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Editorial

Mit dieser neuen Ausgabe des Update Gewerblicher
Rechtsschutz und Kartellrecht informieren wir Sie Gber
aktuelle Entwicklungen und gerichtliche Entscheidungen
aus diesen Rechtsgebieten.

Gleich eine Reihe anstehender Gesetzesreformen und
-vorhaben gilt es vorzustellen: Zum einen die bereits in
Kraft getretene 10. GWB-Novelle mit Neuerungen u.a.
im Kartellschadensersatzrecht. Sodann die anstehende
Urheberrechtsreform, zu der auch das Neue Urheber-
rechts-Diensteanbieter-Gesetz gehdrt. Und schlieBlich
der aktuell vorliegende Regierungsentwurf zu einer wei-
teren Reform des UWG zur Starkung des Verbraucher-
schutzes. Was hier auf die Marktteilnehmer im Einzelnen
zukommt, wird in dieser Ausgabe in drei Beitragen
dargestellt.

Vielfache Veranderungen ergeben sich sodann im ge-
werblichen Rechtsschutz aus politischen Entwicklungen
wie dem Brexit und technischen Neuerungen wie der
Blockchain-Technologie. Beides hat Relevanz fir die
Lizenzierung von IP-Rechten, beim Brexit insbesondere

deshalb, weil der EU-weite Erschdpfungsgrundsatz nach
dem Austritt GroBbritanniens nicht mehr im bisherigen
MaBe gilt.

Im zweiten Teil dieser Ausgabe stellen wir neue Gerichts-
entscheidungen vor: Im Heilmittelwerberecht befassen
wir uns mit aktuellen Fallen zum Zuwendungsverbot bei
der Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten;
im Lebensmittelrecht gibt es eine aktuelle Entscheidung
des EUGH zum Schutz der Aufmachung eines Produkts
als Ursprungsbezeichnung und am Schluss besprechen
wir eine patentrechtliche Entscheidung zu Fragen der
Lizenzierung von sogenannten standardessenziellen
Patenten.

Wir winschen thnen viel Spaf3 bei der Lekture!

Mit besten GriBen

Michael Fricke, CMS Hamburg
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Noch eine UWG-Reform: Der weitreichende
Regierungsentwurf zur Umsetzung der

Omnibus-Richtlinie

Nach der Reform ist vor der Reform: Erst in der letzten
Ausgabe des Update IP berichteten wir Gber das Anfang
Dezember 2020 in Kraft getretene ,Gesetz zur Starkung
des Fairen Wettbewerbs”, mit dem die Vorschriften des
UWG zur Rechtsverfolgung an zahlreichen Stellen gedndert
wurden. Wahrend Gerichte und Unternehmen noch die
Neuerungen dieser UWG-Reform verdauen, steht bereits
die nachste UWG-Reform ins Haus. Die Bundesregierung
hat im Januar 2021 ihren ,Entwurf eines Gesetzes zur
Starkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und
Gewerberecht” veroffentlicht. Das Gesetz soll eine EU-
Richtlinie zur Verbesserung des Verbraucherschutzes um-
setzen und sieht zahlreiche Neuerungen wie die Einfih-
rung neuer Unlauterkeitstatbestande und Anderungen
auf Rechtsfolgenseite vor.

Der Hintergrund

Die Reformplane der Bundesregierung gehen auf die im
Januar 2020 in Kraft getretene Richtlinie (EU) 2019/2161
zuriick. Diese Richtlinie wird auch ,Omnibus-Richtlinie”
genannt, weil mit ihr zahlreiche Verbraucherschutz-Richt-
linien erganzt und gedndert werden sollen. Sie steht im
Zusammenhang mit dem sogenannten ,,New Deal for
Consumers”, mit dem die EU-Kommission das Europaische
Verbraucherschutzrecht an den Stand der Zeit anpassen
wollte. Die Anderungen wiederum werden dort in nati-
onales Gesetz umgesetzt, wo sie auch bisher ihren Nie-
derschlag gefunden haben: im UWG. Die wichtigsten
wettbewerbsrechtlichen Punkte sollen hier kurz vorge-
stellt werden: Neuregelungen zur ,,Dual Quality”, zum
Influencer-Marketing und zu Online-Marktplatzen, ein
Schadensersatzanspruch fur Verbraucher und ein neuer
BuBgeldtatbestand.

