienstleistun-
gen, fur die eine Gewahrleistung ibernommen
wird, umfasst,

3. eine Darstellung der Gewéhrleistungsmarke,

4. die Angabe der Waren und Dienstleistungen,
fur die eine Gewahrleistung bestehen soll,

5. Angaben darlber, welche Eigenschaften der
Waren oder Dienstleistungen von der Gewahr-
leistung umfasst werden,

6. die Bedingungen fir die Benutzung der Ge-
wahrleistungsmarke, insbesondere die Bedin-
gungen fir Sanktionen,

7. Angaben Uber die zur Benutzung der Gewahr-
leistungsmarke befugten Personen,

8. Angaben Uber die Art und Weise, in der der In-
haber der Gewahrleistungsmarke die von der
Gewabhrleistung umfassten Eigenschaften zu
prifen und die Benutzung der Marke zu Uber-
wachen hat,
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9. Angaben Uber die Rechte und Pflichten der Be-
teiligten im Fall von Verletzungen der Gewahr-
leistungsmarke.

(3) Die Gewahrleistungsmarkensatzung wird im
Register eingetragen.

(4) Die Einsichtnahme in die Gewahrleistungs-
markensatzung steht jeder Person frei.

§ 106e
Prifung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Gewahrleistungs-
marke wird auBer nach § 37 auch zurlickgewie-
sen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der
§§ 106a, 106b Absatz 1 oder § 106d entspricht
oder wenn die Gewahrleistungsmarkensatzung
gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sit-
ten verstoBt.

(2) Die Anmeldung einer Gewahrleistungs-
marke wird auBerdem zurlickgewiesen, wenn die
Gefahr besteht, dass das Publikum Uber den Cha-
rakter oder die Bedeutung der Marke irregeflihrt
wird, insbesondere wenn diese Marke den Ein-
druck erwecken kann, als ware sie etwas anderes
als eine Gewahrleistungsmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zurlickgewiesen,
wenn der Anmelder die Gewé&hrleistungsmarken-
satzung so &ndert, dass die Zurlickweisungs-
grinde der Absétze 1 und 2 nicht mehr bestehen.

§ 106f

Anderung der
Gewaéhrleistungsmarkensatzung

(1) Der Inhaber der Gewahrleistungsmarke hat
dem Deutschen Patent- und Markenamt jede An-
derung der Gewahrleistungsmarkensatzung mit-
zuteilen.

(2) Im Fall einer Anderung der Gewdéhrleis-
tungsmarkensatzung sind die §§ 106d und 106e
entsprechend anzuwenden.

(8) Fir die Zwecke dieses Gesetzes wird die
Anderung der Gewihrleistungsmarkensatzung
erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Ande-
rung ins Register eingetragen worden ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemaB
§ 37 Absatz 6 Satz 2 kénnen auch in Bezug auf
geanderte Gewahrleistungsmarkensatzungen ein-
gereicht werden.

§ 1069
Verfall

(1) Die Eintragung einer Gewahrleistungsmarke
wird auBer aus den in § 49 genannten Verfalls-
grinden auf Antrag auch in den folgenden Féllen
fur verfallen erklart und geléscht:

1. wenn der Inhaber der Gewé&hrleistungsmarke
die Erfordernisse des § 106b nicht mehr erflillt,

2. wenn der Inhaber der Gewahrleistungsmarke
keine geeigneten MaBnahmen trifft, um zu ver-
hindern, dass die Gewahrleistungsmarke miss-
brauchlich in einer der Gewahrleistungsmar-

84.

85.
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kensatzung widersprechenden Weise benutzt
wird,

3. wenn die Gewahrleistungsmarke von berech-
tigten Personen so benutzt worden ist, dass
die Gefahr besteht, dass das Publikum nach
§ 106e Absatz 2 irregefiihrt wird, oder

4. wenn eine Anderung der Gewahrleistungsmar-
kensatzung entgegen § 106f Absatz 2 gemaB
§ 106d Absatz 3 in das Register eingetragen
worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der
Gewahrleistungsmarke die Gewahrleistungs-
markensatzung erneut so andert, dass der Ver-
fallsgrund nicht mehr besteht.

(2) Als eine missbrauchliche Benutzung im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist es insbeson-
dere anzusehen, wenn die Benutzung der Ge-
wéhrleistungsmarke durch andere als die zur Be-
nutzung befugten Personen geeignet ist, das Pu-
blikum zu tduschen.

(3) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls nach
Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Marken-
amt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach
§ 53.

§ 106h

Nichtigkeit wegen
absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Gewahrleistungsmarke
wird auBer aus den in § 50 genannten Nichtig-
keitsgrinden auf Antrag auch fir nichtig erklart
und geldscht, wenn sie entgegen § 106e nicht zu-
rickgewiesen und eingetragen worden ist. Betrifft
der Nichtigkeitsgrund die Gewahrleistungsmar-
kensatzung, so wird die Eintragung nicht fur nich-
tig erklart und geldscht, wenn der Inhaber der Ge-
wahrleistungsmarke die Gewahrleistungsmarken-
satzung so &ndert, dass der Nichtigkeitsgrund
nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und
Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich
nach § 53.¢

Der bisherige Teil 5 wird Teil 6 und die Uberschrift
wird wie folgt gefasst:

s1eil 6

Schutz von
Marken nach dem Madrider
Markenabkommen und nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen; Unionsmarken®.

§ 107 wird wie folgt gefasst:
»§ 107

Entsprechende Anwendung
der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf
internationale Registrierungen von Marken nach
der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 des
Madrider Abkommens vom 14. April 1891 Uber die
internationale Registrierung von Marken
(BGBI. 1970 Il S. 293, 418) (Madrider Markenab-
kommen), die durch Vermittlung des Deutschen
Patent- und Markenamts vorgenommen werden
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86.

87.

88.

89.

oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend
anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im
Madrider Markenabkommen nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Samtliche Antrage sowie sonstige Mitteilun-
gen im Verfahren der internationalen Registrierung
und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistun-
gen sind nach Wahl des Antragstellers entweder
in franzdsischer oder in englischer Sprache einzu-
reichen.”

In § 108 Absatz 1, § 111 Absatz 1 und § 112 Ab-
satz 1 wird jeweils das Wort ,Patentamt” durch
die Worter ,Deutschen Patent- und Markenamt”
ersetzt.

Die Uberschrift des § 114 wird wie folgt gefasst:
.8 114

Widerspruch gegen
eine international registrierte Marke*.

§ 115 wird wie folgt gefasst:
»§ 115
Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags auf Erklarung des
Verfalls einer Marke (§ 49) oder der Nichtigkeit we-
gen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder alte-
rer Rechte (§ 51) tritt fur international registrierte
Marken der Antrag auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach
§ 49 Absatz 1 wegen mangelnder Benutzung ge-
stellt, so tritt an die Stelle des Tages, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen die Marke méglich ist,

1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungsver-
fahren abgeschlossen wurde, oder

2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Ab-
satz 2 des Madrider Markenabkommens abge-
laufen ist, sofern bis zu diesem Zeitpunkt dem
Internationalen Biro der Weltorganisation fiir
geistiges Eigentum weder eine Mitteilung tber
die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung
Uber die vorldufige Schutzverweigerung zuge-
gangen ist.“

§ 116 wird wie folgt gefasst:
~8 116

Widerspruch aufgrund
einer international registrierten Marke
und Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
aufgrund einer international registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international registrier-
ten Marke Widerspruch gegen die Eintragung ei-
ner Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 mit der
MaBgabe anzuwenden, dass an die Stelle des
Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen
die Marke méglich war, einer der in § 115 Absatz 2
bezeichneten Tage tritt.

(2) Wird aufgrund einer international registrier-
ten Marke ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit
einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt, so
ist § 53 Absatz 5 mit der MaBgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich war,

90.

91.

92.

93.

94.

95.
96.
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einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage
tritt.”

In § 117 werden die Wérter ,, Tages der Eintragung
der Marke der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag
tritt“ durch die Woérter ,Zeitpunkts, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen die Marke méglich war,
einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage
tritt” ersetzt.

In § 118 werden die Worter ,Das Patentamt”
durch die Woérter ,,Das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt“ und die Worter ,vom Patentamt“ durch
die Worter ,vom Deutschen Patent- und Marken-
amt” ersetzt.

In § 119 Absatz 1 wird das Wort ,Patentamts”
durch die Woérter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amts® ersetzt.

In § 120 Absatz 1 Satz 1, § 123 Absatz 1 Satz 1
und § 125 Absatz 1 wird jeweils das Wort ,,Patent-
amt“ durch die Worter ,Deutschen Patent- und
Markenamt® ersetzt.

Die Uberschrift des Teils 6 Abschnitt 3 wird wie
folgt gefasst:

»Abschnitt 3
Unionsmarken®.
§ 125a wird aufgehoben.
§ 125b wird wie folgt gefasst:
»§ 125b

Anwendung der
Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Mar-
ken, die nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
des Rates vom 26. Februar 2009 tber die Unions-
marke (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch
die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom
24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322;
L 110 vom 26.4.2016, S. 4) gedndert worden ist
(Unionsmarkenverordnung), angemeldet oder ein-
getragen worden sind, in den Féllen der Num-
mern 1 und 2 unmittelbar und in den Fallen der
Nummern 3 bis 6 entsprechend wie folgt anzu-
wenden:

1. fUr die Anwendung des § 9 (relative Schutz-
hindernisse) sind angemeldete oder eingetra-
gene Unionsmarken mit &lterem Zeitrang den
nach diesem Gesetz angemeldeten oder einge-
tragenen Marken mit dlterem Zeitrang gleich-
gestellt, jedoch mit der MaBgabe, dass an die
Stelle der Bekanntheit im Inland geméB § 9 Ab-
satz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union
gemanB Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Uni-
onsmarkenverordnung tritt;

2. dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke
stehen neben den Anspriichen nach den Arti-
keln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die
Anspriiche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 7
und 8), Vernichtung und Ruckruf (§ 18), Aus-
kunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a),
Sicherung von Schadensersatzansprichen
(§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c) zu;

3. werden Anspriche aus einer eingetragenen
Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach
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diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jinge-
rem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Ab-
satz 1 entsprechend anzuwenden;

. wird ein Widerspruch gegen die Eintragung ei-

ner Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unions-
marke mit dlterem Zeitrang gestitzt, so ist § 43
Absatz 1 mit der MaBgabe entsprechend anzu-
wenden, dass an die Stelle der Benutzung der
Marke mit alterem Zeitrang gemaB § 26 die Be-
nutzung der Unionsmarke mit dlterem Zeitrang
nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung
tritt;

. wird ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder

der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke (§ 53
Absatz 1) auf eine eingetragene Unionsmarke
mit dlterem Zeitrang gestltzt, so ist

a) § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzu-
wenden;

b) § 53 Absatz 6 mit der MaBgabe entspre-
chend anzuwenden, dass an die Stelle der
Benutzung der Marke mit alterem Zeitrang
gemaB § 26 die Benutzung der Unionsmarke
nach Artikel 18 der Unionsmarkenverord-
nung tritt;

. Antrage auf Beschlagnahme bei der Einfuhr

und Ausfuhr kénnen von Inhabern eingetrage-
ner Unionsmarken in gleicher Weise gestellt
werden wie von Inhabern von nach diesem Ge-
setz eingetragenen Marken; die §§ 146 bis 149
sind entsprechend anzuwenden.”

97. § 125¢ wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Ist flr eine angemeldete oder eingetra-
gene Unionsmarke der Zeitrang einer im Regis-
ter des Deutschen Patent- und Markenamts
eingetragenen Marke nach Artikel 39 oder Arti-
kel 40 der Unionsmarkenverordnung in An-
spruch genommen worden und ist die im Re-
gister des Deutschen Patent- und Markenamts
eingetragene Marke wegen Nichtverldngerung
der Schutzdauer nach § 47 Absatz 6 oder we-
gen Verzichts nach § 48 Absatz 1 geldscht
worden, so kann auf Antrag nachtraglich die
Unglltigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder
wegen Nichtigkeit festgestellt werden. In die-
sem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

(2]

aa) In Satz 1 werden die Woérter ,L&schung we-
gen Verfalls oder wegen Nichtigkeit” durch
die Worter ,Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit” ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Ldschung” durch
die Worter ,Erklarung des Verfalls“ ersetzt.

In Absatz 3 werden die Worter ,Verfahren zur
Léschung” durch die Woérter ,Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren“ und die Woérter ,L6-
schung der Eintragung“ durch die Woérter ,Er-
klarung des Verfalls oder der Nichtigkeit” er-
setzt.
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98. § 125d wird wie folgt geédndert:

a)

b)

c)

In der Uberschrift wird das Wort ,Gemein-
schaftsmarken® durch das Wort ,,Unionsmar-
ken® ersetzt.

Die Abséatze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Ist dem Deutschen Patent- und Marken-
amt ein Antrag auf Umwandlung einer ange-
meldeten oder eingetragenen Unionsmarke
nach Artikel 139 Absatz 3 der Unionsmarken-
verordnung Ubermittelt worden, so sind die Ge-
buhr und die Klassengebihren nach dem Pa-
tentkostengesetz fir das Umwandlungsverfah-
ren mit Zugang des Umwandlungsantrages
beim Deutschen Patent- und Markenamt féllig.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine
Marke, die noch nicht als Unionsmarke einge-
tragen war, so wird der Umwandlungsantrag
wie die Anmeldung einer Marke zur Eintragung
in das Register des Deutschen Patent- und
Markenamts behandelt mit der MaBgabe, dass
an die Stelle des Anmeldetages nach § 33 Ab-
satz 1 der Anmeldetag der Unionsmarke nach
Artikel 32 der Unionsmarkenverordnung oder
der Tag einer fur die Unionsmarke in Anspruch
genommenen Prioritat tritt. War flr die Anmel-
dung der Unionsmarke der Zeitrang einer im
Register des Deutschen Patent- und Marken-
amts eingetragenen Marke nach Artikel 39 der
Unionsmarkenverordnung in Anspruch genom-
men worden, so tritt dieser Zeitrang an die
Stelle des nach Satz 1 maBgeblichen Tages.”
In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Gemein-
schaftsmarke® durch das Wort ,,Unionsmarke*
und das Wort ,Patentamt“ durch die Worter
,Deutsche Patent- und Markenamt” ersetzt.

99. § 125e wird wie folgt gedndert:

a)

b)

c)

d

-

e)

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
»§ 125e

Unionsmarkenstreitsachen;
Unionsmarkengerichte®.

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fir alle Klagen, firr die nach der Unions-
markenverordnung die Unionsmarkengerichte
im Sinne des Artikels 123 Absatz 1 der Unions-
markenverordnung zusténdig sind (Unions-
markenstreitsachen), sind als Unionsmarken-
gerichte im ersten Rechtszug die Landgerichte
ohne Ricksicht auf den Streitwert ausschlieB-
lich zustandig.”

In Absatz 2 wird jeweils das Wort ,Gemein-
schaftsmarkengericht® durch das Wort ,Uni-
onsmarkengericht® ersetzt.

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,Gemein-
schaftsmarkenstreitsachen“ durch das Wort
,Unionsmarkenstreitsachen“ und das Wort
»~Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das
Wort ,Unionsmarkengerichte” ersetzt.

In Absatz 4 wird das Wort ,,Gemeinschafts-
markengerichten® durch das Wort ,Unions-
markengerichten“ und das Wort ,Gemein-
schaftsmarkengericht“ durch das Wort ,Uni-
onsmarkengericht® ersetzt.
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f) In Absatz 5 werden das Wort ,,Gemeinschafts-
markengerichten® durch das Wort ,,Unionsmar-
kengerichten® und die Angabe ,,§ 140 Absatz 3“
durch die Angabe ,,§ 140 Absatz 4“ ersetzt.

100. In § 125f wird jeweils das Wort ,,Gemeinschafts-
markengerichte* durch das Wort ,Unionsmarken-
gerichte® ersetzt.

101. § 125g wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Gemein-
schaftsmarkengerichte” durch das Wort ,,Uni-
onsmarkengerichte” ersetzt.

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Sind nach Artikel 125 der Unionsmarkenver-
ordnung deutsche Unionsmarkengerichte inter-
national zustandig, so gelten flr die ortliche
Zustandigkeit dieser Gerichte die Vorschriften
entsprechend, die anzuwenden waren, wenn
es sich um eine beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingereichte Anmeldung einer
Marke oder um eine im Register des Deutschen
Patent- und Markenamts eingetragene Marke
handelte.”

102. § 125h wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das
Wort ,Gemeinschaftsmarke“ durch das
Wort ,Unionsmarke” und werden die Wor-
ter ,Harmonisierungsamt fir den Binnen-
markt (Marken, Muster und Modelle)* durch
die Worter ,Amt der Européaischen Union
fur geistiges Eigentum” ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird jeweils das Wort ,,Ge-
meinschaftsmarke” durch das Wort ,Uni-
onsmarke“ ersetzt.

cc) In dem Satzteil nach Nummer 4 wird das
Wort ,Gemeinschaftsmarken“ durch das
Wort ,,Unionsmarken® ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Gemein-

schaftsmarken®“ durch das Wort ,,Unionsmar-
ken“ ersetzt.

103. § 125i wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
,Fur die Erteilung der Vollstreckungsklausel
nach Artikel 110 Absatz 2 Satz 3 der Unions-

markenverordnung ist das Bundespatentge-
richt zusténdig.”
b) In Satz 2 wird das Wort ,Patentgerichts® durch
das Wort ,Bundespatentgerichts® ersetzt.
104. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.
105. Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.
106. § 140 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fagt:

»(3) Zur Sicherung der in diesem Gesetz be-
zeichneten Anspriiche auf Unterlassung kon-
nen einstweilige Verfligungen auch ohne die
Darlegung und Glaubhaftmachung der in den

§§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Voraussetzungen erlassen werden.*

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

107.
108.

109.

110.
111.

112.

Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.

In § 143 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils
nach der Angabe ,§ 14 Abs. 2“ die Angabe
»Satz 1“ eingefigt.

§ 143a wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,Gemein-
schaftsmarke® durch das Wort ,,Unionsmarke*
ersetzt.

b) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wer-
den die Worter ,,Gemeinschaftsmarke nach Ar-
tikel 9 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
Uber die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fas-
sung) (ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1) durch
die Worter ,Unionsmarke nach Artikel 9 Ab-

satz 1 der Unionsmarkenverordnung” ersetzt.
Der bisherige Teil 9 wird Teil 10.
§ 157 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Dies gilt auch dann, wenn nach dem 1. Januar
1995 eine Klage nach § 55 auf Léschung der Ein-
tragung einer Marke erhoben worden ist oder
nach dem 1. Mai 2020 ein Antrag nach § 53 auf
Erklarung des Verfalls und der Nichtigkeit einer
Marke gestellt wird, die vor dem 1. Januar 1995
eingetragen worden ist.”

~

§ 158 wird durch die folgenden §§ 158 und 159
ersetzt:
»8§ 158
Ubergangsvorschriften

(1) Artikel 229 § 6 des Einflhrungsgesetzes zum
Burgerlichen Gesetzbuche findet mit der MaBgabe
entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis
zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vor-
schriften des Burgerlichen Gesetzbuchs Uber die
Verjahrung in der bis zum 1. Januar 2002 gelten-
den Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009
eingereicht worden, ist flir den gegen die Eintra-
gung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2
in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung
anzuwenden.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober
2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wor-
den, ist flr den gegen die Eintragung erhobenen
Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum
14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar
2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4
keine Anwendung.

(5) Ist in einem Verfahren Uber einen Wider-
spruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben
worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der
Widerspruch erhoben worden ist, bestritten wor-
den oder wird die Benutzung in einem solchen
Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die
§§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden
Fassung weiter anzuwenden.

(6) Ist der Antrag auf Léschung einer eingetra-
genen Marke wegen Verfalls gemaB § 49 vor dem
14. Januar 2019 gestellt oder die Loschungsklage
wegen Verfalls oder aufgrund alterer Rechte ge-
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maB § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden,
so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1,
§ 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden
Fassung weiter anzuwenden.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht fur
Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt angemeldet wor-
den sind.

(8) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur fir Antrage
gemaB § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar
2019 erhoben worden sind. Ist der Antrag geméafi
§ 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt
worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher gel-
tenden Fassung anzuwenden.

(9) Fir Erinnerungen und Beschwerden, die vor
dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gel-
ten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober
2009 geltenden Fassung. Fur mehrseitige Verfah-
ren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung
und von einem anderen Beteiligten Beschwerde
eingelegt worden ist, ist fur die Anwendbarkeit
der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung
der Beschwerde maBgebend.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht fur Kollektivmar-
ken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen
worden sind.

§ 159
Schutzdauer und Verldngerung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes Uber die
Schutzdauer und ihre Verldngerung (§ 47) sind
auf vor dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken
mit der MaBgabe anzuwenden, dass fir die Be-
rechnung der Frist, nach der die Schutzdauer en-
det, § 47 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden
Fassung weiter anzuwenden ist.

(2) Fur eingetragene Marken, deren Schutz-
dauer gemaB § 47 Absatz 1 spatestens zwolf Mo-
nate nach dem 31. Januar 2019 endet, sind die
§§ 3, 5 und 7 des Patentkostengesetzes vom
13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656), das zuletzt
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016
(BGBI. | S. 558) gedndert worden ist, in ihrer bis
dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 2

Anderung der
Markenverordnung

c) Die Angaben zu den §§ 10 und 10a werden
durch folgende Angabe ersetzt:

»§ 10 Farbmarken®.

d) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:
»§ 11 Klangmarken®.

e) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

»§ 12 Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mus-
termarken, Bewegungsmarken, Multime-
diamarken, Hologrammmarken®.

f) Nach der Angabe zu § 12 wird folgende Angabe
eingefligt:

»,§ 12a Sonstige Markenformen®.

Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

Q

»§ 15 Fremdsprachige Anmeldungen, Darstel-
lungen mit nichtlateinischen Schriftzei-
chen®.

h) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:
»§ 19 Klassifizierung“.
i) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

»§ 22 (weggefallen)”.

j) Die Angaben zu den §§ 41 und 42 werden wie
folgt gefasst:

»§ 41 Verfall

§ 42 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhin-
dernisse und alterer Rechte”.

k) Nach der Angabe zu § 42 werden die folgenden
Angaben eingeflgt:

»~Abschnitt 6
Lizenz

§ 42a Eintragung einer Lizenz
§ 42b Anderung oder Léschung einer Lizenz

§ 42c Erklarung der Lizenzierungs- oder Verau-
Berungsbereitschaft”.

. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort ,Wieder-

gabe“ durch das Wort ,Darstellung” und die An-
gabe ,§ 6a Absatz 2 durch die Angabe ,§ 6b Ab-
satz 2“ ersetzt.

. § 4 wird wie folgt gefasst:

»§ 4

Anmeldung von

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBI. |
S. 872), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 2. Juni 2016 (BGBI. | S. 1354) gedndert worden ist,
wird wie folgt geédndert:

Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarken

(1) Falls die Eintragung als Kollektiv- oder Ge-
wéhrleistungsmarke beantragt wird, muss eine ent-
sprechende Erkldrung bei der Anmeldung abgege-
ben werden.

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt gedndert:

a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:

(2) Kollektivmarken- oder Gewahrleistungsmar-
kensatzungen in Papier sind ungebunden einzurei-
chen.

+»§ 4 Anmeldung von Kollektiv- oder Gewahr-
leistungsmarken®.

b) Die Angabe zu § 6a wird durch die folgenden

(3) Im Fall von Anderungen von Kollektivmarken-
Angaben ersetzt:

oder Gewaéhrleistungsmarkensatzungen ist jeweils
eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen.

(4) Die Abséatze 2 und 3 gelten auch fir Sat-
zungsanderungen nach Eintragung.”

»§ 6a Markendarstellung
§ 6b Markenbeschreibung®.
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4. § 6 wird wie folgt gefasst:

»§ 6
Angaben zur Markenform

In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke
als

. Wortmarke (§ 7),

. Bildmarke (§ 8),

. dreidimensionale Marke (§ 9),
. Farbmarke (§ 10),

. Klangmarke (§ 11),

. Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermar-
ke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Holo-
grammmarke (§ 12) oder

7. sonstige Marke (§ 12a)
in das Register eingetragen werden soll.“
. § 6a wird durch die folgenden §§ 6a und 6b ersetzt:
»§ 6a
Markendarstellung

o OB W N =

(1) Die Marke bedarf einer Darstellung, die den
Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengeset-
zes genlgt. Die Darstellung kann in Papierform
oder auf einem Datentréager eingereicht werden.
Der Datentrdger muss vom Deutschen Patent- und
Markenamt auslesbar sein. Die beim Deutschen
Patent- und Markenamt lesbaren Datentragertypen
und Formatierungen werden auf der Internetseite
www.dpma.de bekannt gegeben. Ist nach MaB-
gabe dieser Verordnung die Einreichung mehrerer
Ansichten moglich, missen alle Ansichten in einer
einzigen Datei enthalten sein. Ist der Datentréger
nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht einge-
reicht.

(2) Bei sonstigen Marken, die sich nicht ander-
weitig darstellen lassen, ist eine Darstellung durch
Text als alleiniges Darstellungsmittel méglich, wenn
der Text den Gegenstand des Schutzes der Marke
nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes klar und
eindeutig bestimmbar macht. Der Text darf bis zu
150 Worter umfassen, muss fortlaufend sein und
darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungs-
elemente enthalten.

(3) Ist die Darstellung einer Markenform durch
verschiedene Mittel mdglich, entscheidet der An-
melder Uber die Art der Darstellung. Wird die glei-
che Darstellung der Marke auf Papier und auf einem
Datentrager eingereicht, ist die Darstellung auf ei-
nem Datentrdger flir den Schutzgegenstand maB-
geblich. Fir die Bestimmung des Anmeldetages
ist in den Fallen des Satzes 2 das zuerst einge-
reichte Darstellungsmittel maBgeblich.

§ 6b
Markenbeschreibung

(1) Far alle Markenformen auBer Wortmarken im
Sinne des § 7 kann mit der Markenanmeldung zur
Erlauterung der Markendarstellung eine Markenbe-
schreibung eingereicht werden.

(2) Eine Markenbeschreibung muss mit der Mar-
kenanmeldung eingereicht werden, wenn der Ge-
genstand des Schutzes der Marke erst dadurch be-
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stimmbar wird. Dies gilt insbesondere fur die Mar-
kenformen nach § 12 und flir sonstige Markenfor-
men nach § 12a.

(3) Die Markenbeschreibung muss den Gegen-
stand des Schutzes der Marke in objektiver Weise
konkretisieren.

(4) Die Markenbeschreibung darf bis zu 150
Worter enthalten und ist auf einem gesonderten
Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A4) ein-
zureichen. Sie muss aus einem fortlaufenden Text
bestehen und darf keine grafischen oder sonstigen
Gestaltungselemente enthalten.”

. § 8 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die
Marke als Wort-Bild-Marke oder reine Bildmarke
eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung
eine grafische Darstellung der Marke beizufl-
gen. Soll die Marke in Schwarz-WeiB eingetra-
gen werden, so ist die grafische Darstellung in
Schwarz-WeiB einzureichen. Soll die Marke in
Farbe eingetragen werden, so ist die grafische
Darstellung in Farbe einzureichen und die Far-
ben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.”

In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Wiedergabe“
durch das Wort ,Darstellung® und das Wort
sdargestellt“ durch das Wort ,wiedergegeben”
ersetzt.

c

c) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In den Satzen 1 und 2 wird jeweils das Wort
»~Wiedergabe“ durch das Wort ,Darstellung”
ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort ,,Wiedergabe“ durch
das Wort ,Darstellung” und das Wort ,Mar-
kenwiedergabe“ durch das Wort ,Marken-
darstellung” ersetzt.

In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ,Wiedergabe*“
durch das Wort ,Darstellung” ersetzt.

a

e) In Absatz 5 werden die Worter ,auf jeder Wieder-
gabe*® gestrichen.

f) Die Absétze 6 und 7 werden durch folgenden
Absatz 6 ersetzt:

»(6) § 6a bleibt unberthrt.“

. § 9 wird wie folgt gefasst:

H§ 9
Dreidimensionale Marken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke
als dreidimensionale Marke eingetragen werden
soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung der
Marke beizufligen, die den Erfordernissen des § 8
Absatz 1 des Markengesetzes genligt. Soll die
Marke in Schwarz-WeiB eingetragen werden, so
ist die Darstellung in Schwarz-Weif3 einzureichen.
Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist
die Darstellung in Farbe einzureichen und die Far-
ben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.

(2) Wird der Anmeldung eine grafische Darstel-
lung beigefligt, kann die Darstellung bis zu sechs
verschiedene Ansichten enthalten und ist auf einem
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Blatt Papier in dem Format des § 8 Absatz 3 oder
Absatz 4 einzureichen.

(3) Wird die grafische Darstellung mittels einer
Strichzeichnung dargestellt, so muss diese in nicht
verwischbaren und scharf begrenzten Linien aus-
gefihrt sein. Sie kann Schraffuren und Schattierun-
gen zur Darstellung plastischer Einzelheiten enthal-
ten.

(4) Fir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen
§ 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.”

. Die §§ 10 und 10a werden durch folgenden § 10
ersetzt:

»§ 10
Farbmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke
als Farbmarke eingetragen werden soll, so ist der
Anmeldung einer einfarbigen abstrakten Farbmarke
ein Farbmuster beizufiigen. Die Farbe ist mit der
Nummer eines international anerkannten Farbklas-
sifikationssystems zu bezeichnen.

(2) Bei einer aus mehreren Farben bestehenden
abstrakten Farbmarke muss die Anmeldung zuséatz-
lich zu den Erfordernissen nach Absatz 1 die syste-
matische Anordnung enthalten, in der die betreffen-
den Farben in festgelegter und bestandiger Weise
verbunden sind.

(3) Fur die Form der Darstellung des Farbmus-
ters gilt § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.”

. Die §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst:
»§ 11

Klangmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke
als Klangmarke eingetragen werden soll, so ist der
Anmeldung eine Darstellung auf einem Datentrager
oder eine grafische Darstellung der Klangmarke
beizufiigen.

(2) Die grafische Darstellung hat in einer Ub-
lichen Notenschrift zu erfolgen.

(3) Fur die Form der Darstellung gilt im Ubrigen
§ 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§ 12

Positionsmarken, Kennfadenmarken,
Mustermarken, Bewegungsmarken,
Multimediamarken, Hologrammmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke
als Positionsmarke, Kennfadenmarke, Muster-
marke, Bewegungsmarke, Multimediamarke oder
als Hologrammmarke eingetragen werden soll, so
ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke bei-
zufligen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1
des Markengesetzes genuigt.

(2) Fur die Form der Darstellung gelten die §§ 8
bis 11 entsprechend.

§ 12a
Sonstige Markenformen

(1) Meldet der Anmelder eine Marke an, die nicht
unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 féllt, kann
die Marke als sonstige Marke eingetragen werden.

10.

11.

12.
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Der Anmeldung ist eine Darstellung der Marke bei-
zufligen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1
des Markengesetzes gentigt. Unter den Vorausset-
zungen des § 6a Absatz 2 kann die Darstellung
auch durch Text erfolgen.

(2) Fir die Form der Darstellung gelten im Ubri-
gen die §§ 8 bis 11 entsprechend.”

§ 13 wird wie folgt gefasst:
«§ 13
Muster und Modelle

Der Anmeldung dirfen keine Muster oder Mo-
delle der mit der Marke versehenen Gegensténde
oder der Marke selbst beigefligt werden.*”

§ 15 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort »Wiedergaben“
durch das Wort ,Darstellungen” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Wiedergabe*“
durch das Wort ,Darstellung” ersetzt.

Die §§ 19 und 20 werden wie folgt gefasst:
»§ 19
Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistun-
gen richtet sich nach der vom Deutschen Patent-
und Markenamt im Bundesanzeiger bekannt ge-
machten jeweils glltigen Fassung der Klassenein-
teilung und der alphabetischen Listen der Waren
und Dienstleistungen gemaB dem in der Genfer
Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom
15. Juni 1957 von Nizza Uber die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
fur die Eintragung von Marken (BGBI. 1981 Il
S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem
(Nizza-Klassifikation).

§ 20

Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen sind so zu
bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzel-
nen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der
Klasseneinteilung nach § 19 mdglich ist.

(2) Die Waren und Dienstleistungen, fur die Mar-
kenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder so
klar und eindeutig anzugeben, dass die zusténdi-
gen Behdérden und das Publikum allein auf dieser
Grundlage den beantragten Schutzumfang bestim-
men kdnnen.

(8) Fir die Angaben nach Absatz 2 kénnen die in
den KlassenuUberschriften der Nizza-Klassifikation
enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine
Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und ein-
deutig sind.

(4) Die Waren und Dienstleistungen sind nach
Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klassen-
einteilung anzugeben.

(5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe schlieBt
alle Waren oder Dienstleistungen ein, die eindeutig
von der woértlichen Bedeutung des Begriffs erfasst
sind.
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(6) Das Verzeichnis der Waren und Dienstleis-
tungen ist bei der schriftichen Anmeldung in
Schriftgrad 11 Punkt und mit einem Zeilenabstand
von eineinhalb Zeilen abzufassen.”

13. § 22 wird aufgehoben.
14. § 25 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 3 wird das Wort ,,Wiedergabe* durch
das Wort ,Darstellung” ersetzt.

b) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:

»9. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um
eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke
handelt,

10. bei einer Marke, deren Zeitrang nach Arti-
kel 34 oder Artikel 35 der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar
2009 Uber die Unionsmarke (ABI. L 78 vom
24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung
(EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom 24.12.2015,
S. 21) geédndert worden ist, fir eine ange-
meldete oder eingetragene Unionsmarke in
Anspruch genommen wurde, die Angabe
des entsprechenden Aktenzeichens und im
Fall der Léschung der Marke die Bezeich-
nung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrun-
des,”.

c) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a
eingefligt:
»20a. der Beginn und das Ende der Benutzungs-
schonfrist nach den §§ 26 und 43 Absatz 1
des Markengesetzes,“.

d) Nummer 22 wird wie folgt gefasst:
»22. wenn Widerspruch erhoben worden ist,
a) eine entsprechende Angabe,

b) Angaben zum Widerspruchszeichen, auf
das der Widerspruch gestitzt wird,

c) der Status des Widerspruchs,

d) der Tag des Abschlusses des Wider-
spruchsverfahrens,

e) bei vollstandiger Loschung der Marke
eine entsprechende Angabe,

f) bei teilweiser Lo6schung der Marke die
Waren und Dienstleistungen, auf die sich
die Léschung bezieht,“.

e) Die Nummern 24 und 25 werden wie folgt ge-
fasst:

»24. wenn ein Dritter Antrag auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetra-
genen Marke gestellt oder Klage auf Erkla-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer
eingetragenen Marke erhoben hat,

a) im Fall eines Antrags auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit nach den
§§ 49 bis 51 des Markengesetzes eine
entsprechende Angabe,

b) im Fall einer Klage auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit einer einge-
tragenen Marke der Tag der Erhebung,

c) im Fall eines Antrags auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit nach den
§§ 49 bis 51 des Markengesetzes der

15

16.

17.
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Abschluss des Verfalls- oder Nichtig-
keitsverfahrens,

d) im Fall einer Klage auf Erkldrung des
Verfalls oder der Nichtigkeit einer einge-
tragenen Marke das Ergebnis des Ver-
fahrens mit dem Datum der Rechtskraft,

e) bei vollstandiger Verfalls- oder Nichtig-
keitserklarung und Léschung der Marke
eine entsprechende Angabe unter Be-
zeichnung des Verfalls- oder Nichtig-
keitsgrundes,

f) bei teilweiser Verfalls- oder Nichtigkeits-
erklarung und Ldschung der Marke eine
entsprechende Angabe unter Bezeich-
nung des Verfalls- oder Nichtigkeits-
grundes und der Waren und Dienstleis-
tungen, auf die sich die Léschung be-
zieht,

25. wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts
wegen eingeleitet wird,

a) bei vollstédndiger Nichtigkeitserklarung
und Ldschung der Marke eine entspre-
chende Angabe unter Bezeichnung des
Nichtigkeitsgrundes,

b) bei teilweiser Nichtigkeitserklarung und
L&schung der Marke eine entsprechende
Angabe unter Bezeichnung des Nichtig-
keitsgrundes und die Waren und Dienst-
leistungen, auf die sich die L&schung
bezieht,”.

f) Nach Nummer 34 werden die folgenden Num-
mern 34a bis 34c eingeflgt:

»34a. Angaben Uber Lizenzen, einschlieBlich
den Namen, die Rechtsform sowie die An-
schrift des Wohnsitzes oder Sitzes des

Lizenznehmers,

34b. Erklarungen Uber die Lizenz- oder Verau-
Berungsbereitschaft,

34c. Angaben uber Markensatzungen von Kol-

lektiv- oder Gewahrleistungsmarken,”.
§ 26 wird wie folgt gefasst:
»§ 26
Urkunde, Bescheinigungen

Der Inhaber einer Marke erhalt neben der Ur-
kunde Uber die Eintragung der Marke in das Regis-
ter nach § 25 der DPMA-Verordnung eine Beschei-
nigung Uber die in das Register eingetragenen An-
gaben. Nicht grafische Markendarstellungen und
Markensatzungen werden dabei durch einen Ver-
weis auf das Markenregister ersetzt.”

§ 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Veroéffentlichung der Eintragung umfasst
alle in das Register eingetragenen Angaben mit
Ausnahme der in § 25 Nummer 20a, 22 Buchstabe b
und ¢, Nummer 24 Buchstabe b und d, Nummer 31
und 34a bis 34c bezeichneten Angaben.”

§ 29 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Fir jede Marke, geschéftliche Bezeichnung,
geschitzte Ursprungsbezeichnung oder geogra-
fische Angabe, wegen der gegen die Eintragung
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einer Marke Widerspruch erhoben wird (Wider-
spruchskennzeichen), ist ein gesonderter Wider-
spruch erforderlich. Gehodren alle Widerspruchs-
kennzeichen demselben Inhaber, so liegt nur ein
Widerspruch vor.“

§ 30 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,Wiedergabe*“
durch das Wort ,Darstellung” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geéndert:
aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. die Registriernummer der eingetragenen
Widerspruchsmarke oder das Aktenzei-
chen der angemeldeten Widerspruchs-
marke oder die Dossier-Nummer der ge-
schutzten Ursprungsbezeichnung oder
der geografischen Angabe,*.

bb) In Nummer 3 wird das Wort ,Wiedergabe*“
durch das Wort ,Darstellung” ersetzt.

§ 31 wird wie folgt gefasst:
»§ 31

Gemeinsame Entscheidung
Uber mehrere Widerspriiche

Uber mehrere Widerspriiche kann gemeinsam
entschieden werden.“

In § 32 Absatz 2 werden die Worter ,Verfahren zur
L&schung der Widerspruchsmarke” durch die Wor-
ter ,Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren® ersetzt.

Die §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:
»§ 41
Verfall

(1) Der Antrag auf Erklarung des Verfalls einer
Marke nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes soll
unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und
Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt
werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, deren Erklarung
des Verfalls beantragt wird,

2. der Name und die Anschrift des Antragstellers,

3. falls der Antragsteller einen Vertreter bestellt hat,
der Name und die Anschrift des Vertreters,

4. falls die Erklarung des Verfalls nur fir einen Teil
der Waren und Dienstleistungen beantragt wird,
fur die die Marke eingetragen ist, entweder die
Waren und Dienstleistungen, fiir die die Erkla-
rung der Nichtigkeit beantragt wird, oder die
Waren und Dienstleistungen, fur die die Erkla-
rung der Nichtigkeit nicht beantragt wird, und

5. der Verfallsgrund nach § 49 des Markengeset-
zes.

§ 42

Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse und alterer Rechte

(1) Fur den Antrag auf Nichtigkeit wegen abso-
luter Schutzhindernisse und alterer Rechte nach
§ 53 Absatz 1 des Markengesetzes gilt § 41 dieser
Verordnung entsprechend.

22.
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(2) Zusatzlich zu den Angaben nach § 41 Ab-
satz 2 sind folgende Angaben zu machen:

1. bei einem Antrag auf Nichtigkeit wegen &lterer
Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes:
Angaben, die es erlauben, die Identitat des alte-
ren Rechts festzustellen, und

2. bei einem Antrag nach § 53 Absatz 3 des Mar-
kengesetzes: Angaben, die es erlauben, den In-
haber des élteren Rechts festzustellen.

Bei weder angemeldeten noch eingetragenen &lte-
ren Rechten sind zumindest die Art, die Wiederga-
be, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie
der Inhaber anzugeben.

(3) Fiur den Antrag auf Nichtigkeit wegen alterer
Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes
sind des Weiteren die zur Begrindung dienenden
Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

(4) Sofern nicht bereits zur Identitatsfeststellung
des &lteren Rechts nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
oder zur Feststellung des Inhabers nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 erforderlich, sind bei samtlichen
Antrdgen anzugeben:

1. die Registernummer einer eingetragenen &lteren
Marke, das Aktenzeichen einer angemeldeten
alteren Marke oder die Dossier-Nummer der ge-
schitzten Ursprungsbezeichnung oder geogra-
fischen Angabe,

2. Angaben, die belegen, dass der Antragsteller,
der nicht nach § 53 Absatz 3 des Markengeset-
zes Inhaber des alteren Rechts ist, berechtigt ist,
dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu ma-
chen,

3. die Wiedergabe und die Bezeichnung der Form
des alteren Rechts,

4. falls es sich bei dem é&lteren Recht um eine in-
ternational registrierte Marke handelt, deren Re-
gisternummer sowie bei international registrier-
ten alteren Marken, die vor dem 3. Oktober 1990
mit Wirkung sowohl fir die Bundesrepublik
Deutschland als auch flir die Deutsche Demo-
kratische Republik registriert worden sind, die
Erklarung, auf welche dieser Registrierungen
der Antrag gestitzt wird,

5. der Name und die Anschrift des Inhabers des
alteren Rechts.*”

Nach § 42 wird folgender Abschnitt 6 eingefugt:
,/Abschnitt 6
Lizenz

§ 42a
Eintragung einer Lizenz

(1) Der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer
Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des Markenge-
setzes soll unter Verwendung des vom Deutschen
Patent- und Markenamt bereitgestellten Formblatts
gestellt werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, bei der die Li-
zenz erfasst werden soll,

2. der Name des Markeninhabers,
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3. Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,

4. Angaben, ob es sich um eine ausschlieBliche
oder einfache Lizenz handelt,

5. Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des im
Register eingetragenen Lizenznehmers handelt,

6. Angaben zu einer zeitlichen, rdumlichen oder ge-
genstandlichen Beschréankung; falls die Lizenz
auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen
beschrankt wurde, die Waren und Dienstleistun-
gen, fur die die Lizenz gewahrt wurde.

(8) Die nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes
erforderliche Zustimmung des Markeninhabers
oder des Lizenznehmers bedarf der Schriftform.

§ 42b

Anderung oder
Léschung einer Lizenz

Der Antrag auf Anderung oder Léschung einer
nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes eingetra-
genen Lizenz muss die Registernummer der Marke
und die Bezeichnung der Lizenz, die gedndert oder
geldscht werden soll, enthalten.

§ 42¢

Erklarung der Lizenzierungs-
oder VerauBerungsbereitschaft

(1) Der Anmelder oder der im Register eingetra-
gene Markeninhaber kann gegenliber dem Deut-
schen Patent- und Markenamt seine unverbindliche
Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen oder zur
VerauBerung des Markenrechts schriftlich erklaren.
Die Erklarung wird in das Register eingetragen.

(2) Die Erklarung der Bereitschaft zur Vergabe
von Lizenzen ist unzuldssig, solange im Register
ein Vermerk Uber die Einrdumung einer ausschlieB-
lichen Lizenz eingetragen ist oder dem Deutschen
Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung
eines solchen Vermerks vorliegt.

(3) Erklarungen nach Absatz 1 kénnen jederzeit
gegenliber dem Deutschen Patent- und Markenamt
schriftlich zurickgenommen werden.*

Artikel 3

Anderung des
Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001
(BGBI. 1 S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 4. April 2016 (BGBI. | S. 558) geéndert wor-
den ist, wird wie folgt geéndert:

1. § 3 Absatz 2 wird durch die folgenden Absétze 2
und 3 ersetzt:

»(2) Die Jahresgebuiihren fir Patente, Schutzzerti-
fikate und Patentanmeldungen und die Aufrechter-
haltungsgebuhren fur Gebrauchsmuster und einge-
tragene Designs sind jeweils flir die folgende
Schutzfrist am letzten Tag des Monats féllig, der
durch seine Benennung dem Monat entspricht, in
den der Anmeldetag fallt. Wird ein Gebrauchsmuster
oder ein Design erst nach Beendigung der ersten
oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist
die Aufrechterhaltungsgeblihr am letzten Tag des

Monats fallig, in dem die Eintragung in das Register
erfolgt ist.

(3) Die Verlangerungsgebihren fir Marken sind
jeweils fur die folgende Schutzfrist sechs Monate
vor dem Ablauf der Schutzdauer gemaB § 47 Ab-
satz 1 des Markengesetzes féllig. Wird eine Marke
erst nach Beendigung der ersten oder einer folgen-
den Schutzfrist eingetragen, so ist die Verlange-
rungsgeblhr am letzten Tag des Monats féllig, in
dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.”

. § 5 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wérter ,Harmoni-
sierungsamt fur den Binnenmarkt (Marken, Mus-
ter und Modelle) nach § 125a des Markengeset-
zes,” durch die Worter ,Amt der Européischen
Union fir geistiges Eigentum nach® ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Jahresgebihren fur Patente, Schutz-
zertifikate und Patentanmeldungen und die Auf-
rechterhaltungsgebiihren flir Gebrauchsmuster
und eingetragene Designs durfen frihestens ein
Jahr vor Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt
werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die
Verlangerungsgebihren fir Marken durfen fri-
hestens sechs Monate vor Eintritt der Falligkeit
vorausgezahlt werden.”

. § 7 wird wie folgt gefasst:

S 7

Zahlungsfristen fur Jahres-,
Aufrechterhaltungs- und Schutzrechts-
verlangerungsgeblhren, Verspatungszuschlag

(1) Die Jahresgebuhren fur Patente, Schutzzertifi-
kate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhal-
tungsgebuhren fir Gebrauchsmuster und eingetra-
gene Designs sind bis zum Ablauf des zweiten Mo-
nats nach Félligkeit zu zahlen. Wird die Gebuhr in-
nerhalb dieser Frist nicht gezahlt, so kann sie mit
dem Verspatungszuschlag noch bis zum Ablauf
des sechsten Monats nach Falligkeit gezahlt wer-
den.

(2) Fur eingetragene Designs ist bei Aufschiebung
der Bildbekanntmachung die Erstreckungsgebihr
innerhalb der Aufschiebungsfrist (§ 21 Absatz 1
Satz 1 des Designgesetzes) zu zahlen.

(3) Die Verlangerungsgebuhren fiir Marken sind
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach
Falligkeit zu zahlen. Wird die Geblihr nicht innerhalb
dieser Frist gezahlt, so kann die Gebihr mit dem
Verspatungszuschlag noch innerhalb einer Nachfrist
von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer
gemaB § 47 Absatz 1 des Markengesetzes gezahlt
werden.”

. § 13 wird wie folgt geédndert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefiigt:

»(3) Bei Widerspriichen nach § 42 des Marken-
gesetzes findet Absatz 1 Nummer 2 und 3 keine
Anwendung.“

b) Die bisherigen Abdtze 3 und 4 werden die Ab-
satze 4 und 5.
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5. Die Anlage (Gebuhrenverzeichnis) wird wie folgt gedndert:
a) Teil A wird wie folgt geandert:
aa) Die Absatze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»(1) Sind fir eine elektronische Anmeldung geringere Geblhren bestimmt als flir eine Anmeldung in
Papierform, werden die geringeren Gebihren nur erhoben, wenn die elektronische Anmeldung nach der
jeweiligen Verordnung des Deutschen Patent- und Markenamts zuldssig ist.

(2) Die Geblihren Nummer 313 600, 323 100, 331 600, 331 610, 333 000, 333 300, 333 350, 333 400,
333 450, 346 100 und 362 100 werden fir jeden Antragsteller gesondert erhoben.*

bb) Abschnitt Il wird wie folgt gefasst:

Nr. | Gebihrentatbestand Geblhr in Euro

slll. Marken; geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen
1. Eintragungsverfahren

Anmeldeverfahren einschlieBlich der Klassengeblihr bis zu drei Klassen
— flir eine Marke (§ 32 MarkenG)

331 000 — bei elektronischer Anmeldung ....... ..o 290
331 100 — bei Anmeldung in Papierform ... 300
331200 |- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) 900
Klassengebuihr ab der vierten Klasse pro Klasse
331 300 |- flr eine Marke (§ 32 MarkenG) .. ......oeiriiiin i 100
331 400 |- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) 150
331 500 |Beschleunigte Priifung der Anmeldung (§ 38 MarkenG) ...................... 200
Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)
331 600 |- Grundbetrag fiir ein Widerspruchszeichen .................ccooiiiiiiin.. 250
331 610 |- fir jedes weitere Widerspruchszeichen ............ ... ant. 50
331 700 |Verfahren bei Teilung einer Anmeldung (§ 40 MarkenG) ...................... 300
331 800 [Verfahren bei Teillbertragung einer Anmeldung (§ 27 Abs. 4, § 31 MarkenG) 300

2. Verlangerung der Schutzdauer

Verlangerungsgebuhr einschlieBlich der Klassengebihr bis zu drei Klassen

332 100 |- flrr eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG) ............cooviiiiiiiininn.n. 750
332 101 — Verspatungszuschlag (§ 7 Abs. 3Satz 2) ...t 50
332 200 |- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) 1 800
332 201 — Verspatungszuschlag (§ 7 Abs. 3Satz 2) ........ooviiiiiiiiiiiiin 50
Klassengeblhr bei Verldngerung fir jede Klasse ab der vierten Klasse

332 300 |- flr eine Marke, Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§ 47 Abs. 2 und 3,

§8§ 97, 1062 MarkenG) . . ... .v e e 260
332 301 — Verspatungszuschlag (§ 7 Abs. 3Satz 2) ........ccviiiiiiiiiiiinnn., 50
3. Sonstige Antrdge
333 000 |Erinnerungsverfahren (§ 64 MarkenG) ... e 150
333 050 |Weiterbehandlungsgebihr (§ 91a MarkenG) ...........cooiiiiiiiiinnnn.. 100
333 100 [ Verfahren bei Teilung einer Eintragung (§ 46 MarkenG) ...................... 300
333 200 |Verfahren bei Teillbertragung einer Eintragung (§§ 46 und 27 Abs. 4 MarkenG) 300

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 53 MarkenG)

333 300 [- Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) und &lterer
Rechte (§ 51 MarkenG) ... ..ot e 400
333 350 |- wird der Antrag nach § 51 MarkenG auf mehr als ein alteres Recht gestuitzt,
erhdht sich die Gebuhr nach Nummer 333 300 fir jedes weitere geltend

gemachte Recht um jeweils ... e 100
333400 |- Verfall (§ 49 MarkenG) . ......vuruiii e e 100
333 450 |- Weiterverfolgung des Verfallsantrags nach Widerspruch des Markeninha-

IS 300
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Nr. Gebluhrentatbestand Gebdihr in Euro
Recht zur Benutzung der Marke
333 500 |- Eintragung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 1 MarkenG)..................... 50
333 600 |- Anderung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 2 MarkenG) ...................... 50
333 700 |- Loschung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 3 MarkenG)...................... 50
4. International registrierte Marken
334 100 [ Nationale Gebuhr fir die internationale Registrierung nach Artikel 3 des Ma-
drider Markenabkommens (§ 108 MarkenG) oder nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men (§§ 108 und 120 MarkenG) . ......couiuiiii e 180
334 300 |Nationale Gebuhr fur die nachtrégliche Schutzerstreckung nach Artikel 3ter
Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (§ 111 MarkenG) oder nach Arti-
kel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 1
MarkenG) sowie nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 2 MarkenG) ................... 120
Umwandlungsverfahren einschlieBlich der Klassengebuhr bis zu drei Klassen
(§ 125 Abs. 1 MarkenG)
334 500 |- flr eine Marke (§ 32 MarkenG) ........coiiriiiiiiii it 300
334 600 |- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... 900
Klassengebuhr bei Umwandlung fir jede Klasse ab der vierten Klasse
334 700 |- flr eine Marke (§ 32 MarkenG) ..ottt it 100
334 800 |- fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... 150
5. Unionsmarken
Umwandlungsverfahren (§ 125d Abs. 1 MarkenG)
335200 |- flr eine Marke (§ 32 MarkenG) ........ooiiiiiiiii i 300
335 300 (- fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... 900
Klassengebihr bei Umwandlung ab der zweiten Klasse pro Klasse
335400 |- flr eine Marke (§ 32 MarkenG) ........ooiiriiiiiiii i i 100
335 500 |- fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... 150
6. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen
336 100 |Eintragungsverfahren (§ 130 MarkenG) ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiieanann, 900
336 150 [ Nationales Einspruchsverfahren (§ 130 Abs. 4 MarkenG)..................... 120
336 200 [Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren (§ 131 MarkenG) .................. 120
336 250 |Antrag auf Anderung der Spezifikation (§ 132 Abs. 1 MarkenG) .............. 200
336 300 [Loschungsverfahren (§ 132 Abs. 2 MarkenG) ...... ..o, 120
b) Teil B Abschnitt | Nummer 401 100 wird wie folgt gefasst:
Gebiihren-
betrag/
Nr. Gebiihrentatbestand Gebtihrensatz
nach § 2 Abs. 2
i.V.m. § 2 Abs. 1
»401 100 |1. geméaB § 73 Abs. 1 PatG gegen die Entscheidung der Patentabteilung Uber
den Einspruch,
2. gemaB § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Gebrauchsmuster-
abteilung Uber den Léschungsantrag,
3. gemaB § 66 MarkenG in Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren,
4. gemaB § 4 Abs. 4 Satz 3 HalblSchG i.V.m. § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die
Entscheidung der Topografieabteilung,
5. gemaB § 34 Abs. 1 SortSchG gegen die Entscheidung des Widerspruchsaus-
schusses in den Fallen des § 18 Abs. 2 Nr. 1, 2, 5 und 6 SortSchG,
6. gemaB § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG gegen die Entscheidung der Designabtei-
lung Uber den Antrag auf Feststellung oder Erkldrung der Nichtigkeit ........ 500 EUR".
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Artikel 4
Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz kann den Wort-
laut des Markengesetzes und der Markenverordnung in der vom 14. Januar
2019 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Abséatze 2 und 3 am 14. Januar 2019
in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 8 tritt am Tag nach der
Verkindung in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und Nummer 33
tritt am 1. Mai 2020 in Kraft.

Die verfassungsmaBigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetz-
blatt zu verklinden.

Berlin, den 11. Dezember 2018

Der Bundesprésident
Steinmeier

Die Bundeskanzlerin
Dr.Angela Merkel

Die Bundesministerin
der Justiz und fir Verbraucherschutz
Katarina Barley
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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943
zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb
sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

A. Problem und Ziel

Die Richtlinie (EU) 2016/943 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2016 Uber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschaftsinformationen
(Geschaftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und
Offenlegung (ABI. L 157 vom 15.6.2016, S. 1) verpflichtet die Mitgliedstaaten zum zivil-
rechtlichen Schutz von Geschéftsgeheimnissen. Dem liegt die Wertung zugrunde, dass
der Zugang zu Geschéftsgeheimnissen und deren Verwertung einen erheblichen wirt-
schaftlichen Wert darstellen kdénnen. Gleichwohl unterfallen Geschaftsgeheimnisse auf
Grund ihrer Art nicht immer dem besonderen Schutz von Spezialgesetzen wie zum Bei-
spiel dem Patentgesetz oder dem Urheberrechtsgesetz.

Der Schutz von Geschéftsgeheimnissen wird im deutschen Recht bislang Uber die Straf-
vorschriften der 88 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
sowie Uber die 88 823 und 826 des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gegebenenfalls in
Verbindung mit 8 1004 BGB analog gewdhrleistet. Dies ist fur eine Umsetzung der Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht ausreichend.

B. Lésung

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt. Dadurch wird
ein in sich stimmiger Schutz vor rechtswidriger Erlangung, rechtswidriger Nutzung und
rechtswidriger Offenlegung von Geschéaftsgeheimnissen erreicht.

Artikel 1 dieses Gesetzes enthalt das neue Gesetz zum Schutz von Geschéaftsgeheimnis-
sen (GeschGehG). Darin sieht Abschnitt 1 allgemeine Regelungen vor, wie eine Definition
des Begriffs des Geschaftsgeheimnisses in § 2 Nummer 1 und Handlungsverbote zum
Schutz von Geschéftsgeheimnissen, bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung
beziehungsweise eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschéaftsgeheim-
nisses vorliegt (8 4). 8 5 enthalt Griinde, bei deren Vorliegen im Einzelfall ein Verstol3
gegen 8 4 gerechtfertigt sein kann.

Abschnitt 2 enthalt die Anspriiche des Inhabers eines Geschaftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer bei rechtswidriger Erlangung, rechtswidriger Nutzung oder rechtswidriger
Offenlegung. Hierzu zahlen Anspriche auf Beseitigung und Unterlassung (8 6), Vernich-
tung, Herausgabe und Ruckruf (8§ 7), Auskunft (8 8), und Schadensersatz bei fahrlassiger
oder vorsatzlicher Verletzung (8 10).

In Abschnitt 3 werden Regelungen zum gerichtlichen Verfahren bei der Verletzung von
Geschéftsgeheimnissen getroffen. Durch Regelungen zur Geheimhaltung im gerichtlichen
Verfahren in den 88 16 bis 20 wird der Rechtsschutz von Klager und Beklagtem dauerhaft
verbessert.



-2-

Abschnitt 4 enthélt die zuvor in den 88 17 bis 19 UWG geregelten Strafvorschriften zum
Schutz von Geschéaftsgeheimnissen.

Die Artikel 2 bis 4 nehmen die erforderlichen Folgednderungen im Gerichtsverfassungs-
gesetz, der Strafprozessordnung, dem Gerichtskostengesetz und dem UWG vor.
C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Keine.

E. Erfallungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand far Bargerinnen und Birger

Keiner.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Ein gewisser Erfullungsaufwand kann sich daraus ergeben, dass ein Teil der Kleinstun-
ternehmen den Umstédnden nach angemessene Mal3hahmen zum Schutz von Geschéafts-
geheimnissen treffen muss, damit ihre Informationen in den Schutzbereich des Gesetzes
fallen. GroRRere und mittlere Betriebe schiitzen bereits jetzt ihre Geschaftsgeheimnisse,
zum Beispiel durch eine Zugangskontrolle oder durch vertragliche Geheimhaltungsver-
pflichtungen, um zu verhindern, dass die betreffenden Informationen offenkundig werden.
Insoweit ist von einem einmaligen Umstellungsaufwand in Héhe von 6 440 000 Euro aus-
zugehen.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

F. Weitere Kosten

Ausgehend von geschatzten 20 Verfahren wegen der Verletzung von Geschaftsgeheim-
nissen, wird durch die Verbesserung des Rechtsschutzes durch den Entwurf eine Zunah-
me um 80 Verfahren jahrlich geschatzt. Die Lander kénnen die Mehrbelastung steuern,
indem sie nach 8§ 15 Absatz 3 GeschGehG die Mdglichkeit erhalten, die gerichtliche Zu-
standigkeit zu konzentrieren.

Kosten fir die Wirtschaft und fir soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet. Auch
sind keine Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, ersichtlich.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943
zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb

sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung®

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen

(GeschGehG)

Inhaltstibersicht

Abschnitt 1

Allgemeines

Abschnitt 2

Anspriche bei Rechtsverletzungen

Vernichtung; Herausgabe; Ruckruf; Entfernung und Ricknahme vom Markt

Auskunft Uber rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz bei Verletzung der Auskunftspflicht

81 Anwendungsbereich

§2 Begriffsbestimmungen

§3 Erlaubte Handlungen

84 Handlungsverbote

85 Rechtfertigungsgriinde

§6 Beseitigung und Unterlassung

8§87

§8

§9 Anspruchsausschluss bei UnverhaltnismaRigkeit
8§10 Haftung des Rechtsverletzers

§11 Abfindung in Geld

§12 Haftung des Inhabers eines Unternehmens

8§13 Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjahrung
§14 Missbrauchsverbot

)

Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 8. Juni 2016 Uber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrauli-
cher Geschéftsinformationen (Geschaftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidri-
ger Nutzung und Offenlegung (ABI. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).



§15

8§16

§17

§18

§19

§20

§21

§22

§23
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Abschnitt 3

Verfahren in Geschéaftsgeheimnisstreitsachen

Sachliche und ortliche Zustandigkeit; Verordnungserméachtigung
Geheimhaltung

Ordnungsmittel

Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens

Weitere gerichtliche Beschrankungen

Verfahren bei MaBnahmen nach den §8 16 bis 19
Bekanntmachung des Urteils

Streitwertbegunstigung

Abschnitt 4

Strafvorschriften

Verletzung von Geschéftsgeheimnissen

Abschnitt 1

Allgemeines

§1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Geschaftsgeheimnissen vor unerlaubter Er-

langung, Nutzung und Offenlegung.

(2) Offentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhaltung, Erlangung, Nutzung oder

Offenlegung von Geschéaftsgeheimnissen gehen vor.

(3) Es bleiben unberihrt:

Der berufs- und strafrechtliche Schutz von Geschéaftsgeheimnissen, deren unbefugte
Offenbarung von § 203 des Strafgesetzbuches erfasst wird,

die Auslbung des Rechts der freien Meinungsauf3erung und der Informationsfreiheit
nach der Charta der Grundrechte der Européischen Union (ABI. C 202 vom 7.6.2016,
S. 389), einschlie3lich der Achtung der Freiheit und der Pluralitat der Medien,

die Autonomie der Sozialpartner und ihr Recht, Kollektivvertrage nach den bestehen-
den europaischen und nationalen Vorschriften abzuschliel3en.

§2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist



1. Geschaftsgeheimnis
eine Information, die
a) weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer
Bestandteile den Personen in den Kreisen, die Ublicherweise mit dieser Art von
Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zuganglich ist
und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

b) Gegenstand von den Umstdnden nach angemessenen Geheimhaltungsmalfi-
nahmen durch ihren rechtméagigen Inhaber ist;

2. Inhaber eines Geschéaftsgeheimnisses

jede natirliche oder juristische Person, die die rechtmafige Kontrolle tber ein Ge-
schaftsgeheimnis hat;

3. Rechtsverletzer

jede natirliche oder juristische Person, die entgegen 8§ 4 ein Geschéaftsgeheimnis
rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;

4. rechtsverletzendes Produkt
ein Produkt, dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess

oder Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten
oder offengelegten Geschaftsgeheimnis beruht.

§3
Erlaubte Handlungen
(1) Ein Geschaftsgeheimnis darf insbesondere erlangt werden durch
1. eine eigenstandige Entdeckung oder Schopfung;

2. ein Beobachten, Untersuchen, Rickbauen oder Testen eines Produkts oder Gegen-
stands, das oder der

a) oOffentlich verfigbar gemacht wurde oder
b) sich im rechtmaRigen Besitz des Beobachtenden, Untersuchenden, Riickbauen-
den oder Testenden befindet und dieser keiner Pflicht zur Beschrankung der Er-

langung des Geschéaftsgeheimnisses unterliegt;

3. ein Auslben von Informations- und Anhérungsrechten der Arbeithehmer oder Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung.

(2) Ein Geschaftsgeheimnis darf erlangt, genutzt oder offengelegt werden, wenn dies
durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschéaft gestattet ist.
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§4

Handlungsverbote
(1) Ein Geschaftsgeheimnis darf nicht erlangt werden durch
unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren von Doku-
menten, Gegenstanden, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die der
rechtmafigen Kontrolle des Inhabers des Geschaftsgeheimnisses unterliegen und die
das Geschéaftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschéftsgeheimnis ab-
leiten lasst, oder
jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umstanden nicht dem Grundsatz
von Treu und Glauben unter Beriicksichtigung der anstandigen Marktgepflogenheit
entspricht.
(2) Ein Geschaftsgeheimnis darf nicht nutzen oder offenlegen, wer
das Geschaftsgeheimnis durch eine eigene Handlung nach Absatz 1
a) Nummer 1 oder
b) Nummer 2

erlangt hat,

gegen eine Verpflichtung zur Beschréankung der Nutzung des Geschéaftsgeheimnisses
verstoit oder

gegen eine Verpflichtung verstdf3t, das Geschaftsgeheimnis nicht offenzulegen.

(3) Ein Geschaftsgeheimnis darf nicht erlangen, nutzen oder offenlegen, wer das

Geschaftsgeheimnis Uber eine andere Person erlangt hat und zum Zeitpunkt der Erlan-
gung, Nutzung oder Offenlegung weil3 oder wissen musste, dass diese das Geschaftsge-
heimnis entgegen Absatz 2 genutzt oder offengelegt hat. Das gilt insbesondere, wenn die
Nutzung in der Herstellung, dem Anbieten, dem Inverkehrbringen oder der Einfuhr, der
Ausfuhr oder der Lagerung fur diese Zwecke von rechtsverletzenden Produkten besteht.

§5
Rechtfertigungsgriinde

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschéaftsgeheimnisses ist

gerechtfertigt, wenn dies zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt, insbesondere

1.

zur Austibung des Rechts der freien MeinungsdufR3erung und der Informationsfreiheit
nach der Charta der Grundrechte der Europaischen Union, einschlief3lich der Achtung
der Freiheit und der Pluralitéat der Medien;

zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen
Fehlverhaltens, wenn die das Geschéaftsgeheimnis erlangende, nutzende oder offen-
legende Person in der Absicht handelt, das allgemeine 6ffentliche Interesse zu schut-
zen;

im Rahmen der Offenlegung durch Arbeitnehmer gegentiber der Arbeitnehmervertre-
tung, wenn dies erforderlich ist, damit die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben er-
fullen kann.



-7 -
Abschnitt 2

Anspriche bei Rechtsverletzungen

§6
Beseitigung und Unterlassung
Der Inhaber des Geschaftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzer auf Beseitigung
der Beeintrachtigung und bei Wiederholungsgefahr auch auf Unterlassung in Anspruch

nehmen. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Rechtsverletzung
erstmalig droht.

§7
Vernichtung; Herausgabe; Ruckruf; Entfernung und Ricknahme vom Markt

Der Inhaber des Geschaftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzer auch in Anspruch
nehmen auf

1. Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers ste-
henden Dokumente, Gegenstande, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien,
die das Geschaftsgeheimnis enthalten oder verkdrpern,

2. Ruckruf des rechtsverletzenden Produkts,

3. dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden Produkte aus den Vertriebswegen,

4. Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte oder

5. Riucknahme der rechtsverletzenden Produkte vom Markt, wenn der Schutz des Ge-
schaftsgeheimnisses hierdurch nicht beeintrachtigt wird.

§8

Auskunft Uber rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz bei Verletzung der
Auskunftspflicht

(1) Der Inhaber des Geschéftsgeheimnisses kann vom Rechtsverletzer Auskunft
Uber Folgendes verlangen:

1. Name und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der rechts-
verletzenden Produkte sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, fir
die sie bestimmt waren,

2. die Menge der hergestellten, bestellten, ausgelieferten oder erhaltenen rechtsverlet-
zenden Produkte sowie Uber die Kaufpreise,

3. diejenigen im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers stehenden Dokumente,
Gegenstande, Materialien, Stoffe oder elektronische Dateien, die das Geschéftsge-
heimnis enthalten oder verkérpern, und
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4. die Person, von der sie das Geschéftsgeheimnis erlangt haben und der gegeniiber
sie es offenbart haben.

(2) Erteilt der Rechtsverletzer vorsatzlich oder grob fahrlassig die Auskunft nicht,
verspatet, falsch oder unvollstéandig, ist er dem Inhaber des Geschéftsgeheimnisses zum
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§9
Anspruchsausschluss bei UnverhaltnismaRigkeit

Die Anspriche nach den 88 6 bis 8 Absatz 1 sind ausgeschlossen, wenn die Erful-
lung im Einzelfall unverhaltnismafig ware unter Berlicksichtigung insbesondere

1. des Wertes oder eines anderen spezifischen Merkmals des Geschaftsgeheimnisses,
2. der getroffenen GeheimhaltungsmalRnahmen,

3. des Verhaltens des Rechtsverletzers bei Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des
Geschéftsgeheimnisses,

4. der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschaftsgeheimnis-
ses,

5. der berechtigten Interessen des Inhabers des Geschéaftsgeheimnisses und des
Rechtsverletzers sowie der Auswirkungen, die die Erfullung der Anspriiche fir beide
haben kdnnte,

6. der berechtigten Interessen Dritter oder

7. des offentlichen Interesses.

