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Am 1. September 2008 tritt in Deutschland das , Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen
Eigentums” zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Kraft. Die Umsetzung erfolgt durch inhaltlich weitgehend
identische Anderungen in allen deutschen Spezialgesetzen zum geistigen Eigentum. Das Gesetz erweitert deutlich die
Anspriiche des Rechtsinhabers gegeniiber Verletzern und auch gegeniiber Dritten. Es schafft einen neuen Anspruch auf

Beweissicherung, insbesondere vor Klageerhebung als einstweilige Verfiigung,

Urkundsvorlage, einschlieflich der Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen, sowie Besichtigung
von Sachen im Prozess,

Auskunft gegeniiber unbeteiligten Dritten,

Riickruf schutzrechtsverletzender Erzeugnisse,

Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen zur Information iiber Vermogenswerte zur Sicherung
des Schadensersatzanspruchs,

Urteilsveroffentlichung,

das ,vereinfachte Verfahren” zur Vernichtung vom Zoll festgehaltener Waren ohne vorherige gerichtliche
Entscheidung nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung 1383/2003/EG.

von Dr. Anja Petersen-Padberg
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HINTERGRUND

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchset-
zung von Rechten des geistigen Eigentums, in
Kraft ab dem 1. September 2008 -2, setzt Deutsch-
land die ,Durchsetzungsrichtlinie” 2004/48/EG
um’. Die Umsetzung erfolgt durch Anderungen
im Patent- und Gebrauchsmustergesetz, Marken-
gesetz, Geschmacksmustergesetz, Urhebergesetz,
Sortenschutz- und Halbleiterschutzgesetz. Es
werden grofitenteils inhaltsgleiche Regelungen in
die Gesetze eingefiihrt.

Die Richtlinie 2004/48/EG harmonisiert Mafinah-
men zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrech-
te, um in allen 27 Mitgliedsstaaten einen gleich-
wertigen Schutz des geistigen Eigentums zu
gewdhrleisten. Die Richtlinie ist konkreter und
detaillierter als die Vorschriften zur Durchsetzung
geistiger Eigentumsrechte des TRIPS Uberein-
kommens (Artikel 41 ff.) und wird daher ,IRIPS
Plus” genannt.

Mit Ausnahme von Schweden und Luxemburg,
ist die Richtlinie bereits in allen anderen Mit-
gliedsstaaten umgesetzt worden.

Ein wichtiges Ziel der Richtlinie ist der Ausgleich
des Informationsgefalles zwischen Verletzer und
Verletztem, das besonders bei der Verletzung
geistiger Eigentumsrechte besteht. Zum Errei-
chen dieses Ziels nahm sich der Richtlinienge-
setzgeber die ,best practices” der Mitgliedsstaaten
zum Vorbild. Wichtigste Regelungsbereiche sind
die Beweisermittlung, die Beweissicherung insbe-
sondere vor Klageerhebung, Auskunftsansprii-
che, einstweilige Mafsnahmen, Vernichtung und
Riickruf, Unterlassung, Schadensersatz, die Verof-
fentlichungsbefugnis von Urteilen und die Pro-
zesskostenlast.

Die Richtlinie dient der Bekdmpfung der Pro-
duktpiraterie, aber auch generell dem Schutz
geistigen Eigentums. Sie ist daher auch auf

,normale”, insbesondere auch fahrlassige Verlet-
zungen geistiger Eigentumsrechte anwendbar. In
diesen Fallen ist hinsichtlich der Mafsnahmen der
Verhiltnisméafiigkeitsgrundsatz besonders zu
beachten®. Die Richtlinie findet auf alle geistigen
Eigentumsrechte Anwendung, die in der
Gemeinschaft nach européischem oder nationa-
lem Recht erworben werden kénnen?. Keine
Anwendung findet sie auf das Lauterkeitsrecht
der Mitgliedsstaaten und geheimes Know-how.
Es steht den Mitgliedsstaaten jedoch frei, entspre-
chende Vorschriften auch auf diesen Gebieten zu
erlassen.

Die Gerichte miissen nationales Umsetzungsrecht
im Lichte der Richtlinie auslegen. Die erste Ins-
tanz kann, die letzte Instanz muss entscheidungs-
erhebliche Auslegungsfragen dem EuGH vorle-
gen (Artikel 234 EGV).

Deutschland hatte zuletzt 1990 mit dem ,Pro-
duktpirateriegesetz” die Rechte der Inhaber zur
Durchsetzung ihrer geistiger Eigentumsrechte
wesentlich erweitert und gestarkt®. Einen Grofs-
teil der Vorgaben der Richtlinie hatte das deut-
sche Recht damit bereits erfiillt. Im Folgenden
werden insbesondere die Neuerungen im deut-
schen Recht vorgestellt.

[. BEWEISSICHERUNG

Ein Patentinhaber hat auf einer Messe den Ver-
dacht, dass die Maschine eines Konkurrenten sein
Patent verletzt, darauf deutet die duferliche
Gestaltung der Maschine hin. Um sich Gewissheit
verschaffen zu konnen, miisste er das Innere der
Maschine begutachten. Kann er die Maschine per
einstweiliger Verfiigung zum Zwecke der Besich-
tigung sequestrieren lassen oder konnte der Kon-
kurrent die Besichtigung unter Berufung auf
Geheimhaltungsinteressen verhindern?