Neuer Irrefiihrungstatbestand: Verbot der
Verschleierung von ,,Dual Quality”

Seit einigen Jahren wird in Politik und Medien unter dem
Stichwort ,,Dual Quality” eine — vermeintliche oder tat-
sachliche — Marketingstrategie insbesondere von Konsum-
guterherstellern diskutiert: Markenhersteller bringen an-
geblich systematisch Produkte auf den Européischen Markt,
die zwar identisch aussehen, sich in den verschiedenen
Landern aber in Qualitat und Zusammensetzung erheblich
unterscheiden sollen. Eine Studie der Gemeinsamen For-
schungsstelle der EU-Kommission hat im Jahr 2019 zwar
gezeigt, dass das Phanomen weit weniger ausgepragt ist
als behauptet: Nur 9 %der untersuchten Produkte wiesen
Unterschiede in der Zusammensetzung auf, obwohl sie
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nach der Vorderseite der Verpackung identisch aussahen.
Der EU-Gesetzgeber sah gleichwohl die Notwendigkeit,
die Vermarktung unterschiedlicher Produkte unter identi-
scher Aufmachung durch einen ausdrtcklichen Irreftih-

rungstatbestand zu verbieten.

Dieser soll in Deutschland nun in einem neuen

§5 Abs. 3 Nr. 2 UWG umgesetzt werden, der fur
europaweite Spannung sorgen kénnte. Nach dieser
Vorschrift ist eine geschéftliche Handlung irrefihrend,
wenn mit ihr eine Ware in einem EU-Mitgliedstaat als
identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten vertriebe-
nen Ware vermarktet wird, ,,obwohl sich diese Waren

in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen
wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht
durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt
ist”. Diese Neuerung durfte in erster Linie die Industrie
treffen, dem Wortlaut nach ist aber auch eine Anwen-
dung der Norm auf den Handel nicht ausgeschlossen.

Nach der Auffassung der Bundesregierung handelt es
sich bei dieser neuen Vorschrift nur um eine Klarstellung.
Unternehmen kénnten auch nach der Neuregelung Waren,
die in Rezeptur und Zutaten voneinander abweichen,
unter derselben Marke in mehreren EU-Mitgliedstaaten
in Verkehr bringen. Unzuldssig sei dies nur, wenn die
Waren trotz wesentlicher Unterschiede als identisch ver-
marktet werden. Die Hersteller nicht nur von Lebensmit-
teln, sondern auch von Konsumgutern jeglicher Art sind
daher nun aufgefordert, entweder die Zusammensetzung
ihrer Produkte anzugleichen oder Wege zu finden, eine
Vermarktung als ,identisch” auszuschlieBen.

Wann ein hinreichender Grad an , Identitat” erreicht wird
und wann Unterschiede , wesentlich” sind, erlautern Ge-
setzesentwurf und Entwurfsbegrindung nicht. Nimmt man
die von der EU-Kommission durchgefihrte Studie als
MaBstab, wird eine Ware dann als identisch mit einer an-
deren vermarktet, wenn sie auf der Vorderseite (,front
of pack”) in Motiv, Farben, Logos, Schriftart, Bildern,
Layout und Form gleich aussieht. Unterschiede in der
Zutatenliste oder in der Nahrwertdeklaration auf der
Ruckseite einer Verpackung durften nicht ausreichen,
um eine ,identische Vermarktung” auszuschlieBen.
Gleichzeitig soll nach dem Willen der Bundesregierung
eine Irrefihrung dann ausgeschlossen sein, wenn die
Unterschiede zwischen den Waren fiir die Verbraucher
leicht zu erkennen sind. Dies sei z.B. dann der Fall, wenn
durch das Etikett Gber bestehende Unterschiede informiert
wird. Wird also — Uber Zutatenliste und Nahrwertangabe



hinaus — ausdrucklich darauf hingewiesen, dass das Produkt
Unterschiede zu Produkten aufweist, die unter gleicher
Marke und Aufmachung in anderen Landern vermarktet
werden, ist eine Irrefiihrung nicht mehr gegeben. Wie
deutlich und detailliert der Hinweis ausfallen muss, wird
eine Frage des Einzelfalls sein. Auch ist noch ungeklart, ob
es ausreicht, dass darauf hingewiesen wird, dass es sich
um eine spezielle Zusammensetzung fur einen bestimm-
ten Markt handelt (,,Rezeptur fir den deutschen Markt”),
oder ob ausdrticklich vermerkt sein muss, dass sich die
Zusammensetzung von derjenigen in anderen Landern
unterscheidet — oder auch, worin diese Unterschiede
bestehen.

Eine Irrefihrung soll nach dem Entwurf zudem entfallen,
wenn es zwar wesentliche Unterschiede zwischen den als
identisch vermarkteten Produkten gibt, diese aber durch
legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt sind. Erwa-
gungsgrund 53 der Richtlinie nennt als mogliche Faktoren
Vorgaben des nationalen Rechts, die unterschiedliche
Verflgbarkeit von Rohstoffen, freiwillige Strategien zur
Verbesserung des Zugangs zu gesunden Lebensmitteln
oder die Anpassung derselben Ware an unterschiedliche
Markte. Ob mit Letzterem auch divergierende Verbraucher-
praferenzen gemeint sind, dirfte eine spannende Frage
werden: Der EU-Gesetzgeber hat dies aus der Richtlinie
im Gesetzgebungsverfahren geldscht, die Begriindung
zum Regierungsentwurf halt dies aber fir moglich.