8§10
Haftung des Rechtsverletzers

(1) Ein Rechtsverletzer, der vorsatzlich oder fahrlassig handelt, ist dem Inhaber des
Geschéaftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
§ 619a des Birgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberihrt.

(2) Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der
Rechtsverletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, beriicksichtigt werden. Der
Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages bestimmt werden,
den der Rechtsverletzer als angemessene Vergiltung hatte entrichten missen, wenn er
die Zustimmung zu Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des Geschaftsgeheimnisses
eingeholt hatte.

(3) Der Inhaber des Geschaftsgeheimnisses kann auch wegen des Schadens, der
nicht Vermogensschaden ist, von dem Rechtsverletzer eine Entschadigung in Geld ver-
langen, soweit dies der Billigkeit entspricht.
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§11
Abfindung in Geld

(1) Ein Rechtsverletzer, der weder vorsatzlich noch fahrlassig gehandelt hat, kann
zur Abwendung der Anspriche nach den 88 6 oder 7 den Inhaber des Geschéaftsgeheim-
nisses in Geld abfinden, wenn dem Rechtsverletzer durch die Erfullung der Anspriiche ein
unverhaltnismafig grofRer Nachteil entstehen wirde und wenn die Abfindung in Geld als
angemessen erscheint.

(2) Die Hohe der Abfindung in Geld bemisst sich nach der Vergutung, die im Falle
einer vertraglichen Einrdumung des Nutzungsrechts angemessen ware. Sie darf den Be-
trag nicht Ubersteigen, der einer Vergitung im Sinne von Satz 1 fir die Lange des Zeit-
raums entspricht, in dem dem Inhaber des Geschaftsgeheimnisses ein Unterlassungsan-
spruch zusteht.

§12
Haftung des Inhabers eines Unternehmens

Ist der Rechtsverletzer Beschéftigter oder Beauftragter eines Unternehmens, so hat
der Inhaber des Geschéaftsgeheimnisses die Anspriiche nach den 88 6 bis 8 auch gegen
den Inhaber des Unternehmens. Fir den Anspruch nach § 8 Absatz 2 gilt dies nur, wenn
der Inhaber des Unternehmens vorsatzlich oder grob fahrlassig die Auskunft nicht, ver-
spatet, falsch oder unvollstandig erteilt hat.

§13
Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjahrung

Hat der Rechtsverletzer ein Geschaftsgeheimnis vorsatzlich oder fahrlassig erlangt,
offengelegt oder genutzt und durch diese Verletzung eines Geschaftsgeheimnisses auf
Kosten des Inhabers des Geschéaftsgeheimnisses etwas erlangt, so ist er auch nach Ein-
tritt der Verjadhrung des Schadensersatzanspruchs nach 8§ 10 zur Herausgabe nach den
Vorschriften des Blrgerlichen Gesetzbuchs Uiber die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung verpflichtet. Dieser Anspruch verjahrt sechs Jahre nach seiner Entstehung.

814
Missbrauchsverbot

Die Geltendmachung der Anspriche nach diesem Gesetz ist unzulassig, wenn sie
unter Berlcksichtigung der gesamten Umsténde missbrauchlich ist. Bei missbrauchlicher
Geltendmachung kann der Anspruchsgegner Ersatz der flr seine Rechtsverteidigung er-
forderlichen Aufwendungen verlangen. Weiter gehende Ersatzanspriiche bleiben unbe-
rahrt.
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Abschnitt 3

Verfahren in Geschéaftsgeheimnisstreitsachen

§15
Sachliche und ortliche Zustandigkeit; Verordnungsermachtigung

(1) For Klagen vor den ordentlichen Gerichten, durch die Anspriche nach diesem
Gesetz geltend gemacht werden, sind die Landgerichte ohne Riicksicht auf den Streitwert
ausschlie3lich zustandig.

(2) Fur Klagen nach Absatz 1 ist das Gericht ausschliel3lich zustandig, in dessen
Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der Beklagte im Inland
keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist nur das Gericht zustdndig, in dessen Bezirk die
Handlung begangen worden ist.

(3) Die Landesregierungen werden erméachtigt, durch Rechtsverordnung einem
Landgericht die Klagen nach Absatz 1 der Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuweisen.
Die Landesregierungen konnen diese Erméchtigung durch Rechtsverordnung auf die
Landesjustizverwaltungen Ubertragen. Die Lander kdnnen auRerdem durch Vereinbarung
die den Gerichten eines Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 insgesamt oder teil-
weise dem zustandigen Gericht eines anderen Landes Ubertragen.

8§16
Geheimhaltung

(1) Bei Klagen, durch die Anspriiche nach diesem Gesetz geltend gemacht werden
(Geschéaftsgeheimnisstreitsachen) kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag einer Par-
tei streitgegenstandliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedurftig
einstufen, wenn diese ein Geschéaftsgeheimnis sein kdnnen.

(2) Die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverstdndige, sonstige Vertreter
und alle sonstigen Personen, die an Geschaftsgeheimnisstreitsachen beteiligt sind oder
die Zugang zu Dokumenten eines solchen Verfahrens haben, missen als geheimhal-
tungsbediirftig eingestufte Informationen vertraulich behandeln und dirfen diese aul3er-
halb eines gerichtlichen Verfahrens nicht nutzen oder offenlegen, es sei denn, dass sie
von diesen auf3erhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt haben.

(3) Wenn das Gericht eine Entscheidung nach Absatz 1 trifft, darf Dritten, die ein
Recht auf Akteneinsicht haben, nur ein Akteninhalt zur Verfiigung werden, in dem die Ge-
schéaftsgeheimnisse enthaltenden Ausfiihrungen unkenntlich gemacht wurden.

§17
Ordnungsmittel

Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag einer Partei bei Zuwiderhandlungen ge-
gen die Verpflichtungen nach 8 16 Absatz 2 ein Ordnungsgeld bis zu 100 000 Euro oder
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festsetzen und sofort vollstrecken. Bei der Festset-
zung von Ordnungsgeld ist zugleich fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden
kann, zu bestimmen, in welchem Mal3e Ordnungshaft an seine Stelle tritt.
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§18

Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens

Die Verpflichtungen nach § 16 Absatz 2 bestehen auch nach Abschluss des gerichtli-
chen Verfahrens fort. Dies gilt nicht, wenn das Gericht der Hauptsache das Vorliegen des
streitgegenstandlichen Geschaftsgeheimnisses durch rechtskraftiges Urteil verneint hat
oder sobald die streitgegenstandlichen Informationen fir Personen in den Kreisen, die
Ublicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne weiteres zugang-
lich werden.

§19
Weitere gerichtliche Beschrankungen

(1) Zusaétzlich zu 8 16 Absatz 1 beschrankt das Gericht der Hauptsache zur Wah-
rung von Geschaftsgeheimnissen auf Antrag einer Partei den Zugang ganz oder teilweise
auf eine bestimmte Anzahl von Personen

1. zu von den Parteien oder Dritten eingereichten oder vorgelegten Dokumenten, die
Geschéftsgeheimnisse enthalten kénnen, oder

2. zur mundlichen Verhandlung, bei der Geschaftsgeheimnisse offengelegt werden
koénnten, und zu der Aufzeichnung oder dem Protokoll der miindlichen Verhandlung.

Dies gilt nur, soweit nach Abwégung aller Umstande das Geheimhaltungsinteresse das
Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehoér auch unter Beachtung ihres Rechts auf effek-
tiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren Ubersteigt. Es ist jeweils mindestens einer
natUrlichen Person jeder Partei und ihren Prozessvertretern oder sonstigen Vertretern
Zugang zu gewahren. Im Ubrigen bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche
Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.

(2) Wenn das Gericht Beschrankungen nach Absatz 1 Satz 1 trifft,

1. kann die Offentlichkeit auf Antrag von der miindlichen Verhandlung ausgeschlossen
werden und

2. (qilt 8 16 Absatz 3 fiir nicht zugelassene Personen.
(3) Die 88 16 bis 19 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend im Verfahren der Zwangs-
vollstreckung, wenn das Gericht der Hauptsache Informationen nach § 16 Absatz 1 als

geheimhaltungsbedurftig eingestuft oder zusatzliche Beschrédnkungen nach Absatz 1
Satz 1 getroffen hat.

8§20
Verfahren bei MaRnahmen nach den 88 16 bis 19

(1) Das Gericht der Hauptsache kann eine Beschrankung nach § 16 Absatz 1 und
8 19 Absatz 1 ab Anhé&ngigkeit des Rechtsstreits anordnen.

(2) Die andere Partei ist spatestens nach Anordnung der Mal3hahme vom Gericht zu
héren. Das Gericht kann die MaRnahmen nach Anhérung der Parteien aufheben oder
abandern.



-12 -

(3) Die den Antrag nach § 16 Absatz 1 oder § 19 Absatz 1 stellende Partei muss
glaubhaft machen, dass es sich bei der streitgegenstéandlichen Information um ein Ge-
schaftsgeheimnis handelt.

(4) Werden mit dem Antrag oder nach einer Anordnung nach 8§ 16 Absatz 1 oder ei-
ner Anordnung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 Schriftstiicke und sonstige Unterlagen ein-
gereicht oder vorgelegt, muss die den Antrag stellende Partei diejenigen Ausflihrungen
kennzeichnen, die nach ihrem Vorbringen Geschéaftsgeheimnisse enthalten. Im Fall des
8§19 Absatz 1 Nummer 1 muss sie zuséatzlich eine Fassung ohne Preisgabe von Ge-
schaftsgeheimnissen vorlegen, die eingesehen werden kann. Wird keine solche um die
Geschéaftsgeheimnisse reduzierte Fassung vorgelegt, kann das Gericht von der Zustim-
mung zur Einsichtnahme ausgehen, es sei denn, ihm sind besondere Umstande bekannt,
die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

(5) Das Gericht entscheidet tber den Antrag durch Beschluss. Gibt es dem Antrag
statt, hat es die Beteiligten auf die Wirkung der Anordnung nach 8 16 Absatz 2 und § 18
und Folgen der Zuwiderhandlung nach 8 17 hinzuweisen. Beabsichtigt das Gericht die
Zurickweisung des Antrags, hat es die den Antrag stellende Partei darauf und die Griinde
hierfir hinzuweisen und ihr binnen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Die Einstufung als geheimhaltungsbedurftig nach § 16 Absatz 1 und die
Anordnung der Beschréankung nach § 19 Absatz 1 kann nur gemeinsam mit dem Rechts-
mittel in der Hauptsache angefochten werden. Im Ubrigen findet die sofortige Beschwerde
statt.

(6) Gericht der Hauptsache im Sinne dieses Abschnitts ist
1. das Gericht des ersten Rechtszuges oder

2. das Berufungsgericht, wenn die Hauptsache in der Berufungsinstanz anhangig ist.

§21
Bekanntmachung des Urteils

(1) Der obsiegenden Partei einer Geschaftsgeheimnisstreitsache kann auf Antrag in
der Urteilsformel die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil oder Informationen tber
das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei 6ffentlich bekannt zu machen, wenn die
obsiegende Partei hierfur ein berechtigtes Interesse darlegt. Form und Umfang der &ffent-
lichen Bekanntmachung werden unter Berlcksichtigung der berechtigten Interessen der
im Urteil genannten Personen in der Urteilsformel bestimmt.

(2) Bei den Entscheidungen Uber die oOffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1
Satz 1 ist insbesondere zu beriicksichtigen:

1. der Wert des Geschaftsgeheimnisses,

2. das Verhalten des Rechtsverletzers bei Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des
Geschéftsgeheimnisses,

3. die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschaftsgeheimnisses
und

4. die Wahrscheinlichkeit einer weiteren rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des
Geschéftsgeheimnisses durch den Rechtsverletzer.
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(3) Das Urteil darf erst nach Rechtskraft bekannt gemacht werden, es sei denn, das
Gericht bestimmt etwas anderes.

§22
Streitwertbegiinstigung

(1) Macht bei Geschéaftsgeheimnisstreitsachen eine Partei glaubhaft, dass die Belas-
tung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich
gefahrden wirde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung
dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach dem ihrer Wirtschaftslage ange-
passten Teil des Streitwerts bemisst.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 bewirkt auch, dass

1. die begunstigte Partei die Gebuhren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem
Teil des Streitwerts zu entrichten hat,

2. die begunstigte Partei, soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder so-
weit sie diese Ubernimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebihren und die
Gebuhren seines Rechtsanwalts nur nach diesem Teil des Streitwerts zu erstatten
hat und

3. der Rechtsanwalt der beginstigten Partei seine Gebiihren von dem Gegner nach
dem fur diesen geltenden Streitwert beitreiben kann, soweit die aulRergerichtlichen
Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm Glbernommen werden.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist vor der Verhandlung zur Hauptsache zu stellen.

Danach ist er nur zuldssig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert durch

das Gericht heraufgesetzt wird. Der Antrag kann vor der Geschaftsstelle des Gerichts zur

Niederschrift erklart werden. Vor der Entscheidung tber den Antrag ist der Gegner zu
horen.

Abschnitt 4

Strafvorschriften

§23
Verletzung von Geschaftsgeheimnissen
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur
Forderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Drit-
ten oder in der Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens Schaden zuzuftigen,

1. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 ein Geschaftsgeheimnis erlangt,

2. entgegen 84 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a ein Geschéaftsgeheimnis nutzt oder
offenlegt oder

3. entgegen 8 4 Absatz 2 Nummer 3 als eine bei einem Unternehmen beschéftigte Per-
son ein Geschaftsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Beschaftigungsverhaltnisses
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anvertraut worden oder zugéanglich geworden ist, wahrend der Geltungsdauer des
Beschaftigungsverhaltnisses offenlegt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Forderung des eigenen oder fremden Wettbe-
werbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber eines
Unternehmens Schaden zuzufligen, ein Geschaftsgeheimnis nutzt oder offenlegt, das er
durch eine fremde Handlung nach Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt hat.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur
Forderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz entgegen 8 4 Ab-
satz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 ein Geschéftsgeheimnis, das eine ihm im geschaftli-
chen Verkehr anvertraute geheime Vorlage oder Vorschrift technischer Art ist, nutzt oder
offenlegt.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. inden Féllen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 gewerbsmaRig handelt,

2. in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der
Offenlegung weil3, dass das Geschaftsgeheimnis im Ausland genutzt werden soll,

oder

3. in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 oder des Absatzes 2 das Geschéaftsgeheim-
nis im Ausland nutzt.

(5) Der Versuch ist strafbar.

(6) 85 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. Die 88 30 und 31 des
Strafgesetzbuches gelten entsprechend, wenn der Tater zur Forderung des eigenen oder
fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt.

(7) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbe-
horde wegen des besonderen o6ffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Ein-
schreiten von Amts wegen fur geboten halt.

Artikel 2

Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

In 8 74c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBI. | S. 1077), das zuletzt durch Artikel 10 Ab-
satz 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBI. | S. 3618) geéndert worden ist, wer-
den nach den Wortern ,Gesetz gegen den unlauteren Wetthewerb” ein Komma und die
Worter ,dem Gesetz zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen® eingefigt.

Artikel 3

Anderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBI. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017
(BGBI. I S. 3618) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
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In 8 374 Absatz 1 Nummer 7 werden die Worter ,den 88 16 bis 19 des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb* durch die Worter ,8 16 des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb und 8§ 23 des Gesetzes zum Schutz von Geschaftsgeheimnis-
sen” ersetzt.

In § 395 Absatz 1 Nummer 6 werden die Worter ,und den 88 16 bis 19 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb“ durch ein Komma und die Worter ,8 16 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 23 des Gesetzes zum Schutz von
Geschaftsgeheimnissen” ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Gerichtskostengesetzes

8§51 des Gerichtskostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom

27. Februar 2014 (BGBI. | S. 154), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2739) geéndert worden ist, wird wie folgt ge&ndert:

1.

In Absatz 2 werden nach den Wortern ,Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*
die Worter ,und nach dem Gesetz zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen” einge-
fugt.

In Absatz 5 werden nach dem Wort ,Designgesetzes” ein Komma und die Woérter
,8 22 des Gesetzes zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen® eingeflgt.

Artikel 5

Anderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Die 88 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der

Bekanntmachung vom 3. Méarz 2010 (BGBI. | S. 254), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 17. Februar 2016 (BGBI. | S. 233) geandert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden Entwurf wird der Schutz von Geschaftsgeheimnissen entsprechend
unionsrechtlichen Vorgaben verbessert.

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Entwurf setzt die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europdischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2016 Uber den Schutz vertraulichen Know-hows und
vertraulicher Geschaftsinformationen (Geschéftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb
sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (Abl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1) um (im
Folgenden: Richtlinie (EU) 2016/943). Diese muss bis zum 9. Juni 2018 umgesetzt wer-
den (Artikel 19 Absatz 1 Richtlinie (EU) 2016/943).

Die bestehenden rechtlichen Regelungen reichen fir eine Umsetzung der Vorgaben der
Richtlinie nicht aus. Der Schutz von Geschaftsgeheimnissen wird im deutschen Recht
bislang Uber die Strafvorschriften der 88 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) sowie Uber die 88 823, 826 des Birgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
gegebenenfalls in Verbindung mit § 1004 BGB analog gewahrleistet. Dies gentigt den
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht, da diese eine Verletzung von Geschéftsge-
heimnissen nicht wie die 88 17 bis 19 UWG vom Vorliegen einer besonderen Absicht ab-
hangig macht. Daher ist eine erganzende zivilrechtliche Umsetzung der Bestimmungen
der Richtlinie sowie eine Anpassung der Strafvorschriften erforderlich.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt. Dadurch wird
ein in sich stimmiger Schutz vor der rechtswidrigen Erlangung, der rechtswidrigen Nut-
zung und der rechtswidrigen Offenbarung von Geschéaftsgeheimnissen verwirklicht. In
dieses Gesetz werden die bisherigen Strafvorschriften des UWG in modifizierter Form
aufgenommen.

Artikel 1 enthélt das neue Gesetz zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen (GeschGehG).
Abschnitt 1 sieht allgemeine Regelungen vor wie eine Definition des Begriffs des Ge-
schéftsgeheimnisses in 8 2 Nummer 1 und Handlungsverbote zum Schutz von Ge-
schaftsgeheimnissen, bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung beziehungs-
weise eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschéaftsgeheimnisses vor-
liegt (8 4). 8 5 enthalt Rechtfertigungsgrinde zu diesen Verboten, so kann zum Beispiel je
nach den Umstanden des Einzelfalls ein Verstol3 gegen 8 4 bei der rechtmafigen Aus-
Ubung der Meinungsfreiheit oder bei der Aufdeckung eines Fehlverhaltens oder einer
rechtswidrigen Tatigkeit gerechtfertigt sein.

Abschnitt 2 enthalt die Anspriiche des Inhabers des Geschaftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer bei einer rechtswidrigen Erlangung, einer rechtswidrigen Nutzung oder
einer rechtswidrigen Offenlegung. Hierzu z&hlen Anspriche auf Beseitigung und Unter-
lassung (8 6), Vernichtung, Herausgabe und Rickruf (8 7), Auskunft (8 8) und Schadens-
ersatz bei fahrlassiger oder vorsatzlicher Verletzung (8 10). Werden Anspriche miss-
brauchlich geltend gemacht, hat der Anspruchsgegner Anspruch auf den Ersatz der fir
seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen (8§ 14). Diese Anspriche verjah-
ren nach den allgemeinen Verjahrungsvorschriften des BGB. Eine Sonderverjahrungsre-
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gelung wurde nur fir den Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjahrung (8 13) getrof-
fen.

In Abschnitt 3 werden Regelungen zum gerichtlichen Verfahren bei der Verletzung von
Geschaftsgeheimnissen getroffen. Der Rechtsschutz der Betroffenen wird durch Re-
gelungen zur Geheimhaltung im gerichtlichen Verfahren in den 88 16 bis 19 dauerhaft
verbessert.

Abschnitt 4 enthalt die zuvor in den 88 17 bis 19 UWG enthaltenen Strafvorschriften zum
Schutz von Geschéftsgeheimnissen.

Die Artikel 2 bis 5 nehmen die erforderlichen Folgeanderungen in dem Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG), der Strafprozessordnung (StPO), dem Gerichtskostengesetz (GKG)
und dem UWG vor.

. Alternativen
Keine.

Der Schutz von Geschéftsgeheimnissen kann weder den Marktverhaltensregelungen des
UWG noch den vollstédndigen Immaterialgiterrechten wie zum Beispiel dem Patent- und
Markenrecht zugeordnet werden. Unterschiede zu den Immaterialglterrechten bestehen
insofern, als der Schutz von Geschaftsgeheimnissen von der tatséchlichen Geheimhal-
tung der Information abhangt und keine besondere Qualitdt der Informationen fir den
rechtlichen Schutz erforderlich ist. Von den reinen Marktverhaltensregelungen des UWG
unterscheidet sich der Schutz von Geschéftsgeheimnissen insofern, als er sich auf eine
Information bezieht, die handelbar ist und regelméaRig wirtschaftlichen Wert besitzt.

Da die Strafvorschriften zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen bislang in den 88 17 bis
19 UWG geregelt sind, ware eine Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 im UWG selbst
grundsatzlich denkbar gewesen. Die Richtlinie (EU) 2016/943 sieht jedoch differenzierte
Vorschriften zur rechtswidrigen Erlangung, zur rechtswidrigen Nutzung und Offenlegung
sowie zu den daraus resultierenden Rechtsfolgen vor, die unabhangig von einem Wett-
bewerbsverhaltnis bestehen. Dies passt nicht zu den Marktverhaltensregelungen des
UWG und wirde den Charakter des Gesetzes deutlich verdndern. Daher ist die Schaffung
eines neuen Stammgesetzes die sachgeméale Ldsung.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir die in Artikel 1 enthaltenen Regelungen
ergibt sich Uberwiegend aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 des Grundgesetzes (GG —
gewerblicher Rechtsschutz). Fir die Regelungen in Artikel 1 88 15 bis 22 sowie Artikel 2
bis 4 beruht die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1
GG (Gerichtsverfassung, gerichtliches Verfahren). Fir Artikel 1 8 23 sowie Artikel 5 ergibt
sich die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen
vereinbar, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat. Er setzt die Vorgaben
der Richtlinie (EU) 2016/943 und damit Recht der Europdaischen Union in nationales Recht
um. Der Entwurf enthélt in dem neuen Stammgesetz in Artikel 1 einige Regelungen, die
nicht unmittelbar aus der Richtlinie (EU) 2016/943 hervorgehen. Hierzu z&hlen der An-
spruch auf Auskunft (8 8), die Haftung des Inhabers eines Unternehmens (8§ 12) sowie
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Regelungen zur Zustandigkeit der Gerichte (8 15) und eine Hartefallregelung in der
Streitwertbeginstigung (8 22). Diese Regelungen sind fur ein neues Stammgesetz erfor-
derlich und in verwandten Gesetzen wie dem UWG, dem Patentgesetz (PatG), dem Ur-
heberrechtsgesetz (UrhG) und dem Markengesetz (MarkenG) ebenfalls enthalten.

Der Entwurf entspricht auch den Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland auf
Grund von internationalen Vertragen tbernommen hat. Nach Artikel 39 Absatz 2 des
Ubereinkommens (ber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(BGBI. 1994 1l S. 1438, 1730 — TRIPS) missen die Mitgliedstaaten zur Sicherung eines
wirksamen Schutzes gegen den unlauteren Wettbewerb ,nicht offenbarte Informationen*
insofern schiitzen, als juristische und nattrliche Personen verhindern kénnen sollen, dass
Informationen, die rechtmaflig unter ihrer Kontrolle stehen, ohne ihre Zustimmung auf
eine Art und Weise erworben oder benutzt werden, die den anstandigen Gepflogenheiten
in Handel und Gewerbe widersprechen.

VI. Gesetzesfolgen
1. Rechts-und Verwaltungsvereinfachung

Verwaltungsverfahren werden von diesem Entwurf nicht berthrt, da die Durchsetzung des
Schutzes von Geschéaftsgeheimnissen zivilrechtlich ausgestaltet ist. Die Regelungen zum
Strafverfahren in Abschnitt 4 entsprechen den bisherigen Regelungen in den 88 17 bis 19
UWG.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhalti-
gen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Ein verbesserter
Schutz von Geschéaftsgeheimnissen stérkt die Innovationsfahigkeit der deutschen Wirt-
schaft und folgt damit der Regel 6 des Nachhaltigkeitsmanagementsystems. Durch die
Ausnahmetatbestande wird gleichzeitig das Recht auf Informationsfreiheit, die Pressefrei-
heit und das Recht zur Offenbarung von Missstanden klargestellt. Das tragt zur gesell-
schaftlichen Teilhabe der Birgerinnen und Birger und damit zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhallt im Sinne der Regel 10 des Nachhaltigkeitsmanagementsystems bei.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand

Die Gesetzesénderungen und ihr Vollzug fihren weder bei Bund und Landern noch bei
den Gemeinden zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen.

4. Erfallungsaufwand

a) Burgerinnen und Blurger

Far Burgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.

b) Wirtschaft

Die durch die Definition des Geschéaftsgeheimnisses neu eingefligte Schutzvoraussetzung
der ,angemessenen Geheimhaltungsmafnahmen* wird voraussichtlich bei einem Teil der
Kleinstunternehmen dazu fuhren, dass diese bisher nicht praktizierte angemessene Ge-
heimhaltungsmafinahmen treffen, um in den Schutzbereich des Gesetzes einbezogen zu
werden. Ein Grof3teil der Unternehmen trifft diese MaRnahmen im wohlverstandenen Ei-
geninteresse schon jetzt. Insbesondere gréf3ere und mittlere Betriebe schiitzen bereits
ihre Geschaftsgeheimnisse, zum Beispiel durch eine Zugangskontrolle oder durch ver-
tragliche Geheimhaltungsverpflichtungen, um zu verhindern dass die betreffenden Infor-
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mationen offenkundig werden. Es handelt sich damit um sogenannte Sowieso-Kosten.
Weiterhin wird es eine nicht unbetrachtliche Zahl von Betrieben geben, bei denen keine
Geschéftsgeheimnisse vorhanden sind oder bei denen kein Interesse besteht, diese zu
schitzen, welil eine Verletzung unwahrscheinlich ist. Einen Erfullungsaufwand wird das
Gesetz voraussichtlich bei einem Teil der Kleinstunternehmen und Startups ausldsen, die
Informationen haben, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse besteht, diese aber mog-
licherweise bislang nicht ausreichend geschiitzt haben. Diese missen nun prifen, ob ihre
SchutzmalRhahmen angemessen sind, und gegebenenfalls zusatzliche Schutzvorkehrun-
gen treffen.

Das Statistische Bundesamt weist flur das Jahr 2015 2,4 Millionen kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) aus, von denen 2 Millionen Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Mitar-
beitern sind. Die Richtlinie sieht einen harmonisierten Schutz von Geschaftsgeheimissen
insbesondere in Bezug auf solche Informationen vor, bei denen das Risiko eines Dieb-
stahls wertvoller Informationen und Kenntnisse aus der Forschung von Unternehmen be-
steht, mit denen spater Immaterialgiterrechte erworben werden kénnten. Im Hinblick auf
die Kleinstunternehmen ist davon auszugehen, dass diese teilweise keine angemessenen
Geheimhaltungsmalnahmen implementiert habe. Es wird angenommen, dass etwa 20
Prozent der Kleinstunternehmen utber Informationen verfligen, bei denen ein Geheimnis-
schutz in Betracht kommt, und dass wiederum 25 Prozent davon im Zusammenhang mit
dem Inkrafttreten des GeschGehG Geheimhaltungsmalnahmen treffen werden, um in
den Schutzbereich des Gesetzes zu fallen. Die MaRnahmen l6sen einen einmaligen Um-
stellungsaufwand aus, zum Beispiel durch die Vereinbarung von Geheimhaltungsver-
pflichtungen mit Mitarbeiten oder die Erarbeitung eines Konzepts fir die Zugangskontrolle
zu Geschaftsgeheimnissen.

Ausgehend von 100 000 relevanten KMU in Deutschland ist bei einem Aufwand von zwel
Stunden fur Prifung und Umstellung bei mittlerem Qualifikationsniveau (32,20 Euro pro
Stunde) von einem einmaligen Umstellungsaufwand von 6 440 000 Euro auszugehen.

Der Aufwand beruht auf einer 1:1-Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943. Zwar sind
einige Regelungen nicht ausdricklich in der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehen. Bei den
Regelungen in den 88 15 und 20 handelt es sich jedoch um Konkretisierungen der in der
Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehenen Regelungen zum Schutz von Geschaftsgeheim-
nissen im Verfahren. Sie sind erforderlich, weil ansonsten den Gerichten die Rechtsan-
wendung erschwert wirde und die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung geféahrdet ware.
Nicht in der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehen sind lediglich die Vorschriften in den
88 8, 12 und 22. Bei 8§ 8 handelt es sich um einen Auskunftsanspruch, bei § 12 um eine
Haftungsiberleitungsregel und bei § 22 um eine Regelung zur Streitwertbegtinstigung.
Die Regelungen erganzen die von der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehenen Regelun-
gen und l6sen keinen Erfullungsaufwand aus. Der Erfullungsaufwand unterfallt daher nicht
dem Anwendungsbereich der ,,One in, one out“-Regel.

¢) Erfullungsaufwand der Verwaltung

Keiner.
5. Weitere Kosten

Der Entwurf verbessert den Schutz von Geschéftsgeheimnissen, indem zivilrechtliche
Anspriiche ausgebaut werden und besondere Geheimhaltungsregelungen im gerichtli-
chen Verfahren bei der Verletzung von Geschéftsgeheimnissen vorgesehen werden. Un-
ter der Annahme, dass angesichts von derzeit jahrlich vier bei juris veroffentlichten Ent-
scheidungen zu den 88 17, 18 UWG von 20 Verfahren jahrlich auszugehen ist, wird durch
die Verbesserung des Rechtsschutzes durch Inkrafttreten des Entwurfs von 80 zuséatzli-
chen Verfahren pro Jahr ausgegangen. Die Lander erhalten die Mdglichkeit, die Mehrbe-
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lastung besser aufzufangen, indem sie nach Artikel 1 § 15 Absatz 3 gegebenenfalls die
gerichtliche Zustandigkeit konzentrieren.

Kosten fur soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet. Auch sind keine Auswirkun-
gen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, ersichtlich.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Weitere Gesetzesfolgen, insbesondere verbraucherpolitische, gleichstellungspolitische
und demografische Auswirkungen, sind nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluierung

Der Entwurf sieht zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 die Schaffung eines neuen
Stammgesetzes vor sowie die sich daraus ergebenden Anderungen bestehender Geset-
ze. Das Stammgesetz wird auf Grund der unbefristeten Geltung der Richtlinie (EU)
2016/943 fir eine unbestimmte Zeit erforderlich sein. Daher ist eine Befristung nicht vor-
gesehen.

Die Richtlinie (EU) 2016/943 soll ausreichenden Schutz von Geschaftsgeheimnissen uni-
onsweit sicherstellen. Die Erreichung dieses Ziels, die hierzu in den Mitgliedstaaten ge-
troffenen Regelungen und deren Wirksamkeit wird die Kommission bis 2021 (Zwischenbe-
richt) und 2026 (Bewertung) tUberprifen. Grundlage der Evaluierung werden Berichte der
Europaischen Beobachtungsstelle und der Mitgliedstaaten sein. Die deutschen Berichte
werden dem nationalen Evaluierungsverfahren nach dem Staatssekretarsbeschluss der
Bundesregierung gleichwertig sein. Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbrau-
cherschutz wird die Vorbereitung der Berichterstattung an die Kommission fir die Bewer-
tung im Jahr 2026 mit einer Evaluierung der Regelungen verbinden, die Uber die 1:1-
Umsetzung der Richtlinie hinausgehen. Evaluierung und Berichterstattung werden auf
Auswertungen der Justizstatistik sowie auf Lander- und Verbandebefragungen beruhen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen - GeschGehG)
Zu Abschnitt 1 (Allgemeines)

Zu 8 1 (Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthalt den Gesetzeszweck.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt den Anwendungsvorrang von 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zur
Geheimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von Geschaftsgeheimnissen. Das
GeschGehG regelt die Rechtsfolgen der Erlangung, Nutzung und Offenlegung von Ge-
schaftsgeheimnissen zwischen Privaten, nicht aber das Verhéltnis zwischen Privaten und
offentlichen Stellen. Daher ist das Gesetz beispielsweise nicht anwendbar auf Informati-
onsanspriiche gegen staatliche Stellen, 6ffentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhal-
tung von Geschéaftsgeheimnissen oder Verschwiegenheitspflichten fiir Angehorige des
offentlichen Dienstes (siehe auch Erwagungsgrinde 11 und 18 der Richtlinie (EU)
2016/943). Dies gilt auch fir eine abweichende Definition des Geschéaftsgeheimnisses in
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offentlich-rechtlichen Vorschriften. Es gilt zudem nicht fur die Verschwiegenheitspflichten
der Notare, da diese Trager eines 6ffentlichen Amtes sind.

Die Regelung setzt u.a. Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 um.
Damit wird u.a. klargestellt, dass eine Anwendung des Gesetzes im Anwendungsbereich
der in Deutschland geltenden Vorschriften zum Zugang zu Umweltinformationen ausge-
schlossen ist. Die umweltinformationsrechtlichen Vorschriften regeln abschliel3end, wann
staatliche und private informationspflichtige Stellen Umweltinformationen, die Geschéfts-
geheimnisse enthalten, herauszugeben oder dies abzulehnen haben. Die Vorschriften
beruhen auf der Umweltinformations-Richtlinie 2003/4/EG sowie dem dahinterstehenden
Ubereinkommen vom 25. Juni 1998 tiber den Zugang zu Umweltinformationen, die Offent-
lichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umwelt-
angelegenheiten (Aarhus-Ubereinkommen). Das Aarhus-Ubereinkommen ist von allen
EU-Mitgliedstaaten sowie der EU ratifiziert und entfaltet damit nicht nur vdlkerrechtliche,
sondern als Teil des Unionsrechts auch unionsrechtliche Bindungswirkung.

Zu Absatz 3
Zu Nummer 1

Absatz 3 Nummer 1 macht deutlich, dass der berufs- und strafrechtliche Schutz von Ge-
schéftsgeheimnissen, deren unbefugte Offenbarung von 8§ 203 des Strafgesetzbuches
(StGB) erfasst wird, unberihrt bleibt. Das GeschGehG regelt den Schutz von Geschafts-
geheimnissen, lasst jedoch anderweitige Verpflichtungen unberihrt, die sich zum Beispiel
aus dem Schutz der Geheimsphére des Einzelnen sowie dem Allgemeininteresse an der
Verschwiegenheit der in Krankheit und Rechtsfragen helfenden Berufe ergeben.

Zu Nummer 2

Absatz 3 Nummer 2 stellt klar, dass die Austibung des Rechts der freien Meinungsaul3e-
rung und der Informationsfreiheit nach der Charta der Grundrechte der Europaischen Uni-
on einschlie3lich der Achtung der Freiheit und der Pluralitdt der Medien, unberthrt bleibt.
Die Regelung setzt Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zu Nummer 3

Ebenfalls unberthrt durch das GeschGehG bleiben die Autonomie der Sozialpartner und
ihr Recht, Kollektivvertrage nach den bestehenden européischen und nationalen Vor-
schriften abzuschlieRen. Die Regelung setzt Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie
(EU) 2016/943 um.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

§ 2 setzt die Begriffsbestimmungen aus Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Die
Definitionen gelten lediglich fiir dieses Gesetz.

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthalt die Definition des Geschaftsgeheimnisses und damit die Vorausset-
zung fur die Eréffnung des Schutzbereiches der Richtlinie (EU) 2016/943. Der Begriff des
Geschéftsgeheimnisses umfasst den ebenfalls in der Richtlinie verwendeten Begriff des
Know-hows und den im deutschen Recht verwendeten Begriff des Betriebsgeheimnisses,
wenn diese Informationen den in den Buchstaben a und b aufgestellten Voraussetzungen
genlgen, da die Unterscheidung keine praktische Relevanz besitzt. Es kann sich sowohl
um technisches wie auch um kaufmannisches Wissen handeln. Ausweislich des Erwa-
gungsgrundes 14 der Richtlinie (EU) 2016/943 ist Grundlage der Definition des Ge-
schéftsgeheimnisses, dass sie Know-how, Geschaftsinformationen und technologische
Informationen abdeckt, bei denen sowohl ein legitimes Interesse an ihrer Geheimhaltung
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besteht als auch die legitime Erwartung, dass diese Vertraulichkeit gewahrt wird. Dies
steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung zum Begriff des Geschaftsgeheim-
nisses, wonach solche Informationen geschitzt sind, an deren Nichtverbreitung der
Rechtstrager ein berechtigtes Interesse hat.

Die Definition des Geschaftsgeheimnisses entspricht der des Artikels 39 Absatz 2 des
Ubereinkommens uber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(BGBI. 1994 11 S. 1438, 1730 — TRIPS). Sie entspricht im Wesentlichen au3erdem der von
der Rechtsprechung zu 8 17 UWG alte Fassung entwickelten Definition des Geschaftsge-
heimnisses.

Die in den Buchstaben a und b genannten Voraussetzungen missen kumulativ vorliegen,
um die Definition des Geschaftsgeheimnisses zu erfullen.

Zu Buchstabe a

Buchstabe a nennt als Voraussetzung, dass die Information weder insgesamt noch in der
genauen Anordnung und Zusammensetzung den Personen in den Kreisen, die tblicher-
weise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres
zuganglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist. Ausgeschlossen von der Definition
werden damit belanglose Informationen sowie Informationen, die den Personenkreisen,
die Ublicherweise mit derartigen Informationen umgehen, generell bekannt sind bzw. die
fur sie leicht zugénglich sind. Eine Information besitzt wirtschaftlichen Wert, wenn ihre
Erlangung, Nutzung oder Offenlegung ohne Zustimmung des Inhabers dessen wissen-
schaftliches oder technisches Potenzial, geschaftliche oder finanzielle Interessen, strate-
gische Position oder Wettbewerbsfahigkeit negativ beeinflussen (vgl. Erwagungsgrund 14
der Richtlinie (EU) 2016/943). Geschiitzt sind daher auch Forschungsergebnisse von Uni-
versitaten. Typischerweise werden hierzu zum Beispiel Herstellungsverfahren, Kunden-
und Lieferantenlisten, Kosteninformationen, Geschéftsstrategien, Unternehmensdaten,
Marktanalysen, Prototypen, Formeln und Rezepte z&hlen. Kein Geschaftsgeheimnis sind
dagegen Informationen, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse des Inhabers besteht,
die aber rein privat und nicht im geschéftlichen Verkehr verwertbar sind.

Zu Buchstabe b

Buchstabe b fordert den Umstanden nach angemessene Geheimhaltungsmafnahmen
durch den rechtmafigen Inhaber des Geschaftsgeheimnisses nach Nummer 2. Nach der
Definition des Geschéftsgeheimnisses zu § 17 UWG alte Fassung reichte dagegen ein
erkennbarer subjektiver Geheimhaltungswille aus, der sich in objektiven Umstanden mani-
festiert. Bei den vom Inhaber zu treffenden, den Umstédnden nach angemessenen Ge-
heimhaltungsmalRnahmen handelt es sich dagegen um eine objektive Voraussetzung, fur
die der Inhaber im Streitfall beweisbelastet ist.

Welche Arten von Geheimhaltungsmalnahmen konkret erfolgen missen, hangt von der
Art des Geschaftsgeheimnisses im Einzelnen und den konkreten Umstanden der Nutzung
ab. In Betracht kommen sowohl physische Zugangsbeschrankungen und Vorkehrungen
wie auch vertragliche Sicherungsmechanismen. Es ist nicht erforderlich, jede geheim zu
haltende Information gesondert zu kennzeichnen, sondern es kdnnen grundséatzlich MalR-
nahmen fir bestimmte Kategorien von Informationen ergriffen werden (zum Beispiel tech-
nische Zugangshirden) oder durch allgemeine interne Richtlinien und Anweisungen oder
auch in Arbeitsvertragen vorgegeben werden. Bei der Wertung der Angemessenheit der
SchutzmalRBhahmen kénnen insbesondere berlcksichtigt werden: der Wert des Ge-
schaftsgeheimnisses und dessen Entwicklungskosten, die Natur der Informationen, die
Bedeutung fur das Unternehmen, die Grof3e des Unternehmens, die tblichen Geheimhal-
tungsmaflinahmen in dem Unternehmen, die Art der Kennzeichnung der Informationen
und vereinbarte vertragliche Regelungen mit Arbeithehmern und Geschaftspartnern. Die
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Pflicht zu den Umstdnden angemessenen Geheimhaltungsmaflnahmen trifft auch Lizenz-
nehmer, die ebenfalls Inhaber eines Geschéftsgeheimnisses sein kénnen.

Zu Nummer 2

8§ 2 Nummer 2 enthélt die Definition des Inhabers des Geschéftsgeheimnisses aus Arti-
kel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2016/943. Inhaber ist jede natlrliche oder juristische
Person, die die rechtmaflige Kontrolle Uber ein Geschéaftsgeheimnis besitzt. Hierunter
kdnnen auch Lizenzinhaber fallen.

Zu Nummer 3

§ 2 Nummer 3 enthdlt die Definition des Rechtsverletzers und setzt Artikel 2 Nummer 3
der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Rechtsverletzer ist nur derjenige, der gegen § 4 ver-
stoldt, ein Verstol3 gegen Normen aus anderen Gesetzen féllt nicht unter die Definition.

Zu Nummer 4

§ 2 Nummer 4 enthalt die Definition des rechtsverletzenden Produkts aus Artikel 2 Num-
mer 4 der Richtlinie (EU) 2016/943. Ein rechtsverletzendes Produkt kann im Einzelfall
nicht vorliegen, wenn es nur in geringem Umfang auf rechtswidrig erlangten, genutzten
oder offengelegten Geschéftsgeheimnissen beruht.

Zu § 3 (Erlaubte Handlungen)

8§ 3 enthalt Fallgruppen, in denen die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Ge-
schaftsgeheimnisses erlaubt ist. Die Vorschrift setzt Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/943
um. Anders als in der Richtlinie (EU) 2016/943 wird der Begriff der Erlangung anstatt des
Erwerbs verwendet, da Uber den rechtsgeschéaftlichen Erwerb hinaus jegliche Kenntnis-
nahme eines Geschaftsgeheimnisses in dem Sinne erfasst werden soll, dass faktisch
daruber verfigt werden kann. Das beinhaltet eine aktive Kenntnisnahme des Geschafts-
geheimnisses oder bei in Gegenstanden verkérperten Geschaftsgeheimnissen ein An-
sichbringen des Gegenstands.

Zu Absatz 1
Zu Nummer 1

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 darf ein Geschaftsgeheimnis durch eine eigenstandige Ent-
deckung oder Schopfung erlangt werden. Somit kann es im Fall der parallelen Entde-
ckung oder Schopfung mehrere Inhaber ein und desselben Geschéaftsgeheimnisses ge-
ben. Die Regelung driuckt aus, dass keine Exklusivrechte an als Geschaftsgeheimnis ge-
schitzten Informationen begriindet werden sollen. Auch im Urheberrecht existiert die
Moglichkeit der Doppelschopfung.

Zu Nummer 2

Nach 8 3 Absatz 1 Nummer 2 darf ein Geschéaftsgeheimnis ebenfalls erlangt werden
durch Beobachtung, Untersuchung, Riuckbau oder Testen eines Produkts oder Gegen-
standes in zwei Fallen: Entweder wenn dieses 6ffentlich verfligbar gemacht wurde (Buch-
stabe a) oder wenn das Produkt oder der Gegenstand sich im rechtmaligen Besitz desje-
nigen befindet, der es beobachtet, testet, untersucht oder riickbaut und dieser keiner
Pflicht zur Beschréankung der Erlangung des Geschéaftsgeheimnisses unterliegt (Buchsta-
be b).

Damit wird die Entschliisselung von Geschéaftsgeheimnissen aus Produkten selbst (das so
genannte ,Reverse Engineering“) grundsatzlich zulassig. Der Vorschrift liegt wie Num-
mer 1 die Wertung zugrunde, dass keine Exklusivrechte an als Geschéaftsgeheimnis ge-
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schitzten Informationen begriindet werden sollen. Bisher ging die Rechtsprechung flr
den Fall, dass ein Geschéftsgeheimnis Uber eine Untersuchung des in Verkehr gebrach-
ten Produkts erschlossen werden konnte, nur dann von einer Offenkundigkeit der Informa-
tionen und damit nicht von einem geschitzten Geschaftsgeheimnis aus, wenn jeder
Fachmann ohne gréRReren Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand zur Ableitung in der Lage
ware. 8§ 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 erweitert demnach die Mdglichkeiten zum Reverse
Engineering. Diesem koénnen jedoch weiterhin immaterialgtterrechtliche oder lauterkeits-
rechtliche Schranken entgegenstehen.

Zu Buchstabe a

Unbeschrankt zuléssig ist ein Reverse Engineering bei Produkten, die 6ffentlich verfligbar
gemacht wurden. Dies umfasst frei auf dem Markt erhdltliche Produkte. Unabhangig vom
GeschGehG besteht jedoch weiterhin ein lauterkeitsrechtlicher Schutz, zum Beispiel vor
Herkunftstduschung und Rufausbeutung nach § 4 Nummer 3 UWG.

Zu Buchstabe b

Buchstabe b betrifft Falle, in denen die Produkte oder Gegenstande, die einem Reverse
Engineering unterzogen wurden, nicht offentlich verfuigbar gemacht wurden, sondern zum
Beispiel einem Vertragspartner zur Nutzung zur Verfiigung gestellt wurden. In diesem Fall
ist ein Reverse Engineering nur zulassig, wenn der Inhaber des Geschéaftsgeheimnisses
dem Vertragspartner nicht vertraglich untersagt hat, das Geschéaftsgeheimnis durch Re-
verse Engineering zu erlangen. Dem Inhaber des Geschéaftsgeheimnisses wird in solchen
Fallen damit anheimgestellt, die Mdglichkeit zum Reverse Engineering vertraglich auszu-
schliel3en und so eine rechtmafige Erlangung des Geschaftsgeheimnisses zu verhindern.
Die vertragliche Vereinbarung muss wirksam sein.

Zu Nummer 3

Nach 8 3 Absatz 1 Nummer 3 darf ein Geschéftsgeheimnis ebenfalls erlangt werden,
wenn Arbeithehmer oder Arbeitnehmervertretung dadurch ihr Recht auf Information und
Anhorung bzw. auf Mitwirkung und Mitbestimmung in Anspruch nehmen. Daraus folgt,
dass die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen nicht mit dem Hinweis auf das
Vorliegen von Geschaftsgeheimnissen eingeschrankt werden kénnen. Hiervon unabhan-
gig kdnnen jedoch arbeitsrechtliche Geheimhaltungsverpflichtungen bestehen. Die Rege-
lung entspricht der derzeitigen Rechtslage und entfaltet daher lediglich klarstellende Wir-
kung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt den Grundsatz fest, dass ein Geschaftsgeheimnis erlangt, genutzt oder of-
fengelegt werden darf, wenn dies durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch
Rechtsgeschéft gestattet ist. Die Vorschrift stellt insbesondere klar, dass Sonderregelun-
gen zu Geschaftsgeheimnissen in anderen Gesetzen vorgehen. Dies betrifft unter ande-
rem Vorschriften Uber die gesetzlich verankerten Rechte der Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer (vgl. Erwagungsgrund 18 der Richtlinie). Der Begriff des Gesetzes erfasst
auch unmittelbar geltendes Unionsrecht. Erfasst werden auch Vorschriften, die den Um-
gang mit Informationen regeln, die zugleich auch Geschéaftsgeheimnisse darstellen kén-
nen.

Zu 8 4 (Handlungsverbote)

§ 4 enthélt einen Katalog von Handlungsverboten, bei deren Missachtung eine rechtswid-
rige Erlangung oder eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung vorliegt, soweit die
Handlungen nicht nach 8 3 erlaubt sind. Die Vorschrift setzt Artikel 4 Absatz 1 bis 5 der
Richtlinie (EU) 2016/943 um.
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Die Festlegung eines Katalogs von Handlungsverboten verdeutlicht, dass Geschéaftsge-
heimnisse nicht gegen jede Benutzung durch Dritte ohne Zustimmung des Inhabers des
Geschéaftsgeheimnisses geschitzt werden, sondern nur gegen bestimmte unlautere Ver-
haltensweisen. Dies tragt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei Geschaftsgeheim-
nissen zwar in gewisser Weise um Immaterialglterrechte handelt, aber anders als bei
Patenten, Marken und Urheberrechten keine subjektiven Ausschlief3lichkeits- und Aus-
schlieBungsrechte vorliegen kdnnen, weil der rechtliche Schutz allein von der Geheimhal-
tung der Information abh&angt und nicht von anderen Voraussetzungen wie einer Eintra-
gung oder einer besonderen Schopfungshéhe. Um Innnovation und Wettbewerb weiterhin
zu ermdglichen, werden daher Geschaftsgeheimnisse nicht vollig der Gemeinfreiheit ent-
zogen und ihrem Inhaber mit Wirkung gegeniber jedermann zugeordnet, sondern es wird
lediglich ein bestehender Zustand rechtlich abgesichert.

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt Félle fest, in denen die Erlangung eines Geschéftsgeheimnisses unzulassig
ist.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 ist die Erlangung eines Geschéaftsgeheimnisses durch bestimmte Verhal-
tensweisen unzuldssig. Hierbei handelt es sich um den unbefugten Zugang zu Dokumen-
ten, Gegenstanden, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die das Geschéfts-
geheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschéftsgeheimnis ableiten lasst, oder um
die unbefugte Aneignung oder das unbefugte Kopieren von derartigen Dokumenten, Ge-
genstanden, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien. Die Dokumente, Gegen-
stédnde, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien mussen sich auf3erdem unter der
rechtmafigen Kontrolle des Inhabers des Geschéftsgeheimnisses befinden. Die Erlan-
gung selbst ist nicht unzuldssig, wenn der Handelnde befugten Zugang zum Geschéfts-
geheimnis hatte oder dieses kopieren oder sich aneignen durfte, zum Beispiel weil er im
Rahmen eines Beschéaftigungsverhaltnisses Zugriff auf das Geschéaftsgeheimnis hat. Bei
einem Gebrauch oder einer Weitergabe eines dermalien erworbenen Geschéftsgeheim-
nisses kann jedoch eine unzuléassige Nutzung oder Offenlegung nach Absatz 2 vorliegen.

Zu Nummer 2

Nummer 2 enthalt einen an die deutsche Rechtsterminologie angepassten Auffangtatbe-
stand, der jede Art von unlauterem Geschaftsgebaren als unzuléssig einstuft. Dieser offe-
ne Tatbestand tragt dem Umstand Rechnung, dass im GeschGehG nicht abschlielend
alle Handlungen festgelegt werden kénnen, in denen eine Erlangung unzuldssig ist. Die
vorgesehene Ubernahme der Terminologie der lauterkeitsrechtlichen Generalklauseln
ermdglicht hierbei eine interessengerechte Bewertung anhand der Umstande des jeweili-
gen Einzelfalls.

Zur Auslegung herangezogen werden kann Ful3note 10 zu Artikel 39 Absatz 2 TRIPS.
Diese definiert den Erwerb, die Nutzung oder die Offenbarung von geschitzten Informati-
onen an Dritte auf ,eine Weise, die den anstandigen Gepflogenheiten in Handel und Ge-
werbe zuwiderlauft* derart, dass sie zumindest Handlungen wie Vertragsbruch, Vertrau-
ensbruch und Verleitung umfasst und den Erwerb nicht offenbarter Informationen durch
Dritte einschlief3t, die wussten oder grob fahrlassig nicht wussten, dass solche Handlun-
gen beim Erwerb eine Rolle spielten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt Falle fest, in denen die Nutzung oder Offenlegung eines Geschaftsgeheim-
nisses unzulassig ist.



-26-

Nutzung ist jede Verwendung des Geschaftsgeheimnisses, solange es sich nicht um Of-
fenlegung handelt. Offenlegung bedeutet die Eréffnung des Geschaftsgeheimnisses ge-
genuber Dritten, nicht notwendigerweise der Offentlichkeit.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 ist die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschaftsgeheimnisses un-
zulassig, wenn bereits die Erlangung des Geschaftsgeheimnisses wegen eines VerstolRes
gegen Absatz1l Nummer 1 (Buchstabe a) oder Absatz1 Nummer 2 (Buchstabe b)
rechtswidrig ist.

Zu Nummer 2

Die Nutzung ist nach Nummer 2 unzulassig, wenn die das Geschaftsgeheimnis nutzende
oder offenlegende Person gegen eine vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Be-
schrankung der Nutzung des Geschaftsgeheimnisses verstdfit. Das betrifft insbesondere
Falle, in denen der Zugang zu den Geschaftsgeheimnissen nach Absatz 1 Nummer 1
befugt erfolgt war und somit keine rechtswidrige Erlangung vorliegt.

Eine solche Befugnis zum Zugang zu Geschaftsgeheimnissen wird in der Regel bei Be-
schaftigten gegeben sein. Diese kdnnen bei der Nutzung oder Offenlegung eines Ge-
schaftsgeheimnisses jedoch gegen vertragliche Pflichten verstoRen. Im Arbeitsverhaltnis
sind Geheimhaltung und Loyalitdt grundsatzlich vertragliche Verpflichtungen des Arbeit-
nehmers. Die vertragliche Verpflichtung muss rechtmaRig sein und darf insbesondere
berechtigte Interessen zur Nutzung oder Offenlegung des Geschéaftsgeheimnisses nicht
beeintrachtigen. Dabei ist insbesondere zu beriicksichtigen, dass nach Artikel 1 Absatz 3
Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/943 die Richtlinie nicht die Nutzung von Erfahrun-
gen und Fahigkeiten beschranken darf, die Arbeitnehmer im normalen Verlauf ihrer Tatig-
keit ehrlich erworben haben. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe ¢ der Richtlinie (EU) 2016/943
weist au3erdem darauf hin, dass auf Grund der Richtlinie keine Auferlegung zusatzlicher
Beschréankungen fur Arbeitnehmer in ihren Arbeitsvertragen zulassig ist, die nicht geman
dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht auferlegt werden. Daher sind die bestehen-
den Grundsatze zu den Anforderungen an Verschwiegenheitsverpflichtungen sowie nach-
vertragliche Wettbewerbsverbote weiterhin anwendbar.

Zu Nummer 3

Die Offenlegung ist nach Nummer 3 ebenfalls unzulassig, wenn die das Geschéaftsge-
heimnis nutzende oder offenlegende Person gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung
oder eine sonstige Verpflichtung versto3t, das Geschaftsgeheimnis nicht offenzulegen.
Das betrifft insbesondere Falle, in denen eine Person befugt war, Zugang zu den Ge-
schéftsgeheimnissen nach Absatz 1 Nummer 1 zu haben und somit keine rechtswidrige
Erlangung vorliegt. Unter eine Vertraulichkeitsvereinbarung fallt auch die Verpflichtung
von Arbeitnehmern im Arbeitsverhéltnis zu Geheimhaltung und Loyalitét.

Zu Absatz 3

Absatz 3 zielt auf Situationen, in denen die Person, die das Geschaftsgeheimnis erlangt,
nutzt oder offenlegt, selbst keinen Verstol3 gegen Absatz 2 begangen hat, zum Beispiel
weil sie das Geschéftsgeheimnis von einem Dritten erhalten hat. In diesen Fallen kommt
es darauf an, ob sie wusste oder fahrlassig nicht wusste, dass sie das Geschaftsgeheim-
nis tUber eine andere Person oder mehrere andere Personen erlangt hat, die das Ge-
schaftsgeheimnis rechtswidrig erlangt oder rechtswidrig genutzt oder es offengelegt ha-
ben. Es reicht aus, dass bei einer Weitergabe des Geschaftsgeheimnisses tber mehrere
Personen eine andere Person in der Kette gegen Absatz 2 verstoRen hat und der oder die
Handelnde das wusste oder hatte wissen kdnnen. Satz 2 stellt klar, dass die Herstellung,
das Anbieten, das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr, die Ausfuhr und die Lagerung
rechtsverletzender Produkte fir diese Zwecke Formen der Nutzung darstellen.



-27 -
Zu 8 5 (Rechtfertigungsgrinde)

§ 5 enthalt Fallgruppen, in denen die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines
Geschéaftsgeheimnisses gerechtfertigt sind, wenn dies zum Schutz eines berechtigten
Interesses erfolgt. Ist die Handlung im Einzelfall gerechtfertigt, sind die in Abschnitt 2 auf-
gezahlten Anspriiche ausgeschlossen. Die Vorschrift setzt Artikel 5 der Richtlinie (EU)
2016/943 um und beriicksichtigt, dass der Schutz von Geschéaftsgeheimnissen nicht abso-
lut sein kann und im Einzelfall hinter Belangen des Allgemeinwohls zurticktreten muss.
Berechtigtes Interesse kann jedes von der Rechtsordnung gebilligte Interesse sein. Es
umfasst auch Interessen wirtschaftlicher oder ideeller Art, wenn diese von der Rechtsord-
nung gebilligt werden. In Betracht kommen sowohl eigene Interessen wie die Durchset-
zung von Anspruchen oder Abwehr von Beeintrachtigungen wie auch die Verfolgung legi-
timer Gruppeninteressen, zum Beispiel wenn die Arbeitnehmervertretung tber einen be-
vorstehenden Personalabbau unterrichtet. Eine Abwagung mit den Interessen des Inha-
bers des Geschéaftsgeheimnisses ist in Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht aus-
dricklich vorgesehen, kann aber Uber den Begriff des berechtigten Interesses im Einzel-
fall zur Sicherstellung der VerhaltnismaRigkeit erfolgen. Dies entspricht dem Erwégungs-
grund 21 der Richtlinie (EU) 2016/943 und den allgemeinen Grundséatzen des Unions-
rechts. 8§ 5 ist auch anwendbar auf die Strafvorschriften des § 23.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 ist die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschaftsge-
heimnisses zur Austibung des Rechts auf freie MeinungsaufRerung und der Informations-
freiheit gemar der Charta der Grundrechte der Europaischen Union zuléssig, einschliel3-
lich der Achtung der Freiheit und der Pluralitéat der Medien. Die Vorschrift soll insbesonde-
re den Schutz von journalistischen Quellen gewéhrleisten und so eine Beeintrachtigung
des investigativen Journalismus verhindern. Die Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrun-
des auf investigativ tatige Journalisten ist hierbei unabh&ngig von der Rechtmafigkeit der
Offenbarung des Geschéftsgeheimnisses durch die Quelle.

Durch die Verweisung auf die Vorschriften der Charta der Grundrechte der Europaischen
Union wird diese insgesamt und nicht nur dessen Artikel 11 in Bezug genommen. Das
bedeutet, dass neben dem Grundrecht auch die in der Charta geregelten Schrankenbe-
stimmungen zur Anwendung kommen. Es reicht daher nicht aus, sich auf das Grundrecht
lediglich zu berufen, sondern dessen Ausilbung muss im Einzelfall in Ubereinstimmung
mit den Vorgaben der Charta erfolgen.

Nach den Vorgaben des Artikels 52 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Européi-
schen Union missen Einschrankungen der in der Charta enthaltenen Grundrechte den
Wesensgehalt der garantierten Rechte achten und dirfen unter Wahrung des Grundsat-
zes der VerhaltnismaRigkeit nur aus Griinden des Gemeinwohls oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer vorgenommen werden. Nach Artikel 52 Absatz 3 Satz 1
der Charta sind hierbei auch die Vorgaben des Artikels 10 der Europaischen Menschen-
rechtskonvention zu beachten. Das bedeutet, dass Einschrénkungen der Meinungsfreiheit
zum Schutz der Rechte der Inhaber von Geschéaftsgeheimnissen erforderlich sein missen
und im Einzelfall eine Abwagung der entgegenstehenden Grundrechte des Inhabers des
Geschaftsgeheimnisses mit der wertsetzenden Bedeutung der Meinungsfreiheit im frei-
heitlichen und demokratischen Rechtsstaat vorzunehmen ist. Gleiches gilt fir die Achtung
der Freiheit und der Pluralitat der Medien.

Zu Nummer 2

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschéaftsgeheimnisses ist nach
Nummer 2 ebenfalls gerechtfertigt, um eine rechtswidrige Handlung oder ein berufliches
oder sonstiges Fehlverhalten aufzudecken. Voraussetzung ist, dass die das Geschaftsge-
heimnis aufdeckende Person in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine offentliche In-
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teresse zu schitzen. Die Vorschrift dient dem Schutz der so genannten Whistleblower
und stellt klar, dass auch die Erlangung, die Nutzung und die Offenlegung von Informatio-
nen Uber rechtswidrige Handlungen und ein berufliches oder sonstiges Fehlverhalten un-
ter den genannten Voraussetzungen gerechtfertigt sind. Regelungen in anderen Geset-
zen, die dem Schutz von Hinweisgebern dienen, wie zum Beispiel § 4d Absatz 6 Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetz, 8 3b Absatz 5 des Bdrsengesetzes oder die 8847, 53
Absatz 5 des Gesetzes Uber das Aufspiren von Gewinnen aus schweren Straftaten, wer-
den von dieser Regelung nicht berihrt.

Vom Begriff des beruflichen Fehlverhaltens ist ein Verstol3 gegen berufsstandische Nor-
men erfasst. Dartber hinaus ist die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines
Geschaftsgeheimnisses gerechtfertigt, um ein ,sonstiges Fehlverhalten® aufzudecken.
Hiervon kdnnen Aktivitaten erfasst sein, die ein unethisches Verhalten darstellen, aber
nicht notwendigerweise gegen Rechtsvorschriften verstof3en. Ein Beispiel hierfur kdnnten
Auslandsaktivitaten eines Unternehmens sein, die in den betreffenden Landern nicht
rechtswidrig sind, aber dennoch von der Allgemeinheit als Fehlverhalten gesehen werden,
wie zum Beispiel Kinderarbeit oder gesundheits- oder umweltschadliche Produktionsbe-
dingungen. Auch die systematische und unredliche Umgehung von Steuertatbestanden
wird in der 6ffentlichen Diskussion haufig als unethisches Verhalten angesehen.

Die Rechtfertigung nach Nummer 2 erfordert subjektiv, dass die das Geschaftsgeheimnis
offenlegende Person in der Absicht handelt, das allgemeine O6ffentliche Interesse zu
schitzen. Die offenlegende Person muss hierbei mit dem Motiv handeln, auf einen Miss-
stand hinzuweisen, um zu einer gesellschaftlichen Verédnderung beizutragen. Ausge-
schlossen sind damit zum Beispiel die Nutzung des Geschéftsgeheimnisses als Druckmit-
tel oder eine Offenbarung des Geschéaftsgeheimnisses aus Rache. Auch die Offenlegung
gegeniiber dem Geschédigten kann dem o6ffentlichen Interesse dienen, wenn dieser hier-
durch in die Lage versetzt wird, einen Rechtsverstol3 zu beenden und die Geltungskraft
der Rechtsordnung durchzusetzen. Die Absicht, das allgemeine 6ffentliche Interesse zu
schitzen, muss dabei das dominierende, nicht jedoch das ausschlief3liche Motiv sein. Es
handelt sich um ein subjektives Motiv, das aber im Rahmen eines gerichtlichen Verfah-
rens einer Plausibilitatskontrolle unterzogen werden kann.

Zu Nummer 3

Arbeithehmer haben das Recht, ihre Arbeitnehmervertretung zu kontaktieren. Es ist mog-
lich, dass sie in diesem Zusammenhang Geschéaftsgeheimnisse offenlegen bzw. nutzen.
Gleichzeitig kann die Arbeitnehmervertretung durch diesen Vorgang ein Geschaftsge-
heimnis erlangen.

Daher privilegiert Nummer 3 die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Ge-
schaftsgeheimnisses im Rahmen der Offenlegung gegeniiber der Arbeitnehmervertre-
tung, soweit die Offenlegung aus Sicht des Arbeitnehmers erforderlich ist, damit die Ar-
beitnehmervertretung ihre Aufgaben erfiillen kann. Die Regelung dient dem Schutz von
Arbeitnehmern, die sich mit einem Geschaftsgeheimnis an die Arbeitnehmervertretung
wenden. Gleichzeitig dient sie dem Schutz der Arbeithehmervertretung, die auf diesem
Weg ein Geschéaftsgeheimnis erlangt.

Zu Abschnitt 2 (Anspriiche bei Rechtsverletzungen)
Zu § 6 (Beseitigung und Unterlassung)

8§ 6 Satz 1 gibt dem Inhaber des Geschéftsgeheimnisses einen Anspruch gegen den
Rechtsverletzer auf Beseitigung der Beeintrachtigung, bei Wiederholungsgefahr und Ge-
fahr der erstmaligen Begehung auf Unterlassung. Der Anspruch unterliegt nach 8 9 dem
Vorbehalt der VerhaltnismaRigkeit im Einzelfall. Die Vorschrift setzt Artikel 12 Absatz 1
der Richtlinie (EU) 2016/943 um und entspricht Vorschriften wie § 8 Absatz 1 UWG, § 97
Absatz 1 UrhG und § 42 Absatz 1 des Designgesetzes (DesignG). Fiur Voraussetzungen
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und Umfang des Anspruchs kann unter Beriicksichtigung der Unterschiede der jeweiligen
Schutzrechte auf Rechtsprechung und Literatur zu diesen Vorschriften zurlickgegriffen
werden.

Ein Verschulden ist nicht erforderlich. Allerdings ist hierbei zu beriicksichtigen, dass bei
der Frage, ob eine rechtswidrige Handlung wegen eines Verstol3es gegen § 4 Absatz 3
vorliegt, subjektive Elemente berlcksichtigt werden.

Der Beseitigungsanspruch richtet sich auf die Abwehr einer bereits eingetretenen, fort-
wahrenden Beeintrachtigung. Die Form der Beseitigung héngt von der Art der jeweiligen
rechtswidrigen Handlung ab. Der Anspruch auf Beseitigung kann entsprechend Artikel 12
Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/943 auch dadurch erfiillt werden, dass aus
einem rechtsverletzenden Produkt einzelne, die Rechtsverletzung begriindende Kompo-
nenten entfernt werden. Diese Form des Beseitigungsanspruchs stellt eine mildere Abhil-
femalRnahme dar als die Vernichtung des rechtsverletzenden Produkts oder der Ruckruf
nach 8§ 7. Eine wegen eines Verstol3es gegen 8§ 4 rechtswidrige Offenlegung eines Ge-
schaftsgeheimnisses kann zum Beispiel dadurch beseitigt werden, dass eine Publikation
zuriickgerufen wird, in der das Geschaftsgeheimnis offenbart wird, oder eine entspre-
chende Offenlegung auf einer Internetseite beseitigt wird.

Voraussetzung fur den Unterlassungsanspruch ist nach Satz 1 eine Wiederholungsgefahr.
Diese ist durch eine bereits begangene Rechtsverletzung grundsatzlich indiziert. Sie kann
entfallen, wenn der Rechtsverletzer eine strafbewehrte Unterlassungserklarung abgibt.
Nach Satz 2 besteht der Unterlassungsanspruch auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung
erstmals droht. Voraussetzung hierfir ist eine Erstbegehungsgefahr.

Zu 8 7 (Vernichtung; Herausgabe; Rickruf; Entfernung und Ricknahme vom Markt)

§ 7 enthalt die Anspriiche des Inhabers eines Geschéftsgeheimnisses gegen den Rechts-
verletzer auf Vernichtung, Herausgabe, Rickruf, Entfernung und Marktriicknahme. Ver-
gleichbare Vorschriften existieren mit 8 98 UrhG, 8§ 43 DesignG, 8§ 140a Absatz 2 PatG
und 8 18 Absatz 2 MarkenG. Die Anspriiche unterliegen nach 8 9 dem Vorbehalt der Ver-
haltnismafigkeit im Einzelfall.

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthalt den Anspruch des Inhabers eines Geschaftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz oder Eigentum des
Rechtsverletzers befindlichen Dokumente, Gegenstande, Materialien, Stoffe oder elektro-
nischen Dateien, die das Geschaftsgeheimnis enthalten oder verkdrpern. Er setzt Arti-
kel 12 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Der Anspruch richtet sich damit auf die Gegensténde, in denen das Geschéaftsgeheimnis
selbst enthalten oder verkérpert ist. Der Anspruch setzt kein Verschulden voraus. Voraus-
setzung ist allerdings, dass sich die Gegenstande im Besitz oder Eigentum des Rechts-
verletzers befinden. Unter die Vernichtung fallt bei elektronischen Dateien die Vernichtung
samtlicher eventuell vorhandener Kopien.

