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Am 11. 4. 2008 verabschiedete der Bundestag das Gesetz zur
Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigen-
tums, das der Bundesrat am 23. 5. 2008 passieren lief, ohne den
Vermittlungsausschuss anzurufen’. Das Gesetz dient in erster
Linie der Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchset-
zung der Rechte des geistigen Eigentums®. Sein Ziel ist es, die
Stellung der Rechisinhaber im Kampf gegen Produktpiraterie
und sonstige Schutzrechtsverletzungen zu verbessern’. Dieser
Beitrag fasst die Auswirkungen des Geseizes im Patent-, Ge-
brauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht zusam-
men*,

1. Unterlassungsanspruch

Im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch hat es kei-
ner Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie bedurft. Die
bisherigen Regelungen im deutschen Recht entsprechen
bereits den Vorgaben des Art. 11 der Richtlinie (RL);
Mittelspersonen i. S. des Art. 11 S. 3 RL konnen im Wege
der Stérerhaftung in Anspruch genommen werden. Die
Erginzungen in § 139 I PatG, § 24 I GebrMG, §§ 14 V,
151V, 128 1, 135 I MarkenG und § 42 I GeschmMG die-
nen allein der Klarstellung. Diese Vorschriften erwihnen
nunmehr ausdriicklich die allgemein anerkannte, dem Un-
terlassungsanspruch immanente Voraussetzung der Bege-
hungsgefahr, die auch dann gegeben ist, wenn eine Zuwi-
derhandlung erstmalig droht (Erstbegehungsgefahr)’.

1l. Schadensersatzanspruch

Weitreichender sind die Anderungen im Rahmen der
Schadensersatzregelungen, die primir die Berechnung des
Schadensersatzes betreffen®. Nach dem Wortlaut der neu
gefassten § 139 II 2 PatG, § 24 I 2 GebrMG, §§ 14 VI 2,
15 V2,128 112 und § 135 II 2 MarkenG kann neben
dem konkret entstandenen Schaden nunmehr ein weiterer
Bemessungsfaktor eine Rolle spielen: der Gewinn, den der
Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat’.
Auflerdem kann nach den Neuregelungen in § 139 II 3
PatG, § 24 II 3 GebrMG, §§ 14 VI 3, 15 V 3 MarkenG

und § 42 I 3 GeschmMG der Schadensersatzanspruch
auf der Grundlage des Betrags berechnet werden, den der
Verletzer als angemessene Vergiitung hitte entrichten
miissen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des Rechts
eingeholt hitte (angemessene fiktive Lizenzgebiihr)®.
Diese Neuerungen orientieren sich an Art. 13 12 RL so-
wie der im Immaterialgiiterrecht gewohnheitsrechtlich
anerkannten dreifachen Schadensberechnung, Im Einzel-
nen ist dazu Folgendes anzumerken:

1. ,Beriicksichtigung® des Verletzergewinns

Die neu geregelte ,,Beriicksichtigung® des Verletzerge-
winns bei der Bemessung des Schadensersatzes ist zwei-

* Dr., Rechtsanwiltin in Kéln.

#* Dr., LL. M., Rechtsanwalt in K6ln.

1) Das Gesetz wird voraussichtlich zum 1. 8. 2008 in Kraft treten.

2) Uberdies wird damit das deutsche Recht an die Grenzbeschlagnah-
meverordnung (EG) Nr. 1383/2003 und die Verordnung (EG)
Nr. 5§10/2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel angepasst. Dieser
Bereich ist einem eigenen Beitrag vorbehalten.

3) Begriindung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung v. 20. 4.
2007, BT-Dr 16/5048 {Gesetzesbegriindung), S. 25.

4) Das Urheberrecht wird gesondert behandelt in einem Beitrag von
Czychowski, GRUR-RR 2008, 265 (im nichsten Heft).

5) § 421 GeschmMG hat den Unterlassungsanspruch bereits zuvor
explizit an die Wiederholungsgefahr gekniipft. Hingegen ist die Erst-
begehungsgefahr bislang nicht erwihnt gewesen, obwohl auch im Ge-
schmacksmusterrecht der vorbeugende Unterlassungsanspruch seit lan-
gem anerkannt ist (hierzu Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein,
3. Aufl. [2005], § 42 Rdnr. 6).

6) Dariiber hinaus sind in dem Gesetzentwurf die bisherigen Rege-
lungen in § 139 112 PatG, §24 M2 GebrMG und §42 II3
GeschmiMG gestrichen worden, die den Gerichten die Moglichkeit ein-
geriumt haben, anstelle des Schadensersatzes eine Entschidigung fest-
zusetzen, sofern dem Verletzer nur leichte Fahrlissigkeic zur Last fillt.
Nach der Gesetzesbegriindung (S. 33, 37) sind diese Regelungen mit
Art. 13 RL unvereinbar; denn gem. Art. 13 I RL sei eine Sonderrege-
lung nur méglich fiir den Fall, dass der Verletzer schuldlos handelte.

7) § 42 I 2 GeschmMG hat den Verletzergewinn bereits zuvor er-
wihnt.

8) §§ 128 II, 135 Il MarkenG treffen keine Regelung zur Lizenz-
gebiibr, da bei geografischen Herkunftsangaben eine Lizenzierung nicht
in Betracht kommt (Gesetzesbegriindung, S. 44).
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fach bedenklich. Sie ist sprachlich ungenau und droht
dariiber hinaus die Grenzen der VerhiltnismifSigkeit zu
iiberschreiten. Unklar ist, was genau die Formulierung
»Beriicksichtigung des Verletzergewinns bei der Bemes-
sung des Schadensersatzes bedeutet. Sie kann dahin aus-
gelegt werden, dass der Verletzergewinn als ein Indiz fiir
die Hohe des dem Verletzten entgangenen Gewinns
(§ 252 BGB) zu werten ist®. Seine ,Beriicksichtigung
stellte dann keine eigenstindige Berechnungsmethode dar.
Der Verletzergewinn wire nur bei der Ermittlung des kon-
kret entstandenen Schadens zu beriicksichtigen. Aller-
dings soll nach der Gesetzesbegriindung die neue gesetzli-
che Regelung zum Verletzergewinn die aktuelle Rechts-
lage nicht beriihren!?; insbesondere sollen die drei aner-
kannten Berechnungsmethoden nicht vermengt werden??.
Danach bleibt es dabei, dass der Verletzte die Herausgabe
des Verletzergewinns verlangen kann. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es unverstindlich, dass nicht die eindeu-
tige bisherige Regelung des § 42 II 2 GeschmMG, nach
der ,,an Stelle des Schadensersatzes (...) die Herausgabe
des Gewinns, den der Verletzer durch die Benutzung des
Geschmacksmusters erzielt hat, (...) verlangt werden®
kann, im Geschmacksmusterrecht beibehalten und auf die
anderen Rechtsgebiete iibertragen worden ist. Zwei
Griinde konnten den Gesetzgeber davon abgehalten und
ihn zu seiner zweideutigen Lésung bewegt haben: Auch
Art. 13 12 lit. a RL spricht davon, dass bei der Festset-
zung des Schadensersatzes unter anderem die erzielten
Gewinne des Verletzers zu ,,beriicksichtigen® sind. Uber-
dies wollte der Gesetzgeber moglicherweise besonders he-
rausstellen, dass es sich bei der Herausgabe des Verletzer-
gewinns nicht um einen eigenstindigen Anspruch gemif§
§ 68711 1,681S. 2,667 BGB, sondern um eine Schadens-
berechnungsmethode handelt.