Influencer & Co.: Neue Regeln zur Kennzeichnung
von Werbung

Der Gesetzesentwurf enthalt ferner praxisrelevante Vor-
gaben zur Kennzeichnung von Werbung, wobei die Bun-
desregierung insbesondere Influencer-Werbung im Blick
hat. Denn die zahlreichen Gerichtsurteile zur Kennzeich-
nungspflicht von Werbung im Influencer-Marketing haben
hier zu Rechtsunsicherheit gefuhrt. Nach der geplanten
Neuregelung in §5 a Abs. 4 UWG liegt ein versteckter
kommerzieller Zweck einer geschaftlichen Handlung (also
eine unzulassige verdeckte Werbung) dann nicht vor, wenn
der Handelnde zugunsten eines anderen Unternehmens
tatig wird (also z.B. ein Produkt empfiehlt) und ,kein Ent-
gelt oder keine ahnliche Gegenleistung” fur die Handlung
erhalt. Die Rechtsprechung einiger Landes- und Oberlan-
desgerichte, wonach Produktempfehlungen in Zeitschrif-
ten oder auf Instagram, in denen Produkte gekennzeichnet
und mit entsprechenden Auftritten von Produktherstellern
verlinkt sind, auch ohne Gegenleistung der empfohlenen
Unternehmen eine geschaftliche Handlung sein kénnen,
ware damit vom Tisch. Allerdings wird nach dem Geset-
zesentwurf vermutet, dass der Handelnde eine Gegen-
leistung erhalten hat, solange er das Gegenteil nicht
glaubhaft macht. Vom Begriff der ,,Gegenleistung” sollen
nach der Vorstellung der Regierung nicht nur Geldzahlun-
gen, sondern auch (Test-)Produkte, die der Werbende
nutzen und behalten darf, sowie Pressereisen, das Stellen
von Ausrlstung oder Kostentbernahmen umfasst sein.

Neue Vorgaben fiir Online-Marktplatze

Nach einem neuen §5 b UWG sollen zukUnftig weitere
Informationspflichten gelten, die insbesondere fur die
Betreiber von Online-Marktplatzen relevant sind. Diese
zusatzlichen Informationsvorgaben sind nicht zuletzt des-
halb bemerkenswert, weil der Gesetzgeber die Rechts-
verfolgung von VersttBen gegen solche Informationspflich-
ten zuletzt erschwert hat. So kénnen Mitbewerber nach
der jingsten UWG-Reform bei VerstoBen im elektroni-
schen Geschaftsverkehr oder in Telemedien und gegen
gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten
keinen Ersatz ihrer Abmahnkosten mehr verlangen.

Diese mussen z.B. zukinftig dartber informieren, ob es
sich bei den Anbietern auf ihrem Marktplatz um Unterneh-
mer handelt. Dies ist aus Sicht des Gesetzgebers eine
wesentliche Information, weil Kaufern nur dann die im
EU-Verbraucherschutzrecht vorgesehenen Ansprtiche und
Rechte zustehen. Zudem mussen Unternehmen, die Ver-
brauchern die Méglichkeit bieten, nach Waren oder Dienst-
leistungen von verschiedenen Anbietern zu suchen — neben
Online-Marktplatzen z.B. auch Vergleichsportale und
Online-Vermittlungsdienste —, zuklnftig , die Hauptpara-
meter” zur Festlegung des vom Unternehmer prasentier-
ten Rankings sowie die relative Gewichtung im Vergleich
zu anderen Parametern offenlegen. Zur Erfullung dieser
Informationspflicht ist es ausreichend, die Basis des Algo-
rithmus in abstrakter Form zu beschreiben; es ist weder
erforderlich, die Informationen jeweils passend zu der
konkreten Suchanfrage zu erteilen, noch muss der Unter-
nehmer so ins Detail gehen, dass er Gefahr lauft, seine
Geschaftsgeheimnisse zu offenbaren.

Flankierend dazu wird in Nr. 11 a des Anhangs zu § 3 UWG
verdeckte Werbung in Suchergebnissen als neuer ,Black-
list-Tatbestand” verboten. Nicht erfasst von der neuen

Transparenzpflicht werden Online-Shops, die nur ihre eige-
nen Produkte anbieten, sowie ,,normale” Suchmaschinen.
Hier verweist die Entwurfsbegrindung auf Art. 5 Abs. 2
der Verordnung (EU) 2019/1150, der bereits eine Pflicht
fir Online-Suchmaschinen-Betreiber zur Information tber
die Hauptparameter fur ihre Suchergebnisse vorsieht.