Zu Nummer 2

Nummer 2 enthalt den Anspruch des Inhabers eines Geschéaftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf Ruckruf der rechtsverletzenden Produkte. Die Vorschrift setzt Arti-
kel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Rechtsverletzende Produkte sind nach §2 Nummer 4 Produkte, deren Konzeption,
Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang
auf rechtswidrig erworbenen, genutzten oder offengelegten Geschéftsgeheimnissen beru-
hen. Der Anspruch auf Entfernung umfasst alle rechtlich zulassigen Methoden. Fir die
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Anspriuche auf Entfernung und Vernichtung reicht aus, dass der Rechtsverletzer eine fak-
tische Verfligungsgewalt Uber die rechtsverletzenden Produkte besitzt.

Zu Nummer 3

Nummer 3 enthalt den Anspruch des Inhabers eines Geschaftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden Produkte aus den Ver-
triebswegen. Dass auch die dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden Produkte als
Unterfall der Marktriicknahme in Betracht kommt, geht aus Artikel 12 Absatz 3 der Richtli-
nie (EU) 2016/943 hervor.

Zu Nummer 4

Nummer 4 enthalt den Anspruch des Inhabers eines Geschaftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte. Der Anspruch setzt
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c¢ der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zu Nummer 5

Mit dem Anspruch auf Marktricknahme nach Nummer 5 wird Artikel 12 Absatz 2 Buch-
stabe ¢ der Richtlinie (EU) 2016/943 umgesetzt. Der Anspruch besteht nur unter der Vo-
raussetzung, dass der Schutz des in Frage stehenden Geschéaftsgeheimnisses durch das
im Vergleich zur Vernichtung mildere Mittel der Marktriicknahme nicht beeintrachtigt wird.

Zu 8 8 (Auskunft Gber rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz bei Verletzung
der Auskunftspflicht)

Die Vorschrift enthalt den Anspruch des Inhabers des Geschéftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf Auskunft. Der Anspruch ist zwar nicht von der Richtlinie (EU)
2016/943 vorgegeben, dient aber dem effektiven Schutz des Inhabers des Geschaftsge-
heimnisses. Einen entsprechenden Anspruch enthalten auch 8§ 19 MarkenG und § 101
UrhG. Diese Vorschriften enthalten allerdings auch einen Anspruch gegeniber Dritten.
Dieser ist angesichts der Tatsache, dass es sich bei Geschéaftsgeheimnissen nicht um
Immaterialguterrechte handelt, in § 8 nicht vorgesehen.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 hat der Inhaber des Geschaftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer
einen Anspruch auf Auskunft Uber die Herkunft und die Empfanger von rechtswidrig er-
langten oder offenbarten Geschéaftsgeheimnissen, die in den im Besitz oder Eigentum des
Rechtsverletzers stehenden Dokumenten, Gegenstanden, Materialien, Stoffen oder elekt-
ronischen Dateien, die das Geschaftsgeheimnis enthalten oder verkérpern sowie Uber
den Vertriebsweg von rechtsverletzenden Produkte. Der Anspruch unterliegt nach §9
dem Vorbehalt der VerhaltnismaRigkeit im Einzelfall.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht mit der Schadensersatzpflicht des Rechtsverletzers Sanktionen bei fal-
scher oder unvollstandiger Auskunftserteilung vor. Eine vergleichbare Vorschrift enthalten
§ 101 Absatz 5 UrhG und § 19 Absatz 5 MarkenG.

Zu 8 9 (Anspruchsausschluss bei Unverhdaltnismagigkeit)

8 9 schlief3t Anspruche nach den 88 6 bis 8 Absatz 1 aus, wenn die Rechtsfolge im Ein-

zelfall unverhéltnismafig ist. Die Regelung setzt Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU)
2016/943 um. Eine vergleichbare Regelung enthalt § 98 Absatz 4 UrhG.
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Obwohl § 8 nicht von der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgegeben ist, ist eine Einbeziehung
des Auskunftsanspruchs unter den Vorbehalt der VerhaltnismaRigkeit sachgemaf, da
auch eine Auskunftsverpflichtung den Verpflichteten im Einzelfall stark beeintréachtigen
kann. Die Aufzahlung ist nicht abschlieRend; die Beriicksichtigung anderer berechtigter
Interessen ist daher moglich.

Zu Nummer 1

Besitzt das Geschéaftsgeheimnis nur einen geringen Wert, kann dies im Einzelfall dazu
fuhren, dass umfangreiche oder kostspielige Ruckrufma3nahmen als unverhaltnismalfiig
beurteilt werden.

Zu Nummer 2

Trifft der Inhaber des Geschaftsgeheimnisses nur geringfligige Malinahmen zum Schutz
des Geschaftsgeheimnisses, kann dies im Einzelfall ebenfalls zur UnverhaltnismaRigkeit
der Anspriche nach den 88 6 bis 8 Absatz 1 fihren.

Zu Nummer 3

Nummer 3 ermdglicht eine Berticksichtigung subjektiver Komponenten beim Rechtsver-
letzer. So kann zum Beispiel eine fahrlassige Unkenntnis der rechtswidrigen Nutzung des
Geschéftsgeheimnisses dazu filhren, dass umfangreiche oder kostspielige Ruckrufmali-
nahmen als unangemessen beurteilt werden kdnnen.

Zu Nummer 4

Nach Nummer 4 kénnen auch die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung
des Geschaftsgeheimnisses beriicksichtigt werden.

Zu Nummer 5

Nummer 5 verweist auf eine allgemeine Abwagung zwischen den berechtigten Interessen
des Inhabers des Geschéaftsgeheimnisses und den berechtigten Interessen des Rechts-
verletzers sowie den Auswirkungen, die die Erfallung der Anspriche fir beide haben
konnte. Hierbei kann jedes von der Rechtsordnung gebilligte Interesse bericksichtigt
werden, auch solche wirtschaftlicher und ideeller Art. So kann beispielsweise der An-
spruch auf Ruckruf und Vernichtung unverhaltnismanig sein, wenn die Produkte lediglich
deswegen als rechtsverletzende Produkte gelten, weil sie Gegenstand eines rechtswidri-
gen Marketings sind.

Zu Nummer 6

Nummer 6 verweist auf die berechtigten Interessen Dritter. Bei der VerhaltnismaRigkeits-
prufung des Umfangs der Anspriiche aus den 88 6 bis 8 Absatz 1 kann zum Beispiel be-
ricksichtigt werden, wenn Dritte auf die rechtsverletzenden Produkte angewiesen sind
oder dass ein Dritter Besitzer der im Eigentum des Rechtsverletzers stehenden Ware ist.

Zu Nummer 7
Das offentliche Interesse umfasst neben dem grundsatzlichen Interesse an der Herstel-

lung eines rechtskonformen Zustandes auch Interessen des Staates zum Beispiel im Be-
reich der 6ffentlichen Sicherheit.
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Zu 8 10 (Haftung des Rechtsverletzers)

Zu Absatz 1

§ 10 Absatz 1 enthdlt die Verpflichtung des Rechtsverletzers zu Schadensersatz. Voraus-
setzung ist, dass er vorsatzlich oder fahrlassig gegen 8 4 versto3en und damit das Ge-
schaftsgeheimnis vorsatzlich oder fahrlassig rechtswidrig erlangt, genutzt oder offengelegt
hat. Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Die
Beweislast fur das Verschulden liegt wie im Deliktsrecht tblich bei dem Inhaber des Ge-
schéftsgeheimnisses als Geschéadigten.

Fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt § 10 Absatz 1 Satz 2 ausdricklich klar,
dass § 619a BGB unberiihrt bleibt. Damit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer
dem Arbeitgeber nur dann Ersatz fir den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Ar-
beitsverhaltnis entstehenden Schaden zu leisten, wenn sie die Pflichtverletzung zu vertre-
ten haben. Wird ein Schadenersatzanspruch nach § 10 Absatz 1 Satz 1 gegeniiber einer
Arbeitnehmerin oder einem Arbeithehmer geltend gemacht, so hat der Arbeitgeber die
Vorwerfbarkeit darzulegen und zu beweisen. Im Ubrigen sind auch fiir Schadenersatzan-
spriche nach § 10 die von der Rechtsprechung entwickelten Grundséatze Uber die be-
schrankte Arbeitnehmerhaftung zu beachten (vgl. grundlegend Bundesarbeitsgericht, Be-
schluss vom 27. September 1994 — GS 1/89 (A)).

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 kann der Schadensersatz auch auf der Grundlage des Gewinns berechnet
werden, den der Rechtsverletzer durch den Rechtsverstol3 erzielt hat (Satz 1), oder auf
der Grundlage einer Lizenzanalogie (Satz 2). Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 2 der
Richtlinie (EU) 2016/943 um. Sie entspricht der im Rahmen der Immaterialgiterrechte
Ublichen dreifachen Schadensberechnung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 beinhaltet einen Anspruch des Inhabers des Geschéaftsgeheimnisses auf eine
Geldentschadigung fur erlittene immaterielle Nachteile, soweit dies der Billigkeit ent-
spricht. Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 um.
Eine vergleichbare Regelung existiert in § 97 Absatz 2 Satz 4 UrhG.

Der Anspruch kann neben oder gesondert von einem Ersatz des Vermdgensschadens
geltend gemacht werden. Die Voraussetzung der Billigkeit betrifft sowohl das Bestehen
des Anspruchs wie auch dessen Hohe.

Zu 8§ 11 (Abfindung in Geld)
Zu Absatz 1

Die Regelung privilegiert den Rechtsverletzer, der nicht schuldhaft gehandelt hat, also
weder vorsatzlich noch fahrlassig. Er kann zur Abwendung eines Anspruches nach den
88 6 oder 7 den Inhaber des Geschaftsgeheimnisses in Geld abfinden, wenn ihm durch
die Erfillung der Anspriiche ein unverhaltnismafig grol3er Nachteil entstehen wirde und
wenn die Abfindung fir den Inhaber des Geschaftsgeheimnisses in Geld als angemessen
erscheint.

Die Regelung setzt Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Sie soll verhin-
dern, dass Félle, in denen die Rechtsverletzung nur versehentlich erfolgt ist, zu einer un-
billigen Vernichtung wirtschaftlicher Werte oder einer unbilligen Behinderung von Wettbe-
werb und Innovation fiihren. Sie stellt damit ein Gegengewicht dar zu den Anspriichen
aus den 88 6 und 7, die grundsatzlich kein Verschulden voraussetzen. Eine vergleichbare
Regelung besteht mit § 100 UrhG.
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Der Rechtsverletzer wird nur dann nach § 11 befreit, wenn er eine Abfindung anbietet.
Voraussetzung flir die Abfindung ist, dass dem Rechtsverletzer durch die Erfullung der
Anspriiche aus den 88 6 und 7 ein unverhaltnismaRig groRer Nachteil entstehen wirde.
Das kann dann vorliegen, wenn lediglich ein geringer rechtsverletzender Teil in einem
Produkt enthalten ist und dieser nur liber eine sehr kostspielige Anderung entfernt werden
konnte, insbesondere wenn die Kosten der Anderung weit (iber der blicherweise fir die
Nutzung des Geschéaftsgeheimnisses zu zahlenden Lizenzgebuihr liegen wirden.

Zuletzt muss die Abfindung in Geld dem Inhaber des Geschéftsgeheimnisses als ange-
messen erscheinen. Hierfur ist eine Einzelabwagung der Interessen beider Seiten vorzu-
nehmen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Bedingungen des Rechts auf Zahlung einer Abfindung nach Absatz 1.
Fur die Hohe des zu zahlenden Betrages ist nach Satz 1 maf3geblich, was Ublicherweise
im Rahmen einer Lizenz zu zahlen wéare. Nach Satz 2 ist hdchstens der Betrag zu zahlen,
den der Inhaber in derselben Dauer des Zeitraumes in dem er dem Rechtsverletzer die
Nutzung des Geschéftsgeheimnisses hatte untersagen kdnnen, im Rahmen einer Lizenz-
vereinbarung erlangt héatte.

Zu 8§ 12 (Haftung des Inhabers eines Unternehmens)

§ 12 sieht die Haftung des Inhabers eines Unternehmens fir Anspriiche nach den 88 6
bis 8 vor, wenn das Geschéaftsgeheimnis im Unternehmen von einem Beschéftigten oder
Beauftragten rechtswidrig verletzt worden ist. Vergleichbare Regelungen bestehen mit § 8
Absatz 2 UWG, § 44 DesignG und § 14 Absatz 7 MarkenG.

Die Regelung soll verhindern, dass sich der Inhaber eines Unternehmens bei Verletzun-
gen von Geschéaftsgeheimnissen den Ansprichen des Verletzten deswegen entziehen
kann, weil er an der Rechtsverletzung nicht selbst beteiligt war, sondern seine Mitarbeiter
tatig geworden sind. Das ware grundsatzlich mdglich, da § 4 Absatz 3 das Verbot einer
Erlangung, Nutzung oder Offenlegung bei einem Erhalt des Geschéaftsgeheimnisses Uber
Dritte davon abhangig macht, dass der Handelnde entweder vorsatzlich handelt oder fahr-
l&ssig nicht weil3, dass ein Verstol3 gegen § 4 Absatz 1 oder 2 vorliegt.

Voraussetzung fur die Haftung des Inhabers eines Unternehmens utber 8§ 12 ist, dass der
Rechtsverletzer die Verletzungshandlung in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang
mit den von ihm wahrgenommenen Aufgaben im Unternehmen begangen hat. Ein Han-
deln fur einen Dritten oder im eigenen Interesse reicht nicht aus. Auf ein Verschulden des
Inhabers des Unternehmens kommt es nicht an. Die Haftung ist akzessorisch an Anspri-
che gegen den Rechtsverletzer geknUpft. Leistet der Rechtsverletzer eine Abfindung in
Geld nach § 11, kénnen die Anspriiche gegen den Inhaber des Unternehmens nicht gel-
tend gemacht werden. Genauso kann sich der Inhaber eines Unternehmens auf § 11 be-
rufen, wenn der Rechtsverletzer die Voraussetzungen dieser Regelung erfullt.

Nach Satz 2 qilt die Zurechnung zu dem Inhaber des Unternehmens fir den Anspruch
aus § 8 Absatz 2 nur, wenn der Inhaber des Unternehmens vorsatzlich oder grob fahrlas-
sig die Auskunft falsch oder unvollstandig erteilt hat. Das tragt der Tatsache Rechnung,
dass der Schadensersatzanspruch nach § 8 Absatz 2 anders als die Anspriiche nach den
88 6 bis 8 Absatz 1 ein Verschulden voraussetzt. Um den Schadensersatzanspruch nach
§ 8 Absatz 2 auch gegen den Inhaber des Unternehmens austiben zu kdnnen, muss ein
Organ, ein Beschaftigter oder Beauftragter die Auskunft vorsatzlich oder grob fahrlassig
erteilt haben und diese Art der Auskunftserteilung muss dem Inhaber des Unternehmens
zugerechnet werden kénnen.

Auf den Anspruch aus § 10 wird nicht verwiesen, weil dieser anders als die Anspriche
nach den 88 6 bis 8 Verschulden voraussetzen. Der Anspruch auf Schadensersatz ist
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jedoch durch § 12 nicht ausgeschlossen, sondern kann sich Uber die allgemeinen gesetz-
lichen Regelungen ergeben, zum Beispiel wenn dem Inhaber des Unternehmens die Ver-
letzung des Geschaftsgeheimnisses zuzurechnen ist und dieser schuldhaft gehandelt hat.
Von der Haftung des Unternehmensinhabers bleibt eine Haftung des Beschaftigten oder
Beauftragten oder Angestellten selbst unberihrt.

Zu 8 13 (Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjahrung)

§ 13 ist lex specialis zu § 852 BGB. Die Vorschrift regelt einen Herausgabeanspruch ge-
gen den Rechtsverletzer in den Féllen, in denen ein Geschéaftsgeheimnis wegen eines
VerstoRes gegen 8 4 rechtswidrig und schuldhaft durch den Rechtsverletzer erworben,
offengelegt oder genutzt wurde. Der Anspruch nach § 13 ist wie der Anspruch nach § 852
BGB auf das beschrénkt, was der Rechtsverletzer auf Grund der rechtswidrigen Erlan-
gung, Offenlegung oder Nutzung des Geschéftsgeheimnisses auf Kosten des Inhabers
des Geschéftsgeheimnisses erlangt hat. Fir den Anspruch wird eine Verjahrungsfrist von
sechs Jahren festgeschrieben, da Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 lediglich
Verjahrungsfristen von hochstens sechs Jahren erlaubt. Wegen dieser verjahrungsrechtli-
chen Besonderheiten war eine analoge Anwendung von 8§ 852 BGB nicht mdglich.

Zu § 14 (Missbrauchsverbot)

Satz 1 schiutzt die von einer Klage oder Abmahnung Betroffenen vor einer missbrauchli-
chen Inanspruchnahme auf Grund von Anspriichen wegen der Verletzung von Geschafts-
geheimnissen. Die Vorschrift setzt Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um.
Eine vergleichbare Vorschrift existiert mit 8 8 Absatz 4 UWG.

Ob eine Abmahnung oder Klage missbrauchlich ist, ist nach den Grundséatzen von Treu
und Glauben aus § 242 BGB unter Berilcksichtigung der gesamten Umstande zu ent-
scheiden. § 8 Absatz 4 Satz 1 UWG nennt als Beispiel fir einen Missbrauch das Ziel, ge-
gen den Zuwiderhandelnden vorwiegend einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen
oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. In der Richtlinie (EU) 2016/943
werden in Erwégungsgrund 22 als weitere Beispiele genannt, dass Anspriiche gestellt
werden, um den Marktzugang des Antragsgegners in unbilliger Weise zu verzdgern oder
zu beschranken oder ihn auf andere Weise einzuschiichtern oder ihm Schwierigkeiten zu
bereiten.

Satz 2 enthélt Gegenanspriche des Abgemahnten oder Beklagten. Liegt eine miss-
brauchliche Geltendmachung von Ansprichen vor, kann er Ersatz der fir seine Rechts-
verteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Satz 3 weist darauf hin, dass ande-
re Ersatzanspriiche ebenfalls bestehen kdnnen. Hier kommen zum Beispiel Anspriiche
nach den 88 823 ff. BGB in Betracht.

Zu Abschnitt 3 (Verfahren in Geschéaftsgeheimnisstreitsachen)

Abschnitt 3 sieht besondere Regelungen fiur gerichtliche Verfahren fiir Streitigkeiten nach
Abschnitt 2 vor. Soweit keine besonderen Regelungen getroffen werden, verbleibt es
auch in auf das GeschGehG gestutzten Verfahren bei den allgemeinen verfahrensrechtli-
chen Bestimmungen. Die Vorschriften gelten nur fir Geschéftsgeheimnisstreitsachen und
damit weder fur Anspriiche, die auf anderen Gesetzen als dem GeschGehG beruhen,
noch fur Strafverfahren. Gerichtliche GeheimhaltungsmalRnahmen sind insbesondere
deswegen erforderlich, weil der Schutz als Geschaftsgeheimnis von der Voraussetzung
nach 8 2 Nummer 1 Buchstabe a abhangt, dass die Information weder insgesamt noch in
ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die Ublicherweise mit dieser Art von In-
formationen umgehen, bekannt ist. Ohne entsprechende Regelungen zur Geheimhaltung
wirde der Inhaber des Geschéaftsgeheimnisses damit das Risiko eingehen, dass das Ge-
schéftsgeheimnis seinen Schutz verliert, weil es Gegenstand eines gerichtlichen Verfah-
rens geworden ist. Dies behindert die effektive Durchsetzung des Schutzes von Ge-
schaftsgeheimnissen.
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Zu 8 15 (Sachliche und ortliche Zustandigkeit; Verordnungsermachtigung)

§ 15 regelt die sachliche und ortliche Zustandigkeit und betrifft den Fall, dass der Rechts-
weg zu den ordentlichen Gerichten eroffnet ist. Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten
bleibt unbertihrt, so dass die Regelungen zu Verfahren in Geschaftsgeheimnisstreitsa-
chen auch dort Anwendung finden.

Zu Absatz 1

§ 15 Absatz 1 weist Streitigkeiten, durch die ein Anspruch aus dem GeschGehG vor den
ordentlichen Gerichten geltend gemacht wird, ausschlie3lich den Landgerichten zu. Die
Regelung orientiert sich an § 13 Absatz 1 Satz 1 UWG und § 143 Absatz 1 PatG. Auf
Grund der Gemeinsamkeiten des Schutzes von Geschaftsgeheimnissen mit dem Recht
gegen den unlauteren Wettbewerb ist die Nutzung der wettbewerbsrechtlichen Erfahrung
und Sachkunde der Landgerichte angemessen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die ortliche Zustandigkeit fur die ordentlichen Gerichte ausschliellich an-
hand des allgemeinen Gerichtsstands des Beklagten. Der allgemeine Gerichtsstand einer
Person bestimmt sich nach den 88 13 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO) grundsétzlich
nach seinem Wohnsitz oder Sitz. Hat der Beklagte keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist
nach Satz 2 nur das Gericht zusténdig, in dessen Bezirk die Handlung begangen worden
ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthalt eine Konzentrationsermachtigung fur die Landesregierungen, durch
Rechtsverordnung die Klagen fir die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen
zuzuweisen. Die Regelung entspricht § 143 Absatz 2 PatG.

Die Ermachtigung ermdglicht den Landern, richterliche Sachkunde zum Schutz von Ge-
schéftsgeheimnissen, insbesondere unter Beriicksichtigung der besonderen prozessualen
Regeln, zu zentralisieren. Damit kann die richterliche Sachkunde effektiver und ar-
beits6konomischer ausgetibt werden. Die Landesregierung kann die Ermachtigung auf die
Landesjustizverwaltungen Ubertragen. Die Lander kénnen aulRerdem durch Vereinbarung
den Gerichten eines Landes obliegenden Geschaftsgeheimnisstreitsachen insgesamt
oder teilweise dem zustandigen Gericht eines anderen Landes Ubertragen. Bei der Ver-
einbarung muss es sich um einen Staatsvertrag handeln.

Zu 8§ 16 (Geheimhaltung)
Zu Absatz 1

Absatz 1 enthalt die Mdglichkeit, streitgegensténdliche Informationen ganz oder teilweise
als geheimhaltungsbediirftig einzustufen, wenn diese ein Geschéaftsgeheimnis darstellen
kdnnen.

Fur die Einstufung der streitgegenstandlichen Informationen als geheimhaltungsbediirftig
ist der Antrag einer Partei erforderlich. Nach 8§ 20 Absatz 3 ist die Glaubhaftmachung der
Geschéftsgeheimniseigenschaft durch den Antragsteller ausreichend. Eine besondere
Schutzbedurftigkeit des Geschéaftsgeheimnisses ist nicht erforderlich.

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung sowie der umfassende von der Geheimhaltungs-
pflicht betroffene Personenkreis erweitern den Schutz der Inhaber von Geschaftsgeheim-
nissen vor einer Offenlegung des Geschaftsgeheimnisses wahrend eines offentlichen
Verfahrens. Nach bisheriger Rechtslage ist die Anordnung einer Geheimhaltung von Ge-
schéftsgeheimnissen lediglich Gber 8§ 174 Absatz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes
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(GVG) maoglich. Diese Regelung greift jedoch erst ab der mindlichen Verhandlung, nicht
bereits ab Klageeinreichung, und untersagt lediglich die spatere Offenlegung des Ge-
schaftsgeheimnisses, nicht jedoch eine Nutzung. Die Verwehrung einer Akteneinsicht an
Dritte nach 8§ 299 Absatz 2 der Zivilprozessordnung betrifft nur Dritte, nicht die Verfah-
rensbeteiligten, und lediglich den Teilbereich der Akteneinsicht. Die richterliche Anord-
nung der Geheimhaltungsbedurftigkeit schlagt auf die Justizverwaltung durch, zum Bei-
spiel bei der Akteneinsicht. Bei der Verletzung der Geheimhaltungspflicht kommen Scha-
densersatzanspriiche in Betracht, unter Umstanden auch beamten- oder berufsrechtliche
Sanktionen.

Zu Absatz 2

Hat das Gericht die streitgegenstandlichen Informationen als geheimhaltungsbedurftig
eingestuft, sind nach Absatz 2 alle Personen, die an dem Verfahren beteiligt sind oder
Zugang zu den Dokumenten besitzen, die Teil des Verfahrens sind, verpflichtet, diese
Informationen vertraulich zu behandeln. Sie dirfen diese auf3erhalb eines gerichtlichen
Verfahrens weder nutzen noch offenlegen. Die Verpflichtung gilt nicht fir den Inhaber des
Geschaftsgeheimnisses. Zugleich wird klargestellt, dass die streitgegenstandlichen Infor-
mationen in gerichtlichen Verfahren verwertbar sind. Die Verpflichtungen bestehen unab-
hangig von anderen Vertraulichkeitsverpflichtungen, wie zum Beispiel der Verschwiegen-
heitsverpflichtung von Beamten. Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und
Rechtspfleger kdnnen die als vertraulich eingestuften Informationen jedoch im Bereich
ihrer Aufgaben verwenden und diese zum Beispiel zur Grundlage eines Beweisbeschlus-
ses machen oder im Urteil hierauf eingehen.

Die Verpflichtungen bestehen allerdings nur, wenn die genannten Personen Kenntnis von
den streitgegenstandlichen Informationen Uber das Verfahren erhalten haben. Entspre-
chend bestehen die Verpflichtungen nicht, wenn die genannten Personen anderweitig von
dem Inhalt eines Geschéaftsgeheimnisses erfahren haben. In diesem Fall gelten lediglich
die Vorschriften des Abschnittes 1 des GeschGehG.

Zu Absatz 3
Absatz 3 erganzt das Akteneinsichtsrecht von Dritten bei einer Einstufung nach Absatz 1.
Zu 8§ 17 (Ordnungsmittel)

8§ 17 schafft unabhangig von einem bestehenden Titel eine eigenstandige prozessuale
Grundlage fir das Gericht, um auf Antrag sofortige Ordnungsmafinahmen bei Verstéf3en
gegen die Verpflichtungen nach 8 16 Absatz 2 ergreifen zu kdnnen. Die Regelungen set-
zen Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/943 um, wonach bei einer Zuwiderhandlung gegen
die Pflichten zur Wahrung der Vertraulichkeit im Verfahren aus Artikel 9 die Mdglichkeit
zur Auferlegung von Sanktionen bestehen muss. Auf Grund der teilweise erheblichen
wirtschaftlichen Bedeutung von Geschaftsgeheimnissen soll die Héhe des Ordnungsgel-
des von bis zu 100 000 Euro als Abschreckung wirken. Die Sanktion ist nicht abschlie-
Rend, der Inhaber eines Geschaftsgeheimnisses kann bei einem Versto3 gegen die Ver-
pflichtungen aus 8 16 Absatz 2 ein weiteres Verfahren wegen der Verletzung eines Ge-
schaftsgeheimnisses einleiten. Festsetzung und Vollstreckungen schliel3en strafrechtliche
Sanktionen nach § 23 nicht aus.

Zu 8 18 (Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens)

§ 18 Satz 1 erstreckt die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung auch tber den Ab-
schluss des Verfahrens hinaus. Die Vorschrift setzt Artikel 9 Absatz 1 Satz 3 der Richtlinie
(EU) 2016/943 um

§ 18 Satz 2 lasst die Verpflichtung zur Geheimhaltung und das Verbot der Nutzung und
Offenlegung entfallen, wenn das Gericht das Vorliegen eines Geschéftsgeheimnisses
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durch rechtskraftiges Urteil verneint oder wenn die in Frage stehenden Informationen flr
Personen in den Kreisen, die ublicherweise mit der betreffenden Art von Informationen
umgehen, bekannt oder ohne weiteres zuganglich werden. In allen Gbrigen Féllen (statt-
gebendes Urteil, Vergleich) gilt die Verpflichtung weiter fort, es sei denn die Parteien tref-
fen bei einem Vergleich eine abweichende Regelung.

Zu 8§ 19 (Weitere gerichtliche Beschréankungen)
Zu Absatz 1

8§ 19 Absatz 1 Satz 1 ermdglicht zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen im Verfahren
eine ganzliche oder teilweise Begrenzung des Personenkreises, der Zugang zu Doku-
menten und Verhandlungen hat, in denen Geschaftsgeheimnisse ertffnet werden. Die
Regelung setzt Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Voraussetzung fur
eine Anwendung von Absatz 1 ist, dass eine Einstufung nach § 16 Absatz 1 erfolgt ist.

Nach Satz 2 kann die Beschrankung des Personenkreises nur erfolgen, wenn nach Ab-
wagung aller Umstande das Geheimhaltungsinteresse das Interesse der Beteiligten auf
rechtliches Gehor auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein
faires Verfahren Uberwiegt. Satz 3 stellt sicher, dass jede Partei ausreichendes rechtli-
ches Gehor erhalt. Die Beschrankung des Personenkreises darf nur insoweit erfolgen, als
dies zum Schutz des Geschaftsgeheimnisses erforderlich ist. Daher ist auch eine Be-
schrankung maoglich, die mehr als nur eine natirliche Person jeder Partei und ihren jewei-
ligen Prozessvertreter umfasst. Nach Satz 4 bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen,
welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.

§ 19 Absatz 1 ist entsprechend auf Streitgenossen anzuwenden, nicht jedoch auf Neben-
intervenienten, weil dies mit dem Ansatz des Geheimnisschutzes kollidiert. Im Verfahren
ist der Anspruch auf rechtliches Gehér auch der Nebenintervenienten durch geeignete
Mafinahmen zu wahren.

Zu Nummer 1

Nummer 1 ermdglicht eine Beschréankung des Personenkreises, der Zugang zu von den
Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten erhélt, die Geschaftsgeheimnisse oder
angebliche Geschaftsgeheimnisse enthalten. Die Regelung ist strenger als § 16 Absatz 1,
nach dem lediglich die Geschaftsgeheimnisse bzw. die Dokumente, in denen sie enthal-
ten sind, als geheimhaltungsbedurftig gekennzeichnet werden. 8 19 Absatz 1 Nummer 1
beschréankt dagegen den Zugang zu den Dokumenten auf einige Personen. Eine entspre-
chende Regelung gibt es bislang nicht, da die 88 172 ff. GVG den Zugang zu Dokumen-
ten unberiihrt lassen. Der Kreis der Mitarbeiter an dem zusténdigen Gericht, der Zugang
zu den Gerichtsakten hat, wird durch die Regelung nicht beschrankt. Die Regelung enthéalt
keine Begrenzung des Zugangs zu vom Gericht selbst hergestellten Dokumenten wie
dem Protokoll einer mindlichen Verhandlung, solche Dokumente fallen jedoch unter § 16
Absatz 1 und 8§ 19 Absatz 1.

Zu Nummer 2

Nach Nummer 2 kann der Personenkreis beschrankt werden, der an mindlichen Ver-
handlungen teilnehmen kann, die den Schutz von Geschéftsgeheimnissen betreffen, und
der Zugang zu den die Verhandlung betreffenden Aufzeichnungen oder Protokollen erhélt.

Eine entsprechende Regelung gibt es bislang nicht. Nach 8§ 172 Nummer 2 GVG bzw. im
Falle einer arbeitsgerichtlichen Zustandigkeit nach § 52 Satz 2 Arbeitsgerichtsgesetz (Ar-
bGG) kann das Gericht zwar zum Schutz von Geschéftsgeheimnissen fir die Verhand-
lung die Offentlichkeit ausschlieRen. § 172 Nummer 2 GVG setzt allerdings voraus, dass
es sich um ein wichtiges Geschéftsgeheimnis handelt, dessen offentliche Erdrterung
Uberwiegende schutzwirdige Interessen verletzen wirde. Der Ausschluss nach § 172
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Nummer 2 GVG steht zudem im Ermessen des Gerichts. Dies gilt auch fur § 52 Satz 2
ArbGG. Beide Regelungen erlauben auRerdem nur den Ausschluss der Offentlichkeit,
nicht jedoch eine Begrenzung des Personenkreises beztiglich der Parteien.

Zu Absatz 2
Zu Nummer 1

Nummer 1 regelt die Moglichkeit, auf Antrag die Offentlichkeit bei Beschrankungen nach
Absatz 1 Satz 1 auszuschlieRen. Anders als § 172 Nummer 2 GVG muss es sich nicht um
ein wichtiges Geschéaftsgeheimnis handeln.

Zu Nummer 2

Absatz 2 Nummer 2 setzt Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie
(EU) 2016/943 um.

Zu Absatz 3

Da die Geheimhaltung eines Geschaftsgeheimnisses auch in der Zwangsvollstreckung
erforderlich sein kann, ordnet Absatz 3 die Anwendbarkeit der 88 16 bis 19 Absatz 1 und
2 hierauf an. Hierdurch wird geregelt, dass eine in einem Erkenntnisverfahren durch das
Gericht der Hauptsache angeordnete Einstufung nach § 16 Absatz 1 oder eine nach § 19
Absatz 1 ausgesprochene Beschrénkung auch im Verfahren der Zwangsvollstreckung auf
der Grundlage eines in diesem Verfahren erlassenen vollstreckbaren Titels weiterhin gilt.
Wahrend 8 18 Satz 1 die Fortwirkung der Pflichten zur Wahrung des Geschéftsgeheim-
nisses bei solchen Personen anordnet, die bereits im Erkenntnisverfahren mit dem Ge-
schéftsgeheimnis in Berihrung gekommen sind, wird durch 8 19 Absatz 3 angeordnet,
dass auch solche Parteien, Prozessvertreter, Zeugen, Sachverstandige, sonstige Vertre-
ter und alle sonstigen Personen, die erstmals in dem Verfahren der Zwangsvollstreckung
von dem Geschéaftsgeheimnis, dessen Schutz in dem Erkenntnisverfahren nach § 16 Ab-
satz 1 oder 8§ 19 Absatz 1 angeordnet wurde, in Beriihrung kommen, die entsprechenden
Pflichten zur Wahrung des Geschéftsgeheimnisses zu erfullen haben.

Der Umstand, dass die dem Schuldner nach 8 750 Absatz 1 Satz 1 ZPO vor oder bei Be-
ginn der Zwangsvollstreckung zuzustellende vollstreckbare Ausfertigung des Urteils hin-
sichtlich der Geschéaftsgeheimnisse, deren Schutz angeordnet wurde, nach Absatz 2 ge-
schwérzt wurde, steht der Zwangsvollstreckung auf der Grundlage ihrer Zustellung nicht
entgegen. Das Gesetz erlaubt bereits jetzt in bestimmten Fallen die Zwangsvollstreckung
auf der Grundlage der Zustellung einer vollstandig ohne Tatbestand und Entscheidungs-
grinde gefassten vollstreckbaren Ausfertigung eines Urteils (8 750 Absatz 1 Satz 2,
2. Halbsatz ZPO). Die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils, auf deren Grundlage das
Vollstreckungsorgan tatig wird und die dem Schuldner zuzustellen ist, muss jedoch in je-
dem Fall die Urteilsformel, soweit deren Inhalt vollstreckt werden soll, enthalten.

Ein Antrag auf eine Schutzentscheidung nach den 88 16 bis 19 Absatz 1 und 2, die im
Erkenntnisverfahren erfolgte, kann jedoch weder erstmals im Verfahren der Zwangsvoll-
streckung gestellt noch kann eine solche Entscheidung durch Organe der Zwangsvollstre-
ckung erlassen werden. Eine Schutzentscheidung kann nur in einem kontradiktorischen
Verfahren durch das Gericht der Hauptsache im Sinne von § 20 Absatz 6 erlassen wer-
den. In dem streng formalisierten Verfahren der Zwangsvollstreckung kann die hierfir
notwendige umfassende Interessenabwagung nicht durchgefihrt werden. Hierflir besteht
auch kein Bedurfnis, da die Schutzbedurftigkeit von Geschéaftsgeheimnissen, die mdglich-
erweise Gegenstand des Rechtsstreits werden kénnen, regelmalig bereits im Erkenntnis-
verfahren zutage treten wird.
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Zu 8 20 (Verfahren bei MaBnahmen nach den 88 16 bis 19)

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt den Zeitpunkt fest, ab dem das Gericht der Hauptsache eine Malihahme
nach 8§ 16 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 treffen kann.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt das rechtliche Gehdr der anderen Partei. Diese ist spatestens nach An-
ordnung der MaRnahme vom Gericht zu héren. Das Gericht kann die Mal3ihahmen dem-
nach anordnen und die andere Partei erst danach anhéren. Das beriicksichtigt die Tatsa-
che, dass die den Antrag stellende Partei schutzbediirftig ist und eine Anhérung der ande-
ren Partei vor Anordnung der MaRnahmen den Schutz des Geschéftsgeheimnisses be-
reits beeintrachtigen kann. Da die andere Partei spatestens nach Anordnung der Mal3-
nahme zu héren ist, kann eine Anhérung auch vor Anordnung der Geheimhaltungsbedurf-
tigkeit stattfinden, sofern besondere Griuinde hierfiir sprechen — etwa weil der genaue Per-
sonenkreis zu bestimmen ist, dem Zugang zu den geheimhaltungsbedirftigen Dokumen-
ten gewahrt werden soll. Auf Grund des hohen Schutzbedurfnisses der den Antrag stel-
lenden Partei ist davon auszugehen, dass die anfanglich umfassende Anordnung der Ge-
heimhaltung den Regelfall darstellen wird. Der Zugang des betreffenden Personenkreises
zu den geheimhaltungsbedurftigen Informationen wird durch die Mdglichkeit zu einem
abgestuften Verfahren sichergestellt. Das Gericht kann die von ihm getroffenen Maf3nah-
men nach Anhorung der Parteien wieder aufheben oder abandern. Die Regelung stellt
sicher, dass das Gericht die Einordnung auch ohne entsprechenden Antrag wieder aufhe-
ben oder &ndern kann, wenn zum Beispiel eine nachtragliche Anhérung der anderen Par-
tei Hinweise gibt, dass ein Geschéaftsgeheimnis voraussichtlich nicht vorliegt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 sieht vor, dass die den Antrag stellende Partei flr eine MalRnahme nach 8§ 16
Absatz 1 oder § 19 Absatz 1 lediglich glaubhaft machen muss, dass es sich bei den
streitgegenstandlichen Informationen um ein Geschaftsgeheimnis handeln kann.

Zu Absatz 4

Die Pflichten der antragstellenden Partei werden in Absatz 4 bestimmt. Diese muss bei
der Einreichung von Antrdgen nach § 16 Absatz 1 diejenigen Ausfiihrungen in Schriftsti-
cke und sonstigen Unterlagen kennzeichnen, die Geschaftsgeheimnisse enthalten. Im Fall
des 8 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 muss sie zusatzlich eine Fassung ohne Preisgabe
von Geschaftsgeheimnissen vorlegen, die eingesehen werden kann. Erfolgt dies nicht,
kann das Gericht von der Zustimmung zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihm sind be-
sondere Umstande bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

Zu Absatz 5

Nach Satz 1 ergeht die Entscheidung tber den Antrag durch Beschluss. Angesichts der
Tragweite eines stattgebenden Beschlusses muss das Gericht nach Satz 2 die Beteiligten
auf die Wirkung und die Folgen eines Verstol3es hinweisen. Beabsichtigt das Gericht die
Zurickweisung des Antrags, hat es die den Antrag stellende Partei auf die beabsichtigte
Zuruckweisung und die Griinde hierfur hinzuweisen und ihr binnen einer zu bestimmen-
den Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Nach Satz 4 kann die Anordnung der
Geheimhaltungsbediirftigkeit nach 8 16 Absatz 1 und der Beschrankung nach § 19 Ab-
satz 1 nur gemeinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsache angefochten werden.
Satz 5 verweist darauf, dass im Ubrigen die sofortige Beschwerde stattfindet. Die gespal-
tene Anfechtbarkeit dient einem am Sinn und Zweck der materiellen Regelungen orientier-
ten Rechtsweg: Wird die Geheimhaltung bzw. Beschréankung angeordnet, soll diese An-
ordnung erst mit einem etwaigen Rechtsmittel in der Hauptsache Uberpriift werden. Da
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der Schutz des Geschaftsgeheimnisses gewébhrleistet ist, kann die Beeintrachtigung des
Beklagten insofern hingenommen werden. Lehnt das erstinstanzliche Gericht hingegen
MaRRnahmen nach 8 16, § 17 oder § 19 ab, gerat das Geschéftsgeheimnis in Gefahr. In
diesem Fall soll die ablehnende Entscheidung zunédchst durch sofortige Beschwerde
Uberprift werden konnen. Eine sofortige Beschwerde ist nur gegen Entscheidungen im
ersten Rechtszug maoglich.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt, dass als Gericht der Hauptsache im Sinne der Vorschriften dieses Ab-
schnitts das Gericht des ersten Rechtszuges (Nummer 1) und, wenn die Hauptsache in
der Berufungsinstanz anhangig ist, das Berufungsgericht (Nummer 2) anzusehen ist. Die
Regelung soll sicherstellen, dass das jeweils mit der Sache befasste Gericht Uber die
MafRnahmen nach § 16 oder § 19 entscheiden kann.

Zu § 21 (Bekanntmachung des Urteils)

Die Mdoglichkeit zur Bekanntmachung des Urteils in Geschaftsgeheimnisstreitsachen,
gleich welchen Rechtswegs, soll potentielle Rechtsverletzer abschrecken und der Offent-
lichkeit anzeigen, dass Geschéaftsgeheimnisse von anderen rechtswidrig genutzt oder
offengelegt wurden. Obsiegt der Beklagte, kann mit der Veroffentlichung dessen Ruf wie-
derhergestellt werden. Die Regelung setzt Artikel 15 Absatz 1 und 3 der Richtlinie (EU)
2016/943 um. Entsprechende Regelungen bestehen in § 12 Absatz 3 UWG, § 103 UrhG,
§ 19c MarkenG, § 140e PatG und 8§ 24e Gebrauchsmustergesetz.

Zu Absatz 1

Antragsberechtigt ist die Partei, die in einer Geschaftsgeheimnisstreitsache gerichtlich
obsiegt hat. Dies kann sowohl der Klager als auch der Beklagte sein. Die Bekanntma-
chungsbefugnis kann auch bei einem teilweisen Obsiegen vorliegen.

Voraussetzung fir die Bekanntmachung ist die Darlegung eines berechtigten Interesses.
Die Kriterien, die hierfir im Rahmen der Verhaltnismafiigkeit maflgeblich sein kénnen,
werden in Absatz 2 aufgezahlt. Die Bekanntmachung erfolgt auf Kosten der unterliegen-
den Partei. Das Gericht bestimmt Art und Umfang der Bekanntmachung im Urteil unter
der Berlcksichtigung der in der Entscheidung genannten Personen. Berlcksichtigt wer-
den kénnen damit auch die Interessen Dritter.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zahlt Kriterien auf, die bei der Beurteilung durch das Gericht, ob die obsiegende
Partei ein berechtigtes Interesse an der oOffentlichen Bekanntmachung des Urteils oder
Informationen Gber das Urteil hat, berticksichtigt werden mussen. Bertcksichtigt werden
kann auch der immaterielle Wert. Die Aufzdhlung ist nicht abschlieRend, das Gericht kann
weitere sachdienliche Kriterien bei der Prifung der Verhaltnismafigkeit berticksichtigten.

Zu Absatz 3

Die Bekanntmachung setzt Rechtskraft voraus. Das Gericht kann hiervon jedoch abwei-
chen, wenn ein dringendes Bedurfnis fir die Veréffentlichung vor der Rechtskraft besteht.

Zu § 22 (Streitwertbegunstigung)
Zu Absatz 1
Absatz 1 sieht die Mdglichkeit zu einer Streitwertbeginstigung vor, wenn bei Geschéfts-

geheimnisstreitsachen eine Partei glaubhaft macht, dass die Belastung mit den Prozess-
kosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefahrden wirde.
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Entsprechende Regelungen finden sich in § 12 Absatz 4 UWG, § 144 PatG, § 142 Mar-
kenG und § 54 DesignG.

Die Regelung soll verhindern, dass die Bereitschaft einer wirtschaftlich schwachen Partei
zur Rechtsdurchsetzung oder -verteidigung durch die im Regelfall voraussichtlich hohen
Streitwerte bei der Verletzung von Geschaftsgeheimnissen beeintrachtigt wird. Im Sinne
einer Hartefallregelung ist in diesem Fall eine einseitige Streitwertbeginstigung der wirt-
schaftlich schwacheren Partei mdglich. Die Regelung ist neben § 51 Absatz 3 GKG an-
wendbar, da es vorkommen kann, dass ein Streitwert unter Beriicksichtigung beiderseiti-
ger Interessen hoch ausfallen kann. 8 12a ArbGG bleibt ebenfalls unberuhrt.

Fur die Herabsetzung ist ein Antrag der Partei erforderlich, die eine Streitwertbeginsti-
gung erreichen moéchte. Die Streitwertbegiinstigung betrifft nur den Gebilhrenstreitwert.
Die Anordnung liegt im pflichtgeméafRRen Ermessen des Gerichts. Die Entscheidung hat
ohne Berlcksichtigung der Frage des Obsiegens der wirtschaftlich schwacheren Partei zu
erfolgen. Allerdings kann das vorprozessuale Verhalten gewirdigt werden, weil die Vor-
schrift kein leichtfertiges Prozessieren erleichtern soll.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die weiteren Folgen bei Anordnung einer Streitwertbeglinstigung nach
Absatz 1.

Zu Absatz 3

Zu einem spéateren Zeitpunkt als vor der Verhandlung zur Hauptsache ist der Antrag nur
dann zulassig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert durch das Gericht
heraufgesetzt wird. Der Antrag auf Streitwertbeglinstigung kann gemaf} Satz 3 vor der
Geschéftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklart werden. Er kann aber auch schrift-
satzlich beantragt werden.

Zu Abschnitt 4 (Strafvorschriften)
Zu § 23 (Verletzung von Geschéaftsgeheimnissen)

§ 23 entspricht im Wesentlichen den bisherigen 88 17 bis 19 UWG, die anhand der gean-
derten Anforderungen an das Nebenstrafrecht modernisiert und an die Begriffe des Ge-
schGehG angepasst wurden. Entsprechend der Terminologie in dem zivilrechtlichen Teil
des GeschGehG entfallt die bisherige gesetzliche Unterscheidung von Betriebsgeheim-
nissen und Geschéaftsgeheimnissen zugunsten der einheitlichen Verwendung des Begriffs
des Geschéftsgeheimnisses. Die Unterscheidung hatte zudem bereits bisher keine prakti-
sche Relevanz. Die im UWG enthaltene Spezifizierung, dass die Tathandlungen unbefugt
erfolgen missen, wurde gestrichen, da durch die Bezugnahme auf die einzelnen Hand-
lungsverbote in 8 4 GeschGehG deutlich wird, dass nur eine auch zivilrechtlich rechtswid-
rige Handlung nach dem GeschGehG unter die Strafvorschriften fallen kann.

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthalt die Straftatbestidnde aus 8§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 2 UWG
alte Fassung. Bei dem subjektiven Tatbestandsmerkmal zugunsten eines Dritten ergibt
sich durch die Richtlinie (EU) 2016/943 und ihre Umsetzung in diesem Gesetz im Ver-
gleich zu der bisherigen Rechtslage die Anderung, dass dieses bei Vorliegen der Recht-
fertigungsgrinde aus 8 5 ausgeschlossen ist. Hierdurch wird die Mdglichkeit eines recht-
lich zuldssigen Whistleblowings erweitert. Nach bisheriger Rechtslage konnten sich Be-
schéftigte nach § 17 Absatz 1 UWG alte Fassung strafbar machen, wenn sie Informatio-
nen Uber rechtswidrige Verhaltensweisen des Arbeitgebers an die Strafverfolgungsbehor-
den oder die Presse weitergaben, weil dies das Merkmal der Mitteilung eines Geschafts-
geheimnisses zugunsten eines Dritten darstellen konnte.
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Zu Nummer 1

Nummer 1 entspricht § 17 Absatz 2 Nummer 1 UWG alte Fassung und stellt die Erlan-
gung eines Geschéaftsgeheimnisses durch eine in 8§ 4 Absatz 1 Nummer 1 genannte
Handlung unter Strafe. Die Tathandlungen des Verschaffens oder Sicherns wurden durch
den im GeschGehG benutzten Begriff der Erlangung ersetzt. Eine inhaltliche Anderung ist
hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 2

Nummer 2 stellt eigene rechtswidrige Vortaten des Handelnden unter Strafe. Dies ent-
spricht einem Teil der Regelung von § 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung. Die
Tathandlungen des Verwertens und Mitteilens wurden durch die im GeschGehG verwen-
deten Begriffe des Nutzens und der Erlangung ersetzt. Eine inhaltliche Anderung ist hier-
mit nicht verbunden. Die Tathandlung des Offenlegens ersetzt das Mitteilen aus § 17
UWG alte Fassung, eine inhaltliche Anderung ist hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 3

Die Norm entspricht 8 17 Absatz 1 UWG alte Fassung und stellt die rechtswidrige Offen-
legung von Geschaftsgeheimnissen durch eine bei einem Unternehmen beschaftigte Per-
son wahrend der Geltungsdauer des Dienstverhaltnisses unter Strafe. Ersetzt wurde der
Begriff des Dienstverhaltnisses durch den Begriff des Beschaftigungsverhltnisses. Eine
inhaltliche Anderung ist hiermit ebenfalls nicht verbunden, da auch nach § 17 UWG ein
Dienstverhéltnis im Sinne des BGB nicht Voraussetzung fir eine Strafbarkeit war, son-
dern die Vorschrift alle Beschéftigten eines Unternehmens umfasste.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bildet zum Teil § 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung ab und stellt die
Nutzung oder Offenlegung von Geschéftsgeheimnissen unter Strafe, die durch fremde
Handlungen nach Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt wurden.

Zu Absatz 3

Absatz 2 entspricht § 18 UWG alte Fassung und schitzt mit Vorlagen oder Vorschriften
technischer Art lediglich eine bestimmte Kategorie von Geschéaftsgeheimnissen. Im Ver-
gleich zum bisherigen Wortlaut wurde ergénzt, dass die anvertrauten Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art geheim sein missen. Damit geht die bisherige Auslegung der
Norm durch Rechtsprechung und Literatur, dass ein Anvertrauen eine fehlende Offenkun-
digkeit voraussetzt, auch deutlich aus dem Wortlaut der Norm hervor.

Zu Absatz 4

Absatz 3 entspricht § 17 Absatz 4 UWG alte Fassung, enthalt aber nun eine Qualifikation
statt wie bisher ein Regelbeispiel.

Zu Absatz 5

Die Strafbarkeit des Versuchs entspricht § 17 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 UWG alte Fas-
sung. Die Strafbarkeit der versuchten Anstiftung und der Anstiftung in Absatz 5, wenn der
Tater zur Férderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt,
entspricht § 19 UWG alte Fassung und tragt dem Gefahrdungspotential von derartigen
Vorbereitungshandlungen fir die geschitzten Rechtsgiter Rechnung, da der rechtliche
Schutz von Geschéftsgeheimnissen allein von der Geheimhaltung der Information ab-
hangt.
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Zu Absatz 6

Absatz 6 Satz 1 verweist auf 8 5 Nummer 7 StGB. Dies entspricht § 17 Absatz 6, § 18
Absatz 4 und 8§ 19 Absatz 5 UWG alte Fassung. Im Vergleich zur bisherigen Fassung
verweist Absatz 6 Satz 2 anstatt auf eine konkrete Strafandrohung nun auf die 88§ 30 und
31 StGB. Dies beseitigt das Ungleichgewicht, dass ansonsten im Fall des § 22 Absatz 2
eine Anstiftung oder versuchte Anstiftung mit der gleichen Strafandrohung belegt wére
wie die Verwirklichung als Haupttater. Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 StGB ist die Strafe nun
fur die Abséatze 1 bis 4 nach § 49 Absatz 1 StGB zu mildern.

Zu Absatz 7

Das Strafantragserfordernis entspricht 8 17 Absatz 5, § 18 Absatz 3 und § 19 Absatz 4
UWG alte Fassung.

Zu Artikel 2 (Anderung des GVG)

Auf Grund der Aufhebung der 88 17 bis 19 UWG und der Ubernahme der Regelungen in
§ 23 wird die Zustandigkeit der Wirtschaftsstrafkammern durch einen Bezug auf das Ge-
schGehG ergéanzt.

Zu Artikel 3 (Anderung der StPO)

Auf Grund der Aufhebung der 88 17 bis 19 UWG und der Ubernahme der Regelungen in
§ 23 mussen die Verweise in § 374 Absatz 1 Nummer 7 StPO zur Zulassigkeit der Privat-
klage und in 8 395 Absatz 1 Nummer 6 StPO zur Befugnis zum Anschluss als Nebenkla-
ger angepasst werden und auf das neue Stammgesetz Bezug nehmen.

Zu Artikel 4 (Anderung des GKG)

Zu Nummer 1

Bei Verfahren tber Anspriiche nach dem GeschGehG soll — wie beim UWG — der Streit-
wert grundsétzlich nach der sich aus dem Antrag des Klagers fur ihn ergebenden Bedeu-
tung der Sache bestimmt werden. 8 51 Absatz 2 GKG wird daher um einen Bezug auf das
GeschGehG erganzt.

Zu Nummer 2

Auch fir die Streitwertbeglnstigung nach § 22 GeschGehG soll in 8 51 Absatz 5 GKG
klargestellt werden, dass diese bei der Bestimmung des Streitwertes zu bertcksichtigen
ist.

Zu Artikel 5 (Anderung des UWG)

Die 88 17 bis 19 UWG werden auf Grund des Sachzusammenhangs in das GeschGehG
tubernommen. Das erfordert die Aufhebung der entsprechenden Vorschriften im UWG.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Das Gesetz nach der Verkiindung in Kraft.
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. Gemeinsame Grundlagen

1. Begriff und Uberblick
Lit:  Ahrens, GRUR 2006, 617 ff.; Ohly, JZ 2003, 545 ff.; Gétting, 88 1 - 2, 4 — 6; Schack, § 1

|
Gewerblicher Rechtsschutz

Immaterialguter, Immaterialgiiterrechte und geistiges Eigentum

e Immaterialguter = unkorperliche Gegenstande von wirtschaftlichem oder ideellem
Wert. In aller Regel sind sie Ergebnisse menschlicher gedanklicher Tatigkeit. Beispie-
le: Erfindungen, Werke (Roman, Musikstuick, Film), Design, Marke.

- Abgrenzung 1: ,,Materialguter” = korperliche Gegenstande (vgl. § 90 BGB). Selbst
wenn ein Immaterialgut in einer Sache (z.B. einer CD) verkorpert ist, muss doch
zwischen Immaterialgut und Sache unterschieden werden (dazu spater mehr).

- Abgrenzung 2: Personlichkeit. Allerdings konnen ablosbare Personlichkeitsaspekte
(Bild einer Person, Name) Immaterialguter sein (str., auch dazu spater mehr).

e Wichtigste Immaterialgiter: Erfindungen, Werke, Designs und Kennzeichen.

e Rechte des geistigen Eigentums oder Immaterialglterrechte weisen einer Person ein
Immaterialgut zur alleinigen Nutzung zu. Beide Begriffe sind Synonyme. Sie erfassen
zwei Seiten derselben Medaille.

- ,Recht des geistigen Eigentums” betont Parallele zum Sacheigentum (§ 903 BGB):
beides sind absolute, also gegentber jedermann wirkende Rechte, die es ihrem In-
haber erlauben, einen Gegenstand ausschlieBlich zu nutzen und andere Personen
von der Nutzung auszuschlieRen.
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~Immaterialglterrecht” (Begriff von Josef Kohler gepragt) betont wesentlichen Un-
terschied zwischen Sacheigentum und geistigem Eigentum: Objekt der Immaterial-
guterrechte ist keine Sache (§ 90 BGB), sondern ein Immaterialgut.

Definition: Rechte des geistigen Eigentums oder Immaterialglterrechte im subjektiven
Sinne sind subjektive, absolute Privatrechte, die einer Person die ausschlieBliche
Nutzung eines Immaterialguts zuordnen. Das Recht des geistigen Eigentums (oder:
das Immaterialguterrecht) im objektiven Sinn ist die Summe aller Rechtsnormen, die
Nutzungsbefugnisse an Immaterialgutern regeln.

Nicht jedes Immaterialgut ist zwangslaufig Gegenstand eines Immaterialguterrechts.
Oft ist die Allgemeinheit daran interessiert, die Ergebnisse gedanklicher Tatigkeit frei
nutzen zu konnen. Es besteht also ein Spannungsverhaltnis zwischen dem Schutz des
geistigen Eigentums und dem Allgemeininteresse an der Gemeinfreiheit von Imma-
terialgutern.

Geistiges Eigentum, gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

Geistiges Eigentum (intellectual property, propriété intellectuelle): Synonym fur
~Immaterialgtterrecht”, das vor allem in der anglo-amerikanischen Rechtssprache lb-
lich ist, das aber auch fur das deutsche Recht verwendet werden kann.

Begriffskritik in Deutschland: (1) Eigentumsdefinition des § 903 BGB bezieht sich
nur auf Sacheigentum, Gefahr der Verwechslung zwischen Recht an der Sache und
Immaterialguterrecht und des Fehlschlusses von Wirkungen des Sacheigentums auf
Wirkungen des geistigen Eigentums, (2) rechtspolitischer ,,Kampfbegriff” fir immer
weitere Ausdehnung der Immaterialguterrechte, (3) Mischcharakter des Urheber-
rechts.

Dagegen: der Begriff ist griffig und international ublich, 8 903 schliet nicht aus,
dass es neben dem Sacheigentum auch ein geistiges Eigentum gibt, es besteht ein
Bedurfnis nach einem gemeinsamen Oberbegriff fir den gewerblichen Rechtsschutz
und das Urheberrecht. Unproblematisch ist dieser Sprachgebrauch im Verfassungs-
recht: Die Immaterialguterrechte sind Eigentum i.S.d. Art. 14 GG.

Weiterfuhrend: Ohly, JZ 2003, 545 ff. (pro), Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, Rn.
138 ff. (contra)

Traditionell wird in Deutschland zwischen dem gewerblichen Rechtsschutz und dem
Urheberrecht unterschieden (vgl. z.B. Art. 73 Nr. 9 GG)

gewerblicher Rechtsschutz (industrial property, propriété industrielle): Schutz des
geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet, umfasst das Patent-, Gebrauchsmus-
ter-, Geschmacksmuster-, Marken- und Wettbewerbsrecht i.e.S.

Urheberrecht: Schutz von Werken, starke personlichkeitsrechtliche Elemente, Kul-
turrecht

Einheit des , geistigen Eigentums”?

Traditionelle Auffassung: Unterschiede grofer als Gemeinsamkeiten — ein Patent hat
mit dem Urheberrecht wenig zu tun

Aber: gemeinsame dogmatische Strukturen und praktisch immer stirkere Uberlage-
rung

Uberlegungen zur Schaffung eines , Allgemeinen Teils” (Ahrens/McGuire, Modellge-
setz fur Geistiges Eigentum®)
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Die Rechte des geistigen Eigentums im Uberblick

e Patent und andere technische Schutzrechte

- ldee: Forderung des technischen Fortschritt mit marktwirtschaftlichen Mitteln, in-
dem sie dem Rechtsinhaber einen Amortisationszeitraum sichern und Erfindungen
handelbar machen

- Wichtigstes technisches Schutzrecht: Patent

- Gegenstand des Patents: Erfindung = technische Lehre

- Erteilung von Patenten durch das Deutsche Patent- und Markenamt (Ausnahme:
Sortenschutz) bzw. das Europaische Patentamt

- Verwandte technische Schutzrechte: Gebrauchsmuster, Sortenschutzrecht

e Design

- ldee: Anreiz zu kreativem Schaffen bei Produktgestaltung mit marktwirtschaftlichen
Mitteln (@hnlich wie Patent)

- Gegenstand: Design = zwei- oder dreidimensionale aulere Produktgestaltung

- Eintragung von Designrechten durch Deutsches Patent- und Markenamt oder EU-
Amt fur Geistiges Eigentum (Alicante), daneben nichteingetragenes Gemein-
schaftsgeschmacksmuster

- Verwandtes Recht: Recht an Halbleitertopographie

e Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

- ldee: Schutz der personlichen Beziehung Urheber-Werk und angemessene Beteili-
gung des Urhebers, daneben Anreiz zu Werkschaffen und zu Investitionen zur
Werkschaffung und -vermittlung

- Gegenstand: Werk = personliche geistige Schopfung

- Das Urheberrecht entsteht formlos (ohne Eintragung)

- Verwandte Schutzrechte: auch im UrhG geregelte Rechte, die nicht den Urheber,
sondern Leistungen der Werkvermittlung durch austibende Kinstler, Produzenten
und Investoren schutzen

e Kennzeichenrechte

- ldee: Schutz von Markttransparenz und Schutz der Investitionsleistung des Kenn-
zeicheninhabers durch Schutz der semiotischen Beziehung Kennzeichen — Produkt
bzw. Kennzeichen-Unternehmen

- Gegenstand: Marke, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, geographische Her-
kunftsangabe

- Das Markenrecht kann durch Eintragung (Deutsches Patent- und Markenamt oder
EU-Amt fur Geistiges Eigentum) oder durch Benutzung entstehen, Unternehmens-
kennzeichen entstehen nur durch Benutzung

e Hybride

- =Rechte, die nur einige Charakteristika von Immaterialguterrechten haben und
zwischen geistigem Eigentum und UWG bzw. Personlichkeitsrecht stehen

- Recht am Geschaftsgeheimnis, demnachst geregelt im GeschGehG: schutzen nur
gegen unlautere Erlangung, Verwertung und Offenbarung, z.B. durch Verrat oder
Betriebsspionage, Rechtsfolgen aber ahnlich wie im geistigen Eigentum

- Geographische Herkunftsangaben: stehen zwischen Kennzeichenrecht und lauter-
keitsrechtlichem Irrefihrungsschutz
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- Kommerzielles Personlichkeitsrecht: Recht zur kommerziellen Verwertung von Per-
sonlichkeitsmerkmalen wie Bild oder Name, geschutzt durch besondere Person-
lichkeitsrechte (§§ 22 KUG, 12 BGB) oder allgemeines Personlichkeitsrecht

Uberblick iiber die wichtigsten Rechte des geistigen Eigentums

Patentrecht

Markenrecht

Urheberrecht

Zweck

Schutz technischer
Innovationen

Kennzeichenschutz

Schutz der ideellen und
materiellen Interessen
des Urhebers

Rechtfertigung

e Forderung des
Innovationswett-
bewerbs

e Anreiz zur Offen-
legung der Erfin-
dung

Schutz der Unter-
scheidungsfunktion
des Kennzeichens,
daneben auch Schutz
des Werbewerts der
Marke

e Schutz der Person-
lichkeit des Urhebers

e Belohnung und Ali-
mentation des Urhe-
bers

e Kulturforderung

e Investitionsschutz

Gegenstand Erfindung Kennzeichen Werk (insb. Sprach-, Mu-
sik-, Kunstwerk)
Entstehung Erteilung durch Eintragung durch Schaffung des Werks

DPMA oder EPA
(nur Formalrecht)

DPMA oder EU IPO
(Formalrecht) oder

Erlangung der Ver-

kehrsgeltung (mate-
rielles Recht)

(formlos = materielles
Recht)

wesentliche Schutz- |e Erfindung e Unterscheidungs- |e personliche geistige
voraussetzungen e Neuheit kraft Schopfung
e erfinderische Ta- |e kein Freihalte-
tigkeit bedurfnis
Umfang schutzt im Rahmen schutzt gegen unbe- |e Schutz der Aus-

der Patentanspriche
gegen jede Nutzung
der Erfindung (auch
gegen unabhangige
Parallelerfindung)

fugte Nutzung der
Marke (s. naher § 14
Il MarkenG)

drucksform, nicht der
Idee

e Kein Schutz gegen
Parallelschopfung

e Schutz gegen korper-
liche und unkorperli-
che Nutzung

Ubertragbarkeit unbeschrankt mittlerweile unbe- keine Ubertragbarkeit
schrankt (bis 1992 unter Lebenden wegen
Bindung an den Ge- |des personlichkeitsrecht-
schaftsbetrieb) lichen Einschlags

Schutzdauer 20 Jahre unbegrenzt (aber 70 Jahre post mortem

nach jew. 10 Jahren
Verlangerung erf.)

auctoris
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Wirtschaftliche Bedeutung und rechtspolitische Brisanz

e Immaterialguter und -guterrechte als wesentliche Unternehmenswerte in der Infor-
mationsgesellschaft, Beispiele: Wert des Viagra-Patents, der Rechte am Smartphone
oder an MSWindows, der Marken ,, Apple” oder , Nike"
e Immaterialglterrecht im Meinungsstreit: rechtspolitisches Tauziehen zwischen Krea-
tiven, Verwertern und Nutzern, Beispiel: Diskussion um ACTA
- Rechtsgeschichte: spate Anerkennung, wellenartig Zeiten der Ausdehnung und der
Kritik

- Urheberrecht: Schutz der Urheber / Kunstler vs. freier Zugang zu Medien, Freiheit
kreativer Umgestaltungen (,user-generated content”) und Schutz Privater vor lber-
zogenen Abmahnungen

- Patentrecht: Innovationsforderung vs. Kritik an Sperrwirkung der Patente, an ,,Pa-
tentdickichten” und Ausdehnung auf neue Gebiete (Software, Biotechnologie)

- Markenrecht: Informationsfunktion vs. immer weitergehender Schutz von Luxus-
marken

2.  Stellung im deutschen Rechtssystem

Geistiges Eigentum und Verfassungsrecht

Schutz geistigen Meinungsfreiheit,
Eigentums Kunstfreiheit,
unternehmerische
Freiheit

art. 1711 EuGreh  |Q@P| Art.11,14,16 EUGRCh

Art. 51, 111,12 GG

Art. 141 GG

e |Im Bereich vollstandig harmonisierten Rechts verdrangt die EUGRCh das GG, anwendbar
sind also Art. 17 Il EUGRCh bzw. die entsprechenden anderen Grundrechte, etwa fur die
Meinungsfreiheit Art. 11 EUGRCh (das wird von Studenten gern ubersehen), vertiefend
Raue, GRUR Int. 2012, 402 ff.

e Das geistige Eigentum ist verfassungsrechtlich geschutzt.

- So ausdrucklich Art. 17 Il EU-Grundrechtecharta

- Keine ausdruckliche Garantie im GG (s. aber die Kompetenznorm des Art. 73 Nr. 9
GG), aber Teilhabe an der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG).

- Beispiel: BVerfGE 31, 229 = GRUR 1972, 481 — Schul- und Unterrichtsgebrauch



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN GEISTIGES EIGENTUM (OHLY) SEITE 6

- Daneben Schutz personlichkeitsrechlicher Elemente gem. Art. 7 EUGRCh bzw. Art. 2 |
i.V.m. 11 GG

- Erganzend im Urheberrecht: Art. 14 EUGRCh bzw. 5 Ill GG

e Erheblicher Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers unter Art. 14 1 2 GG, zumal auch das
geistige Eigentum der Sozialbindung (Art. 14 1l GG) unterliegt.

e Umgekehrt sind auch etliche Schranken des geistigen Eigentums Auspragungen grund-
rechtlicher Garantien, vor allem der Meinungs-, Presse-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit
(Art. 11, 13, 14 EUGRCh, 5 1, 11l GG), aber auch der Freiheit der unternehmerischen BetU-
tigung (Art. 16 EUGRCh, 12 GG)

- Beispiel 1: Konflikt zwischen dem Schutz des Rechtsinhabers und der Kunstfreiheit
des Hip-Hoppers beim digitalen Sampling (BVerfG GRUR 2016, 690 und BGH GRUR
2017, 895 — Metall auf Metall, dazu Ohly GRUR 2017, 964)

- Beispiel 2: Abwagung der Interessen der Rechtsinhaber gegen die unternehmerische
Freiheit von Telekommunikationsunternehmen und die Meinungs- und Informations-
freiheit der Nutzer bei Sperrverfugungen im Internet, EuGH GRUR 2014, 468 — UPC
Telekabel, BGH GRUR 2016, 268 — Storerhaftung des Access-Providers

Geistiges Eigentum als Teil des privaten Wirtschaftsrechts

e Das Recht des geistigen Eigentums ist Teil des Privatrechts, auch wenn Patente, Muster
und Marken von einer Behorde durch Verwaltungsakt erteilt werden.

e Immaterialguterrechte sind absolute, dingliche Rechte, insoweit sind sie mit dem Eigen-
tum an Sachen vergleichbar.

e Der gewerbliche Rechtsschutz ist reines Wirtschaftsrecht, personlichkeitsrechtliche Ele-
mente spielen nur am Rande eine Rolle (etwa beim Recht auf Erfindernennung), das Ur-
heberrecht ist Kulturrecht — es besteht aus den (rein vermogensrechtlichen) Verwer-
tungsrechten und dem Urheberpersonlichkeitsrecht.

e Die Vorschriften des BGB sind immer dann anwendbar, wenn die immaterialguterrechtli-
chen Sondergesetze keine Spezialvorschrift enthalten,

- Beispiel: Das Patentrecht ist als absolutes Recht nach § 823 | BGB geschutzt, die Pa-
tentverletzung richtet sich aber ausschlieBlich nach § 9 PatG. Durch Anwendung der
BGB-Vorschriften darf aber kein Schutz gewahrt werden, den die Immaterialguterrech-
te bewusst vorenthalten, also kein Schutz der Erfindung gem. § 823 | BGB nach Ende
der Laufzeit des Patents.