Die Abgrenzung ist wichtig, da der Anspruch aus ange-
mafiter Eigengeschiftsfiihrung ein vorsitzliches Verhalten
voraussetzt; hingegen schuldet im Immaterialgiiterrecht
auch der fahrlissig Handelnde die Herausgabe des Verlet-
zergewinns. Diese Haftungsausdehnung wird im Immate-
rialgiiterrecht mit Billigkeitsgesichtspunkten gerechtfer-
tigt!>: Die Rechtsverletzung soll sich fiir den Verletzer
nicht lohnen. Zudem ist sie geeignet, den Rechtsverletzer
und andere Produktpiraten von (weiteren) Rechtsverlet-
zungen abzuhalten, dient also der Spezial- und Generalpri-
vention. Andererseits ist zu bedenken, dass die Herabset-
zung des VerschuldensmafSstabes auf (leichte) Fahrlassig-
keit auch redliche Unternehmer abschrecken kann, neue
Ideen zu verwirklichen, weil sie fiirchten, eine Gewinn-
herausgabepflicht auszul6sen, indem sie — teilweise schwer
erkennbare — Verbotsgrenzen iiberschreiten. Die Haftungs-
ausdehnung kénnte also nicht nur Rechtsverletzungen,
sondern auch Innovationen hemmen'3. Sachgerecht er-
scheint es daher, die Gewinnherausgabe an eine zumindest
grob fahrlissige Verletzungshandlung zu kniipfen'#. Jeden-
falls sollte — im Einklang mit Art. 3 II RL!> — der Verhilt-
nismifigkeitsgrundsatz bei der Herausgabe des Verletzer-
gewinns besonders beriicksichtigt werden.

2. Zahlung einer angemessenen fiktiven Lizenzgebiihr

Der Gesetzentwurf schreibt die gewohnheitsrechtlich
verfestigte Schadensbemessung nach der Lizenzanalogie
nieder, d. h. der Verletzte kann weiterhin seinen Schaden
auf der Grundlage einer angemessenen fiktiven Lizenz-
gebithr berechnen. Nicht beriicksichtigt hat der Gesetz-
geber den Vorschlag, pauschal die Zahlung einer doppel-
ten Lizenzgebiihr festzulegen, obwohl Art. 13 12 lit. b
RL¢ mit dieser Lésung vereinbar ist. Die Befiirworter der
doppelten Gebiihr!” argumentieren, die Zahlung einer
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einfachen Gebiihr stelle kein Risiko fiir den Verletzer dar,
der schlimmstenfalls so gestellt werde wie er stiinde, wenn
er sich redlich verhalten und mit dem Rechteinhaber einen
Lizenzvertrag geschlossen hitte'®. Dennoch ist die Ent-
scheidung des Gesetzgebers gegen eine pauschale Festset-
zung der doppelten Lizenzgebiihr zu befirworten. Zwar
ist das Modell der doppelten Lizenzgebiihr nicht als Seraf-
schadensersatz zu qualifizieren'”. Wihrend der Strafscha-
densersatz hauptsichlich der Bestrafung und Abschre-
ckung dient?®, spielte bei der Zahlung einer doppelten
Lizenzanalogie auch die Ausgleichsfunktion eine wesentli-
che Rolle. Allerdings ist es zweifelhaft, ob diese Schadens-
pauschalierung in jedem Fall, also auch bei leicht fahr-
lassigen Rechtsverletzungen, verhiltnismifig ist. Der Ge-
setzentwurf hat sich in Anlehnung an die bisherige Recht-
sprechung fiir einen iiberzeugenden Mittelweg entschie-
den: die Zahlung einer angemessenen fiktiven Lizenz-
gebiihr. Das Merkmal der Angemessenheit erméglicht
differenzierte, einzelfallbezogene Ergebnisse. Die Hohe
der fiktiven Lizenzgebiihr kann sich zum Beispiel am Ver-
schuldensgrad orientieren. Produktpiraten koénnen also
auch nach diesem Modell zur Zahlung einer doppelten
Lizenzanalogie verpflichtet werden.

I, Vernichtungsanspruch

Die Vorschriften zum Vernichtungsanspruch sind an
Art. 10 RL angepasst worden, fiir den Bereich der geogra-
fischen Herkunftsangaben ist der Vernichtungsanspruch
erstmals vorgesehen?!. Gemif § 140a I1, I PatG,
§ 24a 1 GebrMG, § 18 11, 2 MarkenG und § 4311, 2
GeschmMG hat der Verletzte gegen den Verletzer einen
Anspruch auf Vernichtung erstens der rechtsverletzenden
Waren??, die sich im Besitz oder Eigentum des Verletzers
befinden, sowie zweitens der im Eigentum des Verletzers
stehenden Materialien und Gerite, die vorwiegend zur
Herstellung bzw. widerrechtlichen Kennzeichnung dieser
Gegenstinde gedient haben. Zum zweiten Punkt hat der
Gesetzgeber sein urspriingliches, im Referentenentwurf
widergespiegeltes Vorhaben aufgegeben, auch die Besitzer

9) Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292f; ihnlich Negele/Nitsche,
WRP 2007, 1047 (1053).

10) Gesetzesbegriindung, S. 33, 37.

11) Gesetzesbegriindung, S. 33.

12) BGH, GRUR 2001, 329 (331) - Gemeinkostenanteil; BGH,
GRUR 1993, 55 (59) - Tchibo/Rolex II.

13) Hierzu Peifer, WRP 2008, 48 (50); Peukert/Kur, GRUR Int 2006,
2921

14) So Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292 (294).

15) Danach miissen Rechtsbehelfe ,,verhiltnismifig (...) sein und so
angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken fiir den recht-
méfigen Handel vermieden wird“.