SchlieBlich muss nach §5 b Abs. 3 des Entwurfs ein Un-
ternehmer, der Kundenbewertungen zuganglich macht,
dartber informieren, ob und wie er sicherstellt, dass die
Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die
betreffenden Produkte auch tatsachlich genutzt haben.
Ergreift der Unternehmer keine MaBnahmen, so muss er
hierauf hinweisen. Ergreift er MaBnahmen, so muss die
Beschreibung dieser MaBnahmen auch Informationen da-
zu umfassen, nach welchen Kriterien Bewertungen bei-
spielsweise mangels nachweislicher Echtheit aussortiert
werden und ob alle Bewertungen unabhdngig von der
Frage, ob sie positiv oder negativ ausfallen, veréffentlicht
werden. Die Gesetzesbegrindung geht mit diesem Er-
fordernis Gber den unmittelbaren Wortlaut der Norm
und der Richtlinie hinaus.
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Anderungen der Rechtsfolgen unlauteren
Verhaltens

Die typischen, praktisch relevanten Rechtsfolgen unlau-
teren Verhaltens bestehen in dem im Fokus stehenden
Unterlassungsanspruch und den Annexansprichen der
Auskunft und des Mitbewerberschadensersatzes. Die im
Jahr 2004 eingefuihrte Gewinnabschépfung ist im Einzel-
fall ein scharfes Schwert, hat aber keine gleichrangige
Relevanz erlangt. Mit der jetzt anstehenden Anderung
werden diesem StrauB an Rechtsfolgen ein Schadenser-
satzanspruch des Verbrauchers sowie fur das UWG neu-
artige BuBgeldvorschriften eingefihrt.

Zukinftig sollen Verbraucher einen direkten Schadenser-
satzanspruch gegen Unternehmer haben, die vorsatzlich
oder fahrldssig eine nach § 3 UWG unzulassige geschaft-
liche Handlung vorgenommen haben, wenn die Verbrau-
cher hierdurch zu einer geschéaftlichen Entscheidung ver-
anlasst wurden, die sie andernfalls nicht getroffen hatten.
Betreibt ein Unternehmen also z.B. eine irrefiihrende
Werbung und kann ein Kunde nachweisen, dass er ein
Produkt ohne die Irrefiihrung nicht erworben hatte, so
ist der Unternehmer dem Kunden zu Schadensersatz
verpflichtet.

Diese Neuerung, die ebenfalls auf die Vorgaben der Om-
nibus-Richtlinie zuriickzufthren ist, ware nicht nur ein
Bruch mit einem jahrzehntealten Prinzip, wonach das
UWG — auch wenn es nicht zuletzt dem Verbraucherschutz
verpflichtet ist — keine direkten Anspriche fir Kunden und
Verbraucher vorsieht. Die Bundesregierung hat mit dem
neuen Tatbestand vor allem die SchlieBung von Lucken
im Blick, die angeblich bestehen, wenn zwischen einem
Verbraucher und einem Unternehmer kein Vertragsverhalt-
nis entstanden ist. So etwa, wenn ein Unternehmer Uber
die Verfugbarkeit einer als besonders guinstig beworbenen
Ware irrefihrt und Verbraucher frustrierte Aufwendungen
fur das vergebliche Aufsuchen des Geschéfts erleiden.
Zwar wirde mit der neuen Regelung neben die Anspriiche
von Verbrauchern aus dem BGB ein weiterer Anspruch
treten, der insbesondere bei Féllen fahrlassiger irreftihren-
der geschaftlicher Handlungen ohne Bestehen eines (vor-)
vertraglichen Schuldverhaltnisses Schutzlicken schlieBen
kann, es wirden sich allerdings auch zahlreiche neue
Fragen zum Verhaltnis zu bestehenden Rechtsbehelfen
und ihren Voraussetzungen nach dem BGB stellen, nicht
zuletzt den Gewahrleistungsrechten nach §437 BGB und
dem Anfechtungsrecht wegen Irrtum und wegen arglisti-
ger Tauschung nach § 119 und § 123 BGB.

Neue Ordnungswidrigkeit: ,Verletzung von
Verbraucherinteressen”

Bemerkenswert im Entwurf der Bundesregierung ist auch
die EinfUhrung einer neuen Ordnungswidrigkeit, mit BuB3-
geldern, die aufhorchen lassen: So soll es nach dem ge-

planten § 19 UWG moglich sein, dass Behdrden bei der

.Verletzung von Verbraucherinteressen” ein BuBBgeld
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von bis zu EUR 50.000 verhangen. Hat das Unternehmen
aber einen Vorjahresumsatz von EUR 1,25 Mio. erzielt,
darf das BuBgeld auch hoher ausfallen, bis zu 4 % des
Jahresumsatzes. Diese erhebliche Verscharfung bringt
die BuBgeldhohe in die Nahe von bisher nur aus dem
Kartellrecht oder dem Datenschutzrecht bekannten
Dimensionen.

