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I.  EINLEITUNG

Rechte des geistigen Eigentums schitzen immaterielle Vermdgenswerte und versetzen
Angehorige kreativer Berufe, Erfinder und Kdnstler in die Lage, aus ihren kreativen und
innovativen Tatigkeiten einen Nutzen zu ziehen. Immaterielle Vermdgenswerte bilden ber
die Halfte des Gesamtwertes von Unternehmen und ihre Bedeutung wird immer gréier. In
einer Welt, in der die Unternehmen aus der EU zunehmend einem Wettbewerb in den
Bereichen Innovation, Kreativitat und Qualitdt ausgesetzt sind, stellt das geistige Eigentum
ein leistungsstarkes Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsféahigkeit aller Unternehmen,
einschlieBlich der kleinen und mittleren Unternehmen (,,KMU®), dar.

In der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums® (im
Folgenden ,Richtlinie* oder ,IPRED*) wird ein auf ein Mindestmal3 begrenztes, aber
standardisiertes Paket von MalRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums festgelegt. Die IPRED zielt darauf ab, die nationalen
Rechtsetzungssysteme zur Gewadhrleistung eines hohen, gleichwertigen und homogenen
Schutzniveaus im Binnenmarkt? einander anzunahern.

GemaR den Ergebnissen der Bewertung der Richtlinie haben die in der IPRED festgelegten
Malnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu einem verbesserten Schutz der Rechte des
geistigen Eigentums in der gesamten EU sowie zu besseren Ergebnissen bei zivilgerichtlichen
Verfahren im Zusammenhang mit Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums
beigetragen. Mit der Richtlinie konnte somit ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen geschaffen
werden, auf dessen Grundlage unionsweit ein einheitliches Instrumentarium zur Anwendung
kommen soll. In dieser Hinsicht wurde damit das Ziel der Angleichung der
Rechtsetzungssysteme der Mitgliedstaaten zur zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums verwirklicht.®

Die in der Richtlinie festgelegten MaRnahmen, Verfahren und Rechtshbehelfe werden jedoch
in den Mitgliedstaaten nicht in einer einheitlichen Art und Weise umgesetzt und zur
Anwendung gebracht. Dies ist darauf zuruckzufiihren, dass in der Richtlinie lediglich eine
Mindestharmonisierung vorgesehen ist (in Artikel 2 wird die Anwendung nationaler
Rechtsinstrumente, die flr die Rechtsinhaber glinstiger sind, explizit zugelassen), und folglich
keine einheitliche Interpretation der Bestimmungen der Richtlinie verfiligbar ist und dass sich
die einzelstaatlichen Zivilrechtsverfahren und juristischen Traditionen unterschiedlich
gestalten.* Insofern konnte der EU-Rechtsrahmen zur zivilrechtlichen Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums besser genutzt werden, wenn bestimmte Aspekte der
Richtlinie im Sinne ihrer einheitlicheren und wirksameren Interpretation und praktischen
Anwendung préazisiert wirden.

Gleichwohl gilt, dass der Geltungsumfang der IPRED, auch bei ordnungsgeméler
Anwendung, lediglich auf die Regulierung der fir die zivilrechtliche Durchsetzung der

! Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums (ABI. L 157 vom 30.4.2004, S. 45-86).

2 Erwagungsgrund 10 der IPRED.

® Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,
SWD(2017) 431.

* Inshesondere zeigen die Ergebnisse der aktuellsten Konsultation zur Richtlinie (verfigbar unter folgender
Adresse: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661), dass die Mehrheit der Befragten zwar der Meinung
sind, die bestehenden Regeln haben einen wirksamen Beitrag zum Schutz geistigen Eigentums und zur
Verhinderung von Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums geleistet, jedoch viele Rechtsinhaber und
insbesondere Mittelspersonen der Auffassung sind, die in der Richtlinie vorgesehenen Verfahren und
Rechtsbehelfe wiirden in den Mitgliedstaaten nicht einheitlich angewandt.



Rechte des geistigen Eigentums verfugbaren MalRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe
beschrénkt bleibt. Insofern kann die IPRED an sich nicht die Antwort auf alle im Rahmen der
Bewertung der Richtlinie> von den Interessentragern zur Sprache gebrachten
Herausforderungen darstellen, insbesondere nicht fur diejenigen Fragen, die in einem eher
allgemeineren Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte des geistiges Eigentums aulRerhalb
bzw. im Vorfeld von Rechtsstreitigkeiten stehen. Beispielsweise wiinschen sich einige
Interessentrager eine Klarung bzw. Uberpriifung der Regeln zur Haftungsbegrenzung fiir
Mittelspersonen, die hauptsachlich in der Richtlinie (ber den elektronischen
Geschaftsverkehr® behandelt werden. Die Kommission hat die von den Interessentragern
eingegangenen Rickmeldungen zu dieser Frage berucksichtigt und hat trotz ihrer
Verpflichtung zur Beibehaltung der geltenden Haftungsregelung’ im Rahmen ihrer jiingsten
Initiative die Verantwortung der Mittelspersonen beim Aufspiren und Entfernen illegaler
Online-Inhalte (einschliellich Inhalte, die eine Verletzung des Rechts des geistigen
Eigentums darstellen) prazisiert.®

Vor diesem Hintergrund und insbesondere auf der Grundlage der Rickmeldungen der
Interessentrdger im Rahmen der IPRED-Bewertung hat die Kommission den Beschluss
gefasst, den vorliegenden Leitfaden zu veréffentlichen und somit ihre Auffassung beziglich
der unterschiedlich interpretierbaren® Bestimmungen der Richtlinie zu prazisieren.

Der vorliegende Leitfaden ist Bestandteil eines umfassenden Pakets zu Rechten des geistigen
Eigentums. Herausforderungen im Bereich der Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums, die nicht im Zusammenhang mit der Interpretation und Anwendung dieser
Bestimmungen stehen sowie die dafiir vorgesehenen Ldsungen werden in der Mitteilung der
Kommission mit dem Titel ,, Ein ausgewogenes System zur Durchsetzung von Rechten des
geistigen Eigentums als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute
vorgestellt, die ebenfalls ein Bestandteil des Pakets bildet.'

Schwerpunkt des vorliegenden Leitfadens liegt auf den folgenden Bestimmungen der IPRED:

e Anwendungsbereich (Artikel 1 und 2);

¢ Allgemeine Verpflichtung (Artikel 3);

zur Beantragung der MaBnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe befugte Personen
(Artikel 4);

Urheber- oder Inhabervermutung (Artikel 5);

Bestimmungen zur Vorlage und Sicherung von Beweisen (Artikel 6 und 7);
Recht auf Auskunft (Artikel 8);

Gerichtliche Anordnungen (Artikel 9 und 11);

AbhilfemaBnahmen (Artikel 10);

Schadensersatz (Artikel 13) und

Prozesskosten (Artikel 14).

> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG; Anhang 11 —
zusammenfassender Bericht.

® Artikel 12-15 der Richtlinie 2000/31/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 (iber
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschaftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABI. L 178 vom 17.7.2000, S. 1-16.

! Mittteilung der Kommission ,,Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt. Chancen und Herausforderungen
flir Europa“ — COM(2016) 288.

& Mitteilung der Kommission ,,Umgang mit illegalen Online-Inhalten — Mehr Verantwortung fiir Online-
Plattformen* —(COM(2017) 555.

° GemaR der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG.

19 com(2017) 707.



Der vorliegende Leitfaden zielt darauf ab, bei der Interpretation und Anwendung der
Richtlinie durch die zustdndigen Gerichte und andere bei der Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums im Rahmen der vor diesen Gerichten anhangigen Verfahren beteiligten
Parteien Hilfestellung zu leisten. Insbesondere werden darin folgende Aspekte thematisiert:

- Starkung der Effizienz und Wirksamkeit des Rechtsrahmens zur zivilrechtlichen
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Abschnitt I1),

- Sicherstellung eines ausgewogenen Ansatzes bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums und zur Verhinderung des Missbrauchs der in der Richtlinie festgelegten
Malinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe (Abschnitt I11),

- Sicherstellung einer wirksamen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, darunter
auch im digitalen Kontext (Abschnitt IV) und

- Sicherstellung der Binnenmarktdimension bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums (Abschnitt V).

In dem Leitfaden wird zwar die Tatsache berucksichtigt, dass die in der Richtlinie
festgelegten Malinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe allen Nutzern der Systeme zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zur Verfligung stehen, es wird jedoch ein
besonderer Schwerpunkt auf die Instrumente gelegt, die von besonderer Bedeutung fur die
KMU sind. So werden beispielsweise die Regeln zur Berechnung von Schadensersatz und
Gewahrung von Prozesskostenhilfe sowie die Methoden zur Verhinderung des Missbrauchs
dargelegt.

Grundlage fir die in dem Leitfaden dargestellten Ansichten stellen die seit der Annahme der
Richtlinie erlassenen Vorabentscheidungen des Gerichtshofs der Européischen Union (im
Folgenden ,,EuGH*) sowie die Schlussfolgerungen der IPRED-Bewertung, einschlieRlich der
offentlichen Konsultationen, sowie die auf nationaler Ebene ermittelten bewéhrten Verfahren
dar. Insofern werden in diesem Leitfaden verbindliche rechtliche Auslegungen mit den
Interpretationen der Kommission kombiniert, die den Nutzern des Leitfadens als Orientierung
dienen konnen.

Das vorliegende Dokument ist rechtlich nicht bindend und greift der Rechtsprechung des
EuGH in keinster Weise vor. Vielmehr soll das Dokument bei der Interpretation und
Anwendung der IPRED Hilfestellung bieten und somit auch einen Beitrag zu den von der
Kommission zu ergreifenden politischen Durchsetzungsmalinahmen gemaR Artikel 258
AEUV darstellen.

II.  FUR EINEN EFFIZIENTEREN UND WIRKSAMEREN RAHMEN FUR DIE
ZIVILRECHTLICHE DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN
EIGENTUMS

1. Sicherstellung eines angemessenen Schadensersatzes flr den erlittenen Schaden

Unter den wichtigsten Begriindungen daftir, warum die Rechtsinhaber bei Verletzungen der
Rechte des geistigen Eigentums keinen zivilrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen'?,
wurden die schwer vorauszusehenden Betrédge der zu gewéhrenden Entschadigung sowie die
geringe Wahrscheinlichkeit einer angemessenen Entschadigung fur den erlittenen Schaden
genannt. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung fiir die KMU.*

1 Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens fiir die Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums, S. 26-28.

12 Ebenda, S. 10. Als die haufigsten Griinde der KMU dafiir, kein Verfahren anzustreben, wurden die Kosten
eines Rechtstreits, die fehlenden Ressourcen sowie die Unvorhersagbarkeit der Ergebnisse angegeben.



In der Praxis zeigt es sich, dass die Festsetzung des Schadensersatzes flr die Verletzungen der
Rechte des geistigen Eigentums sich recht kompliziert gestalten kann. Folglich haben
Rechtsinhaber, Richter, Staatsanwalte und andere Juristen sowie Vertreter der Offentlichkeit
eine groRere rechtliche Klarheit bei der Bestimmung der Schadensersatzanspriiche sowie eine
fairere Gewahrungspraxis gefordert.

Berechnung des Schadensersatzes

Nach Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die
zustandigen Gerichte anordnen, dass der Verletzer, der wusste oder vernunftigerweise hétte
wissen missen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, dem Rechtsinhaber zum
Ausgleich des von diesem wegen der Rechtsverletzung erlittenen tatsachlichen Schadens
angemessenen Schadensersatz zu leisten hat. Fur Félle, in denen der Verletzer eine
Verletzungshandlung vorgenommen hat, ohne dass er dies wusste oder verninftigerweise
hétte wissen mussen, kénnen die Mitgliedstaaten die Méglichkeit vorsehen, dass die Gerichte
die Herausgabe der Gewinne oder die Zahlung von Schadensersatz anordnen, dessen Hohe im
Voraus festgesetzt werden kann (Artikel 13 Absatz 2).

Im Einklang mit Artikel 13 Absatz1 sollte der Schadensersatz dem wegen der
Rechtsverletzung erlittenen tatsachlichen Schaden angemessen sein. Das Ziel besteht in einem
vollstandigen Ausgleich fiir den Schaden.*®

In der Richtlinie sind zwei Moglichkeiten zur Festsetzung eines entsprechenden
Schadensersatzes vorgesehen. Der Betrag kann durch die Gerichte wie folgt festgesetzt
werden:

e Sie bericksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen
Auswirkungen, einschliellich der GewinneinbulRen fur die geschadigte Partei und der zu
Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fallen auch andere als die rein
wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden fur den Rechtsinhaber (Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe a oder

e sie konnen in geeigneten Fallen den Schadensersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und
zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergltung oder
Gebuhr, die der Verletzer hatte entrichten mussen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des
betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hitte (im Folgenden ,,hypothetische
Vergilitung/Gebiihr) (Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b).

Mit dieser Bestimmung wird nicht die Einflihrung einer Verpflichtung zu einem als Strafe
angelegten Schadensersatz bezweckt, sondern eine Ausgleichsentschaddigung fur den
Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage unter Berilicksichtigung der ihm entstandenen Kosten,
z. B. im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher.**

Der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 der IPRED legt nahe, dass die Mitgliedstaaten dafiir
Sorge zu tragen haben, dass beide mit dieser Bestimmung festgelegten Methoden zur
Festsetzung des Schadensersatzes in ihren nationalen Rechtsvorschriften Ausdruck finden. Im
Gegensatz z. B. zu Artikel 13 Absatz 2 handelt es sich dabei folglich nicht um zwei Optionen,
die den Mitgliedstaaten zur Verfugung stehen; vielmehr ist es an dem Antragsteller und
letztlich an dem Gericht, zu entscheiden, welche dieser beiden Alternativmethoden zur
Festsetzung von Schadensersatz in einem gegebenen Fall anzuwenden ist.

B Urteil des EuGH (Finfte Kammer) vom 17. Marz 2016, C-99/15, Christian Liffers gegen Producciones
Mandarina SL und Mediaset Espafia Comunicacién SA, vormals Gestevisién Telecinco SA, EU:C:2016:173,
Rn. 25.

Y Erwagungsgrund 26 der IPRED.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754

Im Hinblick auf die Wahl zwischen den beiden Alternativmethoden in einem gegebenen Fall
legt der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 nahe, dass die Anwendung eines in Buchstabe b
der Vorschrift genannten Pauschalbetrags einen ,,angemessenen” Schadensersatz darstellen
soll. Im Erwagungsgrund 26 der IPRED wird als Beispiel der Fall angegeben, wenn die Hohe
des tatsachlich verursachten Schadens schwierig zu beziffern ware. Es liegen Meldungen
dariiber vor', dass die Antragsteller in einigen Fallen nach den anwendbaren nationalen
Rechtsvorschriften nur dann die Berechnung des Schadensersatzes nach dieser Methode
beantragen konnen, wenn die Anwendung der Methode gemal? Buchstabe a nicht moglich ist.
Eine solche Interpretation steht nach Auffassung der Kommission nicht in Einklang mit der
Richtlinie, da im Erwdgungsgrund 26 eine solche Situation lediglich als Beispiel genannt wird
und daruber hinaus die Anwendung der anderen Methode als schwierig, nicht aber als
unmoglich  vorausgesetzt wird.  Stattdessen  sollte unter  Berucksichtigung des
Erwégungsgrunds 17, der allgemeinen Anforderungen des Artikels 3, einschliel3lich der
Anforderung der Wirksamkeit und der VerhéltnismaRigkeit, sowie des Ziels einer
Ausgleichsentschadigung auf objektiver Grundlage nach den Umstdnden des Einzelfalls
entschieden werden, ob die Anwendung der Pauschalbetragsmethode angemessen ist.

Nach Auffassung der Kommission stellt die Moglichkeit, Schadensersatz im Einklang mit
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b als Pauschalbetrag festzusetzen eine Alternative zu der in
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a festgelegten Methode dar, bei der die Ermittlung und
Quantifizierung aller angemessenen Aspekte erforderlich ist und beide Methoden sollten
grundsatzlich den zustandigen Gerichten zur Verfligung stehen. Diese Behdrden sollten tber
die Mdglichkeit verfiigen, Schadensersatz auf Pauschalbetragsbasis gemélR Buchstabe b zu
gewéhren, wenn sie der Auffassung sind, dass dies unter den Umstdnden des jeweiligen
Einzelfalles angemessen ist, insbesondere wenn die Festsetzung von Schadensersatz nach der
unter Buchstabe a genannten Methode schwierig ist.

Immaterieller Schaden

Es wurde berichtet, dass sich die Berechnung des Schadensersatzes schwierig gestaltet, wenn
die Mdglichkeit besteht, eine Ausgleichsentschadigung fir den erlittenen immateriellen
Schaden zu erhalten.*® Als Beispiel fir immaterielle Schaden kénnen Félle angefiihrt werden,
in denen Rufschadigung, emotionale Belastung oder durch die Verletzung verursachtes
Leiden geltend gemacht werden.'’

In dieser Hinsicht ist der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a eindeutig; dort wird
nadmlich ausdricklich festgehalten, dass bei der Festsetzung des Schadensersatzes gemaR der
in dieser Vorschrift festgelegten Methode auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren,
wie der immaterielle Schaden fiir den Rechtsinhaber, die in Frage kommenden, zu
beruicksichtigenden Aspekte darstellen kénnen.