Dem Patentinhaber stehen jetzt ein gesetzlicher
Besichtigungsanspruch und ein Anspruch auf

1 BGBI 12008, 1191

2 Die Artikel 8 a) und 8 b) des Gesetzes, die das Londoner Ubereinkommen zur Reduzierung von Ubersetzungskosten fiir européische Patente betreffen,
treten bereits riickwirkend zum 1. Mai 2008 in Kraft (s. unser Newsletter 05/2008).
3 Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,

ABI. L 195 v. 2. Juni 2004, 16 (berichtigte, neuverdffentl. Fassung).

4 Erwdgungsgrund 17 der Richtlinie, der mit Blick auf fahrldssige Patentverletzungen aufgenommen worden ist.
% Erklarung der Kommission zu Artikel 2 der Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen

Eigentums, 2005/295/EG, ABI. L 94/37.

¢ BGBI 11990, 422, Gesetzesbegriindung in BT-Drs. 11/4792, veréffentlicht in PMZ 1990, 173.
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Vorlage von Urkunden sowie Bank-, Finanz- und
Handelsunterlagen zur Verfiigung, um seine
Anspriiche zu begriinden.

(8§ 140 c PatG, 24 c GebrMG, 19a MarkenG, 46
GeschmMG, 101 a UrhG, 37 ¢ SortenSchG, § 9
HalbleiterSchG, Art. 7 der Richtlinie).

Der Anspruch auf Beweissicherung kann wahrend
eines anhdngigen Verfahrens, aber insbesondere
auch vor Klageerhebung im Wege einer einstwei-
ligen Verfiigung geltend gemacht werden.

Mit dem Besichtigungsanspruch kann eine Sache,
aber auch ein Verfahren begutachtet und analy-
siert werden, um festzustellen, ob eine Verlet-
zungshandlung begangen worden ist oder droht
begangen zu werden. Typische Anwendungsbe-
reiche sind z. B. patent- oder gebrauchsmuster-
rechtlich geschiitzte Produkte, die sich, wie oben,
auf einer Messe oder aber in einer Fabrikhalle
befinden oder Fertigungsverfahren, z.B. auch
Herstellungsverfahren fiir Arzneimittel.

Mit dem Anspruch auf Urkundsvorlage (z. B. von
Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitun-
gen und Angebotsschreiben etc.) kann der
Rechtsinhaber ebenfalls Informationen zu einer
moglichen Rechtsverletzung erlangen, z.B. in
Bezug auf die Frage, ob das Erzeugnis einem Drit-
ten bereits angeboten und ob vorsatzlich gehan-
delt wurde. Die Urkunden kénnen eingesehen,
kopiert und, wenn sie einen grofien Umfang
haben, auch voriibergehend zum Zwecke des
Kopierens sequestriert werden.

Der ebenfalls neue Anspruch auf Vorlage von
Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen (Konto-
ausziige, Buchfithrungsunterlagen, Buchungs-
belege, Bilanzen, Kosten- und Gewinnkalkulatio-
nen) kann wichtige Informationen zum Umfang
von Schadensersatzanspriichen liefern, z. B. tiber
Vertriebshandlungen und Gestehungskosten.

Als Voraussetzung fiir den Besichtigungs- und

Urkundsvorlageanspruch muss der Rechtsinha-
ber darlegen, dass aufgrund konkreter Anhalts-
punkte eine ,hinreichende Wahrscheinlichkeit”

einer Rechtsverletzung besteht”. Es gentigt ein
Anfangsverdacht, der durch Tatsachen gestiitzt
wird, nicht jedoch eine Behauptung ,ins Blaue
hinein”. In Bezug auf die oben geschilderte
Maschine auf der Messe muss der Rechtsinhaber
zur Begriindung der einstweiligen Verfiigung
darlegen, weshalb die dufiere Gestaltung bzw.
andere Indizien eine Patentverletzung hinrei-
chend wahrscheinlich machen. Weiter muss der
Rechtsinhaber dem Gericht darlegen, dass er alle
ihm zumutbaren Aufklarungsmoglichkeiten
bereits ausgeschopft hat. Die zu begutachtende
Sache oder die vorzulegende Urkunde muss
zumindest so genau bezeichnet werden, dass sie
von anderen, beim Antragsgegner vorhandenen
Sachen oder Urkunden zu unterscheiden ist. Der
Besichtigungs- und Vorlageanspruch gewéhrt
keinen Anspruch auf Durchsuchung?®.

In welchem Umfang Gerichte insbesondere den
Vorlageanspruch in Bezug auf Urkunden und
Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen gewéhren
werden, hdangt von der Anwendung des Verhalt-
nismafigkeitsgrundsatzes ab.

Die einstweilige Verfiigung wird regelméafiig ohne
Anhorung des Gegners erlassen, sofern die Wah-
rung von Geschéftsgeheimnissen gesichert ist.