Doch was hat es mit dem omindsen Tatbestand der |, Ver-
letzung von Verbraucherinteressen” auf sich? Bei naherem
Hinsehen zeigt sich, dass die geplante Neuregelung in
der Praxis wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen
wird.

Nach einem 85 c Abs. 1 UWG soll die ,Verletzung von
Verbraucherinteressen durch unlautere geschéaftliche Hand-
lungen” verboten sein, wenn es sich um einen ,weitver-
breiteten VerstoB” oder einen ,weitverbreiteten Versto3
mit Unions-Dimension” gemal der Verordnung (EU)
2017/2394 Uber die Zusammenarbeit zwischen den fir
die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zustan-
digen nationalen Behérden handelt. Was eine Verletzung
von Verbraucherinteressen ist, wird in §5 ¢ Abs. 2 definiert:
Darunter fallen VerstéBe gegen einen Blacklist-Tatbestand,
aggressive geschaftliche Handlungen nach §4 a UWG,
Irreflhrungen nach 885 und 5 a UWG, sowie unlautere
geschaftliche Handlungen nach § 3 UWG, die trotz einer
vollziehbaren behérdlichen Anordnung oder eines voll-
ziehbaren gerichtlichen Verbots fortgesetzt werden.

Die Formulierung dieser Neuregelung ist kurios. Denn
nimmt man sie wortlich, ist nach ihr ein unlauteres Han-
deln nur dann als Verletzung von Verbraucherinteressen
verboten, wenn es sich um einen , weitverbreiteten Ver-
stoB” handelt. Darunter fallen nach der Verordnung (EU)
2017/2394 wiederum nur VerstoBe gegen EU-Verbraucher-
schutzvorschriften, die , die Kollektivinteressen von Ver-
brauchern” schadigen, die in mindestens zwei anderen
Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat des betreffenden
Unternehmens ansdssig sind, oder die in mindestens drei
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden und gemeinsame
Merkmale aufweisen. Erst wenn ein unlauteres Handeln
also solche landertbergreifenden Dimensionen erreicht,
soll es als ,Verletzung von Verbraucherinteressen” verbo-
ten sein. Mit etwas bosem Willen kédnnte man im Gegen-
schluss also folgern, dass alles Verhalten unterhalb dieser
Schwelle — und mag es auch noch so unlauter sein — er-
laubt sein soll. Tatsachlich ist die Vorschrift aber wohl im
Zusammenhang mit dem neuen BuBgeldtatbestand in

§ 19 UWG zu lesen. Nur wenn das unlautere Verhalten
grenzlberschreitende GréBenordnungen hat, diirfen Be-
horden BuBgelder von bis zu 4 % des Jahresumsatzes ver-
hangen. Und diese Moglichkeit ist durch den geplanten
§ 19 Abs. 3 weiter eingeschrankt: Geahndet werden kann
der neue Tatbestand der ,Verletzung von Verbraucher-
interessen” nur im Rahmen einer koordinierten Durch-
setzungsmafBnahme, also dann, wenn die zustandigen
Behorden von mindestens zwei Mitgliedstaaten sich tber
den Verdacht eines weitverbreiteten VerstoBes informie-



ren und gemeinsame DurchsetzungsmaBnahmen nach
Art. 21 der Durchsetzungsverordnung ergreifen.

Solche koordinierten DurchsetzungsmaBnahmen der nati-
onalen Behdrden nehmen nicht zuletzt Gber das Netzwerk
fir die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (,CPC")
unter der Federfihrung der Kommission zu und fanden
jingst etwa im Zusammenhang mit irrefihrenden und
betrigerischen Online-Angeboten zu Produkten zum
vermeintlichen Schutz vor COVID-19 statt. Zum Regelfall
und/oder einem ernsten Risiko fir jede offensive Ver-
kaufs- und Werbeaktion dirften sie aber nicht werden.

Fazit

Der Regierungsentwurf zur Reform des UWG enthalt
zahlreiche, sehr praxisrelevante Neuerungen, von denen
hier nur eine Auswahl beleuchtet werden konnte. Manches,
wie der Schadensersatzanspruch fir Verbraucher oder
der neue BuBgeldrahmen, ist fast schon ein Paradigmen-
wechsel im Wettbewerbsrecht. Andere Regelungen, wie
die neuen Informationspflichten fur Online-Marktplatze
und Vergleichs- und Vermittlungsportale, sind geradezu
ein Musterbeispiel birokratischer Uberregulierung, zumal
der Gesetzgeber Verletzungen solcher Pflichten mit der
letzten UWG-Reform gerade erst zu BagatellverstoBen
deklariert hat.