16) Danach kann bei der Schadensfestsetzung ,mindestens® die
Gebiihr beriicksichtigt werden, ,die der Verletzer hitte entrichten
miissen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts
des geistigen Eigentums eingeholt hitte®.

17) Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220 (225ff.); Nagele/Nitsche,
WRP 2007, 1047 (1054). Der Bundesrat hat gefordert, ,eine widerleg-
bare Gewinnvermutung in Héhe der doppelten Lizenzgebiihr® einzu-
fithren (BR-Dr 64/07 [Beschl. v. 9. 3. 2007}, S. 4).

18) BR-Dr 64/07 (Beschl. v. 9. 3. 2007), S.4; Bodewig/Wandtke,
GRUR 2008, 220 (225); Ndgele/Nitsche, WRP 2007, 1047 (1054).

19) So aber die Gesetzesbegriindung, S. 37.

20) BGHZ 118, 312 = NJW 1992, 3096 (3102ff.); Democh, AfP
2002, 375 (377); Mérsdorf-Schulte, NJW 2006, 1184 {.

21) §§ 12813, 13513 1. V. mit § 18 I 1 MarkenG.

22) Wihrend § 18 MarkenG sich bislang auf ,,widerrechtlich gekenn-
zeichnete Gegenstinde“ bezogen hat, spricht die Neuregelung — in An-
lehnung an Art. 10 I RL - von ,,widerrechtlich gekennzeichneten Wa-
ren®. Eine inhaltliche Anderung scheint der Gesetzgeber mit der begriff-
lichen Anpassung jedoch nicht zu verbinden. Um sachwidrige Ergeb-
nisse zu vermeiden, ist der Begriff ,Ware® weit auszulegen, sodass er
ebenso wie der Begriff ,,Gegenstand“ auch widerrechtlich gekennzeich-
nete Verpackungen erfasst.
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der Materialien und Gerite in den Kreis der Anspruchs-
verpflichteten einzubeziehen. Dieser Entschluss ist nach-
vollziehbar im Hinblick auf den Eigentumsschutz und den
Verhiltnismifigkeitsgrundsatz. Er birgt aber die Gefahr,
dass der Vernichtungsanspruch durch die (zeitweilige) Ei-
gentumsiibertragung auf einen Dritten umgangen wird?3.

Allerdings hat der Gesetzentwurf den Anspruch auf
Vernichtung der Materialien und Gerite anderweitig
gemifS einer zwingenden Vorgabe des Art. 10 I 1 RL aus-
gedehnt. Nach den bisherigen Regelungen miissen die zu
vernichtenden Vorrichtungen?* ,,ausschlieflich oder na-
hezu ausschliefSlich® zur widerrechtlichen Herstellung
bzw. Kennzeichnung benutzt werden oder bestimmt sein.
Nunmehr geniigt es, dass sie ,,vorwiegend® der rechtsver-
letzenden Handlung dienen. Figentiimer kénnen sich also
nicht linger darauf berufen, ihre Materialien und Gerite
dienten auch rechtmifligen Zwecken. Unklar ist aber, was
genau ,vorwiegend“ in diesem Zusammenhang bedeutet.
Dieses Merkmal ist im Lichte des Eigentumsschutzes und
des Verhiltnismi@igkeitsgrundsatzes auszulegen. Ob es
erfallt ist, sollte einzelfallbezogen bestimmt werden, um
Umgehungsmaffinahmen zu erschweren. Dabei sollte ne-
ben der Anzahl der produzierten rechtsverletzenden bzw.
rechtmifigen Gegenstinde auch ihre jeweilige wirtschaft-
liche Bedeutung gegeniibergestellt werden.

IV. Riickruf- und Entfernungsanspruch

Neu sind die Regelungen zum Riickruf- und Entfer-
nungsanspruch in § 140a III PatG, § 24a II GebrMQG,
§ 18 II MarkenG und § 43 II GeschmMG, die ebenfalls
der Umsetzung des Art. 10 RL dienen. Beide Anspriiche
sind darauf gerichtet, die rechtsverletzenden Gegenstinde
aus den Vertriebswegen zu entfernen, um den Waren-
absatz an die Kunden zu verhindern. Der Riickruf-
anspruch stellt einen speziellen Fall des Entfernungs-
anspruchs dar. Der Riickrufpflichtige hat die Vertriebs-
kette dadurch zu unterbrechen, dass er seine Abnehmer
(z.B. Spediteure, Hindler) auffordert, ihm die rechtsver-
letzende Ware zuriickzugeben. Der Entfernungsanspruch
ist vielgestaltiger. Er umfasst alle rechtlich zulidssigen Me-
thoden, um die Vertriebswege zu bereinigen. Insbesondere
kann er den Verletzer verpflichten, seine Abnehmer auf-
zufordern, die rechtsverletzenden Gegenstinde nicht wei-
ter zu vertreiben. Solch ein Entfernungsanspruch kommt
vor allem in Betracht, wenn die Warenriickgabe an den
Verletzer unverhiltnismifig erscheint, weil sie z. B. mit
hohen Kosten oder einem erheblichen organisatorischen
Aufwand verbunden ist.

Die Neuregelungen unterscheiden sich insofern von dem
Vernichtungsanspruch, als sie nicht voraussetzen, dass sich
die rechtsverletzenden Gegenstinde im Eigentum oder Be-
sitz des Verletzers befinden. Erforderlich ist allerdings,
dass es dem Verletzer moglich ist, die rechtsverletzenden
Gegenstinde von seinen Abnehmern zuriickzuerlangen
oder anderweitig aus den Vertriebswegen zu entfernen®s,
er muss Verfiigungsgewalt iiber diese Gegenstdnde haben.
Verfiigungsgewalt liegt vor, wenn der Verletzer seine Ab-
nehmer rechtlich, z. B. gemifs § 985 BGB oder einer ver-
traglichen Regelung, zur Riickgabe oder sonstigen Entfer-
nung der rechtsverletzenden Gegenstinde verpflichten
kann (rechtliche Verfiigungsgewalt). Nach den Neu-
regelungen ist eine rechtliche Verbindung des Verletzers zu
den Gegenstianden jedoch nicht zwingend. Es geniigt viel-
mehr die rein tatsichliche Verfiigungsgewalt, die vorliegt,
wenn der Anspruchsverpflichtete seine Abnehmer in ir-
gendeiner Erfolg versprechenden Weise beeinflussen kann,
die Gegenstinde zuriickzugeben oder auf andere Weise aus
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den Vertriebswegen zu entfernen®®, In typischen Piraterie-
fillen ist eine solche Einflussnahme regelmifig aus-
geschlossen?”. Etwas anderes gilt aber in Fillen, in denen
der Geschiftsbetrieb und die Vertriebskanile des Verlet-
zers auch nach der Aufdeckung des Rechtsverstof8es auf-
rechterhalten bleiben. In diesen Fillen liegt es aus verschie-
denen Griinden nahe, dass der Verletzer seine Abnehmer
selbst ohne rechtlichen Druck zur Riickgabe oder sonstigen
Entfernung aus den Vertriebswegen bewegen kann: Zum
einen fithlen sich die Abnehmer ihrem ~ oftmals langjdh-
rigen — Geschiftspartner verpflichtet, da sie an einer kiinf-
tigen guten Zusammenarbeit mit thm interessiert sind.
Zum anderen ist davon auszugehen, dass sich die Héindler
nicht bewusst rechtswidrig verhalten wollen, indem sie die
rechtsverletzende Ware nach der Aufforderung des Verlet-
zers weiter vertreiben, zumal sie sich damit dem Risiko
einer unter Umstinden weitgehenden Haftung aussetz-
ten28. Die Kosten fiir den Riickruf oder die anderweitige
Entfernung hat der Verletzer zu tragen (vgl. Art. 10 IIRL).