Es steht im Ermessen der Gerichte, welche Maf3-
nahmen sie zur Wahrung von Geschéftsgeheim-
nissen treffen. Es ist wahrscheinlich, dass sich die
Gerichte hinsichtlich der Mafinahmen zum Schut-
ze von Geschiftsgeheimnissen an dem ,Diissel-
dorfer Verfahren” orientieren werden’. Danach
kann das Gericht die Besichtigung durch einen
Gerichtssachverstindigen anordnen, der zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet ist. Das Gutachten des
Sachverstdndigen ist zunédchst nur dem Gericht
vorzulegen. Sollte in dem Gutachten eine Rechts-
verletzung festgestellt worden sein und
beschliefst das Gericht, das Gutachten an den
Rechtsinhaber auszuhandigen, kann der Verletzer
Beschwerde mit der Begriindung einlegen, dass
das Gutachten Geschéftsgeheimnisse offenbart.
Das Gericht kann dann z.B. Schwéarzungen
anordnen, soweit diese den Nachweis der Verlet-

7 BGH v. 2.5.2002, GRUR 2002, 1046, IIC 2003, 331 - ,Faxkarte”.
8 BGH, GRUR 2004, 420 - ,Kontrollbesuch”.

° Das Landgericht Dusseldorf hat im Anschluss an die BGH-Entscheidung - ,Faxkarte” im Jahr 2002 (Fuinote 7) ein vorprozessuales Beweissicherungsverfahren
im Wege der einstweiligen Verfligung zugelassen. Jahrlich sind bisher ca. 8-9 Verfahren beantragt worden.
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zungshandlung nicht berithren."” Kommt das
Gericht zu dem Ergebnis, dass keine Verletzung
vorliegt und sind Geschéftsgeheimnisse geltend
gemacht worden, kann das Gericht entscheiden,
das Gutachten nicht auszuhédndigen.

Teilnehmer an dem Termin zur Beweissicherung
sind der Gerichtsvollzieher und der gerichtliche
Sachverstandige. Das Gericht entscheidet nach
Ermessen, ob die Anwesenheit eines ebenso zur
Verschwiegenheit verpflichteten Rechtsanwalts
oder Patentanwalts des Antragsstellers zugelas-
sen wird.

Gewdhrt der Antragsgegner keinen Einlass in
seine Rdumlichkeiten, kann bei dem Amtsgericht
am Ort des Antragsgegners eine (bereits vorberei-
tete) richterliche Durchsuchungsanordnung mit
Ordnungsmittelandrohung erwirkt werden. Die
Durchsuchungsanordnung kann mit Hilfe der
Polizei durchgesetzt werden. Der Antragsgegner
hat das Recht, (innerhalb von zwei Stunden)
einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen und braucht
grundsétzlich nur die Mafinahmen zu dulden, die
in dem Antrag aufgefiihrt sind.

Der Antragsgegner kann Widerspruch gegen die
einstweilige Verfiigung einlegen, der sich aller-
dings regelméfiig nur auf die Kostentragungslast
beziehen wird, denn z.B. gegen die Besichtigung
ist der Widerspruch wegen erfolgten Vollzugs
nicht mehr sinnvoll.

1. VERBESSERUNG DER
BEWEISERMITTLUNG WAHREND
DES PROZESSES

In einem anhdngigen Rechtsstreit um ein Verfah-
renspatent konnte ein Flief3bild des Beklagten
Klarheit tiber die Verwirklichung aller Merkmale
des Patents bringen. Der Beklagte verweigert die
Vorlage mit Hinweis auf Geschéftsgeheimnisse.
Kann das Gericht die Vorlage des Fliefibildes
anordnen?

Die oben erwahnten Vorschriften zur Besichti-
gung und Urkundsvorlage

(8§ 140 c PatG, 24 c GebrMG, 19a MarkenG,
46 GeschmMG, 101 a UrhG, 37 c SortenSchG,
§ 9 HalbleiterSchG, Art. 6 der Richtlinie).

geben dem Rechtsinhaber bei hinreichender
Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung
einen Anspruch, wihrend eines Prozesses Bewei-
se zu ermitteln, die sich in den Hdnden des Geg-
ners befinden. Dieser neue Anspruch fiithrt zu
einer Beweislasterleichterung zugunsten des
Rechtsinhabers, der die Beweislast der Rechtsver-
letzung tragt.

Die BGH-Entscheidung ,Restschadstoffentfer-
nung” nennt die Voraussetzungen dieses
Anspruchs, die grundsatzlich denen des vorpro-
zessualen Besichtigungsanspruchs entsprechen.
Der Gegner muss eine Besichtigung dulden oder
Urkunden, einschlieSlich Bank-, Finanz- und
Handelsunterlagen, vorlegen, wenn der Rechtsin-
haber glaubhaft macht, dass eine ,hinreichende
Wahrscheinlichkeit” einer Rechtsverletzung
besteht. Eine blofle Behauptung ,ins Blaue hin-
ein” geniigt nicht. Der Rechtsinhaber muss wei-
terhin die Beweismittel bezeichnen und alle ihm
zur Verfiigung stehenden Aufklarungsmittel
bereits ausgeschopft haben''. Sind diese Voraus-
setzungen erfiillt, muss das Gericht die Mafsnah-
me, z.B. die Vorlage des FlieSbildes, anordnen.

. AUSKUNFTSANSPRUCH

Ein Markeninhaber entdeckt gefédlschte Marken-
waren auf einem Lkw. Kann er von dem Spedi-
teur Informationen tiber die Lieferung erlangen?
Der Gesetzgeber hat einen neuen Auskunftsan-
spruch iiber Herkunft, Vertriebswege, Menge und
Preise rechtsverletzender Waren gegeniiber unbe-
teiligten Dritten geschaffen.