Ob das Gesetzesvorhaben noch vor der Bundestagswahl
im September durchgebracht wird, ist ungewiss. Die Zeit

Urheberrechtsreform —
wer sind die Gewinner?

Am 3. Februar 2021 hat das Bundeskabinett den Entwurf
eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die
Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts beschlossen.
Schwerpunkt der wohl umfangreichsten Reform im Ur-
heberrecht seit zwei Jahrzenten ist das neue Urheber-
rechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG), das die urhe-
berrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen
regelt. Wir beleuchten die Auswirkungen des Gesetzes
fur die beteiligten Akteure.

Die Nutzer

Die Verwendung von Memes /Gifs, satirischen oder par-
odistischen Inhalten ist erlaubt. Allerdings nur, sofern sie
~durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist”. Diese
Formulierung stammt aus dem Zitatrecht. Laien dirften

fur die Umsetzung der Omnibus-Richtlinie ist allerdings
knapp: Diese sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Richt-
linie bis zum 28. November 2021 in nationales Recht
umsetzen. Spatestens ab dem 28. Mai 2022 mussen die
nationalen Regelungen gelten.

Dr. Heike Blank

Partnerin im Geschéftsbereich

TMC (Technology, Media & Communications)
bei CMS in KéIn.

E heike.blank@cms-hs.com

Dr. Nikolas Gregor, LL.M. (Boston), Maitre en droit
Partner im Geschaftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E nikolas.gregor@cms-hs.com

sie kaum verstehen und nicht ermessen kénnen, wann
solche Nutzungen erlaubt sind. Mit einer Bagatellrege-
lung soll zudem die Verwendung von bis zu 15 Sekun-
den einer Tonspur, maximal 160 Zeichen eines Textes
und 125 kB eines Lichtbildwerks, Lichtbilds oder einer
Grafik erlaubt sein (aber nur in Kombination mit anderen
Werken und nur, wenn die Schnipsel weniger als 50 %
des Hauptwerks ausmachen). Zum Vergleich: Ein Tweet
kann bis zu 250 Zeichen umfassen. Die Verwendung
eines solchen ware demnach nicht gestattet.

Die Urheber
Urheber werden fur die rechtskonforme Nutzung ihrer

Werke von der Plattform (Uber Verwertungsgesellschaf-
ten) vergltet. Urheber, die meinen, ihr Werk sei unbe-
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Urheberrecht

rechtigt hochgeladen worden, kénnen die Sperrung und
Entfernung des Inhalts verlangen (,red button”). Daftr
muss der Urheber lediglich gegentber der Plattform er-
klaren, dass er nicht von einem , mutmaBlich erlaubten”
Inhalt ausgeht und ihn die &ffentliche Wiedergabe in der
wirtschaftlichen Verwertung seines Werkes erheblich be-
eintrachtigt. Die Plattform muss den Inhalt dann sofort
und bis zum Abschluss des vorgesehenen Beschwerdever-
fahrens blockieren. Wer dieses Recht allerdings mehrmals
missbraucht, kann von der Plattform ausgeschlossen
werden oder sein , Blockaderecht” verlieren.

Die Plattformen

Nicht ganz klar ist nach wie vor, fir welche Plattformen
das Gesetz gilt. Adressat sind Plattformen, , die es als
Hauptzweck verfolgen, eine groBe Menge an von Dritten
hochgeladenen urheberrechtlich geschitzten Inhalten zu
speichern und 6ffentlich zuganglich zu machen”. Ob zum
Beispiel eine Plattform wie Twitter auch unter diese De-
finition fallt, ist unklar. Die Plattformen haften taterschaft-
f%)\( fUr die Inhalte ihrer Nutzer — es sei denn, sie halten
bestimmte Sorgfaltspflichten ein, deren Umfang noch
prazisiert werden muss. Plattformen mussen Urheber
vergUten, und zwar sowohl fir Bagatellinhalte als auch
fur gesetzlich erlaubte Inhalte. Was viele Ubersehen:
Plattformen wie YouTube zahlen den Urhebern schon
jetzt eine VergUtung.

Und die Uploadfilter?

Das Gesetz sieht grundsatzlich keine Uploadfilter vor. Um
ihre Sorgfaltspflichten zu erflllen, kann es aber sein, dass
die Plattformen mehr blockieren als friher und dafur auch
Uploadfilter verwenden. Die manuelle Uberpriifung der
Inhalte auf die Einhaltung der gesetzlich zuldssigen Nut-
zung ist bei der Masse der taglichen Uploads unmaoglich.
Problematisch kénnte dann sein, dass die Uploadfilter nur
schwer zwischen einer legalen Parodie und einer Urheber-
rechtsverletzung unterscheiden und deshalb auch eigent-
lich zulassige Inhalte I6schen. Um das zu verhindern,
kénnen Nutzer den Upload vorab als gesetzlich erlaubt
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kennzeichnen (,pre-flagging”). Diese Inhalte kommen
dann zunachst auf die Plattform, es sei denn, ein soge-
nannter ,vertrauenswirdiger Rechtsinhaber” interveniert.
Wer vertrauenswurdig ist, entscheidet die Plattform selbst.