V. Auskunftsanspriiche

Durch die Neufassung von § 140b PatG, §24b
GebrMG, § 19 MarkenG?® und § 46 GeschmMG werden
die Auskunftsanspriiche im Fall einer Rechtsverletzung er-
heblich ausgeweitet und erfassen auch unbeteiligte Dritte.
Der vorrangig in Anspruch zu nehmende Verletzer (also
Titer, Teilnehmer oder Stdrer) muss wie im fritheren Recht
bei jeder Rechtsverletzung Auskunft erteilen iiber Herkunft
und Vertriebsweg der verletzenden Erzeugnisse bzw. Ware.
Der Umfang der Auskunftsverpflichtung ist in Abs. 3 der
jeweiligen Norm konkretisiert und umfasst anders als in
der fritheren Rechtslage grundsitzlich auch Preise.

Dritte, die nicht als Stérer verantwortlich sind, kénnen
unter weiteren Voraussetzungen ebenfalls auf Auskunft in
Anspruch genommen werden. Die Rechtsverletzung muss
zunichst im gewerblichen Ausmaf§ begangen sein, wobei
nach Erwigungsgrund 14 RL jedes Streben nach einem
wirtschaftlichen Vorteil ausreicht®. Weiter muss der
Rechteinhaber Klage erhoben haben oder es muss eine
offensichtliche Rechtsverletzung vorliegen. Offen ldsst die
Gesetzesbegriindung dabei, ob es fiir die Geltendmachung
des Anspruchs ausreicht, dass die Klageschrift bei Gericht
eingereicht wurde, oder dariiber hinaus die Zustellung an
den Beklagten erfolgt sein muss. Die erste Auslegung ist
zwar vorzugswiirdig und nach Art. 31 2 RL geboten, weil
es ungerechtfertigt erscheint, den Rechteinhaber mit dem
Risiko einer unverschuldet verzégerten Zustellung zu be-
lasten3!, Da jedoch gemif § 253 1ZPO die Klageerhebung
»durch Zustellung eines Schriftsatzes“ erfolgt und fiir ein

23) BR-Dr 64/07 (Beschl. v. 9. 3. 2007), S. 5.

24) Der Gesetzgeber scheint Vorrichtungen als Oberbegriff fiir Mate-
rialien und Gerite zu verstehen (Gesetzesbegriindung, S. 31).

25) Gesetzesbegriindung, S. 38.

26) OLG Kéln, MD 2002, 802; OLG Hamburg, MD 1992, 34f.

27) Hierzu Ndgele/Nitsche, WRP 2007, 1047 (1056); Peukert/Kur,
GRUR Int 2006, 292 (296).

28) OLG Kéln, MD 2002, 802.

29) §§ 128 13, 13513 i. V. mit § 19 MarkenG erstrecken den Aus-
kunftsanspruch nunmehr auch auf den Bereich der geografischen Her-
kunftsangaben.

30) Die Gesetzesbegriindung verweist ausdriicklich auf die Definition
in Erwdgungsgrund 14 RL; in den markenrechtlichen Regelungen ist
das Merkmal nach der Begriindung nicht erforderlich, weil ohnehin ein
Handeln im geschiftlichen Verkehr Tatbestandsvoraussetzung der Mar-
kenverletzung sei (Gesetzesbegriindung, S. 38 u. 44).

31) Auch nach Art. 81 RL wire diese Auslegung méglich, da die
Auskunftsanspriiche ,im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen
Verletzung® eines Schutzrechts zu gewihren sind; zur Auslegung vgl.
Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292 (298), und Gesetzesbegriindung,
S. 39.
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anderes Verstindnis dieses Begriffes im Bereich der ge-
werblichen Schutzrechte kein Anhaltspunkt besteht, setzt
der Anspruch die erfolgte Zustellung voraus. Im Rahmen
eines Verfiigungsverfahrens gegen den Verletzer stehen
dem Rechteinhaber keine Auskunftsanspriiche gegen
Dritte zu. Eine offensichtliche Verletzung setzt nach der
Rechtsprechung zu § 140b PatG a.E und § 19 MarkenG
a.F, die auch in der Gesetzesbegriindung aufgegriffen
wird, einen in rechtlicher und tatsichlicher Hinsicht ein-
deutigen Sachverhalt voraus, bei dem die ungerechtfertigte
Inanspruchnahme des Gegners ausgeschlossen erscheint32.

Die Auskunftspflicht trifft dann z. B. ausnahmslos jeden
Spediteur oder Lagerhalter, der rechtsverletzende Waren
in Besitz hatte33; dariiber hinaus jeden, der rechtsverlet-
zende Dienstleistungen in Anspruch nahm, fiir rechtsver-
letzende Titigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte
(z.B. Internetauktionshiuser) oder nach Angaben einer
solchen Person an Angeboten verletzender Waren bzw.
Dienstleistungen beteiligt war. Weitere Voraussetzungen
sind fiir den Auskunftsanspruch nicht erforderlich, ins-
besondere bedarf es keiner richterlichen Anordnung3*.
Dem auskunftspflichtigen Dritten steht ein Anspruch auf
Erstattung der erforderlichen Kosten, nicht aber auf einen
Kostenvorschuss, gegeniiber dem Rechteinhaber zu. Eine
Verweigerung der Auskunft ist méglich, wenn sich der
Dritte auf ein Zeugnisverweigerungsrecht nach
§8 383-385 ZPO berufen kann. Da § 384 Nr. 3 ZPO die
Zeugnisverweigerung in Bezug auf Geschiftsgeheimnisse
vorsieht, diirfte der Anspruch hiufig leer laufen®*. Erfolgt
die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs wihrend
eines laufenden Prozesses, so kann dieser bis zum Erhalt
der Auskiinfte ausgesetzt werden.