In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der IPRED wird hingegen die Mdoglichkeit eines
Ausgleichs fur den immateriellen Schaden bei der Festsetzung des Schadensersatzes nach der
Methode der Pauschalbetrags nicht ausdricklich erwéhnt. Der EuGH hat jedoch darauf
hingewiesen'®, dass diese Bestimmung die Gewahrung eines entsprechenden Ausgleichs nicht
ausschlief3t und dass es vielmehr erforderlich ist, den erlittenen immateriellen Schaden bei der
Festsetzung des Pauschalbetrags zu berticksichtigen, damit die Zielsetzung, einen

5 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, Anhang Il —
zusammenfassender Bericht.

16 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, S. 17 und Anhang I11.
7 Europaische Beobachtungsstelle fir Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, ,, Zivilrechtliche
Schadensersatzanspriiche auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“, S. 4.

18 C-99/15 Liffers, Rn. 15-27.



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754

vollstandigen Ausgleich fur den tatséchlich erlittenen Schaden zu leisten, verwirklicht werden
kann.

Eine durch eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums geschadigte Partei, die
einen Schadensersatzanspruch fiir die erlittene Schadigung geltend macht, der im Einklang
mit der Pauschalbetragsmethode gemal Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der IPRED
festgesetzt wird, kann nicht nur fir den materiellen, sondern auch fiir den immateriellen
Schaden einen Ausgleich geltend machen, und bei ausreichender Begriindung auch gewahrt
bekommen.

Festsetzung von Schadensersatz als Pauschalbetrag

Im Rahmen der IPRED-Bewertung wurde von Problemen bei der Festsetzung des
Schadensersatzes auf der Grundlage der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b genannten
Methode berichtet.”® Insbesondere wurde vorgebracht, dass die Gewahrung von
Schadensersatz auf der Grundlage eines einmaligen Betrags der hypothetischen
Vergutung/Gebuhr als Ausgleich fir den tatsachlich erlittenen Schaden nicht ausreiche und
keine ausreichend abschreckende Wirkung entfalte. In diesem Zusammenhang wurde die
Frage erortert, ob im Einklang mit der Richtlinie die Mdglichkeit bestiinde, Schadensersatz in
mehrfacher Hohe der hypothetischen Vergitung/Gebiihr zu gewéhren.

In einem aktuellen Fall®® wies der EuGH darauf hin, dass ein Berechtigter, dessen

Urhebervermdégensrechte verletzt wurden, von der Person, die diese Rechte verletzte, eine
Wiedergutmachung der erlittenen Schadigung durch die Zahlung einer Summe, deren Hohe
dem Doppelten einer hypothetischen Vergitung/Gebiihr entspricht, verlangen kann, sofern
eine solche Madglichkeit in den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.
Ferner erlduterte der EUGH, dass im Fall der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums
die bloRe Zahlung der hypothetischen Vergitung nicht geeignet ist, eine Entschadigung fur
den gesamten tatsdchlich erlittenen Schaden zu garantieren. Der EuGH wies darauf hin, dies
sei dadurch begriindet, dass mit der Zahlung einer solchen Vergltung weder die Erstattung
maoglicher, mit der Feststellung allfélliger Verletzungshandlungen und ihrer Verursacher
verbundener Kosten, noch der Ersatz eines mdglichen immateriellen Schadens sichergestellt
wiirde.> In gleicher Rechtssache wurde ferner darauf hingewiesen, dass es ein
Wesensmerkmal der Verwendung einer Pauschalbetragsmethode sei, dass die Entschadigung
im Verhaltnis zu dem tatsachlich erlittenen Schaden nicht genau proportional sei und dass die
Anforderung der Kausalitat in dieser Hinsicht nicht (beraus streng auszulegen und
anzuwenden sei.??

Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der
unter Verwendung der Pauschalbetragsmethode festgesetzte Schadensersatz keinesfalls auf
einen einmaligen Betrag der hypothetischen Vergitung/Gebiihr zu beschrénken ist, und dass
es erforderlich sein kann, je nach Einzelfall, einen héheren Betrag festzusetzen. Es hat
darliber hinaus den Anschein, dass die zustdandigen Gerichte bei der Festsetzung der
Schadensersatzbetrdge unter Verwendung dieser Methode Uber einen Ermessensspielraum
verfiigen. Entsprechend kann die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b beschriebene Methode

19 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, Anhang III.

2 Urteil des EuGH (Finfte Kammer) vom 25. Januar 2017, C-367/15, Stowarzyszenie “Olawska Telewizja
Kablowa” w Otawie gegen Stowarzyszenie Filmowcow Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36.

21 C-367/15 OTK, Rn. 30. Siehe auch C-99/15 Liffers, Rn. 18.

?2 C-367/15 OTK, Rn. 26 und 32.



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234

als eine Ermachtigung dieser Behdrden betrachtet werden, den Betrag des Schadensersatzes
auf der Grundlage der verfiigharen Elemente in Eigenverantwortung zu schatzen.”

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der IPRED schlieft nationale Rechtsvorschriften nicht aus,
nach denen der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums, die verletzt wurden, von dem
Verletzer als Schadensersatz die Zahlung eine Summe verlangen kann, die das Zweifache der
hypothetischen Vergltung/Gebiihr betragen kann. Zwar ist gemaB Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe b eine solche Verdoppelung der hypothetischen Vergitung/Gebihr nicht zwingend
erforderlich, die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Bestimmung sollten
jedoch dem Rechtsinhaber die Mdglichkeit bieten, zu verlangen, dass der als Pauschalbetrag
festgesetzte Schadensersatz nicht lediglich auf der Grundlage eines einmaligen Betrags der
hypothetischen Vergitung/Gebihr, sondern auch unter Berlcksichtigung weiterer
angemessener Aspekte berechnet wird. Dies kann eine Entschadigung fir alle mit der
Feststellung allfalliger Verletzungshandlungen verbundenen Kosten sowie einen Ausgleich
fiir etwaigen immateriellen Schaden oder auch Zinsen auf die falligen Betrage umfassen.

2. Klare und wirksame Regeln fiir die Erstattung der Prozesskosten schaffen

Nach den Ergebnissen der 6ffentlichen Konsultation®* besteht der Hauptgrund dafir, dass
Rechtsinhaber keinen zivilrechtlichen Schutz fir mutmaliliche Verletzungen der Rechte des
geistigen Eigentums in Anspruch nehmen, in den hohen Anwaltsgebiihren und anderen mit
einem Verfahren zusammenhéngenden Kosten sowie darin, dass die Wahrscheinlichkeit einer
angemessenen Entschadigung fur Prozesskosten und andere Ausgaben als gering eingeschétzt
wird. Aus der IPRED-Bewertung ging hervor®, dass die Rechtsvorschriften (ber die
Erstattung der Prozesskosen in der EU unterschiedlich gestaltet sind und dass sie in
bestimmten Fallen zur Deckung der gesamten, der obsiegenden Partei entstandenen Kosten
nicht ausreichen.

Im Einklang mit Artikel 14 der Richtlinie werden die Prozesskosten und sonstige Kosten der
obsiegenden Partei, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei
getragen, sofern Billigkeitsgrinde dem nicht entgegenstehen. Der in Artikel 14 zum Ausdruck
gebrachte Grundsatz bezlglich der Erstattung der Prozesskosten gilt fur alle Kategorien der
Gerichtsverfahren im Geltungsumfang der Richtlinie, d. h. fur Verfahren zu Verletzungen der
Rechte des geistigen Eigentums. Wie der EuGH klargestellt hat, umfasst dies beispielsweise
auch Verfahren zum Ersatz fur den von Parteien durch bestimmte ungerechtfertigte
Durchsetzungsmafnahmen erlittenen Schaden gemall Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 9
Absatz 7 der Richtlinie?® sowie Verfahren der Vollstreckbarerklarung zur Anerkennung und
Vollstreckung einer Entscheidung Uber die Durchsetzung eines Rechts des geistigen
Eigentums.?” Verfahren zur Erklarung der Nichtigkeit werden ausgeschlossen.?

% Eine &hnliche Erméchtigung zur Eigenentscheidung, die allerdings nur unter bestimmten Umsténden zur
Anwendung kommt, wurde mit Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 2014/104/EU des Européischen Parlaments
und des Rates vom 26. November 2014 tber bestimmte Vorschriften fir Schadensersatzklagen nach nationalem
Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der
Europdischen Union (ABI. L 349 vom 5.12.2014, S. 1-19) festgelegt.

# Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens fiir die Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums, S. 28-30.

% Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG; S. 20 und Anhang II1.
% Urteil des EuGH (Erste Kammer) vom 16. Juli 2015, C-681/13, Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD,
EU:C:2015:471.

2" Urteil des EuGH (GroBe Kammer) vom 18. Oktober 2011, C-406/09, Realchemie Nederland BV gegen Bayer
CropScience AG. EU:C:2011:668.

%8 C-180/11, Bericap, Rn. 77-82.
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Mit diesem allgemeinen Grundsatz erhalten zwar die nationalen Gerichte eine Grundlage fur
die Kostenerstattung, bei der Berechnung der tatséchlich zu erstattenden Betrdge werden die
Gerichte jedoch normalerweise in ihrer Entscheidungsfreiheit durch detailliertere
einzelstaatliche Rechtsvorschriften zu diesem Thema eingeschrénkt. Einige dieser nationalen
Regelungen gelten nicht spezifisch flir geistiges Eigentum, haben Pauschalregelungen als
Grundlage (Obergrenzen), und/oder beziehen sich auf die nationalen Vorschriften tber die
Mindestkosten fur den Beistand von Rechtsanwélten oder Patentanwélten. Dies flihrt zu
erheblichen Unterschieden bei den Regelungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die
Berechnung und Erstattung von Prozesskosten sowie auf die diesbeziiglichen Verfahren.?®

Pauschalregelung

In diesem Zusammenhang wurde die Frage vorgelegt, ob nationale Rechtsvorschriften auf der
Grundlage von Pauschalregelungen, bei denen ein HOchstbetrag der zu erstattenden Kosten
festgelegt wird, im Einklang mit Artikel 14 der IPRED stunden.

Der EuGH erlauterte®®, dass Regelungen, die Pauschaltarife fir die Erstattung der
Anwaltshonorare vorsehen, grundsatzlich gerechtfertigt sein konnen, sofern damit die
Zumutbarkeit der zu erstattenden Kosten gewéhrleistet werden soll. Dabei sind Faktoren wie
der Streitgegenstand, der Streitwert oder der Arbeitsaufwand fiir die Verteidigung des
betreffenden Mandanten zu berlicksichtigen. Dies kann dann der Fall sein, wenn diese
Regelung (bermélige Kosten von der Erstattung ausschlieBen soll, die darauf
zuruckzufiihren sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewohnlich hohe Honorare
vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die fir die Durchsetzung des
betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden.

Der EuGH stellte auch fest®, dass das in Artikel 14 der IPRED festgelegte Erfordernis, dass
die unterlegene Partei die ,,zumutbaren* Prozesskosten tragen muss, keine nationale Regelung
rechtfertigen kann, die weit niedrigere Pauschaltarife als die tatsachlich fur Anwaltsleistungen
im betreffenden Mitgliedstaat geltenden durchschnittlichen Tarife vorschreibt. Eine solche
Regelung wéare namlich mit Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/48, wonach die in dieser
Richtlinie vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein missen,
unvereinbar.

Daruber hinaus wird in Artikel 14 der IPRED festgelegt, dass die von der unterlegenen Partei
zu tragenden Kosten ,,angemessen‘ sein miissen. In dieser Hinsicht stellte der EuGH fest, dass
das Erfordernis der Angemessenheit zwar nicht bedeutet, dass die unterlegene Partei
zwangslaufig sdmtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss, es verlangt jedoch, dass
diese Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der
ihr tatsachlich entstandenen zumutbaren Kosten hat. Daher muss eine nationale Regelung ,die
eine absolute Obergrenze fur die Kosten im Zusammenhang mit dem Beistand eines Anwalts
vorsieht, zum einen gewadhrleisten, dass diese Obergrenze die tatsdachlich fir
Anwaltsleistungen im Bereich des geistigen Eigentums geltenden Tarife widerspiegelt, und
zum anderen, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten,
die dgzr obsiegenden Partei tatsachlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen
wird.

2 Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive
(IPRED) “ (,,Unterstiitzende Studie zur Ex-post-Bewertung und Ex-ante-Folgenabschatzung der Richtlinie zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (IPRED)“), Technopolis Group gemeinsam mit EY und
Schalast Rechtsanwalte, 2017, S. 69-70.

%0 C-57/15, UVP, Rn. 25.

%1 C-57/15 UVP, Rn. 26-27.

% C-57/15 UVP, Rn. 29-30.
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Artikel 14 der IPRED schlief3t nationale Rechtsvorschriften tber Pauschalregelungen zur
Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Beistand eines Anwalts nicht aus, sofern
im Rahmen der Pauschaltarife sichergestellt wird, dass die von der unterlegenden Partei zu
tragenden Kosten zumutbar sind, wobei fallspezifische Umstédnde zu berucksichtigen sind.
Artikel 14 steht jedoch nationalen Rechtsvorschriften tber Pauschaltarife entgegen, die zu
niedrig sind, um sicherzustellen, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der
zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei tatsdchlich entstanden sind, von der
unterlegenen Partei getragen wird.

Arten der zu erstattenden Kosten

Weitere Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und ihren nationalen Rechtsvorschriften
betreffen die Arten der Kosten, die von den Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften
zur Umsetzung des Artikels 14 der IPRED gedeckt werden. In der Praxis werden zwar die
Gerichtsgebihren fur die Anrufung des Gerichts und andere Verfahrenskosten h&ufig in
vollem Umfang, die Kosten flir externe Sachverstandige, die Gebihren der Anwaélte und
zusitzliche Anwaltskosten aber zumindest in einigen Fallen nur teilweise erstattet. >

Im Einklang mit Artikel 14 muss derjenige, der Recht des geistigen Eigentums verletzt, im
Allgemeinen die finanziellen Folgen seines Verhaltens in vollem Umfang tragen.** Auf der
anderen Seite hat die obsiegende Partei einen Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines
erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsachlich entstandenen zumutbaren
Prozesskosten.*

Insbesondere wird zwar in Artikel 14 der IPRED auf die ,,Prozesskosten und sonstige Kosten
der obsiegenden Partei* verwiesen, die Richtlinie enthélt jedoch keine préizise Definition
dieser Begriffe. Der EuGH stellte fest, dass der Begriff ,,Prozesskosten” u.a. die
Anwaltshonorare umfasst.*® Der Gerichtshof stellte dariiber hinaus fest, dass der Begriff
,sonstige Kosten* grundsétzlich die Kosten, die durch die Dienstleistungen eines technischen
Beraters entstanden sind, umfasst.>” Der EUGH verwies jedoch auch darauf, dass der letztere
Begriff eng auszulegen und davon auszugehen ist, dass unter die ,,sonstigen Kosten* im Sinne
von Artikel 14 nur Kosten fallen, die unmittelbar und eng mit dem betreffenden
Gerichtsverfahren zusammenhéngen.®

Hierzu stellte der EuGH fest, dass ein solcher unmittelbarer und enger Zusammenhang bei
Kosten im Verbindung mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die
u. a. anfallen, wenn ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchftihrt
und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufsplrt, die Verletzern
zuzurechnen waéren, die in diesem Stadium unbekannt sind, nicht gegeben scheint. Auf der
anderen Seite stellte der EuGH fest, dass soweit die Dienstleistungen eines technischen
Beraters unabhangig von ihrer Art unerldsslich sind, um sinnvoll eine Klage zur
Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu kdnnen, die Kosten
im Zusammenhang mit dem Berater unter die ,,sonstigen Kosten“ fallen. Im Einklang mit
Artikel 14 der IPRED handelt es sich somit um die ,sonstigen Kosten®, die von der
unterlegenen Partei zu tragen sind.*

¥ Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens fiir die Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums, S. 28.

%4 C-406/09, Realchemie, Rn. 49.

% Urteil des EuGH (Fiinfte Kammer) vom 28. Juli 2016, C-57/15, United Video Properties Inc. gegen Telenet
NV (UVP), EU:C:2016:611, Rn. 29.

% C-57/15 UVP, Rn. 22.

7 C-57/15, UVP, Rn. 34.

% C-57/15, UVP, Rn. 36.

% C-57/15, UVP, Rn. 39-40.
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Der EUGH hat dariiber hinaus klargestellt®*, dass Artikel 14 der IPRED dahingehend
auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten fir einen
technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen,
entgegensteht, da diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines
Rechts des geistigen Eigentums zusammenhangen.

SchlieBlich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vorstehenden Ausfuhrungen nicht
zwangslaufig bedeuten, dass die Kosten, die nicht von Artikel 14 abgedeckt werden, nicht
erstattet werden konnen. Vielmehr bedeutet es, dass Anspriiche auf die Erstattung
entsprechender Kosten, beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der
Rechtsverletzung und ihrer Verursacher im Rahmen von Schadensersatzanspriichen
stattdessen gemal Artikel 13 geltend gemacht werden kénnen.

Artikel 14 der IPRED qgilt fiir Prozesskosten, einschlieBlich der Honorare fir Anwalte, sowie
fur sonstige Kosten, die unmittelbar und eng mit dem betreffenden Gerichtsverfahren
zusammenhangen. Die letzteren Kosten umfassen Kosten fir die Dienstleistungen eines
technischen Beraters, sofern sie unerlasslich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung
eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu kénnen.

3. Schwerpunkt auf Rechtsverletzungen gewerblichen Ausmalies

Einige der in der IPRED festgelegten Instrumente kommen nur fir im gewerblichen Ausmaf
begangene Verletzungen des Rechts des geistigen Eigentums (Artikel 6 Absatz 2 und
Artikel 9 Absatz 2) zur Anwendung bzw. gelten fir andere Personen (Artikel 8 Absatz 1
Buchstaben a-c), die entweder nachweislich rechtsverletzende Ware in gewerblichem AusmaR
in ihrem Besitz hatten, rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmal} in
Anspruch nahmen oder fiir rechtsverletzende Tatigkeiten genutzte Dienstleistungen in
gewerblichem AusmaR erbrachten.*?