(§§ 140 b PatG, 24 b GebrMG, 19 MarkenG, 46
GeschmMG, 101 UrhG, 37b SortenSchG, 9 Halbleiter-
SchG, Umsetzung von Art. 8 der Richtlinie).

Mit ,unbeteiligten Dritten” sind Personen
gemeint, die die rechtsverletzenden Waren (zu
gewerblichen Zwecken) in Besitz hatten, wie z. B.
Spediteure oder Lagerhalter oder Dienstleistun-
gen erbracht hatten, wie z. B. Internetauktions-

10 LG Disseldorf, InstGE 6, 189 - ,Walzen-Formgebungsmaschine 1”.

11 BGH v. 1.8.2006, GRUR 2006, 962, IIC 2007, 97 - ,Restschadstoffentfernung”. In dieser Entscheidung wendet der BGH Art. 6 der Richtlinie an.
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héuser. Sollten sich nach Erteilung der Auskunft
Hinweise auf weitere Beteiligte ergeben, so
erstreckt sich der Auskunftsanspruch auch auf
diese Personen.

Der Auskunftsanspruch gegen einen unbeteilig-
ten Dritten ist gegeben, wenn der Rechtsinhaber
bereits gegen einen Verletzer Klage erhoben hat.
Ohne vorherige Klageerhebung besteht der
Anspruch nur im Falle einer ,offensichtlichen
Rechtsverletzung”. Ist eine dieser Voraussetzun-
gen erfiillt, ist der Dritte verpflichtet, iiber Her-
kunft, Vertrieb, Menge und Preise'> der Waren
Auskunft zu geben. Allerdings hat der Dritte ein
Aussageverweigerungsrecht zur Wahrung von
Geschiftsgeheimnissen. Der Dritte darf vom
Rechtsinhaber die erforderlichen Aufwendungen
fiir die Auskunft ersetzt verlangen.

Im oben erwdhnten Fall kann daher der Spedi-
teur aufgefordert werden, Auskunft zu geben.

Eine weitere Neuregelung im Auskunftsrecht
stellt die Haftung auf Schadensersatz bei vorsatz-
lich oder grob fahrléssig erteilter falscher und
unvollstandiger Auskunft dar. Mit dem Schadens-
ersatzanspruch koénnen gegeniiber dem Verletzer
oder Dritten vor allem zuséatzlich entstandene
Rechtsverfolgungskosten geltend gemacht wer-
den. Der Rechtsinhaber trdgt allerdings weiterhin
die Beweislast fiir eine unvollstindige Auskunft.

IV. SICHERUNG DER ERFULLUNG
DES SCHADENSERSATZANSPRUCHS

(1) Vorsorgliche Beschlagnahme von bewegli-
chem und unbeweglichem Vermégen
Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie gewéhrt dem
Rechtsinhaber zur Sicherung der Erfiillung
seines Schadenersatzanspruchs das Recht, vor-
sorglich bewegliches oder unbewegliches
Vermdgen des Schuldners zu beschlagnahmen.

Hinsichtlich des Beschlagnahmeanspruchs,
der auch die Sperrung von Konten erfasst, sah
die Bundesregierung keinen Bedarf fiir eine

Umsetzung in nationales Recht. Es sind die
Vorschriften des Arrests gemaf §§ 916 ff. ZPO
anzuwenden.

Die Vorschriften des Arrests sind, soweit sie
strengere Voraussetzungen enthalten (wie

§ 917 ZPO), gemafs Artikel 9 Absatz 2 der
Richtlinie auszulegen. Grundsétzlich gentigt
es fiir die Beschlagnahme, dass die Erfiillung
des Schadensersatzanspruchs fraglich ist, z. B.
bei Nichterfiillung trotz Aufforderung oder
bei allgemein schlechter Vermdgenslage des
Schuldners.

(2) Vorlage bzw. Zugang zu Bank-, Finanz- und

Handelsunterlagen

Fehlt es dem Rechtsinhaber an Kenntnissen
tiber die Vermdgenslage des Schuldners, steht
ihm ein neuer Anspruch auf Vorlage von bzw.
Zugang zu Bank-, Finanz- und Handelsunter-
lagen des Schuldners zu, die ihm dann den
Arrest ermdglichen sollen.

(8§ 140 d PatG, 24d GebrMG, 19b MarkenG, 46b
GeschmMG, 101b UrhG, 37 d SortenSchG, 9 Halbleiter-
SchG, Art. 9(2) der Richtlinie).

Der Vorlageanspruch muss ,fiir die Durchset-
zung des Schadensersatzanspruchs erforder-
lich sein”. Der Schadensersatzanspruch
braucht dabei noch nicht rechtskréftig festge-
stellt worden sein. Wird der Vorlageanspruch
vor Rechtskraft des Urteils iiber die Schutz-
rechtsverletzung, zum Beispiel im Wege der
einstweiligen Verfiigung geltend gemacht,
muss der Antragsteller glaubhaft machen, dass
der Schadensersatzanspruch ,offensichtlich”
besteht und seine Erfiillung fraglich ist*.
,Offensichtlichkeit” liegt vor, wenn der
Antragsteller beweist, dass sein Recht mit
»ausreichender Sicherheit” verletzt wird oder
eine Verletzung droht'. Das Gericht wird in
der Regel zur Wahrung von Geschéftsgeheim-
nissen die Herausgabe der Unterlagen an
einen Gerichtsvollzieher anordnen, der diese
einem zur Verschwiegenheit verpflichteten
Dritten weitergibt.