- Anwendbar sind vor allem 88 812 ff. BGB (kein eigener bereicherungsrechtlicher An-
spruch im geistigen Eigentum), §8 389, 413 BGB bei Rechtsubertragungen und das
Vertragsrecht bei Lizenzvertragen

Verhaltnis zum UWG

e Ebenso wie das UWG ist das Immaterialguterrecht Marktverhaltensrecht im weitesten
Sinne.

e Das UWG schafft allerdings nach h.M. keine subjektiven, absoluten Rechte. Beispiel:
irrefuhrende Praktiken sind verboten (8 5 UWG), ohne dass dadurch ein absolutes Recht
einer anderen Person geschutzt wird.

e Trotzdem erganzt das UWG praktisch das Recht des geistigen Eigentums.
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Beispiel 1: Schutz gegen unlautere Produktnachahmung (§ 4 Nr. 3 UWG) — Erganzung

vor allem des Marken- und Designrechts

Beispiel 2: Schutz gegen irrefuhrende Praktiken (8 5 UWG) — Erganzung des Marken-

rechts

Beispiel 3: Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen (§ 17 UWG) — Erganzung

des Patentrechts, allerdings bald Neuregelung in einem eigenen GeschaftsgeheimnisG
Problem 1: zusatzlicher UWG-Anspruch des Rechtsinhabers, obwohl ein Anspruch wegen
Verletzung eines Schutzrechts besteht? Nein, denn die Verbandsklagebefugnis des UWG
(8 8 [l Nr. 2-4 UWG) ware unpassend)
Problem 2: Kann das UWG erganzend eingreifen, wenn die Voraussetzungen eines eigent-
lich einschlagigen Schutzrechts nicht bestehen? Anspriche aus UWG bestehen nur bei
Hinzutreten besonderer unlauterkeitsbegrindender Umstande. Beispiel (BGH GRUR
2012, 58 — Seilzirkus'): Nachahmung eines asthetisch gestalteten Klettergerusts, das
mangels personliche geistiger Schopfung (§ 2 Il UrhG) nicht urheberrechtlich und man-
gels Eintragung nicht mehr designrechtlich geschutzt ist. UWG-Anspruch nicht schon we-
gen der Nachahmung selbst, aber vielleicht wegen vermeidbarer Tauschung der Abneh-
mer Uber die Herkunft (§ 4 Nr. 3a UWG).
Problem 3: UWG-Nachahmungsschutz fur Leistungen, fur die es kein passendes Immate-
rialguterrecht gibt?

Unter § 1 a.F. UWG (= § 31 UWG n.F.) wurden immer wieder Licken im System des

Immaterialglterrechts geschlossen, Beispiele: Schutz von Computerprogrammen vor

ihrer Integration ins Urheberrecht, Schutz von Modeneuheiten, Schutz der bekannten

Marke.

Beispiel: Kann der Verkauf eines Karnevalskostums im Stil von Pippi Langstrumpf

durch die Erben von Astrid Lindgren auf Grundlage des UWG verboten werden? Dazu

BGH GRUR 2016, 725 — Pippi-Langstrumpf-Kostum Il m. Anm. Nemeczek

Naher hierzu UWG-Vorlesung zu § 4 Nr. 3 UWG.

Verhaltnis zum Kartellrecht

AusschlieRlichkeitsrechte haben prima facie eine wettbewerbsbeschrankende Wirkung, da
der Rechtsinhaber ein rechtliches Monopol innehat.

Diese Beschrankung wirkt sich aber wiederum positiv auf den Wettbewerb aus, da erst
der Schutz einen Anreiz zu Innovation schafft (naher hierzu in der Einfuhrung zum Patent-
recht).

Die mit einem Immaterialguterrecht verbundene Monopolstellung ist meist kein wirt-
schaftliches Monopol i.S. des Kartellrechts.

Allerdings beschrankt das Kartellrecht Missbrauche der AusschlieSlichkeitsrechte. Insbe-
sondere konnen Lizenzvertrage wettbewerbsbeschrankende Klauseln enthalten (Art. 101
AEUV, 8 1 GWB) und bestimmte Arten der Ausubung von Immaterialguterechten konnen
als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen sein (Art. 102 AEUV, §8§
19 ff. GWB). Naher dazu unten bei den Schranken.

Die unterstrichenen Entscheidungen werden zur Lekture empfohlen. Tipp: Kopieren bzw. ausdru-
cken, durcharbeiten und bei diesen Unterlagen abheften!
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3. Historische Entwicklung

Lit.. Dolemeyer/Klippel, in: Beier (Hrsg.): Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in
Deutschland, GRUR-Festschrift, Bd. | (1991), S. 187 ff.; Kurz, Weltgeschichte des Erfin-
dungsschutzes (2000); Hoffner, Geschichte und Wesen des Urheberrechts (2010)

Zunftordnung und Privilegienwesen

e kein Urheberrechtsschutz in Antike (bekannt allerdings das Epigramm des Martial, der
seine Verse mit freigelassenen Sklaven vergleicht und denjenigen, der sie falschlich als ei-
gene ausgibt, als , plagiarius” = Menschenrauber bezeichnet) und im Mittelalter (vgl. aber
die ,,Blcherfliiche”, etwa im Sachsenspiegel).

e Handwerker-, Stadt- und Zunftzeichen als Fruhform des Markenwesens

e Privilegienwesen: Erteilung (meist befristeter) AusschlieBlichkeitsrechte durch die jewei-
ligen Landesherren, ursprunglich als Gnadenakt, der auf Ermessen des Souverans beruht
(Beispiel: Privileg der Republik Venedig an Konrad v. Speyer zur Austbung des Buch-
drucks von 1469). Privilegien fur Technologie, aber auch Drucker- und Autorenprivilegien.

e Gewerbe- und Erfinderprivilegien entwickelten sich zu Rechten mit bestimmten Ertei-
lungsvoraussetzungen (altestes Beispiel: Patentgesetz der Republik Venedig von 1474,
Deutschland: Grundsatze der Patenterteilung in der PreuBischen Gewerbeordnung (1815)
und dem Bayerischen Gewerbegesetz (1825).

Der Gedanke des geistigen Eigentums gewinnt Gestalt

e Missbrauch der Monopole in England fiihrt zum Erla des statute of monopolies (1624),
das Monopole generell fur unzulassig erklart, Patente aber erlaubt (14jahriger Schutz fur
den ,first and true inventor”). Spater wird in England das erste Urheberrechtsgesetz erlas-
sen (Statute of Anne, 1710) — Grundlage des Gedankens von der Rechtfertigungsbedurftig-
keit von Wettbewerbsbeschrankungen

e Mit Eigentumstheorie John Lockes und in Deutschland Ergebnisse der Nachdruckdebatte
(z.B. Piitter, Der Biichernachdruck (1774); Kant, Uber die UnrechtmalBigkeit des Buicher-
nachdrucks (1785)) Ausbildung der naturrechtlichen Grundlage des geistigen Eigentums,
Trennung Sacheigentum und Immaterialguterrecht bei Fichte

e Anerkennung des geistigen Eigentums als Menschenrecht in der franzosischen Revolution
(,propriété littéraire et artistique” und Patentgesetz von 1791) und der US-Verfassung
(1787)

Constitution of the United States

Article I. - The Legislative Branch, Section 8 - Powers of Congress: “The Congress shall
have Power (...) to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for lim-
ited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and
Discoveries, ..."”

e Abgrenzung in der Rechtswissenschaft von der Lehre vom geistigen Eigentum: Theorie
vom Personlichkeitsrecht (Gierke) gegen Theorie vom Immaterialgiiterrecht (Kohler).
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Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts: Entstehung der einzelnen Immaterialgiterrechte

e territoriale Aufsplitterung Deutschlands erschwert einheitlichen Schutz der Immaterialgu-
terrechte

e Streit zwischen Patent- und Antipatentbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts (dazu Heg-
gen, GRUR 1977, 324 ff.), Bbhmert (1869, zit. nach Heggen, a.a.0.): ,Die Patente sind reif
zum Fallen und werden mehr und mehr als eine faule Frucht am Baume der menschlichen
Kultur erkannt.”

e 1870: erstes Urheberrechtsgesetz fur den Norddeutschen Bund (betrifft Schriftwerke, mu-
sikalische Werke und dramaturgische Werke)

e 1874 : Markenschutzgesetz (erfasst nur Bildmarken, Wortmarken erst ab Markengesetz
von 1894 geschutzt)

e 1876: Mustergesetz

e 1877: Patentgesetz (Anmelderprinzip, Laufzeit von 15 Jahren)

e 1891: Gebrauchsmustergesetz

o 1896: erstes UWG, 1909 erganzt durch die Generalklausel (§ 1 UWG)

e Beginn der Kooperation auf internationaler Ebene: Abschlu der Pariser Verbandsuiberein-
kunft (1883), der Berner Ubereinkunft (1886), des Madrider Markenabkommens (1891)

Konsolidierung und Erweiterung des immaterialguterrechtlichen Schutzes in Deutschland

e 1936: Patentgesetz, Einfuhrung des Erfinderprinzips

e 1936: Einfuhrung des Ausstattungsschutzes (entspricht dem Schutz nichteingetragener
Marken) ins Markenrecht

e 1965: Urheberrechtsgesetz (gilt bis heute)

e 1967: Aufhebung des Stoffschutzverbots fur Arzneimittel im Patentrecht

Entstehung des heutigen Rechts, Phase der Europaisierung und Internationalisierung

e 1973: Europiisches Patentiibereinkommen (EPU), Europiisches Patentamt (EPA) nimmt
1977 seine Arbeit auf, daraufhin Angleichung der europaischen Patentgesetze (in Deutsch-
land durch das PatG von 1980)

e 1975: Gemeinschaftspatentiibereinkommen (GPU), bisher nicht in Kraft

e 1988: EG-Markenrechtsrichtlinie (zuletzt geandert 2015), Angleichung der europaischen
Markengesetze (in Deutschland durch Markengesetz von 1994)

e 1992: Erstreckungsgesetz, Erstreckung der ehemaligen BRD- bzw. DDR- Schutzrechte auf
das gesamte Bundesgebiet, Losung der Bindung zwischen Marke und Geschaftsbetrieb

e 1993: Gemeinschaftsmarkenverordnung (seit 2015: Unionsmarkenverordnung, neu ver-
kundet 2017), EU-Amt fur Geistiges Eigentum nimmt 1996 seine Arbeit auf

e 1994: Abschluss des TRIPS-Ubereinkommens

e 1998/2002: GeschmacksmusterRL und GemeinschaftsgeschmacksmusterVO fuhren zu
Harmonisierung des Geschmacksmusterrechts und Schaffung eines einheitlichen EU-
Designrechts

e 2001: RL Uber Urheberrecht in der Informationsgesellschaft als wesentliche Harmonisie-
rungsRL im Urheberrecht

e 2012 ff.: Schaffung eines europadischen Einheitspatents und einer einheitlichen Patentge-
richtsbarkeit?
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Lit.:

Philosophische und okonomische Grundlagen

Bechtold, Zur rechtsokonomischen Analyse im Immaterialguterrecht, GRUR Int. 2008,
414 ff.; Haedicke, Patente und Piraten (2011); Leistner/Hansen, Die Begrindung des
Urheberrechts im digitalen Zeitalter, GRUR 2008, 479 ff. (nur zum Urheberrecht, aber
auch daruber hinaus interessant)

Rechtfertigungsbediirftigkeit des geistigen Eigentums

Die Rechtfertigung des Sacheigentums wird (auBerhalb der Auseinandersetzung mit dem

Kommunismus) allgemein hingenommen und nicht begrundet

Die Besonderheiten der Immaterialguter, die historische Entwicklung des geistigen Eigen-

tums und die aktuelle politische Diskussion zwingen aber dazu, nach Rechtfertigungen zu

suchen

Immaterialglter sind ...

- nicht exklusiv: auf faktischem Wege kann (abgesehen von Ausnahmen wie der Ge-
heimhaltung oder technischen SchutzmaBnahmen) niemand von ihrem Genuss ausge-
schlossen werden

- nicht rival: mehrere Personen konnen sie parallel nutzen

- nicht abnutzbar

- Damit ist die Notwendigkeit einer individuellen Zuweisung nicht so deutlich wie bei
Sachen.

Historisch ist das Recht des geistigen Eigentums sehr jung. Es hat keine Wurzel im romi-

schen Recht. Zwischenzeitlich haben Industriestaaten das Patentrecht wieder abgeschafft.

Neue Entwicklungen im Internet (z.B. Open Source Software) und Missbrauche des geisti-

gen Eigentums haben zu einer neuen , Anti-Immaterialgiterrechts-Bewegung” gefihrt.

Deontologische Rechtfertigungen

Deontologische Rechtfertigungen knipfen daran an, dass eine bestimmte Handlung bzw.
Zuweisung von Natur aus oder aus allgemeinen Gerechtigkeitsgesichtspunkten unabhan-
gig von den gesellschaftlichen Konsequenzen fair ist. Vgl. z.B. die praktische Philosophie
Kants, oder — in der modernen Rechtsphilosophie — John Rawls, A Theory of Justice.
Beispiel: Die Garantie der Menschenwurde (Art. 1 | GG) folgt aus dem Menschenbild der
Verfassung. Wir wurden sie auch nicht aufgeben, wenn nachgewiesen wurde, dass die
Wirtschaft bei Zulassigkeit der Sklaverei besser funktionieren wurde.

Naturrechtliche Begrundung des geistigen Eigentums: Der Schopfer hat von Natur aus ein
Recht am Ergebnis seiner geistigen Arbeit.

Arbeitstheorie von John Locke (1632-1704): Jeder hat Eigentum an der eigenen Person,
also auch an der eigenen Arbeitskraft. Deren Vermischung mit Gegenstanden der Aul3en-
welt fuhrt zu originarem Eigentumserwerb (vgl. den Rechtsgedanken des § 950 BGB). Das
gilt besonders fur Immaterialguter.

Personlichkeitstheorie (z.B. Georg Friedrich Wilhelm Hegel, 1770-1831): Jede Person gibt
sich durch Erwerb von Eigentum, aber auch durch Schaffung von Immaterialgutern eine
auBere Sphare der Freiheit. Das geschaffene Werk nimmt so am Personlichkeitsschutz teil.
Im Patentrecht kaum noch vertreten, im Urheberrecht nach wie vor von Bedeutung.
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e Neben ausdrucklicher theoretischer Begriindung oft intuitive Annahme, dass das ,,Pfligen
mit fremdem Kalbe” (Adolf Lobe) oder das , Ernten, ohne gesat zu haben” unanstandig ist.

Utilitaristische Rechtfertigungen

e Utilitaristische oder konsequentialistische Rechtfertigungen kniupfen daran an, dass die
Folgen einer bestimmte Handlung bzw. Zuweisung fur die Gesellschaft vorteilhafter sind
als die Alternative. Vgl. z.B. die Philosophie Benthams und Mills, in der modernen Theorie
die 6konomische Analyse des Rechts.

e Anreizgedanke: ohne geistiges Eigentum wirden sich angesichts der leichten Kopierbar-
keit von Immaterialgitern der Aufwand und die Investition in deren Erzeugung nicht loh-
nen.

e Schaffung eines Marktes: ohne geistiges Eigentum waren Immaterialguter offentliche
Guter, fur die sich auf dem Markt kein Preis entwickeln wurde und die der Markt daher
nicht hervorbringen wirde.

e Property Rights-Theorie: Markte funktionieren besser, wenn Rechte klar zugewiesen sind
und wenn durch Verhandlungen die beste Allokation von Ressourcen ermittelt wird. Ver-
tragsverhandlungen Gber Information sind oft erst moglich, wenn die Information (die ja
preisgegeben werden muss) geschutzt ist.

¢ Informationsgedanke: geistiges Eigentum sorgt fur Markttransparenz
- Das Markenrecht garantiert einen ,,Kommunikationskanal” zwischen Markeninhaber

und Verbraucher
- Das Patentrecht zeigt als gepruftes Recht, dass eine belastbare Erfindung vorliegt.

5. Schutzrechtsubergreifende Grundsatze

Lit.. Ahrens/McGuire, Modellgesetz fir Geistiges Eigentum (2011), Einl. und §§ 1-20; Ohly,
JZ 2003, 545 ff.; Janich, Geistiges Eigentum — eine Komplementarerscheinung zum
Sacheigentum? (2002)

a) Gegenstand und Entstehung des Rechts
Unterscheidung von Sacheigentum und Immaterialguterrecht

e Das Immaterialguterrecht schutzt ein geistiges Gut, keinen korperlichen Gegenstand.

e Esregelt nicht-rivale Nutzungen (s.o.), wahrend das Sacheigentum rivale Nutzungen be-
trifft.

e Das Immaterialguterrecht gewahrt kein Eigentumsrecht an der Sache, die es verkorpert,
das Eigentumsrecht an der Sache gewahrt kein Immaterialguterrecht.

e Lies 8441 UrhG: ,VerauBert der Urheber des Originals das Werk, so raumt er damit im
Zweifel dem Erwerber ein Nutzungsrecht nicht ein.”

e Allgemeiner § 7 ModellG: ,Ein absolutes Schutzrecht hangt nicht vom Sacheigentum an
einem Gegenstand ab, in dem sich die schopferische Leistung ausdruckt oder auf das sich
die gleichgestellte unternehmerische Leistung bezieht. Mit dem Ubergang des Sacheigen-
tums an einem derartigen Gegenstand ist der Erwerb von Rechten des Geistigen Eigen-
tums nur in den gesetzlich oder vertraglich bestimmten Fallen verbunden.”
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Beispiel 1: Der Kaufer eines Kunstwerks erwirbt zwar das Eigentum daran, darf es aber
weder vervielfaltigen noch grundlegend verandern.

Beispiel 2: Eine Maschine, in der eine patentierte Erfindung verkorpert ist und die ohne
Zustimmung des Patentinhabers hergestellt oder in Verkehr gebracht wurde, darf von
niemandem gewerblich genutzt werden (wohl aber privat, vgl. 8 11 Nr. 1 PatG).

Problem: Schutzt das Hausrecht (das auf dem Sacheigentum beruht) gegen Abbildungen
eines urheberrechtlich nicht mehr geschutzten Gebaudes? Dafur BGH GRUR 2011, 323;
2013, 623 — Preulsische Garten und Parkanlagen | und Il (sehr zweifelhaft, lesenswert die
Anm. v. Lehment, GRUR 2011, 327)

Die Rechte des geistigen Eigentums schiitzen das Ergebnis gedanklicher Tatigkeiten oder
das Ergebnis einer Investition

Deutlich im Urheberrecht: Werk = personliche geistige Schopfung.

Ahnlich im Patentrecht: Auch die Erfindung ist ein kreativer Akt.

Dagegen wird die Marke nicht als Ergebnis kreativer Tatigkeit geschutzt, sondern sichert
Markttransparenz und schutzt die Investition in den Goodwill. Immerhin ist die Marke
meist (aber nicht immer) das Ergebnis einer gedanklichen Tatigkeit.

Verwandte Schutzrechte des Urheberrechts als Investitionsschutzrechte

Rechte des geistigen Eigentums gewahren ihrem Inhaber ein Biindel an ausschlieBlichen
Handlungsbefugnissen

Immaterialguter konnen nicht weggenommen oder zerstort werden. Die Verletzung be-

steht in der unbefugten Nutzung durch Dritte.

Immaterialguterrechte verleihen ausschliefliche Nutzungsbefugnisse: Der Inhaber darf

bestimmte Nutzungshandlungen vornehmen, Dritte durfen das ohne seine Zustimmung

nicht.

- Beispiel Patentrecht: nur der Inhaber darf den geschutzten Gegenstand herstellen oder
importieren.

- Beispiel Urheberrecht: nur der Urheber darf das Werk vervielfaltigen oder im Internet
bereitstellen.

- Beispiel Markenrecht: nur der Inhaber darf die Marke zur Kennzeichnung seiner Waren
verwenden

Aber meist sind dem Inhaber nur bestimmte Nutzungen ausschlieBlich zugewiesen, er

erhalt also keine absolute Herrschaftsmacht, sondern ein Bundel an Rechten

- Das Patentrecht kommt einer vollstandigen Zuweisung am nachsten, weil § 9 PatG im
Grunde alle Handlungen umfasst, die man sinnvollerweise mit einer Erfindung vor-
nehmen kann.

- Beispiel Urheberrecht: das Lesen eines geschutzten Buchs ist frei, selbst wenn es sich
um eine Raubkopie handelt (anders aber evtl. die Lektire im Internet, weil dann Ver-
vielfaltigungen stattfinden)

- Beispiel Markenrecht: die Marke schutzt grundsatzlich nur gegen Verwendung des
Zeichens fur gleichartige Waren oder Dienstleistungen und bei Identitat oder Ver-
wechslungsgefahr

Hybridrechte sind noch starker auf bestimmte Angriffshandlungen beschrankt
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- Beispiel Geschaftsgeheimnis: Schutz bei unlauterer Erlangung, Nutzung oder Offenba-
rung, aber nicht bei selbstandiger Entwicklung oder wenn die Information nicht mehr
geheim ist.

Numerus clausus der Immaterialgiiterrechte?

e Nach wohl h.M. gibt es nur die Immaterialguterrechte, die der Gesetzgeber geschaffen
hat.
- Beispiel: Kein Schutz des Sportveranstalters analog § 81 UrhG
- § 2 ModellG: (1) Der Gegenstand einer schopferischen oder ihr gleichgestellten Leis-
tung wird nur insoweit und in dem Umfang geschutzt, als dies in den Vorschriften
dieses Gesetzbuchs vorgesehen ist.
(2) Die Verwertung und Nachahmung von Leistungsergebnissen, die nach diesem Ge-
setzbuch gemeinfrei sind, ist zulassig.
e Hintergrund: Rechtssicherheit, Schutz der Gemeinfreiheit, verfassungsrechtliche Praroga-
tive des Gesetzgebers zur Schaffung von Eigentumsrechten.
e Dagegen aber: praktisch immaterialguterrechtsahnliche Positionen im Lauterkeits- und
Personlichkeitsrecht
- UWG-Nachahmungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG)
- Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen (§ 17 UWG, demnachst GeschGehG)
- Kommerzielle Aspekte des Personlichkeitsrechts (BGH GRUR 2000, 709 — Marlene
Dietrich)

Entstehung durch Schopfung, Eintragung oder Benutzung

e Registerrechte (Patent, Gebrauchsmuster, Registermarke, eingetragenes Geschmacksmus-
ter) entstehen durch Anmeldung und Eintragung in ein Register

e Das Urheberrecht entsteht formlos durch Schépfung (§ 2 UrhG, Art. 5 || RBU)

e Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht, indem es den Fach-
kreisen innerhalb der EU zuganglich gemacht wird (Art. 11 GGMVO)

e Markenrechte konnen durch Benutzung und Erwerb von Verkehrsgeltung entstehen (§ 4
Nr. 2 MarkenG@), bei einigen Kennzeichenrechten genugt Benutzung (§ 5 Il 1 MarkenG).

Abwigung zwischen Schutzinteresse des Rechtsinhabers und Freihaltebediirfnis der Of-
fentlichkeit

e Nicht jedes Immaterialgut ist Gegenstand eines Immaterialguterrechts — ldeen sind grund-
satzlich frei, nur bestimmte Auspragungen werden geschutzt.

e Je weiter der Schutz, desto mehr wird der Handlungsspielraum der ubrigen Marktteilneh-
mer eingeengt. Daher mussen die Schutzvoraussetzungen und die Schranken des Rechts
sicherstellen, dass geniigend Freiraum fiir die Offentlichkeit bleibt (,geistiges Eigentum
versus Gemeinfreiheit”)

e Beispiel Patentrecht: Ein Patent wird nur erteilt, wenn die Erfindung sich nicht fur einen
Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 PatG), damit
bleiben kleinere Innovationen frei. Die Beschrankung des Patentschutzes auf 20 Jahre
sorgt dafur, dass der Fortschritt, den die Erfindung darstellt, bald der Allgemeinheit zu-
gutekommt. Probleme: Patentierung computerimplementierter Geschaftsmethoden oder
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Erfindungen im Bereich kunstlicher Intelligenz? Patentierung von DNA-Sequenzen? Kon-
flikt zwischen Erfinderschutz und freiem Zugang bei standardessenziellen Patenten

e Beispiel Markenrecht: beschreibende und ubliche Angaben konnen nicht als Marke ange-
meldet werden (8§ 8 Il Nr. 1-3 MarkenG), bestimmte Handlungen bleiben erlaubt (lies § 23
MarkenG), Probleme: Farbe und Form eines Produkts als Marke? Markenrechtlicher
Schutz von Allgemeinbegriffen (Beispiel: Oktoberfest / Wies'n), der Namen bekannter
Bauwerke (Beispiel: Neuschwanstein) oder der Namen historischer Figuren (Bach, Fonta-
nej)?

e Beispiel Urheberrecht: Nicht jeder Text wird geschutzt, gefordert wird eine personliche
geistige Schopfung (§ 2 Il UrhG). Die §§ 44a ff. UrhG enthalten Schranken im o6ffentlichen
Interesse (Beispiel: Zitatrecht, 51 UrhG), Probleme: Schutz von Produkten der Informati-
onstechnologie (z.B. Computerprogramme und Datenbanken) nach einem fur Literatur und
Kunst geschaffenen Paradigma, starrer Schrankenkatalog trotz sehr dynamischer techni-
scher Entwicklung, Beurteilung nutzergenerierter Inhalte

b) Schutzumfang

Zeitliche Begrenzung

e Kurze Schutzdauer des Patentrechts (20 Jahre) als Ausgleich fur Starke des Rechts und
Schnelligkeit des technischen Fortschritts.

e Lange Schutzdauer des Urheberrechts (70 Jahre nach Tod des Urhebers) spiegelt Respekt
vor Individualitat der Schopfung und Notwendigkeit der sozialen Absicherung des Urhe-
bers wieder. Fur spatere Generationen wird das Werk aber zum allgemeinen Kulturgut.

e Das Markenrecht ist unbefristet. Grund: Es wird nicht als Belohnung fur eine geistige Leis-
tung, sondern zum Schutz der Kennzeichnung verliehen. Dieses Anliegen bleibt bestehen.

Territoriale Begrenzung und internationale Zusammenarbeit

e Das Sacheigentum hat internationale Wirkung.

e Dagegen ist die Wirkung der Immaterialglterrechte auf das Territorium des jeweiligen
Staates beschrankt (Territorialitatsprinzip).

e Beispiel: Ein vom DPMA erteiltes Patent ist nur in Deutschland gultig, in Frankreich kann
die Erfindung von jedermann genutzt werden, sofern nicht ein entsprechendes franzosi-
sches Patent besteht.

e Die Schutzlosigkeit des Rechtsinhabers im Ausland war fruh Anlass zum Abschluss volker-
rechtlicher Vertrage, die Mindeststandards und Verfahren der administrativen Zusammen-
arbeit vorsehen (dazu naher in Teil 1.6).

Prioritat als Ordnungsprinzip

e Das altere Recht setzt sich gegentber dem jungeren durch.

e Bedeutung vor allem im gewerblichen Rechtsschutz, da das Urheberrecht nicht gegen Pa-
rallelschopfungen schitzt (dort aber prima-facie-Beweis bei Kopie).

e Prioritatsdatum ist bei Formalrechten grundsatzlich der Anmeldetag. Schwerer fallt die
Feststellung bei nichteingetragenen Rechten, hier muss Uber den Entstehungszeitpunkt
Beweis erhoben werden.
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e Wichtiger Inhalt der volkerrechtlichen Vertrage zum geistigen Eigentum ist die internatio-
nale Erstreckung des nationalen Prioritatszeitpunkts.

Erschopfung der Rechte

e Das Sacheigentum erschopft sich nicht.

e Anders die Immaterialguterrechte: Sie verlieren (in unterschiedlichem AusmaR) ihre Wir-
kung beim Erstverkauf mit Zustimmung des Rechtsinhabers (s. auch § 12 ModellG).

e Grund: Spannung zwischen Immaterialgliterrecht und Sacheigentum — der Erwerber soll
den Gegenstand frei weitervertreiben durfen.

e Auspragung: Wahrend das Patent- und da Markenrecht mit Erstverkauf erschopft sind,
erschopft sich beim Urheberrecht nur das Verbreitungsrecht (§ 17 Il UrhG)

e Nahert hierzu unter VI.

¢) Immaterialguterrechte im Rechtsverkehr

Verwertbarkeit durch Ubertragung oder Lizenzerteilung

e Der Rechtsinhaber kann das Recht selbst nutzen, etwa indem er den patentierten Gegen-
stand verwertet oder das urheberrechtlich geschutzte Computerprogramm vertreibt. Er
kann aber auch anderen die Benutzung gestatten, Beispiel: Markenlizenz fur bestimmte
Lander, Verlagsvertrag im Urheberrecht.

e Die gewerblichen Schutzrechte sind ubertragbar und vererblich, das Urheberrecht ist ver-
erblich, aber wegen seines personlichkeitsrechtlichen Charakters unter Lebenden nicht

ubertragbar (8 29 | UrhG).

e Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nennt man das vertraglich eingeraumte Nut-
zungsrecht , Lizenz"”, moglich sind ausschlieBliche oder einfache Lizenzen. Im Urheber-
recht spricht man von der Einraumung eines Nutzungsrechts, nur das ,, Tochterrecht” (et-
wa im Verhaltnis zwischen Verlag und Drittem) wird als ,, Lizenz"” bezeichnet.

e Erhebliche praktische Bedeutung, vor allem im Urheberrecht, weil der Urheber immer eine
naturliche Person ist (§ 7 UrhG). Beispiel: Vertrage uber die Herstellung und Auswertung

von Filmen.

e Es besteht eine Stufenleiter der Rechtseinraumungen:

Wirkung

Moglichkeit

translative Ubertragung
(88 413, 398 ff. BGB)

ehemaliger Rechtsinhaber verliert
samtliche Rechte

nicht beim Urheberrecht

ausschlieRliche Lizenz/ aus-
schlieBliches Nutzungsrecht

Lizenznehmer ist ausschlieBlich zur
Nutzung berechtigt (auch unter
Ausschluss des Rechtsinhabers)

bei allen Rechten

einfache Lizenz/
einfaches Nutzungsrecht

(ein oder mehrere) Lizenznehmer
neben Rechtsinhaber nutzungsbe-
fugt, Sukzessionsschutz

bei allen Rechten

schuldrechtlicher Gestat-
tungsvertrag

wie einfache Lizenz, aber kein Suk-
zessionsschutz

bei allen Rechten

einseitige Einwilligung

jederzeit widerrufliche Nutzungs-
gestattung

bei allen Rechten
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d)

e Die ausschlieBliche und (nach h.M.) die einfache Lizenz haben dingliche Wirkung, es
handelt sich (ahnlich wie bei den beschrankten dinglichen Rechten des Sachenrechts)
um ,gebundene Rechtsiibertragungen” (Forkel)

e Rechte des geistigen Eigentums konnen nicht gutglaubig erworben werden.

e Naher hierzu unten, VII.

Rechtsdurchsetzung

Gemeinsamkeiten bei der Rechtsdurchsetzung

6.

a)

Harmonisierung durch die Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Die
Richtlinie unterscheidet nicht zwischen den Rechten des geistigen Eigentums. Daher sind
die §§ 139 ff. PatG, 14 VI, VII, 15 ff. MarkenG und 97 ff. UrhG weitgehend identisch
Erhebliche praktische Bedeutung

- des verschuldensunabhangigen ((1), vgl § 1004 BGB) Unterlassungsanspruchs,

- der einstweiligen Verfiigung (§§ 935, 940 ZPO).

Schadensersatz verschuldensabhangig (z.B. § 139 Il PatG, vgl. auch § 823 BGB), dreifache
Schadensberechnung:

(1) nachgewiesener Vermogensschaden

(2) angemessene Lizenzgebuhr

(3) Abschopfung des Verletzergewinns

Anspruche auf Auskunft, Vorlage und Vernichtung.

Zusatzlich strafrechtliche Sanktionen bei vorsatzlicher Verletzung.

Naher hierzu unter VIII.

Unions- und volkerrechtlicher Rahmen

Territorialitats- und Schutzlandprinzip

Territorialitatsprinzip

Das Eigentum an Sachen wird uberall anerkannt.

Aber Immaterialglter sind wegen ihrer Ubiquitat nirgendwo belegen. Hier kann es gute
Grunde dafur geben, dass ein Staat ein Immaterialgut schutzt, der andere nicht. Auch
kann es gute Grunde dafur geben, dasselbe Immaterialgut in unterschiedlichen Landern
unterschiedlichen Inhabern zuzuweisen.

Folge: Territorialitatsprinzip = Rechte des geistigen Eigentums gelten nur innerhalb des
Staates, der sie erteilt oder anerkannt hat.

EU-weite Schutzrechte (Beispiel: Gemeinschaftsmarke) stellen keine Ausnahme vom Terri-
torialitatsprinzip dar. Nur ist das Territorium grof3er.

Bei Registerrechten zwingende Folge der Existenz nationaler Erteilungsbehorden.

Bei Rechten, die sowohl durch Eintragung als auch durch Benutzung entstehen konnen
(Beispiel Marke) ist ein Gleichlauf sinnvoll

Beim Urheberrecht ist hingegen umstritten, ob das Territorialitatsprinzip (h.M. in
Deutschland) oder das Universalitatsprinzip (M.M., aber herrschend in einigen auslandi-
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schen Rechtsordnungen) gilt. Grund ist, dass das Urheberrecht keiner Registrierung be-
darf. Naher dazu in der Vorlesung ,,Urheberrecht”

Schutzlandprinzip

o Das Territorialitatsprinzip bestimmt Uber die territoriale Reichweite des Rechts, nicht Uber
das anwendbare Recht.

e Schutzlandprinzip: Auf Entstehung, Schutzbereich, Verletzung und Schranken ist das
Recht des Staates anwendbar, fur den um Schutz nachgesucht wird.

e Das Schutzlandprinzip ist eine Norm des Kollisionsrechts (IPR), in Europa geregelt durch
Art. 8 der Rom lI-Verordnung (dessen Reichweite aber umstritten ist)

o Beispiel (BGH GRUR 2004, 421 — Tontragerpiraterie durch CD-Export): Raubkopie wird in
Bulgarien hergestellt und nach Deutschland eingefuhrt — Akt der Vervielfaltigung verletzt
nur das Urheberrecht in Bulgarien und ist nach bulgarischem Recht zu beurteilen, Ver-
trieb in Deutschland verletzt aber das deutsche Verbreitungsrecht.

Rechtsverletzungen im Internet

e Problem: Globalitat des Internet — strikte Anwendung des Territorialitatsprinzips fuhrt da-
zu, dass durch Verwendung eines Immaterialguts im Internet eine Vielzahl territorial be-
grenzter Rechte verletzt wird und eine Vielzahl von Rechtsordnungen anwendbar ist.

e Das Problem stellt sich auf drei Ebenen

- Internationale Zustandigkeit: Ist der Gerichtsstand des Tatorts (Art. 5 Nr. 3 EuGVVO)
uberall eroffnet, wo eine Website gelesen werden kann, oder muss die Zahl moglicher
Gerichtsstande eingeschrankt werden?

- IPR: Muss eine Urheber- oder Markenrechtsverletzung im Internet nach samtlichen
Rechtsordnungen der Lander beurteilt werden, in denen die Seite abrufbar ist?

- Sachrecht: Werden die Immaterialguterrechte in samtlichen Landern verletzt?

e Sinnvoll ist jedenfalls eine Einschrankung auf sachrechtlicher Ebene: Verletzung eines in-
landischen Rechts nur, wenn die Website im Inland wirtschaftliche Auswirkungen hat (so
fur das Markenrecht BGH GRUR 2005, 431 — Hotel Maritime; BGH GRUR 2012, 621 —
OSCAR), Kriterien:

- Sprache der Website

- Lieferung der Ware oder Erbringung der Dienstleistung ins Inland

- Vorteile durch Erreichbarkeit im Inland

- Oder rein technisch bedingter Nebeneffekt?

b) Internationale Ubereinkommen
Ausgangspunkt

e Probleme des Territorialitatsprinzips bei fehlender internationaler Zusammenarbeit:
- Esbleibt jedem Staat uberlassen, ob und in welchem Male er das geistige Eigentum
schutzen mochte.
- Madoglichkeit der Diskriminierung auslandischer Staatsangehdoriger.
- Erheblicher Aufwand bei Registerrechten: einzelne Anmeldung in jedem Staat erforder-
lich
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Daher schon Ende des 19. Jahrhunderts erste internationale Ubereinkommen, die Min-
deststandards und den Grundsatz der Inlandergleichbehandlung festlegen:

- Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU,
1883), betrifft den gewerblichen Rechtsschutz (Patente, Muster, Marken, UWG)

- Berner Ubereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1887), seit
der Revision von 1908 iiblicherweise als Revidierte Berner Ubereinkunft (RBU) be-
zeichnet.

e Zugleich erstes Ubereinkommen, das eine internationale Registrierung von Marken er-
laubt: Madrider Markenabkommen (MMA, 1891)

e Seitdem Ausbau des internationalen Regimes (dazu sogleich)

e Grundung der World Intellectual Property Organization (WIPO) mit Sitz in Genf 1969

- Unterorganisation der UNO

- Bemuht sich um Ausbau des internationalen IP-Systems

- Berat Staaten in IP-Fragen

- Verwaltet MMA- und PCT-Mechanismus (dazu sogleich)

- Betreibt Schiedsgerichts- und Mediationszentrum

Ubersicht
Internationale Administrative
Mindeststandards Zusammenarbeit
1880-1900 RBU, PVU MMA
1945-1990 Rom-Abkommen PCT
Seit 1990 TRIPS, WCT, WPPT Protokoll zum MMA

Abkommen, die Mindeststandards vorsehen

e PVU (1883)
- Mindeststandards im gewerblichen Rechtsschutz
- Inlandergleichbehandlung
- Unionsprioritat
e RBU (1887)
- Mindeststandards und zwingende Schranke (Zitatrecht)
- Inlandergleichbehandlung
- Verbot formeller Schutzvoraussetzungen
e Weitere wichtige Ubereinkommen im Bereich des Urheberrechts
- Welturheberrechtsabkommen (1952), diente in erster Linie den Rechtsverhaltnissen mit
den USA, die erst spat der RBU beigetreten sind
- Rom-Abkommen uber den Schutz der ausubenden Kunstler, der Hersteller von Tontra-
gern und Sendeunternehmen (1961): erganzt RBU, das nur den Urheber schiitzt
- WIPO Copyright Treaty (WCT, 1996): erganzt RBU um Vorschriften fiir das digitale
Umfeld
- WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996): erganzt Rom-Ubereinkommen um
Vorschriften fur das digitale Umfeld
e TRIPS-Ubereinkommen (1994)
- Unterabkommen des Abk. uber die Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO)
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- Bern- und Paris-Plus: RBU und PVU werden inkorporiert, aber weitergehende Stan-
dards

- Vorschriften Gber die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

- Bei Verstos konnen Staaten den WTO-Streitschlichtungsmechanismus in Gang setzen

- Mittlerweile fast universale Geltung, insbesondere gehdren alle wichtigen Industrie-
staaten der WTO an

o Naheres zu diesen Abkommen (wenn die Zeit es erlaubt) zu Ende der Vorlesung.

Abkommen, die internationale Registrierung vereinfachen

e Madrider Markenabkommen (MMA, 1891) und Protokoll zum Madrider Markenab-
kommen (PMMA, 1989)
- Anmeldung zum nationalen Markenamt oder zum EU-Amt fur geistiges Eigentum
- Weiterleitung zum Internationalen Buro bei der WIPO in Genf, von dort Weiterleitung

an die designierten nationalen Markenamter, die souveran Uber die Eintragung ent-
scheiden.

- International registrierte Marken werden als IR-Marken bezeichnet
e Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT, 1971)
- Ahnliches System fiir das Patentrecht
- Anmeldung zum nationalen Patentamt oder zum EPA
- Weiterleitung zum Internationalen Buro, das Internationale Recherchebehaorde (Inter-
national Search Authority, ISA) bestimmt
- ISA fuhrt vorlaufige Recherche durch und erstellt Bericht Uber Patentierbarkeit

- Weiterleitung an designierte nationale Amter, die souveran iiber die Eintragung ent-
scheiden.

c) Unionsrechtlicher Rahmen
Ausgangspunkt

e Territorial begrenzte Schutzrechte als ,,Storenfriede im Binnenmarkt”
- Problem 1: unterschiedliche rechtliche Vorschriften verursachen Transaktionskosten
- Problem 2: territorial begrenzte Rechte behindern Warenverkehrsfreiheit, selbst wenn
das materielle Recht vereinheitlicht ist
e Losungsmoglichkeiten auf der Grundlage des Primarrechts sehr beschrankt, weil Art. 36
AEUV die Beschrankung der Warenverkehrsfreiheit zum Schutz des geistigen Eigentums
zulasst
- Beispiel: EuGH NJW 1989, 1428 — EMI: vor Harmonisierung der Schutzfristen konnte
der Vertrieb von Werken in Landern mit langer Schutzdauer wegen Art. 36 AEUV ver-
boten werden, selbst wenn die Werke in anderen Staaten schon gemeinfrei waren
- Aber umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zur Erschopfung von Patent-, Urheber-
und Markenrechten und Etablierung des Prinzips der unionsweiten Erschopfung (dazu
naher unten beim Erschopfungsgrundsatz)
e Daher Losung durch Sekundarrecht erforderlich
- Losung fur Problem 1: Rechtsangleichung durch Richtlinien
- Losung fur Problem 2: Schaffung unionsweit gultiger Schutzrechte durch Verordnung
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Rechtsangleichung durch Richtlinien

e Vollstandige Harmonisierung des Rechts eingetragener Marken durch die Markenrechts-
richtlinie (1988), neu verkindet durch RL (EU) 2015/2436
- Bisher nicht harmonisiert: Vorschriften Uber Benutzungsmarken, Unternehmenskenn-
zeichen und Werktitel
e Vollstandige Harmonisierung des Designrechts durch die Geschmacksmusterrechtsricht-
linie (1998)
- Bisher nicht harmonisiert: urheberrechtliche Schutzhohe fur Werke der angewandten
Kunst, erganzender UWG-Nachahmungsschutz
e Harmonisierung weiter Teile des Urheberrechts durch insgesamt neun Richtlinien
- Wichtigste Richtlinie: Richtlinie Uber das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft
(2001)
- Schutzdauerrichtlinie
- Richtlinien fur besondere Werke (Computerprogramme, Datenbanken)
- Richtlinien fur besondere Verwertungsrechte und Vergltungsanspriche (Vermiet- und
Verleihrecht, Satellitenrundfunk und Kabelsendung, Folgerecht, verwaiste Werke)
- Richtlinie Uber die kollektive Rechtewahrnehmung
- Bisher nicht harmonisiert: Werkbegriff (aber harmonisierende Rechtsprechung des
EuGH), Urheberpersonlichkeitsrecht, bei Schranken setzt die RL von 2001 nur einen
Rahmen
e Sonderfall Patentrecht: Das Europaische Patentibereinkommen (EPU, 1973), das die Er-
teilung europaischer Patente durch das Europaische Patentamt regelt, ist ein volkerrecht-
licher Vertrag mit 38 Mitgliedstaaten, daher Harmonisierung durch EU-Recht problema-
tisch
- Richtlinie Uber die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen (1998)
- VO uber das erganzende Schutzzertifikat (1992 / 2009)
e Richtlinie Uber die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004): weitgehen-
de Harmonisierung der zivilrechtlichen Rechtsfolgen von Schutzgesetzverletzungen

Schaffung einheitlicher EU-Schutzrechte

e Einheitlichkeit, Autonomie, Koexistenz: EU-Schutzrechte wirken einheitlich in der ge-
samten EU, sind autonom von nationalem Recht und bestehen parallel neben nationalen
Schutzrechten
- Wegen des Grundsatzes der Autonomie konnen sie nur durch Verordnung geschaffen

werden

e UnionsmarkenVO (1994, neu verkiindet durch VO 2017/1001): einheitliche EU-Marke,
eingetragen durch das Amt der EU fur Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante

¢ GemeinschaftsgeschmacksmusterVO (2002): einheitliches EU-Designrecht, eingetragen
durch EU-IPO, daneben nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das fur 3
Jahre gegen Nachahmung schitzt, wahrend das eingetragene Design fur bis zu 25 Jahre
gegen jedes Muster mit gleichem Gesamteindruck schutzt

e Verordnung uber den gemeinschaftlichen Sortenschutz (1994)

e Schutz geografischer Herkunftsangaben fiir Agrarerzeugnisse und Weinbauerzeugnisse
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Sonderfall Patentrecht

e Das Europiischen Patentiibereinkommen (EPU, 1973) ist ein volkerrechtlicher Vertrag,
kein Teil des EU-Rechts
- Mitgliedstaaten: EU + 10 weitere Staaten (Schweiz, Norwegen, Turkei, sudosteuropai-

sche Staaten)

e Das Europaische Patentamt (EPA, Miinchen) erteilt ,Bindelpatente”

- Kein EU-Patent: Die Anmelder konnen sich fur Schutz in weniger als den 38 Vertrags-
staaten entscheiden, durchschnittlich werden nur vier Staaten benannt

- Europaische Phase: einheitliche Anmeldung, Prifung und Erteilung

- Nationale Phase: nach der Erteilung weitgehend Behandlung wie ein nationales Patent

Ohne entsprechende Verpflichtung haben die Mitgliedstaaten ihre nationalen Patentge-

setze an das EPU angeglichen

Aber bisher keine einheitliche Gerichtsbarkeit und kein einheitliches EU-Patent, Abhilfe

vielleicht durch das ,,EU-Patentpaket”

- EinheitspatentVO (2012): vom EPA fur alle Mitgliedstaaten erteilten Bliindelpatenten
wird einheitliche Wirkung verliehen (vgl. Art. 142 EPU), allerdings waren nicht alle
Mitgliedstaaten mit der Sprachenregelung (Englisch, Franzosisch, Deutsch) einver-
standen, deshalb Verabschiedung im Wege der verstarkten Zusammenarbeit zwischen
derzeit 25 Staaten (ohne E, PL, HR)

- Erganzt durch Ubereinkommen iiber das Einheitliche Patentgericht (unterzeichnet
2013), schafft ein einheitliches internationales Patentgericht mit ausschlieBlicher Zu-
standigkeit fiir Streitigkeiten Gber Einheitspatente und ,Biindelpatente”.

- Das Ubereinkommen bedarf noch der Ratifizierung durch mindestens 13 Mitgliedstaa-
ten, darunter F, UK, D. Erst dann treten das Abkommen und die EinheitspatentVO in
Kraft. Leider gibt es zurzeit zwei ,,Problemfalle”: UK (wegen Brexits) und Deutschland
(gegen das Zustimmungsgesetz wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt).
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Materielle Schutzvoraussetzungen

Uberblick

Unterschied formelle — materielle Schutzvoraussetzungen

Formelle Schutzvoraussetzungen bestehen nur bei Registerrechten: Anmeldung, ggf.
Prufung, Eintragung

Materielle Schutzvoraussetzungen sind die Bedingungen, unter denen das Schutzrecht
vom Amt erteilt wird (geprufte Registerrechte), unter denen das Recht im Nichtigkeits-
oder Verletzungsverfahren Bestand hat (Registerrechte allgemein) oder unter denen
das Recht formlos entsteht (Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Benutzungs-
rechte)

Materielle Schutzvoraussetzungen ,trennen die Spreu vom Weizen”, sollen also sicherstel-
len, dass nur schutzwirdige Immaterialguter auch Schutz erhalten. Dabei Ausrichtung am
Schutzzweck:

Patent: Innovationsforderung, daher muss der Gegenstand zur Innovation beitragen
konnen = Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Urheberrecht: Schutz der personlichen und wirtschaftlichen Interessen des Urhebers,
daher muss der Gegenstand kreativ sein und jedenfalls ein Mindestmal kreativer Ta-
tigkeit aufweisen = personliche geistige Schopfung

Designrecht: Forderung kreativen und innovativen Designs = Neuheit und Eigenart
Markenrecht: Es geht nicht um eine schopferische Leistung, sondern um den Kennzei-
chencharakter = Unterscheidungskraft und Fehlen eines Freihaltebedirfnisses

Zunehmende Regelung durch Europarecht:

Patentrecht: §§ 1-5 PatG entsprechen Art. 52 ff. EPU

Urheberrecht: Keine ausdrickliche Regelung, aber Schaffung eines Werkbegriffs durch
Rspr. des EUGH

Designrecht: vollstandige Harmonisierung durch GeschmMRL

Markenrecht: Harmonisierung durch MarkenRL (nur Registermarke)

Schutzvoraussetzungen

/\

formell ‘ materiell

T

/\\

Patent: GebrM, Register- UrhR: Patent, UrhR: Register-
Anmel- eingetr. marke: keine GebrM: person- marke:
dung, Design: Anmel- Erfindung, liche Unter-
Prufung, Anmel- dung, Neuheit, geistige schel-
Ertei- dung, Prifung erf. Tatig- Schop- || dungskraft
lung Formal- (abs. keit, gew. fung keine abs./
prifung, Schutzhin- Anwend- rel.
Eintra- dernisse, barkeit Schutzhin-
gung Eintra- dernisse
gung
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1. Patent: Erfindung, Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbliche
Anwendbarkeit

Ubungsfall (= abgewandelter Teil der Schwerpunktklausur 2017/1)

Grune Kaffeebohnen sind als solche nicht genieRbar, gelten aber als schlankheitsfordernd. Die
Jeremias AG hat daher einen Kaffee-Extrakt aus grunen Kaffeebohnen entwickelt, den sie am
2.2.2018 beim US Patent and Trademark Office und am 7.11.2018 beim DPMA zum Patent
anmeldet und beabsichtigt, unter der Marke ,,Griine Kronung” zu vertreiben. Prifer Gustav
Grundlich hat Bedenken, weil

e er daran zweifelt, dass Nahrungsmittel patentierbar sind,
o der Kaffeeextrakt in uberhohten Dosierungen gesundheitsschadlich ist und
e der Extrakt seit April 2018 in Japan bereits vertrieben wird.

Wird das DPMA das Patent erteilen, sofern die J alle fur sie gunstigen Verfahrenshandlungen
vorgenommen hat?

Materielle Voraussetzzungen der Patenterteilung im Uberblick:

1. Erfindung (Art. 52 EPU, § 1 PatG) = Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar
und wiederholbar ist und die Losung einer technischen Aufgabe durch technische
Mittel darstellt.

a) Lehre zum praktischen Handeln (< Entdeckung, vgl. Art. 52 Il lit. a EPU, § 1 11
Nr. 1 PatG, abstrakte oder theoretische Erkenntnis)

b) technischer Charakter (< asthetische Formschopfungen, Anweisungen an den
menschlichen Geist, wissenschaftliche Theorien, vgl. Art. 52 II lit. b-d EPU, § 1
[l Nr. 2-4 PatG, Bestandteile des menschlichen Korpers, § 1a | PatG)

c) Realisierbarkeit (praktisch eher Frage der hinreichenden Offenbarung)
d) Wiederholbarkeit
2. keine Ausnahme gem. Art. 53 EPU bzw. §§ 2, 2a PatG

a) VerstoR gegen offentliche Ordnung oder gute Sitten (Art. 53 lit. a EPU, §2)
b) Pflanzensorten und Tierarten (Art. 53 lit. b EPU, § 2a I Nr. 1)
c) Therapie- und Diagnoseverfahren (Art. 53 lit. c EPU, 8 2a | Nr. 2)

3. Neubheit (Art. 54, 55 EPU, § 3 PatG) = Erfindung gehort nicht zum Stand der Technik
(SdT)

4. erfinderische Titigkeit (Art. 56 EPU, § 4 PatG,) = Erfindung ergibt sich nicht fiir
Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem SdT

5. gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPU, § 5 PatG)

a) Erfindung

Erfindung = Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die
Losung einer technischen Aufgabe durch technische Mittel darstellt.

e Lehre zum praktischen Handeln = Anweisung zur Erzielung eines konkreten Erfolgs
durch Einsatz von Naturkraften (Gegenbegriff: abstrakte oder theoretische Erkenntnis), be-
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steht aus einer Aufgabe und deren Losung. Der Erfinder muss also angeben, worin die
Aufgabe besteht und auf welchem Weg sie zu Iosen ist.

Beispiel: Europaisches Patent EP2181629, Verfahren zum Extrahieren einer Kapsel
(eines der Nespresso-Patente, dazu OLG Dusseldorf, GRUR-RR 2013, 185

Losung: Vorrichtung
mit Fuhrungsschieben

fernung von Kaffeekap- h A
seln aus dem Gerit - und Blocklefmlttel, das
sich beim Offnen der

Klappe zuruckzieht.

Aufgabe: einfache Ent-

Die , Lehre” kann auch in einem Gegenstand verkorpert sein. Vgl. § 9 PatG: Gegenstand
des Patents kann ein Erzeugnis/eine Vorrichtung/ein Stoff sein (Erzeugnis- oder Sachpa-
tent) oder ein Verfahren (Verfahrenspatent).

Die Erfindung muss ausfiihrbar (Gegenbegriff: spekulatives Desiderat, das gegen derzeit

anerkannte Naturgesetze verstoRt, z.B. perpetuum mobile) und fertig sein.

- Unterscheide: Gem. Art. 83 EPU, § 34 IV PatG ist die Erfindung in der Anmeldung (also
formale, keine materielle Voraussetzung!) so deutlich und vollstandig zu offenbaren,
dass ein Fachmann sie ausfuhren kann.

- Mangelnde Offenbarung spricht nicht gegen die Existenz einer Erfindung, sondern ist
ein (formaler) Mangel der Patentanmeldung und ein selbstandiger Einspruchs- bzw.
Nichtigkeitsgrund (Art. 100 lit. b EPU, § 21 | Nr. 2 PatG)

- Praktisch wird in den seltensten Fallen die Realisierbarkeit verneint, in aller Regel wird
darum gestritten, ob die Offenbarung ausreichend ist.

Die Erfindung muss wiederholbar sein, darf also nicht auf Zufall beruhen. Grundsatz: Weg

des Erfinders muss beliebig oft nachvollziehbar sein, wichtigste Ausnahme: Hinterlegung

von biologischem Material (Art. 28, 28a EPUAO, § 34 VIII PatG).

Abgrenzung Entdeckung - Erfindung

Entdeckung = Auffinden von etwas Bekanntem, reine Erkenntnis, keine technische Lehre

(Art. 52 Il lit. a EPU, § 1 111 Nr. 1 PatG), rechtspolitischer Hintergrund: eine Patentierung

von Entdeckungen brachte die Gefahr eines entwicklungshemmenden Schutzes mit sich.

Die Entdeckung bereichert das Wissen, die Erfindung bereichert das Kénnen.

Beispiel: Beschreibung der Tendenz der Magnetnadel nach Norden ist Entdeckung, Einbau

in einen Kompass ist Erfindung.

Konnen Naturstoffe patentiert werden?

- § 1112 PatG: Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens isoliert
oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der
Natur schon vorhanden war.

- Ebenso § 1a |, Il PatG fur den menschlichen Korper: Korper und seine Bestandteile
nicht patentierbar, wohl aber isolierte Bestandteile

- Wie kann das sein — der Stoff wurde doch nicht erfunden, sondern nur entdeckt?

- Aber in seiner naturlichen Umgebung kann der Stoff nicht technisch angewendet wer-
den, erst durch Isolierung oder Synthetisierung bereichert er den Stand der Technik
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- Problem aber: Muss die Isolierung/Herstellung neu und erfinderisch sein, oder genugt
der Aufweis einer neuen und uberraschenden Wirkung (so die h.M.)?

- Fall zur Diskussion: Ist das BRCA1-Gen, das eine Prognose auf ein erhohtes Brust-
krebsrisiko zulasst, patentierbar? Nein, sagt der US Supreme Court (Association for
Molecular Pathology v. Myriad Genetics (133 S.Ct. 2107), aber wie ist es in Europa /
Deutschland?

Technischer Charakter

Grundlegend: BGHZ 52, 74 — Rote Taube: , Lehre zum planmaBigen Handeln unter Ein-

satz beherrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines kausal iibersehbaren Erfolgs”

Abgrenzung des Patentrechts von anderen Rechten des geistigen Eigentums:

- Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst — Urheberrecht

- Asthetische Gestaltungen — Geschmacksmusterrecht

- Kennzeichen — Markenrecht

- Reine Theorien, wissenschaftliche Lehren oder Anweisungen an den menschlichen
Geist sind nicht schutzfahig, ebenso wenig Geschaftsmethoden.

Der Ausnahmekatalog der Art. 52 11 EPU, § 1 Ill PatG ist nach h.M. eine Aufzihlung nicht-

technischer Gegenstande.

Allerdings gilt der Ausschluss nur, wenn die genannten Gegenstande oder Tatigkeiten ,,als
solche” beansprucht werden (§ 1 IV PatG, Art. 53 |1l EPU). Beispiel: eine mathematische
Methode ist dann nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie von einem Flug-
zeugcomputer zum Zweck durchgefiuhrt wird, den Zustand eines Flugzeugs zu Uberprufen
(BGH GRUR 2015, 983 - Flugzeugzustand).

Problem 1: biotechnologische Erfindungen (dazu naher die Unterlagen zur Vorlesung
»Deutsches und Europaisches Patentrecht”)

- Grundlegend BGHZ 52, 74 — rote Taube: Begriff der ,, Technik” ist nicht auf unbelebte
Materie beschrankt, auch der Bereich der Biologie ist grundsatzlich dem Patentschutz
zuganglich. Grund: der Technikbegriff ist nicht statisch, sondern kann sich mit der
technologischen Entwicklung andern.

- Mittlerweile bestimmt die EG-RL uber die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfin-
dungen uber das Ausmal der Patentierbarkeit

- Auch Naturstoffe und Teile des menschlichen Korpers sind patentierbar, wenn sie aus
ihrer naturlichen Umgebung gelost werden (s. oben)

- Hauptproblem ist nicht die Technizitat, sondern die Vereinbarkeit mit den guten Sit-
ten.

Problem 2: computerimplementierte Erfindungen (auch dazu naher die Unterlagen zur
Vorlesung , Deutsches und Europaisches Patentrecht”) — einerseits ist ein Computer ein
technisches Gerat, andererseits werden am Computer viele nicht-technische Aufgaben er-
fullt (dazu naher in der Vorlesung Patentrecht)

- Ansatz des BGH (z.B. BGH GRUR 2010, 613 — Dynamische Dokumentengenerierung)
zweistufige Prufung:

(1) Liegt die Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet?
Dann Technizitat (+).
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(2) Ausschluss der Erfindung gem. 8 1 Il Nr. 3 PatG? (-), wenn Losung eines uber die

Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems (+).
- Ansatz des EPA (wenn auch meist mit gleichem Ergebnis) (T 258/03 - Auktionsverfah-

ren/HITACHI, bestatigt durch Stellungnahme der GroRen Beschwerdekammer G 3/08)

(1) Verfahren, die technische Mittel aufweisen, konnen Erfindungen sein, keine
~Schwerpunktbildung” schon bei der Frage der Technizitat. Folge: jedes Compu-
terprogramm ist technisch und daher potentielle Erfindung.

(2) Aber: bei der Prufung der erfinderischen Tatigkeit gepruft, indem nur diejenigen
Merkmale berticksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen bzw.
nach Art. 52 ausgeschlossene Gestaltungen nicht berucksichtigt werden.

b)  Ausnahmen von der Patentfahigkeit (Art. 53 EPU, §§ 2, 2a PatG)
VerstoB gegen die offentliche Ordnung und die guten Sitten (Art. 53 lit. a, § 2 PatG)

e Das Patentrecht erlaubt nur die Benutzung der patentierten Erfindung innerhalb des
geltenden Rechts (8 9, 1). Beispiel: auch Herstellung, Besitz und Benutzung einer paten-
tierten Waffe unterliegen dem StGB und dem WaffenG. Insbesondere ist die Technikfol-
genabschatzung Sache des Gesetzgebers, nicht des Patentamtes.

e Andererseits ist das Patentrecht nicht vollig wertneutral, der staatliche Erteilungsakt bein-
haltet zwar keine Billigung, wohl aber eine Tolerierung der Erfindung.

o offentliche Ordnung (ordre public) = tragende Grundsatze der Rechtsordnung (nicht jeder
GesetzesverstoR ist zugleich Verstol3 gegen die offentliche Ordnung), insbesondere Grund-
rechte (GG bzw. EMRK / EuGRCh), Biomedizin-Konvention des Europarates

e gute Sitten = Generalklausel, die insbesondere anhand verfassungsrechtlicher Wertungen
zu konkretisieren ist.

e Es kommt auf den bestimmungsgemaBen Gebrauch der Erfindung an. BloRBe Miss-
brauchsmoglichkeiten oder das Verbot der Verwendung (s. § 2 | PatG) stehen der Paten-
tierbarkeit nicht entgegen. Auch Erfindungen, die sowohl fir erlaubte als auch fir sitten-
widrige Zwecke genutzt werden konnen (z.B. Waffen und Gift), sind patentfahig. Nicht pa-
tentfahig sind Gegenstande, die nur in sittenwidriger Weise eingesetzt werden konnen
(z.B. Briefbombe, volkerrechtlich geachtete Kampfstoffe).

e Wesentlicher Anwendungsbereich: Biotechnologie

- Sondervorschriften der BiotechRL, umgesetzt in § 2 || PatG (im EPU umgesetzt in
Ausfuhrungsordnung)

- Streitfall: EuGH, Rs. C-34/10, GRUR 2011, 1104 Briustle/Greenpeace: Verfahren zur
Gewinnung embryonaler Stammzellen ist als ,,Verwendung von menschlichen Embry-
onen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken” (§ 2 Il Nr. 3 PatG) nicht paten-
tierbar. Uberzeugt das?

Pflanzensorten, Tierrassen, Ziichtungsverfahren (Art. 53 lit. b EPU, § 2a | Nr. 1 PatG)

e Problem: unklare ratio und unklare Formulierung — Ausschluss von Patenten auf lebendige
Organismen oder Abgrenzung zu besonderen Schutzformen?
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e Fir Pflanzen gibt es ein eigenes Schutzrecht: das Sortenschutzrecht (Deutschland: Sort-
SchG; EU: SortenschutzVO; international: Ubk. zum Schutz von Pflanzenziichtungen). § 2a
I Nr. 1 dient hier wohl der Abgrenzung. Problem: Fur Tierrassen gibt es kein eigenes
Schutzrecht.

e 8§ 2all (soschon fruher die enge Auslegung des § 2 Nr. 2 a.F. durch die hM): Begriffe
»Pflanzensorte” und , Tierrasse” bezeichnen nur die genannte taxonomische Einheit, nicht
etwa , Pflanzen” und , Tiere” als solche (Beispiel: Tierrasse = Schaferhund, damit ist nicht
die Familie = Hunde oder gar die Klasse = Saugetiere gemeint).

Medizinische Verfahren (Art. 53 lit. c EPU, § 2a | Nr. 2 PatG)

e Medizinische Diagnose- und Behandlungsverfahren (Human- und Tiermedizin) sind vom
Patentschutz ausgenommen.

e Der Ausschluss beruht auf gesundheitspolitischen und sozialethischen Grinden: Die Medi-
zin soll in der Wahl der Therapie frei sein.

c¢) Neuheit (Art. 54 EPU, § 3 PatG)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort (Art. 54 | EPU, §
311 PatG).

e Neuheit ist immer relativ und setzt als Gegenbegriff bereits bekanntes Wissen voraus.

e Referenzpunkt im Patentrecht: Stand der Technik (SdT)

e Zeitpunkt: Anmeldetag oder Prioritatszeitpunkt

e Das Patentrecht schitzt auch gegen unabhangige Parallelerfindungen, es kommt daher
nicht darauf an, ob der Erfinder die neuheitsschadliche Technik kannte oder nicht (objek-
tiver Neuheitsbegriff).

e Sonderregelungen fiir Arzneimittel (Art. 54 IV, V EPU, § 3 11, IV): Wer bei einem bereits
bekannten Stoff als erster eine medizinische Anwendung erfindet, bekommt ein zweckge-
bundenes Erzeugnispatent fur alle medizinischen Anwendungen (erste medizinische Indi-
kation), wer spater eine Anwendung fur eine Krankheit erfindet, die bisher nicht als Indika-
tion fur dieses Mittel bekannt war, erhalt Schutz nur gegen die Verwendung bei dieser
speziellen Krankheit (zweite medizinische Indikation).

Was ist der relevante Zeitpunkt?

e Anmeldetag
e Oder Prioritatszeitpunkt
e Fall 1: Unionsprioritat (3uRere Prioritat), Art. 4 PVU, Art. 87 EPU, § 41 PatG
- Beruht auf der PVU
- Anmeldungen in mehreren Staaten konnen nicht gleichzeitig geschehen. Der Anmelder
soll die Vorzlige der ersten Anmeldung nutzen konnen.
- Voraussetzungen: (1) derselbe Anmelder oder sein Rechtsnachfolger, (2) dieselbe Er-
findung, (3) Nachanmeldung innerhalb der Frist
- Art. 4 PVU: Priorititszeitraum bei Patenten = 12 Monate



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN GEISTIGES EIGENTUM (OHLY) SEITE 28

- § 41 PatG: Gesuch erforderlich, Anmelder muss innerhalb von 16 Monaten die notigen
Dokumente vorlegen - § 41 PatG ist eine Rechtsgrundverweisung auf Art. 4 PVU, es
gilt die 12-Monats-Frist, die 16 Monate gelten nur fir den Verfahrensschritt der Vorla-
ge von Dokumenten

- Beispiel: US-Anmeldung am 15.1.2018, Veroffentlichung eines neuheitsschadlichen
Dokuments am 1.7.2018, EPA-Anmeldung am 6.11.2018

A
| 1

US-Anmeldung Veroffentlichung Europaische Anmeldung
15.1.2018 1.7.2018 6.11.2018

—
v

Fall 2: innere Prioritit (§ 40 PatG, im EPU abgesehen von Art. 87 EPU keine Sonderrege-
lung), innerhalb von 12 Monaten kann dieselbe Erfindung (in weiterentwickelter Form) un-
ter Inanspruchnahme der ursprunglichen Prioritat angemeldet werden.

Was gehort zum Stand der Technik (SdT)?

umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmelde- bzw. Prioritatszeitpunkt in irgendeiner

Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind (Art. 54 11 EPU, § 31 2).

Daraus folgt der absolute Neuheitsbegriff: Lehre muss gegentber allen technischen Leh-

ren neu sein, die irgendwie, irgendwo, irgendwann vor dem Zeitpunkt der Anmeldung

(oder dem Prioritatszeitpunkt) der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.

Das zum SdT gehorende Material, das im Erteilungs-, Einspruchs oder Nichtigkeitsverfah-

ren berucksichtigt wird, bezeichnet man als Entgegenhaltungen.

Offentlichkeit = unbegrenzter Personenkreis, der die Moglichkeit der Kenntnisnahme hat,

bei Weitergabe an begrenzten Personenkreis ist entscheidend, ob AulRenstehende die

Maglichkeit der Kenntnisnahme haben. Geheimhaltungspflichten schlieBen Offentlichkeit

zwar aus, Geheimnisverrat macht aber eine Erfindung offentlich.

Zuganglichkeit setzt objektive Moglichkeit voraus, das Wesen der Erfindung zu erkennen.

Abgesehen von einer engen Ausnahme (Art. 55 EPU, § 3 IV PatG) zerstort auch die Verof-

fentlichung durch den Erfinder selbst die Neuheit. Anders als im US-Recht und im deut-

schen Gebrauchsmusterrecht gibt es keine Neuheitsschonfrist fur den Erfinder.

Lirgendwie”: Arten, auf die eine Erfindung der Offentlichkeit zuganglich gemacht werden

kann:

- schriftliche Beschreibungen

- mundliche Beschreibung, z.B. in Vortragen, Vorlesungen, Gesprachen mit anderen
Firmen (sofern keine Vertraulichkeit vereinbart).