Der Begriff des ,,gewerblichen Ausmafles” im Zusammenhang mit dem Rechtsrahmen zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erfordert die Anwendung bestimmter
weitreichender oder starker eingreifender MalBnahmen in Féllen von Rechtsverletzungen
besonderer Schwere, damit sichergestellt wird, dass die schwerwiegendsten Verstdl3e wirksam
geahndet werden und gleichzeitig die Verhéltnismaligkeit und ein ausgewogener Ansatz
gewahrleistet werden. Dieser Begriff wird jedoch dem Anschein nach in den Mitgliedstaaten
unterschiedlich interpretiert und angewandt.

Der Begriff des gewerblichen Ausmalies ist in der Richtlinie nicht definiert worden. Die
Richtlinie enthélt auch keine eindeutigen Bezugnahmen auf die Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten zum Zwecke der Begriffsbestimmung. Nach standiger Rechtsprechung folgt
aus den Erfordernissen sowohl der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts als auch des
Gleichheitssatzes, dass dieser Begriff in entsprechenden Féllen in der gesamten Européischen
Union eine autonome und einheitliche Auslegung erhalten sollte.*?

Darlber hinaus bietet der Erwagungsgrund 14 der IPRED Aufschluss durch die Prézisierung,
es handele sich dabei um Handlungen, die ,,zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder
mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden; dies schlief3t

“0 C-57/15, UVP, Rn. 40.

* Siehe Erwagungsgrund 26 der IPRED.

2 Im Einklang mit Erwégungsgrund 14 der IPRED: , Unbeschadet davon kinnen die Mitgliedstaaten diese
Mafnahmen auch bei anderen Rechtsverletzungen anwenden. *.

# Z.B. Urteil des Gerichtshofes (GroRe Kammer), 3. September 2014, C-201/13, Johan Deckmyn and
Vrijheidsfonds VZW gegen Helena Vandersteen und andere, EU:C:2014:2132, Rn. 14.

10



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182292&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=794708
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2691449

in der Regel Handlungen aus, die in gutem Glauben von Endverbrauchern vorgenommen
werden.

Ferner wurde der Begriff des gewerblichen Ausmales im Sinne von Artikel 61 des TRIPS-
Ubereinkommens eingehend im Bericht des Streitbeilegungspanels der
Welthandelsorganisation (WTO) erértert.** Das mit der Untersuchung befasste Panel hat die
gewohnlichen Bedeutungen der Begriffe ,,Ausmaf3* und ,,gewerblich* beriicksichtigt und ist
zu dem Schluss gelangt, dass der Begriff in Bezug auf qualitative und quantitative Aspekte zu
interpretieren ist und dass er sich auf das Ausmall oder den Umfang einer typischen oder
gewohnlichen wirtschaftlichen Aktivitat in Bezug auf ein gegebenes Produkt auf einem
gegebenen Markt bezieht.”® Der Begriff wird im Rahmen der TRIPS-Ubereinkommens zwar
in einem anderen Zusammenhang als in der IPRED verwendet*® und in der Rechtsordnung der
EU sind Panelberichte wie dieser bei der Interpretation des sekundaren EU-Rechts wie der
IPRED rechtlich nicht bindend, dennoch ist die Kommission der Auffassung, dass dieser
Bericht einen niitzlichen Bezugspunkt darstellt.*’

Aus dem Vorstehenden folgt, dass der in mehreren Bestimmungen der IPRED verwendete
Begriff des gewerblichen Ausmalles nach Auffassung der Kommission nicht in rein
quantitativem Sinne zu interpretieren ist; vielmehr sollten bestimmte qualitative Aspekte,
beispielsweise ob die betreffende Tatigkeit normalerweise einen wirtschaftlichen oder
kommerziellen Zweck verfolgt, ebenfalls berucksichtigt werden.

Bei der Interpretation und Anwendung des Begriffes des ,,gewerblichen Ausmalles® gemal3
Artikel 6 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 2 der IPRED sollten qualitative
Aspekte, beispielsweise der bei den betreffenden Rechtsverletzungen mdglicherweise
verfolgte wirtschaftliche oder kommerzielle Zweck, sowie quantitative Aspekte, wie die
Anzahl und der Umfang der fur den gegebenen Fall relevanten Verletzungen bertcksichtigt
werden.

I1l. GEWAHRLEISTUNG EINES AUSGEWOGENEN ANSATZES ZUR
DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS UND
VERHINDERUNG VON MISSBRAUCH

1. Allgemeine Verpflichtung und Grundrechte

Die allgemeine Verpflichtung der Richtlinie besteht darin, die zur Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums erforderlichen Malinahmen, WVerfahren und Rechtsbehelfe,
festzulegen. Diese miissen ,fair und gerecht sein, auBlerdem diirfen sie nicht ,,unnotig
kompliziert oder kostspielig® sein und keine ,,unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten
Verzogerungen® mit sich bringen; sie miissen dariiber hinaus wirksam, verhéltnisméBig und
abschreckend sein, dirfen keine Schranken fur den Handel darstellen und sie missen

* Bericht des WTO-Panels vom 26. Januar 2009, WT/DS362/R, S. 75-98.

** WT/DS362/R, Absatz VII, 601-603 und V11.635-636.

* Der Kontext des Ubereinkommens sind bestimmte strafrechtliche MaBnahmen, in der IPRED wird der Begriff
hingegen im Zusammenhang mit bestimmten zivilrechtlichen Instrumenten verwendet.

*" In diesem Zusammenhang ist erstens anzumerken, dass die EU ebenfalls dem TRIPS-Ubereinkommen
beigetreten ist (siehe Erwagungsgrund 4 der IPRED), sodass die Bestimmungen des Ubereinkommens nun einen
integralen Bestandteil der Unionsrechtsordnung bilden (siehe beispielsweise Rechtssache C-180/11, Bericap,
Rn. 67) und zweitens, dass auch nach der Rechtsprechung des EuGH der nach dem gewohnlichen
Sprachgebrauch bestimmte Sinn undefinierter, im Sekundarrecht der EU wie IPRED verwendeter Begriffe einen
wichtigen Aspekt bei der Interpretation dieser Begriffe darstellt (siehe z. B. Rechtssache C-201/13, Deckmyn,
Rn. 19).
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Garantien gegen Missbrauch einschlieen (Artikel 3 Absétze 1 und 2). Ferner sollten diese
MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den
spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschlielich der Sonderaspekte jedes Rechts an
geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsatzlichen oder nicht vorsatzlichen Charakters
der Rechtsverletzung gebiihrend Rechnung getragen wird*®. Daher sollten die zustandigen
Gerichte im Hinblick auf die Gewadhrleistung einer ausgewogenen Anwendung des
zivilrechtlichen Systems zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums stets eine
Einzelfallbewertung vornehmen, wenn sie erwdgen, die in der IPRED vorgesehenen
MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe einzusetzen.

Die IPRED steht im Einklang mit allen Grundrechten und respektiert die Grundsatze, die
insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union (,,Charta*) anerkannt
wurden; in besonderer Weise soll sie im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der Charta die
uneingeschrankte Achtung geistigen Eigentums sicherstellen®®. Deshalb sind die in der
Richtlinie enthaltenen Bestimmungen so auszulegen und anzuwenden, dass nicht nur dieses
spezifische Grundrecht gewéhrleistet ist, sondern auch andere in Rede stehende Grundrechte
uneingeschrankt berlicksichtigt und geachtet werden. Dies kann je nach Einzelfall das Recht
auf einen wirksamen Rechtsschutz, den Schutz der Privatsphare und personenbezogener
Daten, die Freiheit der MeinungsauRerung und die unternehmerische Freiheit beinhalten®.
Eine Reihe von Entscheidungen des EuGH hatten nach der Annahme der Richtlinie diese
Thematik zum Gegenstand.

Insbesondere im Urteil in der Rechtsache Promusicae® behandelte der EuGH die Gewichtung
verschiedener Grundrechte, indem er die Bestimmungen der Richtlinie Uber den
elektronischen Geschéftsverkehr, der Informationsgesellschaftsrichtlinie®’, der IPRED und
der Datenschutzrichtlinie fir elektronische Kommunikation® vor dem Hintergrund der Charta
interpretierte. Der EUGH erklarte, dass die zustandigen nationalen Behdrden und Gerichte bei
der Auslegung dieser Richtlinien ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den
verschiedenen betroffenen Grundrechten finden missen und dass dies nicht im Widerspruch
zu den anderen allgemeinen Grundsétzen des Unionsrechts stehen darf, beispielsweise dem
Grundsatz der VerhéltnisméaRigkeit. In diesem speziellen Fall kam der EuGH zu dem Schluss,
dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, im Hinblick auf einen effektiven Schutz des
Urheberrechts eine Pflicht zur Mitteilung personenbezogener Daten im Rahmen eines
zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen. Der EUGH kam jedoch auch zu dem Schluss, dass sie
bei der Umsetzung der genannten Richtlinien diese so auslegen missen, dass ein
ausgewogenes Verhéltnis zwischen der Gewahrleistung des Grundrechts auf den Schutz
personenbezogener Daten und der Privatsphdre und den Grundrechten auf Eigentum und
einen wirksamen Rechtsschutz hergestellt wird.

*® Erwagungsgrund 17 IPRED.

*° Erwagungsgrund 32 IPRED.

%0 Siehe die Artikel 47, 7, 8, 11 und 16 der Charta.

*! Urteil des EuGH (GroBe Kammer) vom 29. Januar 2008 in der Rechtssache C-275/06, Productores de Msica
de Espafa (Promusicae) gegen Telefdnica de Espafia SAU, EU:C:2008:54, Rn. 68.

%2 Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABI.
L 167 vom 22.6.2001, S. 10-19.

*% Richtlinie 2002/58/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 tber die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphére in der elektronischen Kommunikation, ABI. L 201
vom 31.7.2002, S. 37-47 (in Erganzung zur Richtlinie 95/46/EG des Européischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr, ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31-50).
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Dieser Ansatz spiegelte sich auch in weiteren Entscheidungen des EuGH wider™, indem er
fiir mehr Orientierung bei der Abwagung kollidierender Grundrechte sorgte, unter anderem in
seinen Entscheidungen zum Recht auf Auskunftsersuchen und zum Erlass gerichtlicher
Anordnungen®.

Auch wenn diese Entscheidungen im spezifischen Kontext von Streitfallen im
Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen getroffen wurden, so befasste sich der EUGH
dabei in seiner Analyse doch allgemein mit der Abwégung der verschiedenen in Rede
stehenden Grundrechte. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die Anforderung im
Hinblick auf die Gewadhrleistung eines ausgewogenen Verhaltnisses zwischen solchen
Grundrechten aufgrund des allgemeinen Grundsatzes der VerhéltnismaRigkeit nicht nur in
Fallen von Urheberrechtsverletzungen, sondern auch in den Fallen gilt, die im
Zusammenhang mit allen jenen Rechten des geistigen Eigentums stehen, die in den
Anwendungsbereich der IPRED fallen.

In allen Fallen, in denen die Bestimmungen der IPRED ausgelegt und angewendet werden
sowie kollidierende und durch die Rechtsordnung der EU geschiitzte Grundrechte betroffen
sind, muss — im Hinblick auf den Grundsatz der VerhéltnisméaRigkeit — ein ausgewogenes
Verhéltnis zwischen ihnen gewéhrleistet sein.

2. Gewahrleistung eines ausgewogenen Verhaltnisses zwischen den geltenden
Grundrechten im Falle des Rechts auf Auskunft

Die Gewaéhrleistung eines ausgewogenen Verhaltnisses zwischen verschiedenen Grundrechten
ist bei der Anwendung des in Artikel 8 der IPRED festgelegten Rechts auf Auskunft von
besonderer Bedeutung. Artikel 8 verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die
zustandigen Gerichte anordnen konnen, dass von dem Verletzer oder jeder anderen Person
genaue Auskinfte tber die Herkunft rechtsverletzender Waren und Dienstleistungen, Uber die
Vertriebswege sowie Uber die Identitat Dritter, die an der Rechtsverletzung beteiligt sind,
erteilt werden®®.

Bei der Bearbeitung von Auskunftsersuchen gemald Artikel 8 konnen Situationen vorliegen, in
denen eine Abwagung mehrerer Grundrechte erfolgen muss. Dies kdnnte insbesondere in
Bezug auf die Grundrechte des Schutzes des Eigentums (einschliel3lich geistigen Eigentums)
und eines wirksamen Rechtsschutzes einerseits und andererseits die Grundrechte des Schutzes
der Privatsphare und personenbezogener Daten, der Freiheit der MeinungsdauRerung und der
unternehmerischen Freiheit zutreffen.

Jede Anordnung eines zustidndigen Gerichts zur Erteilung von Auskiinften geméaR Artikel 8
darf nur Informationen betreffen, die tatsdchlich zur Ermittlung der Herkunft und des
Umfangs der Rechtsverletzung erforderlich sind. Nach Ansicht der Kommission resultiert dies
aus den Anforderungen flr einen begriindeten und die VerhéaltnisméaRigkeit wahrenden Antrag
gemall Artikel 8 Absatz1 und aus den allgemeinen Verpflichtungen gemal Artikel 3
(insbesondere die Anforderungen, dass Malinahmen fair und gerecht sein mussen, nicht
unndtig kompliziert oder kostspielig sein dirfen und die Gewéahr gegen ihren Missbrauch
gegeben ist).

> Zum Beispiel Beschluss des EuGH (Achte Kammer) vom 19. Februar 2009, C-557/07, LSG-Gesellschaft zur
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH gegen Tele2 Telecommunication GmbH, EU:C:2009:107;
Urteil des EUGH (Dritte Kammer) vom 19. April 2012, C-461/10, Bonnier Audio AB and Others v Perfect
Communication Sweden A,B EU:C:2012:219; Urteil des EuGH (Vierte Kammer) vom 16. Juli 2015, C-580/13,
Coty Germany GmbH gegen Stadtsparkasse Magdeburg, EU:C:2015:485.

*® Sjehe auch weitere Erdrterungen betreffend Artikel 8 ,,Recht auf Auskunft (Kapitel 111) und Artikel 9 und 11
zu Anordnungen (Kapitel 1V) der IPRED.

%% Siehe auch Erwagungsgrund 21 der IPRED.
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Der EuGH hat prazisiert®”’, dass das Unionsrecht und insbesondere Artikel 8 Absatz 3 der
IPRED in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie fir elektronische
Kommunikation die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, eine Verpflichtung zur Weitergabe
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Internetverkehr an bestimmte
Privatpersonen zu schaffen, um die Verfolgung von UrheberrechtsverstoRen vor den
Zivilgerichten zu ermdoglichen. Jedoch wurde auch festgestellt, dass die in diesem Fall zur
Rede stehenden Vorschriften des Unionsrechts den Mitgliedstaaten eine solche Pflicht aber
auch nicht vorschreiben.

Der EuGH stellte ferner fest, dass diese Vorschriften der Anwendung einer nationalen
Vorschrift gemall Artikel 8 der IPRED nicht entgegenstehen, nach der in einem
zivilrechtlichen Verfahren einem Internetdienstleister zu dem Zweck, einen bestimmten
Internetteilnehmer oder -nutzer identifizieren zu konnen, aufgegeben wird, einem
Urheberrechtsinhaber oder dessen Vertreter Auskunft tiber den Teilnehmer zu geben, dem der
Internetdienstleister eine bestimmte IP-Adresse zugeteilt hat, von der aus die Verletzung
begangen worden sein soll. Solche nationalen Vorschriften sollten jedoch das jeweilige
nationale Gericht in die Lage versetzen, die vorhandenen widerstreitenden Interessen auf der
Grundlage der Umstdande des jeweiligen Falles und unter Berucksichtigung der
Anforderungen des Grundsatzes der VerhaltnismaRigkeit abzuwagen®.

In einem anderen Fall hat der EuGH klargestellt, dass Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe e der
IPRED nationalen Vorschriften entgegensteht, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und
bedingungslos gestatten, eine Auskunft nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe ¢ der IPRED uber
Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu
verweigern®. Diese unbegrenzt und bedingungslos zuldssige Berufung auf das
Bankgeheimnis kann eine qualifizierte Beeintrachtigung der wirksamen Ausubung des
Grundrechts des geistigen Eigentums mit sich bringen, zugunsten des Rechts der in Artikel 8
Absatgol der IPRED genannten Personen auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen
Daten™.

Nach Artikel 8 der IPRED konnen die zustdndigen Gerichte anordnen, dass von dem
Verletzer oder jeder anderen Person Auskinfte Uber die Herkunft und die Vertriebswege von
Waren und Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, erteilt werden.
Diese Auskiinfte kdnnen auch personenbezogene Daten enthalten, wenn eine solche
Offenlegung im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften (ber den Schutz
personenbezogener Daten erfolgt, und vorausgesetzt, ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen
den verschiedenen in Rede stehenden Grundrechten ist gewéahrleistet.

3. Vorlage bestimmter in der Verfligungsgewalt der gegnerischen Partei befindlicher
Beweismittel

Nach Artikel 6 Absatz 1 der IPRED konnen die zustdndigen Gerichte anordnen, dass die in
der Verfligungsgewalt einer gegnerischen Partei befindlichen Beweismittel vorgelegt werden,
wenn der Antragsteller verninftigerweise verfligbare Beweismittel zur Begriindung seiner
Anspriiche vorgelegt und zur Begriindung seiner Anspriche die vorzulegenden Beweismittel
bezeichnet hat.

> C-275/06, Promusicae, Rn. 58-59. Siehe auch Abschnitt 1.