12 Die Auskunft tiber Preise ist aufgrund der Vorgaben der Richtlinie neu eingefiigt worden. Die Auskunft Gber Preise muss jedoch nur erteilt werden, wenn
der Antragsteller geltend macht, sie diene der Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs. Ansonsten ist diese Auskunft nicht zu erteilen, da sie nicht der
Ermittlung weiterer Vertriebswege dient (BGH v. 14.2.2008, Az. | ZR 55/05, GRUR 2008, 796).

137.B.§140d (3) PatG, Art. 9 Abs. 2 u. 3 der Richtlinie.
4 Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie.
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V. VERNICHTUNGS-, RUCKRUF-
UND ENTFERNUNGSANSPRUCH

Dem Schutzrechtsinhaber stehen Anspriiche auf
Vernichtung-, Riickruf- bzw. Entfernung zu.

(8§ 140a I-111, PatG, 24a I, I1 GebrMG, 18 I, Il MarkenG,
431, I1 GeschmMG, 98 I, I UrhG 37 a I, II SortenSchG,
9 HalbleiterSchG, Art. 10 der Richtlinie).

Der Vernichtungsanspruch ist bereits seit 1990 in
den deutschen Spezialgesetzen verankert. Ver-
nichtet werden kdnnen Erzeugnisse, auch solche,
die unmittelbar durch ein geschiitztes Verfahren
hergestellt wurden und Materialien und Geriéte,
die vorwiegend der Herstellung der rechtswidri-
gen Erzeugnisse gedient haben (Druckstocke,
CD-Brenner usw.). Es ist umstritten, ob sich der
Vernichtungsanspruch wegen des Wortlauts der
Richtlinie, entgegen der bisherigen Rechtspre-
chung, auch auf mittelbar verletzende Produkte
bezieht.

Die Vernichtung wird nur unter Wahrung des
Verhaltnisméafiigkeitsgrundsatzes zugelassen. Im
Grundsatz gilt jedoch, dass die Vernichtung die
Regelmafinahme, die UnverhaltnismafSigkeit die
Ausnahme ist; dabei ist auch der generalpraventi-
ve Charakter der Mafinahme zu beachten®.

Insbesondere bei Patent- und Gebrauchsmuster-
verletzungen ist zu beriicksichtigen, ob im Falle
eines blofsen Teilschutzes am Erzeugnis und auf-
grund des (geringen) Grades des Verschuldens
ein Vorrang des Erhaltungsinteresses des Verlet-
zers besteht.

Neu ist der Riickruf- und Entfernungsanspruch.

Ist der Riickruf dem Verletzer noch tatsachlich
moglich, d. h. lassen sich die Warenwege noch
nachverfolgen und die Abnehmer im Vertriebs-
weg, d. h. Einzel- und Grofthandler und Spedi-
teure noch erreichen, besteht ein Anspruch gegen
den Verletzer, den Riickruf zu veranlassen. Es ist
zu erwarten, dass die Abnehmer der Aufforde-
rung grundsatzlich Folge leisten werden, um
einer eigenen Haftung wegen Schutzrechtsverlet-
zung zu entgehen.

Die Riuickrufverpflichtung betrifft nur Abnehmer
in den Vertriebswegen, daher keine Endabneh-
mer.

Aufgrund des VerhéltnismafSigkeitsgrundsatzes
gilt auch hier, dass der Riickruf die Regel, die
Unverhéltnisméfiigkeit die Ausnahme ist. Sollte
der Riickruf fiir den Verletzer unverhéltnismafig
hohe Kosten und einen organisatorischen Auf-
wand verursachen, der nicht im Verhéltnis zu
dem wirtschaftlichen Wert der Waren steht, kame
alternativ in Betracht, den Verletzer aufzugeben,
seine Abnehmer aufzufordern den Vertrieb ein-
zustellen. Der Verhaltnisméafiigkeitsgrundsatz
sollte auch auf die Frage Anwendung finden, ob
der Riickrufanspruch vorldufig vollstreckt wer-
den kann.

Der Riickrufanspruch kann auch im Wege der
einstweiligen Verfiigung geltend gemacht wer-
den, z.B. zusammen mit einem Unterlassungs-
und einem Auskunftsanspruch und einem
Anspruch auf Herausgabe der Waren an einen
Gerichtsvollzieher zur Sicherung des Vernich-
tungsanspruchs. Das Gericht wird im Rahmen
der Verhaltnisméafigkeitspriifung abwagen miis-
sen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Rechts-
verletzung und welcher Verschuldensgrad anzu-
nehmen ist. Es ist zu vermuten, dass der
Riickrufanspruch vor allem in Féllen offensichtli-
cher Schutzrechtsverletzung eine Rolle spielen
wird. Es wird allgemein erwartet, dass der Antrag
auf einstweilige Verfiigung zum Riickruf der
Waren in der Praxis von grofiem Vorteil sein wird,
da er ein zeitlich schnelleres Eingreifen des
Rechtsinhabers ermoglicht, als wenn er erst nach
erlangter Auskunft selbst an die Abnehmer heran-
treten muss.