In Fillen offensichtlicher Rechtsverletzung koénnen die
Auskunftsanspriiche sowohl gegen den Verletzer als auch
gegen Dritte im Wege der einstweiligen Verfiigung durch-
gesetzt werden. Im letzteren Fall diirfte ein Verfiigungs-
anspruch allerdings in der Regel nur bestehen, wenn der
Rechteinhaber nachweist, dass er den unbeteiligten Drit-
ten auflergerichtlich zur Erteilung der Auskunft aufgefor-
dert und dabei im Einzelnen das Vorliegen der oben ge-
nannten Tatbestandsmerkmale dargelegt hat. Wie sich aus
dem Verweis auf §§ 935-945 ZPO ergibt, ist dabei auch
die Glaubhaftmachung des Verfiigungsgrundes nach
§8 936, 917 ZPO erforderlich.

Bei vorsitzlicher oder grob fahrlissiger Erteilung einer
unvollstindigen oder falschen Auskunft macht sich der
Auskunftspflichtige schadensersatzpflichtig. Der nach-
weislich auf die Falschauskunft zuriickzufithrende Schaden
diirfte sich allerdings zumeist auf zusitzlich entstandene
Rechtsverfolgungs- oder Nachforschungskosten beschrin-
ken. Fiir den umgekehrten Fall, dass eine zutreffende Aus-
kunft erteilt wurde, obwohl das Auskunftsbegehren objek-
tiv unberechtigt war, sieht das Gesetz eine Haftungsprivile-
gierung vor. Der Auskunftserteilende haftet gegeniiber
Dritten fiir die Erteilung der Auskunft nur, wenn er wusste,
dass das Begehren unberechtigt war. Hier ist zweifelhaft,
ob die Haftungsprivilegierung auch dann greift, wenn es
eine Partei unterlisst, sich auf ein bestehendes Zeugnisver-
weigerungsrecht zu berufen, insbesondere auf § 384 Nr. 3
ZPO, der auch anvertraute Geschiftsgeheimnisse Dritter
erfasst®¢. Kann die Auskunft nur unter Verwendung von
Verkehrsdaten im Sinne des § 3 Nr. 30 TKG erteilt wer-
den, sind Telekommunikationsunternehmen nach entspre-
chender richterlicher Anordnung zur Weitergabe dieser
Daten verpflichtet. Diese Regelung, die trotz teils massiver
Bedenken fiir alle Schutzrechte einheitlich eingefiihrt wur-
de, ist in der Praxis vor allem bei Urheberrechtsverletzun-
gen (,filesharing®) von Bedeutung3”.
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VI. Vorlage- und Besichtigungsanspriiche

Neu eingefiigt werden die § 140c¢ PatG, § 24c
GebrMG, § 19a MarkenG und § 46 a GeschmMG, die
dem Rechteinhaber bei hinreichender Wahrscheinlichkeit
einer Rechtsverletzung die Gewinnung und Sicherung von
anspruchsbegriindenden Beweismitteln ermoglichen. Mit
dem Merkmal der hinreichenden Wahrscheinlichkeit, das
von der Richtlinie nicht vorgesehen ist3%, werden die
Grundsitze aufgegriffen, die der BGH in der Entschei-
dung ,Faxkarte“3® zum Besichtigungsanspruch nach
§ 809 BGB entwickelt hat*0. Ausreichend sind demnach
konkrete tatsichliche Anhaltspunkte, die die Moglichkeit
einer Verletzung nahelegen. Der Rechteinhaber muss fer-
ner darlegen, dass die Untersuchung zur Begriindung eines
Anspruchs erforderlich ist. Damit soll verhindert werden,
dass der Antragsteller den Anspruch zur Ausforschung
der Gegenseite missbraucht*!. Dariiber hinaus ermoglicht
das Merkmal der Erforderlichkeit eine umfassende Abwi-
gung, bei der auch die Geheimhaltungsinteressen des Be-
sichtigungsschuldners und der Grad der Wahrscheinlich-
keit, mit dem von einer Verletzung auszugehen ist, zu
beriicksichtigen sind. Schlielich muss sich die Urkunde
oder Sache in der Verfiigungsgewalt des Verletzers befin-
den, wobei es auf die Eigentums- oder Besitzverhaltnisse
nicht ankommt.

Inhaltlich richtet sich der Anspruch auf die Vorlage von
Urkunden oder die Besichtigung der Sache. Wie sich aus
dem Verweis auf § 811 BGB ergibt, erfolgt die Vorlage an
dem Ort, an dem sich der Gegenstand zum Zeitpunkt der
Anordnung befindet*2, Primir ist die Anordnung auf Vor-
lage, also auf Einsichtnahme durch den Besichtigungs-
gliubiger gerichtet. Bei umfangreichen Unterlagen ist
auch die Fertigung von Kopien zulissig®?; soweit eine
Sequestration der Unterlagen erfolgen kann, ist anstelle
dessen die Fertigung von Kopien sogar als milderes Mittel
geboten. Der Begriff der Besichtigung ist weit zu verstehen
und umfasst iiber das blofle Betrachten der Sache auch
deren umfassende Untersuchung einschlieflich des Ein-
oder Ausschaltens von Maschinen sowie Substanzeingrif-
fe**. Zur Durchsetzung von Verfahrenspatenten stellt
§ 140 ¢ PatG klar, dass auch ein Verfahren Gegenstand
der Besichtigung sein kann. Der Vorlageanspruch er-

32) Gesetzesbegriindung S. 39; vgl. OLG Hamburg, WRP 1997, 106
(113) - Gucciy OLG Diisseldorf, GRUR 1993, 818 (820f.) — Mehrfach-
kleiderbiigel.

33) Zur Begriindung der Storerhaftung des Spediteurs OLG Diissel-
dorf, BeckRS 2008, 00 088.

34) Fiir dieses Erfordernis hatten sich mit guten Griinden Peukert/
Kur, GRUR Int 2006, 292 (297), ausgesprochen; kritisch auch Spindler/
Weber, ZUM 2007, 257 (259).

35) Stellungnahme der GRUR, GRUR 2007, 765.

36) Statt aller Huber, in: Musielak, ZPO, 6. Aufl. [2008], § 384,
Rdnr. 5.

37) Vgl. Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292 (298); BT-
Dr 16/8788. Zu den Regelungen im Einzelnen Czychowski, GRUR-RR
2008, 265 (im nichsten Heft).