- Benutzung, sofern sie geeignet ist, das Wesen der Erfindung offenzulegen. Beispiel:
Verkauf eines Arzneimittels, dass Fachleute analysieren konnen

- »oder in sonstiger Weise” als Auffangtatbestand, keine Beschrankung auf bestimmten
Informationstrager.
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.irgendwo”: Bezugsgebiet = weltweiter Stand der Technik, Beispiel: Basmatireis kann
nicht als neuartiges Nahrungsmittel patentiert werden, wenn er als solches in Asien schon
seit Generationen benutzt wird

~irgendwann”: auch seit Jahren vergessene Beschreibungen oder Benutzungen kénnen
neuheitsschadlich sein

Zum SdT gehoren auch Patentanmeldungen mit alterem Zeitrang (deutsche Anmeldun-
gen und europaische bzw. PCT-Anmeldungen mit Wirkung fur Deutschland) § 3 Il. Hin-
tergrund: Sie sind vielleicht noch unveroffentlicht, trotzdem soll eine Doppelpatentierung
vermieden werden.

Was lehrt der Stand der Technik?

d)

Frage bei der Neuheit: Gibt es die Erfindung schon? Nicht: Ware der Fachmann darauf
gekommen? Um die zweite Frage geht es bei der erfinderischen Tatigkeit.

MaRgeblich ist das Wissen des Durchschnittsfachmanns (dazu naher gleich bei der erfin-
derischen Tatigkeit).

Aus Sicht des Durchschnittsfachmanns muss die Erfindung unmittelbar und eindeutig
offenbart werden. Er muss aufgrund des Dokuments (oder der sonstigen Veroffentlichung)
in der Lage sein, die Erfindung mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens nachzuarbeiten
(im englischen Recht ist von einer ,,enabling disclosure” die Rede).

Die neuheitsschadliche Information muss sich aus einer einzigen Entgegenhaltung erge-
ben (Einzelvergleich, keine Mosaikbetrachtung).

Daumenregel (,reverse infringement test” des englischen Rechts): Wiirde die Ausfiihrung
der Information das Patent verletzen, wenn die Erfindung patentiert ware? Wenn ja, dann
ist die Information neuheitsschadlich

Erfinderische Tatigkeit (Art. 56 EPU, § 4 PatG)

Die Lehre darf sich nicht fir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergeben (Art. 56, 1 EPU, § 4, 1 PatG)

Die Erfindung muss also , Erfindungshohe” besitzen, Grund: Was ohnehin naheliegt,
gehort zur Alltagsarbeit des Technikers und darf nicht zugunsten einzelner monopolisiert
werden.

Die Beurteilung ist objektiv und normativ, auf die Kenntnisse eines konkreten Fachmanns
kommt es nicht an. Kognitive Komponente: Der Fachmann verfligt Uber
durchschnittliches Fachwissen, kreative Komponente: Er verfugt uber durchschnittliche
Fahigkeiten.

Welcher Fachmann ,,zustandig” ist, bestimmt sich nach dem betreffenden Gebiet der
Technik. Bei interdisziplinaren Erfindungen kann es sich auch um ein Team handeln.
Anders als bei der Neuheitsprufung durfen mehrere Entgegenhaltungen
zusammengenommen werden (Mosaikbetrachtung), auch ist denkbar, dass der Fachmann
vom Allgemeinen auf das Besondere schliel3t.
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e Beurteilungsgrundlage ist der offentlich zugangliche SdT, nicht hingegen unveroffentlichte
Anmeldungen i.S.d. Art. 54 11l EPU, § 3 1l PatG (Art. 56, 2 EPU, § 4, 2 PatG).

e) Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPU, § 5 PatG)

Die Erfindung muss eine gewerbliche Anwendung gestatten.

e Umfasst Gewerbe jeder Art, nicht aber die freien Berufe.

e Allerdings ist schon der Verkauf gewerbliche Anwendbarkeit. Beispiel Arzneimittel: Es
wird zwar vom Arzt verschrieben (keine gewerbliche Anwendung) aber vom Hersteller an
Apotheken und von den Apotheken an Patienten verkauft (gewerbliche Anwendung).

e Praktisch geringe Bedeutung, da ein Fehlen jeglicher gewerblichen Anwendbarkeit kaum
denkbar ist.

o Konstellation 1: Der Erfindung fehlt jede Nutzlichkeit.

e Konstellation 2: Gensequenz ohne Funktionsangabe (vgl. § 1a Il PatG).

f) Verwandte Rechte: Gebrauchsmuster und Sortenschutz

Gebrauchsmuster

e Urspringliche Idee des GebrMG von 1891: , kleines Patent” bzw. ,Patent der kleinen Leu-
te”

- Erfordernis der Raumform (daher ,Muster”): raumliche Gestaltung im technischen
Bereich als Gegenstlick zum Geschmacksmuster (heute ,,Design®) = raumliche Gestal-
tung im asthetischen Bereich

- Niedrigere Schutzvoraussetzungen, geringere Schutzdauer

- Keine Prifung der materiellen Schutzvoraussetzungen, daher kostengunstiger und
schneller

e Aber allmahliche Annaherung an das Patent

- Verzicht auf die Raumform

- Angleichung der Schutzvoraussetzungen

- BGH GRUR 2006, 842 — Demonstrationsschrank: Aufgabe des Unterschieds zwischen
Lerfinderischem Schritt” und ,erfinderischer Tatigkeit”

o Mittlerweile entsprechen die Voraussetzungen des Gebrauchsmusterschutzes weitgehend
denen des Patentschutzes, aber:

- Nach wie vor keine Prufung der materiellen Schutzvoraussetzungen. Sie werden erst
gepruft, wenn ein Dritter einen Loschungsantrag stellt (88 15, 16 GebrMG) oder wenn
der Verletzer im Verletzungsverfahren die Nichtigkeit einwendet (8 13 GebrMG — Un-
terschied zum Patentrecht, in dem das Verletzungsgericht an den Bestand des Patents
gebunden ist)

- Kirzere Schutzdauer (10 Jahre)

- Bedeutungswandel vom Schutzrecht ,kleiner Erfinder” hin zu einem Recht, das Zeit
zwischen Anmeldung und Patenterteilung Uberbruckt.

e Die Schutzvoraussetzungen entsprechen weitgehend denen des Patents (§ 1 GebrMG).
Anders als im Patentrecht aber keinen Schutz fur:
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- Biotechnologische Erfindungen (§ 1 Il Nr. 5 GebrMG)
- Verfahren (§ 2 Nr. 3 GebrMG)

Sortenschutz

Idee: Schutz von Pflanzensorten, im Vergleich zum Patentrecht spezifische Schutzvoraus-
setzungen und Schranken (insb. Landwirteprivileg)

Schutzgegenstand: Pflanzensorten (= spezifische Erscheinungsform von Pflanzen einer
Art, z.B. Sorte ,weiBer Riesling”, Art ,,Kulturrebe”, Gattung ,,Vitis”), Definition in § 2 Nr.
1a SortSchG

Schutzvoraussetzungen (8 1 SortSchG):

- Unterscheidbarkeit

- Homogenitat

- Bestandigkeit

- Neuheit

Entstehung: Erteilung nach Prufung (in deren Verlauf die Sorte angebaut wird!) durch das
Bundessortenamt (Hannover)

Europarecht / internationale Ubereinkommen: EU-Verordnung (2100/94 vom 27. Juli
1994) uber den gemeinschaftlichen Sortenschutz schafft gemeinschaftsweit geltendes Sor-
tenschutzrecht, Int. Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzenzuchtungen (UPOV-
Ubereinkommen).
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2.  Urheberrecht: personliche geistige Schopfung

Ubungsfall (Temple Island v New English Teas [2012] EWPCC 1)

Ist das Bild links urheberrechtlich geschutzt und, wenn ja, wird das Urheberrecht durch die
Verbreitung des Bildes rechts verletzt?

a) Das Werk im Urheberrecht (§ 2 UrhG)

§ 2 I: Beispielskatalog der
Werkformen - nicht
abschlieRend (,insbesondere®)!

Schutzfahige Werke sind nur ,,personliche geistige Schopfungen®.

e 8§ 211 UrhG = eigentliche Voraussetzung fiir das Vorliegen eines Werks. Anders als in eini-
gen anderen Rechtsordnungen ist unerheblich, ob sich das Werk einer der in § 2 | genann-
ten Kategorien zuordnen lasst (,... gehoren insbesondere®).

e Einfluss des EU-Rechts

- Die Frage, was ein Werk ist, wurde im EU-Recht bisher nicht allgemein harmonisiert.

- Nurin Sonderféllen bestimmen Richtlinien, dass eine ,eigene geistige Schopfung” er-
forderlich ist: RL Uber den Schutz von Computerprogrammen = § 69a |ll, Schutzdau-
er-RL fur Fotografien =88 2 | Nr. 5, Il; RL uber den Schutz von Datenbanken = § 4 ||
fur Datenbankwerke.
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- Trotzdem hat der EUGH(Erstaunlich daher EUGHRs. 5/08, GRUR 2009, 1041, Rn. 37 —
Infopaq/DDF, EuGH, Rs. C-145/10, GRUR 2012, 166, Rn. 88 f. — Painer/Standard) aus
diesen Bestimmungen einen unionsrechtlichen Werkbegriff abgeleitet: Werk = eigene
geistige Schopfung des Urhebers, in der dessen Personlichkeit zum Ausdruck
kommt.

- Entspricht wohl weitgehend dem bisherigen deutschen Ansatz, aber im Zweifel ist § 3
[1'im Einklang mit der Rspr. des EUGH auszulegen

e personliche Schopfung: von Menschen geschaffen, Gegenbegriffe: Affen-Selfie, vorge-
fundenes Erzeugnis, vollautomatisch hervorgebrachtes Erzeugnis einer Maschine (Beispie-
le zur Abgrenzung: von Ubersetzungscomputer erstellter Text ist kein Werk, mit Hilfe eines
Textverarbeitungsprogramms hergestellter Text kann ein Werk sein). Spannende Frage:
Wie ist es bei durch KI geschaffenen Werken?

e geistiger Inhalt: das Werk ist auf Kommunikation im weitesten Sinne angelegt, fehlt bei
einem reinen Hilfsmittel zur geistigen Arbeit, zweifelhaft bei Parfum oder Kochrezept.

e Formgebung: Das Werk muss bereits eine gewisse Form erlangt haben (Gegenbegriff:
ungefahre geistige Vorstellung, Gedankensplitter), braucht aber nicht vollendet worden zu
sein (Schutzfahigkeit auch des Entwurfs). Grenzfall Fernsehshowformat, dazu BGH (GRUR
2003, 876 — Sendeformat zur Sendung ,,Kinderquatsch mit Michael”): keine Schutzfahig-
keit, da bloRRe Anleitung zur Formgestaltung.

e Individualitat: Kernbegriff des Urheberrechts — durch seine Individualitat hebt sich das
Werk von der Masse des Alltaglichen, HandwerksmaRigen, Banalen ab.

,Individualitat” im Einzelnen

Prufungsschema zur Individualitat (einzubauen in die Prufung des § 2 I1)

(1) Bestand ein Gestaltungsspielraum?
e Je weniger Sachzwange, desto mehr Gestaltungsspielraum
o Reduziert bei technischen Vorgaben oder Vorgaben durch Regeln

(2) Wurde dieser Gestaltungsspielraum in kreativer Weise genutzt?

e (-), soweit vorbestehende Gestaltungen (gemeinfrei oder andere Werke) uber-
nommen wurden

e (), soweit die Gestaltung véllig dem allgemein Ublichen entspricht, hier kann ein
Vergleich mit anderen Gestaltungen desselben Bereichs weiterhelfen (vor allem
bei Werken der angewandten Kunst)

e (), wenn die Gestaltung durch technische Vorgaben motiviert war

e Aber: Auch Werke der ,kleinen Minze sind geschiitzt”, nur ist dann der Schutzbe-
reich sehr eng.

e Individualitat setzt einen eigenen Gestaltungsspielraum voraus. Wenn der Gestaltungs-
spielraum fehlt (Beispiel: Telefonbuch), dann ist auch kein Raum fur Individualitat. Je gro-
Ber aber der Gestaltungsspielraum, desto eher Individualitat (+).
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Je mehr Eigenheiten das Werk im Vergleich zu bekannten Gestaltungen aufweist, desto
eher Individualitat (+). Faustregel: Was jeder so gemacht hatte, ist nicht schutzfahig.
Elemente, die aus einem anderen Werk oder aus gemeinfreien Schopfungen ilbernommen
wurden, begrinden nicht die Individualitat. Beispiel: BGH GRUR 1991, 531 — Brown Girl |
Gestaltungen die durch aulBere Erfordernisse vorgegeben sind, begrinden nicht die Indivi-
dualitat (Abgrenzung zum Patentrecht!). Das gilt vor allem fir technischen bedingte Ge-
staltungen (Beispiel: BGH GRUR 2012, 58 — Seilzirkus).

Nur die Ausdrucksform begrindet den Schutz, nicht der Inhalt (naher zu dieser Unter-
scheidung beim Schutzbereich). Beispiel: kein Urheberrechtsschutz der Formel e = mc?, so
genial sie auch sein mag.

Man darf wegen des Begriffs , Individualitat” die Anforderungen nicht Gberschatzen:
Spannweite von Werken die ,,den Stempel der Personlichkeit des Urhebers tragen” (Ul-
mer) bis hin zur ,kleinen Miinze" = Werke geringer Gestaltungshohe. Beispiele: Ge-
brauchstexte (AOK-Merkblatt, Bedienungsanleitung fur eine Motorsage), einfache Melo-
dien, Werbetexte und -slogans).

Werkteile (z.B. Text"“snippets” in Suchmaschinenanzeigen, Teile einer Melodie) sind ge-
schutzt, wenn sie fur sich genommen als persdnliche geistige Schopfungen anzusehen sind
Werktitel (z.B. , Twilight”, ,Spectre”) sind meist zu kurz fiir urheberrechtlichen Schutz,
genielBen aber kennzeichenrechtlichen Titelschutz (§ 5 Il1 MarkenG).

Unerhebliche Faktoren

Objektive Neuheit (anders als im Patentrecht), entscheidend ist die subjektive Neuheit:
Der Urheber darf das Werk nicht iUbernommen haben. Im Ausnahmefall der Doppelschop-
fung erhalten beide Urheber ein Urheberrecht.

Kiinstlerische Qualitat: Auch Kitsch kann geschutzt sein.

Sachkenntnis des Urhebers, Aufwand und Kosten (EuGH, Rs. C-604/10, GRUR 2012, 386
— Football Dataco)

Geschaftsfahigkeit des Urhebers: Die Schopfung ist Realakt, keine Anwendbarkeit der §§
104 ff.

Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit (z.B. BGH GRUR 1995, 673 — Mauerbilder), daher auch
urheberrechtlicher Schutz der Pornographie oder eines rechtsradikalen Textes maglich,
wenn die Voraussetzungen des § 2 || UrhG vorliegen. Beispiel: Hitlers ,,Mein Kampf” war
bis Ende 2015 urheberrechtlich geschutzt.

Formalitaten, z.B. Registrierung, (c) im Kreis. Urheberrolle (§ 138 UrhG) hat nur (prak-
tisch geringe) Bedeutung fur anonym erschienene Werke, vgl. 8 66 11 2.

Korperliche oder permanente Fixierung: Schutz auch des mundlich gesprochenen Wor-
tes unabhangig von Fixierung (schutzfahig sind die Stegreifrede und die Jazz-
Improvisation, anders viele auslandische Rechtsordnungen) und des fluchtigen Werks
(schutzfahig ist auch die Eisskulptur).

Veroffentlichung - Folgen der Veroffentlichung (8§ 6 1): allgemeine Zuldssigkeit der offent-
lichen Inhaltsmitteilung (8 12 I1) und des Kleinzitats (§ 51 Nr. 2), Erloschen des Ausstel-
lungsrechts (§ 18). Weitere Folgen des Erscheinens: Schrankenregelungen der 8§ 46, 51-
53 greifen ein.

Markterfolg oder Beurteilung durch Fachkreise, allerdings kann zur Ermittlung der Ge-
staltungshohe ein Sachverstandiger gehort werden.
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Einzelne Werkarten
Sprachwerke (§ 21 Nr. 1)

Schriftwerke, Reden, Computerprogramme

Voraussetzung: Ausdruck eines begrifflichen Inhalts mit sprachlichen Mitteln.
Schriftwerke: weitgehender Schutz auch der ,kleinen Miinze" (Beispiele: Kochbuch,
Bedienungsanleitung, kurzes Gedicht, Aufgabentext fiir eine ,kleine BGB-Hausarbeit"),
aber kein Schutz alltaglicher Mitteilungen (z.B. in Briefen oder E-Mails) oder einzelner
Worter bzw. sehr kurzer Texte (allerdings konnen nach EUGH- Infopaq 11 Worter ge-
nigen)

Reden: Fixierung ist keine Schutzvoraussetzung, Abgrenzung zwischen Alltagsge-
sprach und ausgearbeitetem Vortrag

Computerprogramme werden als Sprachwerke geschutzt, s. die Sondervorschriften in
§§ 69a ff., die auf der EG-Richtlinie Uber den Rechtsschutz von Computerprogrammen
(1991, neugefasst 2009) beruhen. Schutzvoraussetzung = Individualitat (§ 69a Ill) im
Sinne von ,eigene Schopfung”, aber keine qualitativen Kriterien, anders die friihere
deutsche Rechtsprechung, die ein erhebliches Uberragen iiber Durchschnittsgestaltun-
gen forderte

Werke der Musik (§ 2 | Nr. 2)

Ausdruck eines horbaren Inhalts durch Klangfolgen. Fixierung in Notenschrift ist nicht
erforderlich.

Schutzfahig ist nur das konkrete Werk, nicht die Methode (z.B. Zwolftonmusik), der Stil
oder Sound oder einzelne Tone.

Schopferische Eigentumlichkeit kann sich nicht nur aus der Melodie und dem Einsatz
der musikalischen Ausdrucksmittel der Rhythmik, des Tempos, der Harmonik und des
Arrangements, sondern auch aus der Art und Weise des Einsatzes der einzelnen In-
strumente, also der Durchfuhrung der Instrumentierung und Orchestrierung ergeben
(BGH GRUR 2015, 1189 — Goldrapper)

Weitgehender Schutz auch der ,kleinen Minze” (vgl. BGH GRUR 1988, 812 — Ein biss-
chen Frieden, vgl. auch Rehbinder, 16. Aufl., Rn. 177: Schutz auch der ,unsaglich klei-
nen Minze der gegenwartigen Techno-Musik”). Kann aber trotzdem bei kleineren
ubernommenen Passagen problematisch sein: Ruckverweisung an OLG im Fall Goldra-
pper (Gothic-Band Dark Sanctuary gegen Bushido), weil das OLG sich auf eigene Sach-
kunde gestutzt und die schopferische Individualitat nicht hinreichend begriundet hat.

Pantomimische Werke und Werke der Tanzkunst (Nr. 3) sind zweierlei (missverstandlich
der Begriff ,,einschlieBlich” im Gesetzestext. Sportliche Leistungen stellen regelmaRig
keine personliche geistige Schopfung dar.

Werke der bildenden Kunste (§ 2 | Nr. 4)

Voraussetzung: Ausdruck eines anschaulichen geistigen Gehalts in zwei- oder dreidi-
mensionaler Form.

Reine bildende Kunst: umfasst jede Art der Malerei, Zeichnung, Graphik, Comics,
Bildhauerei, Probleme bei der Beurteilung moderner Kunstformen (monochrome Bil-
der, Malewitschs ,, schwarzes Quadrat”)

Baukunst: geschutzt ist nicht nur der Entwurf, auch das Bauwerk selbst. Entscheidend
ist, ob es sich um einen Ublichen Allerweltsbau oder einen besonders gestalteten Bau
handelt, geschitzte Elemente konnen z.B. sein: Fassade, Innenraum, charakteristisches
Dach, besondere Innenraumgestaltung
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b)

- Angewandte Kunst: Es gelten dieselben Kriterien wie fur andere Werke, allerdings
muss nach den mit Kunstanschauungen einigermaf3en vertrauten Kreisen eine , kiinst-
lerische” Leistung vorliegen (BGH GRUR 2014, 175 — Geburtstagszug). Damit hat die
Rspr. ihre fruhere Ansicht aufgegeben, nach der eine besondere Gestaltungshohe ver-
langt wurde, um das Urheberrecht vom Geschmacksmusterrecht abzugrenzen (BGH
GRUR 1995, 581 - Silberdistel). Bisher unklar, welche Anforderungen an eine , kunstle-
rische Leistung” zu stellen sind.

Lichtbildwerk (Nr. 5): wegen Art. 6 der EG-Schutzdauer-RL von 1993/2006 auch Schutz

der ,kleinen Miinze". Schutzfahig daher nicht nur kiinstlerische Fotografien, sondern auch

gezielt und uberlegt aufgenommene Gegenstandsfotos. Nicht urheberrechtlich geschutzt:

.Knipsbilder” oder Spontanfotos, sie genieRen aber Schutz durch das verwandte Schutz-

recht des Lichtbildners (§ 72)

Filmwerk (Nr. 6) = bewegte Bild- und Tonfolge,

- Nicht urheberrechtlich geschutzt sind Dokumentarfilme, bei denen der Kameramann
keinen eigenen Gestaltungsspielraum hat. Sie geniefRen aber Schutz durch das ver-
wandte Schutzrecht an Laufbildern (§ 95).

- Die Einzelbilder sind als Lichtbilder (§ 72) geschutzt (BGH GRUR 2014, 363 — Peter
Fechter)

- Besondere Vorschriften uber Filmrechte in §§ 88 ff.

- Unterscheidung Filmwerk — verfilmtes Werk (Roman, Drehbuch), die Verfilmung ist aus
urheberrechtlicher Sicht eine Vervielfaltigung (§ 16) der Vorlage.

Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art (§ 2 1 Nr. 7)

- Wissenschaftliche Texte fallen unter die Sprachwerke (§ 2 I Nr. 1), Darstellungen wis-
senschaftlicher und technischer Art = zwei- oder dreidimensionale Darstellungen, die
sich von Werken der bildenden Kunst durch ihren Inhalt unterscheiden.

- Beispiele: Karten, Plane, Skizzen, Konstruktionszeichnungen.

- Voraussetzung auch hier: personliche geistige Schopfung bei der Formgestaltung
(nicht bei der Konzeption der dargestellten technischen Lehre), d.h. keine bloRe natur-
getreue Abbildung. Allerdings Schutz der , kleinen Miinze".

- Beispiel 1: LUK-Kasten. Kein Schutz des Kastens selbst oder der Muster auf der Riick-
seite der Steine, aber moglicherweise Schutz der Kombination aus Kasten und Aufga-
benheft (BGH GRUR 2011, 803 - Lernspiele, dazu Leistner, GRUR 2011, 761 ff.)

- Beispiel 2: Stadtplan, wenn fur Individualitat gentgend Spielraum bleibt und der Plan
eine individuelle kartographische Gestaltung aufweist (BGH GRUR 2014, 772 — Online-
Stadtplan)

Besondere Werkarten

Bearbeitungen (§ 3)

Doppelnatur der Bearbeitung: Sie ist zugleich Nutzung eines fremden Werks und Schaf-
fung eines eigenen. Im Werk kommen die Individualitat des Originals und diejenige der
Bearbeitung zum Ausdruck.

Losung der §8 3, 23: Der Bearbeiter erlangt (bei Vorliegen einer personlichen geistigen
Schopfung) ein Bearbeiterurheberrecht, das aber vom Urheberrecht am ursprunglichen
Werk abhangig bleibt (Parallele: die Abhangigkeit im Patentrecht).
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Bearbeiterurheberrecht (§ 3): Einerseits geniel3t der Bearbeiter urheberrechtlichen
Schutz gegen Dritte und sogar gegen den Urheber des ursprunglichen Werkes (§ 3, 1), der
zwar sein Original, nicht aber die Zutaten und Anderungen des Bearbeiters frei nutzen
darf.

Bearbeitungsrecht (§ 23): Andererseits bedarf die Veroffentlichung und Verwertung der
Bearbeitung und jeder anderen Umgestaltung (§ 23, 1), in bestimmten Fallen sogar schon
deren Herstellung (§ 23,2, vgl. auch § 69c Nr. 2 fur Computerprogramme) der Zustimmung
des Urhebers des urspringlichen Werkes.

Naher zur Abgrenzung zwischen Vervielfaltigung (§ 16 UrhG), Bearbeitung (§§ 3, 23
UrhG) und freier Benutzung unten beim Schutzbereich.

Sammelwerke und Datenbankwerke (§ 4)

Werkcharakter ergibt sich nicht aus den Einzelelementen, sondern aus der Individualitat

der Auswahl oder Anordnung.

Die einzelnen Elemente brauchen urheberrechtlich nicht schutzfahig zu sein, sie mussen

aber geistigen Gehalt aufweisen (nicht: Briefmarkensammlung).

Personliche geistige Schopfung kann sich aus Auswahl und/oder Anordnung der Ein-

zelelemente ergeben, Beispiel: Lexikon (Auswahl), Gedichtanthologie (Auswahl, evtl. auch

Anordnung), nicht: Telefonbuch (Anordnung nach anerkannten Gesichtspunkten der

Zweckmaligkeit und Logik), chronologisch angeordnete Gesamtausgabe aller Werke eines

Autors.

Verletzung durch Ubernahme des Gesamtwerks oder wesentlicher Teile oder durch Uber-

nahme der Auswahl- oder Ordnungskriterien.

Das gilt auch fur Datenbankwerke (§ 4 11)

- Zweispurige Umsetzung der EG-Datenbankrichtlinie von 1996 (GRUR Int. 1996, 806)
ins deutsche Recht: Urheberrecht fur Datenbankwerke, verwandtes Schutzrecht fur den
Hersteller (nichtschopferischer) Datenbanken, §§ 87a ff., beide Rechte konnen kumula-
tiv bestehen.

- Datenbankwerke und Datenbanken haben gemeinsame Voraussetzungen: Sammlung
von Werken, Daten oder unabhangigen Elementen, systematisch oder methodisch an-
geordnet. einzeln mit Hilfe elektronischer oder anderer Mittel zuganglich

- Voraussetzung auch hier: personliche geistige Schopfung bei Auswahl oder Anordnung
der Daten, bei elektronischen Daten auch bei Abfragesystem (beachte aber § 4 11 2),
bloRBe Sachkenntnis, Anstrengung oder Zeitaufwand reichen nicht (EuGH, Rs. C-604/10,
GRUR 2012, 386 — Football Dataco)

Amtliche Werke (8§ 5)

Grund: Allgemeininteresse an Kenntnis von amtlichen Texten, aber keinerlei Schutzbedurf-
tigkeit des Urhebers

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen (Voraussetzung: re-
gelnder Inhalt, nicht bloBe Information), Urteile und amtliche Leitsatze (nicht hingegen
Leitsatze einer Redaktion), § 51
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c)

Sonstige amtliche Werke (§ 5 1), die einer Verwaltungsbehorde zuzurechnen und im
amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme bestimmt sind, z.B. Gesetzesmate-
rialien, Patentschriften, nicht dagegen Landkarten, Stadtplane, Briefmarken (str.).

Verwandte Schutzrechte

Bedeutung und Abgrenzung zum Urheberrecht

Das UrhG gewahrt im zweiten Teil ,verwandte Schutzrechte”.

Sie haben nicht ,,personliche geistige Schopfungen®”, sondern Leistungen zum Gegen-

stand, die meist im weitesten Sinne mit der Vermittlung urheberrechtlich geschutzter

Werke zu tun haben. Drei Kategorien:

- Kreative Vermittlung eines Werks (austbende Kunstler, §§ 73 ff.) oder geistige Leis-
tung, die Voraussetzungen fur Werkverbreitung schafft (Erstausgaben und kritische
Ausgaben, §§ 71 f.)

- Technisch-organisatorische Leistungen bzw. Investitionen zur Verbreitung eines
Werks (Tontragerhersteller, Filmproduzenten, Veranstalter, Sendeunternehmen, Ver-
leger)

- ,Unterbau” fir bestimmte nicht-schopferische Gestaltungen (Lichtbildschutz, Lauf-
bildschutz, Datenbanken)

Die verwandten Schutzrechte sind zwischen Urheberrecht und Lauterkeitsrecht

angesiedelt.

- Wahrend einige der Rechte ebenfalls eine kreative Tatigkeit zum Gegenstand haben
(vor allem die Tatigkeit des ausubenden Kunstlers), schutzen andere eher
Investitionen und wettbewerbliche Leistungen (z.B. Rechte des Tontragerherstellers,
des Sendeunternehmens, des Filmherstellers).

- Auslandische Rechtsordnungen (z.B. GB) differenzieren nicht zwischen verwandten
Schutzrechten und Urheberrecht. Im Gemeinschaftsrecht wird zwar unterschieden,
aber beide werden oft gleichbehandelt, s. etwa Art. 2-4 der RL Urheberrecht in der
Informationsgesellschaft.

Das Urheberrecht oder ein bzw. mehrere Leistungsschutzrechte konnen sich uberlagern,

Beispiel: Rechte des Urhebers (Komponist, Textdichter), des Sangers und des Produzenten

an einem Song

Die Leistungsschutzrechte sind enumerativ aufgezahlt, lassen sich also nicht durch

analoge Anwendung auf ahnliche Situationen ausdehnen. Derzeit kontrovers diskutiertes

Beispiel: Sportubertragungsrechte lassen sich nicht durch eine Analogie zu § 81 UrhG

erfassen

Die §§ 70 ff. verweisen teilweise auf die Vorschriften zum Urheberrecht. Diese sind aber

nur kraft ausdrucklicher Verweisung anwendbar, konnen daher nicht ohne weiteres zur

Luckenfullung herangezogen werden. Beispiel: BGH GRUR 2003, 234 (235) — keine

Anwendung des 8 31 |V auf das Leistungsschutzrecht des ausubenden Kunstlers.

Die §§ 70 ff. UrhG sperren nicht den Ruckgriff auf §§ 823 ff. BGB, 3 UWG, sofern es an

einem Zusammenhang mit Werken fehlt. Beispiele: Schutz individueller artistischer

Leistungen uber das APR, Schutz des Sportveranstalters uber § 3 | UWG denkbar, vgl.

BGH GRUR 2011, 436 — hartplatzhelden.de
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Die verwandten Schutzrechte im Uberblick

e Schutz wissenschaftlicher Ausgaben und nachgelassener Werke (§§ 70, 71)

e Lichtbildschutz (§ 72) und Laufbildschutz (§ 95)

e Schutz des ausubenden Kunstlers (§§ 73 ff.)

e Schutz des Konzert- und Theaterveranstalters (§ 81)

e Schutz des Tontragerherstellers (88 85 f.)

e Schutz des Sendeunternehmens (8§ 87)

e Schutz des Datenbankherstellers (8§ 87a-e)

e Schutz des Presseverlegers (§ 87 f.)

e Schutz des Filmherstellers (§ 94)

e Die Schutzvoraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen Vorschriften, Beispiel: Vo-
raussetzung fur den Schutz gem. § 85 ist die Herstellung eines Tontragers, Hersteller ist
derjenige, der die organisatorische Leistung erbringt, also der Produzent, nicht der Musi-
ker oder Komponist.
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3.  Markenrecht: Unterscheidungskraft

Ubungsfall (BGH GRUR 2018, 404)

Die R meldet die unten abgebildete Form einer Verpackung als Marke fur Tafelschokolade
(Klasse 30) an. Wird das DPMA die Marke eintragen?

Schutzvoraussetzungen im Vergleich zum Patent- und Urheberrecht

e Anders als die Erfindung und das Werk ist die Marke nicht deswegen geschutzt, weil sie
als geistige Leistung den Stand der Technik bzw. des kulturellen Schaffens bereichert.

e Die Marke ist ein Kennzeichen. Es geht also nicht um Neuheit oder Schopfungshohe, son-
dern um die Fahigkeit, Produkte voneinander zu unterscheiden (Unterscheidungskraft).
AuBerdem miussen beschreibende Begriffe fur alle Mitbewerber freibleiben.

e Marken werden nur fur bestimmte Produkte geschutzt. Unterschiedliche Unternehmen
konnen dieselbe Marke fur unterschiedliche Produkte innehaben (z.B. , Astra” fiir einen
Opel oder fur ein Bier). Ausnahme: erweiterter Schutz bekannter Marken (§8 9 | Nr. 3, 14
[1'Nr. 3)

e Das Recht eingetragener Marke wurde durch die Markenrechtsrichtlinie von 1988, neuge-
fasst 2015, harmonisiert. Die §§ 3, 8, 9 MarkenG sind daher richtlinienkonform auszule-
gen. Weitgehend identisch regeln die Art. 4, 7, 8 UMVO die Schutzvoraussetzungen der
Unionsmarke.

e Achtung: Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz, mit dem die Richtlinie von 2015 ins
deutsche Recht umgesetzt wird, wurde am 11.10.2018 vom Bundestag verabschiedet und
tritt am 14.1.2019 in Kraft (Text auf der Website des Lehrstuhls). Dabei auch kleinere An-
derungen der §§ 3, 8 MarkenG.

e Das Markenrecht kann durch Eintragung entstehen (Registermarke) oder durch Benutzung
(Benutzungsmarke). Bei Benutzung tritt die Verkehrsgeltung als materieller Entste-
hungstatbestand an die Stelle des formellen Tatbestands der Registrierung.

e Mit dem Markenrecht verwandt sind andere Kennzeichenrechte:

- Unternehmensbezeichnungen (§ 5 1)

- Werktitel (§ 5 111)

- Geografische Herkunftsangaben (§§ 126 ff.)

Fur sie gibt es auf nationaler Ebene kein Register (fur bestimmte Herkunftsangaben aber
auf europaischer Ebene). Rechte an Unternehmensbezeichnungen und Werktiteln entste-
hen bei originarer Unterscheidungskraft durch reine Benutzung, bei Fehlen originarer Un-
terscheidungskraft ist zusatzlich Erwerb von Verkehrsgeltung erforderlich.
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Ubersicht zu den materiellen Schutzvoraussetzungen der Marke
Abstrakte Markenfahigkeit
(8 3 1 MarkenG)
Registermarke Benutzungsmarke

a)

Fehlen absoluter Schutzhin-

dernisse (8 8 I, [I MarkenG)

bzw. Uberwindung der Ein-

tragungshindernisse des § 8

[1' Nr. 1-3 MarkenG gem. § 8
[l MarkenG

Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2
MarkenG) bzw. notorische
Bekanntheit
(8 4 Nr. 3 MarkenG)

Fehlen alterer Rechte = rela-
tiver Schutzhindernisse (8§
9-13 MarkenG) wird nicht
von Amts wegen gepruft
(Ausnahme: 8 10 MarkenG)

l

Marke wird (bei formal ord-
nungsgemaler Anmeldung)
eingetragen

v

Marke wird formlos geschutzt

Markenfahigkeit und Markenformen (§ 3 MarkenG)

Abstrakte Markenfahigkeit

e Grundsatz (8 3 | MarkenG): Alle Formen von (1) Zeichen konnen Markenschutz erlangen,
wenn sie (2) Unterscheidungseignung besitzen.

e Voraussetzung 1: Zeichen — jedes durch die funf Sinne wahrnehmbare Symbol (zu den
verschiedenen Zeichenformen sogleich), nicht aber eine abstrakte Idee. Beispiel (EuGH,
Rs. C-321/03, GRUR 2007, 231 — Dyson): Konzept eines transparenten Staubsaugerbehal-
ters als solches nicht markenfahig.
e Voraussetzung 2: Unterscheidungseignung. § 3 | regelt die abstrakte Unterscheidungs-
eignung, also die Frage, welche Zeichen uberhaupt abstrakt (ob als eingetragene oder als
nicht eingetragene Marken) schutzfahig sind.
- Test: Ist die Unterscheidungseignung fur alle denkbaren Produkte unter allen denkba-
ren Umstanden ausgeschlossen?

- Dagegenregelt § 8 Il Nr. 1 die konkrete (auf die betreffende Produktkategorie bezo-
gene) Unterscheidungseignung, Test: Ist die Unterscheidungseignung gerade fur die
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beanspruchte Produktkategorie ausgeschlossen, wahrend sie fur andere Produkte zu
bejahen ware?
§ 3 gilt fur samtliche in &8 4 genannte Marken, nicht jedoch fir geschaftliche Bezeichnun-
gen (8 5) und geographische Herkunftsangaben (§ 126).
§ 3 Il regelt spezielle Ausschlussgrunde fur Formen und andere Charakteristika, die sich
aus der Ware selbst ergeben, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
sind oder die der Ware einen besonderen Wert verleihen - Abgrenzung zu den techni-
schen Schutzrechten und zum Designrecht, naher dazu unten bei Formmarken.

Markenformen (§ 3 | MarkenG)

Die Aufzahlung der Markenformen in § 3 | ist nicht abschlieBend (,,alle Zeichen, insbe-
sondere ..."), daher kommen auch ungewdhnliche und vom Gesetzgeber nicht vorherge-
sehene Markenformen (Duftmarke, Bewegungsmarke, Lichtmarke, Positionsmarke) in Be-
tracht.
Worter (Wortmarken), z
- z.B. “Apple”, “Vorsprung durch Technik”
- Schutz gegen Verwendung in jeder Schreibweise
- EinschlieBlich Personennamen, z.B. ,,Hugo Boss”
- Auch Buchstaben oder Zahlen, z.B. ,BMW", ,K2"
Abbildungen (Bildmarken)
- Logos (z.B. der Mercedes-Stern, der Lufthansa-Kranich)
- grafisch besonders gestaltete Schriftzige - Schutz nur gegen Verwendung in dieser
grafischen Gestaltung
Wort-Bildmarken = Kombinationen von Wortern und Abbildungen
Klange (Hormarken), z.B. Jingle eines Radiosenders, Flinftonfolge der Telekom
Dreidimensionale Gestaltungen
Form einer Ware, z.B. Form des Porsche Carrera
- Form der Verpackung, z.B. die Coca-Cola-Flasche
Farben und Farbzusammenstellungen, z.B. ,lila” fur Milka
Kombination von 3D-Gestaltung mit Schriftzug
Positionsmarke, z.B. rote Sohle eines Damenschuhs
Tastmarke
Geruch-/Geschmacksmarke z.B. Duftnote eines Parfums, derzeit mangels eindeutiger
Darstellbarkeit nicht eintragungsfahig

Bewegungsmarke, z.B. Zweifingergeste des ZDF (zum Slogan , Mit dem Zweiten sieht
man besser”)

Insbesondere: die Formmarke

Einerseits kann die Form der Ware oder der Verpackung zu deren Unterscheidung dienen
(Paradebeispiel: die Coca-Cola-Flasche), andererseits mussen gangige Warenformen frei-
bleiben, und das zeitlich unbegrenzte Markenrecht darf nicht dazu missbraucht werden,
die Schutzfristen des Designrechts zu unterlaufen.

Losung = zweistufige Prufung:

- Sondervorschrift im Rahmen der Markenfahigkeit: § 3 || MarkenG.
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b)

Daneben aber Prufung der absoluten Schutzhindernisse, insb. der § 8 Il Nr. 1 und 2
(hier liegt in der Praxis der Schwerpunkt).

§ 3 II: Kein Schutz (auch nicht als nicht eingetragene Marke) fur Zeichen, die ausschlie3-
lich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen (Erweiterung auf andere cha-
rakteristische Merkmale, z.B. rote Sohle eines Schuhs, durch das neue MarkenG ab 2019)
bestehen, die

durch die Ware selbst bedingt ist (Nr. 1) = Gestaltungsmerkmale, die der oder den
gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher
moglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber such, z.B. Form einer Waschmit-
teltablette oder eines ublichen Deorollers, nach EuGH genugt aber auch eine Kombina-
tion solcher gangigen Elemente (EuGH, Rs. C-205/13, GRUR 2014, 1097 -
Hauck/Stokke)

zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) = Form, deren we-
sentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und die gerade gewahlt
wurde, um diese zu erfullen, z.B. Anordnung der drei Scherkopfe beim Philishave-
Rasierer, Legostein (EuGH, Rs. C-48/09 P, GRUR 2010, 1008 — Lego/HABM)

der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (Nr. 3), schliet nicht schon jede originel-
le Produktgestaltung vom Schutz aus, sondern greift erst ein, wenn das asthetische
Element das Wesen der Ware ausmacht, z.B. Design einer Jeans (EuGH, Rs. C 371/06 -
Benetton/G-Star) oder eines besonders gestalteten Bang und Olufsen-Lautsprechers
(EuG, Rs. T-508/08), keine Beschrankung auf rein kunstlerische Formen, Kriterien: Wa-
renart, kunstlerischer Wert der Form, Andersartigkeit, bedeutender Preisunterschied
gegenuber ahnlichen Produkten, Marketing, das gerade die Form hervorhebt (EuGH
Rs. C-205/13, GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke)

Die Ausschlussgrunde des § 3 Il konnen nicht durch

Verkehrsdurchsetzung tberwunden werden, gelten also

auch dann, wenn eine Mehrheit der angesprochenen

Verkehrskreise den Formen einen Herkunftshinweis

entnimmt. Deshalb ist vor allem & 3 Il Nr. 3 in seiner

weiten Auslegung durch den EuGH problematisch, denn

gerade sehr gelungene Gestaltungen sind auch geeig-

net, auf die Herkunft zu verweisen.

Beispiel: Eintragungsfahigkeit der Form des Tripp-

Trapp-Kinderhochstuhls? (EuGH, Rs. C-205/13, GRUR

2014, 1097 — Hauck/Stokke)

Eingetragene Marken

Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG): Uberblick

Wahrend § 3 samtliche Kennzeichen betrifft (wenn Schutzhindernisse eingreifen, dann gar
kein Kennzeichenschutz), betrifft 8 8 nur eingetragene Marken. Faustregel: Im Zweifel e-
her die Markenfahigkeit (8 3) bejahen und das Problem im Rahmen des § 8 l6sen.
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Fehlende klare und eindeutige Darstellbarkeit (8 8 I)

Fehlende konkrete Unterscheidungs- Sonstige absolute Schutzhindernisse (§
kraft, beschreibende Angabe, etc. (§ 8 8 11 Nr. 4-10)

[ Nlr. 1-3)

Uberwindung durch Verkehrsdurch-

setzung (8§ 8 111)?

Anmeldung wird bei Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, die nicht gem. § 8 |1l uber-

wunden werden, zurickgewiesen (§ 37)

Erfordernis der klaren und eindeutigen (frither: grafischen) Darstellbarkeit (§ 8 I)

in der MarkenRL (Art. 3 b) Frage der abstrakten Markenfahigkeit, erklart sich aber aus
den Erfordernissen des Markenregisters und ist deshalb in § 8 geregelt.

Grundlegend die Kriterien des EuGH Rs. C-273/00, Sieckmann (,,Sieckmann-
Kriterien”): , Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine
Marke sein, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen
grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abge-
schlossen, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft und objektiv ist.”
Unproblematisch bei Wort-, Bild- und 3D-Marken, problematischer bei neuen Marken-
formen

Horzeichen: (+) bei Notenschrift, (-) bei nur verbaler Beschreibung

Farbmarken: bei konkreter grafischer Gestaltung (,,konkrete Farbmarke”) (+), bei An-
meldung einer Farbe als solcher (,,abstrakte Farbmarke®) ebenfalls (+): Einreichung ei-
nes Farbmusters und Bezugnahme auf Farbklassifikationssystem

Geruchs-/ Geschmacksmarke: (-) (EuGH, Rs. C-273/00, Sieckmann/Deutsches Patent-
und Markenamt)

§ 8 Il regelt absolute Schutzhindernisse, die im Interesse der Mitbewerber, der Abneh-
mer und der Allgemeinheit bestimmte Zeichen von der Eintragung ausnahmen, Prufung
von Amts wegen im Eintragungsverfahren. Dagegen regelt § 9 relative Schutzhindernis-
se = dltere Rechte Dritter, die nur auf Widerspruch oder Loschungsklage ihres Inhabers
berucksichtigt werden.

§ 8 Ill: die wichtigsten absoluten Schutzhindernisse (8 8 Il Nr. 1-3) konnen durch Ver-
kehrsdurchsetzung uberwunden werden (§ 8 Il1)

Zu deren Voraussetzungen unten mehr
Beispiel: Marke POST ist beschreibend (8 8 Il Nr. 2), aber wegen uberragender Ver-
kehrsdurchsetzung fiir die Deutsche Post geschitzt (BGH GRUR 2009, 669 — POST 1)



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN GEISTIGES EIGENTUM (OHLY) SEITE 45

Fehlende (konkrete) Unterscheidungskraft (§ 8 Il Nr. 1 MarkenG)

Sinn: Sicherung der Herkunftsfunktion — ohne Unterscheidungskraft kein (brauchbares)
Kennzeichen!
Unterschied zur abstrakten Unterscheidungseignung (8 3 I): Berucksichtigung der Pro-
duktkategorie (Erinnerung: eine Marke bietet immer nur fur bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen Schutz!) — ,Apple” fehlt fiir Apfel die Unterscheidungskraft, fiir Computer nicht.
Definition: Die Marke ist nach Auffassung der malRgeblichen Verkehrskreise nicht geeig-
net, die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Un-
ternehmen zu unterscheiden.
Beispiele:
- beschreibende Begriffe (Uberschneidung mit 8 8 Il Nr. 2), z.B. Cityservice, Urlaub di-
rekt, marktfrisch, Gute Laune Drops, DusseldorfCongress
- Namen oder Bilder lebender oder verstorbener Prominenter: Unterscheidungskraft
fehlt (1) fur Waren oder Dienstleistungen, bei denen der Verkehr vom Namen auf eine
Wareneigenschaft schlieSt (z.B. Mozart fur CDs) oder (2) wenn der Verkehr Namen
oder Bild als reine Dekoration ohne Herkunftshinweis auffasst
- Ubliche Warenformen (z.B. Form eines Autos oder eines Smartphones)
- Farben als solche (dazu naher unten), z.B. Sparkassen-Rot und Nivea-Blau
- Fall zur Diskussion 1: Eintragungsfahigkeit der Marke ,,Neuschwanstein” fiir Produkte
aller Art? Dazu BGH GRUR 2012, 1044 — Neuschwanstein, grof3zugiger EuG GRUR-
RR 2016, 452 — Neuschwanstein.
- Fall zur Diskussion 2: Eintragungsfahigkeit der Marke , #darferdas?” fur Bekleidung?
Dazu BGH-Vorlage an den EuGH, GRUR 2018, 932

Freihaltebediirfnis an beschreibenden Angaben (§ 8 Il Nr. 2 MarkenG)

Sinn: Interesse der Wettbewerber, ihre Waren beschreiben zu kénnen. Uberlagerung mit
Nr. 1: beide Grinde konnen aus unterschiedlichen Aspekten die Eintragung derselben
Marke verhindern.
Beispiele:
- Beschaffenheitsangaben, z.B. marktfrisch, aber groRzugiger MaRstab, Beispiel:
- aber EuGH, Rs. C-383/99 P, Procter & Gamble/HABM: Marke ,,Baby Dry” fiir Windeln
eintragungsfahig, da als , lexikalische Erfindung” nicht glatt beschreibend.
- Geographische Angabe, z.B. Chiemsee
- Name oder Bild einer bekannten lebenden oder verstorbenen Person fur Waren, die
diese Person betreffen (s.o., 8§ 8 11 Nr. 1)

Weitere absolute Schutzhindernisse

ubliche Bezeichnungen (Nr. 3), gemeint sind Zeichen, die zur Bezeichnung der betref-
fenden Waren ublich geworden sind, insb. Freizeichen (werden von mehreren Unterneh-
men als Warenbezeichnung verwendet) und Gattungsbezeichnungen, vgl. BGH GRUR
1998, 465 — Bonus, Beispiel: BGH GRUR 2001, 732 — Baumeister-Haus. Damit neben Nr. 1
und 2 kaum ein eigenstandiger Anwendungsbereich. Strenger die frihere Rspr. des BPatG,
nach der auch Worter des allgemeinen Sprachgebrauchs ohne Produktbezug von Nr. 3 er-
fasst wurden, z.B. Advantage oder Absolut. Diese Urteile wurden aber vom BGH aufgeho-
ben.
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Tauschungseignung (Nr. 4), beachte § 37 IlI: nur Offensichtlichkeitsprifung, Tau-
schungseignung nicht schon, wenn Marke aus Namen eines Designers gebildet wird, der
den Geschaftsbetrieb ubertragt (BGH GRUR 2006, 416 — ELIZABETH EMANUEL)

VerstoRB gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten (Nr. 5), nur (+), wenn ge-

rade die Nutzung als Marke gegen gesetzliche Vorschrift oder sittliches Empfinden der re-

levanten Verkehrskreise verstoBt, z.B. Hakenkreuz, Marke , Ready to fuck” (BGH GRUR

2013, 729), nicht: Eintragung eines urheberrechtlich gemeinfreien Kunstwerks (BPatG

GRUR 1998, 1021 — Mona Lisa, str.).

Bosglaubigkeit (Nr. 10)

- Liegt vor, wenn Marke nur angemeldet wird, um Benutzung durch berechtigten Vorbe-
nutzer zu sperren.

- Kann auch beim Anmelden einer reinen Spekulationsmarke vorliegen, Indizien: Anmel-
dung einer Vielzahl von Marken ohne ernsthaften Benutzungswillen, mit dem Ziel, von
anderem Unternehmen Kaufpreis zu ,,erpressen” (BGH GRUR 2001, 242 - Classe E).

- Parallel stellt die Markenanmeldung eine unlautere Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG) dar.

Uberwindung durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 11l MarkenG)

Die Eintragungshindernisse des § 8 Il Nr. 1-3 (nur diese!) konnen durch Verkehrsdurch-
setzung Uberwunden werden (§ 8 1l1).
Hintergrund: Zeichen, die von Hause aus keine Herkunftsfunktion haben, konnen sie er-
langen, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Auch das Freihaltebedurfnis Dritter
ist dann angesichts des schutzwurdigen Besitzstands des Inhabers geringer zu gewichten.
Formmarken und abstrakte Farbmarken werden praktisch nur aufgrund Verkehrsdurchset-
zung eingetragen. In letzter Zeit hat der BGH hierzu einige grundsatzliche Urteile gefallt
(GRUR 2015, 581 — Langenscheidt-Gelb, GRUR 2015, 1012 — Nivea-Blau, GRUR 2016,
1167 — Sparkassen-Rot)
Verkehrsdurchsetzung = Die Marke muss sich als Unterscheidungszeichen durchgesetzt
haben:

- in ganz Deutschland (nicht nur z.B. in Munchen)

- in den angesprochenen Verkehrskreisen (z.B. Skifahrer bei Skiern)

- als Marke (nicht nur in Form einer rein dekorativen Nutzung)

- fur die betreffenden Produkte (wenn die Marke fur alle Korperpflegeprodukte beantragt

wird, reicht der Nachweis fur Hautcreme nicht aus)

- als Hinweis auf den Anmelder.
Es besteht keine bestimmte Prozentzahl, Daumenregel aber: mindestens 50 %.
Fur den Nachweis stellt der EuGH auf verschiedene Kriterien ab (EuGH Rs. C-108, 109/97
= GRUR 1999, 723 — Windsurfing Chiemsee): Charakter der Herkunftsangabe, Marktanteil
der mit der Marke gekennzeichneten Produkte, Intensitat, geographische Verbreitung und
Dauer der Markenbenutzung, Werbeaufwand fur die Marke, der Teil der beteiligten Ver-
kehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennt, Erklarungen der IHKen und Verbande
In Deutschland sind dagegen Verkehrsbefragungen als Nachweis die Regel, fur deren Zu-
lassigkeit gibt es zahlreiche Kriterien und Regeln, Beispiel (Nivea-Blau): Wenn es um den
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Farbe Blau geht, ist es unzulassig, den Befragten
Farbkarten mit weiBem Rand vorzulegen.
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Relative Schutzhindernisse (88 9 ff. MarkenG)

e = Rechte mit alterer Prioritat.

e Mussen vom Inhaber dieses Rechts im Widerspruchs- oder Loschungsverfahren vorge-
bracht werden, werden also nicht von Amts wegen gepruft, Ausnahme: amtsbekannte No-
torietat (§ 10).

o Parallelitat der Kollisionstatbestande: relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff.) und Verlet-
zungstatbestande (88 14 ff.) laufen parallel, beides sind Kennzeichenkollisionen, bei denen
sich der Inhaber des prioritatsalteren Rechts durchsetzt, es gibt keinen Grund fur eine
grundsatzliche materielle Differenzierung

e Kollision mit alterer eingetragener Marke (§ 9): Die drei Varianten des § 9 | entsprechen
den Tatbestanden der Markenverletzung in § 14 |l (ndheres also dort im Abschnitt “Vertei-
digung der Marke"):

- ldentitatsschutz (Nr. 1): identische Marke fiir identische Produkte

- Verwechslungsschutz (Nr. 2): (mindestens) ahnliche Marke und (mindestens) ahnli-
che Produkte, dadurch Verwechslungsgefahr

- Bekanntheitsschutz (Nr. 3): Schutz der bekannten Marke auch gegen Verwendung
identischer oder ahnlicher Marken fur andersartige Produkte. Nr. 3 kann im Wider-
spruchsverfahren (dazu unten, 6) nicht geltend gemacht werden, s. § 42 II.

e Kollision mit notorisch bekannter Marke (§ 10), von Amts wegen zu beachten.

e Kollision mit Benutzungsmarke oder geschaftlicher Bezeichnung (§ 12).

e Kollision mit sonstigem alterem Recht (§ 13), z.B. Personlichkeitsrechte, Urheberrecht.

¢) Nichteingetragene Marke und Unternehmenskennzeichen

Kennzeichen

N

Marke Geschaftliche Geographische
(883, 4) Bezeichnung (8 5) Herkunftsangabe
— /\ (858 126 ff.)
Register- Benutzungs-  ynternehmens- Werktitel
Vmarke 7 marke kennzeichen (8 5111
(84 Nr. 1) (8§84 Nr. 2, 3) (851D )
Unternehmenskenn- Geschafts-
zeichen (Name, Firma, abzeichen
besondere Geschafts- (8511 2)

bezeichnung) (8 511 1)

Die nichteingetragene Marke (Benutzungsmarke), § 4 Nr. 2 MarkenG

e ... steht hinsichtlich ihrer Wirkungen der eingetragenen gleich.

e Es gelten die gleichen Voraussetzungen fur die Schutzfahigkeit und die Schutzhindernisse
des § 3 MarkenG. Nicht erforderlich ist die grafische Darstellbarkeit gem. § 8 I.

e Entstehung durch Benutzung und Erwerb von Verkehrsgeltung
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- Verkehrsgeltung = ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise
kennt die Marke und fasst sie als Hinweis auf den Inhaber auf. Der Name des Inhabers
braucht nicht bekannt zu sein.

- Unterschied zur Verkehrsdurchsetzung (8 8 I11): letztere setzt meist eine hohere Be-
kanntheit voraus und bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet, wahrend bei § 4 Nr.
2 die regionale oder lokale Bekanntheit ausreicht, der Schutz bleibt dann auf die Regi-
on beschrankt.

- Ausschlaggebend ist das Verstandnis der angesprochenen Verkehrskreise (bei zahlrei-
chen Produkten sind das alle Verbraucher, anders aber z.B. bei Sportartikeln, Zigaret-
ten oder medizinischen Geraten).

- Flexibles Bewertungssystem ohne feste Prozentsatze (Daumenregel: 30 %), Kriterien
sind Bekanntheitsgrad, Unterscheidungskraft, Grad des Freihaltebedurfnisses.

- Feststellung durch das Gericht aufgrund eigener Sachkunde oder durch Verkehrsbe-
fragung

Unternehmenskennzeichen (§ 5 11)

Unterschied zur Marke: Die Marke identifiziert ein Produkt, das Unternehmenskennzei-

chen identifiziert ein Unternehmen. Beides kann sich uberlagern.

Schutz auBBerhalb des MarkenG: § 12 BGB, 88 17 ff HGB. Zum Verhaltnis § 12 BGB — §§ 5;

15 MarkenG s. unten, 3.

Die Rechte des § 5 entstehen durch tatsachliche Handlungen, nicht durch Eintragung.

Insbesondere spielt die Eintragung einer Firma ins Handelsregister fur den Schutz nach

MarkenG keine Rolle.

Tipp: Genau unterscheiden, ob bloRe Aufnahme der Benutzung genugt oder ob Verkehrs-

geltung vorausgesetzt wird.

Unternehmensbezeichnungen (8§ 5 Il 1) haben namensmaRige Funktion, identifizieren

also das Unternehmen oder den Geschaftsbetrieb:

- Name (8§ 12 BGB) = burgerlicher Name einer naturlichen Person, Name einer juristi-
schen Person, Name einer Personengesellschaft,

- Firma (8 17 | HGB) = Handelsname eines Kaufmanns

- Geschaftsbezeichnung = bezeichnet den einzelnen Betrieb im Gegensatz zum Unter-
nehmen (Beispiel: Die Bavaria Gaststatten-GmbH betreibt einen ,,Bayerischen Hof” und
einen , Frankischen Hof").

Der Kennzeichenschutz nach 8§ 5 Il 1 entsteht unabhangig von einer Registrierung mit tat-

sachlicher Aufnahme der Benutzung, wenn die Bezeichnung uber originare Kennzeich-

nungskraft verfugt, vom Verkehr also als Hinweis auf ein Unternehmen oder einen Ge-

schaftsbetrieb verstanden wird. Beispiele: Unterscheidungskraft (+) bei Maritim, Com-

puNet, Traumfabrik, (-) bei Immobilien-Borse, Schwarzwaldsprudel, Motorradland

Fehlende Unterscheidungskraft kann durch Erwerb von Verkehrsgeltung uberwunden

werden.

Geschaftsabzeichen (8§ 5 |1 2) fehlt ursprunglich die Namensfunktion, Beispiele: Adressen,

Logos, Werbespruche, Aufmachung des Geschaftsbetriebs, Kleidung der Mitarbeiter. Kon-

nen Schutz durch Erwerb von Verkehrsgeltung erlangen.
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Werktitel (8§ 5 I1I)

Besondere Form des Produktkennzeichens: bezeichnet nicht den Geschaftsbetrieb, son-
dern ein Werk, z.B. ein Buch oder einen Film

Urheberrechtliche Schutzfahigkeit (8 2 UrhG) wird nicht vorausgesetzt, ist aber ein wichti-
ges Indiz. Schutz erstreckt sich aber auch auf gemeinfreie Werke

Schutz durch Benutzungsaufnahme, wenn originare Kennzeichnungskraft vorliegt, Fehlen
kann durch Erwerb von Verkehrsgeltung tiberwunden werden.

Vorverlagerung des Schutzes, wenn Benutzung in branchenublicher Weise angekundigt
wird, insb. durch Anzeige im Titelschutzanzeiger (s. http://www.titelschutzanzeiger.de)
und das Werk innerhalb angemessener Zeit erfolgt

Geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG)

Geographische Herkunftsangabe (§ 126 1): verweist auf Herkunft aus einer bestimmten
Region, z.B. Champagner, Nirnberger Bratwurst abzugrenzen von der Gattungsbezeich-
nung (8§ 126 |1): bezeichnet nur die Art der Ware (Beispiel: Kassler, Wiener Wurstchen), oft
ehemalige Herkunftsangabe, die ihre Herkunftsfunktion eingebuRt hat (Beispiel: Pils)
Schutz auf zwei Ebenen:

- VO 1151/2012: unionsrechtlicher Schutz der geographischen Herkunftsangaben von
Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen bei Eintragung in ein von der Kommission ge-
fuhrtes Verzeichnis, dabei Unterscheidung zwischen Ursprungsangabe (Produkt ver-
dankt seine Qualitat den geograph. Verhaltnissen) und bloBen Herkunftsangaben.

- Parallel ist der Schutz von Weinbezeichnungen (VO 479/2008) und von Spirituosen-
bezeichnungen (VO 110/2008) geregelt.

- Schutz des deutschen Rechts fruher nach UWG, mittlerweile nach § 126 ff MarkenG,
die aber stark ans UWG angelehnt sind. Vor allem verweist § 128 MarkenG auf die
Aktivlegitimation nach § 8 IlI.

Unterschied zur Marke: Die Marke ist (regelmaRig) ein Individualrecht, die geographische
Herkunftsangabe kann von einer Gruppe Berechtigter verwendet werden: , Zwitter” zwi-
schen Immaterialglterrecht und Irrefuhrungsschutz
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4.

Das Design: Neuheit und Eigenart

Ubungsfall

Die A hatam 6.10.2017 beim EUIPO das folgende Design mit der Beschreibung ,elektronische
Gerate” angemeldet. Schutzfahig?

Uberblick

Design (fruher: Geschmacksmuster) = Schutz der aulBeren Erscheinungsform von Erzeug-

nissen, sowohl zwei- als auch dreidimensional

Idee: Schutz der Erscheinungsform von Erzeugnissen, Hybrid zwischen technischen

Schutzrechten (Registrierung, Neuheitserfordernis) und Urheberrecht (Schutzgegenstand,

Moglichkeit des formlosen Schutzes)

Wirtschaftliche Bedeutung

- Funktionalitat

- Kaufappeal der asthetischen Form

- Wiedererkennungswert der besonderen Form

Daher erhebliche Uberschneidungen mit benachbarten Rechtsgebieten:

- Urheberrecht, vor allem seit BGH GRUR 2014, 175 — Geburtstagszug die bisherige ho-
here Schutzschwelle bei Werken der angewandten Kunst aufgegeben hat

- Markenrecht: dreidimensionale Marke = zeitlich unbegrenzter Schutz, deshalb aber
auch im Markenrecht strengere Ausschlussgrinde (8 3 || MarkenG) und strenge Pru-
fung der Unterscheidungskraft

- UWG: unter 8 4 Nr. 3 UWG schutzt die Rechtsprechung Designs, wenn zusatzlich zur
reinen Nachahmung die Unlauterkeitskriterien des § 4 Nr. 3 UWG vorliegen, ist dabei
aber vor allem bei identischer Nachahmung schnell bereit, eine Herkunftstauschung (8§
4 Nr. 3a UWG) zu bejahen.

- Naher dazu Ohly, GRUR 2007, 731 ff.

Zweispurige Europaisierung des Designrechts (wie im Markenrecht):

- Harmonisierung der nationalen (registrierten) Designrechte durch die Geschmacks-
musterRL (auf EU-Ebene gilt vorerst noch der alte Begriff ,,Geschmacksmuster”!) von
1998, in Deutschland umgesetzt 2004

- Schaffung eines einheitlichen, autonomen Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch VO
von 2002, dabei Unterscheidung zwischen eingetragenem GGeschmM (absoluter
Schutz fir bis zu 25 Jahren) und nicht eingetragenem GGeschmM (Nachahmungs-
schutz fur drei Jahre bei Veroffentlichung des Musters innerhalb der EU)



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN GEISTIGES EIGENTUM (OHLY) SEITE 51

EU-Designrecht

Harmonisierung des Schaffung eines
nationalen Rechts einheitlichen, autonomen
Nur eingetragenes Eingetragenes Nicht
Design GGM eingetragenes
GGM

Schutzvoraussetzungen: Muster, das neu ist und Eigenart hat (§ 2 | DesignG, Art. 41 GGV)
e Design (§ 1 DesignG, Art. 3 GGV)

zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses
oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen,
Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst
oder seiner Verzierung ergibt

Erzeugnis: weiter Begriff, umfasst auch Verpackungen und grafische / typografische
Symbole

Nicht aber Computerprogramme

e Ausschlusstatbestande (8§ 3, 4)

Erscheinungsmerkmale, die ausschlieBlich durch technische Funktion bedingt sind (8§ 3
I Nr. 1 DesignG, Art. 8 | GGV). Problem: modernes Design ist funktional (,form follows
function”). Daher weniger strenge Handhabung als im Markenrecht, regelmaRig
Schutzfahigkeit (+), wenn Mitbewerber die Funktionalitat auch auf andere Weise ver-
meiden konnen.

Erscheinungsmerkmale, die zwangslaufig nachgebaut werden mussen, damit der Zu-
sammenbau mit einem anderen Erzeugnis moglich ist (§ 3 | Nr. 2 DesignG, Art. 8 Il
GGV) = ,must fit"-Klausel, bedeutsam fur Ersatzteile, Gegenausnahme aber fir Bauteil-
systeme (§ 3 Il -, Lego-Klausel”)

Problem: Schutz von ,,must-match”-Elementen, die nachgebaut werden missen, damit
ein Teil asthetisch zum Produkt passt? Erhebliche Bedeutung fur die Automobilindust-
rie. Solche Teile sind nicht per se vom Schutz ausgenommen. Unterschiedliche Losun-
gen in GGV und in der Richtlinie. Nach Art. 110 GGV kann die Verwendung und das
Angebot dieser Teile zu Reparaturzwecken kann nicht verhindert werden. Anders die
.freeze plus”-Losung der RL: Die Mitgliedstaaten durfen ihr 2004 geltendes Recht bei-
behalten, aber wenn sie es andern, mussen sie es liberalisieren. Deutsche Umsetzung:
§ 73 | DesignG, der praktisch auf den Ausschluss einer ,,must-match”-Klausel hinaus-
luft. Allerdings ist eine Anderung durch den (umstrittenen) Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Starkung des fairen Wettbewerbs geplant

VerstoR gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 3 | Nr. 3, Art. 9 GGV),
vgl. dazu einerseits BPatG GRUR 2004, 160 — Vibrator (nicht per se schutzunfahig, ent-
scheidend ist die Form), andererseits BPatG GRUR 2000, 1026 - Penistrillerpfeife.
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Missbrauchliche Benutzung staatlicher Hoheitszeichen, z.B. Bild eines Geldscheins auf
einem Folienbeutel (BPatG Mitt. 2013, 145)

Bei bestimmungsgemaler Verwendung nicht sichtbare Bauelemente komplexer Er-
zeugnisse (8 4), das gilt besonders fur Motoren- oder Maschinenteile, die man bei
normalem Gebrauch nicht sieht.

Neuheit (8§ 2 11, 5 DesignG, Art. 5, 7 GGV)

=vor Anmeldetag kein identisches Design offenbart, verglichen wird das angemeldete
Design mit den nachstliegenden vorbekannten Designs

Identisches alteres Design = genau identisches Design oder Design, das sich nur in
unwesentlichen Einzelheiten unterscheidet. Faustregel: das sind nur Einzelheiten, die
dem informierten Betrachter nicht auffallen. Daher ist die Neuheitsprifung in der Pra-
xis keine hohe Hurde. Tipp: im Zweifel bei ahnlichen Designs Neuheit bejahen und
dann bei der Eigenart den Gesamteindruck vergleichen.

Offenbarung = Bekanntmachung, Ausstellung, Verwendung, aber nicht, wenn in der EU
tatigen Fachkreisen das Design nicht bekannt sein konnte (objektiver, relativer Neu-
heitsbegriff)

Neuheitsschonfrist von 12 Monaten (§ 6 DesignG, Art. 7 |1 GGV)

Eigenart (§ 2 Ill DesignG, Art. 6 GGV)

Gesamteindruck, den Design beim informierten Benutzer hervorruft, unterscheidet sich
von dem Gesamteindruck, den vor Anmeldetag offenbartes Design hervorruft.

Der ,,informierte Benutzer” ist eine normative Figur, die zwischen dem Durchschnitts-
verbraucher und dem patentrechtlichen Durchschnittsfachmann steht — er kennt sich
mit Designs aus, hat aber kein enzyklopadisches Wissen uber den Stand aller Designs
Dabei Berucksichtigung des Grades der Gestaltungsfreiheit: wenn er gering ist, reichen
auch geringe Unterschiede.

Inhaber: Entwerfer (§ 7 1), im Arbeitsverhaltnis im Zweifel Arbeitgeber (§ 7 1)

Eingetragenes und nicht eingetragenes Design

Das deutsche Designrecht ist ein reines Formalrecht: Erforderlich ist eine Anmeldung
beim DPMA (zum notwendigen Inhalt s. § 11), der Schutz entsteht mit der Eintragung ins
Register (§ 27 1).

Auch auf EU-Ebene gibt es ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, anzumel-
den beim EUIPO in Alicante

Anders das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das bei Veroffentli-
chung innerhalb der EU auch ohne Eintragung fur 3 Jahre gegen Nachahmung schutzt.

Voraussetzung: Muster wird den innerhalb der Gemeinschaft tatigen Fachkreisen zu-
ganglich gemacht.

Problem: Was passiert bei erstmaliger Veroffentlichung auerhalb der EU? BGH GRUR
2009, 79 — Gebackpresse: Das Recht entsteht nicht, aber die Vorveroffentlichung im
Ausland ist regelmaRig neuheitsschadlich (Also ein Modellkleid niemals zuerst auf ei-
ner Modenschau in New York vorstellen!).