VI. UNTERLASSUNGS- UND
SCHADENSERSATZANSPRUCH

Die Anspriiche auf Unterlassung und Schadens-
ersatz in den Spezialgesetzen sind zum Teil
erganzt worden, um bestehendes Richterrecht
gesetzlich klarzustellen.

3 BGH v. 10.4.1997, GRUR 1997, 899 - ,Vernichtungsanspruch”.
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(1) Unterlassungsanspruch

Der Anspruch auf Unterlassung der Verlet-
zungshandlungen ist bei Erstbegehungs- oder
Wiederholungsgefahr gegeben.

(§ 1391 PatG, § 24 I GebrMG, §§ 14 V, 128 1, 135 I Mar-
kengesetz, § 42 1 GeschmMG, 97 1 UrhG, 37 I Sorten-
SchG, 9 HalbleiterSchG, Art. 11 der Richtlinie).

Der Unterlassungsanspruch besteht auch, wie
es Artikel 11 Satz 3 der Richtlinie fordert,
gegen ,Mittelspersonen”, z. B. gegen ein Inter-
netauktionshaus. Mittelspersonen kénnen im
deutschen Recht nach den Grundsétzen der
,Storer-Haftung” in Anspruch genommen
werden. Der Storer haftet auf Unterlassung,
wenn er willentlich und adaquat-kausal in
Kenntnis des Schutzrechts zu der Rechtsver-
letzung beigetragen hat. Ein Verschulden ist
nicht notwendig. Da Dritte nicht {iber Gebiihr
in Anspruch genommen werden diirfen, gilt
z.B. in Bezug auf Onlineversteigerungen, dass
das Internetauktionshaus nur bei Verletzung
von Priifungspflichten haftet. Es ist dabei fiir
das Internetauktionshaus nicht zumutbar,
jedes Angebot zu priifen. Auf konkrete Hin-
weise muss es allerdings reagieren und auch
zukiinftige Rechtsverstofle verhindern'®.

(2) Schadensersatzanspruch

Im Falle vorsatzlicher oder fahrldssiger Schutz-
srechtsverletzung haftet der Verletzer auf
Schadensersatz.

(§ 13911 PatG, § 24 I GebrMG, §§ 14 VI, 128 11, 135 II
Markengesetz, § 42 1 GeschMG, 97 I UrhG, 37 II Sorten-
SchG, 9 HalbleiterSchG, Art. 13 der Richtlinie).

Es stehen dem Rechtsinhaber dabei drei
Berechnungsarten zur Verfiigung: a) entgan-
gener Gewinn, b) die Herausgabe des Verlet-
zergewinns und c) die Zahlung einer fiktiven
Lizenzgebiihr. Die drei Arten der Schadensbe-
rechnung setzen keinen tatsdchlichen Min-
destschaden voraus, sondern der Schaden ent-
steht bereits bei Eingriff in das geschiitzte
Recht.

(a) Entgangener Gewinn

Der Rechtsinhaber muss darlegen, dass der
Gewinn nach dem gewdhnlichen Lauf der
Dinge oder den besonderen Umstdnden mit
Wabhrscheinlichkeit zu erwarten war. Er muss
allerdings konkrete Schitzungsgrundlagen
vorlegen, insbesondere Kalkulationen fiir den
Gewinn und dazu eigene Biicher offenlegen.
Diese Berechnungsgrundlage wird daher nur
selten gewahlt, zumal auch die Kausalitét oft
fraglich ist.

(b) Herausgabe des Verletzergewinns

Es ist grundsatzlich die Pflicht des Rechtsinha-
bers, Beweise zur H6he des Verletzergewinns
vorzulegen. Diese muss er iber den Aus-
kunftsanspruch beschaffen. Das Gesetz gibt
keine Vorgaben fiir die Berechnung des Verlet-
zergewinns. Die zentrale Frage ist, welche
Kosten in Abzug gebracht werden diirfen. Die
Leitentscheidung hierzu ist die
,Gemeinkosten”-Entscheidung des BGHY, auf
die sich auch der Regierungsentwurf zum
Umsetzungsgesetz bezieht'®. Danach diirfen
nur noch die variablen Kosten, d. h. solche, die
vom Beschéftigungsgrad abhéngen, abgezo-
gen werden (z. B. Materialerwerbskosten, Pro-
duktversicherungen etc.). Fixkosten sind
grundsatzlich nicht abzugsfahig. Nicht
abzugsfahig sind daher z.B. anteilige Lohnkos-
ten, wenn die Arbeiter ohnehin beschéftigt
waren oder anteilige Mietkosten fiir eine
Lagerhalle, die ohnehin angemietet war. Der
Anspruch auf Herausgabe des Verletzerge-
winns besteht allerdings nur anteilig in Bezug
auf den Anteil des Produkts, der geschiitzt
ist'”. Nach einer Entscheidung in einem
Patentverletzungsverfahren, kann sich so z.B.
ein Anspruch auf Herausgabe des Verletzerge-
winns auf 20 Prozent des Gewinns reduzie-
ren®. Die Berechnungsmethode ,Verletzerge-
winn” wird in der Praxis deutlich hdufiger
gewdhlt, seitdem der BGH die Moglichkeit
Kosten abzuziehen, stark eingeschrankt hat.