38) Art. 6 I RL sieht einen Vorlageanspruch vor, wenn der Rechtein-
haber alle ,verniinftigerweise verfiigbaren Beweismittel“ vorgelegt hat.
Wie Négele/Nitsche, WRP 2007, 1047 (1052), zu Recht feststellen, um-
fasst dieser Wortlaut auch Fille, in denen der Rechteinhaber objektiv
iiberhaupt keine Beweismittel vorlegen kann.

39) BGH, GRUR 2002, 1046.

40) Gesetzesbegriindung, S. 40.

41) Gesetzesbegriindung, S. 40.

42) ,Ort“ i.S. des § 811 BGB ist stets die politische Gemeinde,
Hiiffer, in: MiinchKomm, 4. Aufl. [2004], § 811 Rdar. 2.

43) So schon zu § 810 BGB Marburger, in: Staudinger, BGB, 2002,
§ 810 Rdnr. 5; vgl. OLG Koin, NJW-RR 1996, 382: Die Mitnahme ist
zuldssig, wenn die Priffung umfangreicher Unterlagen am Vorlageort
praktisch nicht durchfiihrbar ist.

44) Ausfiihrlich Kiibnen, Die Durchsetzung von Patenten in der Pra-
xis, 2008, Rdnr. 162.
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streckt sich ferner auf Bank-, Finanz- und Handelsunterla-
gen, wenn der hinreichende Verdacht einer im gewerb-
lichen Umfang begangenen Verletzung besteht. Das letz-
tere Merkmal bildet, wie sich aus der Definition in Erwi-
gungsgrund 14 RL ergibt, keine wirkliche Einschrinkung
des Anspruchs. Ausgeschlossen sind z. B. Handlungen, die
nach § 11 Nr. 1 PatG privilegiert sind, oder Markennut-
zungen auferhalb des geschiftlichen Verkehrs. Da auch
die Vorlage von Unterlagen verlangt werden kann, die zur
Begriindung von Schadenersatzanspriichen erforderlich
sind, umfasst die Vorlagepflicht simtliche geschiftlichen
Unterlagen, aus denen sich Informationen tiber den Um-
fang der Vertriebshandlungen und die Gestehungskosten
ergeben.

Die Regelungen schaffen einen materiell-rechtlichen
Anspruch auf Vorlage bzw. Besichtigung, sodass es der
Durchfithrung eines selbstindigen Beweisverfahrens, das
mit einer Duldungsverfiigung auf der Grundlage von
§ 809 BGB kombiniert wird, nicht mehr bedarf. Im Er-
gebnis wird sich die von der ,,Diisseldorfer Praxis“ entwi-
ckelte Form des einheitlichen Beschlusses, bei dem Rege-
lungen fiir den Umfang der Besichtigung, fiir die Duldung
durch den Besichtigungsschuldner und zur Verschwiegen-
heit der Beteiligten getroffen werden, dennoch kaum in-
dern®S, In Fillen einer offensichtlichen Rechtsverletzung
(s.0.) kann der Besichtigungsanspruch im Wege der einst-
weiligen Verfiigung durchgesetzt werden, wobei auch in
diesen Fillen die Dringlichkeit glaubhaft zu machen ist*6.

Nicht gefolgt ist der Gesetzgeber dem Vorschlag, dem
Verletzungsgericht auch die Befugnis einzurdumen, eine
Durchsuchungsanordnung nach § 758a ZPO zu erlas-
sen*’, Soweit der Aufbewahrungsort der zu untersuchen-
den Unterlagen oder Sachen nicht bekannt ist und der
Schuldner diese nicht freiwillig vorlegt, muss daher die fir
eine Durchsuchung der Geschiftsriume erforderliche
richterliche Anordnung weiterhin mit separatem Antrag
beim Gericht am Ort der Raumlichkeiten (§ 802 ZPO)
erwirkt werden.

Von einer Regelung der in der Praxis besonders bedeut-
samen Frage der Geheimhaltung vertraulicher Informatio-
nen hat der Gesetzgeber trotz einer Vielzahl von Vorschla-
gen abgesehen*®. Vielmehr wird in das Ermessen des Ge-
richts gestellt, welche Mafinahmen im Einzelfall unter
Beriicksichtigung der Interessen beider Parteien erforder-
lich sind. Als Regelfall verweist der Gesetzgeber darauf,
dass die Priifung der Unterlagen bzw. die Besichtigung der
Sache durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten
Dritten erfolgen kann, der im Rahmen eines Gutachtens
zur Frage der Rechtsverletzung Stellung nimmt*°. Dieses
Vorgehen entspricht im Ansatz der etablierten ,,Dissel-
dorfer Praxis“. Es wird allerdings nicht beriicksichtigt,
dass bei gesetzlicher Verankerung eines Besichtigungs-
anspruchs verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Aus-
schluss der Partei vom Ortstermin des Sachverstindigen
bestehen’?, Jedenfalls solite der Sachverstindige zur Ver-
meidung einer Beeinflussung durch den Besichtigungs-
schuldner von einem anwaltlichen Vertreter des Antrag-
stellers begleitet werden, der gerichtlich zur Verschwie-
genheit auch gegeniiber seiner Partei verpflichtet werden
kann®!, Uber die Herausgabe des vollstindigen oder ge-
kiirzten Gutachtens entscheidet das Gericht nach Anho-
rung des Besichtigungsschuldners und unter Beriicksichti-
gung des vom Sachverstindigen ermittelten Wahrschein-
lichkeitsgrads. Da Abs. 4 der jeweiligen Norm auf § 811
BGB insgesamt verweist, ist es auch moglich, die Durch-
setzung der Anspriiche gemif § 811 Il BGB von der Hin-
terlegung einer Sicherheit durch den Antragsteller abhin-
gig zu machen®?.
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Schliellich enthalten die Regelungen in Abs. 5 eine be-
sondere Vorschrift zum Schadensersatz. Stellt sich nach-
triglich heraus, dass eine Rechtsverletzung nicht vorliegt,
kann der Besichtigungsschuldner den Ersatz des entstan-
denen Schadens verlangen. Die Sonderregelung ist erfor-
derlich, da die Vorlage- oder Besichtigungsverfiigung le-
diglich die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Verlet-
zung voraussetzt und daher unter Umstdnden nicht
1.S. von § 945 ZPO von Anfang an ungerechtfertigt war.
Abs. 4 der Norm enthdlt wiederum ein Beweisverwer-
tungsverbot.
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VII. Sicherung von Schadensersatzanspriichen

Ebenfalls neu in die Immaterialgiitergesetze eingefiigt
werden § 140d PatG, § 24d GebrMG, § 19b MarkenG
und § 46b GeschmMG, mit denen der Verletzer zum
Zweck der Sicherung von Schadensersatzanspriichen zur
Vorlage von oder zur Gewihrung eines Zugangs zu Bank-,
Finanz- und Handelsunterlagen verpflichtet werden kann.
Fiir die Umsetzung des eigentlichen Anspruchs auf vorldu-
fige Beschlagnahme des Verletzervermogens in Art. 911 1
RL sah der Gesetzgeber trotz abweichender Anspruchs-
voraussetzungen im Hinblick auf die bestehenden Arrest-
vorschriften (§8 916 ff. ZPO) keinen Bedarf53.