%% C-461/10, Bonnier, Rn. 51-61.

% Urteil des EuGH (Vierte Kammer) vom 16. Juli 2015, C-580/13, Coty Germany GmbH gegen Stadtsparkasse
Magdeburg, Rn. 43.

80 C-580/13, Coty Germany, Rn. 40.
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Bei der Bewertung wurde fir einige Mitgliedstaaten festgestellt, dass die Bezeichnung der in
der Verfugungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Beweismittel durch den
Antragsteller sehr aufwéndig sein kann und somit fiir diesen in der Praxis die Mdglichkeit
solche Beweismittel zu erlangen, erheblich eingeschrankt ist. Den Angaben zufolge werden
Antragsteller in einigen Fallen ersucht, die genaue Art, den Verbleib, die Bezugsnummern
oder Inhalte der angeforderten Unterlagen zu bezeichnen, auch wenn es fiir eine externe
Person, die die geforderten Dokumente selbst nicht zwangslaufig gesehen hat, schwierig oder
gar unmdglich ist, solche Auskiinfte zu erlangen.®

Zwar ist ein gewisses MalR an Spezifizierung zweifellos notwendig, jedoch stellt eine
ubermaRige Detailtiefe die Wirksamkeit der MalBnahmen zur Offenlegung nach Artikel 6
Absatz 1 in Frage und lasst Zweifel an der VerhaltnismaRigkeit der Anforderungen auf
nationaler Ebene aufkommen. Es stellt sich ferner die Frage, wie ,,fair und gerecht* solche
Anforderungen sind und die Anwendung der in der Richtlinie vorgesehenen Malinahmen
konnte damit zu kompliziert werden. Detaillierte nationale Anforderungen dieser Art konnten
im Gegensatz zu Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit den in Artikel 3 der Richtlinie
genannten Verpflichtungen stehen.

Die Richtlinie zum Schadensersatz bei WettbewerbsverstéRen® ist in dieser Hinsicht
ausfihrlicher. In Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie ist hinsichtlich der Offenlegung von
Beweismitteln festgelegt, dass die Mitgliedstaaten gewéhrleisten mussen, dass die nationalen
Gerichte die Offenlegung von bestimmten einzelnen Beweismitteln oder relevanten
Kategorien von Beweismitteln anordnen konnen, die so genau und so prazise wie moglich
abgegrenzt sind, wie dies auf der Grundlage der mit zumutbarem Aufwand zuganglichen
Tatsachen in der substantiierten Begrindung moglich ist.

Die Kommission ist der Auffassung, dass es durchaus Grunde fir eine &hnliche
Betrachtungsweise bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 der IPRED
gibt. Zwar sollte der Antragsteller die von ihm ersuchte Information so genau wie mdoglich
bezeichnen, jedoch sollte diese Verpflichtung innerhalb der verninftigen Grenzen der
Besonderheiten des jeweiligen Falls ausgelegt werden. Dies bedeutet, dass nach Ansicht der
Kommission der Antragsteller in seinem Antrag zwar bestimmte einzelne Beweismittel
bezeichnen sollte, dass jedoch zugleich Artikel 6 Absatz 1 nicht ausschlie8t, dass in
bestimmten Féllen ein Antragsteller auch eine bestimmte Kategorie von Beweismitteln
bezeichnet, vorausgesetzt, der Grad an Spezifizitat erlaubt es der gegnerischen Partei,
konkrete, in ihrer Verfiigungsgewalt sich befindende Beweismittel zu identifizieren und dem
zustandigen Gericht (ber den Antrag auf Offenlegung zu entscheiden.

Dariiber hinaus bereitet die Formulierung ,,in der Verfigungsgewalt einer gegnerischen
Partei befindliche Beweismittel“ gewisse Verstindnisschwierigkeiten. Insbesondere sind
Verstandnisschwierigkeiten in Bezug auf die Frage entstanden, ob der Begriff
,» Verfligungsgewalt™ sich nur auf den Besitz eines Beweismittels beziehen sollte, oder ob er in
einem weiteren Sinne zu verstehen ist und sich auch auf eine Verpflichtung fir die
gegnerische Partei erstreckt, eine angemessene Suche durchzufiihren®,

81 Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens fiir die Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums, S. 18. Siehe auch SEC(2010) 1589 final, S. 9.

%2 Richtlinie 2014/104/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 (iber bestimmte
Vorschriften flr Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Européischen Union, ABI. L 349 vom
5.12.2014, S. 1.

8 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (CSWD) - Analysis of the application of Directive
2004/48/EC vom 22.12.2010, S.9; Kommissionsdokument ,, Synthesis of the comments on the Commission
Report on the application of Directive 2004/48 *, Juli 2011, S. 19.

15



Nach Auffassung der Kommission scheint Artikel 6 Absatz 1 keine klare Grundlage dafir zu
bieten, dass eine Partei zur aktiven Suche nach Beweisen, die sich im Besitz von Dritten
aullerhalb seiner eigenen Verfugungsgewalt befinden und die vorgelegt werden sollen,
aufgefordert werden kann; sie stellt ferner fest, dass die Verwendung des Wortes
»Verfligungsgewalt” nahelegt, dass es fiir die Partei nicht unbedingt erforderlich ist,
tatsachlich im Besitz eines Beweismittels zu sein. Daher vertritt die Kommission die
Auffassung, dass in begrundeten Fallen aus Artikel 6 Absatz 1 die Verpflichtung fur eine
Partei abgeleitet werden konnte, innerhalb ihrer Organisation (einschlie3lich der separaten
rechtlichen Einheiten, die sie kontrolliert) eine sorgféltige Suche nach Beweismitteln
durchzufiihren, vorausgesetzt, der Antragsteller hat das Auskunftsersuchen hinreichend
begrundet und konkretisiert, die Verpflichtung geht nicht Gber das hinaus, was angemessen
ist, und ist nicht unndtig kostspielig, und, falls erforderlich, die Gewéhr gegen Missbrauch ist
gegeben®.

Jeder Antrag auf Vorlage von Beweismitteln im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der IPRED ist
angemessen zu begriinden und zu konkretisieren und muss in Bezug auf die spezifischen
Umstande des Falles verhéltnismalig sein. Diese Anforderung muss jedoch nicht die
Moglichkeit ausschlielen, dass die Partei, die Gegenstand dieser Mallnahme ist, in
bestimmten Féallen aufgefordert wird, konkrete Kategorien von Beweismitteln vorzulegen
oder eine sorgféltige Suche nach den Beweismitteln in ihrer Organisation durchzufihren.

4. Gewahrleistung des Schutzes vertraulicher Informationen

Die Maglichkeit, die Anwendung der in Artikel 6 Absétze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 1 und
Artikel 8 Absétze 1 und 2 der IPRED dargelegten Malinahmen zu erwirken, unterliegt dem
Schutz vertraulicher Informationen. Diese Einschrankung ist besonders wichtig, wenn die
Dokumente, die als potenziell vorzulegende Beweise oder Informationen genannt werden,
Handelsgeheimnisse oder andere sensible Geschéftsinformationen der Partei enthalten, die
diesen MalRnahmen unterliegt.

Fiir Auskunftsersuchen nach Artikel 8 wurde berichtet®®, dass zusatzliche Probleme fiir die
Rechteinhaber entstehen konnten, da bestimmte Arten von Informationen in den
verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Regelungen in Bezug auf die Vertraulichkeit
unterliegen. Dies rihrt daher, dass nicht klar ist, ob sie die legal in einem bestimmten Land
erlangten Informationen in einem anderen Land, in dem die Vertraulichkeit dieser
Informationen unter strengere Vorschriften féllt, nutzen kénnten.

Im Sinne der VerhdltnismaRigkeit sollten Antrdge auf Vorlage von Beweismitteln nach
Artikel 6, auf MaBnahmen zur Beweissicherung nach Artikel 7 und auf Erteilung der
Auskinfte nach Artikel 8 dazu geeignet sein, die zur Rede stehende(n) Behauptung(en) in den
jeweiligen Gerichtsverfahren zu beweisen. Jedoch konnte in bestimmten Fallen die
spezifische Art von Informationen beispielsweise einen so wichtigen Geschéftswert
darstellen, dass sie dem Antragsteller nicht offengelegt werden sollten, auch wenn einige der
Informationen im Besitz der Gegenpartei fur den Nachweis der behaupteten Rechtsverletzung
oder deren Umfang oder Auswirkungen von wesentlicher Bedeutung waren. Laut den
Rickmeldungen aus der Bewertung stehen Gerichte zum Teil vor Schwierigkeiten, wenn sie
mit diesen widerstreitenden Interessen konfrontiert sind, insbesondere wenn die Parteien in
Konkurrenz zueinander stehen.

% Siehe Artikel 3 der IPRED.
6 Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens fiir die Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums, S. 18-25.
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Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass gemall den besagten Artikeln
solche vertraulichen Informationen nicht in einschldgigen Verfahren verwendet werden
kdnnen. Vielmehr ist darin geregelt, dass die Informationen geschitzt werden missen. In
einigen Mitgliedstaaten®® wurden MaRnahmen eingefiihrt, um die Offenlegung vertraulicher
Informationen nur dem Gericht oder einem an besondere Regeln fir die Wahrung der
Vertraulichkeit gebundenen Dritten zu gestatten. Ferner ist in Artikel 60 Absatz 3 des
Ubereinkommens iiber ein Einheitliches Patentgericht®” die Méglichkeit vorgesehen, dass das
Einheitliche Patentgericht (,,EPG)“ eine Kontrolle von Raumlichkeiten durch eine von ihm
bevollméchtigte Person anordnen kann. Zwar darf der Antragsteller bei einer solchen
Kontrolle nicht zugegen sein, er kann sich aber von einem unabh&ngigen Fachmann, dessen
Name in der Anordnung genannt sein muss, vertreten lassen.

Nach Auffassung der Kommission sollten die zustandigen Gerichte in der Lage sein, im
Einklang mit den detaillierten VVorschriften nationaler Gesetze, auf eigene Initiative oder auf
Antrag einer Partei in einem Verfahren Uber die geeigneten Mittel zu entscheiden, mit denen
vertrauliche Informationen, die von MalRRnahmen gemaR den Artikeln 6, 7 oder 8 betroffen
sein konnten, zu schitzen. Zwar wird dies durch diese Vorschriften nicht ausdrucklich
gefordert, jedoch konnten solche Mittel, wenn ihre Anwendung gerechtfertigt ist, zum
Beispiel die Mdoglichkeit bieten, derartige Informationen nur den zustandigen Gerichten oder
einer unabhangigen und unparteiischen dritten Partei vorzulegen, die zur Mitwirkung im
Verfahren oder bei Kontrollen im Hinblick auf eine Beschreibung oder Beschlagnahme
benannt wurde, und die angemessenen Verpflichtungen hinsichtlich der Vertraulichkeit
unterliegt. Jede MalRnahme dieser Art sollte gewahrleisten, dass diese Informationen dem
Antragsteller, einer anderen am Verfahren beteiligten Partei oder der Allgemeinheit nicht
offengelegt, gleichzeitig jedoch die Verteidigungsrechte des Antragstellers oder anderer
Beteiligter gebiihrend berticksichtigt werden®.

Der Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen gemaR den Artikeln 6, 7 und 8 der
IPRED durch geeignete Mittel zur Gewahrleistung der erforderlichen Sicherheit ist
groitmogliche Wirksamkeit zu verschaffen. Ein geeignetes Mittel wére es beispielsweise,
vertrauliche Informationen nur den zustandigen Gerichten vorzulegen oder Raumlichkeiten
im Hinblick auf eine Beschreibung oder Beschlagnahme nur von bestimmten unabhéngigen
und unparteiischen Dritten zu kontrollieren.

5. Bedeutung von Sicherheiten

In der IPRED ist festgelegt, dass MaBnahmen zur Beweissicherung (Artikel 7 Absatz 2) und
einstweilige MalRnahmen (Artikel 9 Absatz 6) an die Stellung einer angemessenen Kaution
oder die Leistung einer entsprechenden Sicherheit durch den Antragsteller geknipft sein
kdénnen, um eine etwaige Entschddigung des Antragsgegners sicherzustellen. Solche
Kautionen oder Sicherheiten sind ein wichtiges Instrument nicht nur flr eine gegebenenfalls
erforderliche Ex-post-Entschadigung, sondern auch damit ein potenzieller Missbrauch der in
der IPRED vorgesehenen Malinahmen verhindert werden kann. In diesem Zusammenhang
wird durch die in Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 6 vorgesehenen spezifischen
Verpflichtungen die allgemeine Verpflichtung nach Artikel 3 Absatz2 umgesetzt,
insbesondere in Hinsicht darauf, dass die in der Richtlinie vorgesehenen MafRnahmen,

% Beispielsweise in den Niederlanden.

" ABI. C 175 vom 20.6.2013, S. 1.

% \gl. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 14. Februar 2008, C-450/06, Varec SA gegen Belgischer
Staat, EU:C:2008:91, hinsichtlich der Abwéagung der in Rede stehenden kollidierenden Rechte in einem Streitfall
in Bezug auf offentliche VVergabeverfahren.
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Verfahren und Rechtsbehelfe so angewendet werden missen, dass die Gewahr gegen ihren
Missbrauch gegeben ist.

Jedoch miissen die MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe geméal Artikel 3 Absatz 2 auch
wirksam, verhaltnismaRig und abschreckend und geméald Artikel 3 Absatz 1 fair und gerecht
sein, auflerdem dirfen sie nicht unnétig kostspielig sein. Dadurch wird bekraftigt, dass
Missbrauch zwar verhindert werden muss, die dafiir eingesetzten Mittel jedoch nicht so
beschaffen sein durfen, dass sie im Widerspruch zu diesen Anforderungen stehen. Das
bedeutet beispielsweise, dass die Sicherheiten, die fir die Gewahrung der einstweiligen
MalRnahmen gestellt werden midissen, nicht so hoch sein sollten, dass die Antragsteller in der
Praxis die jeweiligen Malinahmen nicht mehr beantragen wirden. Dies ist von besonderer
Bedeutung fir KMU, da die Kosten zivilrechtlicher Verfahren zusammen mit dem Risiko,
den Fall zu verlieren und die Gebulhren beider Parteien tragen zu missen, eine sehr
abschreckende Wirkung haben, Verletzungen des Rechts des geistigen Eigentums durch
zivilrechtliche Verfahren ahnden zu lassen®.

Die Anforderung, dass Antragsteller als VVoraussetzung dafiir, dass einstweilige MaRnahmen
und SicherungsmaBnahmen gemaR Artikel 7 und Artikel 9 angeordnet werden kdnnen, eine
angemessene Kaution oder entsprechende Sicherheit stellen missen, kann ein geeignetes
Mittel zur Verhinderung der missbrauchlichen Verwendung solcher Malinahmen sein. Bei der
Entscheidung, welche Art von Kaution oder entsprechender Sicherheit in einem gegebenen
Fall angemessen ist, sollten unter anderem die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des
Antragstellers und die moglichen Auswirkungen auf die Wirksamkeit der beantragten
Malinahmen, v. a. in Bezug auf KMU, bertcksichtigt werden.

6. Moglichkeiten und Vorzuge einer Schutzschrift

In Artikel 7 Absatz 1 ist vorgesehen, dass Malnahmen gegebenenfalls ohne Anhérung der
anderen Partei getroffen werden (d. h. ex-parte), insbesondere dann, wenn durch eine
Verzogerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden
entstlinde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.
Desgleichen ist in Artikel 9 Absatz 4 der IPRED vorgesehen, dass einstweilige MaRnahmen
und Sicherungsmalinahmen in geeigneten Féllen ex-parte angeordnet werden kdnnen,
insbesondere dann, wenn durch eine Verzdgerung dem Rechtsinhaber ein nicht wieder
gutzumachender Schaden entstehen wirde. In solchen Féllen wird wegen der Dringlichkeit
und/oder der Notwendigkeit, den Antragsgegner nicht zu informieren, die Entscheidung tber
die Anordnung der MaRRnahmen einseitig ohne vorherige Unterrichtung und Anhérung des
Antragsgegners getroffen. Dem Antragsgegner wird damit die Madglichkeit genommen,
Argumente zu seiner Verteidigung vorzulegen, selbst wenn ihm durch die angeordnete
MaRnahme moglicherweise grolRer Schaden entstiinde.

Die Artikel 7 und 9 enthalten eine Reihe von Schutzbestimmungen, insbesondere in Bezug
auf die Tatsache, dass gerichtliche Ex-parte-Anordnungen nur aus spezifischen Grinden
maoglich sind, dem Antragsgegner nach ihrer Ausfiuhrung unverzuglich mitgeteilt werden
miissen und sie einer gerichtlichen Ex-post-Uberpriifung, in der der Antragsgegner gehort
werden kann, unterliegen. Es bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass solche Ex-parte-
MaRnahmen das Grundrecht des Antragsgegners auf Gehor und Verteidigung vor Gericht,
was Teil des Grundrechts auf ein faires Verfahren ist, wesentlich beeinflussen™.
Beschrankungen in Bezug auf das Recht, gehort zu werden, sollten daher grundsétzlich nur

8 Intellectual Property SME Scoreboard 2016“, EUIPO, Europaische Beobachtungsstelle fiir Verletzungen
von Rechten des geistigen Eigentums, 2016.
0 Artikel 47 der Charta. Siehe auch Artikel 42 des TRIPS-Ubereinkommens.
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nach diesen Artikeln auferlegt werden, wahrend gleichzeitig die notwendigen
Schutzbestimmungen einzuhalten sind und diese Beschrdnkungen auf das Mal} begrenzt
bleiben, das erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Grundrechte auf Schutz des geistigen
Eigentums und auf wirksamen Rechtsschutz des Antragstellers, die ebenfalls durch die Charta
garantiert werden, gewahrt bleiben.