' BGH v. 11.3.2004, GRUR 2004, 860, IIC 2005, 573 -, Internet-Versteigerung”; BGH v. 19.4.2007, GRUR 2007, 708 - ,Internet-Versteigerung 11;
BGH v. 30.4.2008, | ZR 73/05 — ,Internet-Versteigerung I11“.

7BGH v. 2.11.2000, GRUR 2001, 329; IIC 2002, 900 -,Gemeinkostenanteil”.

'8 Reg.E, BT-Drs. 16/5048, 37.

9 BGH - ,Gemeinkostenanteil”, Fn. 17, OLG Diisseldorf, NJOZ 2007, 4297- ,Schwerlastregal”.

20 OLG Diisseldorf — ,Schwerlastregal”, Fn. 19.
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(c) Fiktive Lizenzgebiihr

Bisher ist die Berechnungsart ,fiktive Lizenz-
gebiihr” unter Berticksichtigung einer fiktiven
Vertragsvereinbarung zweier ,verniinftiger
Lizenzvertragsparteien” festgelegt worden?..
Das Auffinden des typischerweise zu erzielen-
den Lizenzsatzes erweist sich jedoch in der
Praxis als schwierig. In Zukunft konnte es zu
einer grofiziigigeren Handhabung der Berech-
nungsmethode ,Lizenzanalogie” kommen,
denn in dem Regierungsentwurf wird unter
Bezugnahme auf Artikel 13 der Richtlinie fest-
gestellt, dass es die Formulierung zur
Lizenzanalogie in den Spezialgesetzen erlaubt,
im Einzelfall den Schadensersatz hoher als die
niedrigste Lizenzgebiihr zu bemessen. Voraus-
setzung ist, dass die erhohte Lizenzgebiihr
zum sachgerechten Schadensausgleich (nicht:
zur Bestrafung) angemessen ist. Die ,ange-
messene Vergiitung” kann also durchaus tiber
der Vergiitung liegen, die der Verletzte z. B. im
Rahmen seines Geschifts- oder Vermarktungs-
modells von Dritten verlangt®.

VII. VEROFFENTLICHUNGS-
ANSPRUCH

Mit dem neuen Gesetz ist nun in allen Spezialge-
setzen ein Anspruch auf Verdffentlichung des
Urteils vorgesehen.

(8§ 140e PatG, 24e GebrMG, 19¢c MarkenG, 47
GeschmMG, 103 UrhG, 37 e SortenSchG, 9 Halbleiter
SchG, Art. 15 der Richtlinie).

Die obsiegende Partei hat das Recht, auf Kosten
der unterliegenden Partei das Urteil veroffentli-
chen zu lassen. Die obsiegende Partei kann auch
jene sein, die sich erfolgreich gegen den Verlet-
zungsvorwurf verteidigt hat.

Die obsiegende Partei muss ein ,berechtigtes Inte-
resse” an der Veroffentlichung darlegen. Die
Bekanntmachung muss notwendig, geeignet und
angemessen sein, um den die obsiegende Partei
beeintrachtigten Eindruck in der Offentlichkeit
zu korrigieren. Das Gericht muss dabei auch die
Intention des Richtliniengesetzgebers beachten,

dass die Veroffentlichung des Urteils potentielle
Verletzer abschrecken und die Offentlichkeit sen-
sibilisieren soll.

Die Art und den Umfang der Veroffentlichung
legt das Gericht unter Beriicksichtigung des
berechtigten Interesses fest. Regelméfsig wird es
nur die Veroffentlichung des Tenors oder eines
Auszugs des Urteils anordnen. Bei einer Verlet-
zung in einer Nischenbranche kann eine Verdof-
fentlichung in einer bestimmten Fachzeitschrift
gentigen. Ist das Verletzerprodukt breit beworben
worden, kann eine Veréffentlichung in einer
tiberregionalen Tageszeitung angemessen sein.
Der Anspruch ist nicht vorlaufig vollstreckbar, da
die Veréffentlichung des Urteils nicht mehr riick-
gangig gemacht werden kann (Ausnahme: § 103
Urhebergesetz). Der Veroffentlichungsanspruch
kann auch nicht im Wege der einstweiligen Verfii-
gung geltend gemacht werden. Von dem
Anspruch muss innerhalb von drei Monaten nach
Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht wer-
den, ansonsten erlischt er.

VIIl. PROZESSKOSTEN

Nach Artikel 14 der Richtlinie hat die unterlegene
Partei in der Regel die Prozesskosten zu tragen.

§§ 91 ff. der deutschen ZPO sehen vor, dass die
unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits
tragt. Der Gesetzgeber hat daher keinen Umset-
zungsbedarf fiir Art. 14 der Richtlinie gesehen.

Es gilt der Grundsatz, dass die Kosten zu erstat-
ten sind, die fiir die Rechtsverfolgung oder Vertei-
digung notwendig waren.

Die Kostenerstattung betrifft die Gerichtsgebiih-
ren und die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebiithren
und -auslagen. Vertraglich vereinbarte Stunden-
sdtze, die tiber die Hohe der gesetzlichen Gebiih-
ren hinaus gehen, sind nicht zu ersetzen.