Der Anspruch setzt voraus, dass die Verletzung in ge-
werblichem Ausmafl begangen wurde (s. 0.) und die Erfiil-
lung einer Schadensersatzforderung fraglich ist. Dabei
reicht eine objektive Gefihrdung der Durchsetzbarkeit
des Anspruchs aus®*, Das Vorliegen einer Gefidhrdung ist
vor allem anhand der Art der Verletzung (,,normale“ Ver-
letzung/Pirateriefille) und der Héhe des zu erwartenden
Schadensersatzes sowie der Finanzkraft des Verletzers zu
bestimmen. Ist die Erfiillung fraglich, so erstreckt sich der
Vorlage- bzw. Zugangsanspruch auf alle Unterlagen, die
zur Durchsetzung erforderlich sind. Erfasst sind sdmtliche
Geschiftsunterlagen, aus denen sich Riickschliisse auf ver-
wertbares Vermdgen des Verletzers ergeben und die sich
in der Verfiigungsgewalt des Verletzers befinden. Auf die
Eigentums- oder Besitzverhiltnisse an den Unterlagen
kommt es nicht an. Da der Zweck der Vorlage vor allem
darin besteht, eine nachfolgende Beschlagnahme des Ver-
letzervermogens im Wege des Arrests zu ermdglichen,
setzt der Anspruch auch nicht voraus, dass bereits ein
vollstreckbarer Titel vorliegt oder gar ein Vollstreckungs-
versuch unternommen wurde®®, Die Vorlage bzw. Zu-

45) Muster bei Kiibnen, GRUR 2005, 185 (187); z.T. kritisch zur
Diisseldorfer Praxis“ Eck/Dombrowski GRUR 2008, 387.

46) Penkert/Kur, GRUR Int 2006, 292 (300); zustimmend Eck/Dom-
browski, GRUR 2008, 387 (393); a.A. Tilmann, GRUR 2005, 737
(738); differenzierend Kiibnen, GRUR 2005, 185 (193).

47) Fiir diese praxisnahe Regelung Tilmann, GRUR 2005, 737 (739);
Stellungnahme der GRUR, GRUR 2007, 765 £.

48) Insbesondere von Abrens, GRUR 20085, 837; vgl. auch Tilmann,
GRUR 2005, 737; Spindler/Weber, MMR 2006, 711.

49) Gesetzesbegriindung, S. 41.

50) S. Stellungnahme GRUR, GRUR 2007, 765 {.; ausfiihrlich Spind-
ler/Weber, MMR 2006, 711 (7121.).

51) Kiihnen, GRUR 2005, 185 (191).

52) So auch schon BGH, GRUR 2002, 1046 (1049) - Faxkarte. Im
Verfiigungsverfahren kann das Gericht das Gesuch iiberdies von einer
Sicherheitsleistung nach §§ 936, 921 S. 2 ZPO abhingig machen, dazu
auch Kiihnen, GRUR 2005, 185 (195).

53) Gesetzesbegriindung, S. 31. Die unterbliebene Umsetzung diirfte
nicht europarechtskonform sein, da § 917 ZPO héohere Anforderungen
an einen Arrestgrund stellt als von der Richtlinie vorgesehen. Hier ist
eine richtlinienkonforme Auslegung geboten.

54) Nach den anderen Sprachfassungen von Art. 9 I RL reicht es,
wenn Umstinde vorliegen, auf Grund derer die Erfiillung des Schadens-
ersatzanspruchs gefihrdet erscheint (,,circumstances likely to endanger
the recovery of damages®, dhnl. die frz. Fassung).

55) Missverstindlich insoweit die Gesetzesbegriindung, S. 41.
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gangsgewihrung kann im Wege der einstweiligen Ver-
fiigung durchgesetzt werden, wenn ein Schadensersatz-
anspruch offensichtlich besteht. Es miissen also Verlet-
zungstatbestand und Verschulden des Verletzers so ein-
deutig vorliegen, dass eine Fehlentscheidung praktisch
ausgeschlossen ist.

Den Schutz vertraulicher Informationen hat wie beim
Besichtigungsanspruch das Gericht im Einzelfall durch
geeignete Mafinahmen sicherzustellen. In Betracht kommt
insbesondere die Sequestration der Unterlagen durch den
Gerichtsvollzieher mit anschliefender Herausgabe an
einen unabhingigen, zur Verschwiegenheit verpflichteten
Dritten, der die Unterlagen filtert. Der Schutz vertrauli-
cher Information fiihrt allerdings nicht dazu, dass dem
Verletzten Informationen Uber mogliche Vollstreckungs-
objekte vorenthalten werden diirfen’8. Zu verhindern ist
lediglich die Weitergabe von solchen Informationen, die
zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs nicht er-
forderlich sind, wie z. B. Kundendaten oder Preiskalkula-
tionen. Die aus der Vorlage gewonnenen Erkenntnisse
diirfen auch hier nicht im Rahmen eines Strafverfahrens
gegen den Verletzer verwendet werden.

VIIL Urteilsveroffentlichung

Mit der Einfigung der § 140e PatG, § 24e GebrMG,
§ 19¢ MarkenG wird in diesen Gesetzen erstmals die
Maéglichkeit geschaffen, zivilrechtliche Urteile auf Kos-
ten des Prozessgegners zu verdffentlichen. Diese Mog-
lichkeit bestand bislang nur bei Strafurteilen’”. Zugleich
wird § 47 GeschmMG, der bereits frither die Urteilsver-
offentlichung regelte, dem Wortlaut der anderen Vor-
schriften angepasst. Die Vorschriften sind nach der Ge-
setzesbegriindung der Regelung in § 12 IV UWG nach-
empfunden’®, sodass fiir die Auslegung weitgehend auf
die entsprechende Literatur zuriickgegriffen werden
kann.