Um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen gegensatzlichen Interessen und
Grundrechten herzustellen, wird in einigen Mitgliedstaaten (Belgien, Frankreich,
Deutschland, den Niederlanden und Spanien) und durch die Bestimmung Nr. 207 der
Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts”* das Instrument der Schutzschrift
angewendet. Mit einer Schutzschrift kann ein Antragsgegner, der befiirchtet, wegen einer
Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums verklagt zu werden (z.B. da er ein
Mahnschreiben vom Rechtsinhaber erhalten hat), die zustandigen Justizbehtdrden im Voraus
(d. h. noch bevor ein Antrag gestellt worden ist) dartiber informieren, warum der potenzielle
Verstol3 seiner nach Auffassung nicht begriindet ist. Der Hauptzweck der Schutzschrift
besteht darin, den zustdndigen Gerichten moglichst viele sachlich relevanten Informationen
zugéanglich zu machen, ohne die Antragsgegner anzuhéren, nachdem der Antrag auf
einstweilige Verfligung gestellt wurde, und bevor sie eine Entscheidung tber diesen Antrag
treffen.

Obwohl in der IPRED Richtlinie nicht ausdriicklich vorgesehen, kann eine Schutzschrift als
ein geeignetes Instrument angesehen werden, um auf faire und verhaltnismaRige Weise zu
einem ausgewogenen Verhaltnis zwischen den unterschiedlichen widerstreitenden Interessen
und Grundrechten hinsichtlich der in Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 4 der IPRED
vorgesehenen Moglichkeit der Anordnung von Ex-parte-Malinahmen beizutragen.

IV. SICHERSTELLUNG EINER WIRKSAMEN DURCHSETZUNG DER
RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS, DARUNTER AUCH IM
DIGITALEN KONTEXT

In diesem Kapitel wird die Thematik der Anordnungen und Mittelspersonen behandelt. Die
Ansichten, die in der offentlichen Konsultation ge&uBert wurden, zeigen, dass die
Rechtsinhaber eine einstweilige MalRnahme als ein wesentliches Instrument zur Wahrung
ihrer Rechte betrachten. Im Ubrigen konnen, wie in der Richtlinie tiber die Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft (die ,,Richtlinie iiber die Informationsgesellschaft*)’® beschrieben,
insbesondere in der digitalen Technik die Dienste von Mittelspersonen immer starker von
Dritten flr Rechtsverst6lle genutzt werden; oftmals sind diese Mittelspersonen selbst am
besten in der Lage, diesen Verstdl3en ein Ende zu setzen.

1. Anordnungen und Haftung

In der IPRED sind zwei Typen von Anordnungen vorgesehen: Erstens: Nach Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe a sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass die
Rechtsinhaber in der Lage sind, gegen einen Verletzer oder gegen eine Mittelsperson einen
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen MalRnahme zu stellen. Der Zweck solcher

™ Vorlaufige Bestimmungen der Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts (18. Entwurf), verfiigbar
unter: https://www.unified-patent-court.org/documents

"2 Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABI.
L 167 vom 22.6.2001, S. 10-19, Erwdagungsgrund 59.
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Anordnungen besteht darin, eine unmittelbar bevorstehende Verletzung oder die Fortsetzung
einer Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums zu verhindern. Zweitens: Artikel 11
verpflichtet die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass die zustdndigen Gerichte bei
Feststellung einer Rechtsverletzung eine Anordnung entweder gegen den Verletzer erlassen
kdnnen, die ihm die weitere Rechtsverletzung untersagt, oder gegen Mittelspersonen, so dass
nicht nur die Rechtsverletzungen beendet, sondern auch kiinftige Rechtsverletzungen
verhindert werden’,

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass das Unionsrecht zwischen dem
Begriff der Haftung und der Modglichkeit zur Erlassung von Anordnungen gegen
Mittelspersonen geméalR Artikel 9 Absatz 1Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED
unterscheidet’®. Der EuGH hat bekraftigt, dass die den Mitgliedstaaten auferlegte
Verpflichtung gemé&R Artikel 11 der IPRED ,,unabhéngig von seiner etwaigen eigenen [d. h.
der Mittelsperson] Verantwortlichkeit in den streitigen Sachverhalten* gilt"™.

Die Mdglichkeit, auf der Grundlage von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der
IPRED eine gerichtliche Anordnung gegen eine Mittelsperson zu erlassen, hangt nicht von der
Haftung der Mittelsperson in Bezug auf die (angebliche) Rechtsverletzung ab. Daher kann das
zustandige Gericht von den Antragstellern als Voraussetzung dafur, dass eine Anordnung
erlassen wird, nicht den Nachweis fordern, dass die Mittelsperson haftbar oder auch nur
indirekt haftbar fur eine (angebliche) Verletzung ist.

2. Verdeutlichung des Begriffs ,,Mittelsperson*

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED beziehen sich auf die Mdglichkeit
,,eine Anordnung gegen Mittelspersonen beantragen [zu] konnen, deren Dienste von einem
Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen
werden®. In der Richtlinie wird nicht konkretisiert, welche Wirtschaftsteilnehmer fur die
Zwecke der Richtlinie als Mittelspersonen zu betrachten sind.

Der EuGH hat klargestellt, dass ein Wirtschaftsteilnehmer als Mittelsperson im Sinne dieser
Bestimmungen gelten kann, wenn er eine Dienstleistung erbringt, mit der eine oder mehrere
andere Personen ein oder mehrere Rechte des geistigen Eigentums verletzen oder Zugriff auf
Inhalte oder Waren erhalten koénnen, die eine Rechtsverletzung darstellen.”® Um als
Mittelsperson zu gelten, ist es nicht notwendig, dass der Wirtschaftsteilnehmer, beispielsweise
durch eine vertragliche Verbindung, in einem besonderen Verhéltnis mit diesen anderen
Personen steht.”’

Folglich beschrénkt sich die Anwendung von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabea und von
Artikel 11 der Richtlinie nicht auf eine bestimmte Gruppe von Mittelspersonen, sondern

8C-324/09, L’Oréal gegen eBay, Rn. 131; C-70/10, Scarlet Extended, Rn. 31; C-360/10, SABAM, Rn. 29.

™ Diese Méglichkeit — auch unabhéngig von der Haftung der Mittelsperson — ist auch in Artikel 8 Absatz 3 der
Richtlinie ber das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft enthalten.

"Urteil des Gerichtshofs (GroRe Kammer) vom 12. Juli 2011, C-324/09, L’Oréal SA und andere gegen eBay
International AG und andere, EU:C:2011:474, Rn. 127. Siehe auch z.B. C-494/15, Tommy Hilfiger,
EU:C:2016:528, Rn. 22. In den Artikeln 12 bis 14 der Richtlinie tiber den elektronischen Geschaftsverkehr wird
in Bezug auf bestimmte Online-Mittler konkret festgestellt, dass die in diesen Bestimmungen vorgesehenen
Ausnahmen die Mdglichkeit unberiihrt lassen, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehoérde von diesen
verlangen kann, die Rechtsverletzung zu beenden oder zu verhindern.

'® Siehe C-314/12 UPC Telekabel; Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 24. November 2011.

" Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 7. Juli 2016, C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC u. a.
gegen DELTA CENTER a.s., Rn.23. Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie Uber das
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, siehe auch C-314/12 UPC Telekabel, Rn. 34-35.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=789575

erstreckt sich Uber verschiedene Sektoren, einschlielflich von Offline- und Online-
Dienstleistungen®,

Der EuGH hat ausdriicklich festgestellt, dass Anbieter von Internetdiensten’®, Plattformen fiir
soziale Netzwerke®, Online-Marktplatze®® und Mieter von Markthallen® unter den
Umstanden des Sachverhalts des vorliegenden Gerichtsverfahrens als Mittelspersonen zu
betrachten sind.

Die Kommission vertritt unter Berufung auf die derzeit zur Verfligung stehende
Rechtsprechung des EuGH die Auffassung, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass
es sich hierbei um eine abschlieende Aufzéhlung handelt, so dass auch eine Reihe anderer
Wirtschaftsteilnehmer, die Dienste bereitstellen, mit denen andere Personen Rechte des
geistigen Eigentums verletzen, in den Anwendungsbereich des in der Richtlinie verwendeten
Begriffs der ,,Mittelsperson® fallen konnen, was von Fall zu Fall zu entscheiden ist. Nach
Auffassung der Kommission konnen zu solchen Wirtschaftsteilnehmern je nach Fall z. B.
Anbieter bestimmter Dienste der Informationsgesellschaft, Post- und Paketdienste, Transport-
und Logistikunternehmen und Einzelh&ndler zahlen.

Die Kommission erinnert ferner daran, dass Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11
auf der Grundlage der allgemeinen Anforderungen von Artikel 3 und der geltenden, durch die
Rechtsordnung der EU geschiitzten Grundrechte auszulegen und anzuwenden sind. Daher
kann einerseits die Einbeziehung der Wirtschaftsteilnehmer, die selbst nicht an einer
Rechtsverletzung beteiligt waren, in die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im
Rahmen der IPRED verlangt werden, um sicherzustellen, dass die Rechtsinhaber in der Lage
sind, ihre Rechte wirksam durchzusetzen. Andererseits kann in einem bestimmten Fall eine
solche Einbeziehung nicht gerechtfertigt sein, wenn die erbrachten Dienste nur wenig mit der
(angeblichen) Verletzung zu tun oder keine Auswirkung auf diese haben, sodass von dem
betreffenden Wirtschaftsteilnehmer verninftigerweise nicht erwartet werden kann, einen
wesentlichen Beitrag zu einer solchen effektiven Durchsetzung zu leisten, was bedeutet, dass
seine Mitwirkung unverhaltnismaRig und mit unnétigem Aufwand verbunden ware.®

Wirtschaftsteilnehmer, die Dienste bereitstellen, mit denen andere Personen Rechte des
geistigen Eigentums verletzen konnen, kénnen je nach Sachverhalt des vorliegenden Falls als
Mittelspersonen im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED
gelten, auch bei Fehlen einer besonderen Beziehung zwischen den beiden Parteien, z. B. einer
vertraglichen Beziehung.

3. Gewahrleistung einer ausgewogenen Regelung fur gerichtliche Anordnungen und
Mittelspersonen

Im Rahmen der Abwégung der Rechte und Interessen, die typischerweise bei der Auslegung
und Anwendung der IPRED-Regelungen hinsichtlich Anordnungen und Mittelspersonen
erforderlich ist, sind zusatzlich zu den vorstehenden Themen zwei weitere Themen in der
Regel von besonderer Bedeutung, namlich der Anwendungsbereich von erlassenen
Anordnungen und Filterungen.

"8 In Bezug auf Offline- und Online-Diensteanbieter siehe Rechtssache C-494/15, Tommy Hilfiger, Rn. 29.

" C-557/07, LSG-Gesellschaft, Rn. 46; C-314/12 UPC Telekabel, Rn. 43-46; Urteil des Gerichtshofs (Dritte
Kammer) vom 24. November 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA gegen Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), EU:C:2011:771, 62010CJ0070.

8 Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 16. Februar 2012, C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs,
Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) gegen Netlog NV, EU:C:2012:85, Rn. 28.

81 ©-324/09, L ’Oréal gegen eBay, Rn. 131.

8 C-494/15 Tommy Hilfiger, Rn. 28.

8 vgl. Erwagungsgrund 59 der Richtlinie iber das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft.
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Anwendungsbereich von Anordnungen

Zwar gibt zundchst der Antragsteller in seinem Antrag den Anwendungsbereich einer
Anordnung an, den er fur zweckméalig halt, um eine drohende Rechtsverletzung zu
verhindern oder eine bestehende zu beenden, jedoch entscheidet dann das zustdndige Gericht
Uber diesen Antrag. Daher entscheidet das zustandige Gericht auch Uber die Malinahmen, die
(gegebenenfalls) vom Antragsgegner getroffen werden missen. Dieses Gericht sollte den
Antrag unter gebihrender Berlcksichtigung der Besonderheiten des Falles (vgl.
Erwégungsgrund 17 der IPRED) bewerten und jede Anordnung muss im Einklang mit dem
Grundsatz der VerhéltnismaRigkeit und den ubrigen in Artikel 3 festgelegten allgemeinen
Anforderungen sowie den anwendbaren Grundrechten stehen.

Daraus folgt, dass das zustdndige Gericht keine Anordnungen erlassen sollte, die das
Ergreifen von MalRnahmen erforderlich machen wiirden, die (ber das hinausgehen, was im
Lichte der Tatsachen und Umsténde des vorliegenden Falles angemessen und erforderlich ist,
um eine drohende Rechtsverletzung zu verhindern oder um die Fortsetzung einer Verletzung
zu unterbinden. Daher sollte jede Anordnung wirksam werden kénnen, jedoch — um dieses
Ziel zu erreichen — einen moglichst geringen Anwendungsbereich erfordern. Es ist nicht
notwendig, dass die in der Anordnung geforderten MalRnahmen zu einer vollstandigen
Beendigung der Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums flihren; unter bestimmten
Umstanden kann es ausreichen, dass sie rechtsverletzende Handlungen erschweren oder von
solchen Handlungen abhalten®. Zugleich sollte der Adressat dieser Anordnung nicht
verpflichtet sein, untragbare Opfer zu erbringen.®

In Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer Verletzung des Urheberrechts hat der
EuGH erklart®, dass die Manahmen, die von einem Anbieter von Internetzugangsdiensten,
gegen den als Mittelsperson die Anordnung gerichtet war, ergriffen werden, streng
zielorientiert sein mussen. Dabei mussen die Malinahmen dazu dienen, der Verletzung des
Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts durch einen Dritten ein Ende zu setzen,
ohne dass Internetnutzer, die die Dienste dieses Anbieters in Anspruch nehmen, um
rechtmaRig Zugang zu Informationen zu erlangen, dadurch beeintréchtigt werden. Der EUGH
stellte unter den Umstanden dieses Falles fest, dass andernfalls der Eingriff des Anbieters in
die Informationsfreiheit dieser Nutzer gemessen am verfolgten Ziel nicht gerechtfertigt ware.
Wie oben festgestellt®”, hat der EuGH in Bezug auf Mittelspersonen ferner klargestellt, dass
MaRnahmen nicht nur erlassen werden koénnen, um eine Rechtsverletzung zu beenden,
sondern auch um kinftige Rechtsverletzungen zu verhindern.

Dementsprechend kann es im Falle einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums,
die in der Veroffentlichung eines bestimmten Inhalts im Internet besteht, zweckmaRig sein,
dass durch eine an einen Vermittler gerichtete Anordnung von diesem gefordert wird, diesen
Inhalt oder den Zugang zu ihm zu sperren. Allgemein ist festzustellen, dass es
unverhaltnisméalig ware zu fordern, den Zugang zu der gesamten Website zu sperren, obwohl
es Umstande geben konnte, in denen das zustandige Gericht entscheiden konnte, dass dies
notwendig und verhaltnisméaRig ist (z. B. im Falle umfangreicher Rechtsverletzungen oder bei
Rechtsverletzungen, die in strukturierter Weise erfolgen). Nach Ansicht der Kommission
sollte eine solche Entscheidung stets in Abhdngigkeit von den Besonderheiten des jeweiligen
Falles getroffen werden.

8 Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 27. Méarz 2014, C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH gegen
Constantin Film Verleih GmbH und Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, EU:C:2014:192, Rn. 63.

8 C-314/12, UPC Telekabel, Rn. 53.

8 C-314/12, UPC Telekabel, Rn. 56.

¥ Siehe auch die Ausfiihrungen in Kapitel IV Abschnitt 1 zu Fragen der Anordnungen und Haftung
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Der EUGH hat auch klargestellt®, dass das zustandige Gericht entscheiden kann, keine
konkreten MaRnahmen zu bestimmen, die vom Anbieter zur Erreichung des angestrebten
Ziels zu treffen sind. Jedoch stellte der EuGH auch fest, dass in solchen Fallen eine Reihe von
Bedingungen zu beachten sind, insbesondere, dass die MalRnahmen nicht Uber das
hinausgehen, was angemessen ist, die Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit, die
Beachtung der Grundrechte der betroffenen Parteien einschlieflich des Rechts von
Internetnutzern auf Informationsfreiheit, eine strenge Zielorientierung der MaRnahmen und
die Moglichkeit fur die zustandigen Justizbehérden, zu Uberpriifen, ob diese Bedingungen
eingehalten werden, vor allem durch die Mdoglichkeit flr die Internetnutzer, ihre Rechte vor
Gericht geltend machen zu kénnen, sobald die MalRnahmen bekannt sind.

Nach Auffassung der Kommission bezieht sich die oben angefiihrte Rechtsprechung zwar auf
Verstolie gegen das Urheberrecht, jedoch sollten die darin enthaltenen Grundsétze nicht nur in
Bezug auf Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, sondern analog auch in Bezug auf die
Verletzung von anderen Rechten des geistigen Eigentums angewandt werden.

GemaR Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED erlassene Anordnungen
sollten wirksam sein, jedoch nicht Uber das hinausgehen, was notwendig und angemessen ist,
um unter den Umsténden des vorliegenden Falles dieses Ziel zu erreichen. Es genugt, dass sie
die in Rede stehenden Verletzungshandlungen erschweren oder von solchen Handlungen
abhalten, ohne dass dies unbedingt zu einer volligen Einstellung derselben fuhrt. Jedoch darf
angesichts der Rechtsprechung des EuGH der Adressat der Anordnung nicht verpflichtet
werden, ,untragbare Opfer zu erbringen®. Vorgeschriebene MaRnahmen miissen
hinreichend prazise und wirksam sein, allerdings ohne vorzuschreiben, dass eine MaRnahme
die Verletzung garantiert beendet.®® Die Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten sollte in
diesem Zusammenhang sichergestellt werden, auch fir Dritte, die von MaRnahmen betroffen
sein konnten, die ergriffen wurden, um der Anordnung nachzukommen, z. B. Internetnutzer.