Wer ein nicht eingetragenes Designrecht behauptet, muss beweisen, dass die Voraus-
setzungen vorliegen, auch die Inhaberschaft dessen, der das Design der Offentlichkeit
zuganglich gemacht hat, wird nicht vermutet (BGH GRUR 2013, 830 — Bolerojackchen).
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4. Das Geschaftsgeheimnis: Geheimheit und angemessene Schutz-

Lit.:

maflnahmen

Kalbfus, GRUR 2016, 1009; McGuire, GRUR 2016, 1000; Ohly, GRUR 2014, 1 ff.

Wirtschaftliche Bedeutung

Erheblicher wirtschaftlicher Wert des Know-how, z.B. in den Bereichen Software, Nah-

rungsmittel (geheime Formel von Coca-Cola!) oder Chemie, und erheblicher volkswirt-

schaftlicher Schaden durch Industriespionage

Strategisch besteht bei technischen Lehren, die geheim gehalten werden konnen, die Al-

ternative zwischen Patentierung und Geheimhaltung

- pro Patent: schutzt unabhangig von Unlauterkeit des Angriffsverhaltens, auch gegen
unabhangige Entwickler, verbrieftes Recht, starke Rechtsfolgen

- pro Geheimnis: potentiell unbefristet, keine Offenlegung, keine Kosten

Warum Geheimnisschutz? Rechtfertigungsbedurfnis, zumal ein Wertungskonflikt mit den

Zielen des Patentrechts besteht

- Okonomische Analyse: Geheimnisschutz senkt die Kosten der faktischen Geheimhal-
tung

- Erleichterung von Know-how-Lizenzen

- Notwendigkeit einer ,Laborzone”, als notwendiger Schutz bis zur Patentanmeldung,
aber auch als Voraussetzung funktionierenden Wettbewerbs bei betriebswirtschaftli-
cher Information

Systematik

Der Geheimnisschutz steht zwischen Lauterkeitsrecht, geistigem Eigentum, Vertrags-, Ar-

beits- und Strafrecht

Ist das Recht am Unternehmensgeheimnis ein Immaterialgiterrecht?

- pro: Know-how wird Ubertragen, lizensiert, unterliegt der Zwangsvollstreckung und
kann praktisch einen ahnlichen Wert wie ein Patent aufweisen. Verwandtschaft zum
Immaterialgiterrecht Schutz im TRIPS-Ubereinkommen (Art. 39).

- contra: nur Schutz gegen bestimmte Angriffsarten, keine absolute Zuordnung der In-
formation, sondern freie Verwertbarkeit nach Ende der Geheimheit bzw. bei unabhan-
giger Entwicklung

Volker- und unionsrechtlicher Rahmen:

- Art. 39 TRIPS verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Schutz nicht offenbarter Information
gegen unlautere Veroffentlichung und Verwertung

- EU-RL 2016/943 harmonisiert den Geheimnisschutz in der EU, war bis Juni 2018 um-
zusetzen

Im deutschen Recht bisher unibersichtliche Regelung:

- zentrale Vorschriften: Strafvorschriften der §8 17, 18 UWG

- zivilrechtlicher Schutz Uber § 3a UWG; §§ 823 |, II; 826 BGB und durch Vertragsrecht

- daneben zahlreiche verstreute Sondervorschriften
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e Aber Umsetzung der RL durch ein Gesetz zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen (Ge-
schGehG) befindet sich im Gesetzgebungsverfahren (der Rechtsausschuss berat am
12.12.2018), mit Verabschiedung ist fir Anfang 2019 oder sogar Ende 2018 zu rechnen

e Deshalb in der Vorlesung nur noch Darstellung des GeschGehG. Wegen seiner immateri-
alguterrechtsahnlichen Ausgestaltung habe ich das Gebiet von der UWG- in die GE-

Vorlesung verschoben

Uberblick iiber das GeschGehG

Allgemeines (§§ 1-5)

* § 2: Definitionen

* §3: erlaubte Handlungen

* §4: Handlungsverbote

* §5: Rechtfertigungsgriinde

Anspriiche (§§ 6-14)

* § 8 Auskunft
* §9: Einrede der UnverhaltnisméaRigkeit
* §12: Schadensersatz

* §§6, 7: Beseitigung, Unterlassung, Vernichtung etc.

Verfahren (§§ 15-22)

* §15: Zustandigkeit
* §§ 16-20: Geheimhaltung im Prozess

Strafvorschriften (§ 23)

Akzessorischzu § 4

Definition (§ 2 Nr. 1): Geschaftsgeheimnis = Informationen, die

e weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestand-
teile den Personen in den Kreisen, die Ublicherweise mit dieser Art von Informationen

umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zuganglich sind

- Unterschied zur Neuheit im PatR: auch die Zusammenstellung allgemein bekannter In-

formationen kann bekannt sein

- bei Zuganglichkeit mit Kosten und Muhen (z.B. reverse engineering) bleibt die Ge-

heimheit bestehen (aber es gibt eine Schranke fur das reverse engineering)

- Der Begriff ist nicht absolut, sondern relativ: Kreise, die ublicherweise mit diesen In-

formationen umgehen, entscheidend

e von kommerziellem Wert sind, weil sie geheim sind

- Das istin Art. 39 TRIPS und in der RL die zweite Voraussetzung, in der deutschen Um-

setzung Teil der ersten — lieber Gesetzgeber, musste das sein?

- auch ,negative Informationen” (z.B. KartellrechtsverstoR, Dieselmanipulationen), str.,

aber es gibt eine Schranke fur Whistleblower
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- Wie bei personlichen Geheimnissen, die von kommerziellem Wert fur die Presse sind
(z.B. Liebesaffare eines Fuballstars)?
e (Gegenstand von den Umstanden entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmal3-
nahmen durch den rechtmaRigen Inhaber
- Kein zu strenger Mal3stab, weil der Geheimnisschutz ja gerade die Kosten der fakti-
schen Geheimhaltung reduzieren soll
- Hangt von mehreren Faktoren ab, z.B. GroRe des Betriebs, Wert des Geheimnisses,
Verfligbarkeit und Kosten der Manahmen
- Mogliche MaBnahmen: Passwortschutz, Datenmanagement im Betrieb, Kennzeichnung
von Dokumenten als ,,geheim”
- Beispiel, OOGH GRUR Int. 2017, 70 — Ticketsysteme: bei Ticketsystem fur Skigebiete,
das Kundeninformationen speichert, genligt ,,aufrechter Passwortschutz”
e Der Begriff ,,Geschaftsgeheimnis” umfasst wirtschaftliche Geheimnisse und technisches
Know-how. AuBerhalb des Kartellrechts (Art. 1 | lit. i TT-GVO 316/2014) ist ,, Know-how"
kein Rechtsbegriff.

Weitere Definitionen

e Inhaber = naturliche oder juristische Person, die die rechtmaRige Kontrolle hat.

e Rechtsverletzendes Produkt = Produkt, dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise,
Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig er-
langten, genutzten oder offengelegten Geschaftsgeheimnis beruht.

- Das erinnert sehr an das geistige Eigentum!
- Einbezug des Marketings macht diese Definition sehr weit.

e  Zur Diskussion: Sind Datenpakete in Autos oder Systemen Geschaftsgeheimnisse und wer
ist der Inhaber?
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lIl.  Formelle Schutzvoraussetzungen (Uberblick)

1. Urheberrecht

Das Urheberrecht entsteht formlos.

e Entstehung also, sobald das Werk eine hinreichende Form gewonnen hat. Dafur kann ein
Entwurf gentgen.

e Formelle Voraussetzungen sind vélkerrechtlich ausgeschlossen: Art. 5 |1 RBU.

e Es gibt beim Patentamt ein Register anonymer und pseudonymer Werke (§ 138), das aber
nur Bedeutung fur die Schutzdauer hat (§ 66 Il UrhG)

e Uberlegung de lege ferenda: Wiirde eine Kombination aus kurzfristigem formlosem
Schutz und langerem Schutz bei Registrierung im Internet die Rechtssicherheit erhohen
und das Problem verwaister Werke (also von Werken, deren Urheber unbekannt oder
nicht auffindbar ist) I6sen? Allerdings kaum zu realisieren, weil Art. 5 |l RBU es verbietet,
den Urheberschutz von Formlichkeiten abhangig zu machen.

2. Patentrecht

Die Anmeldung (§§ 34 ff. PatG, Art. 75 ff. EPU)

e Das Patentrecht ist ein Formalrecht: Anders als das Urheberrecht oder das Recht an der
nichteingetragenen Marke (und anders als das Erfinderrecht!) setzt es eine Anmeldung
und eine Erteilung durch das DPMA bzw. das EPA voraus.

e Zu den notwendigen Bestandteilen der Anmeldung lies §8 34 ff. PatG, Art. 75 ff. EPU

e Der Anmeldetag bestimmt uber den Altersrang
- unter Parallelerfindern wird das Patent dem Erstanmelder erteilt (§ 6 S. 3: Erstanmel-

derprinzip, Gegenbegriff: Ersterfinderprinzip, dem friher das US-Recht folgte).

- Die altere Anmeldung setzt sich gegenuber der neueren durch, da sie zum SdT gehort
und damit fiir spitere Anmeldungen neuheitsschadlich ist (§ 3 Il PatG, Art. 54 11l EPU).

e Ausnahme: Prioritat (s. schon oben, Il 1).

- Sonderfall 1: Unionsprioritat (= dauBere Prioritat) — innerhalb von 12 Monaten kann
die Prioritit einer auslandischen Anmeldung aus einem anderen PVU-Staat in An-
spruch genommen werden (Art. 4 PVU, § 41 PatG, Art. 87 EPU).

- Sonderfall 2: innere Prioritat (§ 40 PatG, im EPU abgesehen von Art. 87 EPU keine
Sonderregelung), innerhalb von 12 Monaten kann dieselbe Erfindung (in weiterentwi-
ckelter Form) unter Inanspruchnahme der ursprunglichen Prioritat angemeldet werden

e Die Anmeldung muss die Erfindung bereits so deutlich und vollstandig offenbaren, dass
ein Fachmann sie ausfiihren kann (§ 34 IV PatG, Art. 83 EPU).

Die Patentanspriiche

e Bedeutung: Sie bestimmen den Schutzbereich des Patents (§ 14 PatG, Art. 69 EPU).

- Ihre Formulierung ist die Kunst des Patentanwalts: Sie mussen weit genug sein, um
dem Erfinder einen angemessenen Schutz zu bieten, mussen aber von dem gedeckt
sein, was in der Beschreibung offenbart wird.

- lhre Auslegung ist oft die entscheidende Frage im Verletzungsstreit.
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Unterscheidung nach Patentkategorie zwischen Erzeugnisanspruch und Verfahrensan-
spruch.

- Erzeugnisanspruch betrifft eine Sache, eine Vorrichtung, eine Anordnung, ein Stoff
oder ein Mittel, Besonderheit: product-by-process-claim — der Stoff wird beansprucht,
aber durch das Herstellungsverfahren definiert.

- Verfahrensanspruch betrifft eine Abfolge von Verfahrensschritten, insbesondere ein
Herstellungsverfahren, ein Arbeitsverfahren oder die Verwendung eines Stoffs zu ei-
nem bestimmten Zweck.

Das Erteilungsverfahren vor dem DPMA (§§ 42 ff. PatG)

System der aufgeschobenen Prufung: Recherche zum SdT und Prufung nur nach geson-

dertem Antrag. Er kann gleichzeitig mit der Anmeldung, aber auch nachtraglich (innerhalb

von 7 Jahren) gestellt werden. Etwas anders das européische System (Art. 90 ff. EPU): in

jedem Fall Erstellung eines Rechercheberichts zum SdT, anschlieBend Prifungsantrag in-

nerhalb von 6 Monaten.

Ohne Prufungsantrag unternimmt das DPMA zunachst nur eine Prufung auf offensichtliche

Mangel (§ 42).

18 Monate nach dem Anmeldetag (bzw. einem fruheren Prioritatszeitpunkt) wird die Erfin-

dung offengelegt, d.h. jedermann erhalt Akteneinsicht (§ 31 1) und es wird eine Offenle-

gungsschrift veroffentlicht (§ 32 11).

Damit ist das Patent noch nicht erteilt, es entfaltet noch nicht seine AusschlieBlichkeitswir-

kung. Der Anmelder hat aber gegen Dritte, die bosglaubig die Erfindung benutzen, einen

Entschadigungsanspruch gem. § 33.

Rechercheantrag (8 43): kann vom Anmelder oder einem Dritten gestellt werden, fuhrt zur

Ermittlung des relevanten SdT, Kosten derzeit: 250 €.

Prufungsantrag (§ 44): kann ebenfalls vom Anmelder oder einem Dritten innerhalb von 7

Jahren ab der Anmeldung gestellt werden, nach Ablauf von 7 Jahren gilt die Anmeldung

ansonsten als zurickgenommen (8§ 58 I11), Kosten derzeit 150 € bzw. 350 € (je nachdem,

ob zuvor Rechercheantrag gestellt).

Erst der Prufungsantrag fuhrt zur vollstandigen Prufung der formellen und materiellen

Patentierungsvoraussetzungen.

Das DPMA weist den Anmelder ggf. auf Mangel der Anmeldung hin. Sofern er sie nicht

behebt, wird der Antrag zuruckgewiesen (§ 45).

Ansonsten wird das Patent erteilt (§ 49) und in die Patentrolle eingetragen, die Erteilung

wird im Patentblatt veroffentlicht.

Die Erteilung hat konstitutive Wirkung, d.h. sie Iost die Wirkungen des Patents aus. lhrer

Rechtsnatur nach ist die Erteilung ein Verwaltungsakt.

Innerhalb von 9 Monaten nach Veroffentlichung Moglichkeit des Einspruchs (8 59, Art. 99

EPU)

- Von jedermann bei Fehlen der Erteilungsvoraussetzungen, bei unvollstandiger Offen-
barung oder nachtraglicher Erweiterung (§ 21 I Nr. 1, 2, 4 PatG)

- Vom Erfinder bei widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Nr. 3 PatG)

Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann das Patent mit Nichtigkeitsklage vor dem PatG

angegriffen werden.
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Ubersicht zum Patentanmeldeverfahren beim DPMA

Anmelder Patentamt

Offensichtlichkeits-
Anmeldung - prufung

l

Offenlegung
(nach 18 Monaten)

Rechercheantrag Ermittlung des SAT
(nicht zwingend) ——mm

Prufungsantrag Prufung der for-

— | mellen und materi-

ellen Erteilungsvo-
raussetzungen

Mangel?

ja

‘ Besvcheid

Abhilfe?

nein Zuriickweisung Patenterteilung
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3. Markenrecht
Uberblick

Vorzug der Eintragung: Markenschutz ohne Nachweis der Verkehrsgeltung, dadurch er-

heblich hohere Rechtssicherheit

Deutsche Marke: Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (Minchen),

www.dpma.de

Dazu parallel Moglichkeit der Anmeldung einer Unionsmarke beim Amt der Europaischen

Union fur Geistiges Eigentum (EUIPO), https://euipo.europa.eu/ohimportal/de

Das Anmeldeverfahren ist ein Verwaltungsverfahren, fuir das aber anstelle des Verwal-

tungsverfahrensrechts die besonderen Voraussetzungen der §§ 32 ff. gelten.

Anmelden kann jeder, der auch Inhaber einer Marke sein kann > § 7

- Naturliche Personen

- Juristische Personen

- Teilrechtsfahige Personengesellschaften

- Anders als im Patent- und Urheberrecht bereitet die Inhaberschaft im Markenrecht kei-
ne Probleme, weil es nicht um die ,, Belohnung” Kreativer geht und daher das Problem
des Auseinanderfallens von geistiger Leistung und Investition nicht besteht

Das Anmeldeverfahren beim DPMA

Anmeldung

- Inhalt der Anmeldung: § 32 i.V.m. MarkenVO

- Insbesondere: Der Anmelder muss ein Waren-/DL-Verzeichnis beifugen, denn die Mar-
ke wird nur fur die Produkte geschutzt, fir die sie angemeldet wird. Das muss so klar
und eindeutig geschehen, dass Behorden und Nutzer den Schutzbereich der Marke
feststellen konnen (EuGH, Rs. C-307/10, GRUR 2012, 822 — IP Translator). Die Klassifi-
zierung folgt dem Nizzaer Klassifikationsabkommen. Allerdings genugt in Deutschland
die bloBe Bezugnahme auf die Klasse nicht, die Waren sind genauer zu bezeichnen.

- Die Anmeldung bestimmt den Zeitrang (§§ 6 I, 33 | MarkenG), sofern nicht eine Pri-
oritit nach PVU in Anspruch genommen wird: § 34 | verweist auf Art. 4 PVU, gem.
Art. 4 C PVU betragt die Prioritatsfrist bei Marken 6 Monate (im Patentrecht 12 Mona-
tel)

Priifung

- Im Gegensatz zum reinen Registrierungsverfahren (das es teilweise im Ausland gibt),
wird die Anmeldung im deutschen Recht und im Gemeinschaftsmarkenrecht gepruft.

- Formalprufung (§ 36)

- Prufung auf absolute Schutzhindernisse (§ 37), dabei nur Offensichtlichkeitsprufung in
Fallen der Irrefuhrungsgefahr oder Bosglaubigkeit

- Keine Prufung der relativen Schutzhindernisse von Amts wegen (Ausnahme: § 10!)

Wenn keine Zuriuckweisung, dann Eintragung und Veroffentlichung (§ 42)
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Anmeldeverfahren und Rechtsschutz im deutschen Markenrecht im Uberblick:

Anmeldung
Prufung
Eintragung Zuruckweisung
der Anmeldung
Widerspruch
Zuruckweisung Loschung der Ein-
des Widerspruchs tragung

ggf. Erinnerung

\ 4

Beschwerde zum
BPatG

A 4

Rechtsbeschwer-
de zum BGH
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Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im Eintragungsverfahren:

e Dei

e Dei

Zuruckweisung der Anmeldung:

wenn die Zurickweisung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes erfolgte (vgl. §
56 11), Erinnerung (§ 64) innerhalb eines Monats, Entscheidung durch einen Erinne-
rungsprufer, alternativ kann auch sofort Beschwerde eingelegt werden (§ 64 V1),
wenn die Zurtickweisung durch einen Prufer erfolgte, Beschwerde zum BPatG inner-
halb eines Monats (§ 66), Ausnahme fur den Fall der Erinnerung, Uber die nicht in é
Mo. entschieden wird: Durchgriffsbeschwerde (8 66 I11)

Eintragung:

Maoglichkeit des Widerspruchs (§ 42) innerhalb von 3 Monaten (nachgeschaltetes Wi-
derspruchsverfahren, anders bei der Gemeinschaftsmarke, bei der die Anmeldung zu-
nachst nur veroffentlicht wird und die Marke erst nach Abweisung des Widerspruchs
oder Ablauf der Frist eingetragen wird), zur Form vgl. §§ 26 f. MarkenV, im Wider-
spruchsverfahren Prifung der relativen Schutzhindernisse (§ 9)

gegen die Widerspruchsentscheidung Maoglichkeit der Beschwerde zum BPatG (§ 66)

e gegen Beschlusse des BPatG Rechtsbeschwerde zum BGH (§ 83)

4.

Andere Rechte

Uberblick

e Das Geschmacksmuster setzt Anmeldung und Eintragung voraus. Das DPMA nimmt nur
eine Formalprufung, keine Prifung der materiellen Schutzvoraussetzungen vor.

e Die Benutzungsmarke und die geschaftlichen Bezeichnungen entstehen durch Benut-
zung und ggf. Erlangung von Verkehrsgeltung (s. oben, 11.3).

e Das eingetragene Design setzt Anmeldung und Eintragung voraus. Das DPMA nimmt nur
eine Formalprufung, keine Prifung der materiellen Schutzvoraussetzungen vor.

e Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht, wenn es der Offent-
lichkeit innerhalb der EU zuganglich gemacht wird

e Das Geschaftsgeheimnis wird formlos geschutzt.
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IV. Rechtsinhaber (Uberblick)

Als Rechtsinhaber kommen der Schopfer oder der Investor in Betracht.

e Interessenlage:

- Dem Kreativen sollen die Fruchte seiner Arbeit zugewiesen werden und er soll einen
Anreiz fur weiteres Schaffen erhalten.

- Dem Investor (das ist vor allem der Arbeitgeber) sollen die Friichte seiner Investition
zugewiesen werden.

e Grundsatz 1: Je starker das Recht an eine kreative Handlung anknupft, desto starker ist die
Position des Schopfers, je starker der reine Investitionsschutz im Vordergrund steht, desto
eher wird das Recht dem Investor zugewiesen.

e (Grundsatz 2: Interessenkonflikte zwischen Schopfer und Investor konnen dadurch geldst
werden, dass der Schopfer das Recht erhalt und dem Investor eine Lizenz gewahren muss,
oder dadurch, dass der Investor das Recht erhalt und dem Schopfer eine Vergutung
schuldet.

Modell Markenrecht: reines Investorprinzip

e Im Markenrecht geht es nicht um Kreativitat.

e Inhaber konnen daher naturliche Personen, juristische Personen oder teilrechtsfahige Per-
sonengesellschaften sein (8 7 MarkenG).

e Inhaber ist also regelmaRig das Unternehmen.

e Der ,Schopfer” der Marke bekommt allenfalls dann eine Vergiitung, wenn das vertraglich
vereinbart ist.

e Ahnlich im Designrecht: urspriinglicher Inhaber ist zwar der Entwerfer, im Arbeitsverhalt-
nis aber der Arbeitgeber (§ 7 DesignG)

Modell Patentrecht: Investorprinzip mit Arbeitnehmervergiitung

e Erfinderprinzip: Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6
S. 1 PatG)
e Aber Erstanmelderprinzip: unter mehreren Erfindern wird das Patent demjenigen erteilt,
der zuerst anmeldet (§ 6 S. 3 PatG)
- Der Zweitanmelder geht leer aus.
- Nutzt er die Erfindung, so verletzt er das Patent, wenn er sich nicht auf ein Vorbenut-
zungsrecht (§ 12 PatG) berufen kann
e Mit Tatigung der Erfindung entsteht das Erfinderrecht, Auspragungen:
- Recht auf Erteilung des Patents im Fall der (Erst-)Anmeldung (§ 6 S. 1 PatG)
- Schutz gegen Dritte durch § 7 Il PatG (widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund),
§ 8 PatG (Patentvindikation), darliiber hinaus nach umstrittener Rspr. auch durch §§
812 |1 (BGH GRUR 2010, 817 — Steuervorrichtung), 823 | und 1004 analog BGB
- Erfinderpersonlichkeitsrecht: Der Erfinder hat das Recht, in der Anmeldung als Erfin-
der genannt zu werden (§§ 37, 63 PatG)
e Miterfindern steht das Recht gemeinschaftlich zu; es entsteht eine Erfindergemeinschaft:
§§ 741 ff. BGB.
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e Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch das Gesetz tiber Arbeitneh-
mererfindungen (ArbnErfG, Details in der Vorlesung Patentrecht)

e AN muss Diensterfindungen (8§ 4 Il PatG) und freie Erfindungen melden

e AG kann Diensterfindungen in Anspruch nehmen, dann geht das Recht auf das Patent auf
ihn Uber und er ist zu Schutzrechtsanmeldung verpflichtet

e Zugleich entsteht ein Anspruch des AN auf Erfindervergutung, die nach den Richtlinien
des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales berechnet wird.

Modell Urheberrecht: Schopferprinzip

e Urheber ist der Schopfer des Werks (§ 7 UrhG).

e Miturhebern steht das Recht zur Veroffentlichung und Verwertung zur gesamten Hand zu
(8§ 81, 11 UrhG).

e Bei ublicher Bezeichnung des Urhebers wird dessen Urheberschaft vermutet (§ 10 UrhG)

e Inhaber des Urheberrechts kann nur eine naturliche Person sein. Der bloRe Investor (z.B.
der Arbeitgeber oder der Filmproduzent) ist niemals Inhaber des Urheberrechts.

e Das Urheberrecht ist unter Lebenden nicht Gbertragbar (§ 29 | UrhG).

e Der Investor erhalt die notigen Rechte dadurch, dass ihm der Urheber ein Nutzungsrecht
einraumt — regelmaRig ein ausschliefliches (§ 31 Ill UrhG, beachte aber § 31 V UrhG), im
Arbeitsverhaltnis ist der angestellte Urheber hierzu verpflichtet (§ 43 UrhG).

e Anders als im Patentrecht hat der Urheber aber keinen gesetzlichen Vergutungsanspruch.

e Allerdings Starkung der Stellung des Urhebers durch § 32 UrhG (Anspruch auf angemes-
sene Beteiligung) und § 32a UrhG (Anspruch auf weitere angemessene Beteiligung).

e Hingegen stehen die verwandten Schutzrechte — abgesehen vom Recht des ausubenden
Kunstlers — den Investoren zu, vgl. etwa § 87a Il UrhG.
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V. Schutzbereich und Verletzung

1.  Allgemeine Vorbemerkungen

Ausgangspunkte

e Der Schutzbereich des Sacheigentums ist vergleichsweise einfach zu definieren, weil die
Sache korperlich abgegrenzt ist und weil Entzug, Beschadigung und Nutzung dem Recht
faktisch vorgegebene Handlungen sind. Schwierigkeiten beschranken sich auf Grenzfalle
(z.B. BGH GRUR 2011, 323 — PreuSsische Schlosser und Garten).

e Fur das geistige Eigentum liegt hier die zentrale Regelungsaufgabe, denn
- Immaterialguter sind nicht vorrechtlich klar abgegrenzt.

- Immaterialguter konnen (jedenfalls grundsatzlich) nicht zerstort werden.
- wegen der Nicht-Rivalitat wird das Immaterialgut seinem Inhaber bei unbefugter Nut-
zung seinem Inhaber nicht entzogen.

e Das Recht muss daher zwei Punkte regeln (die allerdings teilweise ineinander Ubergehen):
- Schutzbereich: Wie weit reicht das Immaterialgut?

- Verletzungshandlungen: Welche Handlungen sind dem Rechtsinhaber vorbehalten?
Vgl. 88 9, 10 PatG, 14 Ill MarkenG, 15 ff. UrhG.

Verletzung
Schutzbereich be- Relevante Verlet-
ruhrt = Identitat oder zungshandlung
Ahnlichkeit

Bestimmung des Schutzbereichs

Bei Registerrechten ist Registereintrag mafigeblich: Anspruche bestimmen den Schutzbe-
reich des Patents (§ 14 PatG), bei der Bestimmung der Zeichenahnlichkeit im Marken-
recht wird die eingetragene Marke zugrunde gelegt.

e Dieidentische Ubernahme fillt immer in den Schutzbereich: wortsinngemiRe Verletzung
im Patentrecht, Doppelidentitat im Markenrecht, Vervielfaltigung im Urheberrecht.

e Bei dhnlicher Ubernahme oder Abwandlungen ist eine komplexere Wertung erforderlich:
Aquivalenzbereich im Patentrecht, Verwechslungsschutz im Markenrecht, Bearbeitung im
Urheberrecht.

o Keine Erstreckung des Schutzes auf Elemente, die bei der Entstehung des Rechts die Vo-
raussetzungen des Entstehungstatbestandes nicht erfullt hatten: keine Erstreckung des
Aquivalenzbereichs auf den freien Stand der Technik im Patentrecht (,,Formstein-
Einwand”), kein Schutz gegen die Verwendung nicht unterscheidungskraftiger Markenbe-
standteile (§ 23 Nr. 2 MarkenG), kein Schutz gegen die Ubernahme der Idee bzw. gemein-
freier Elemente im Urheberrecht.

e Relativitat des Schutzbereichs: grofRe Erfindung/grofRes Werk/starke Marke — starker und

breiter Schutz, kleine Erfindung/kleines Werk/schwache Marke — beschrankter Schutz.
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Ubernahme mit
Anderungen

Identische Schutzbereich
Ubernahme nicht beriihrt

Verletzungshandlung

e Anders als beim Sacheigentum kann nicht zwischen Verletzungshandlung und -erfolg un-
terschieden werden, weil das Immaterialgut weder beschadigt noch entzogen wird.

e Die Rechte des geistigen Eigentums schutzen (grundsatzlich) nur gegen unbefugte Nut-
zung > bestimmte Nutzungshandlungen sind dem Inhaber ausschlieflich zugewiesen,
daher verletzt jeder das Recht, der sie ohne dessen Zustimmung vornimmt.

e Rechte des geistigen Eigentums bestehen also aus einem Bindel ausschlieBlicher Hand-
lungsbefugnisse. Sie erfassen nicht automatisch jede Handlung in Bezug auf das Immate-
rialgut. Beispiel: Das Lesen eines raubkopierten Buchs ist erlaubt, ebenso das private Tra-
gen einer gefalschten Armbanduhr.

e RegelmaBig dem Rechtsinhaber ausschlieflich zugewiesen:

- Herstellung einer neuen Verkorperung des Immaterialguts: Herstellung des Erzeugnis-
ses im Patentrecht, Vervielfaltigung im Urheberrecht, Kennzeichnung eines Produkts
mit der Marke im Markenrecht

- Angebot bzw. Inverkehrbringen einer Verkorperung

- Import

- Besitz und Benutzung: nur im Patent- und Markenrecht, im Urheberrecht sind Besitz
und Werkgenuss frei.

Unterschied gewerblicher Rechtsschutz — Urheberrecht: gewerbliche Schutzrechte kon-

nen durch private Handlungen nicht verletzt werden (vgl. 8 11 Nr. 1 PatG, §8 14 | Mar-

kenG).

Schutz der Personlichkeit

e Das Urheberpersonlichkeitsrecht ist zentraler Teil des Urheberrechts (§ 11 UrhG). Wich-
tigste Auspragungen: Veroffentlichungsrecht, Recht auf Anerkennung der Urheberschaft,
Recht auf Werkintegritat

e |Im Patentrecht gibt es einen schwach ausgestalteten Schutz des Erfinderpersonlichkeits-
rechts, der sich auf die Erfindernennung beschrankt.
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e Kein Personlichkeitsschutz im Markenrecht, aber moglicherweise Kollision zwischen Mar-
ken- und Personlichkeitsrecht (s. 8§ 13 Il Nr. 1, 2 MarkenG) bzw. Zusammenfallen von Mar-
ke und personlichkeitsrechtlich geschitztem Namen.

2.  Patentrecht: Schutzbereich und Verletzungshandlungen
Die Anspriiche bestimmen den Schutzbereich.

e FEine Patentverletzung kann nur vorliegen, wenn die angegriffene Handlung in den Schutz-
bereich des Patents fallt.

e Malgeblich hierfur sind die Patentanspruche (8 14 PatG, Art. 69 EPU).

e Entscheidend ist nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt der Anspriche —sie bedirfen der
Auslegung.

e Alle Merkmale des Patentanspruchs mussen durch die angegriffene Ausfuhrungsform ver-
wirklicht sein. Wenn der Anspruch finf Merkmale hat, missen alle funf auch bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform vorliegen. Vergleich zum Urheberrecht: Dort ist die Ubernah-
me eines Werkteils Verletzung, wenn der Teil selbst die Voraussetzungen des § 2 Il UrhG
erfullt. Das kann im Patentrecht nicht der Fall sein, weil ein Patent Prifung und Erteilung
voraussetzt und im Beispiel oben fur die Merkmale 1-3 allein eben gerade kein Patent er-
teilt wurde.

e Malgeblich ist der technische Gesamtzusammenhang aus Sicht des Durchschnittsfach-
manns. Dabei ist nicht unbedingt der allgemeine technische Sprachgebrauch entschei-
dend, Patentschriften ,stellen ihr eigenes Lexikon dar” (BGH GRUR 1999, 909 — Spann-
schraube).

e Beschreibung und Zeichnungen sind heranzuziehen (§ 14, 2 PatG, Art. 69 | 2 EPU), ge-
winnen aber nur im Rahmen der Anspriche Bedeutung.

e Bindung des Verletzungsrichters an die Erteilung: Da Nichtigkeits- und Verletzungsver-
fahren getrennt sind, kann der Verletzungsrichter die Klage nicht deswegen abweisen, weil
er das Patent fur unwirksam halt (aber Moglichkeit der Aussetzung gem. § 148 ZPO, wenn
Nichtigkeitsklage erhoben wurde und eine Uberwiegende Wahrscheinlichkeit fur die Nich-
tigkeit spricht). In den meisten anderen Landern ist eine Nichtigkeitswiderklage moglich,
so auch vor dem kunftigen Europaischen Patentgericht.

WortsinngemiRe Auslegung und Aquivalenzbereich

e Problem: Einerseits kann der Anmelder nicht jede denkbare Ausfuhrungsform beschrei-
ben, andererseits gebietet die Rechtssicherheit, dass der durch die Anspriche abgesteckte
Bereich eingehalten wird.

e Beispiel (OLG Dusseldorf GRUR Int. 1993, 242 — Epilady VIII einerseits, Patents Court
(GB) GRUR Int. 1993, 245 - Epilady IX andererseits): Verletzt ein Enthaarungsgerat, des-
sen Funktion auf einer sich drehenden Gummiwalze mit sich 6ffnenden und schlieBenden
Schlitzen beruht, ein Patent auf ein Enthaarungsgerat, das durch eine sich drehende Spi-
rale einen ahnlichen Effekt erzielt?

e Einfacher Fall: angegriffene Ausfuhrungsform unterfallt dem (im technischen Gesamtzu-

sammenhang ausgelegten) Wortlaut — wortsinngemal3e Verletzung
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e Schwierigerer Fall: Ausfuhrungsform vom Wortlaut nicht erfasst, aber gleichwirkend —
Verletzung im Aquivalenzbereich?
e Die Malgeblichkeit des Inhalts der Anspriche bedeutet nicht, dass der Anspruch alle Aus-
fuhrungsformen der Erfindung nennen muss. Selbst ein sorgfaltig formulierter Anspruch
kann nicht alle denkbaren und zukunftigen Maoglichkeiten erfassen.
e Die Lehre von der Aquivalenz dehnt den Schutzbereich des Patents auf solche Handlungen
aus, die vom Sinn und Zweck der Erfindung durch gleichwertige Austauschmittel Ge-
brauch machen.
e Prufungsreihenfolge also zweistufig: (1) wortsinngemaBe Auslegung der Anspriiche, (2)
Frage der aquivalenten Benutzung. Erst wenn der Sinngehalt des Anspruchs ermittelt
wurde, kann die Aquivalenz untersucht werden (BGH GRUR 2006, 311 — Baumscheiben-
abdeckung).
e Im Rahmen von (Il) sodann dreistufiger Test (BGH GRUR 2002, 515 — Schneidmesser I).
Eine aquivalente Ausfuhrungsform betrifft Mittel, die
(1) die gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung wie die Mittel nach dem Patent
haben und die

(2) inihrer Ausgestaltung vom Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse aufgefunden
werden konnen, und zwar

(3) unter Orientierung am Sinngehalt der in den Patentanspriichen umschriebenen Er-
findung

e Beispiel fur (1): Verwendung von Zahnradern anstelle eines Riemens.

e Schritt (2) erklart sich selbst.

e Am schwierigsten zu verstehen ist (3): Aufgrund des Wortlauts der Anspruche nimmt der
Fachmann trotz erkannter Gleichwirkung an, dass sich die Anspruche nicht auf die ver-
wendete Ausfuhrungsform erstrecken.

- Beispiel 1 (BGH GRUR 2011, 701 — Okklusionsvorrichtung, m. krit. Anm. Kiihnen;
BGH GRUR 2012, 45 - Diglycidverbindung: Beschreibung offenbart mehrere Mog-
lichkeiten, von denen nur eine in die Anspriiche aufgenommen wurde — keine aquiva-
lente Verletzung bei Realisierung der anderen Moglichkeit bzw. bei einer Ausfih-
rungsvariante, die nicht der beanspruchten Variante, sonder einer der anderen ahnelt.

- Beispiel 2 (BGH GRUR 1994, 597 — Zerlegevorrichtung fliir Baumstamme): Betrifft das
Patent einen Kantenfraser mit Kreissageblatt und Hackmesserkopfen, so wird der
Fachmann ein Feinbearbeitungswerkzeug nicht als von den Anspriichen umfasst an-
sehen.

e Sonderproblem: Abweichung bei im Anspruch enthaltenen Zahlenangaben, Rspr: auch

Zahlenangaben sind der Auslegung fahig und schlieRen die Aquivalenz nicht per se aus.

- Beispiel: BGHZ 150, 149 = GRUR 2002, 515 — Schneidmesser I: Bei Angabe eines
Winkels von 9-12° kann ein Winkel von 8° 40" in den Aquivalenzbereich fallen (3hn-
lich die englische Catnic-Entscheidung: Bei Angabe "rechtwinklig" kann ein um 8°
abweichender Winkel noch das Patent verletzen)

- Gegenbeispiel: BGH GRUR 2002, 523 - Custodiol I: Bei Angabe einer Losung von 10
+/- 2 mmol fillt eine Lésung von 4 mmol nicht mehr in den Aquivalenzbereich.

e Der Beklagte kann einwenden, die als aquivalent angegriffene Ausfuhrungsform sei
durch SdT nahegelegt (und ware daher nicht patentfahig gewesen, wenn der Anmelder
ihren Schutz beantragt hatte), Leitentscheidung ist BGH GRUR 1986, 803 — Formstein,
daher ist der Einwand als ,,Formstein-Einwand" bekannt. Nicht zuldssig sind aber Ein-
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wande, die sich direkt gegen die Patentierbarkeit des geschutzten Gegenstandes richten,
denn das Verletzungsgericht ist an die Erteilung gebunden. Der ,,Formstein-Einwand”
kann nach hinten losgehen, wenn er dem Klager Argumente dafur liefert, warum die Ab-
wandlung naheliegend war.

Die Verletzungshandlungen (§§ 9, 10 PatG)

Erzeugnisse (§ 9 Nr. 1): 6 Benutzungsarten, die den Weg des Erzeugnisses von der
Herstellung bis zum Endverbraucher erfassen:

Herstellung = Schaffung eines Erzeugnisses, das samtliche Merkmale der geschitzten
Erfindung aufweist

Anbieten, umfasst bereits die Werbung

Inverkehrbringen = EntauRerung an einen anderen, Eigentumstbergang nicht erfor-
derlich.

Gebrauchen zu gewerblichen Zwecken (letzteres ergibt sich aus § 11 Nr. 1)

Einfuhr

Besitz

andere Benutzungsarten nicht erfasst, insb. nicht Vorbereitungshandlungen (s. aber §
10)

Verfahren (8 9 Nr. 2)

Anwendung des Verfahrens

Anbieten im Inland, nur bei Wissen um Verbot oder Offensichtlichkeit des Verbots er-
fasst.

Schwache des Verfahrenspatents: Der Rechtsinhaber muss beweisen, dass gerade das

Verfahren genutzt wurde. Das ist oft schwieriger, als den Vertrieb geschutzter Erzeug-
nisse nachzuweisen.

Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (Nr. 3)

Abmilderung dieser Schwache: geschitzt sind auch die unmittelbaren Erzeugnisse pa-
tentierter Verfahren.

Dazu Beweiserleichterung des § 139 Il 1 bei Verfahren zur Herstellung neuer Erzeug-
nisse: Ein gleiches Erzeugnis gilt bis zum Beweis des Gegenteils als durch das Verfah-
ren hergestellt.

Preisfrage: Was bedeutet ,,unmittelbar”? Dazu naher die Patentrechtsvorlesung.

Mittelbare Patentverletzung (§ 10 PatG): Erweitert den Patentschutz ins Vorfeld und
erfasst Gefahrdungshandlungen, die ansonsten nur als Teilnahme zu werten waren. § 10
PatG als selbstandiger Verletzungstatbestand setzt aber (anders als die Teilnehme) keine
rechtswidrige Haupttat voraus. Voraussetzungen:

Objektiv: Angebot und Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element
der Erfindung beziehen = die geeignet sind, mit einem solchen Element bei der Ver-
wirklichung des geschutzten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken
(BGH GRUR 2004, 758 - Fligelradzahler)

an Nichtberechtigte, d.h. alle, die sich nicht auf eine Zustimmung des Patentinhabers
oder eine Schranke des Patentrechts berufen konnen, dabei sind die Schranken des §
11 Nr. 1-3 (insb. die private Nutzung) ausgenommen, § 10 IlI,

zur Benutzung im Inland.
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- Subjektiv: Dritter weild oder es ist auf Grund der Umstande offensichtlich, dass diese
Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, fur die Benutzung der Erfindung verwendet zu
werden.

e Ausnahme (§ 10 I): allgemein im Handel erhaltliche Erzeugnisse, Gegenausnahme: Anstif-
tung zur Patentverletzung durch den Lieferanten.

Aufbauschema fiir Anspriiche wegen Patentverletzung

Anspruchsgrundlage fur Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch: § 139 1 /11 i.V.m.
der Vorschrift, die die Verletzungsform regelt, z.B. §§ 139 |, 9 fur Unterlassungsanspruch
bei unmittelbarer Patentverletzung

. Voraussetzungen

1. Bestehen des Klagepatents (dabei nur Prafung der Erteilung und der Erlos-
chensgrunde, i.U. Bindung des Verletzungsgerichts an den Bestand des Pa-
tents)

2. Aktivlegitimation, nur zu problematisieren, wenn Anspruchsteller # Patentinha-
ber

3. Eingriff in den Schutzbereich
a) Schutzbereich betroffen = wortsinngemiRe Verletzung bzw. Aquivalenz

b) Eingriff = Verletzungshandlung (§§ 9, 10), ggf. Prufung der Passivlegi-
timation, wenn Anspruchsgegner nicht unmittelbarer Verletzer

4. Einwendungen
a) Zustimmung des Patentinhabers (z.B. Lizenz)
b) Eingreifen von Schranken
5. Besondere Voraussetzungen des jeweiligen Anspruchs
a) Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr bei Unterlassung

b) Verschulden (8§ 276 BGB) beim Schadensersatz

1. Rechtsfolge
1. Beseitigung
2. Unterlassung
3. Schadensersatz, dabei dreifache Schadensberechnung
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3.

a)

Urheberrecht: Urheberpersonlichkeitsrecht und Verwertungs-
rechte

Uberblick: Schutzbereich und Eingriffshandlungen

Die Bearbeitung zwischen Schutzbereichsbestimmung und Verwertungsrecht

Im Urheberrecht wird die Trennung zwischen Schutzbereich und Verletzungshandlungen
weniger strikt durchgehalten als im Patentrecht, sie lasst sich aber ebenso durchfuhren.
Diese Systematik wird etwas dadurch verdunkelt, dass die Nutzung in veranderter Form
Gegenstand eines eigenen Rechts ist, des Bearbeitungsrechts (8 23), das neben den ande-
ren Verwertungsrechten wie Vervielfaltigung, Verbreitung und offentliche Wiedergabe
steht.

Allerdings stellt die Bearbeitung in der Regel (Ausnahmen: 8§ 23 II) nur dann einen Eingriff
in das Urheberrecht dar, wenn das Werk in bearbeiteter Form veroffentlicht oder verwertet
wird. Verwertung bedeutet Vervielfaltigung, Verbreitung oder offentliche Wiedergabe.
Systematisch besser ware es m.E. gewesen, wenn das Gesetz die Abgrenzung zwischen
identischer Nutzung, Bearbeitung und freier Benutzung vor die Klammer gezogen und vor
§§ 12 ff. geregelt hatte.

Nutzung des Werks

in identischer Form in verkirzter oder ver- 3\

Prifungsschritte

anderter Form

Schutz-
bereich

Nutzung von Werktei- Veranderung: unfreie

len: Teil selbst person- Bearbeitung (8 23) in

liche geistige Schop- Abgrenzung zur freien /
fung (8 2 11)? Benutzung (§ 24)?
. Verlet-
Verwertungshandlung (§§ 15-22) bzw. Eingriff in Urheber- zungshand-
personlichkeitsrecht (88 12-14) lung

e Wird das Werk in unveranderter Weise verwertet (z.B. Kopie eines Buchs, Upload eines
Films im Internet)? - Schutzbereich ohne weiteres beruhrt, Prifung der in §§ 12-14, 15-
22 dem Urheber ausschliellich zugewiesenen Handlungen. Vornahme dieser Handlung
ohne Zustimmung = Verletzung (vorbehaltlich von Schranken)

e Wird das Werk nur teilweise verwertet (z.B. Ubernahme eines Melodieteils aus einem Mu-
sikstuck) - Stellt der ubernommene Teil fur sich eine personliche geistige Schopfung dar

(§ 2 1)? > Wenn ja, dann Schutzbereich eroffnet und weiter mit §§ 12-14, 15-22.
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Wurde das Werk verandert (z.B. Cover-Version eines Songs, Zusammenfassung eines Tex-
tes)? - Handelt es sich um eine unfreie Bearbeitung (§ 23) oder um eine freie Benutzung
(§ 24)? > Wenn unfreie Bearbeitung, dann Prifung der in §§ 15-22 genannten Handlun-
gen oder eines Eingriffs in das Urheberpersonlichkeitsrecht

Klausurtipp: Wird das Werk in identischer Form genutzt, dann spielt der folgende Teil b
keine Rolle. Wird das Werk aber verandert, dann sollte § 23 vor den §§ 12-14, 15-22 ge-
pruft werden. Liegt namlich nicht einmal eine Bearbeitung, sondern eine freie Benutzung
(§ 24) vor, so scheidet eine Urheberrechtsverletzung gleich aus.

b) Die Nutzung von Werkteilen und die Nutzung des Werks in veranderter Form

Grundlagen

Geschutzt ist das Werk. Schutzvoraussetzungen und Verletzung hangen daher untrennbar
zusammen: Elemente, die den Schutz begrinden, durfen von Unbefugten nicht ibernom-
men werden, gemeinfreie Elemente begriinden nicht den Schutz und durfen frei verwendet
werden.

Unbewusste Entlehnung: abhangige Nachschopfung, die aber weder ein Plagiat (da un-
bewusst) noch eine Bearbeitung darstellt. Ohne Zustimmung des Urhebers ist die unbe-
wusste Entlehnung Urheberrechtsverletzung. In der Praxis oft streitig, ob unbewusste Ent-
lehnung oder freie Benutzung.

Doppelschopfung: keine Urheberrechtsverletzung, praktisch aber haufig ein Vorwand. Bei
weitgehender Ubereinstimmung beider Werke spricht daher ein Anscheinsbeweis fiir die
Urheberrechtsverletzung.

Die Nutzung von Werkteilen

Werkteile sind geschutzt, sofern der entlehnte Teil fir sich genommen als personliche
geistige Schopfung anzusehen ist.

Beispiel 1: EUGH Rs. 5/08, GRUR 2009, 1041, Rn. 37 — Infopaq/DDF: Auch bei Folge von
11 Wortern ist urheberrechtlicher Schutz nicht ausgeschlossen, die Beurteilung obliegt
aber den Gerichten der Mitgliedstaaten. Nach deutschem Recht ist die Folge von 11 Wor-
tern eines normalen Zeitungsartikels regelmafig nicht geschutzt.

Beispiel 2: Ubernahme von Melodiepassagen als Musikplagiat? Ja, wenn der iibernomme-
ne Teil selbst schon schopferisch ist, nein, wenn es sich nur um einzelne Tone, kurze Ton-
folgen oder ubliche Gestaltungselemente (z.B. Teile einer Tonleiter) handelt

Die Bearbeitung (§ 23 UrhG)

Wird das Werk nur kopiert oder unwesentlich verandert (z.B. verkleinert), so handelt es
sich um eine Vervielfaltigung (§ 16). Probleme des Schutzbereichs stellen sich nicht.
Wird das Werk aber verandert, so besteht das allgemeine immaterialguterrechtliche Prob-
lem: Handelt es sich noch um eine Verwertung des geschutzten Werks oder um eine freie
Gestaltung, die nicht mehr vom Urheberrecht erfasst wird.
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Systematisch 10st das deutsche Urheberrecht diese Frage, indem es zwischen der (unfrei-
en) Bearbeitung (§ 23) und der freien, also nicht mehr dem Urheberrecht unterliegenden
Benutzung abgrenzt (§ 24).

zunehmende Individualitat und Eigenstandigkeit

 T——

BloRe

Vervielfaltigung Bearbeitung freie Benutzung
(8 16) (§ 23) (§ 24)
— _

~

Vervielfaltigung im weiteren Sinne

Bearbeitungsrecht = Recht, das Werk in bearbeiteter oder umgestalteter Form zu verwer-
ten oder zu veroffentlichen

Bearbeitung = eigenschopferische Umgestaltung: lasst eigenes Bearbeiterurheberrecht
entstehen (§ 3), Verwertung des bearbeiteten Werks bedarf aber der Zustimmung des Ur-
hebers. Es gilt die allgemeine Voraussetzung der personlichen geistigen Schopfung (§§ 3,
1, 2 1D.

Sonstige Umgestaltung: Auslegung str., nach h.M. schopferische Umgestaltung, die nicht
dem Werk dient und es nicht an eine neue Nutzung anpassen soll, nach a.A. jede Sub-
stanzveranderung, die nicht die Voraussetzungen des § 2 Il UrhG erfullt.

Das Bearbeiterurheberrecht (§ 3 UrhG) entsteht unabhangig davon, ob der Urheber des
Originals seine nach § 23 erforderliche Zustimmung erteilt hat. Wenn nicht, so ist der Be-
arbeiter zwar urheberrechtlich geschutzt, er darf seine Bearbeitung aber nicht verwerten.
Verwertung = Nutzung gem. 8§ 15-22; Veroffentlichung greift dariber hinaus nur ein,
wenn das Werk noch nicht (gem. § 12) veroffentlicht wurde (str.)

Ausnahmsweise bedarf in den in § 23, 2 genannten Fallen (Verfilmung, Ausfiihrung von
Planen von Werken der bildenden Kunste, Nachbau eines Werks der Baukunst, Bearbei-
tung oder Umgestaltung eines Datenbankwerks) bereits die Herstellung der Bearbeitung
oder Umgestaltung der Zustimmung, ebenso § 69c Nr. 2 fur Computerprogramme

Die Bearbeitung grenzt an die reine Vervielfaltigung, bei der es an einer personlichen geis-
tigen Schopfung des Kopierers fehlt, und die freie Benutzung (§ 24), bei der die Individua-
litat des benutzten Werkes zurucktritt. Allerdings sieht der BGH die Bearbeitung als Unter-
fall der Vervielfaltigung an (BGH GRUR 2014, 65 — Beuys-Aktion).

Die Abgrenzung zur freien Benutzung (§ 24)

Wird ein fremdes Werk nur als Anregung benutzt und verblasst dessen Individualitat ge-
genuber dem neuen Werk (freie Benutzung), so darf es ohne Zustimmung des Urhebers
des Originals benutzt werden.
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e Sinn: Nicht geschiitzte Elemente sind Gemeingut (etwa im Ubungsfall die wissenschaftli-
che Theorie) und mussen daher frei benutzbar bleiben.
e Eine freie Benutzung liegt in zwei Fallen vor:

- auBerer Abstand: die eigenpersonlichen Ziige des alteren Werks verblassen im neuen
Werk, so dass das altere Werk nur noch als Anregung zu einer neuen Werkschopfung
erscheint, Beispiel: eigenes Gemalde im Stil von Kandinski

- innerer Abstand: das neue Werk distanziert sich vom alten Werk, beispielsweise im
Fall der Parodie oder der Nutzung aufSerer Elemente einer literarischen Figur (guter
Uberblick bei BGH GRUR 2014, 258 — Pippi-Langstrumpf-Kostiim |

e Die Rechtsfigur der freien Benutzung ist aber moglicherweise nicht mit dem Unionsrecht
vereinbar (so soeben Generalanwalt Szpunar, Schlussantrage im Fall Metall auf Metall, Rs.

C-476/17, Pelham/Hiitter), weil sie zwei verschiedene Aspekte verquickt:

- Beim auBeren Abstand geht es um die Bestimmung des Schutzbereichs, ahnlich wie
bei der Angrenzung des Aquivalenzbereichs im Patentrecht oder des Ahnlichkeitsbe-
reichs im Markenrecht. Dafur braucht man eigentlich keine eigene Vorschrift, es han-
delt sich um eine Selbstverstandlichkeit.

- Beim inneren Abstand geht es, bei Licht betrachtet, um eine Schranke des Urheber-
rechts, besonders bei der Parodie (fir die es in auslandischen Rechtsordnungen eine
Schranke gibt). Die zulassigen Schranken gibt aber im Unionsrecht Art. 5 der Info-
SocRL abschlieBend vor, fur weitere Schranken ist kein Raum.

- Die folgenden Uberlegungen betreffen den duReren Abstand, also die auch nach Uni-
onsrecht vorzunehmende Schutzbereichsbestimmung, sie gelten daher auf jeden Fall.

e Die Abgrenzung fallt nicht immer leicht. Leitlinie ist, dass nur das Werk selbst als personli-
che geistige Schopfung geschutzt ist.

e Grundsatz der Relativitat des Schutzbereichs: Wechselwirkung zwischen Grad der Indivi-
dualitat und Schutzumfang (allgemein-immaterialguterrechtlicher Grundsatz der Relativitat
des Schutzbereichs): Bei geringer Individualitat schlieBen schon geringe Abweichungen
die Urheberrechtsverletzung aus.

e Das Urheberrecht schutzt nur die Ausdrucksform, nicht die Idee. Ideen, Theorien und
Informationen begriinden daher auch dann nicht den Schutz, wenn sie bahnbrechend sind.
Ihre Ubernahme ist eine freie Benutzung. Fallgruppen:

- Wissenschaftliche Informationen und Theorien sind frei, geschitzt ist nur ihr Aus-
druck, Beispiel, BGH GRUR 1981, 352 — Staatsexamensarbeit

- Technische Gestaltungsprinzipien sind frei, der konkrete Plan ist aber geschutzt, Bei-
spiel, BGHZ 73, 288 — Flughafenplane

- Nachrichten, Informationen und Theorien sind frei und dirfen daher zu einem Ro-
man verarbeitet werden, Beispiel: LG Munchen | ZUM 2008, 709 — Tannéd

- Literarische Genres (z.B. der Detektivroman) sind frei, aber die Gestaltung konkreter
literarischer Figuren und der Fabel eines Romans sind geschutzt. Beispiel: BGH
GRUR 1999, 984 — Laras Tochter, Gegenbeispiel: BGH GRUR 2014, 258 — Pippi Langs-
trumpf-Kostium I, s. auch BGH GRUR 2016, 725 — Pippi-Langstrumpf-Kostim Il zur
Frage, ob erganzend § 4 Nr. 3 UWG eingreifen kann

- Zusammenfassungen (Abstracts) von Texten sind erlaubt, wenn nicht zugleich be-
sonders pragnante Formulierungen des Volltextes ubernommen werden, Beispiel: BGH
GRUR 2011, 134 — Perlentaucher
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- Die Spielidee und -regel ist frei, geschutzt ist aber die grafische Gestaltung des Spiel-
plans, bei Lernspielen Schutz des Zusammenwirkens von Grafik und Lerninhalt (BGH
GRUR 2011, 803 — Lernspiele).

e Geschutzt sind nur die Elemente des Werks, die personliche geistige Schopfungen darstel-
len. Beispiel, BGH GRUR 1991, 531 — Brown Girl I: Das Lied ,,Brown Girl in the Ring” be-
ruht auf einem Volkslied. Die durch das Volkslied vorgegebenen Teile konnen frei Uber-
nommen werden.

e Ausschluss fiir die Ubernahme von Melodien (§ 24 Il, ,starrer Melodienschutz”), daher
sind etwa Cover- oder Remix-Versionen regelmafSig Bearbeitungen.

e Rechtspolitische Diskussion daruber, ob kreative Veranderungen durch Nutzer ,user-
generated content” im Licht der Kunstfreiheit (Art. 5 [1l GG) in starkerem MaRe freigestellt
werden sollte, z.B. durch eine (ggf. vergutungspflichtige) Schranke. Beispiel (allerdings
zum verwandten Schutzrecht des Tontragerherstellers): der Fall ,,Metall auf Metall”
(BVerfG GRUR 2016, 690, Ohly, GRUR 2017, 964)

Die Parodie

e Viele auslandische Rechtsordnungen und Art. 5 I1l lit. f InfoSocRL (dazu s. EUGH C-
201/13, GRUR 2014, 972 — Deckmyn) sehen eine besondere Schranke fur Parodien vor.
Das ist sinnvoll, denn der Parodist nutzt das Werk in deutlich erkennbarer Form, kann sich
daftir aber auf die Meinungs- und Kunstfreiheit berufen

e Losung im deutschen Recht uber die freie Benutzung: wenn die Parodie einen hinrei-
chenden inneren Abstand wahrt, fallt sie unter § 24 (BGH GRUR 2003, 956 — Gies-Adler).

e Aber § 24 ist insofern richtlinienkonform auszulegen (BGH GRUR 2016, 1157 — auf fett
getrimmt). Voraussetzungen: (1) Erinnerung an ein bestehendes Werk, (2) aber wahr-
nehmbare Unterschiede, (3) Ausdruck von Humor oder eine Verspottung darzustellen, (4)
Interessenabwagung zwischen Urheberrechtsschutz und Meinungsfreiheit.

c) Personlichkeits- und Verwertungsrechte

Allgemeines

e Das UrhG definiert nicht Verletzungshandlungen, sondern Rechte des Urhebers. Wer in
das Recht unbefugt eingreift, verletzt das Urheberrecht.

e Wird das Werk in veranderter Form genutzt, so liegt ein Eingriff in das Bearbeitungsrecht
(8 23) nur vor, wenn das Werk veroffentlicht oder verwertet wird, wenn also die in 88 15-
22 umschriebenen Handlungen vorliegen. Daneben kann die Verwertung einer Bearbei-
tung auch das Urheberpersonlichkeitsrecht verletzen.

e Das deutsche Urheberrecht beruht auf einem monistischen Ansatz: Personlichkeits- und
Vermogensrechte des Urhebers bilden ein einheitliches Recht (§ 11 UrhG). Bild Eugen
Ulmers: Das Urheberrecht ist wie ein Baum, dessen Wurzeln ihre Nahrung aus person-
lichkeits- und vermogensrechtlichem Boden ziehen, der einen einheitlichen Stamm auf-
weist und dessen Aste sich teils eher aus der einen, teils eher aus der anderen Wurzel
speisen. Anders der dualistische Ansatz, der z.B. in Frankreich gilt.

e Dem Urheber stehen Personlichkeitsrechte, Verwertungsrechte und Vergutungsanspruche
zu.
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Einheitliches Urheberrecht (8 11 UrhG)

Personlichkeitsrechte Vermogensrechte

Verwertungsrechte Vergutungsanspruche

Das Urheberpersonlichkeitsrecht

Das Urheberrecht (UPR) schitzt den Urheber nicht nur in seinen vermogensrechtlichen
Interessen, sondern auch in seiner personlichen Beziehung zum Werk.

Das UPR ist eine spezielle Ausformung des Personlichkeitsrechts (,,besonderes Person-
lichkeitsrecht™).

Wegen des UPR ist das Urheberrecht unter Lebenden unubertragbar (§ 29 | UrhG)

Es ist umstritten, in welchem MaRe der Urheber in Eingriffe einwilligen kann. Friher
h.M.: Der Kern des UPR ist der Dispisition entzogen, heute h.M.: in genau definierte
und dem Urheber bekannte Eingriffe kann er einwilligen. Beispiel: OLG Munchen
GRUR 1986, 460 — Die unendliche Geschichte.

Als Spezialregelung geht das UPR dem allgemeinen Personlichkeitsrecht vor, allerdings
kann dem aPR eine Auffangfunktion zukommen, Beispiele: Zuschreibung fremder Wer-
ke, Schutz personlicher (urheberrechtlich nicht geschutzter) Briefe.

Zugleich ist das UPR Teil des einheitlichen Urheberrechts.

Das UPR betrifft nur die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk (vgl. BGHZ 107,
384 — Emil Nolde: Schutz gegen Zuschreibung fremder Bilder Uber aPR)

Da das UPR Teil des einheitlichen Urheberrechts ist, betragt seine Schutzdauer 70 Jah-
re post mortem auctoris (kein ,,ewiges UPR" im deutschen Recht), die Schutzdauer des
porstmortalen Peronlichkeitsschutzes lasst sich nicht eindeutig bestimmen (vgl. auch
hierzu BGHZ 107, 384 — Emil Nolde).

e  Wichtigste Auspragungen (Details in der Vorlesung zum Urheberrecht)

Veroffentlichungsrecht (§ 12 UrhG): Der Urheber kann darlber entscheiden, wann
das Werk veroffentlicht wird. Das gilt selbst dann, wenn er einen Verwertungsvertrag
geschlossen hat. Nach einmaliger Auslibung erlischt das Veroffentlichungsrecht

Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG): Der Urheber hat ein Recht
darauf, als Urheber anerkannt zu werden und kann verlangen, dass sein Werk (in den
Grenzen des Ublichen) mit einer Urheberbezeichnung versehen wird (oder das es ge-
rade anonym oder pseudonym erscheint)

Recht auf Werkintegritat (§ 14 UrhG): Der Urheber kann Entstellungen und anderen
Beeintrachtigungen des Werks entgegentreten. Nach h.M. dreistufige Prufung: (1) Ent-
stellung oder sonstige Beeintrachtigung = jede Werkveranderung, (2) Eignung zur Inte-
ressengefahrdung, fehlt, wenn der Urheber dem konkreten Projekt zugestimmt hat, (3)
umfassende Interessenabwagung. M.E. ist Stufe 2 entbehrlich, da die Zustimmung des
Urhebers bei jedem Recht zu untersuchen ist und da unter § 14 UrhG der Wirksamkeit
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der Zustimmung gerade Grenzen gesetzt sind. Beispiel: LG Berlin, NZBau 2007, 324 —
Hauptbahnhof Berlin

Verwertungsrechte 1: Grundlagen

e Dem Urheber ist die Verwertung seines Werkes umfassend zugewiesen (§ 15).

e § 15 differenziert zwischen der korperlichen Verwertung (§8 15 I, 16-18, insbesondere
Vervielfaltigung, Verbreitung, Ausstellung) und der unkorperlichen Verwertung (88 15 11,

19-22, insbesondere Auffihrung, Vorfihrung, Sendung). AuBerdem behalt § 23 dem Ur-
heber das Bearbeitungsrecht vor (s.o0.).

e Die wesentlichen Verwertungsrechte (8§ 16, 17, 19a, 20) sind in Art. 2-4 der Richtlinie
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft (2001) vorgesehen.

- Die Richtlinie regelt drei Rechte: Vervielfaltigung (Art. 2), offentliche Wiedergabe (Art-
3, allerdings beschrankt auf die Wiedergabe gegeniber Abwesenden), Verbreitung
(Art. 4)

- Gebot der richtlinienkonformen Auslegung. Die Art. 2-4 der Richtlinie sind weit gefasst
und bieten daher wenig Anhaltspunkte, zu beachten ist aber die (z.Zt. rapide anwach-
sende) Rechtsprechung des EUGH.

- Die RL erstreckt die Verwertungsrechte teilweise auf verwandte Schutzrechte, die al-
lerdings teilweise auch in anderen Richtlinien geregelt sind. Mit kleineren Ausnahmen
gelten samtliche Grundsatze auch fur die Rechte der Tontragerhersteller, Filmersteller
und Sendeunternehmen.

- Merke: Auch wenn in der Vorlesung das Urheberrecht im Vordergrund steht, haben die
meisten Inhaber verwandter Schutzrechte ahnliche Verwertungsrechte.

e Fur Computerprogramme ist § 69c lex specialis (Grundlage hier: EG-SoftwareRL), doch
gelten fur die Auslegung der dort verwendeten Begriffe die zu §§ 15 ff. entwickelten
Grundsatze.

e Offenheit des verwertungsrechtlichen Systems: Nach der Generalklausel des § 15 (, das
Recht umfasst insbesondere") sind auch unbenannte Verwertungsformen dem Urheber
zugewiesen. Dagegen gewahrten altere (und einige auslandische) Gesetze nur einzelne
Verwertungsbefugnisse — problematisch bei neuen Verwertungsarten. Sind Verwertungs-
arten bei den benannten Verwertungsarten nicht explizit enthalten, lassen sie sich entwe-
der einer der anderen Verwertungsarten zuordnen z.B. die Verfilmung (sie ist Vervielfalti-
gung oder Bearbeitung) oder sie fallen als unbenannter Fall unter die Generalklausel, Bei-
spiel zum fruheren Recht: Online-Nutzungen die weder als Vervielfaltigung oder Verbrei-
tung noch als Sendung angesehen werden konnen (inzwischen § 19a).

e Unterschied zum gewerblichen Rechtsschutz: Die §§ 15 ff. umfassen nicht nur die Verwer-
tung im geschaftlichen Verkehr. Allerdings setzen die meisten Verwertungsbefugnisse
(anders aber das Vervielfaltigungsrecht, § 16) eine offentliche Verwertung voraus.
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Verwertungsrechte
Verwertung in kor- Offentliche Bearbeitung / Umge-
perlicher Form Wiedergabe staltung (8 23)

Verviel- Verbrei- Vortrag, O. Zugang-

faltigung tung Auffiihrung, lichmachung (vor
(8 16) (817) Vorfuhrung allem im Internet)
(819) (8 19a)
Ausstel-
lung Sendun '
g Zweitverwer-
(8 18) (8 20) tungen
(88 20b ff.)

Verwertungsrechte 1: Die Verwertung in korperlicher Form (Details in der Vorlesung
,Urheberrecht”)

e 88151, 16-18 regeln die Verwertung in korperlicher Form, also die Verwertung, bei der
das Werk in einer Sache (z.B. Buch, Datentrager) verkorpert wird oder ist.
e Vervielfaltigungsrecht (§§ 16, 69c Nr. 1 UrhG)

= ausschlieBliche Befugnis, Vervielfaltigungsstiicke herzustellen.

Keine Beschrankung auf kommerzielle Vervielfaltigung, auch die Privatkopie ist er-
fasst (aber evtl. durch die Schranke des § 53 gedeckt).

Vervielfaltigungsstuck ist jede korperliche Festlegung des Werks, z.B. Buch, Foto-
kopie, Fotografie, Notenblatt, Musik- und Videocassette, daneben auch jede digitale
Kopie, z.B. auf CD, DVD, USB-Stick oder auf der Festplatte eines Computers

Auch die vorubergehende Vervielfdltigung ist erfasst, z.B. die Speicherung im Ar-
beitsspeicher beim Browsen im Internet, dazu gibt es aber mit § 44a eine spezielle
Schranke

e Verbreitungsrecht (§§ 17, 69c Nr. 2 UrhG)

= Recht, das Original oder Vervielfaltigungsstiicke o6ffentlich anzubieten oder in
Verkehr zu bringen.

Sinn des Verbreitungsrechts neben dem Vervielfaltigungsrecht: Erfassung der Ver-
breitung bei Vervielfaltigung im Ausland, Steuerung der Verwendung von (rechtma-
Big hergestellten) Vervielfaltigungsstucken.

Vorsicht: § 17 ist ein Fall der Verwertung in korperlicher Form, setzt also das Anbie-
ten oder Inverkehrbringen korperlicher Werkexemplare (z.B. Buch, DVD) voraus. Ein
Upload im Internet oder eine Sendung wiirde man zwar landlaufig als ,,Verbreitung”
bezeichnen, sie unterfallen aber nicht dem Verbreitungsbegriff des § 17 (anders viel-
leicht bei Computerprogrammen im Fall der digitalen Erschopfung, naher dazu unten,
VI, bei den Schranken)

Inverkehrbringen = Ubereignung an Dritte (EUGH GRUR 2008, 604 — Peek & Clop-
penburg/Cassina)
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Angebot = jede Werbung zum Erwerb, auch Werbung im Inland zum Erwerb bei aus-
landischem Handler + Lieferung durch Spediteur (EUGH Rs. C-5/11, GRUR 2012, 817
— Donner)

Beides muss offentlich geschehen, Privatverkauf ohne offentliche Werbung nicht er-
fasst.

Das Verbreitungsrecht unterliegt als einziges Verwertungsrecht der Erschopfung (da-
zu naher unten bei den Schranken der Rechte), das gilt auch bei Online-Ubermittlung
eines Datensatzes (s. EUGH a.a.0. - Oracle).

e Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG): erfasst nur bisher unveroffentlichte Werke und ist daher
nur von geringer Bedeutung.

Verwertungsrechte 2: Die offentliche Wiedergabe (Details in der Vorlesung ,,Urheber-
recht”)

e 88151, 19-22 regeln die Verwertung in unkorperlicher Form (also ohne Herstellung oder
Verbreitung eines Werkstlicks), das Gesetz bezeichnet sie als ,6ffentliche Wiedergabe”

e Was heiRt , 6ffentlich”? Legaldefinition in § 15 Ill, die aber inzwischen im Anwendungsbe-
reich der InfoSocRL durch die Rechtsprechung des EUGH Uberlagert wird.