Fazit

Das UrhDaG will ein Kompromiss fir alle Beteiligten sein.
Man kann es aber nicht allen recht machen. Vor allem
Content Creators beflrchten, dass die Moglichkeiten,
urheberrechtlich geschiitzte Werke zu nutzen, durch die
strengen gesetzlichen Regelungen sowie den Druck der
Plattformen, fir jegliche VerstoBe haften zu missen, stark
eingeschrankt werden. Die Gewinner dieser Reform
scheinen deshalb zunachst vor allem die Rechteinhaber
zu sein. Durch die erlaubten Nutzungsformen (Memes,
Parodien etc.) und die Bagatellregelung missen aber
auch diese einige Einschrankungen ihres Urheberrechts-
schutzes hinnehmen. Die Kreativwirtschaft soll mehr an
den Werbeeinnahmen von Plattformen beteiligt und im
Gegenzug die nicht kommerzielle Nutzung von Medien-
inhalten starker geschiitzt werden. Letztendlich wird es
vor allem darauf ankommen, wie die Plattformen das
Gesetz technisch realisieren und wie differenziert die
Uploadfilter verschiedene Nutzungsformen voneinander
unterscheiden kénnen. Auch die Abgrenzung zwischen
»durch den besonderen Zweck gerechtfertigtem” und
urheberrechtverletzendem Content wird eine wichtige
Rolle in der Frage nach den wahren Gewinnern dieses
Gesetzesentwurfes spielen.

Dr. Martin Gerecke, M.Jur. (Oxford)
Rechtsanwalt im Geschéaftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E martin.gerecke@cms-hs.com



Brexit und die Erschdpfung von IP-Rechten —
welche Anderungen ergeben sich fur
Rechteinhaber und Handler?

Zum 1. Januar 2021 wurde der Brexit endglltig vollzogen.
Bis dahin galt das Unionsrecht im Vereinigten Konigreich
fort. Produkte, an denen gewerbliche Schutzrechte beste-
hen, konnten aufgrund des Erschépfungsgrundsatzes aus
UK in die Ubrigen EU- und EWR-Staaten verbracht werden,
ohne Marken-, Urheber-, Patent- oder andere Schutz-
rechte zu verletzen. Doch was gilt nun und in Zukunft?

Grundsatz der EWR-weiten Erschépfung

Immaterialgiiterrechte, wie z.B. das Urheber- und Design-
recht, das Marken- oder das Patentrecht gewahren dem
Inhaber ein ausschlieBliches Recht, tber das Inverkehr-
bringen einer geschiitzten Ware zu bestimmen. Dieses
Recht findet seine Grenze in der Warenverkehrsfreiheit
und dem Erschépfungsgrundsatz: Ist die Ware (die bei-
spielsweise die Marke des Herstellers tragt) einmal vom
Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung im Europai-
schen Wirtschaftsraum (EWR) auf den Markt gebracht,
kann der Rechteinhaber die Weiterverbreitung im EWR
nicht mehr untersagen.

Brexit und Ubergangszeitraum

Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 trat das Vereinigte
Konigreich aus der EU aus. Das Austrittsabkommen sah
zunachst einen Ubergangszeitraum vor, der am 31. Dezem-
ber 2020 endete. Wahrend dieses Zeitraums galt das Uni-
onsrecht im Vereinigten Konigreich fort. Markenrechtlich
blieb es zundchst beim Grundsatz der regionalen Erschép-
fung: Waren, die vor dem 1. Januar 2021 im Vereinigten
Konigreich vom Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung
in Verkehr gebracht worden waren, galten weiterhin auch
im Rest der EU als erschopft.

Dabei bleibt es auch: Art. 61 des Austrittsabkommens
vom Oktober 2019 sieht ausdriicklich vor, dass Rechte des
geistigen Eigentums, die wahrend des Ubergangszeit-
raums, d.h. zwischen dem 1. Februar 2020 und vor dem
1. Januar 2021, sowohl in der Union als auch im Verei-
nigten Koénigreich erschopft waren, in der Union und im
Vereinigten Konigreich erschopft bleiben. Die Regelung
war erforderlich, denn wird eine Ware in einem Land
auBerhalb der EU/des EWR erstmals in Verkehr ge-
bracht — und GroBbritannien ist seit dem 1. Februar
2020 eigentlich ein solches Drittland —, ist ein Import in
die EU/den EWR ohne Zustimmung des Rechteinhabers
nicht erlaubt.