21 BGH, GRUR 1962, 401 - ,Kreuzbodenventilsacke 111,
22 Reg.E, BT-Drs. 16/5048, 37.
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[X. DAS ,VEREINFACHTE VER-
FAHREN” ZUR VERNICHTUNG
VOM ZOLL FESTGEHALTENER
WAREN NACH DER VERORDNUNG
1383/2003/EG

Rechtsinhaber haben die Moglichkeit, Waren, die
im Verdacht stehen, ein geistiges Eigentumsrecht
zu verletzen, durch die Zollbehorden festhalten
zu lassen. Fiir das Tatigwerden der Zollbehérden
ist fiir alle Waren, die in die Gemeinschaft ein-
bzw. ausgefiihrt werden, die Verordnung
1383/2003/EG* anwendbar. Antrage auf Grenzbe-
schlagnahme nach der Verordnung kénnen
gebithrenfrei und mit Formblattern bei der jewei-
ligen nationalen Zentralstelle des Zolls einge-
reicht werden.

Mit dem Umsetzungsgesetz wird in die Spezial-
gesetze das ,vereinfachte Verfahren” zur Vernich-
tung ohne vorherige gerichtliche Entscheidung
von Waren, die vom Zoll festgehalten wurden
gem. Art. 11 der Verordnung eingefiihrt. (Nicht
eingefiihrt wird dieses Verfahren im Gebrauchs-
muster- und Halbleiterschutzgesetz, da die Ver-
ordnung 1383/2003/EG auf diese Gesetze keine
Anwendung findet).

(8§ 142b PatG, 150 MarkenG, 111c UrhG, 57a
GeschmMG, 40b SortenSchG)

Fiir die Anwendung des ,vereinfachten Verfah-
rens” muss der Rechtsinhaber einen entsprechen-
den Antrag beim Zoll stellen . Sind Waren festge-
halten worden, ist dem Zoll mitzuteilen, dass ein
geistiges Eigentumsrecht verletzt wird und es ist
die Zustimmung des Eigentiimers, Besitzers oder
Empfangers der Waren zur Vernichtung der
Waren vorzulegen. Die Zustimmung wird vermu-
tet, wenn der Rechtsinhaber nicht innerhalb von
10 Arbeitstagen der Vernichtung widerspricht.

Das vereinfachte Verfahren erspart Rechtsverfol-
gungskosten, die oft den Warenwert {ibersteigen
wiirden. Das kostengiinstige und schnelle Verfah-
ren wird vor allem im Markenrecht eine grofse
Rolle spielen.

ZUSAMMENFASSUNG

Das ,Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung
von Rechten des geistigen Eigentums” gibt den
Rechtsinhabern eine Reihe von neuen Instrumen-
ten zur Durchsetzung ihrer Rechte an die Hand.

Das Beweissicherungsverfahren ermdglicht bei
,hinreichender Wahrscheinlichkeit” einer Schutz-
rechtsverletzung, insbesondere vor Klageerhe-
bung im Wege einer einstweiligen Verfiigung, die
Besichtigung einer Sache bzw. eines Verfahrens
sowie das Recht auf Vorlage von Urkunden, ein-
schliefllich Bank-, Finanz- und Handelsunterla-
gen. Ist bereits eine Klage anhédngig, erleichtert
der neue materielle Anspruch auf Besichtigung
und Urkundsvorlage einschliellich der Vorlage
von Bank-, Finanz- u. Handelsunterlagen, eben-
falls bei ,hinreichender Wahrscheinlichkeit einer
Rechtsverletzung”, die Beweisfithrung. Der Aus-
kunftsanspruch ist auf unbeteiligte Dritte erwei-
tert worden. Dieser Anspruch schafft neue Mog-
lichkeiten, Verletzer und Vertriebswege zu
ermitteln. Neu eingefiihrt wurde zudem ein
Anspruch auf Vorlage oder Zugang zu Bank-,
Finanz- und Handelsunterlagen, um Informatio-
nen iiber die Vermdgenslage des Schuldners zu
erlangen. Diese Informationen dienen der Vermo-
gensbeschlagnahme zur Sicherung des Schadens-
ersatzanspruchs. Weiterhin steht dem Rechtsin-
haber ein neuer Riickrufanspruch zur Verfiigung
sowie ein Recht auf Urteilsverdffentlichung. Im
Schadensersatzrecht ist die Berechungsmethode
Verletzergewinn” nun gesetzlich verankert, und
hinsichtlich der ,Lizenzanalogie” konnen erhéhte
Lizenzsatze gewdhrt werden, soweit es dem
Schadensausgleich dient. Im Grenzbeschlagnah-
meverfahren wird die Rechtsdurchsetzung durch
die Einfithrung des ,vereinfachten Verfahrens”
zur Vernichtung von Waren verbessert.

2 Verordnung 1383/2003/EG des Rates vom 22. Juli 2003 iiber das Vorgehen der Zollbehérden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen
Eigentums zu verletzen, und die MaBnahmen gegeniiber Waren, die erkanntermaf8en derartige Rechte verletzen, ABI L 196/7.
2 Formular: ,Einverstandniserkldrung im Rahmen der vereinfachten Vernichtung gem. Art. 11 VO 1383/2003/EG, abrufbar auf der Website: www.ipr.zoll.de
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