Filtersysteme

Es ist zu unterscheiden zwischen einer Anordnung zur Entfernung eines oder mehrerer
bestimmter rechtsverletzender Inhalte von einer Website und einer Anordnung, die letztlich
eine Mittelsperson dazu verpflichten konnte, alle Inhalte, die an einem bestimmten Ort zur
Verfugung gestellt werden, aktiv zu Uberwachen, um zu gewahrleisten, dass kein Inhalt
Rechte des geistigen Eigentums verletzt.

GemaR Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie tber den elektronischen Geschéftsverkehr durfen
die Mitgliedstaaten Online-Vermittlern keine allgemeine Uberwachungspflicht im Sinne der
Artikel 12 bis 14 dieser Richtlinie auferlegen.”* Eine solche Verpflichtung ware auch
unvereinbar mit den allgemeinen Anforderungen des Artikels3 der IPRED, wonach
MaBnagzmen fair und verhéltnisméRig sein missen und nicht Uberméaflig kostspielig sein
dirfen.

In den Rechtssachen Scarlet Extended®® und SABAM® ging der EUGH néher auf die Grenzen
der Gultigkeit von Anordnungen ein, die sich aus diesen Bestimmungen sowie aus den
geltenden Grundrechten der betroffenen Parteien ergeben. In der Rechtssache Scarlet

8 (C-314/12, UPC Telekabel, Rn. 52-57.

8 C-314/12, UPC Telekabel, Rn. 53.

% Urteil des EuGH (Dritte Kammer) vom 15. September 2016, C-484/14, Tobias Mc Fadden gegen Sony Music
Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689, Rn. 93-95; C-314/12 UPC Telekabel, Rn. 56 und 58-62.

% Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a der IPRED sieht vor, dass diese Richtlinie die Richtlinie tber den
elektronischen Geschéaftsverkehr, insbesondere deren Artikel 12 bis 15, nicht berihrt.

%2 C-324/09, L Oréal gegen eBay, Rn. 139; C-70/10, Scarlet Extended, Rn. 36; C-360/10, SABAM, Rn. 34.

93 C-70/10, Scarlet Extended.

% C-360/10, SABAM.
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Extended betraf der streitige Punkt ein durch einen Anbieter von Internetzugangsdiensten
einzurichtendes System zur Filterung:

e aller seine Dienste durchlaufenden elektronischen Kommunikationen insbesondere durch
die Verwendung von ,,Peer-to-Peer*“-Programmen,

das unterschiedslos auf alle seine Kunden anwendbar ist,

das préaventiv angewendet wird,

das allein auf eigene Kosten betrieben wird und

zeitlich unbegrenzt ist.

Damit sollte sich im Netz dieses Anbieters der Austausch von Dateien ermitteln lassen, die
ein musikalisches, filmisches oder audiovisuelles Werk enthalten, an dem der Antragsteller
Rechte des geistigen Eigentums zu haben behauptet, um die Ubertragung von Dateien, deren
Austausch gegen das Urheberrecht verstoft, zu blockieren. Um ein weitgehend &hnliches
System, das von einem Anbieter von Hosting-Diensten hinsichtlich der auf seinen Servern
gespeicherten Informationen eingerichtet werden sollte, ging es im Fall SABAM.

In beiden Fallen entschied der EuGH, dass es bei einer Gesamtbetrachtung und einer
Auslegung im Hinblick auf die sich aus dem Schutz der anwendbaren Grundrechte
ergebenden Anforderungen nicht mit Artikel 15 der Richtlinie tUber den elektronischen
Geschaftsverkehr und Artikel 3 der IPRED vereinbar ware, wenn die betroffenen Anbieter
gezwungen wirden, solche allgemeinen Filtersysteme einzurichten.

Gleichzeitig wird in Erwadgungsgrund 47 der Richtlinie Uber den elektronischen
Geschiftsverkehr darauf verwiesen, dass Artikel 15 nur fiir Uberwachungspflichten
allgemeiner Art gilt und nicht automatisch Uberwachungspflichten in spezifischen Fallen
betrifft. Insbesondere beriihrt dies nicht Anordnungen, die von einzelstaatlichen Behdrden
nach einzelstaatlichem Recht getroffen werden. Dariiber hinaus lasst die Richtlinie gemaf
Erwdgungsgrund 48 die Moglichkeit unberlhrt, dass die Mitgliedstaaten von den betroffenen
Diensteanbietern verlangen, eine nach verninftigem Ermessen zu erwartende Sorgfaltspflicht
anzuwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tatigkeiten aufzudecken und zu verhindern

Folglich kdnnen gegebenenfalls und im Rahmen der oben genannten Bestimmungen z. B.
Anbietern von Hosting-Diensten bestimmte Sorgfaltspflichten auferlegt werden, um in
Zusammenarbeit mit Rechtsinhabern zu verhindern, dass bestimmte von ihnen ermittelte
verletzende Inhalte hochgeladen werden.*

Wenn Mittelspersonen die Ergreifung bestimmter MalRnahmen gemal3 Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 11 der IPRED auferlegt wird, um weitere Verletzungen zu
verhindern, kénnen die zustdndigen Gerichte, sofern erforderlich, Anordnungen erlassen, aus
denen sich spezifische Uberwachungspflichten ergeben. Allerdings diirfen aufgrund des
Verbots der Auferlegung einer allgemeinen Uberwachungspflicht, das sich aus Artikel 15
Absatz 1 der Richtlinie Uber den elektronischen Geschéftsverkehr und Artikel 3 der IPRED in
Verbindung mit den Anforderungen aus den anwendbaren Grundrechten ergibt,
Mittelspersonen durch solche Anordnungen nicht verpflichtet werden, UbermaRig weite,
unspezifische und teure Filtersysteme einzurichten und zu betreiben, etwa solche, die nach
Art und Umstadnden den in den Rechtssachen Scarlet Extended und SABAM verhandelten
entsprechen.

% Siehe die in Artikel 13 des Vorschlags der Kommission fiir eine Richtlinie tiber das Urheberrecht im digitalen
Binnenmarkt festgelegten Pflichten bestimmter Anbieter von Online-Hosting-Diensten, das Hochladen von nicht
autorisierten geschiitzten Inhalten in Zusammenarbeit mit den Rechtsinhabern zu verhindern (COM(2016) 593
vom 14.9.2016).
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4. Zukunftsgerichtete, katalogweite und dynamische Anordnungen

In den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gibt es Unterschiede hinsichtlich des
Anwendungsbereichs von Anordnungen der zustdndigen Gerichte, insbesondere im Hinblick
auf die Art und Weise, wie sie unmittelbare oder wiederholte Verletzungen eines Rechts des
geistigen Eigentums betreffen konnen. Katalog- oder repertoireweite Anordnungen® stehen
zwar in einigen Landern wie Irland und dem Vereinigten Konigreich, jedoch nicht in allen
Mitgliedstaaten, zur Verfligung.

Dariiber hinaus kénnen in bestimmten Fallen Anordnungen aufgrund von Anderungen am
Gegenstand, hinsichtlich dessen die Anordnung erlassen wurde, an Wirksamkeit verlieren.
Dazu kann es beispielsweise bei Anordnungen zur Sperrung von Websites kommen, wenn ein
zustandiges Gericht die Anordnung flir bestimmte Domain-Namen erlasst, wahrend
Mirrorseiten problemlos unter anderen Domain-Namen erscheinen koénnen und somit
unberlhrt von der Anordnung bleiben.

Eine Mdoglichkeit zur Abhilfe sind dynamische Anordnungen. Hierbei handelt es sich um
Anordnungen, die z. B. in Fallen erlassen werden kdnnen, in denen unmittelbar nach Erlass
einer Anordnung eine materiell identische Website mit einer anderen IP-Adresse oder URL
verfligbar wird, wenn die Anordnung so abgefasst ist, dass sie auch die neue IP-Adresse oder
URL umfasst, ohne dass ein neues Gerichtsverfahren zum Erlass einer neuen Anordnung
angestrengt werden muss. Die Mdglichkeit zum Erlass derartiger Anordnungen besteht u. a.
im Vereinigten Konigreich und in Irland. Dieses Ziel kdnnte auch durch das Eingreifen einer
offentlichen Behorde oder der Polizei erreicht werden, wie in einem konkreten Fall in Belgien
geschehen®.

Wie oben festgestellt, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut, dass die einstweiligen
MaRnahmen geméal Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der IPRED erteilt werden kénnen, um
eine drohende Verletzung zu verhindern, und der EuGH hat klargestellt®, dass die
Anordnungen gemall Artikel 11 auch gegen Mittelspersonen erwirkt werden kodnnen, um
weitere Verletzungen zu verhindern. Abgesehen davon gibt es derzeit keine eindeutigen
Hinweise hinsichtlich der Vereinbarkeit mit oder der Notwendigkeit von solchen
Anordnungen nach der IPRED. Nach Ansicht der Kommission sollte dies auf Einzelfallbasis
bewertet werden, wobei davon ausgegangen wird, dass in Fallen von Anordnungen gegen
Mittelspersonen die daflir geltenden Bedingungen und Verfahren grundsétzlich durch
einzelstaatliche Rechtsvorschriften prazisiert werden.*® In jedem Fall sollten das mit diesen
beiden Artikeln verfolgte Ziel, die allgemeinen Anforderungen des Artikels 3 der IPRED
sowie die anwendbaren Grundrechte gebulhrend berticksichtigt werden.

Die Kommission nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass in einigen Mitgliedstaaten die
Maglichkeit zum Erlass zukunftsgerichteter, katalogweiter und dynamischer Anordnungen
besteht. Obwohl diese Frage in der IPRED nicht ausdriicklich angesprochen wird, ist die
Kommission der Auffassung, dass solche Anordnungen — wenn die notigen Garantien
beachtet werden — ein wirksames Instrument sein konnen, um die Fortsetzung einer
Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums zu verhindern.

% Dabei handelt es sich um Anordnungen, durch die z. B. Mittelspersonen verpflichtet werden, erneute
Verletzungen jeglicher Rechte, die ein Rechtsinhaber innehat oder die Teil des Katalogs oder Repertoires eines
Lizenznehmers sind, zu verhindern, nachdem die Verletzung eines dieser Rechte festgestellt wurde.

" Antwerpen, 14. Februar 2013, Rechtssachen 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262 und Cass.,
22. Oktober 2013, P.13.0550.N; in diesem Urteil forderte der Richter, dass die belgische Polizei (,,Computer
Crime Unit®) eine Liste von Domain-Namen mit Bezug auf die Website ,.thepiratbay.org™ aufstellt.

% C-324/09, L’Oréal gegen eBay, Rn. 131.

% Siehe Erwagungsgrund 23 der IPRED. Siehe auch C-324/09, L Oréal gegen eBay, Rn. 135; C-70/10, Scarlet
Extended, Rn. 31; C-360/10, SABAM, Rn. 29.
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5. Elektronische Beweismittel

Die Sammlung, Vorlage und Sicherung von Beweismitteln fiir Verletzungen von Rechten im
Internet kann in manchen Fallen eine grofRe Herausforderung darstellen. Die Richtlinie geht
nicht ausdriicklich auf die Verwendung und Vorlage elektronischer Beweismittel in Verfahren
zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ein.

Waéhrend der Bewertung wurde darauf hingewiesen, dass elektronische Beweismittel
maoglicherweise schwer aufzubewahren sind und dass Bilder des Inhalts einer Website zu
einem bestimmten Zeitpunkt (sogenannte ,,Screenshots®) in einigen Fillen von den
zustandigen Gerichten in einigen Mitgliedstaaten nicht als Beweise akzeptiert werden.
Allerdings ist die Verwendung von Screenshots ist eines der gebrduchlichsten Mittel zum
Nachweis, dass eine bestimmte Tatigkeit im Online-Bereich stattfand. In der Praxis kann
durch einen Screenshot beispielsweise ein Merkmal der Online-Verbreitung einer
rechtsverletzenden Ware nachgewiesen werden, da aus dem Inhalt einer Webseite nicht
hervorgehen kann, welche Art von Ware von wem in welchem Hoheitsgebiet welcher
Zielgruppe zum Verkauf angeboten wurde. Dadurch kénnen sie Rechtsinhabern helfen, ihre
Rechte auch im Internet wirksam durchzusetzen. Auch Antragsgegner konnen sich auf
Screenshots berufen, um Anschuldigungen wegen der Verletzung von Rechten des geistigen
Eigentums zu bestreiten.

In einigen Mitgliedstaaten'® ist es die derzeitige Praxis der zustandigen Gerichte, Screenshots
als Beweismittel zuzulassen, unter der VVoraussetzung, dass sie von einem Notar oder einen
Gerichtsvollzieher vorgenommen wurden und die angeblich rechtsverletzenden Waren oder
Dienstleistungen hinreichend deutlich und prazise erkennen lassen. Da es in diesem
Zusammenhang keine ausdruicklichen Regelungen gibt, kann nach Ansicht der Kommission
nicht davon ausgegangen werden, dass durch die Richtlinie zwingend eine solche Praxis
vorgeschrieben wird. Ihrer Meinung nach ist ein solcher Ansatz jedoch im Allgemeinen mit
der IPRED vereinbar. Er kann als bewahrtes Verfahren angesehen werden, da er eine gute
Maoglichkeit zum Umgang mit den oben erwédhnten Bedurfnissen der Parteien darstellt und
zugleich die ausreichende Genauigkeit und Zuverlassigkeit der Beweismittel, anhand derer
das zusténdige Gericht (iber den Fall entscheiden muss, gewahrleistet.

Die Mdglichkeit, Screenshots als Beweismittel in Gerichtsverfahren, die im Rahmen der
IPRED angestrengt werden, zuzulassen (sofern sie die angeblich rechtsverletzenden Waren
oder Dienstleistungen hinreichend deutlich und prézise erkennen lassen und bestimmten
Verfahrensgarantien entsprechen), kann nach Auffassung der Kommission als beispielhafte
Verfahrensweise betrachtet werden. Diese Mdglichkeit besteht in den nationalen Gesetzen
einiger Mitgliedstaaten. Derartige Garantien konnen, je nach der nationalen Rechtsordnung,
beispielsweise die Verpflichtung umfassen, dass solche Beweismittel durch einen Notar oder
Gerichtsvollzieher aufgenommen werden mussen.

V. DIE BINNENMARKTDIMENSION BEI DER DURCHSETZUNG DER
RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS GEWAHRLEISTEN

1. Klarung der Frage, welche Rechte unter die Richtlinie fallen

Die IPRED betrifft die Malinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um
die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen.®® (Artikel 1). Die

100 7 'B. Belgien, Frankreich und Polen.
191 GeméR Artikel 1 der Richtlinie umfasst der Begriff ,,Rechte des geistigen Eigentums* auch die gewerblichen
Schutzrechte.
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Richtlinie findet auf jede Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die im
Unionsrecht und/oder im innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen
sind, Anwendung, obwohl sich die Richtlinie nicht auf Instrumente in den Rechtsvorschriften
der EU oder der Mitgliedstaaten auswirkt, die fiir die Rechtsinhaber gunstiger sind (Artikel 2
Absatz 1).%? Die IPRED gilt unbeschadet der besonderen Bestimmungen zur Gewahrleistung
der Rechte und Ausnahmen, die in der EU-Gesetzgebung auf dem Gebiet des Urheberrechts
und der verwandten Schutzrechte vorgesehen sind (Artikel 2 Absatz 2). Sie berhrt nicht die
EU-Rechtsvorschriften tber den Schutz personenbezogener Daten oder die Richtlinie tber
den elektronischen Geschaftsverkehr im Allgemeinen, und insbesondere deren Artikel 12 bis
15 (Artikel 2 Absatz 3 der IPRED).

Von der Richtlinie betroffene Rechte des geistigen Eigentums

Obwohl sich in der Richtlinie keine Auflistung der Rechte findet, die in ihrem Sinne als
Rechte des geistigen Eigentums gelten, sollte gemal Erwagungsgrund 13 der Richtlinie ihr
Anwendungsbereich so breit wie méglich gewéhlt werden, damit er alle Rechte des geistigen
Eigentums erfasst, die den diesbeziiglichen EU-Rechtsvorschriften und/oder den
Rechtsvorschriften der jeweiligen Mitgliedstaaten unterliegen.

Im Jahr 2005 gab die Kommission eine rechtlich nicht bindende Erklarung'® zu Artikel 2 der
Richtlinie heraus, um ihren Anwendungsbereich prézisieren zu helfen. In dieser Erklarung
wies die Kommission darauf hin, dass nach ihrer Auffassung mindestens folgende Rechte des
geistigen Eigentums unter die Richtlinie fallen:

e Urheberrechte und verwandte Schutzrechte,

e Schutzrechte sui generis der Hersteller von Datenbanken,

¢ Rechte des Schopfers der Topografien von Halbleitererzeugnissen,

Markenrechte,

Schutzrechte an Geschmacksmustern,

Patentrechte einschlieBlich der aus ergdnzenden Schutzzertifikaten abgeleiteten Rechte,
geografische Herkunftsangaben,

Gebrauchsmusterrechte,

Sortenschutzrechte,

Handelsnamen, soweit es sich dabei nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats um
ausschlielRliche Rechte handelt.

Nach Auffassung der Kommission sollten die in der Richtlinie festgelegten Mal3nahmen,
Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Fall bei Vertragsverletzungsverfahren zu allen in ihrer
Erklarung von 2005 genannten Rechten zur Verfligung stehen.