Gem. § 15 Il ist Offentlichkeit eine Mehrzahl von Personen, es sei denn, der Kreis sei
bestimmt abgrenzt und die Teilnehmer miteinander oder dem Veranstalter personlich
verbunden.

Beispiele zur Abgrenzung: eine ,,Beachparty im Bullenstall” fiir Freunde und Be-
kannte, fur die allgemein mit Handzetteln geworben und fur die ein Eintrittsgeld ver-
langt wird, ist offentlich (LG Oldenburg, GRUR-RR 2006, 177), eine tirkische Hochzeit
ist nicht offentlich, auch wenn 600 Gaste eingeladen sind (AG Bochum GRUR-RR 2009,
166)

Etwas anders der EUGH, der nicht auf die personliche Verbundenheit fragt, sondern
Offentlichkeit annimmt, wenn sich die Wiedergabe an eine ,recht groBe” Zahl von Per-
sonen richtet, deren Kreis nicht abgegrenzt ist. § 15 |1l ist insoweit richtlinienkonform
auszulegen. Grenzfall: Weiterleitung eines Fernsehsignals an eine Wohnanlage mit 343
Einheiten halt der BGH fur nicht offentlich, weil der Personenkreis abgegrenzt ist (BGH
GRUR 2016, 71 — Ramses).

e Die InfoSocRL regelt das Recht der offentlichen Wiedergabe in Art. 3, dessen Auslegung
durch den EUGH das deutsche Recht zunehmend uberlagert (naher hierzu die Urheber-
rechts-Vorlesung).

Art. 3 InfoSocRL unterscheidet nicht zwischen den einzelnen Formen der offentlichen
Wiedergabe, deshalb differenziert der EUGH nicht zwischen den Fallen der §§ 19a ff.
Die RL erfasst nur die offentliche Wiedergabe gegenuber Abwesenden, die Wieder-
gabe gegenuber einem anwesenden Publikum (Konzert, Theater Kino) kann das deut-
sche Recht selbstandig regeln (s. § 19). Allerdings gibt es keinen Grund dafur, unter §
19 andere Kriterien anzuwenden als unter §§ 19a ff.
Zwei Prufungsschritte nach EUGH (z.B. Ubersichtlich dargestellt in EUGH, C-466/12,
GRUR 2014, 3601, 56 — Svensson):
(1) Wiedergabe = Werk wird einer Offentlichkeit in der Weise zugéanglich gemacht
wird, dass deren Mitglieder dazu Zugang haben,
(2) offentlich
(@) unbestimmte und ziemlich groBe Zahl von Adressaten
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(b) Erreichen eines neuen Publikums (das der Rechtsinhaber nicht hatte erfassen
wollen) oder neues technisches Verfahren
e Vortrags-, Auffiihrungs- und Vorfiihrungsrecht (§ 19 UrhG): , klassische” Formen der
offentlichen Wiedergabe, Vortrag von Sprachwerken, Auffihrung von Musikwerken, Vor-
fiihrung von Filmwerken, jeweils an einen prasenten Kreis von Mitgliedern der Offentlich-
keit.
e Das Recht der offentlichen Zuganglichmachung (§§ 19a, 69c Nr. 4)

- = Recht, das Werk durch elektronische Mittel so zuganglich zu machen, dass es zu be-
liebiger Zeit abrufbar ist.

- erfasst Online-Nutzungen geschutzter Werke.

- 8 19aist neben 8§ 16 mittlerweile das vielleicht wichtigste Verwertungsrecht, es erfasst
jeden Upload einer Datei im Internet, wenn die Datei zum Abruf allgemein zuganglich
ist.

- Beispiel (EUGH, Rs. C-161/17, GRUR 2018, 911 — Nordrhein-Westfalen/Renckhoff
[Cdrdobal, dazu Ohly, GRUR 2018, 966): Schulerin kopiert geschuitztes Foto aus dem
Internet, bindet es in Powerpoint-Prasentation ein und ladt die Prasentation auf der
Schulwebsite ohne Passwortschutz hoch. (1) Wiedergabe (+), weil das Foto der All-
gemeinheit zuganglich gemacht wird, (2) Offentlichkeit (+), weil (a) jeder zugreifen
kann und (b) der Fotograf die Bereitstellung auf dieser Website nicht genehmigen
wollte, so dass ein ,,neues Publikum” erreicht wird. Weitere Beispiele: Upload einer
Musikdatei im Rahmen des Filesharing, Bereitstellung eines Films zum Streaming

e Sonderfall Linking und Framing

- Fallt nach BGH nicht unter 8§ 19a, weil der Linksetzer selbst die Datei weder bereit-
stellt noch kontrolliert

- Aber es kann ein unbenannter Fall des § 15 Il vorliegen, dazu gibt es mittlerweile drei
Leitentscheidungen des EUGH

- Das bloBe Setzen eines Links auf eine legal bereitgestellte Datei greift noch nicht in
das Urheberrecht ein, sofern mit dem Link nicht eine technische SchutzmaRnahme
umgangen wird (EUGH, C-466/12, GRUR 2014, 3601, 56 — Svensson: zwar Wiederga-
be, aber keine neue Offentlichkeit).

- Das soll nach einem sehr knappen und zweifelhaften Beschluss des EUGH auch fur
das Framing bzw. Embedding gelten, obwohl sich dort der Nutzer moglicherweise ei-
ne Lizenz erspart (EUGH, C-348/13, GRUR-Prax 2014, 506 — BestWater, ausfihrli-
cher die Vorlage des BGH: BGH GRUR 2013, 818 — Die Realitat, dort auch guter
Uberblick zur Rspr. des EUGH)

- Problem: Wie beim Linking auf eine ohne Zustimmung des Urhebers ins Internet ge-
setzte Datei? Dazu der EUGH in mehr oder weniger freier Rechtsschopfung (C-
160/15, GRUR 2016, 1152 — GS Media m. Anm. Ohly): Wenn der Link ohne Gewinner-
zielungsabsicht gesetzt wird, dann haftet der Linksetzer nur, wenn er die Rechtswid-
rigkeit kannte oder kennen musste. Bei Gewinnerzielungsabsicht wird die Kenntnis
vermutet, die Vermutung kann aber widerlegt werden, wenn der Linksetzende die er-
forderlichen Schritte zur Uberpriifung ergriffen hat

- Zumindest bei Kenntnis der Rechtswidrigkeit haften nach diesen Grundsatzen auch
die Betreiber der Plattform The Pirate Bay (EUGH GRUR 2017, 790 — Stichting
Brein/Ziggo) und der Anbieter eines Multimediagerats mit aufgespielten Links zu ille-
galen Websites (EUGH GRUR 2017, 610 — Stichting Brein/Wullems)
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- Die Rechtsprechung ist kompliziert und nicht widerspruchsfrei, weil sie zwei Aspekte
vermengt: (1) Was ist eine offentliche Wiedergabe? (2) Wie haften Internet-
Intermediare wie Linksetzer, Plattformen (YouTube) oder Sharehoster, dazu soeben
die Vorlage des BGH an den EUGH in GRUR 2018, 1132 - YouTube und die Uberle-
gungen von Kommission, Rat und Parlament zu Art. 13 der geplanten Richtlinie uber
das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt.

Senderecht (§ 20 UrhG)

- =Recht, das Werk durch technische Mittel wie Funk, Satellit, Kabel 0.4. der Offent-
lichkeit zuganglich zu machen.

- Urheberrechtlich erlaubnispflichtig ist die Sendung, nicht der Empfang.

- Eine vorherige Fixierung der Sendung ist nicht erforderlich, geschieht sie (wie bei Li-
ve-Sendungen ublich), so ist diese Fixierung dem Sendeberechtigten gem. § 55 er-
laubt.

- Die Weiterleitung von Sendungen ist ebenfalls zustimmungspflichtig,
Zweitverwertungsrechte (§8 20b, 21, 22): Kabelweitersendung, Wiedergabe durch Bild-
und Tontrager, Wiedergabe von Funksendungen bzw. von Internet-Materialien durch
technische Einrichtungen

Aufbauschema fur Anspruche wegen Urheberrechtsverletzung

Anspruchsgrundlage fir Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch: § 97 1 /11 i.V.m. der
Vorschrift, die das verletzte Verwertungsrecht bzw. die verletzte urheberpersonlichkeits-
rechtliche Befugnis enthalt, z.B. §§ 97 |, 16 | fiir Unterlassungsanspruch bei Vervielfaltigung

l. Voraussetzungen

1. Bestehen eines geschiitzten Werks (§ 2)
a) Vorliegen einer personlichen geistigen Schopfung (§ 2 1)
b) Werkkategorie (8 2 I) — keine echte Voraussetzung, auch ein Werk, das

nicht vom Katalog erfasst wird, kann geschutzt sein.

c) kein Ablauf der Schutzfrist (§ 64)

2. Rechtswidrige Verletzung
a) Eingriff in urheberpersonlichkeitsrechtliche Befugnis bzw. Verwertungs-

recht (samtliche betroffenen Rechte prufen!), bei Veranderung des Werks
zunachst Abgrenzung zwischen Bearbeitung und freier Benutzung

b) Ohne Zustimmung des Urhebers (str., ob Rechtfertigungsgrund oder nega-
tives Tatbestandsmerkmal)
c) Kein Eingreifen einer Schrankenbestimmung
3. Fehlen von Einreden (z.B. § 102)
4, Aktivlegitimation des Anspruchstellers
a) Urheber bzw. Miturheber (8§ 7, 8)
b) Inhaber eines ausschlieBlichen Nutzungsrechts bzw. gewillkurte Prozess-
standschaft beim Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts
5. Passivlegitimation des Anspruchsgegners
a) Tater oder Teilnehmer (§ 830 BGB)
b) Zurechnung der Handlungen von Hilfspersonen (§§ 99 UrhG, 831, 31
analog BGB)
c) Storer (nur Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch)
5. Zusatzliche Voraussetzungen gem. § 97
a) Wiederholungsgefahr beim Unterlassungsanspruch (§ 97 1)
b) Verschulden beim Schadensersatzanspruch (§ 97 11)

1. Rechtsfolge
1. Beseitigung
2. Unterlassung
3. Schadensersatz, dabei dreifache Schadensberechnung
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4. Markenrecht: Kollisionsfalle und Markenverletzung
a)  Schutzbereich: Schutz im Fall einer Zeichenkollision
Uberblick

Das Markenrecht gewahrt kein absolutes AusschlieBlichkeitsrecht an einem Zeichen. Ein
fur Produktkategorie A geschutztes Zeichen kann von einem Dritten grundsatzlich frei fur
Produktkategorie B benutzt werden (Beispiel: ,,Astra” als Opel-Modell und Biermarke)
Die Marke schutzt nur gegen kollidierende Zeichen. Ob eine Kollision vorliegt, richtet sich
grundsatzlich in erster Linie nach der Ahnlichkeit der Zeichen und nach der Ahnlichkeit
der Waren / Dienstleistungen, fur die die Marke geschutzt ist.

3 Kollisionsfalle:

Doppelidentitat = Verwendung identischer Kennzeichen fur identische Produkte (§§
91 Nr. 1,14 1l Nr. 1 MarkenG)

Verwechslungsgefahr = identische oder ahnliche Kennzeichen werden fur identische
oder ahnliche Produkte verwendet werden und dadurch entsteht Verwechslungsge-
fahr (88 9 I Nr. 2, 14 1l Nr. 2, 15 1l MarkenG)

Schadigung oder Ausnutzung bekannter Marken = ein Zeichen wird verwendet, das
einem bekannten Kennzeichen zumindest ahnelt, dadurch werden Ruf oder Unter-
scheidungskraft in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintrachtigt (§§ 9 I Nr. 3, 14 1l
Nr. 3, 15 Il MarkenG).

Im Markenrecht wird der Schutzbereich im Rahmen des Verletzungsanspruchs gepruft,
daher nahere Erlauterung der drei Falle unten bei den Voraussetzungen des § 14 MarkenG
Diese Kollision kann bei der Verletzung oder bei der Eintragung entstehen. Der Konflikt
wird in beiden Fallen nach identischen Grundsatzen gelost, daher sind § 9 1 und § 14 Il
MarkenG parallel formuliert.

Geltendmachung alterer Rechte:

im Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG): innerhalb von 3 Monaten vor dem Patent-
amt aus den in § 42 Il genannten Kennzeichen gegen eingetragene Marken.

im Loschungsverfahren (§ 51 MarkenG): ohne zeitliche Begrenzung vor den Zivilge-
richten aus jedem alteren Recht gegen eingetragene Marken.

im Verletzungsverfahren: ohne zeitliche Begrenzung (Grenze: §§ 20, 21 MarkenG) vor
den Zivilgerichten gegen Zeichen jeder Art.

Prioritat als Ordnungsprinzip: Das altere Recht setzt sich gegenuber dem jlingeren durch
(Prioritat). § 6 | MarkenG: Fur den Vorrang ist der Zeitrang mageblich. Bestimmung des
Zeitrangs (8 6 || MarkenG):

einfachster Fall: Anmeldetag bei eingetragener Marke (§ 33 MarkenG)
Prioritatsdatum im Fall einer auslandischen Prioritat (§ 34 MarkenG) - bei Erstan-
meldung in einem Mitgliedstaat der PVU kann innerhalb von 6 Monaten (Achtung: im
Patentrecht 12 Monate) die auslandische Prioritat in Anspruch genommen werden
(Art. 4 C PV0)

Nicht eingetragene Marken und andere Kennzeichenrechte: Zeitpunkt des Recht-
serwerbs (z.B. Erwerb der Verkehrsgeltung im Fall des § 4 Nr. 2 MarkenG)
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b)

Verletzungshandlung 1: allgemeine Voraussetzungen

Bestehen der Marke

e Registermarke: Eintragung erfolgt, keine Loschung. Das Verletzungsgericht ist an den Be-
stand des Rechts insoweit gebunden, als es die (vom DPMA gepruften) absoluten Schutz-
hindernisse (§§ 3; 7; 8) nicht Uberprufen.

e Benutzungsmarke: Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen

Benutzungshandlung

e § 14 11l MarkenG erwahnt beispielhaft Benutzungshandlungen, die dem Markeninhaber
vorbehalten sind

insb.: Anbringen der Marke auf der Ware oder Verpackung (Nr. 1), Angebot von Waren
unter der Marke (Nr. 2), Verwendung in der Werbung (Nr. 5)

Aufzahlung nicht abschlieBend (,,insbesondere”), gerade im Internet kann es neuartige
Benutzungsarten geben, z.B. Speicherung und Verarbeitung einer Marke in einem Al-
gorithmus

§ 14 IV MarkenG bezieht bestimmte Vorbereitungshandlungen in die Markenverlet-
zung ein

e Erforderlich ist die Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation.

Beispiel: keine Benutzung einer als Keyword registrierten Marke durch Google beim
Keyword Advertising (EuGH, Rs. C-236/08 — 238/08, GRUR 2010, 445 — Google France,
Rn. 56)

Gegenbeispiel: Benutzung einer fremden Marke in einem Werbevergleich (z.B. der
Marke Coca Cola beim Slogan ,,Pepsi schmeckt besser als Coca Cola”) ist Benutzung in
der eigenen kommerziellen Kommunikation, so nach der Neufassung des MarkenG
ausdrucklich § 14 111 Nr. 7 (,,Benutzung in der vergleichenden Werbung in einer der
Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise”, lies: in einer 8 6 UWG zuwiderlau-
fenden Weise)

Fall zur Diskussion: BGH GRUR 2018, 924 — Ortlieb

e Benutzung im Inland

In § 14 MarkenG nicht ausdrucklich erwahnt, folgt aber aus Territorialitat des Marken-
rechts

Verletzungshandlung muss (zumindest teilweise) im Inland erfolgen (s. oben, | 6)
Braucht in der Falllosung nicht angesprochen zu werden, wenn der Fall keine Aus-
landsberihrung aufweist.

Zu Internet-Sachverhalten BGH GRUR 2005, 431 — Hotel Maritime und oben, |, 6. Bei
Sachverhalten mit Auslandsberuhrung sollte dieser Punkt hier problematisiert werden
Neue Sondervorschrift fur den Transit (§ 14a MarkenG): Markeninhaber kann Transit
verbieten, aber Besitzer kann Ware ,,befreien”, wenn er nachweist, dass sie im Be-
stimmungsland frei vertrieben werden darf.

Keine Zustimmung des Markeninhabers

e durch ausschlieBliche Lizenz, einfache Lizenz oder schlichte Einwilligung (naher unten,
VII)
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Handeln im geschaftlichen Verkehr

Benutzung erfolgt im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichte-
ten kommerziellen Tatigkeit und nicht im privaten Bereich.

Abgrenzung 1: Teilnahme an einer politischen oder gesellschaftlichen Diskussion, Bei-
spiel, BGH NJW 2008, 2110: Bezeichnung von Produkten der Molkerei Muller als ,,Gen-
milch”

Abgrenzung 2: private Nutzung, Problem: Abgrenzung zwischen privaten und geschaftli-
chen Verkaufen im Internet, z.B. in eBay-Fallen.

~MarkenmaRige Benutzung” / Benutzung zur Unterscheidung von Produkten

Hintergrund: anders als das Urheberrecht gibt die Marke kein vollstandiges Verwertungs-

recht an einem Wort oder Bild, sondern schitzt die Marke nur als Kennzeichen

Art. 10 Il MarkenRL (dessen Umsetzung § 14 MarkenG dient) erfasst nur die Benutzung

der Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen (Arg. e contrario aus Art.

14 VI MarkenRL)

Daher verlangt der BGH als ungeschriebene Verletzungsvoraussetzung eine ,,markenma-

Bige Benutzung” = eine Benutzung, die jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren o-

der Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmer dient, entscheidend sind die

Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise und die Kennzeichnungsgewohnheiten

der Branche

Kann fehlen bei:

- Benutzung als Verzierung, z.B. als Muster auf Kleidung (BGH GRUR 2017, 730 — Sier-
pinski-Dreieck) oder Abdruck des als Marke geschutzten Bildes von Johann Sebastian
Bach auf einer Tasse (OLG Dresden NJW 2001, 615 — Johann Sebastian Bach)

- Verwendung einer Farbe oder Form, die von den angesprochenen Verkehrskreisen
nicht als herkunftshinweisend verstanden wird (Fall zur Diskussion: BGH GRUR 2016,
197 — Bounty)

- Verwendung rein beschreibender Begriffe (Fall zur Diskussion: BGH GRUR 2017, 520 —
Micro Cotton)

- Verwendung einer Marke auf einem verkleinerten Spielzeugmodell (BGH GRUR 2010,
726 — Opel-Blitz 1)

- Regelfall = Benutzung zur Kennzeichnung eigener Waren oder Dienstleistungen

Der EuGH verwendet diesen Begriff nicht, prift aber ebenfalls, ob die Kennzeichenfunkti-

on der Marke betroffen ist. Das geschieht in zwei Schritten: (1) Benutzung zur Unterschei-

dung von Waren / Dienstleistungen (in Abgrenzung zur rein ornamentalen oder beschrei-
benden Benutzung), (2) Beeintrachtigung geschutzter Markenfunktionen

~
¢ Benutzung zur Unterscheidung von
Waren / DL?
J
‘\

e Beeintrdachtigung geschitzter
Markenfunktionen

e Besser bei § 14 Il Nr. 1-3 zu prifen!
S
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b)

- Aber nicht jeder der drei Kollisionstatbestande des § 14 Il Nr. 1-3 MarkenG schutzt
samtliche Markenfunktionen (Nr. 1 schutzt alle, Nr. 2 nur die Herkunftsfunktion, bei
Nr. 3 ist die Funktionsbeeintrachtigung schon Teil des gesetzlichen Tatbestands), da-
her Tipp: Prufung der Funktionsbeeintrachtigung (also Schritt (2) des EuGH) erst im
Rahmen der Kollisionstatbestande

- Selbst das ist aber seit EUGH GRUR 2018, 917 — Mitsubishi/Duma fraglich geworden:
Entfernung einer Marke (Debranding) und Anbringung der eigenen Marke (Re-
branding) als Markenverletzung — das ist aber sicherlich gerade keine ,markenmaRige
Benutzung” — Gilt ,,Stufe 1" noch? Ich habe erhebliche Zweifel, Losung vielleicht zu-
kunftig uber die neue Schranke des § 23 | Nr. 2 MarkenG. Naheres in der Vorlesung
,Markenrecht”

- Vorlaufig wirde ich aber fur die Falllosung den zweistufigen Test noch empfehlen, weil
er fur die oben genannten Falle praktischer ist.

Verletzungshandlung 2: Kollisionstatbestande (§ 14 Il Nr. 1-3
MarkenG)

Identitatsschutz (88 14 Il Nr. 1, 9 1 Nr. 1 MarkenG)

Doppelidentitat = identische Marke und identische Waren / Dienstleistungen

Identitat der Zeichen: Marke und Verletzungszeichen mussen genau identisch sein = Un-

terschiede durfen nur so geringfugig sein, dass sie einem Durchschnittsverbraucher ent-

gehen konnen (EuGH). Keine ldentitat bei

- Abweichungen in der Schreibweise (allerdings unterschiedliche Gro3- und Kleinschrei-
bung unschadlich: Marken werden haufiger in GroBbuchstaben eingetragen, dann aber
in GroR3- und Kleinschreibung verwendet)

- bei Kollision zweier verschiedener Zeichenformen (z.B. Wortmarke und Wort-
Bildmarke)

- bei Verwendung der farbigen BMW-Marke, wenn sie im Register in schwarz-weif$ ein-
getragen ist (BGH GRUR 2015, 1009 — BMW-Emblem)

- bei Kollision zwischen einer einfachen und einer zusammengesetzten Marke (Beispiel,
EuGH, Rs. C-120/04, GRUR 2005, 1042 — Thomson Life: Kollision zwischen Marke
»Life” und Bezeichnung ,, Thomson Life")

Identitat der Waren / Dienstleistungen: Es muss sich um gleichartige Waren / Dienstleis-

tungen handeln, dabei kommt den Gattungsbegriffen des Waren-/Dienstleitungs-

verzeichnisses besondere Bedeutung zu. Kriterien sind aulBerdem Beispiel: Wenn Marke

fur ,,Bekleidung” geschutzt wird, greift § 14 1l Nr. 1 bei Verwendung der Marke fir ein T-

Shirt, nicht aber bei Verwendung fur eine Handtasche ein.

Unterschied zu Nr. 2: Verwechslungsgefahr wird nicht vorausgesetzt (,absoluter Schutz”),
daher vereinfachte Prifung

Die Doppelidentitat allein begrundet noch nicht die Verletzung. Weil die Marke kein abso-
lutes Monopol Uber ein Wort, Bild, etc. verleiht, ist zusatzlich zu prifen, ob die Benutzung

die geschiitzten Markenfunktionen beeintrachtigt. Geschutzt sind im Rahmen des § 14 |1
Nr. 1 neben der Herkunftsfunktion auch die Qualitats-, Werbe-, Investitions- und Kommu-

nikationsfunktion (EuGH, GRUR 2009, 759 — L’Oréal/Bellure). Das ist nicht ganz einfach zu
verstehen, Naheres in der Vorlesung ,,Markenrecht”.
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e Anwendungsbereich:
- Pirateriefalle: der Zollbeamte braucht die Verwechslungsgefahr nicht zu prufen!
- Parallelimport, z.B. Verkauf echten, im Ausland angekauften Markenparfums durch
Tchibo (dazu naher in Teil VI bei der Erschopfung)
- Referierende Benutzung in der Werbung fir identische Produkte, z.B. bei verglei-
chender Werbung oder Keyword Advertising

Verwechslungsschutz (8§88 14 11 Nr. 2; 9 | Nr. 2 MarkenG)

e Die Verwechslungsgefahr ist ein Grundbegriff des Markenrechts: Werden Kennzeichen
nicht vor Verwechslung geschutzt, so verlieren sie ihre Funktion.

e Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine Wissenschaft fur sich, die Kasuistik ist
unuberschaubar (Darstellung bei Ingerl/Rohnke uber 250 Seiten!)

e abstrakte Gefahr: Es kommt nicht darauf an, ob Verwechslungen wirklich vorgekommen
sind. Allerdings hat der Nachweis von Verwechslungen indizielle Wirkung.

e Vergleich der eingetragenen Marke mit dem Verletzungszeichen in der konkreten Form, in
der es benutzt wird, aber (anders als unter § 5 UWG) keine Berucksichtigung der sonstigen
Umstande des Verkaufs (z.B. andere Verpackung, geringerer Preis des Plagiats), str., na-
her hierzu in der Vorlesung Markenrecht

e Die Verwechslungsgefahr ist eine Rechtsfrage, zur Feststellung der Tatsachen muss also
eine Wertung hinzukommen.

e Malgeblich ist die Verkehrsauffassung, also die als Abnehmer angesprochenen Ver-
kehrskreise.

- Das Gericht kann die Verwechslungsgefahr durch eigene Sachkunde oder - wenn das
nicht moglich ist — ausnahmsweise durch demoskopisches Gutachten feststellen
- MaRgeblich ist der aufmerksame Durchschnittsverbraucher.
e Die Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach drei Kriterien:

» Identitit oder Ahnlichkeit von Marke
und verwendetem Zeichen

» |dentitit oder Ahnlichkeit der
Waren/Dienstleistungen

« Kennzeichnungskraft der Marke

- Identitit oder Ahnlichkeit von Marke und verwendetem Zeichen wegen hnlicher
Klangwirkung (Beispiele: Lloyd's/Loints, Tricon/Triton, Crunchips/ran chips), ahnli-
cher Bildwirkung - Schriftbild (Beispiele: Proctavenon/Pentavenon, Amaru-
la/Marulablu, Marc/Mars) oder ahnlicher Bildwirkung bei Bildmarken, ahnlichen
Sinngehalts (Beispiel: Jagerfurst/Jagermeister). Bei zusammengesetzten Zeichen ist
ein Vergleich des Gesamteindrucks entscheidend, wobei einzelne Bestandteile pra-
gend sein oder eine selbstandig kennzeichnende Stellung innehaben konnen. Naher
hierzu in der Vorlesung , Markenrecht”
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Zeichenahnlichkeit

Ahnlicher
Sinngehalt

Ahnliche
Bildwirkung

Ahnliche
Klangwirkung

Identitit oder Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen: Kriterien sind Art der Wa-
ren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung, ihre Eigenart als miteinander konkurrie-
rende oder einander erganzende Waren, ublicherweise Herkunft aus einheitlichem
Unternehmen, Gblicherweise Angebot in gleichen Verkaufsstatten. Beispiele: keine
Warenahnlichkeit zwischen Lederwaren und Parfum oder zwischen Autos und Fahr-
radern.

Kennzeichnungskraft: Ausdruck des Grundsatzes der Relativitat des Schutzbereichs
— breiter Schutz fur starke (sehr unterscheidungskraftige oder intensiv beworbene)
Marken, schmaler Schutz fur schwache (an der Grenze der fehlenden Unterschei-
dungskraft liegende oder kaum benutzte) Marken

Fall zur Diskussion: Verletzung der Wortmarke ,,Goldbaren” oder einer Bildmarke mit
dem Haribo-Goldbaren durch den von Lindt angebotenen Schokoladenteddy? BGH
GRUR 2015, 1214 - Goldbaren)

e Wechselwirkung: Die Kriterien bilden ein bewegliches System, Starke bei einem Kriteri-
um kann Schwache bei einem anderen Kriterium ausgleichen.

Je ahnlicher die Produkte, desto eher Verwechslungsgefahr.

Je ahnlicher die Zeichen, desto eher Verwechslungsgefahr.

Je groBer die Kennzeichnungskraft einer Marke, desto eher besteht Verwechslungs-
gefahr.

Grad der
Zeichendhn-
lichkeit:
identisch, fast
identisch, nur
ahnlich?

Grad der
Zeichenahn-
lichkeit:
identisch, fast
identisch, nur
adhnlich?

Grad der
Produkt-
ahnlichkeit:
identisch, fast
identisch, nur
ahnlich?

Grad der
Produkt-
ahnlichkeit:
identisch, fast
identisch, nur
ahnlich?

Kennzeich-
nungskraft
normal,
schwach oder
stark?

Kennzeich-
nungskraft
normal,
schwach oder
stark?

Beispiel: bei starker Marke kann geringeres Ma an Ahnlichkeit geniigen.
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Bekanntheitsschutz (§§ 14 Il Nr. 3, 91 Nr. 3 MarkenG)

Grund: besondere Werbekraft der bekannten Marke, Konsequenz: Schutz auch auRerhalb
des Gleichartigkeitsbereichs.
Kritik: dieser erweiterte Schutz lasst sich nicht mehr mit der Kennzeichenfunktion der

Marke begrunden, die ubrigen Rechtfertigungen des geistigen Eigentums (naturrechtlicher

Anspruch, Anreizfunktion) Uberzeugen hier aber auch nicht

Zeichenidentitat oder -ahnlichkeit wie unter § 14 1l Nr. 2 MarkenG erforderlich
Aber keine Identitit oder Ahnlichkeit der Waren / Dienstleistungen erforderlich: Ob sie
ahnlich sind oder nicht ist fur 8 14 1l Nr. 3 MarkenG unerheblich (so jetzt deutlicher als
fruher die Neufassung des 8 14 |l Nr. 3 MarkenG)

Bekanntheit: ein bedeutender Teil der angesprochenen Verkehrskreise (das kann die All-
gemeinheit, aber auch eine bestimmte Personengruppe sein) muss die Marke kennen, Kri-
terien: Umfang und Dauer der Benutzung, Intensitat der Werbung, Bekanntheitsgrad in-
nerhalb der angesprochenen Verkehrskreise (dabei keine feste Prozentzahl, grobe Dau-
menregel, die der EUGH aber nicht mag und von der aber abgewichen werden kann: > 30
%)

vier Eingriffstatbestande

Ausnutzung der Wertschatzung Beeintrachtigung der Wertschatzung
(Rufausnutzung) (Rufschadigung)
Ausnutzung der Unterscheidungskraft Beeintrachtigung der Unterscheidungs-

(Aufmerksamkeitsausnutzung) kraft (Verwasserung)

Ausnutzung der Wertschatzung (Rufausnutzung), das mit der bekannten Marke ver-
bundene Image wird auf andere Produkte Ubertragen, Beispiel: Benutzung der Whis-
kymarke ,,Dimple” fur Herrenkosmetik

- Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausnutzung/Blickfang),

die durch Erwahnung der bekannten Marke geweckte Aufmerksamkeit wird zur Wer-
bung fur andere Produkte eingesetzt, Beispiel: Benutzung der Farbe Lila und der Mar-
ke Milka auf einem Scherzartikel

- Abweichend unterscheidet der EuGH nicht zwischen Ruf- und Aufmerksamkeitsaus-

beutung, sondern nimmt beides an, wenn sich der Verletzer ,,in den Bereich der Sog-
wirkung [der bekannten] Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und
ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafur
eigene Anstrengungen machen zu mussen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des
Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszu-
nutzen” (EuGH, GRUR 2009, 759 — L 'Oréal/Bellure). Kritik: Formel ist unbestimmt und
unterscheidet nicht hinreichend zwischen dem Unwertgehalt der verschiedenen Verlet-
zungstatbestande.

Rufschadigung (Beeintrachtigung der Wertschatzung), der Ruf der bekannten Marke
wird geschadigt, vor allem durch die Assoziation mit minderwertiger Ware oder durch
geschmacklose Assoziationen. Beispiele: Benutzung der Marke ,,MAC Dog” fir Hunde-
futter oder der Marke ,,Yves Roche” fur alkoholhaltige, fir den russischen Markt be-
stimmte Billiggetranke
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- Verwasserung (Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft), die hohe Kennzeich-
nungskraft der bekannten Marke wird dadurch beeintrachtigt, dass die Marke zu einem
Allerweltsbegriff verkommt, Beispiel: ,,Der Mercedes unter den Waschmaschinen”

e Der Eingriff muss ohne rechtfertigende Grunde und in unlauterer Weise geschehen.

e Rechtfertigende Grunde: Schranken der §§ 23, 24 MarkenG (die bei § 14 Il Nr. 3 MarkenG
in den Kollisionstatbestand einbezogen werden), grundrechtlich geschutzte Positionen
(z.B. Art. 11, 12 EUGRCh bzw. Art. 5 | oder |1l GG), Informationsinteresse der Verbraucher

e Unlauterkeit: selbstandiger Prifungsschritt > Erfordernis einer umfassenden Interessen-
abwagung (str.), in die einzustellen sind

- Grad der Beeintrachtigung der Interessen des Markeninhabers (Schadigung oder ,nur”
Ausbeutung, Rufausbeutung oder ,nur” Ausnutzung der Unterscheidungskraft)

- Gegenlaufige Interessen des Nutzers, ggf. deren verfassungsrechtlicher Schutz

- Allgemeininteressen

)]

Prifungsschema zur Markenverletzung

Anspruchsgrundlage fur Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch: § 14 V/VI i.V.m. dem
betroffenen Kollisionstatbestand, z.B. 8§ 14 V, Il Nr. 1 fur Unterlassungsanspruch bei Benutzung
eines identischen Zeichens fur identische Waren

I Voraussetzungen
1.

Bestehen des Markenrechts

a) Entstehung

b) Erloschen (nur wegen erfolgter Loschung, zum Einwand der Loschungsrei-
fe s.u. 3)

Eingriff in den Schutzbereich

a) Benutzungshandlung

- Beispiele: § 14 III, IV
- in der eigenen kommerziellen Kommunikation
- ggf. Benutzung im Inland

b) ohne Zustimmung des Markeninhabers
c) im geschaftlichen Verkehr
d) »~markenmaRige Benutzung”

- Benutzung zur Unterscheidung von Waren / DL
- Gefahr der Funktionsbeeintrachtigung (nur bei 8 14 1l Nr. 1 im Einzel-
nen zu prufen)

e) Kollisionstatbestand gem. 8 14 11 Nr. 1-3

Einreden und Einwendungen des Verletzers

a) Verjahrung (§ 20), Verwirkung (8§ 21), Bestandskraft (§ 22), Rechtsmiss-
brauch

b) Schranken gem. §8§ 23, 24

c) Einrede der mangelnden Benutzung (8§ 25, 26)

d) Bestehen eines eigenen prioritatsalteren Rechts

Aktivlegitimation (kann auch als Punkt 2 gepruft werden)

a) Markeninhaber

b) Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers (§ 30 Il1)

Passivlegitimation

a) Tater oder Teilnehmer (§ 830 BGB)

b) Zurechnung des Verhaltens von Hilfspersonen (§ 14 VII, §§ 831, 31
analog BGB)

c) Storerhaftung (nur bei Unterlassung und Beseitigung)

bei Unterlassungsanspruch Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr (§ 14 V),
bei Schadensersatzanspruch Verschulden (§§ 14 VI MarkenG, 276 | BGB)

1. Rechtsfolgen

Unterlassung bzw. Schadensersatz (dabei Moglichkeit der dreifachen Schadensberechnung, § 14
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4.

Designrecht: Gesamteindruck und Verletzungshandlungen

Schutzbereich

Schutz gegen jede Verwendung eines Designs, das beim informierten Benutzer keinen

anderen Gesamteindruck erweckt (§ 38 Il DesignG, Art. 10 GGVO)

Dabei zu berucksichtigen:

- Grad der Gestaltungsfreiheit: Je enger der Gestaltungsspielraum, desto mehr fallen
auch geringfugige Abweichungen ins Gewicht.

- Grad der Eigenart: Je weiter sich das Design vom vorbekannten Formenschatz abhebt,
desto weiter ist der Schutzbereich

Keine Beschrankung auf eine Warenklasse. Beispiel (BGH GRUR 1996, 57 — Spielzeugau-

tos): Design fur Autos kann durch Verkauf von Spielzeugnachbildungen verletzt werden.

Fallstudie: OLG Dusseldorf GRUR-RR 2012, 200 und EW Patents Court, [2012] EWHC 1882

(Pat), — Apple/Samsung

Verletzungshandlungen

Das eingetragene Design bzw. GGeschmM hat absolute Sperrwirkung (§ 38 DesignG,
Art. 10 GGV), Schutz also auch gegen unabhangige Parallelschopfungen

Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster schutzt nur gegen Nachah-
mung (Art. 19 1| GGV).

Nicht abschlieBende Aufzahlung der dem Inhaber vorbehaltenen Handlungen (= Verlet-
zungshandlungen, wenn sie ein anderer chne Genehmigung vornimmt) in § 38 | 2 DesignG
Erfasst ist aber auch jede Abbildung des Designs. Beispiel: Abbildung eines ICE im Katalog
eines Technologieunternehmens (BGH GRUR 2011, 1117 - ICE)

Schranken in § 40 DesignG, die weitgehend dem Patentrecht entsprechen —s. aber Nr. 3:
Zitatrecht (dazu EuGH GRUR 2017, 1120 — Nintendo/Big Ben: Abbildung der (designrecht-
lich geschutzten) Wii in der Werbung eines Zubehorherstellers ist Zitat, enger zuvor BGH
GRUR 2011, 1117 = ICE)

Reparaturklausel in Art. 110 GGVO: Konkurrent darf Ersatzteile (,,Crash-Teile” aber z.B.
auch Felgen) zu Reparaturzwecken anbieten, hat aber Sorgfaltspflichten, um sicherzustel-
len, dass dieser Zweck eingehalten wird, Beispiel: BGH GRUR 2018, 1246 — Kraftfahrzeug-
felgen 11

Anspruchsgrundlage und Rechtsdurchsetzung

Die Anspruchsgrundlage setzt sich beim deutschen eingetragenen Design ebenso wie bei
den anderen Rechten im ,, Baukastensystem™ aus den Vorschriften zusammen, aus denen
sich die Anspruche (vor allem § 42 |, Il DesignG fur Unterlassung und Schadensersatz) und
die Verletzungshandlungen (8 38 DesignG) ergeben. Unterlassungsanspruch wegen Ver-
kauf eines verletzenden Designs also aus §§ 42 I, 38 | 2 DesignG. Das Aufbauschema folgt
analog den oben dargestellten Schemata fur die anderen Rechte.
Etwas komplizierter ist es beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil die GGVO nur den
Unterlassungsanspruch regelt (Art. 89 | a GGVO), fur den Schadensersatzanspruch aber
auf nationales Recht verweist (§ 88 |1 GGVO), also:
- Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines eingetragenen GGM: Art. 89 1 a, 19 |
GGVO)
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- Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines nicht eingetragenen GGM: § 42 ||
DesignG, Art. 8811, 17 1, 11 GGVO

e Dritte konnen Nichtigkeitsklage mit der Behauptung erheben, die Schutzvoraussetzungen
seien nicht gegeben (8 33 DesignG, Art. 84 GGVO), das ist auch als Widerklage im Verlet-
zungsprozess moglich (Unterschied zum Patent- und Markenrecht!)

e Inhaber alterer Geschmacksmusterrechte konnen bei Kollision mit einem jliingeren Recht
Einwilligung in die Loschung verlangen (8 34 DesignG).

e Erinnerung: Vor allem beim Designschutz kommt es oft zu Uberschneidungen mit anderen
Rechtsgebieten, so dass in der Klausur regelmaRig neben designrechtlichen Verletzungs-
ansprichen auch in Betracht kommen konnen:

- Anspruche wegen Verletzung einer 3D-Marke (sofern sie denn trotz der Schutzhinder-
nisse in 88 3 Il, 8 || MarkenG besteht)

- Anspruche wegen Urheberrechtsverletzung, wenn es sich bei dem Design nach den
Grundsatzen des Geburtstagszug-Urteils um ein Werk der angewandten Kunst handelt

- Anspruche aus UWG, vor allem unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Nachahmung
(8§ 4 Nr. 3), die vor allem in den Fallen der vermeidbaren Herkunftstauschung (§ 4 Nr.
3a UWG) und der Rufausbeutung bzw. -schadigung (§ 4 Nr. 3b UWG) eingreift.
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6.

Geschaftsgeheimnisse:

Grundlagen

Erinnerung: Harmonisierung des Geheimnisschutzes durch EU-RL 2016/943, Umsetzung
durch GeschGehG steht unmittelbar bevor

Hybrid"” zwischen geistigem Eigentum und Lauterkeitsrecht

Anders als im Patentrecht ist dem Inhaber die geheime Information nicht absolut zugewie-
sen. Er ist nur gegen unlautere Angriffsformen geschutzt.

Ebenso wie im geistigen Eigentum kann er aber auch gegen den Vertrieb verletzender
Produkte vorgehen.

Regelung der Anspriiche ahnlich wie im geistigen Eigentum, aber starkere Bertcksichti-
gung des VerhaltnismaRigkeitsprinzips (s. 88 6, 9, 10 GehSchG)

Die , Kaskade” verbotener Handlungen (§ 4 GeschGehG)

Erlangung (§ 4 1) Unbefugter Zugang, unbef.

Sonstiges unlauteres

(<))
£
(S}
e ]
ru
Q
[7,)
Verhalten &
Nutzung oder | Nach § 41 | | o. | Verletzung einer o
Offenlegung (§ 4 1) Verpflichtung ‘-
M S
Erl., Nutzg., Offenl. | Nach § 411 | | + | Wissen [ » §
durch Dritte (§4 111 1 Wissen- o
( ) . N i
missen o
e
Wi
Verletzende Produkte | Nach § 411 | | + | issen / »
Wissen-
(§4112) .
miissen

Aufbau orientiert an zeitlicher Reihenfolge (,Wie die Bilder eines Films"): Erlangung des
Geheimnisses, Nutzung/Offenlegung, Erlangung etc. durch Dritte, Herstellung und Ver-
trieb rechtsverletzender Produkte

Unbefugte Erlangung

- z.B. durch Betriebsspionage (s. die Beispiele in § 4 | Nr. 1)

-« befugtes Erlangen, z.B. durch Arbeitnehmer oder Kooperationspartner

- weite Offnungsklausel in 8 4 | Nr. 2: jedes sonstige unlautere Verhalten

Unbefugte Nutzung oder Offenlegung

- nach unbefugter Erlangung (§ 4 Il Nr. 1)

- oder bei Versto8 gegen nutzungsbeschrankende Verpflichtung (8 4 Il Nr. 2, Beispiel:
Verbot der eigenen Nutzung in Kooperationsvertrag) oder Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit, z.B. aus Arbeitsvertrag oder Vertraulichkeitsvereinbarung (non-
disclosure agreement, NDA)
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e Wenn Dritte das Geheimnis erlangen, ist Erlangung, Nutzung, Offenbarung verboten, wenn
das Geheimnis von einer Person erlangt wird, die gegen § 4 1, Il verstoen hat und der
Empfanger das wusste oder wissen musste

e Ebenso bei Herstellung, Vermarktung, Import etc. verletzender Produkte

RechtmaBige Handlungen und Ausnahmen (§§ 3, 5 GeschGehG)

* Unabhingige Entdeckung

oT1]

Erlangung * Reverse engineering [

(§31GeschGehG) | | . arpeitnehmerrechte — :g

* Sonst. lautere ey

Handlungen E

[}

Erlangung, * Erlaubt durch Gesetz — e
Nutzung oder * oder Rechtsgeschift

Offenlegung -

(§ 3 Il GeschGG) 20

t

Erlangung, * Meinungsfreiheit .,E

Nutzung oder * Whistle blowing =

Offenlegung (§ * Arbeitnehmerrechte — 8

5 GeschGehG) B

U

e Beschrankung des Rechts am Geschaftsgeheimnis: kein Schutz bei unabhangiger Entwick-
lung oder lauterer Erlangung, Offenlegung oder Nutzung
e § 3 GeschGehG bestimmt, welche Handlungen von vornherein rechtmaRig sind (fur ein
Gesetz ungewohnlich!), vor allem
- unabhangige Entdeckung
- reverse engineering, also Ruckwartsanalyse von frei auf dem Markt erhaltlichen Pro-
dukten (Vorsicht: die Vermarktung auf dieser Basis nachgebauter Produkte kann gegen
§ 4 Nr. 3 UWG verstoR3en)
e Schranken (8 5 GeschGehG)
- Ausubung der Meinungsfreiheit (insbesondere durch Journalisten), 8 5 Br. 1
- Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines sonstigen Fehlverhaltens
(, Whistleblowing”, § 5 Nr. 2 GeschGehG)
- Im Gesetzgebungsverfahren noch umstritten, Kritiker befurchten eine Einschrankung
der journalistischen Tatigkeit und des Whistleblowing. Dagegen: weite Schranken, das
bisherige Recht (88 17, 18 UWG) ist strenger.
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VI. Schranken und Zwangslizenzen
1.  Allgemeine Uberlegungen
Bedeutung

Inhalt und Schranken der Immaterialguterrechte stehen in einer Wechselbeziehung. Erst

eine Gesamtschau ergibt, ob das Immaterialgut geschutzt ist.

Je weiter der Schutzbereich, desto wichtiger die Schranken. Beispiele:

- Patente und Marken konnen durch private Handlungen nicht verletzt werden. Das
ergibt sich im Patentrecht aus einer Schranke (§ 11 Nr. 1 PatG), im Markenrecht aus
dem Verletzungstatbestand (§ 14 II MarkenG).

- Wenn auch die vorubergehende Vervielfaltigung in das Urheberrecht eingreift (8§ 16 |
UrhG) wird eine Schranke fur bestimmte vorubergehende Vervielfaltigungen im Ar-
beitsspeicher erforderlich (§ 44a UrhG).

Allgemeiner Grundsatz des Immaterialglterrechts: Abwagung zwischen Schutz des Im-

materialguts (Auspragung der Art. 17 Il EUGRCh, 14 | GG) und dem Interesse der Allge-

meinheit an freiem Zugang zu Immaterialgitern (Auspragung der Art. 17 | 3 EUGRCh, 14

[1 GG). Oft sind die Schranken in Recht gegossene politische Kompromisse zwischen

Rechtsinhabern und Nutzern.

Die Schranken beruhen auf einer objektiven, gesetzgeberischen Interessenabwagung. Da-

von zu unterscheiden ist die subjektive Zustimmung des Urhebers, sei es durch die Ein-

raumung von Lizenzen, sei es durch schlichte Einwilligung (dazu naher unten, VII). Hier
entfallt die Urheberrechtsverletzung, weil es der Urheber so will, nicht weil das Recht ent-
sprechend objektiv beschrankt ist. Problem: Es besteht die Versuchung, fehlende Schran-
kenregelungen durch grof3zigige Annahme konkludenter Einwilligungen auszugleichen

(Grenzfall: Rechtfertigung der Google-Bildersuche durch Einwilligung in BGH GRUR 2010,

628 — Vorschaubilder ).
Str., ob Schranken Rechtfertigungsgrinde sind oder den Tatbestand begrenzen. Jedenfalls
tragt der Nutzer nach allgemeinen Grundsatzen die Darlegungs- und Beweislast.

Interne und externe Schranken:

- Interne Schranken ergeben sich aus den jeweiligen Schutzgesetzen (das ist die gro3e
Mehrheit)

- Externe Schranken ergeben sich aus benachbarten Rechtsgebieten, z.B. dem Kartell-
oder dem Verfassungsrecht. Wichtigster Fall: Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung bei Missbrauch des AusschlieBlichkeitsrechts.

Methodik

Gesetzgebungstechnik: Maglich ist eine allgemeine Beschrankung zugunsten eines ,fair
use” (so das US-Urheber- und mit kleineren Einschrankungen auch das US-Markenrecht)
oder detaillierte Einzelschranken (so das europaische und deutsche Recht).
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Vgl. dazu 8 107 des US-Urheberrechtsgesetzes (17 U.S.C.) mit Art. 5 der RL Urheberrecht in
der Informationsgesellschaft und §8§ 44a ff. UrhG:

§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work,
including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified
by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including
multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copy-
right. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the
factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature
or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a
whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is
made upon consideration of all the above factors.

- Vorteil der US-Regelungstechnik: Flexibilitat, insb. Moglichkeit flexibler Reaktionen auf
neue Entwicklungen, Vorteil der europaischen Regelungstechnik: Rechtssicherheit.

- Vermittelnder Vorschlag: ausfuhrlicher Schrankenkatalog mit generalklauselartiger
Auffangbestimmung nach Vorbild der §§ 3 ff. UWG. Aber Frage der Vereinbarkeit mit
volkerrechtlichen Vorgaben (dazu sogleich).

Die einzelnen Schrankenbestimmungen waren nach fruher h.M. als Ausnahmevorschriften

eng auszulegen. Dagegen: Sie sind nicht eng oder weit, sondern richtig auszulegen, was

auch bedeutet, dass ihr naturgemaRl enger Anwendungsbereich nicht Gberdehnt werden
darf.

Wahrend im Patent- und Markenrecht das ,,Alles oder nichts”-Prinzip gilt — Rechtsschutz

oder freie Benutzung wegen Schranke — kennt das Urheberrecht die Zwischenstufe der ge-

setzlichen Lizenz, also eines vergiutungspflichtigen Nutzungsrechts.

- Dem Nutzer kann die Handlung also nicht verboten werden, aber er muss eine ange-
messene Vergltung entrichten, Ublicherweise an Verwertungsgesellschaften. Beispiel
(von vielen): 8 52a UrhG.

- Okonomischer Hintergrund: Grundsatz der ,,property rule” (= Unterlassungsanspruch
bei Beeintrachtigung absoluter Rechte), weil sie die Grundlage dafur bieten, dass der
faire Preis fur einen Eingriff im Verhandlungswege ermittelt wird, Ausnahme der , liabi-
lity rule” (= ,Dulde und liquidiere”), wenn wegen unverhaltnismaBiger Transaktions-
kosten bei einer Verhandlungslosung ein Marktversagen droht, dazu grundlegend
Calabresi/Melamed, Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the
Cathedral, 85 Harv. L.R. 1089 (1972), im Internet abrufbar unter digitalcom-
mons.law.yale.edu.

Volker- und unionsrechtlicher Rahmen

Das TRIPS-Ubereinkommen, im Urheberrecht auch die PVU, beschranken die Freiheit der
Mitgliedstaaten zur Regelung von Schranken.

GroRte Bedeutung hat der Drei-Stufen-Test im Urheberrecht (Art. 9 1l RBU, Art. 10
WCT, Art. 13 TRIPS, Art. 5 V RL Urheberrecht in der Informationsgesellschaft).
Schrankenregelungen mussen

- (1) auf bestimmte Sonderfalle beschrankt sein, die
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- (2) weder die normale Auswertung des Werkes beeintrachtigen noch
- (3) die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers unzumutbar verletzen.

* Bestimmte Sonderfalle

¢ Normale Auswertung nicht beeintrachtigt

J/

-
e Berechtigte Interessen des Rechtsinhabers
nicht unzumutbar verletzt

J

e Ahnlich Art. 30 TRIPS fiir Patente. Beispielsfall: WTO Panel-Entscheidung in DS 114
EU/Kanada: Sind Vorschriften des kanadischen Patentrechts mit TRIPS vereinbar, die
Konkurrenten (1) die Nutzung der Erfindung zur Vorbereitung des arzneirechtlichen Zu-
lassungsverfahrens und (2) die Produktion von Medikamenten zur Vorbereitung des Ver-
triebs unmittelbar nach Ablauf des Patents erlauben?

e Etwas anders Art. 17 TRIPS fur Marken

e Regelungen des Unionsrechts:

- Art. 5 RL Urheberrecht in der Informationsgesellschaft: abschlieBende Liste weitge-
hend optionaler Schranken des Urheberrechts + Dreistufentest

- Patentrecht: bisher abgesehen von Schranken bei biotechnologischen Erfindungen kei-
ne unionsrechtlichen Vorgaben, Schrankenregelungen aber im geplanten Uberein-
kommen Uber eine Einheitliche Patentgerichtsbarkeit

- Markenrecht: Art. 14, 15 MarkenRL 2015

- Also im Urheber- und Markenrecht, moglicherweise demnachst auch im PatR weitge-
hende Harmonisierung der Schrankenregelungen — die entsprechenden Vorschriften
des deutschen Rechts sind unionsrechtskonform auszulegen.

Ubergreifende Schrankenregelungen (vgl. dazu Abschn. 1, §§ 12 ff. des ModellG fiir Geis-
tiges Eigentum)

e Die meisten Schranken werden in den einzelnen Gesetzen spezifisch fur das jeweilige
Rechtsgebiet geregelt, s. §§ 11 PatG, 44a ff. UrhG, 23 f. MarkenG

e Die gewerblichen Schutzrechte verbieten die private Nutzung nicht — das kann sich aus
einer Schranke ergeben (s. § 11 Nr. 1 PatG, ebenso § 14 ModellG).

e Samtliche Rechte mit Ausnahme der Kennzeichenrechte sind befristet. Die Befristung
kann man als zeitliche Schranke begreifen (vgl. § 18 ModellG)

e Ubergreifende Schranken im Ubrigen (vgl. auch §§ 12, 16 ModellG)

e Erschopfung

e Verbot der wettbewerbsbeschranken Ausiibung

e Uber die rechtsgebietsspezifischen Schranken wird hier nur ein knapper Uberblick gege-
ben.
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Zwangslizenzen

2.

Mit den Schranken verwandt, weil sie Nutzungshandlungen ohne Zustimmung des
Rechtsinhabers erlauben. Unterschied: Zwangslizenzen werden von einer staatlichen Stel-
le auf Antrag gewahrt.

Rechtspolitische Problematik:

Zwangslizenzen konnen den Wert der Immaterialglterrechte untergraben, vor allem
wenn sie (willkuarlich) nach politischem Gutdunken vergeben werden. Vergleichbare
Problematik wie bei Enteignungen.

Zwangslizenzen konnen aber auch zur Korrektur eines Marktversagens erforderlich
sein. Daher halten Immaterialguterrechts-Skeptiker Zwangslizenzen fur unterschatzt.

Interne und externe Zwangslizenzen

Interne: werden nach den Vorschriften und nach der Logik des jeweiligen Schutzgeset-
zes gewahrt, z.B. § 24 PatG

Externe: ergeben sich aus anderen Rechtsgebieten, vor allem dem Kartellrecht (dazu
unten)

Das Volkerrecht setzt Zwangslizenzen enge Grenzen

Patentrecht: Zwangslizenzen als Streitthema des Nord-Sud-Konflikts, strenger Kriteri-
enkatalog in Art. 31 TRIPS, Art. 31 lit. f. aber mittlerweile ausgesetzt und durch Art.
31bis erganzt.

Markenrecht: Zwangslizenzen sind verboten (Art. 21 TRIPS) weil sie zu einer Her-
kunftstauschung fihren konnten.

Urheberrecht: Die RBU erlaubt Zwangslizenzen nur im Ausnahmefall (vgl. Art. 14 RBU)

Praktische Bedeutung sehr begrenzt.

Patentrecht: § 24 PatG, Das BPatG kann Zwangslizenzen aus Grunden des offentlichen
Interesses gewahren, Sondervorschrift fur abhangige Patente (§ 24 |l PatG). Seit 1945
nur drei Falle, der letzte immerhin aktuell (BGH GRUR 2017, 1017 — Raltegravir). Im-
merhin wirken Zwangslizenzen als Damoklesschwert, um Patentinhaber zur Lizenzge-
wahr zu veranlassen.

Urheberrecht: §§8 5 11l (amtliche Werke), 42a (Tontrager) UrhG haben kaum praktische
Bedeutung.

Erschopfung

Bedeutung

Samtliche Rechte des geistigen Eigentums erfassen das Angebot und den Verkauf des ge-
schutzten Gegenstandes. Werden Verkorperungen des Immaterialguts (z.B. ein Buch, eine
Maschine, ein Markenartikel) verkauft, musste auf jeder Vertriebsstufe die Zustimmung
des Inhabers eingeholt werden. Der Rechtsinhaber konnte also mehrfach kassieren, und
der Rechtsverkehr wurde stark belastet, weil jeder Erwerber die vertraglichen Vereinba-
rungen auf den anderen Vertriebsstufen uberprufen musste.

Denkbar ware es, das Problem mit der Annahme einer konkludenten Zustimmung zu losen
(so fruher das common law), aber dann konnte der Rechtsinhaber durch ausdruckliche Er-
klarung die Zustimmung verweigern.

Daher Theorie der Erschopfung (zurickgehend auf Josef Kohler): Nach dem ersten Inver-
kehrbringen durch den Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung ist das Recht hinsicht-



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN GEISTIGES EIGENTUM (OHLY) SEITE 97

lich der konkreten Sache objektiv, also unabhangig vom Willen des Rechtsinhabers er-
schopft.

e Hintergrund: Abwagung der Interessen des Rechtsinhabers (er soll einmal eine angemes-
sene Vergutung erhalten, aber nicht mehrfach) und des Rechtsverkehrs (er soll sich auf die
Verkehrsfahigkeit von Waren verlassen konnen) und der Wettbewerbsfreiheit (keine Kon-
trolle des weiteren Vertriebswegs durch Rechtsinhaber, dadurch Wettbewerb auf nachge-
lagerten Vertriebsstufen)

e Aber die Erschopfung erfasst nur die Rechte an der konkreten Sache, die das Immaterial-
gut verkorpert, erlaubt also keine Neuverkorperung (keine Vervielfaltigung im Urheber-
recht, keine Neuherstellung im Patentrecht, keine Kennzeichnung einer anderen Ware mit
der Marke im Markenrecht). Daher unterliegt im Urheberrecht nur das Verbreitungsrecht
der Erschopfung (8 17 11 UrhG), nicht das Vervielfaltigungsrecht oder das Recht der offent-
lichen Wiedergabe.

e Mittlerweile in den meisten Gesetzen des geistigen Eigentums ausdrucklich geregelt: §§
17 UrhG, 24 MarkenG. Nur im PatG fehlt eine ausdruckliche Regelung, aber die Erschop-
fung ist durch die Rspr anerkannt. Vgl. auch § 12 des Modellgesetzes.

e Die Voraussetzungen der urheber- und markenrechtlichen Erschopfung beruhen auf EU-
Recht und sind daher unionsrechtskonform auszulegen.

Hersteller

______________________________ Erschopfung
GrofShandler

Einzelhandler

Endkunden

Internationale Reichweite

e Parallelimport = Einfuhr von Originalware aus dem gunstigeren Ausland, Beispiele:
- Medikamente aus Indien
- Kosmetika aus Sudostasien
.EU-Neuwagen” aus slidwest- oder osteuropdischen EU-Staaten
- Jeans aus den USA
e Interessenlage:
- QGut fur den Verbraucher, wenn die Produkte echt sind und gleiche Qualitat haben
- Nimmt dem Rechtsinhaber die Maoglichkeit zur Preisdifferenzierung
e Spezielles Problem in der EU: Bei rein nationaler Erschopfung wurden Preisunterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten zementiert und der freie Warenverkehr behindert
e Fruher in Deutschland Differenzierung:
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- Patentrecht: nationale Erschopfung, da der Patentinhaber in der Lage sein soll, den je
nach Land maximal angemessenen Marktpreis zu realisieren

- Markenrecht: internationale Erschopfung, denn das Markenrecht stellt nur sicher, dass
die Produkte vom richtigen Unternehmen kommen. Aber § 5 UWG, wenn Qualitatsun-
terschiede verschleiert werden

Dann umfangreiche Rspr des EuGH zur Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) und zum

Kartellrecht (Art 102 AEUV): Binnenmarkt ist wie nationaler Markt zu behandeln, Abschot-

tung nationaler Markte wurde uber den spezifischen Schutzgegenstand der Immaterialgu-

terrechte hinausgehen.

Mittlerweile in 88 17 1l UrhG, 24 | MarkenG festgeschrieben = Inverkehrbringen in jedem

EU-Land gleichwertig, dadurch nur eingeschrankte Moglichkeiten der Preisdifferenzie-

rung in der EU

AuRerdem bei harmonisierten Rechten Verbot der internationalen Erschopfung (EuGH,

Rc. C-355/96 - Silhouette), da die Erschopfung in der EU einheitlich gehandhabt werden

soll.

Anders das US-Urheberrecht (Kirtsaeng v John Wiley & Sons 33 S Ct 1351 (2013)): Rechte

an Lehrbuchern, die in Thailand mit Zustimmung des US-Verlags verkauft werden, mit

Verkauf erschopft, so dass sie ein Student billig in Thailand einkaufen und teuer in den

USA verkaufen kann. Ebenso inzwischen das US-Patentrecht (Impression Products v

Lexmark International, 581 US 1523 (2017))

Allgemeine Voraussetzungen

Inverkehrbringen einer Ware, in der das Immaterialgut verkorpert ist = Ubergang der
rechtlichen Verfligungsmacht

- Beispiel Ubergabe an einen Spediteur: Erschépfung (-), wenn er auf Weisung des

Rechtsinhabers tatig ist, Erschopfung (+), wenn er auf Weisung des Kaufers die Ware
abholt (BGH GRUR 2006, 863 — Ex works).

Durch den Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung (z.B. in einem Lizenzver-

trag)

In der EU oder den ubrigen Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR: Norwegen,

Liechtenstein, Island), s.o.

Im Markenrecht Ausnahme (§ 24 I MarkenR): keine Erschopfung, wenn der Rechtsinha-

ber berechtigte Griinde hat, sich der Erschopfung zu widersetzen, insb. bei Veranderung

der Ware nach erstem Inverkehrbringen. Anders (derzeit noch) im UrhR und PatR

- Beispiele: Umverpacken von Arzneimitteln (nach einem Kriterienkatalog des EuGH
teilweise erlaubt), Entfernen von Kontrollnummern, Umgestaltung des Produkts

- Grenzfall: Angebot des Produkts in weniger reprasentativer Verkaufsumgebung (Bei-
spiel: EuGH Rs. C-59/08 — Copad/Dior)

- Aber vorgesehen in Art. 6 der (noch nicht in Kraft getretenen) EinheitspatentVO.

- Verallgemeinerungsfahiger Gedanke? So § 12 Il ModellG GE.

Rechtsfolgen

Dem Rechtsinhaber stehen keinerlei Anspruche gegen den weiteren Vertrieb, Gebrauch,
etc. der verauBerten Sache zu. Auch vertragliche Nutzungsbeschrankungen zwischen Her-
steller und Erstkaufer werden hinfallig. Beispiel (BGH GRUR 2001, 153 — OEM-Versionen):
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vertragliche Beschrankung des Verbreitungsrechts (§§ 69c Nr. 3, 17 UrhG) zwischen

Microsoft und Zwischenhandler, dass OEM-Versionen nur mit PC vertrieben werden dur-

fen, beschrankt das Verbreitungsrecht nur auf erster Stufe.

o Die Erschopfung bezieht sich aber nur auf die Befugnisse hinsichtlich der verauRerten Sa-
che, nicht auf das Immaterialgut insgesamt.

- Im Urheberrecht unterliegen das Vervielfaltigungsrecht (§ 17 UrhG) und das Recht der
offentlichen Wiedergabe (88 19 ff. UrhG) nicht der Erschopfung.

- Im Patentrecht Problem: Abgrenzung zwischen Neuherstellung — dann keine Erschop-
fung — und Reparatur —s. BGH GRUR 2007, 769 — Pipettensystem). Bei Verfahrenspa-
tenten erschopfen sich nur die Rechte hinsichtlich rechtmaRig in Verkehr gebrachter
unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse.

e Inverkehrbringen auBBerhalb der EU fuhrt nicht zur Erschopfung, kein Grundsatz der inter-
nationalen Erschopfung (s.o0.). Bei Unklarheit uber den Ort der ersten Vermarktung tragt
derjenige die Beweislast, der sich auf die Erschopfung beruft (BGH GRUR 2000, 299 — Ka-
rate, wegen der lehrbuchartigen Ausfihrungen zu Erschopfung im Patentrecht lesens-
wert).

e Sonderproblem des Online-Vertriebs von Dateien, vor allem im Urheberrecht, denkbar
aber auch im Markenrecht
- Beispiel 1: Weiterverkauf ,, gebrauchter” Software — Microsoft gewahrt Office-Nutzern
die Nutzung auf drei Rechnern, ein Kunde hat nur einen Rechner. Kann er zwei Be-
rechtigungen weiterverkaufen?

- Beispiel 2: Weiterverkauf von Musikdateien oder E-Books (dagegen OLG Hamm GRUR
2014, 853)

e Losung 1: Erschépfung nur bei Inverkehrbringen einer Sache. Die Ubertragung von Datei-
en ist offentliche Wiedergabe bzw. Anstiftung zur Vervielfaltigung. Diese Rechte unterlie-
gen nicht der Erschopfung (so die friher h.M.). AuBerdem praktische Griinde: Der Rechts-
inhaber kann bei der Online-Ubertragung nicht kontrollieren, ob die Datei echt ist.

e Losung 2: Fur Datensatze gilt dasselbe wie fur Datentrager, wenn die Datei dem Kaufer
dauerhaft iberlassen wird. Daher bei Ubertragung des Datensatzes und Léschung der Da-
tei beim VerauBerer Erschopfung (+), nicht aber, wenn in Beispiel 1 der VerauBerer das
Programm behalt (so fur Computerprogramme EuGH Rs. C-128/11 — Oracle/UsedSoft, un-
klar, ob auf andere Dateien ubertragbar, vgl. auch zu vielen Einzelfragen, die hier nicht
vertieft werden konnen, die Folgeurteile des BGH: GRUR 2014, 264 — UsedSoft Il; GRUR
2015, 772 — UsedSoft Ill; GRUR 2015, 1108 — Green IT). Dafur: wirtschaftliche Gleichwer-
tigkeit der online- und offline-Ubertragung.

e Losung 3: Erschopfung auch bei Ubertragung einer bloRen Nutzungsberechtigung, z.B.
zweier von drei Nutzungsberechtigungen. Konstruktiv schwierig, weil Immaterialguter
nicht gutglaubig erworben werden konnen und weil im Urheberrecht die Weiterubertra-
gung der Zustimmung des Urhebers bedarf (§ 34 UrhG).

e Selbst wenn man Maoglichkeit 2 oder 3 wahlt, hat der Rechtsinhaber Moglichkeiten, die
Erschopfung auszuschliel3en:

- Uberlassung der Datei nur zur voriibergehenden Nutzung — dann fehlt es an der end-
gliltigen Uberlassung
- Technische SchutzmaBnahmen
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- Verbindung mit Benutzerprofil bei Videospielen, denn sie durfen nach BGH unuber-
tragbar ausgestaltet werden (BGH GRUR 2010, 822 — Half-Life 2), allerdings fraglich,
ob das nach dem EuGH-Urteil noch gilt

e Verwandte Frage: Ist der Ausschluss der WeiterveraulBerung bei digitalen Dateien in AGB
mit 8 307 I, Il BGB vereinbar? Denkbar: VerstoR gegen Grundgedanken des § 17 Il oder

des § 433 BGB. Dagegen aber OLG Hamm GRUR 2014, 853.

e Fazit: Die Dinge sind sehr im Fluss — im Moment ist rechtlich unklar, ob man eBooks oder
digitale Musik weiterverkaufen kann.

3. Kartellrechtliche Schranken
Grundlagen

e Immaterialguter- und Kartellrecht sind komplementar: Sie determinieren gemeinsam die
Rahmenbedingungen des Marktes. Das Kartellrecht schutzt den freien Wettbewerb, das
Immaterialglterrecht beruht auf der Pramisse, dass Beschrankungen des Imitationswett-
bewerbs den Innovationswettbewerb fordern konnen.

e Folge: Das Kartellrecht muss die Existenz von Immaterialguterrechten hinnehmen und darf
ihre Ausliibung nicht aushohlen. Andererseits ist das geistige Eigentum der kartellrechtli-
chen Kontrolle nicht entzogen:

- Lizenzvertrage unterliegen der Kontrolle der § 1 GWB, Art. 101 AEUV
- Die Ausubung von Immaterialguterrechten kann den Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung darstellen (8§ 19, 20 GWB, Art. 102 AEUV)

Der Missbrauchseinwand (§§ 19, 20 GWB, Art. 102 AEUV)

e Marktbeherrschende Stellung? h
e Nur wenn Immaterialgut nicht
substituierbar D
\
e Missbrauch?
v,

e 1. Schritt: Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung?

e Immaterialguterrechte als solche verschaffen noch kein Monopol im kartellrechtlichen Sin-
ne, weil die Erfindung / das Werk / die Marke regelmaRig durch andere substituiert werden
kann.

e Wenn aber ausnahmsweise keine Substitutionsmoglichkeit besteht, kann das Immaterial-
guterrecht eine marktbeherrschende Stellung entstehen lassen oder verfestigen. Beispiele:
- Rs. C-241 u. 242/91 P, RTE und ITP/Kommission, GRUR Int. 1995, 490 — Magill: nach

damaligem britischem und irischem Recht Urheberrecht an Fernsehprogrammlisten
- BGH GRUR 2004, 966 — Standard-Spundfass, Fass mit patentierter Technologie wird
zum Industriestandard.
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- EuG, Rs. T-201/04 — Microsoft/Kommission: marktbeherrschende Stellung auf dem
Markt fur Betriebssysteme wird durch das Urheberrecht und den Geheimnisschutz ver-
starkt

e 2. Schritt: Wann ist die Verweigerung einer Lizenz missbrauchlich?