Die Vorschriften iiber die Urteilsverffentlichung die-
nen der Umsetzung von Art. 15 RL, bleiben jedoch hinter
deren Vorgaben insoweit zuriick, als die Veroffentlichung
nur nach Abschluss eines Hauptsacheverfahrens und
Rechtskraft des Urteils, nicht jedoch im Rahmen eines
Verfiigungsverfahrens méglich sein soll*®, Der Anspruch
steht nicht nur, wie in Art. 15 RL vorgesehen, dem Rechte-
inhaber zu, sondern der obsiegenden Partei. Es kann also
auch einer Partei die Befugnis zur Urteilsveroffentlichung
zugesprochen werden, die sich erfolgreich gegen einen
Verletzungsvorwurf verteidigt hat®0.

Zentrales Merkmal fiir die Zubilligung der Veroffent-
lichungsbefugnis ist das berechtigte Interesse, das substan-
ziiert darzulegen ist. Dieses Erfordernis ist von der Richt-
linie nicht vorgesehen, aber zuldssig, weil auch nach der
Richtlinie die Anordnung der Veréffentlichung insgesamt
in das Ermessen des Gerichts gestellt ist®!. Gleichwohl
diirfen an die Darlegungslast keine iiberzogenen Anforde-
rungen gestellt werden?. Denn die Zubilligung des
Anspruchs hingt nicht allein davon ab, ob die Urteilsver-
offentlichung nach einer umfassenden Interessenabwa-
gung beider Parteien erforderlich ist, um einen durch die
Verletzung eingetretenen Storungszustand zu beseitigen®3.
Vielmehr ist bei der Interessenabwigung kiinftig auch das
ausdriickliche Ziel des Richtliniengebers zu beriicksichti-
gen, mit der Veroffentlichung potenzielle Verletzer abzu-
schrecken und die Offentlichkeit zu sensibilisieren®4.
Gleichwohl fehlt es an einem berechtigten Interesse, wenn
die Urteilsveréffentlichung vor allem der Demiitigung der
Gegenpartei dienen soll®®, die Verletzungshandlung eine
lediglich untergeordnete Bedeutung hatte®¢ oder bereits
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eine anderweitige 6ffentliche Klarstellung erfolgt ist®”.
Das berechtigte Interesse muss zum Zeitpunkt der letzten
miindlichen Verhandlung vorliegen®®.

Art und Umfang der Veroffentlichung stehen im Ermes-
sen des Gerichts, dem insoweit ein weiter Beurteilungs-
spielraum bei der redaktionellen Auswahl der zu ver-
offentlichenden Teile des Urteils zukommt. Im Ergebnis
hingen Art und Umfang der Veréffentlichung und auch
die Wahl des Veroffentlichungsmediums davon ab, wie
weit das berechtigte Interesse der obsiegenden Partei
reicht®®. Der Ausspruch, mit dem eine Verdffentlichungs-
befugnis zugebilligt wird, ist nach der ausdriicklichen An-
ordnung in Satz 3 der jeweiligen Norm nicht vorldufig
vollstreckbar. Dies gilt auch fir den insoweit gegeniiber
der friiheren Rechtslage geinderten § 47 GeschmMG. Die
Einschriankung hilt der Gesetzgeber fiir erforderlich, weil
eine erfolgte Veroffentlichung nicht mehr riickgingig zu
machen ist und im Fall einer Urteilsaufthebung der Ruf
der erstinstanzlich unterliegenden Partei beeintrichtigt
bleibt’®. Macht der Begiinstigte von der Veroéffent-
lichungsbefugnis nicht innerhalb von drei Monaten nach
Rechtskraft Gebrauch, erlischt diese. Anders als in der
bisherigen Fassung des § 47 Il GeschmMG kann der Be-
giinstigte bei den neu eingefithrten Regelungen keinen
Vorschuss fiir die Veroffentlichungskosten mehr verlan-
gen. Die Kostenerstattung regelt sich nach § 788 ZPO, da
die Urteilsversffentlichung ein Akt der Zwangsvollstre-
ckung ist”t.

IX. Fazit

Die Umsetzung der Richtlinie erweitert in zahlreichen
Punkten die Anspriiche der Rechteinhaber, bedeutet also
aus der Sicht der Rechteinhaber eine Verbesserung der
Rechtslage. Bedauerlicherweise bleibt die Umsetzung in
einigen Punkten hinter den Vorgaben der Richtlinie zu-
riick und verweist auf vermeintlich ausreichendes Instru-
mentarium bestehender Vorschriften der ZPO. Hier
wird es die Aufgabe der Gerichte sein, unter der gebote-
nen Beriicksichtigung der europiischen Vorgaben, in
vielen Fillen im Wege richtlinienkonformer Auslegung,
die gewiinschte Zielsetzung — eine verbesserte Durchset-
zung von Immaterialgiiterrechten — zu realisieren, ohne
den Grundsatz der VerhiltnismifSigkeit aufler Acht zu
lassen.

56) Gesetzesbegriindung, S. 42.

57) Vgl. § 142 VI PatG, § 25 VI GebrMG, § 143 VI MarkenG.

58) Gesetzesbegriindung, S. 42.

59) Art. 15 RL verweist, auch in den anderen Sprachfassungen, auf
.»Verfahren®.

60) So zum UWG Kébhler, in: Hefermehl/Kéhler/Bornkamm, Wett-
bewerbsR, 26. Aufl. (2008), § 12 Rdnr. 4.6.

61) Gesetzesbegriindung, S. 42.

62) Anders ggf. bei § 12 UWG, Schlingloff, in: MiinchKomm-UWG,
2006, § 12 Rdnr. 604: volle Darlegungs- und Beweislast.

63) St. Rspr. seit BGH, GRUR 1954, 327 (342) - Radschutz-Ent-
scheidung.

64) Erwigungsgrund 27 RL.

65) OLG Hamburg, WRP 1994, 122 (124) — Jeansiiberfirbungen.

66) Vgl. BGH, GRUR 1956, 558 (562) — Regensburger Karmeliter-
geist; BGH, GRUR 1966, 623 (627) — Kupferberg.

67) Vgl. BGH, GRUR 1968, 437 (439) — Westfalenblatt Ill; BGH
GRUR 1992, 527 (529) — Plagiatsvorwurf II.

68) OLG Celle, GRUR 2002, 799 (801) —~ Stadtbahnfahrzeug (zu
§ 103 UrhG).

69) Kéhler (o. Fufin. 60), § 12 Rdnr. 4.13; ausfithrlich Schlingloff,
in: MiinchKomm-UWG, § 12 Rdnr. 619.

70) Gesetzesbegriindung, S. 42. Jedoch bleibt die Méaglichkeit zur
Verdffentlichung auf der Grundlage eines vorldufig volistreckbaren Ur-
teils in § 103 UrhG n. E bestehen.

71) Kéhbler, in: Hefermebl/Kéhler/Bornkamm (o. Fufin. 60), § 12
Rdnr. 4.16.