Verknupfung mit der Richtlinie Uber Geschéaftsgeheimnisse

Es bestehen jedoch weiterhin einige Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf andere,
nach nationalem Recht geschiitzte Rechte wie Domain-Namen, Geschéftsgeheimnisse und
andere Vorschriften, die hdufig unter nationale Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb
(z. B. Produktpiraterie) fallen. Zwar konnen gemaR Erwagungsgrund 13 der IPRED die
Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Richtlinie zu innerstaatlichen Zwecken auf
Handlungen ausweiten, die den unlauteren Wettbewerb einschlieflich der Produktpiraterie
oder vergleichbare Tétigkeiten betreffen, doch sind sie hierzu nicht verpflichtet. Ausgehend

02 Cf. C-367/15, OTK, Rn.23: , /Mit] der Richtlinie 2004/48 [wird] nur ein Mindeststandard fiir die
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums festgeschrieben, was die Mitgliedstaaten nicht daran hindert,
stdrker schiitzende MafSnahmen vorzusehen *.

103 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 vom 13.4.2005, S. 37.
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von den bisher durchgefiihrten Bewertungen’® scheint es, dass keiner der Mitgliedstaaten
beschlossen hat, die Bestimmungen der Richtlinie auf solche Rechtsakte auszuweiten.

Durch die Annahme der Richtlinie tiber den Schutz von Geschaftsgeheimnissen'® im Jahr
2016 wurde fur mehr Klarheit beziglich der Rechtsakte, die bislang durch nationale Gesetze
gegen den unlauteren Wettbewerb abgedeckt waren, gesorgt. Aus der Richtlinie Uber den
Schutz von Geschaftsgeheimnissen geht hervor, dass sie etwaige sonstige Rechtsvorschriften
in anderen Bereichen, einschlielllich der Rechte des geistigen Eigentums, unberiihrt lassen
sollte und dass sie im Falle einer Uberschneidung mit dem Anwendungsbereich der IPRED
als Lex specialis zu betrachten ist."®® Daher kann nach Abschluss der Umsetzung™®’ der
Richtlinie (ber Geschéftsgeheimnisse jeder, der von Handlungen betroffen ist, die als
rechtswidriger Erwerb, rechtswidrige Nutzung oder rechtswidrige Offenlegung von
Geschéaftsgeheimnissen gemal dieser Richtlinie ausgelegt werden konnten, in erster Linie von
den in der Richtlinie Gber den Schutz von Geschaftsgeheimnissen festgelegten Malinahmen,
Verfahren und Rechtsbehelfen profitieren. Gleichwohl gelten fur alle auf nationaler Ebene
geregelten unlauteren Wettbewerbshandlungen, die nicht in den Anwendungsbereich der
Richtlinie Gber den Schutz von Geschéftsgeheimnissen fallen, die allgemeinen Vorschriften;
die Bestimmungen der IPRED werden nur dann anwendbar, wenn der betreffende
Mitgliedstaat beschlossen hat, ihre Anwendung geméal Erwagungsgrund 13 der IPRED auf
die einzelstaatliche Ebene auszuweiten.

Fur Geschéftsgeheimnisse gilt die Richtlinie Gber den Schutz von Geschéftsgeheimnissen als
ein Lex specialis in Bezug auf die IPRED.

Bei allen unlauteren Wettbewerbshandlungen, die weder die Verletzung eines Rechts des
geistigen Eigentums im Sinne der IPRED betreffen, noch in den Geltungsbereich der
Richtlinie ber den Schutz von Geschéftsgeheimnissen fallen, sind die Bestimmungen der
IPRED nur anwendbar, wenn ein Mitgliedstaat beschliel3t, diese Bestimmungen zu
innerstaatlichen Zwecken auf die betreffenden Handlungen auszuweiten.

2. Verfahren aulierhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie

Die Richtlinie bezieht sich in ihrem Artikel 2 Absatz 1 ausdriicklich auf die Verletzung von
Rechten des geistigen Eigentums. In diesem Zusammenhang wurde die Mdglichkeit infrage
gestellt, die Bestimmungen zur Durchfiihrung der Richtlinie in Verfahren zur Erklarung der
Nichtigkeit von Rechten heranzuziehen.

Der EuGH stellte klar'®, dass die Richtlinie zwar Verfahren zum Schutz der Rechte des
geistigen Eigentums betrifft, nicht jedoch Verfahren zur Ungultigerklarung, in denen eine
Person, ohne Inhaberin eines Rechts des geistigen Eigentums zu sein, den dem Inhaber der
entsprechenden Rechte gewahrten Schutz anficht.

194 Inshesondere Bericht der Kommission ,, Anwendung der Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums* (COM(2010)0779
final); ,, Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive
(IPRED) * (,,Unterstiitzende Studie zur Ex-post-Bewertung und Ex-ante-Folgenabschétzung der Richtlinie zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (IPRED)“), Technopolis Group gemeinsam mit EY und
Schalast Rechtsanwalte, 2017.

105 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 {ber den Schutz
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschaftsinformationen (Geschéftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABI. L 157 vom 15.6.2016, S. 1.

196 Erwagungsgrund 39 der Richtlinie tiber den Schutz von Geschéftsgeheimnissen.

97 Die Mitgliedstaaten miissen die Richtlinie bis zum 9. Juni 2018 umsetzen.

198 Urteil des EuGH (Dritte Kammer) vom 15. November 2012, C-180/11, Bericap Zarddastechnikai Bt. gegen
Plastinnova 2000 Kft, EU:C:2012:717, Rn. 79-81.
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Dariiber hinaus befand der EuGH™®, dass die Richtlinie nicht auf Verfahren anwendbar ist, in
denen diejenigen, die den gerechten Ausgleich zahlen missen, beantragen, das vorlegende
Gericht moge Feststellungen zulasten der Einrichtung treffen, die mit der Erhebung und
Verteilung dieser Vergutung auf die Inhaber von Urheberrechten betraut ist und die sich
gegen diesen Antrag verteidigt.

Die in der IPRED vorgesehenen MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe kénnen weder in
Verfahren zur Ungultigerklarung von Rechten des geistigen Eigentums geltend gemacht
werden, noch in Verfahren, die MalRnahmen zur Zahlung des gerechten Ausgleichs an
Rechtsinhaber nach sich ziehen und die sich gegen die mit der Erhebung und Verteilung
dieser Vergutung betraute Einrichtung richten.

3. Befugnis zur Beantragung von Malinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen

Artikel 4 der Richtlinie besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Mitgliedstaaten
den folgenden Personen das Recht einrdumen, die in der Richtlinie vorgesehenen
MalRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen: i) den Inhabern der Rechte des
geistigen Eigentums, ii) allen anderen Personen, die zur Nutzung solcher Rechte befugt sind,
insbesondere Lizenznehmern, iii) Verwertungsgesellschaften und iv) Berufsorganisationen.

Lizenznehmer

Aus Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie geht hervor, dass Personen, die zur Nutzung von
Rechten des geistigen Eigentums befugt sind, soweit dies nach den Bestimmungen des
anwendbaren Rechts zul&ssig ist und mit ihnen im Einklang steht, das Recht eingerdumt wird,
die in der Richtlinie vorgesehenen MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen.
Es wurde jedoch die Frage aufgeworfen, ob ein Lizenznehmer auch berechtigt ist, die
Anwendung dieser Malinahmen zu beantragen, wenn er zwar die Lizenz von einem
Rechtsinhaber erworben hat, diese jedoch, falls relevant, nicht in einem entsprechenden
Register eintragen liel3.

Der EuGH hat klargestellt'®®, dass bei Lizenzen fiir ein eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (,,RCD*) oder eine Unionsmarke (,EUTM®) der
Lizenznehmer nach den betreffenden Verordnungen Klage wegen Verletzung einer
RCD/EUTM, fiir die die Lizenz gilt, erheben kann — und zwar selbst dann, wenn die Lizenz
nicht in das Register fur Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. das Register fur
Unionsmarken eingetragen ist — und dass der Lizenznehmer insbesondere die Mdglichkeit
haben sollte, gerichtliche Anordnungen zu beantragen.

Obgleich diese Urteile als Anzeichen daflir gewertet werden kénnten, dass dasselbe auch in
Bezug auf Artikel 4 Buchstabe b der IPRED gilt, wird es von den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats abhangen, auf den sich diese Bestimmung
ausdrucklich bezieht, die rechtliche Stellung der betreffenden Personen im Rahmen der
Richtlinie zu bestimmen.

In seiner Rechtsprechung zu den EU-Verordnungen tber Geschmacksmuster und Marken
stellte der EuGH fest, dass Lizenznehmer befugt sind, selbst ohne vorherige Eintragung
gerichtliche Anordnungen zu beantragen. Beztiglich anderer Rechte des geistigen Eigentums
gemal Artikel 4 Buchstabe b der IPRED hingegen ist das nationale Recht maRgeblich.

199 Urteil des EuGH (Vierte Kammer) vom 10. April 2014, C-435/12, ACl Adam BV u. a. gegen Stichting de
Thuiskopie und Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, EU:C:2014:254, Rn. 63.

10 Urteil des EuGH (Siebte Kammer) vom 4. Februar 2016, C-163/15, Youssef Hassan gegen Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH, EU:C:2016:71, Rn. 26; Urteil des EuGH (Siebte Kammer) vom 22. Jun 2016, C-
419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG gegen Griine Welle Vertriebs GmbH, EU:C:2016:468, Rn. 25.
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Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen

Artikel 4 Buchstabenc und d sieht vor, dass Verwertungsgesellschaften bzw.
Berufsorganisationen mit jeweils ordnungsgemaR anerkannter Befugnis zur Vertretung von
Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums berechtigt sind, die in der Richtlinie
vorgesehenen Mittel zur zivilrechtlichen Durchsetzung zu beantragen, ,,soweit dies nach den
Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulassig ist und mit ihnen im Einklang steht“!*!. In
diesem Zusammenhang gibt es von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erhebliche Unterschiede
hinsichtlich der Fahigkeit von kollektiven Einrichtungen, Rechtsbehelfe einzulegen.

Zwar deutet der Wortlaut dieser Bestimmungen darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in dieser
Hinsicht (ber einen gewissen Ermessensspielraum verfligen, doch rdumen mehrere
Mitgliedstaaten solchen Einrichtungen Klagebefugnis im Namen ihrer Mitglieder ein, wenn es
darum geht, die Rechte ihrer Mitglieder zu verteidigen und davon ausgegangen wird, dass der
Fall fur diese Mitglieder von Interesse ist.'*? Die Kommission stellt fest, dass diese
Vorgehensweise im Allgemeinen die Mdglichkeit zur wirksamen Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums zu verbessern scheint, insbesondere, da solche Einrichtungen
manchmal besser als die eigentlichen Rechteinhaber positioniert und ger(stet sind (z. B.
hinsichtlich Zugang zu Informationen, Fachwissen, Personal und Finanzlage), um
gegebenenfalls Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums
anzustrengen, insbesondere, wenn es sich bei den Rechteinhabern um KMU handelt.**?

Mehrere Mitgliedstaaten beschlossen, von der Moglichkeit gemald Artikel 4 Buchstaben ¢ und
d der IPRED Gebrauch zu machen, Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen mit
ordnungsgemal anerkannter Befugnis zur Vertretung von Rechtsinhabern zu berechtigen, die
in der IPRED vorgesehenen Malinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen. Dies
erhoht im Allgemeinen die wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und
kann somit als bewahrtes VVerfahren erachtet werden.

4. Urheber- und Inhabervermutung

Artikel 5 der Richtlinie enthélt eine widerlegbare Urheber- oder Inhabervermutung zugunsten
der Person (dem Urheber oder Inhaber verwandter Schutzrechte), deren Name auf dem Werk
oder dem Schutzgegenstand in der tblichen Weise angegeben ist. Dadurch soll es diesen
Personen leichter gemacht werden, ihre Rechte durchzusetzen, wenn man bedenkt, dass der
Nachweis der Urheber- oder Inhaberschaft mdoglicherweise nur schwer zu erbringen ist,
insbesondere, wenn mehrere Werke betroffen sind.

Nach Auffassung der Kommission haben die Mitgliedstaaten einen gewissen
Ermessensspielraum bei der Durchfiihrung von Artikel 5, insbesondere bei den detaillierten
Regeln, wann und wie die erforderlichen Nachweise zur Widerlegung dieser Vermutung
beizubringen sind, da diese Bestimmung diesbezuglich keine ausdriicklichen Vorschriften
enthélt. Sie stellt allerdings auch fest, dass diese detaillierten Regeln und die Art und Weise
ihrer Anwendung die Wirksamkeit des Artikels 5 nicht gefahrden durfen.

1 Die gleiche Formulierung wurde in Artikel 4 Buchstabe b der IPRED verwendet.

12 5plche Bestimmungen bestehen in Frankreich, Belgien, Portugal und den Niederlanden.

3 Den allgemeinen Riickmeldungen der Interessentrager zufolge. Siehe auch ,, Support study for the ex-post
evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive (IPRED)“ (,,Unterstiitzende Studie zur
Ex-post-Bewertung und Ex-ante-Folgenabschédtzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums (IPRED)*), Technopolis Group gemeinsam mit EY und Schalast Rechtsanwilte, 2017, S. 88-89.
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Die widerlegbare Urheber- oder Inhabervermutung nach Artikel 5 der IPRED sollte so
ausgelegt und angewendet werden, dass ihr Ziel der Erleichterung der Durchsetzung der
einschldgigen Rechte des geistigen Eigentums durch Urheber und Inhaber verwandter
Schutzrechte gewéhrleistet ist.

5. Verfugbarkeit bestimmter Malinahmen

Beweismittel

Artikel 6 und 7 der Richtlinie legen die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten fest, um
sicherzustellen, dass wirksame Mittel zur Vorlage und Sicherung von Beweismitteln
verfugbar sind. Mit diesen Bestimmungen soll dafur gesorgt werden, dass die Informationen,
die notwendig sind, um festzustellen, ob eine Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums
stattgefunden hat und, wenn ja, welche Konsequenzen daraus folgen (auch wenn der
Antragsteller nicht im Besitz dieser Informationen ist), dem Antragsteller und den
zustandigen Justizbehdrden zur Verfugung gestellt werden. Diese Verfahren sollten jedoch
den Rechten des Beklagten Rechnung tragen und die erforderlichen Sicherheiten
einschlieBlich des Schutzes vertraulicher Informationen, personenbezogener Daten und der
Privatsphare bieten.**

Artikel 7 Absatz 1 sieht vor, dass die zustandigen Gerichte auf begriindeten Antrag schnelle
und wirksame einstweilige Malinahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel fir
die mutmaRliche Zuwiderhandlung anordnen konnen. Das Recht auf Beweismittelsicherung
gilt ausdricklich vor Einleitung des Verfahrens in der Sache, sofern vertrauliche
Informationen  geschutzt werden und das nationale Recht die erforderlichen
SchutzmaBnahmen und Garantien (gemaR Artikel 7 Absatz 2) vorsieht, um moglichen
Missbrauch zu verhindern. Dies bedeutet insbesondere, dass der Antragsteller einen
entsprechenden Antrag auch durch ein Vorverfahren stellen kann, wozu in einigen Fallen
auch Ex-Parte-Verfahren gehéren kénnen.'*

In einigen Mitgliedstaaten ist es nach wie vor schwierig, solche einstweiligen Mal3nahmen zur
Sicherung rechtserheblicher Beweismittel zu beantragen, bevor das Verfahren in der Sache
tatsachlich begonnen hat.'® Dennoch geht aus dem Wortlaut des Artikels 7 Absatz 1 der
Richtlinie ausdrucklich hervor, dass Antrdge auf solche MaRnahmen nicht allein deswegen
abgelehnt werden sollten, weil das Verfahren in der Sache noch nicht eingeleitet wurde.

Recht auf Auskunft

Aus den in der offentlichen Konsultation zum Ausdruck gebrachten Ansichten ging hervor,
dass Unsicherheit darliber herrscht, ob das Recht auf Auskunft geméal3 Artikel 8 der IPRED
ausgetibt werden kann, bevor eine Entscheidung Uber die Begriindetheit der Klage im
Zusammenhang mit einer Verletzung der Rechte geistigen Eigentums getroffen ist.**’
Artikel 8 Absatz 1 besagt, dass ,,im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung
eines Rechts des geistigen Eigentums® ein Recht auf Auskunft angeordnet werden kann.
Allerdings wird nicht festgelegt — wie z.B. in Artikel 7 Absatz1 —, dass eine solche
Anordnung ,,selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache* erlassen werden kann, noch
wird ausdriicklich erwahnt, dass sie vor Abschluss des Verfahrens in der Sache erlassen

14 Erwagungsgrund 20 der IPRED.

115 Sjehe Abschnitt »Moglichkeiten und Vorziige einer Schutzschrift”, S. 15.

116 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, S. 13.

17 Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens fiir die Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums, S. 22.
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werden kann. Deshalb ist es in einigen Mitgliedstaaten schwierig, vor der endgiltigen
Entscheidung in der Sache eine Auskunftsanordnung zu erwirken.

Der EuGH hat unlangst klargestellt''®, dass die in Artikel 8 Absatz 1 verwendete

Formulierung nicht bedeutet, dass das Recht auf Auskunft unbedingt in demselben
Gerichtsverfahren wie dem Verfahren (ber eine Verletzung eines Rechts des geistigen
Eigentums ausgeubt werden muss. Er hat insbesondere festgestellt, dass das Recht auf
Auskunft in Anspruch genommen werden kann, wenn der Antragsteller nach dem
rechtskraftigen Abschluss eines Verfahrens, in dem die Verletzung eines Rechts des geistigen
Eigentums festgestellt wurde, in einem nachfolgenden gesonderten Verfahren Auskiinfte Gber
den Ursprung und die Vertriebswege der Waren oder Dienstleistungen, die dieses Recht
verletzen, verlangt, um eine Schadensersatzklage erheben zu kdnnen.