Missbrauch (Art. 102 AEUV,

§191,11 GWB)

Magill-Kriterien Unberechtigte Lizenzverweigerung trotz
(Anwendungsfall der Diskriminierung FRAND-Zusage (EuGH
essential facilities- Huawei/ZTE), es sei denn,
Doktrin) dass
(1) Neues Produkt (1) Rechtsinhaber dem
(2) Weigerung Benutzer eine Lizenz

verschliel§t Zugang zu FRAND-Bedin-

zu Sekundarmarkt gungen anbietet und
(3) Weigerung nicht (2) dieser nicht annimmt

gerechtfertigt oder mit Gegen-

angebot reagiert

- EuGH in den urheberrechtlichen Leitentscheidungen Rs. C-241 u. 242/91 P, RTE und
ITP/Kommission, GRUR Int. 1995, 490 — Magill; EuGH, Rs. C-418/01, IMS Health,
GRUR 2004, 524: Missbrauch bei kumulativem Vorliegen von 3 Kriterien: (1) Lizenz-
sucher mochte neues Produkt anbieten, dass Patentinhaber nicht anbietet, (2) Weige-
rung darf nicht gerechtfertigt sein, (3) Weigerung muss Patentinhaber den aus-
schlieBlichen Zugang zu einem Sekundarmarkt vorbehalten.

- Modifikation dieser Kriterien durch die Microsoft-Entscheidung des EuG v. 17.9.2007,
Rs. T-201/04, Tz. 283 ff. — Microsoft/Kommission, dabei wohl Lockerung des ersten
Kriteriums, weiterfuhrend dazu Heinemann, 11C 2005, 63 ff

- BGH im Spundfass-Fall: ungerechtfertigte Diskriminierung zwischen verschiedenen
Konkurrenten

- EuGH, GRUR 2015, 764 — Huawei/ZTE, dazu lesenswert Heinemann, GRUR 2015,
855: Wenn der Patentinhaber im Rahmen von Standardisierungsverhandlungen eine
FRAND-Zusage (Zusage von Lizenzen zu fair, reasonable and non-discriminatory
terms) abgegeben hat, ist eine Unterlassungsklage nur dann nicht missbrauchlich,
wenn der Patentinhaber dem Benutzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen anbietet
und. In Einzelnen gibt der EuGH mehrere Verfahrensschritte vor die man als ,,Ping
Pong-Verfahren” bezeichnen kénnte.
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EuGH, Huawei/ZTE: das Ping-Pong-Verfahren

Patentinhaber Benutzer

(1) Hinweis auf Verletzung

(2) Erklarung der

(3) Konkretes schriftliches Lizenzbereitschaft
Lizenzangebot zu FRAND-
Bedingungen

(4) Annahme oder
Gegenangebotin
angemessener Zeit

(5) Ablehnung oder % 1

Bei N
modifiziertes Angebot (6) Bei Nutzung trotz

Ablehnung des
- Gegenangebots
Sicherheitsleistung

e Bei VerstoRR gegen Kartellrecht steht dem Verletzer ein Schadensersatzanspruch zu. Er
kann den Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz dem Patentinhaber auch einredewei-
se entgegenhalten (8 242 BGB: dolo agit, qui petit quod statim redditurus est), dabei diffe-
renziert die Rechtsprechung.

e Wenn eine FRAND-Zusage vorliegt, dann gelten die oben dargestellten Schritte. Verletzt
der Patentinhaber seine Obliegenheiten, kann der Lizenzsucher dem Patentinhaber seinen
kartellrechtlichen Gegenanspruch entgegenhalten.

e Strenger der BGH, wenn keine FRAND-Zusage vorliegt. Dann muss der Lizenzsucher (1)
dem Rechtsinhaber ein unbedingtes Lizenzangebot machen, dass dieser nicht ablehnen
kann, ohne gegen Kartellrecht zu verstoRen und (2) eine angemessene Lizenzgebuhr be-
zahlen (und notfalls hinterlegen): BGH GRUR 2009, 694 — Orange Book Standard.

4. Rechtsspezifische Schranken (Uberblick)

Grundlagen

e Injedem Teilbereich des Immaterialguterrechts gibt es spezifische Schranken, die in den
Sondervorlesungen im Einzelnen besprochen werden.

e Wie wichtig sind die Schranken? Das hangt vom Rechtsgebiet ab.

- Besondere Bedeutung im Urheberrecht, Grinde: lange Schutzdauer, Erfassen privater
Nutzungen, Unmoglichkeit individueller Vereinbarungen angesichts von Massennut-
zung, besondere Bedeutung der Kommunikationsfreiheiten

- Geringere Bedeutung im Patentrecht, Grunde: starkes Recht, kompensiert durch hohe
Kosten und kurze Schutzdauer, Moglichkeit, Nutzungsbefugnisse individuell auszu-
handeln, Beschrankung lediglich der Nutzung von Technologie, die aber gerade ge-
wollt ist.

e Schranken beruhen auf einer Abwagung zwischen Inhaber- und Nutzerinteressen. Teil-
weise sind die Interessen beider Seiten verfassungsrechtlich geschutzt. Vor allem im Ur-
heberrecht sind viele Schranken Auspragungen der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 |
GG).
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Patentrecht

Schrankenkatalog des § 11 PatG
Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken (Nr. 1)
Handlungen zu Versuchszwecken (Nr. 2): Der Versuch muss sich auf den Gegenstand
der patentierten Erfindung beziehen (Merksatz: Forschung an, nicht mit der Erfin-
dung). Beispiel: Belastungstest mit neuem, patentiertem Material, Gegenbeispiel: Ein-
satz eines patentierten Mikroskops in der mikrobiologischen Forschung. Er darf aber
durchaus zu kommerziellen Zwecken erfolgen, z.B. klinische Versuche zur Erprobung
der Wirksamkeit eines patentierten Arzneimittels, § 11 Nr 2b.
Gebrauch an Bord von Schiffen, bei Luft- und Landfahrzeugen (Nr. 4-6), Vorschriften
beruhen auf der PVU bzw. dem int. Abk. iiber die Zivilluftfahrt.
Landwirteprivileg (entstammt dem Sortenschutzrecht) fiir biotechnologische Erfindungen
(8§ 9c PatG): Der Landwirt darf einen Teil der Ernte fur die Wiederaussaat verwenden,
ebenso Tierzucht fur die Bedurfnisse des eigenen Betriebs. Erlaubt aber nicht den Verkauf
des so gewonnenen Saatguts / der gezlchteten Tiere.
Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG)
Hintergrund: Der erste Anmelder hat Anspruch auf die Patenterteilung, auch wenn ein
anderer die Erfindung zuvor bereits (in nicht neuheitsschadlicher Weise) genutzt hat.
Ausgleich dieser Harte gegenuber dem anderen: Er darf die Erfindung weiterbenutzen.
Voraussetzungen: (1) Erfindungsbesitz: Der Vorbenutzer muss den Erfindungsgedan-
ken erkannt haben und dadurch in der Lage sein, die Erfindung zu benutzen, (2) Be-
nutzung im Inland oder Vorbereitungen (Veranstaltungen), (3) Zeitpunkt: vor Anmelde-
oder Prioritatstag, (4) Redlichkeit des Vorbenutzers, d.h. insb. keine widerrechtliche
Entnahme, bei Mitteilung durch den Patentinhaber gilt die Sonderregel des § 12 | 4.
Inhalt des Vorbenutzungsrechts: positive Benutzungsbefugnis, aber kein Abwehrrecht
gegenlber dem Patentinhaber oder Dritten.
Das Vorbenutzungsrecht ist betriebsgebunden (8§ 12 | 3) kann also nur zusammen mit
dem Betrieb vererbt oder verau3ert werden.

Urheberrecht

Der urheberrechtliche Schrankenkatalog ist zu umfangreich und detailliert, um uber-
blicksartig dargestellt werden zu konnen. Tipp: jeweilige Schranke genau lesen.
Die Schranken sind weitgehend unionsrechtlich vorgegeben.
Die Schranken beziehen sich jeweils auf bestimmte Verwertungsrechte, unterscheide also
genau, ob eine Vervielfaltigung und/oder offentliche Wiedergabe erlaubt wird.
Einige Schranken erlauben die Handlung vergutungsfrei, andere sehen eine gesetzliche
Lizenz vor.
Gruppe 1: Schranken zugunsten der Kommunikationsfreiheit und zugunsten der Wis-
senschaft, Hintergrund: Abwagung zwischen dem Schutzinteresse des Urhebers (Art. 17
[ EUGRCh, Art. 14 GG) und der Meinungs- bzw. Wissenschaftsfreiheit (Art. 11, 13
EUGRCh, Art. 51, 111 GG)
Kommunikationsfreiheit: Paradebeispiel: Zitatrecht (§ 51 UrhG), aber auch §§ 48, 49
(erfasst u.a. Pressespiegel), 50 UrhG, Nutzung verwaister Werke (8§ 61 ff. UrhG)
Wissenschaftsfreiheit: auch hier ist das Zitatrecht (§ 51 UrhG) zentral, auBerdem
Schrankenkatalog (§§ 60a ff. UrhG) zur Veranschaulichung im Urheberrecht, zur of-
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fentliche Zuganglichmachung fur begrenzten Personenkreis, z.B. in Semesterappara-
ten, und zu Bibliotheksnutzungen.
Gruppe 2: Privatkopie und Kopie zum sonstigen eigenen Gebrauch (§ 53 UrhG), Me-
chanismus: Privatkopie in bestimmten, durch § 53 UrhG im Einzelnen geregelten Fallen
erlaubt (Gegenausnahme: offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder bereitgestellte Vor-
lage), aber vergutungspflichtig (§ 54 UrhG) durch Gerate-, Datentrager- und Betreiberab-
gabe.
Gruppe 3: Freiheit bestimmter digitaler Nutzungen. Vor allem Erlaubnis voriiberge-
hender Vervielfaltigungshandlungen zur Ermoglichung rechtmaRiger Nutzungen ohne
selbstandige wirtschaftliche Bedeutung (§ 44a UrhG)
Gruppe 4: Nutzung = Nebensache im Vergleich zum Hauptzweck der Handlung, Beispie-
le: unwesentliches Beiwerk (§ 57 UrhG), Katalogbildfreiheit (§ 58 UrhG), Freiheit des
StraBenbildes (§ 59 UrhG).
Schranken stehen im Zusammenhang mit technischen SchutzmaBnahmen (8§ 95a ff.):
Wenn der Rechtsinhaber sie vorsieht, kann der Nutzer die Schranke praktisch nicht ge-
brauchen. Losung: Technische SchutzmaBnahmen werden zwar gegen Umgehung ge-
schutzt (8 95a UrhG), aber fir bestimmte Schranken (8 95b UrhG) muss der Verwender
den Zugang ermaoglichen.

kenrecht

Neben der Erschopfung drei Schranken in § 23 MarkenG, die im Zuge der Umsetzung der
MarkenRL durch die seit 14.1.2019 geltende Beufassung erweitert wurden.

Verwendung des eigenen Namens (§ 23 | Nr. 1 MarkenG): gilt nur noch fur den bur-

gerlichen Namen, nicht den Firmennamen

Verwendung von Zeichen ohne Unterscheidungskraft und von beschreibenden Anga-

ben (§ 23 | Nr. 2 MarkenG)

Verwendung einer Marke als Hinweis auf die Produkte des Markeninhabers (referie-

rende Benutzung) oder als Bestimmungshinweis (8 23 Il Nr. 3 MarkenG)

Samtliche Schranken stehen unter dem Vorbehalt, dass die Benutzung nicht gegen die

guten Sitten verstoBen darf (8 23 || MarkenG). Beispiel: 8 23 | Nr. 1T MarkenG (-), wenn

der Nutzer die Berechtigung von einem , gekauften” Strohmann ableitet, der zufallig

den gleichen Namen tragt, § 23 | Nr. 3 MarkenG (-), wenn die Marke nicht nur im er-

forderlichen Maf3 verwendet, sondern ihr Ruf daruber hinaus ausgebeutet wird
Geringere Bedeutung der Schranken im Rahmen des erweiterten Markenschutzes (§ 14 Il
Nr. 3 MarkenG), weil dort die Verwendung ,,ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise” zum Tatbestand gehort. Beispiel (BGH GRUR 2005, 583 — Lila Postkarte): Marken-
parodie gerechtfertigt, weil Kunstfreiheit (Art. 5 Ill GG) = rechtfertigender Grund.
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VII. Rechtsubertragung und Lizenzen

1.

Allgemeine Uberlegungen

Bedeutung

Der Rechtsinhaber kann seine Erfindung, sein Werk oder seine Marke selbst nutzen, indem
er entsprechende Produkte produziert und vertreibt.
Oft fehlen ihm dazu aber auch die Moglichkeiten, moglicherweise mochte er den betref-
fenden Geschaftszweig nicht einmal weiterentwickeln.
Extremfall: vollstandige Rechtsiibertragung, z.B. bei Verkauf eines Unternehmens oder
bei Aufgabe einer Geschaftssparte.
- Im Patentrecht unproblematisch moglich: § 15 PatG.
- Im Markenrecht friher (wie heute noch bei der Firma) Bindung an den Geschaftsbe-
trieb, mittlerweile freie Ubertragbarkeit: § 27 MarkenG
- Im Urheberrecht wegen dessen personlichkeitsrechtlicher Natur ausgeschlossen (§ 29
| UrhG)
Weniger einschneidende Disposition: Lizenzen = Einraumung des Rechts, das Immaterial-
gut innerhalb der vertraglich festgelegten Grenzen zu nutzen. Im Urheberrecht spricht das
Gesetz von der ,,Einraumung von Nutzungsrechten” (vgl. § 31 UrhG), damit ist dasselbe
gemeint.
Patentrecht: aus Sicht des Lizenzgebers Nutzung brachliegender Technologie, Vorteile von
Netzwerkeffekten, Kooperation mit anderen Unternehmen, aus Sicht des Lizenznehmers
Einkauf nicht selbst entwickelter Technologie. Sonderformen:
- Kreuzlizenz: zwei Unternehmen gewahren sich gegenseitig Lizenzen
- Patentpool: mehrere Unternehmen bringen ihre Patente in einen Pool ein, alle betei-
ligten Unternehmen durfen die Rechte nutzen
- Kartellrechtlich ist beides u.U. problematisch
Markenrecht: Uberlassung von Herstellung und Vertrieb an anderes Unternehmen, z.B.
auslandisches Tochterunternehmen, Markennutzung im Rahmen des Franchising (Beispiel:
McDonalds)
Urheberrecht: wegen des strengen Schopferprinzips (§ 7 UrhG) Notwendigkeit der Koope-
ration zwischen Urheber (kann das Werk meist selbst nicht verwerten) und Verwerter (hat
kein originares Urheberrecht und muss Rechte daher erwerben, daneben Einraumung von
Rechten zur Wahrnehmung an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA
Registerrechte konnen mit einem NieBbrauch belastet (§§ 1068 ff. BGB), verpfandet oder
zur Sicherung ubertragen werden (88 1273 ff. BGB).
Alle Immaterialguterrechte unterliegen der Zwangsvollstreckung, im Urheberrecht aber
Besonderheiten wegen des personlichkeitsrechtlichen Charakters (8§ 112 ff. UrhG).
Auch im geistigen Eigentum lassen sich die schuldrechtliche Verpflichtung zur Einrau-
mung des Nutzungsrechts und die Einraumung des Rechts selbst unterscheiden, auch
wenn beides oft in einem Vertrag erfolgt. Zur Geltung des Abstraktionsprinzips spater.
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2. Das Verpflichtungsgeschaft

Allgemeines zum Lizenzvertrag

Bezeichnung , Lizenzvertrag” nur im gewerblichen Rechtsschutz tiblich, anders im Urhe-
berrecht: Vertrag Gber die Einraumung von Nutzungsrechten (obwohl es fur die unter-
schiedliche Terminologie eigentlich keinen zwingenden Grund gibt)

e Gegenseitiger Vertrag (88 320 ff. BGB)

Rechtsnatur: Vertrag sui generis, Ahnlichkeit mit der Rechtspacht (§ 581 BGB)
Hauptpflicht des Lizenzgebers: Einraumung der Lizenz / des Nutzungsrechts, Neben-
pflichten konnen z.B. Informationspflichten, im gewerblichen Rechtsschutz auch die Auf-
rechterhaltung des Schutzrechts (z.B. durch Zahlung der Jahresgebuhren) sein.

Hauptpflicht des Lizenznehmers: Zahlung der Lizenzgebuhr, ggf. auch Nutzung des

Immaterialguts (z.B. Veroffentlichung des Buchs im Verlagsvertrag), Nebenpflichten kon-

nen z.B. sein Information Uber den Umsatz, Unterlassen von Angriffen auf das Schutz-

recht, Rucklizenzierung von Verbesserungen

Haftung des Lizenzgebers:

- Rechtsmangelhaftung bei Nichtbestehen oder fehlender Inhaberschaft

- Sachmangelhaftung bei unzureichender Qualitat des Immaterialguts

- regelmaBig keine Haftung des Rechtsinhabers bei spaterer Loschung des Rechts (im
einzelnen str.), 8 104 Il ModellG schlagt eine Haftung nur bei Kennen oder Kennen-
mussen des Nichtigkeitsgrundes vor.

Lizenzvertrage unterliegen der kartellrechtlichen Kontrolle: Art. 101 AEUV, § 1 GWB.

Beachte die Vertikal-GruppenfreistellungsVO (330/2010) und fur das Patent- und Geheim-

nisschutzrecht die Technologietransfer-GruppenfreistellungsVO (316/2014)

Besonderheiten des Urheberrechts I: angemessene Beteiligung des Urhebers

e Vielfalt der urheberrechtlichen Nutzungsvertrage: VerlagsV, SendeV, FilmV etc.

e Gesetzgeber des Jahres 1965 strebte gesetzliche Regelung an, zu der es aber nie gekom-
men ist. Ausnahme: VerlagsG (1901), das weitgehend dispositive Regelungen uber den
Verlag von Schrift- und Musikwerken enthalt.

e Problem: Urheber als regelmalBig schwachere Partei — er muss vorleisten und steht als
Einzelner machtigen Medienunternehmen entgegen. Im gewerblichen Rechtsschutz be-
steht dieses Problem (abgesehen vom gesondert geregelten ArbeitnehmererfinderR)
nicht.

e Daher besonderer Schutz der Vergutungsinteressen des Urhebers durch die Reform des
Urhebervertragsrechts (2002):

- § 32 UrhG: Anspruch des Urhebers auf angemessene Verglitung, Urheber kann Ver-
tragsanpassung verlangen, wenn vereinbarte Vergltung nicht angemessen. Als ange-
messen gelten gemeinsame, von Urheber- und Verwerterverbanden vereinbarte Vergu-
tungsregeln (§ 36 UrhG)

- 8 32a UrhG: Anspruch auf weitere Beteiligung = Anspruch auf Vertragsanpassung,
wenn die Ertrage aus dem Werk aufgrund der Entwicklungen nach Vertragsschluss ho-
her sind als erwartet.

- §32a: 88 32, 32a UrhG sind zwingendes Recht und konnen in grenzuberschreitenden
Vertragen durch Rechtswahl nicht abbedungen werden.
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e Seit Mirz 2017 weitere Anderungen zugunsten des Urhebers, die u.a. §§ 32, 32a UrhG
und den Mechanismus des § 36 UrhG betreffen und dem Urheber nach 10 Jahren ein
Recht zur anderweitigen Verwertung einraumen (8 40a UrhG). Genaueres in der Vorle-
sung zum Urheberrecht.

Besonderheiten des Urheberrechts Il: Verwertungsgesellschaften

e Der Urheber ist immer eine natirliche Person. Zugleich kommt es im Urheberrecht zu
Massennutzungen von Werken. Deshalb kann der Urheber aus eigener Kraft seine Rechte
nicht wahrnehmen.

e Losung: Verwertungsgesellschaften, denen die Urheber ihre Rechte zur Wahrnehmung
einraumen und die interessierten Nutzern einfache Nutzungsrechte einraumen.

e Mehrere Verwertungsgesellschaften fur unterschiedliche Werkarten. Die wichtigsten:

- GEMA (musikalische Auffihrungs- und Vervielfaltigungsrechte)

- VG Wort (Vergutungsanspruche bei Nutzung von Schriftwerken)

- VG Bild-Kunst (Vergutungsanspruche bei Nutzung von Werken der bildenden Kunst)

- GVL (Leistungsschutzrechte

Gesetzliche Regelung im VerwertungsgesellschaftenG (VGG), wichtige Bestimmungen:

- Erlaubnispflicht: VGen bedirfen der Genehmigung durch das Patentamt (§ 77)

- Aufsicht durch das Patentamt (§ 76)

- Doppelter Kontrahierungszwang: Die VGen mussen die Rechte der zu ihrem Tatig-
keitsbereich gehorenden Rechtsinhaber wahrnehmen (§ 9) und mit jedermann zu an-
gemessenen Bedingungen Nutzungsvertrage schlieSen (§ 36)

- Gesamtvertrage: Die VGen sind verpflichtet, mit Nutzervereinigungen Rahmenvertrage
uber die Nutzung zu schlieBen (§ 35)

- Tarife: Die VGen stellen Tarife auf (§ 38), Tarife sind die Preislisten der VGen —vgl. zu
den fein ausdifferenzierten Tarifen der GEMA deren Website, www.gema.de. Rechtspo-
litisch ist die Hohe der Tarife teilweise umstritten, auRerdem streiten sich die GEMA
und Youtube Uber den Abschluss eines Vertrags fur die Internet-Nutzung von Musik

- Fur Streitigkeiten Uber Tarife gibt es eine Schiedsstelle, gegen deren Entscheidungen
Rechtsschutz besteht (§ 92).

3. Das Verfiigungsgeschaft
Die Stufenleiter der Gestattungen

e Die Gestattung des Rechtsinhabers kann unterschiedlich intensive Formen annehmen, wie
das Bild der Stufenleiter zeigt:

translative Rechtsubertragung |im Patent- und Markenrecht moglich, im Urheberrecht
ausgeschlossen (8 29 1)

ausschlieBliche Lizenz / aus- | berechtigt zur Nutzung des Werks unter Ausschluss aller

schlieBliches NutzungsR anderen Personen

Einfache Lizenz / einfaches berechtigt zur Nutzung neben anderen, gewahrt Sukzessi-

NutzungsR onsschutz

schuldrechtliche Gestattung ermoglicht Werknutzung, keine Wirkung gegenuber Drit-
ten

Einwilligung einseitige, frei widerrufliche Gestattung
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e Vollstandige (translative) Rechtsiibertragung (§§ 15 | PatG, 27 MarkenG, §§ 413, 398
BGB): bisheriger Inhaber verliert, neuer Inhaber erhalt alle Rechte. Im Urheberrecht aus-
geschlossen (§ 29 | UrhG)

e AusschlieBliche Lizenz / ausschlieBliches Nutzungsrecht (§§ 15 Il PatG, 30 | MarkenG,
31 111 UrhG)

- berechtigt zur Nutzung unter Ausschluss aller anderen Personen (auch des Rechtsin-
habers!)

- und zur Geltendmachung des Rechts gegentber Dritten (Ausnahme: im MarkenR nur
mit Zustimmung des Inhabers, § 30 Il MarkenG).

- Beispiel: Verlagsvertrag

- Sukzessionsschutz: die Lizenz bleibt auch dann bestehen, wenn der Rechtsinhaber ds
Recht Ubertragt oder eine weitere ausschlieBliche Lizenz erteilt (so ausdrucklich § 33
UrhG)

- nach h.M. dingliches Recht

e Einfache Lizenz / einfaches Nutzungsrecht (§§ 15 Il PatG, 30 | MarkenG, 31 Il UrhG)

- Berechtigt zur Nutzung neben anderen Nutzern

- Keine Geltendmachung gegenuber Dritten aus eigenem Recht, nur gewillkurte Pro-
zessstandschaft moglich

- Beispiel: von der GEMA erteilte Befugnis, Musik auf einer offentlichen Party zu spielen

- Sukzessionsschutz (§ 33 UrhG, auch fur die Ubrigen Rechte anerkannt)

- Str. ob dingliches Recht oder schuldrechtliche Natur (mit Sukzessionsschutz als Ele-
ment der Verdinglichung)

e Schuldrechtliche Gestattung: Nutzungsvertrag unter Ausschluss des Sukzessionsschutzes

e Einwilligung: einseitige, jederzeit widerrufliche Gestattung zur Nutzung
- Einseitiges Rechtsgeschaft (m.E. richtig) oder geschaftsahnliche Handlung (Rspr.)?

- Bedarf der ausdrucklichen oder konkludenten Erklarung

- Problem: Abgrenzung zur reinen Passivitat.

- Beispiel (BGH GRUR 2010, 628 — Vorschaubilder I): Einstellung der Abbildung eines
eigenen Gemaldes ins Internet als konkludente Einwilligung in die verkleinerte Wie-
dergabe bei der Google-Bildersuche? (allerdings wird das konkrete Problem der Bild-
ersuche inzwischen zumindest teilweise anders gelost: BGH GRUR 2018, 178 - Vor-
schaubilder Il m. Anm. Ohly)

- Weiterfuhrend: Ohly, GRUR 2012, 983 ff.

Einzelheiten zur Lizenzerteilung

e Formfrei moglich.

e Verfugungsgeschaft, nach der Terminologie von v. Tuhr , konstitutive Rechtsiibertra-
gung”, weil ein neues Tochterrecht entsteht.

e Kein gutglaubiger Erwerb von Immaterialglterrechten, weil Rechtsscheintrager fehlt. Bei
Registerrechten ist die Eintragung zwar maglich, aber nicht zwingend.

e Lizenzen bzw. Nutzungsrechte konnen raumlich, sachlich und quantitativ beschrankt
werden, z.B. Verbreitungsrecht nur fur OEM-Versionen, Recht zur Herstellung einer be-
stimmten Anzahl patentierter Gegenstande

e Probleme: Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz? (nach BGH (+)), In-
solvenzfestigkeit der Lizenz? (sehr str., nach wohl h.M. aber (+))
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Besonderheit des Urheberrechts: Das Urheberrecht hat die Tendenz, so weit wie moglich
beim Urheber zu verbleiben

Ubertragungszweckgedanke (§ 31 V UrhG): bei Fehlen einer ausdriicklichen Aufzah-
lung werden nur die fur eine bestimmte Nutzung erforderlichen Rechte eingeraumt
Vertrage uber unbekannte Nutzungsarten bedurfen der Schriftform und sind wider-
ruflich (§ 31a UrhG)

Die Ubertragung von Nutzungsrechten und die Einrdaumung von ,,Enkelrechten” bediir-
fen der Zustimmung des Urhebers (§§ 34, 35 UrhG)

Das Nutzungsrecht kann bei Nichtausiibung oder gewandelter Uberzeugung gegen
Entschadigung zuriickgerufen werden (§§ 41, 42 UrhG).

Verpflichtung und Verfiigung

Wie im Sachenrecht lassen sich auch im Immaterialgiterrecht zwei Ebenen unterscheiden:

Verpflichtung zur Rechtseinraumung (schuldrechtliche Ebene)

Rechtseinraumung selbst (dingliche Ebene)

Allerdings geschieht beides oft in einem Vertrag (keine Ubergabe, keine zwingende
Eintragung in ein Register), und der Umfang des eingeraumten Rechts wird durch die
vertragliche Vereinbarung bestimmt (kein ,,numerus clausus” der Tochterrechte)

Im Urheberrecht gilt also das Trennungsprinzip = gedankliche Trennung zwischen Ver-
pflichtung und Verfugung.

Str. ist allerdings, ob auch (wie im Sachenrecht) das Abstraktionsprinzip gilt = Rechts-
ubertragung von Bestand des Verpflichtungsgeschafts unabhangig.

Dafur: allgemeiner Grundsatz der Rechtsordnung, Verkehrsschutz bei Rechteketten. So
auch § 103 ModellG

Dagegen: kein Typenzwang der Nutzungsrechte, daher ergibt sich die Reichweite des
eingeraumten Rechts haufig erst aus dem Vertrag, aullerdem geringere Bedeutung des
Verkehrsschutzes im geistigen Eigentum (z.B. ist kein gutglaubiger Erwerb moglich, s.
unten)

Sonderregel in § 9 | VerlG: Nutzungsrecht erlischt mit der Beendigung des Vertrags-
verhaltnisses (vgl. auch §§ 41V, 42 V).

Der BGH hat die Frage noch nicht entschieden, bezeichnet in GRUR 2012, 916 —
M2Trade § 9 VerlG aber als ,exemplarisch” und fuhrt aus: ,,Zum anderen entspricht
die starkere kausale Verknipfung von Verpflichtungs- und Verfligungsgeschaft der fur
das Urheber- und generell fur das Immaterialguterrecht geltenden Besonderheit, dass
der Inhalt des Rechts, auf das sich die Verfugung bezieht, im Hinblick auf die Vielfalt
der Gestaltungsmaoglichkeiten und das Fehlen vorgeformter gesetzlicher Typen erst
durch den schuldrechtlichen Vertrag seine nahere Bestimmung und Ausformung er-
fahrt.” Das spricht gegen die Geltung des Abstraktionsprinzips.

Bei Beendigung des schuldrechtlichen Vertrags fallt nach BGH (aa0.) das Nutzungs-
recht automatisch an den Rechtsinhaber zuruck, keine Ruckubertragung erforderlich.
Auch das spricht fur eine kausale Bindung des Nutzungsrechts.

Aber ,Enkelrechte” konnen auch dann bestehen bleiben, wenn das , Tochterrecht” (z.B.
durch Kundigung oder Ruckruf) wegfallt. Der BGH (aa0.) begrundet das mit dem Ge-
danken des Sukzessionsschutzes (vgl. § 33 UrhG).
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VIIl. Rechtsfolgen der Verletzung
1. Uberblick
Rechtsverletzung
Abwehr- Schadens- Auskunft | | Vorlage Urteils-
anspruche ersatz / Be- / Besich- | | veroffent-
reicherung tigung lichung
Unter- Besei-
lassung tigung
Ver- Ruckruf /
nichtung Entfernung

Voriiberlegungen

e Der Schutz des geistigen Eigentums steht und fallt mit der Wirksamkeit der Sanktionen.

e Andererseits konnen zu strenge Rechtsfolgen unverhaltnismaRig sein und Dritte von

rechtmaligen Handlungen abschrecken.

e Daher grundlegend Art. 3 der Richtlinie 2004/48/EG uiber die Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums:

(1) Die Mitgliedstaaten sehen die MaBnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt,
erforderlich sind. Diese MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe mussen fair und
gerecht sein, auBerdem durfen sie nicht unnotig kompliziert oder kostspielig sein
und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzogerungen mit sich

bringen.

(2) Diese MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe miissen dartiber hinaus wirksam,
verhaltnismaBig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Ein-
richtung von Schranken fur den rechtmaBigen Handel vermieden wird und die Ge-
wahr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.

e Harmonisierung durch die DurchsetzungsRL, die horizontal fur alle Rechte des geistigen
Eigentums gilt. Ahnlich, aber speziell, die Regelungen iiber die Durchsetzung des Rechts

an Geschaftsgeheimnissen in Art. 6-15 der Geheimnisschutz-RL 2016/943.

e Im deutschen Recht kein ,,Allgemeiner Teil”, daher Umsetzung durch weitgehend gleich-
lautende Bestimmungen in den einzelnen Gesetzen: §§ 139 ff. PatG, 14 ff. MarkenG, 97 ff.
UrhG. Sie sind richtlinienkonform auszulegen!

e Im Vergleich zum allgemeinen Zivilrecht gesteigerte Bedeutung des Unterlassungsan-
spruchs, dem Ublicherweise eine Abmahnung vorausgeht. Im Prozess ist die Kombination
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aus Schadensersatzklage (fur die Vergangenheit) und Unterlassungsklage (fir die Zu-

kunft) ublich.
Der Schwerpunkt liegt auf der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung, die Verletzung der
Immaterialguterrechte ist aber auch strafbar: §§ 142 PatG; 106 ff. UrhG, 143 ff. MarkenG

Es handelt sich um Antragsdelikte. Strafantrag wird der Rechtsinhaber selten stellen —
Grunde sind die Beweissicherung, die Austbung von Druck oder die Abschreckung bei
Massenverletzungen

Insgesamt werden die Strafvorschriften selten angewandt.

Daneben groRe praktische Bedeutung zollrechtlicher MaBnahmen, vgl. §§ 142a ff. PatG,
111b ff. UrhG; 146 ff. MarkenG

Gemeinsame Voraussetzungen

e Die Anspruchsgrundlage ergibt sich aus der Vorschrift, aus der sich die angestrebte
Rechtsfolge ergibt und dem einschlagigen Benutzungstatbestand (,,Baukastensystem®”).
Beispiele:

Schadensersatzanspruch wegen des Angebots eines patentgeschutzten Erzeugnisses:
§8 139 11; 9, 2 PatG

Unterlassungsanspruch gegen Verwendung einer identischen Marke fur identische
Waren: § 14 V; Il Nr. 1 MarkenG

Anspruch gegen Service-Provider auf Bekanntgabe des Namens eines Users, der im In-
ternet auf einer Tauschborse Musik angeboten hat: 8§ 101 I, Il Nr. 3; 19a UrhG, an-
schlieend Anspruch gegen den so identifizierten Nutzer auf Unterlassung aus §§ 97 1,
19a UrhG und auf Zahlung der Abmahnkosten aus § 97a Il UrhG

e Bestehen des geltend gemachten Rechts

Im Patentrecht ist das Verletzungsgericht an den Bestand des erteilten Schutzrechts
gebunden. Frage also nur: Wurde das Patent erteilt und nicht geldscht?

Ebenso bei Registermarken im Bezug auf absolute Schutzhindernisse, bei Benut-
zungsmarken und geschaftlichen Bezeichnungen Prifung der Entstehungsvorausset-
zungen

Im Urheberrecht Prufung des § 2 UrhG bzw. der Entstehungsvoraussetzungen der ver-
wandten Schutzrechte

e Verletzungshandlung
¢ Kein Eingreifen von Schranken, keine sonstigen Einreden

e Zusatzliche Voraussetzungen des jeweiligen Anspruchs, insbesondere:

Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr beim Unterlassungsanspruch
Verschulden (8 276 BGB) beim Schadensersatzanspruch

e Aktivlegitimation: Wer ist Anspruchsinhaber?

Bei der Aktivlegitimation geht es um die materiell-rechtliche Rechtsinhaberschaft. Sie
ist zu unterscheiden von der Prozessfihrungsbefugnis, die aber aus der Rechtsinhaber-
schaft folgt. Aktivlegitimiert sind:

der Rechtsinhaber

der Lizenznehmer im Fall der ausschlieBlichen Lizenz bzw. der Inhaber eines aus-
schlieBlichen Nutzungsrechts im Urheberrecht, im Markenrecht aber nur mit Zustim-
mung des Markeninhabers (vgl. § 30 Il MarkenG)
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2.

- bei der einfachen Lizenz / beim einfachen Nutzungsrecht kann nur der Anspruch des
Rechtsinhabers im Wege der gewillkirten Prozessstandschaft geltend gemacht werden.

Passivlegitimation: Wer ist Verletzer?

- der unmittelbare Verletzer: nimmt selbst die Verletzungshandlung vor (Abgrenzung
kann gerade im Urheberrecht Schwierigkeiten bereiten, s, dazu unten)

- der mittelbare Verletzer (vgl. § 10 PatG, § 14 |l MarkenG, nach Rspr. des EUGH tater-
schaftliche Haftung fur mittelbare Handlungen der offentlichen Wiederhabe)

- der Anstifter oder Gehilfe (§ 830 Il BGB): fordert oder ermoglicht eine fremde Benut-
zung und hat ,doppelten Vorsatz” = Vorsatz hinsichtlich der rechtswidrigen Haupttat
(oft problematisch!) und Vorsatz hinsichtlich des eigenen Beitrags

- der Unternehmensinhaber bei Handlungen von Mitarbeitern im Markenrecht (§ 14 VII
MarkenG), im Urheber- und Designrecht nur beim Unterlassungsanspruch (§8 99
UrhG, 44 DesignG), im Ubrigen Zurechnung gem. §§ 31, 831 BGB

- Storerhaftung von Mittelspersonen, die selbst keine Verletzungshandlung begangen
haben, sie aber ermaoglichen, geht nur auf Unterlassung, nicht auf SchE, dazu im Ein-
zelnen unten.

Der Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Bedeutung und Voraussetzungen

Verletzungen von Immaterialgutern erschopfen sich anders als bei Sachen regelmafdig

nicht in einer einzelnen Handlung. Wenn bei einem Verkehrsunfall ein Auto beschadigt

wird, ist die Sache nach Schadensersatzzahlung erledigt. Wenn aber eine urheberrechtlich

geschutzte Datei ins Internet gesetzt wird, muss sichergestellt werden, dass sie verschwin-

det und nicht wieder auftaucht.

Allerdings bedarf die allgemeine Unterlassungspflicht der Konkretisierung, bevor ein An-

spruch besteht, weil ansonsten auch derjenige in Anspruch genommen werden kann, der

gar nicht die Absicht hat, das Recht zu verletzen - Wiederholungs- oder Erstbegehungs-

gefahr als materielle Anspruchsvoraussetzungen

- Der Verletzungsunterlassungsanspruch (§§ 139 | 1 PatG; 97 |1 1 UrhG; 14 V 1 Mar-
kenG) besteht, wenn bereits ein Recht verletzt wurde und Wiederholungsgefahr be-
steht. Wiederholungsgefahr wird vermutet, kann durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklarung widerlegt werden

- Beim vorbeugenden Unterlassungsanspruch (88 139 | 2 PatG; 97 | 2 UrhG; 14V 2
MarkenG) muss der Anspruchsteller die Begehungsgefahr nachweisen, etwa indem er
Vorbereitungshandlungen oder eine Rechtsberihmung des Verletzten darlegt und be-
weist

Beschrankung des Unterlassungsanspruchs bei UnverhaltnismaRigkeit? In einigen Situati-

onen kann die Einstellung von Herstellung oder Vertrieb die Schadenssumme erheblich

uberschreiten.

- §100 UrhG: Entschadigung statt Unterlassung bei schuldloser Verletzung

- Patentrecht: Diskussion um ,,Patenttrolle”, Beschrankungsmaoglichkeiten durch Kartell-
recht, Einstellung der Zwangsvollstreckung gemal § 712 ZPO, §§ 242, 275 11 BGB, wei-
terfihrend Ohly, GRUR Int. 2008, 787 ff.; Osterrieth, GRUR 2009, 540 ff.
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- Ausdrucklicher VerhaltnismaRigkeitsvorbehalt in Art. 13 GeschGehRL, umgesetzt als
Anspruchsausschluss bei UnverhaltnismaRigkeit in § 9 GeschGehG (etwas problema-
tisch, weil die VerhaltnismaRigkeit in Art. 13 Anspruchsvoraussetzung ist, wahrend § 9
GeschGehG als Einwendung ausgestaltet ist)

Daneben Beseitigungsanspruch: ebenfalls verschuldensunabhangig, hier keine Wiederho-

lungsgefahr erforderlich, weil Beeintrachtigung ja noch fortdauert. Beispiele: Beseitigung

einer gem. § 14 UrhG verbotenen Veranderung, Anderung einer markenverletzenden In-
ternet-Werbung. Der Beseitigungsanspruch kann sich mit dem Unterlassungsanspruch
uberschneiden, Beispiel: die Loschung einer urheberrechtsverletzenden Raubkopie kann
unter dem Gesichtspunkt der Beseitigung und der Unterlassung (weil die weitere Bereit-
stellung weiterhin das Urheberrecht verletzen wirde) verlangt werden, Unterschiede bei
der Vollstreckung (8 887 ZPO versus § 890 ZPO).

Besondere Auspragung des Beseitigungsanspruchs: Anspruch auf Vernichtung und Ruick-

ruf (88 140a PatG; 98; 18 MarkenG): Vernichtung verletzender Verkorperungen des Imma-

terialguts (z.B. Raubkopien, gefalschte Uhren, patentverletzendes Medikament), Ruckruf
und Entfernung aus den Vertriebswegen, Problem: Wie weit geht in diesem Fall die Un-
moglichkeit?

Nach der neueren Rechtsprechung des BGH kann auch der Unterlassungsanspruch eine

Pflicht zum Ruckruf beinhalten: BGH GRUR 2018, 292 — Produkte zur Wundversorgung,

sehr str., dagegen die Stellungnahme der GRUR: GRUR 2017, 885.

3. Insbesondere: die Haftung von Intermediaren
Lit: Hofmann, JuS 2017, 713 ff.; Ohly, ZUM 2015, 308 ff.
Grundlagen

Oft wird die Verletzung von Mittelspersonen zwar nicht begangen, aber doch ermaglicht.
Beispiele: Urheberrechtsverletzung auf YouTube, Markenverletzung auf eBay, Transport
patentverletzender MP3-Player durch Spediteur

Fur den Rechtsinhaber ist es interessant, diese Personen in Anspruch zu nehmen, um so
das Ubel an der Quelle zu packen. Die Mittelsperson ist oft am besten in der Lage, die
Verletzung am effizientesten abzustellen (in der Terminologie der dkonomischen Analyse
ist sie ,,cheapest cost avoider”). AuBerdem ist oft die Identitat des unmittelbaren Verlet-
zers unbekannt.

Andererseits uben die Mittelspersonen oft sozial erwunschte Tatigkeiten aus. Wurden sie
allgemein verpflichtet, ihr Angebot auf verletzende Gegenstande zu uberprufen, waren die
Kontrollkosten prohibitiv hoch.

Losung bisher im deutschen Recht Uber die Storerhaftung

- Der Storer haftet nur auf Unterlassung, nicht auf Schadensersatz.

- Er haftet nur, wenn er eine zumutbare Prufungspflicht verletzt.

Allerdings wird die Storerhaftung derzeit von zwei Seiten eingeschrankt: Haftung des Zu-
gangsvermittlers nur auf SperrmaBnahmen (88 8 |1 2, 7 IV TMG), taterschaftliche Haftung
fur mittelbare Verletzungen im Urheberrecht, naher dazu sogleich.
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Unionsrechtlicher Rahmen

EU-Grundrechtecharta: Art. 17 Il v. Art.16 und
8,9, 11, 13, VerhaltnismaRBigkeit

Art. 11 S. 3 DRL,
8 lll InfoSocRL
(und evtl.
Taterschaft)

e Art. 11, 3 DurchsetzungsRL verlangt, dass gegen Mittelspersonen Unterlassungsanspru-
che zur Verfigung stehen mussen, ebenso Art. 8 Il InfoSocRL.

e Aber Art. 12-15 (umgesetzt in §§8 7-10 TMG) der E-Commerce-Richtlinie enthalten einige
Haftungsfreistellungen fir Internet-Diensteanbieter.

Art. 12-15 E-Commerce-RL = §§8 7-10 TMG

Keine allgemeine Uberwachungspflicht (Art. 15, § 7 Il 1 TMG)

Durchleitung (Art. 12=§ 8 Caching (Art. 13=8§9 Hosting (Art. 14 = § 10
TMG): keine Haftung, TMG): ebenso, aber TMG): keine Haftung fiir

wenn Ubermittlung nicht auch Pflicht zur fremde Inhalte, wenn

veranlasst und Adressat / unverziigliche Abhilfe keine Kenntnis oder

Information nicht bei Kenntniserlangung unverziigliche Abhilfe
ausgewahlt / verandert

Grenzen:
* Nur fiir Dienste technischer, automatischer und passiver Art (Egrd. 42 und Google)

* Gerichte konnen Abstellung oder Verhinderung der Rechtsverletzung verlangen
* Vorbeugung im speziellen Fall kann verlangt werden (L‘Oréal)

Privilegierung durch §§ 7 ff. TMG

e  Privilegierung fur Anbieter vom Telemediendiensten gem. §§8 7-10 TMG (z.B. Service-
Provider wie T-Online, Plattformen wie eBay)
e Idee: Haftungsfreiheit bei ,,Notice and takedown” (Vorbild war das US-Recht) — nach Hin-
weis auf die Rechtsverletzung muss der Intermediar sie beseitigen und haftet dann nicht
e Beruhen auf der E-Commerce-RL (2000/31/EG), daher richtlinienkonforme Auslegung.
e Grundsatze
- Haftung fur eigene Informationen nach allgemeinen Grundsatzen (8 7 | TMG)
- Keine allgemeine Pflicht zur Uberwachung fremder Informationen (Art. 15 ECR=§ 7 II
TMG)
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Nach EuGH nur Privilegierung gem. §§ 8-10 TMG (= Art. 12-15 E-Commerce-RL),
wenn die Tatigkeit des Intermediars ,,rein technischer, automatischer und passiver Art”
ist (Egrd. 42 E-Commerce-RL), daher z.B. nicht einschlagig fur Dienste wie eBay oder
YouTube, die ihren Nutzern umfangreiche Hilfe bieten.

Die Privilegierungen im Einzelnen
Keine Haftung bei reiner Zugangsvermittlung oder Durchleitung (Art. 12 ECR =8 8 |
TMG), schlief8t auch die Storerhaftung aus, daflir kdnnen vom Zugangsvermittler aber
SperrmalBnahmen verlangt werden (8 7 IV TMG, dazu BGH GRUR 2018, 1044 — Dead
Island)
Keine Haftung bei reinem Caching (Art. 13 ECR=§ 9 TMG)
Haftung bei Anbieten fremder Informationen nur dann, wenn Anbieter Kenntnis erlangt
und die Information nicht unmittelbar beseitigt (Art. 14 ECR =§ 10 TMG)

Anwendung auf Unterlassungsanspriche?
Zugangsvermittler: ja, s. 8 8 | TMG, aber Sperrung bzw. Entfernung im Einzelfall kann
verlangt werden (§ 7 IV TMG, naher unten)
Hosts (Plattformen, etc.): friher st. Rspr. des BGH: nein (BGH GRUR 2004, 860 — Inter-
net-Versteigerung 1), inzwischen h.M.: Privilegierung im Rahmen der §§ 7 Il (keine all-
gemeine Nachforschungspflicht), 10 (Entfernungspflicht erst nach Hinweis auf die
Rechtsverletzung) gelten auch fur Unterlassungen

Dogmatische Grundlage der Storerhaftung

nach Rspr 8 1004 BGB analog (BGH GRUR 2010, 633 — Sommer unseres Lebens)
anders aber fur das UWG BGH GRUR 2007, 890 — Jugendgefahrdende Medien bei eBay:
taterschaftliche Haftung wegen der Verletzung von Verkehrspflichten
ahnlich fur das Patentrecht (fahrlassige Nebentaterschaft) BGH GRUR 2009, 1142 — mp3-
Player-Import
Wirkt sich der Unterschied aus?
Die Voraussetzungen sind dieselben.
Unterschied 1: Nach h.M. ist die Storerhaftung akzessorisch, so dass eine vollstandige
Haupttat vorausgesetzt wird (Beispiel: keine Storerhaftung von eBay bei Privatverkauf
einer gefalschten Uhr), wahrend die Haftung wegen Verkehrspflichten im UWG auch
eingreifen soll, wenn der unmittelbar Handelnde nicht geschaftlich handelt.
Unterschied 2: unter § 1004 BGB analog kein Schadensersatzanspruch
daneben Haftung des eBay-Account-Inhabers fur Nutzung seines Accounts nach Grund-
satzen, die an die Rechtsscheinhaftung angelehnt sind: BGH GRUR 2009, 597 — Halzband
Was ist richtig? Die taterschaftliche Haftung wegen der Verletzung von Verkehrspflichten
ist dogmatisch stimmiger, aber sie fuhrt auch zu Schadensersatzanspruchen, die unver-
haltnismaRig sein konnen. Am besten ware es, wenn der Gesetzgeber die Storerhaftung
regeln wurde.

Voraussetzungen

Die Formel des BGH:

»Als Storer kann bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch ge-

nommen werden, wer — ohne Tater oder Teilnehmer zu sein — in irgendeiner Weise wil-
lentlich und adaquat-kausal zur Verletzung des geschutzten Rechtsguts beitragt. Da die
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Storerhaftung nicht iber Gebuhr auf Dritte erstreckt werden darf, die die rechtswidrige
Beeintrachtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Storers die Ver-
letzung von Verhaltenspflichten, insbesondere von Priifungs- oder Uberwachungs-
pflichten, voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Storer
in Anspruch Genommenen nach den Umstanden eine Verhinderung der Verletzungshand-
lung zuzumuten ist.” (BGH GRUR 2018, 1044 Rn. 15 = Dead Island)

e Daraus ergibt sich:
(1) keine Taterschaft (eigene Handlung oder Zueigenmachen) oder Teilnahme
(2) kausaler Beitrag zur Rechtsverletzung
(3) Verletzung zumutbarer Priifungs- und Uberwachungspflichten

e Der Umfang der Prufungspflichten ist Gegenstand eines umfangreichen case-law.

e RegelmaRig sind Intermediare nicht allgemein verpflichtet, ihr Angebot auf Rechtsverlet-
zungen zu durchsuchen (Ausnahme: wenn sie zu Rechtsverletzungen geradezu aufrufen),
sondern mussen nur auf einen Hinweis auf rechtsverletzendes Verhalten reagieren.

e Nach einem solchen Hinweis allerdings unterschiedlich weite Pflichten zur Uberwachung
auf gleichartige Verletzungen (= gleicher Verletzer oder gleiches Werk / gleiche Marke).
Kriterien fur die Reichweite der Prifungspflichten:

- Aktivitat des Storers: rein passive, technische Tatigkeit oder Unterstutzung der Tatig-
keit der Kunden?

- Bedeutung der Tatigkeit des Storers fur das Allgemeininteresse: notwendiger Beitrag
zur Netz-Infrastruktur?

- Gewicht der gefahrdeten Interessen: starker bei Personlichkeitsrechten oder der Ver-
hinderung padophiler / rassistischer Angebote als bei einer Markenverletzung

- Gefahrgeneigtheit des Geschaftsmodells: starke Nutzung durch Verletzer (z.B. Ra-
pidshare) oder weitgehend rechtmaBige Nutzungen

- Moglichkeit und Kosten von technischen Hilfsmitteln (z.B. Filtern) und Prafungsmal3-
nahmen: vollautomatische Suche eher zumutbar als handische (Nach-)Kontrolle

- Maoglichkeit des Verletzten, gegen den unmittelbaren Verletzer vorzugehen

- Moglichkeit des Selbstschutzes, z.B. durch Verfahren, die der Betreiber zur Verfigung
stellt
e Wo sind die Privilegierungen der §§ 8-10 TMG einzubauen — vor Prufung der Storerhaf-
tung oder bei Reichweite der Prufungspflichten? Ungeklart und str. Richtig ist wohl eine
Differenzierung zwischen Zugangsvermittlern und Hosts
- Zugangsvermittler (dazu sogleich): jedenfalls W-LAN-Anbieter und klassische Internet-
Provider (wie Telekom oder Vodafone) haften nicht nach den Grundsatzen der Storer-
haftung (8 8 | TMG), sondern nur gem. 8 7 IV TMG auf Sperrung - § 8 ist gleich nach
der Anspruchsgrundlage zu priifen, dann Ubergang zur Priifung eines Anspruchs aus §
7 IV TMG

- Hosts (z.B. Plattformen, soziale Medien, Sharehoster): Privilegierung gem. § 10 TMG
entspricht den Prifungspflichten: entstehen erst nach Hinweis, anschliefend muss der
rechtsverletzende Inhalt beseitigt werden - Prufung m.E. im Rahmen der Verkehrs-
pflichten

Fallgruppe I: Zugangsvermittler (§ 8 TMG)

e =vermitteln Dritten einen Zugang zum Internet oder leiten fremde Informationen durch
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Betreiber offener W-LAN-Netze

Friuher Storerhaftung auf Sicherung durch geeignete MaRnahmen, z.B. Passworter
(BGH GRUR 2010, 633 — Sommer unseres Lebens), trotz Privilegierung des Art. 12 E-
CRL = & 8 TMG mit Unionsrecht vereinbar, weil immer Abhilfe gegen Rechtsverletzung
verlangt werden kann (Art. 12 Il1 ECRL, EuGH C-484/14, GRUR 2016, 1146 — McFad-
den)

Dann aber Eingreifen des Gesetzgebers, um den Aufbau von W-LAN-Hotspots zu for-
dern > Anderung der 88 7, 8 TMG (2017)

keine Storerhaftung mehr, auch keine Haftung auf Erstattung von Abmahnkosten (§ 8 I,
[ TMG)

aber Verpflichtung zu Sperrmalnahmen im konkreten Fall (§ 7 IV TMG), zu denen
auch Passwortschutz etc. gehoren konnen, denn & 8 IV TMG gilt nur fur behordliche,
nicht fur gerichtliche Anordnungen (BGH GRUR 2018, 1044 — Dead Island), Kosten fur
auBergerichtliche Durchsetzung tragt Rechtsinhaber (§ 7 IV 3 TMG)

Kommerzielle Zugangsvermittler (z.B. T-Online oder Vodafone)

Storerhaftung auch hier ausgeschlossen (§ 8 | 2 TMG)

Problem: Anspruch auf SperrmaRnahmen gilt nach seinem Wortlaut nur fir W-LAN-
Betreiber (§ 7 IV TMG). Wenn das so ware, wurde Deutschland aber gegen Art. 11 S. 3
DurchsetzungsRL, Art. 8 Il InfoSocRL verstoRen

Daher richtlinienkonforme analoge Anwendung des § 7 IV TMG auf alle Zugangsver-
mittler (BGH GRUR 2018, 1044 — Dead Island)

Website Sperranordnungen sind also zulassig (EuGH, C 314/12, GRUR 2014, 468 —
UPC Telekabel; BGH GRUR 2016, 268 — Storerhaftung des Access Providers), stehen
aber unter dem Vorbehalt der VerhaltnismaBigkeit und sind subsidiar gegenuber der
Anspruchnahme des Taters und des Plattformbetreibers (§ 7 IV TMG, Vereinbarkeit mit
Unionsrecht str.)

e Inhaber privater Internetanschlisse

Fur eigene Informationen taterschaftliche Haftung als Verletzer ohne Privilegierung
nach allgemeinen Grundsatzen, § 7 | TMG).

Hintergrund: Man kann herausfinden, von welchem Internet-Anschluss aus eine Urhe-
berrechtsverletzung begangen wurde, weifd aber nicht, wer ihn genutzt hat. Einerseits
kann man dem Anschlussinhaber nicht erlauben, sich einfach durch Verweis auf Dritte
herauszureden, andererseits muss er eine faire Chance haben, sich zu entlasten.
Losung der Rspr.: tatsachliche Vermutung, dass sie die Verletzung selbst taterschaft-
lich begangen haben (BGH GRUR 2016, 176, 191 Tauschbérse | und I1)

Kann widerlegt werden, wenn Anschlussinhaber Moglichkeit der Nutzung durch Dritte
(Mitbewohner, externe Nutzer) glaubhaft darlegt, hat dabei aber eine sekundare Darle-
gungslast = Pflicht vorzutragen, welche Personen genau als Rechtsverletzer in Betracht
kommen. Das schlieSt bei Nutzung eines Internet-Anschlusses durch Familie die Pflicht
der Eltern ein, den Namen des Kindes zu nennen, das verletzt hat (BGH GRUR 2017,
1233 — Loud), das ist auch mit dem Unionsrecht vereinbar (EUGH GRUR 2018, 1234 -
Bastei Lubbe/Strotzer)

Wenn Taterschaft (-), dann Storerhaftung bzw. Haftung aus §8 832 BGB wegen fehlen-
der Uberwachung anderer Nutzer. Dazu Rspr.: Eltern haften nicht, wenn sie einem ein-
sichtsfahigen Jugendlichen hinreichende Hinweise gegeben haben (BGH GRUR 2013,
511 - Morpheus), keine Uberwachungspflicht bei volljihrigen Kindern (BGH GRUR
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2014, 657 — BearShare) oder Mitbewohnern (BGH GRUR 2016, 1289 — Silver Linings
Playbook). Neuregelung der §§ 8 I, 7 IV TMG lasst § 832 BGB unberuhrt, aber Frage,
ob ansonsten Storerhaftung noch fortbesteht.

Fallgruppe Il: Speicherung fremder Information (§ 10 TMG)

e Abgrenzung zur Taterschaft:

- frdhere Rspr.: Intermediar wird zum Tater, wenn er sich eine fremde Verletzung zu ei-
gen macht, Beispiel (BGH GRUR 2010, 616 — marions-kochbuch.de): Betreiber einer
Plattform fur Kochrezepte prasentiert von Nutzern hochgeladene Rezepte durch Auf-
machung der Seite als eigene, pruft selbst redaktionell und lasst sich umfangreiche
Nutzungsrechte einraumen.

- Anders im Urheberrecht inzwischen die Rspr. des EUGH: unabhangig vom ,Zueigen-
machen” Taterschaft auch fur mittelbare Handlungen der 6ffentlichen Wiedergabe
(Linking, Bereitstellung von Plattformen) mdglich, wenn Nutzer eine ,,zentrale Rolle”
spielt, insb. von der unmittelbaren Verletzung Kenntnis hat (naher hierzu die Vorlesung
~Urheberrecht” und Ohly, GRUR 2018, 996 und GRUR Int. 2018, 517)

- Im Patentrecht keine Storerhaftung, sondern Haftung fur Verletzung von Verkehrs-
pflichten, deren Bestimmung aber ahnlich erfolgt wie unter der Storerhaftung

e  Privilegierung des § 10 TMG erfasst nur Dienste rein technischer, automatischer und pas-
siver Art, was bei modernen Plattformen wie YouTube zweifelhaft ist. Im Ubrigen ohnehin
keine vollige Privilegierung, sondern nur ,notice and action”

e Verkaufsplattformen: keine pro-aktive Prifungspflicht, sondern , notice and action”, auf
Hinweis auf Rechtsverletzung hin muss das verletzende Angebot beseitigt werden, aul3er-
dem Prifungspflicht auf kiinftige, gleichartige Angebote (selber Verletzer oder selbes
Produkt, insofern mehr als bloRes ,takedown®), dazu Einsatz von Filtersoftware und ggf.
individuelle Nachkontrolle (BGH GRUR 2004, 860 — Internet-Versteigerung I; EuGH, C-
324/09, GRUR 2011, 1025 — L'Oréal/eBay)

e Videoportale: YouTube haftet nach bisheriger deutscher Rspr. nicht als Tater, keine all-
gemeine Prufungspflicht, aber Pflicht, Wortfilter und ContentID-Verfahren einzusetzen
(LG Hamburg MMR 2012, 404 — GEMA/YouTube, inzwischen bestatigt von OLG Ham-
burg), aber taterschaftliche Haftung bei Vorsatz (EuGH GRUR 2017, 790 — The Pirate Bay)
und Frage des BGH an den EUGH, ob YouTube auch daruber hinaus taterschaftlich han-
delt (BGH GRUR 2018, 1132 m. Anm. Ohly - YouTube)

e Sharehoster mussen nach Hinweis auf rechtswidrige hochgeladene Dateien Linksamm-
lungen, die auf die Dateien verweisen, nicht nur mit Wortfiltern, sondern auch handisch
kontrollieren (BGH GRUR 2013, 370 — Alone in the Dark), auch hier die Frage des BGH an
den EUGH, ob nach EUGH-Rspr. taterschaftliche Haftung anzunehmen (BGH GRUR 2018,
1239 — uploaded)

e Linking: nicht von E-Commerce-RL und §§ 7-10 TMG umfasst, EuGH, Rs. C-466/12,
GRUR 2014, 360 — Svensson und EuGH GRUR 2016, 1152 — GS Media: keine urheber-
rechtliche Haftung fur Links auf legale Inhalte (s.0. bei Urheberrechtsverletzung), bei
Links auf Inhalte, die ohne Zustimmung des Urhebers im Netz stehen, Differenzierung: (1)
bei privaten Handeln Haftung nur bei Kennen oder Kennenmussen, (2) bei geschaftlichem
Handeln Vermutung der Kenntnis. Allerdings differenziert der EuGH nicht zwischen tater-
schaftlicher und Storerhaftung.
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Spediteure: Nachforschungspflicht des Spediteurs, der vom Zollamt darauf hingewiesen
wird, dass er patentverletzende Ware befordert (BGH GRUR 2009, 1142 — Mp3-Player-
Import)

Im Einzelnen ist die Rechtslage stark im Fluss. Tipp auch hier: in der Praxis und in Semi-
nararbeiten Kommentare lesen und auf Juris und BeckOnline recherchieren!

Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen

c)

Vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgt meist eine Abmahnung, gem. § 97a | UrhG

und § 12 | UWG soll sie sogar erfolgen.

Definition: bestimmte Aufforderung zur Unterlassung und zur Abgabe einer strafbewehr-

ten Unterlassungserklarung

Sinn: vorprozessuale Klarung, Vermeidung von Prozessen, aus Sicht des Rechtsinhabers

Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO

Inhalt:

- Konkrete Beanstandung

- Unterwerfungsverlangen mit Angabe einer angemessenen Vertragsstrafe

- Setzung einer angemessenen Frist

- Androhung gerichtlicher Schritte

Rechtsfolge:

- Durch die Unterwerfungserklarung fallt die Wiederholungsgefahr weg. An die Stelle
des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs tritt ein vertraglicher Anspruch auf Unterlas-
sung. Bei erneuter schuldhafter Verletzung (das Verschulden wird bei Zuwiderhand-
lung vermutet) ist die Vertragsstrafe verwirkt.

- Wenn keine Unterwerfung erfolgt, greift im Klagefall 8 93 ZPO nicht ein

Kostenerstattungsanspruch, in § 12 1 2 UWG und § 97a Il UrhG ausdrucklich geregelt,

ansonsten aus GoA. Rechtspolitisches Problem: iberhohte Abmahnkosten, Deckelung in §

97a 1l fur naturliche Personen bei erstmaliger Abmahnung, anknupfend an den Streitwert;
der Anspruch auf Schadensersatz bleibt davon unberuhrt.

Bei unberechtigter Abmahnung Gegenanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsver-

warnung aus § 823 | BGB (Rspr.) oder §§ 9,3 1, 4 Nrn. 1, 2 und 4 (h.L.), insb. auf Erstat-

tung der Anwaltskosten, s. dazu die UWG-Vorlesung unter § 4 Nr. 4

Schadensersatz

Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs (§ 139 1)

Anspruchsgrundlage: 88 139 Il PatG; 97 Il UrhG; 14 VI MarkenG

Anspriche aus §§ 3, 8 ff. UWG; 823 | BGB sind daneben gesperrt, sofern nicht aus-
nahmsweise die Verletzung gesetzlich nicht geregelt ist, Beispiel: Verletzung des Erfin-
derrechts im Patentrecht

Verschuldensabhangig (§ 276 | BGB), dabei aber strenger FahrlassigkeitsmaRBstab, ins-
besondere erfordert die verkehrsubliche Sorgfalt die Einholung fachkundigen Rechtsrats.
Zur Information Uber die Verletzung sind Verwarnungen ublich.

Daneben Bereicherungsanspruch (§ 812 | 1, 2. Alt. BGB), verschuldensunabhangig, Wer-
tersatz (§ 818 |l BGB) = angemessene Lizenzgebuhr. Praktisch nicht sehr wichtig, da we-



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN GEISTIGES EIGENTUM (OHLY) SEITE 120

gen des strengen MaRstabs Verschulden fast immer gegeben ist und der Schadensersatz-
anspruch vor allem wegen der Gewinnabschopfung weitergeht.

Schadensberechnung

d)

Problem: Schaden schwer zu berechnen, da das Immaterialgut selbst nicht beschadigt

wird.

Daher Moglichkeit der dreifachen Schadensberechnung:

(1) konkrete VermogenseinbuBe einschl. des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB)

(2) Herausgabe des Verletzergewinns (§§ 139 Il 2 PatG, 97 Il 2 UrhG, 14 VI 2 Mar-
kenG), gegenuber Anspruch aus §8§ 687 Il, 681, 667 BGB erleichterte Voraussetzun-
gen, da die fahrlassige Verletzung genugt. Schwierige Frage: Welche Kosten kann der
Verletzer abziehen? Dazu BGH GRUR 2001, 329 — Gemeinkostenanteil: keine Abzugs-
fahigkeit der Gemeinkosten.

(3) angemessene Lizenzgebuhr (§§ 139 Il 3 PatG, 97 1l 3 UrhG, 14 VI 3 MarkenG),
Testfrage: auf welche Lizenzgebuhr hatten sich die Parteien unter den konkreten
Umstanden geeinigt? Spannende Frage: Welchen SchE schuldet der Tater bei illega-
lem Filesharing? Dazu BGH GRUR 2016, 176 — Tauschbdrse |

Kann der SchE'anspruch zu Abschreckungszwecken erhort werden?

- EuGH, Rs. C-367/15 — Stowarzyszenie ,, Otawska Telewizja Kablowa“/Stowarzyszenie

Filmowcdw Polskich: das ware unionsrechtskonform

- Aber im deutschen Schadensrecht Bereicherungsverbot, daher (-)

- Ausnahme: GEMA-Zuschlag, bei Rechten, die durch die GEMA wahrgenommen wer-

den, kann als SchE der doppelte Tarif berechnet werden.

Schadensersatz in der Verletzerkette:

- Maoglichkeit 1: alle Verletzer haften als Gesamtschuldner
- Moglichkeit 2 (so BGH GRUR 2009, 856 — Tripp-Trapp-Stuhl): Rechtsinhaber kann alle

Verletzer auf den kompletten SchE in Anspruch nehmen, Anspruch gegen Lieferanten
wird aber um Betrag gemindert, den Lieferant seinen Abnehmern zahlen musste, und
bereits gezahlten SchE nach & 812 | 2 BGB zurlckverlangen, wenn anschlieBend an die
Abnehmer gezahlt wird.

weiterfuhrend zur dreifachen Schadensberechnung: Goldmann, WRP 2011, 950

Auskunft, Vorlage, Besichtigung

Uberblick

Der Anspruchsteller muss nach allgemeinen Grundsatzen die Voraussetzungen beweisen.
Dabei aber typische Beweisschwierigkeiten:

Identitat des Verletzers unbekannt (besonders bei Rechtsverletzungen im Internet)
Identitat des Herstellers bei Vertrieb verletzender Ware unbekannt

Verletzung findet in der Sphare des Verletzers statt

Losung: Auskunfts- und Besichtigungsanspriche
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Auskunftsanspruch

Grundlage: §§ 140b PatG; 101 UrhG; 19 MarkenG, Eingefuhrt durch DurchsetzungsRL
Anspruch auf Auskunft Gber Vertriebsweg und Menge der Vervielfaltigungsstucke

Dient dazu, die Identitat des Verletzers herauszufinden oder Einzelheiten fir Schadensbe-
rechnung zu ermitteln

Variante 1 (Abs. 1): Anspruch gegen den Verletzer bei Verletzung, das UrhG verlangt zu-
satzlich ein gewerbliches Ausmal3

Variante 2 (Abs. 2): Anspruch gegen bestimmte Verletzer, aber auch gegen Erbringer von
Dienstleistungen (Nr. 3 u.a. Internet-Service-Provider!) bei offensichtlicher Rechtsverlet-
zung oder Klageerhebung

Der Anspruch ist verschuldensunabhangig.

VerhaltnismaBigkeitsvorbehalt (Abs. 4)

Schadensersatzanspruch bei falscher, Haftungsfreistellung bei wahrer Auskunft
Erfordernis einer richterlichen Anordnung (Abs. 9) bei Verwendung von Verkehrsdaten =
Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, deshalb nach Feststellung einer Urheberrechtsverletzung unter
Nickname regelmalBig Antrag auf Bekanntgabe des Namens gegen den Zugangsvermittler
erforderlich

Daneben Hilfsanspruch auf Auskunft (§ 242 BGB) bei Vorliegen eines SchE- oder Berei-
cherungsanspruchs

Vorlage- und Besichtigungsanspruch (§§ 140c PatG; 101a UrhG; 19a MarkenG)

Hintergrund: Untersuchung verletzender Sachen, Urkunden, aus denen sich Beweise er-
geben oder von Betriebsstatten

Voraussetzungen: hinreichende Wahrscheinlichkeit der Verletzung und Erforderlichkeit
Inhalt: Vorlage einer Urkunde (z.B. Korrespondenz, Bedienungsanleitung) oder Besichti-
gung einer Sache (z.B. Maschine, PC)

Verschuldensunabhangig

Ausschluss bei UnverhaltnismaRigkeit

Kann im Wege der einstweiligen Verfugung (ggf. auch ohne vorherige Anhorung des
Gegners!) durchgesetzt werden.