Obwohl in den Mitgliedstaaten unterschiedlich vorgegangen wird, lassen sich einige bewéhrte
Verfahren ermitteln. So sieht beispielsweise das deutsche Markengesetz'*® vor, dass in Fallen
offensichtlicher Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums die Verpflichtung zur
Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfiigung gemal den einschlagigen
Bestimmungen der deutschen Zivilprozessordnung angeordnet werden kann.

Die Formulierung in Artikel 8 der IPRED wonach ,,im Zusammenhang mit einem Verfahren
wegen einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums® eine Auskunftsanordnung
erlassen werden kann, bedeutet nicht unbedingt, dass die Erteilung der Auskunft in demselben
Gerichtsverfahren angeordnet werden muss. Sie kann auch in einem gesonderten
nachfolgenden Verfahren angeordnet werden, das im Hinblick auf eine mogliche
Schadensersatzklage angestrengt wird. Je nach dem anwendbaren nationalen Recht kann sie
auch zu einem friheren Zeitpunkt durch eine einstweilige Verfligung angeordnet werden.

AbhilfemaRnahmen

Artikel 10 der Richtlinie sieht vor, dass die zustdndigen Gerichte in Bezug auf Waren, die
nach ihren Feststellungen ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, und gegebenenfalls in
Bezug auf Materialien und Geréte, die vorwiegend zur Schaffung oder Herstellung dieser
Waren gedient haben, den Ruckruf aus den Vertriebswegen anordnen kdnnen. AuRerdem
kann ihre endgultige Entfernung aus den Vertriebswegen oder ihre Vernichtung angeordnet
werden. Solche MaBnahmen sind auf Kosten des Verletzers durchzufthren.

Artikel 10 der Richtlinie beruht auf Artikel 46 des TRIPS-Ubereinkommens. Artikel 10
Absatz 3 der IPRED sieht — genauso wie Artikel 46 Satz 3 des TRIPS-Ubereinkommens —
vor, dass bei der Prifung eines Antrags auf AbhilfemalRnahmen die Notwendigkeit eines
angemessenen Verhéaltnisses zwischen der Schwere der Verletzung und den angeordneten
AbhilfemaRnahmen sowie die Interessen Dritter zu beriicksichtigen sind. Darlber hinaus
reicht nach Artikel 46 Satz4 des TRIPS bei nachgeahmten Markenwaren das einfache
Entfernen der rechtswidrig angebrachten Marke auller in Ausnahmefallen nicht aus, um eine
Freigabe der Waren in die Vertriebswege zu gestatten. Aus der einschlagigen allgemeinen
Rechtsprechung des EuGH'® ergibt sich, dass Artikel 10 der Richtlinie im Rahmen des
Moglichen gemaR dieser Bestimmung des TRIPS-Ubereinkommens auszulegen und
anzuwenden ist.

Erwédhnenswert ist auch, dass — anders als in den Vorschriften Uber Schadensersatz
(Artikel 13) — in Artikel 10 nicht ausdrucklich verlangt wird, dass ein Verletzer wusste oder

18 Urteil des EuGH (Neunte Kammer) vom 18. Januar 2017, C-427/15, NEW WAVE CZ, a.s. gegen ALLTOYS,
EU:C:2017:18, Rn. 27.

119 paragraf 19 Absatze 2 und 7 des deutschen Markengesetzes.

120 Sjehe z. B. Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juni 1998, C-53/96, Hermés International gegen FHT Marketing
Choice BV, EU:C:1998:292, Rn. 28; C-275/06, Promusicae, Rn. 60.

32



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d596fb9f3d633a4610834ab04340193282.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN0Qe0?text=&docid=186863&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1325543
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43933&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2686224

vernunftigerweise hatte wissen miissen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, damit die
in Rede stehenden MaRnahmen verhangt werden kénnen.

Artikel 10 der Richtlinie sollte, soweit mdglich, im Lichte des Artikels 46 des TRIPS-
Ubereinkommens ausgelegt und angewandt werden. GemaR dieser Bestimmung reicht bei
nachgeahmten Markenwaren das einfache Entfernen der rechtswidrig angebrachten Marke nur
in Ausnahmefillen aus, um die Uberfiihrung der Waren in die Vertriebswege zu gestatten.

6. Grenzubergreifende Aspekte

Die IPRED verfolgt weder das Ziel, die Vorschriften im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit, der gerichtlichen Zustandigkeit oder der Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu harmonisieren, noch das Ziel, Fragen des
anwendbaren Rechts zu regeln. Es stehen andere EU-Rechtsinstrumente zur Verfiugung, in
deren Rahmen diese Fragen allgemein geregelt werden und die im Prinzip in gleichem MaRe
auf geistiges Eigentum und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Rechten des geistigen
Eigentums anwendbar sind*?".

Diesen anderen EU-Rechtsinstrumenten zufolge sollte in Zivil- und Handelssachen die
Zustandigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten nach MaBgabe der Briissel-1-Verordnung??
bestimmt werden. Diese Verordnung regelt die Anerkennung und Vollstreckung der
Entscheidungen dieser Gerichte in der gesamten EU. Vorschriften zum anwendbaren Recht
hinsichtlich auervertraglicher Schuldverhaltnisse, die hdufig Gegenstand von Verfahren zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sind, finden sich in der Rom-II-

Verordnung**.

Zustandige Gerichte, inshesondere fur Anordnungen

Viele Streitigkeiten im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums haben eine
grenziberschreitende Dimension. Daher kénnen Rechtsstreitigkeiten wegen Verletzungen der
Rechte des geistigen Eigentums, insbesondere im Internet, gleichzeitig in mehreren
Mitgliedstaaten stattfinden. Dies kann fur Rechtsinhaber problematisch sein, vor allem
hinsichtlich der Bestimmung des zustdndigen nationalen Gerichts und des Geltungsbereichs
beantragter Anordnungen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Brussel-1-Verordnung mehrere Klarstellungen tber die
Zustandigkeit der Gerichte fir den Erlass einstweiliger MaRnahmen in grenziberschreitenden
Fallen enthalt. Erwéagungsgrund 25 der Verordnung enthalt eine ausdriickliche Bezugnahme
auf die IPRED, in der klargestellt wird, dass der Begriff ,einstweilige Mallnahmen
einschlieBlich SicherungsmaBnahmen® im Sinne von u. a. Artikel 35 der Verordnung™* zum
Beispiel Schutzanordnungen zur Beweiserhebung oder Beweissicherung im Sinne der

Artikel 6 und 7 der IPRED umfasst.

Nach der Brissel-1-Verordnung sollten Rechtsinhaber im Allgemeinen mutmaRliche Verletzer
von Rechten des geistigen Eigentums vor dem Gericht des Mitgliedstaats verklagen, in dem

121 Erwagungsgrund 11 der IPRED.

122 \ferordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 iiber
die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (Neufassung), ABI. L 351 vom 20.12.2012, S. 1.

123 \ferordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 iber das auf
aufRervertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht, ABI. L 199 vom 31.7.2007, S. 40-49.

124 Artikel 35 der Briissel-1-Verordnung lautet wie folgt: ,,Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen
einstweiligen Mainahmen einschlieBlich SicherungsmalRnahmen kénnen bei den Gerichten dieses Mitgliedstaats
auch dann beantragt werden, wenn fiir die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen
Mitgliedstaats zusténdig ist.
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die mutmalilichen Verletzer ihren Wohnsitz haben (Artikel 4). Allerdings kénnen sie, wenn
eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt
ist, oder wenn Anspriiche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden,
vor dem Gericht des Ortes, an dem das schadigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten
droht, klagen (Artikel 7 Absatz 2).

Wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, sieht die Brissel-1-Verordnung
allerdings auch die Mdoglichkeit vor, einen mutmallichen Verletzer vor dem Gericht des
Mitgliedstaats zu verklagen, an dem irgendeiner der Antragsgegner seinen Wohnsitz hat,
sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame
Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten
Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen kénnten (Artikel 8 Absatz 1). Der EuGH
hat im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen einer Verletzung von Urheberrechten
prazisiert'?, dass die Anwendung dieser Bestimmung nicht schon deshalb ausgeschlossen ist,
weil gegen mehrere Antragsgegner Klagen wegen im Wesentlichen identischen
Urheberrechtsverletzungen erhoben werden, obwohl sich die Rechtsgrundlagen je nach
betroffenem Mitgliedstaat unterscheiden.

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen

Nach der Brissel-1-Verordnung (Artikel 39) ist jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats
getroffene Entscheidung, die in diesem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, auch in den anderen
Mitgliedstaaten unmittelbar vollstreckbar, ohne dass es einer Vollstreckbarerklarung bedarf
(Abschaffung des Exequaturverfahrens).

Der EuGH hat entschieden, dass der Begriff der ,,Zivil- und Handelssachen® im Sinne des
Artikels 1 der Brussel-1-Verordnung dahin auszulegen ist, dass diese Verordnung auf die
Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung eines nationalen Gerichts anwendbar ist,
die eine Verurteilung zur Zahlung eines Ordnungsgelds umfasst, um eine gerichtliche
Entscheidung in einer Zivil- und Handelssache durchzusetzen.*?®

Bei Fragen zur gerichtlichen Zustadndigkeit, zur Anerkennung und Vollstreckung von
gerichtlichen Entscheidungen und zum anwendbaren Recht, die sich bei Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums ergeben, sind die diesbezlglichen
EU-Rechtsinstrumente maBgeblich, insbesondere die Brussel-1-Verordnung und die Rom-11-
Verordnung.

Insbesondere die Brissel-1-Verordnung enthélt bestimmte Klarstellungen zur Zustandigkeit
der Gerichte bezliglich der Anwendung vorlaufiger Malnahmen gemal den Artikeln 6 und 7
der IPRED in grenziiberschreitenden Féllen sowie spezifische Vorschriften hinsichtlich der
Maoglichkeit, eine Person zu verklagen, bei der es sich um einen von mehreren
Antragsgegnern handelt.

VI. NACHSTE SCHRITTE

Die Kommission wird weiterhin eng mit allen EU-Mitgliedstaaten, zustdndigen Gerichten und
anderen Parteien, die an der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in vor diesen
Gerichten anhdngigen Verfahren beteiligt sind, zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass

125 Beschluss des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 7. Marz 2013, Rechtssache C-145/10 REC., Eva-Maria
Painer gegen Standard VerlagsGmbH u. a., ECLI:EU:C:2013:138, S. 72-84.
126 C-406/09 Realchemie.
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der EU-Rechtsrahmen und insbesondere die IPRED auch kinftig ihren Zweck erfiillen und
um auf den im vorliegenden Dokument prasentierten Leitlinien aufzubauen.

Wie in der Mitteilung ,,Ein ausgewogenes System zur Durchsetzung von Rechten des geistigen
Eigentums als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute* angekiindigt,
wird die Kommission zusétzlich zum oben vorgestellten Leitfaden und den bewéhrten
Verfahren insbesondere:

— mit den nationalen Sachverstdndigen und den Richtern der Mitgliedstaaten weitere, starker
zielgerichtete Leitlinien ausarbeiten, um eine detailliertere und starker praxisorientierte
Orientierungshilfe zu bestimmten IPRED-Fragen zur Verfigung zu stellen, die auf bewahrten
Verfahren beruht;

— die oben genannten Leitlinien und bewahrten Verfahren ins Internet stellen, u. a. durch das
Portal ,,Ihr Europa®.

35




Anlage — Verzeichnis einschlagiger EUGH-Urteile

1. Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juni 1998, C-53/96, Hermes International gegen FHT
Marketing Choice BV, EU:C:1998:292, 61996CJ0053

2. Urteil des Gerichtshofs (GroRe Kammer) vom 29. Januar 2008, C-275/06, Productores de
Musica de Espafia (Promusicae) gegen Telefénica de Espafia SAU, EU:C:2008:54,
62006CA0275 / 62006CJ0275

3. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 14. Februar 2008, C-450/06, Varec SA
gegen Belgischer Staat, EU:C:2008:91, 62006CA0450

4. Beschluss des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 19. Februar 2009, C-557/07, LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH gegen Tele2
Telecommunication GmbH, EU:C:2009:107, 62007CB0557

5. Urteil des Gerichtshofshofs (GroRe Kammer) vom 12. Juli 2011, C-324/09, L Oréal SA
und andere gegen eBay International AG und andere, EU:C:2011:474, 62009CJ0324

6. Urteil des Gerichtshofs (GroRe Kammer) vom 18. Oktober 2011, C-406/09, Realchemie
Nederland BV gegen Bayer CropScience AG, EU:C:2011:668, 62009CJ0406

7. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 24. November 2011, C-70/10, Scarlet
Extended SA gegen Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),
EU:C:2011:771, 62010CJ0070

8. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 16. Februar 2012, C-360/10, Belgische
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) gegen Netlog NV,
EU:C:2012:85, 62010CJ0360

9. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 19. April 2012, C-461/10, Bonnier Audio
AB u. a. gegen Perfect Communication Sweden AB, EU:C:2012:219, 62010CJ0461

10. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 15. November 2012, C-180/11, Bericap
Zarddastechnikai Bt. gegen Plastinnova 2000 Kft., EU:C:2012:717, 62011CJ0180.

11. Beschluss des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 7. Mé&rz 2013, Rechtssache C-
145/10 REC., Eva-Maria Painer gegen Standard VerlagsGmbH u. a., ECLI:EU:C:2013:138,
62010C0O0145.

12. Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 27. Méarz 2014, C-314/12, UPC Telekabel
Wien GmbH gegen Constantin Film Verleih GmbH und Wega Filmproduktionsgesellschaft
mbH, EU:C:2014:192, 62012CJ0314

13. Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 10. April 2014, C-435/12, ACI Adam BV
u. a. gegen Stichting de Thuiskopie und Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding,
EU:C:2014:254, 62012CJ0435

14. Urteil des Gerichtshofs (GroRe Kammer) vom 3. September 2014, C-201/13, Johan
Deckmyn und Vrijheidsfonds VZW gegen Helena Vandersteen u.a., EU:C:2014:2132,
62013CA0201

15. Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 16. Juli 2015, C-580/13, Coty Germany
GmbH gegen Stadtsparkasse Magdeburg, EU:C:2015:485, 62013CJ0580

16. Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 16. Juli 2015, C-681/13, Diageo Brands BV
gegen Simiramida-04 EOOD, EU:C:2015:471, 62013CJ0681

17. Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 4. Februar 2016, C-163/15, Youssef
Hassan gegen Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, EU:C:2016:71

18. Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 17. Marz 2016, C-99/15, Christian Liffers

gegen Producciones Mandarina SL und Mediaset Espafia Comunicacion SA, vormals
Gestevision Telecinco SA, EU:C:2016:173, 62015CJ0099
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1509740047839&uri=CELEX:61996CJ0053
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62006CA0275&qid=1472481929796
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71573&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2689545
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1509740205490&uri=CELEX:62006CA0450
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77489&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=787717
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62007CB0557&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0324&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111401&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793636
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0406&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=403630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0070&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0360&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-461/10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0461&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129848&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=407200
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62011CJ0180&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=602974
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135303&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=602974
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62010CO0145
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=789575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62012CJ0314&qid=1472569513651
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=407106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62012CJ0435&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2691449
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1509740439409&uri=CELEX:62013CA0201
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165900&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194942
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62013CJ0580&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165868&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=794107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62013CJ0681&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174104&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=796270
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62015CJ0099&qid=1472481929796

19. Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 22. Juni 2016, C-419/15, Thomas Philipps
GmbH & Co. KG gegen Griine Welle Vertriebs GmbH EU:C:2016:468

20. Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 7. Juli 2016, C-494/15, Tommy Hilfiger
Licensing LLC u. a. gegen DELTA CENTER a.s., EU:C:2016:528, 62015CJ0494

21. Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 28. Juli 2016, C-57/15, United Video
Properties Inc. gegen Telenet NV, EU:C:2016:611, 62015CJ0057

22. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 15. September 2016, C-484/14, Tobias Mc
Fadden gegen Sony Music Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689

23. Urteil des Gerichtshofs (Neunte Kammer) vom 18. Januar 2017, C-427/15, NEW WAVE
CZ, a.s. gegen ALLTOYS, spol. sr. 0., EU:C:2017:18

24. Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 25. Januar 2017, C-367/15,
Stowarzyszenie ,, Otawska Telewizja Kablowa“ w Ofawie gegen Stowarzyszenie Filmowcow
Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36, 62015CN0367

Anhangig:
C-644/16 Synthon — Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlanden

(Niederlande), eingereicht am 15. Dezember 2016, Synthon BV gegen Astellas Pharma Inc.
(Artikel 6 der IPRED)

C-149/17 Bastei Lubbe - Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Minchen |
(Deutschland), eingereicht am 24. Marz 2017, Bastei Libbe GmbH & Co. KG gegen Michael
Strotzer (Artikel 3 Absatz 2 der IPRED)

C-521/17 SNB-REACT - Vorabentscheidungsersuchen des Tallinna Ringkonnakohus
(Estland), eingereicht am 1. September 2017
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182292&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=794708
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=CELEX:62015CJ0057&qid=1472481929796
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1969234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d596fb9f3d633a4610834ab04340193282.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN0Qe0?text=&docid=186863&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1325543
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2692542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1509740721356&uri=CELEX:62015CJ0367
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-644%2F16&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=1733123
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192289&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2452352
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C;521;17;RP;1;P;1;C2017/0521/P&pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-521%2F17&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=2454757