Stichtag

Doch welche Anderungen ergeben sich mit dem Ablauf
der Ubergangsperiode zum 1. Januar 2021, dem soge-
nannten ,Exit” oder ,Stichtag”?

Fest steht: Die EU-Vorschriften zum freien Warenverkehr
finden keine Anwendung mehr in Bezug auf das Vereinigte
Konigreich. Der zum. 1. Januar 2021 in Kraft getretene
Partnerschaftsvertrag zwischen der EU und dem Vereinig-
ten Konigreich hat die Erschépfungsfrage bewusst of-
fengelassen und den Vertragsparteien diesbezUglich

in Artikel IP 5 Gestaltungsfreiheit eingeraumt.

Der britische Gesetzgeber hat die Frage fir Ware, die in
der EU/im EWR erstmals in den Verkehr gebracht wird,
vorldufig mit den , Intellectual Property (Exhaustion of
Rights) (EU Exit) Regulations 2019" geklart. Eine langfristige
Regelung des Erschopfungsregimes wurde fur Anfang
2021 angekundigt, bislang aber noch nicht vertffentlicht.
Auf Seiten der Europaischen Union wurde bislang nur die
jetzige Rechtslage bekanntgegeben — ob die EU diese in
Zukunft andern oder mit dem Vereinigten Konigreich Gber
eine bilaterale Erschdpfungsregelung verhandeln wird, ist
derzeit nicht bekannt. Daher gilt vorerst eine , asymmet-
rische regionale Erschopfung”:

ImmaterialgUterrechte an Waren, die ab dem

1. Januar 2021 durch den Rechteinhaber oder mit
dessen Zustimmung auf den EU- bzw. EWR-Markt
gebracht werden, gelten im Vereinigten Kdénigreich
weiterhin als erschépft.

Umgekehrt kénnen Waren, die nach der Ubergangszeit
vom Rechteinhaber oder mit dessen Zustimmung auf den
britischen Markt gebracht werden, nicht mehr als in der
EU erschopft angesehen werden. Importe aus dem Verei-
nigten Konigreich in die EU gelten nunmehr als Drittland-
importe. Unternehmen, die immaterialgUterrechtlich ge-
schitzte Waren aus dem Vereinigten Konigreich in den
EWR importieren, werden daher nun die Zustimmung
des Rechteinhabers fir den (Weiter-)Vertrieb bendétigen.

Vor diesem Hintergrund sollten Handler ihre Geschafts-

vereinbarungen, ihre Geschaftsmodelle und Lieferketten
genaustens Uberprufen. Die Rechteinhaber sollten wiede-
rum Uberprifen, ob ihre Ware fur den UK-Markt bestimmt
war oder (auch) fur die EU bzw. den EWR. Sollte dies

N
b
>
=
19
w
v
Z
<
(o}
Q
<
—
[}
4=
&
o
—
E
(%}
O




N
D
>
=
19
1)
1%]
2
<
o
]
o
—
@
<
=
o
—
g
(]
O

nicht der Fall sein, kénnen sie den Weitervertrieb unter-
sagen und entsprechende Anspriiche wegen einer Schutz-
rechtsverletzung geltend machen.

Folgen fiir Parallelimporte von Arzneimitteln

GroBe Bedeutung hat die Erschopfung von Markenrechten
insbesondere bei der Anderung von Verpackungen von
Arzneimitteln im Rahmen von Parallelimporten. Der Er-
schépfungseinwand gilt im Grundsatz dann nicht mehr,
wenn die Ware verandert wird, z.B. wenn zum Zwecke
des Imports in ein anderes Land die Verpackung angepasst
wird. Da bei regulierten Produkten wie Arzneimitteln oder
Medizinprodukten ein Umverpacken haufig aus regula-
torischen Griinden notwendig ist, hat der EuGH in der
Leitentscheidung ,,Bristol-Myers Squibb” funf Kriterien
(sogenannte ,BMS-Kriterien”) aufgestellt, die kumulativ
erfullt sein mussen, um Parallelhdndlern zu erlauben,
veranderte Markenware zu vertreiben:

— Es warde zu einer kinstlichen Abschottung der Markte
zwischen den Mitgliedstaaten beitragen, wenn der
Markeninhaber sich auf seine Rechte berufen wirde.
Mit anderen Worten: Das Umpacken ist erforderlich,
um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vermark-
ten zu kénnen.

— Der Originalzustand der Produkte darf nicht beein-
trachtigt werden.

— Auf der Parallelimportware mussen der Hersteller
und das Unternehmen, das die Ware umverpackt
hat, angegeben werden.

— Durch das Umpacken darf der gute Ruf des Marken-
rechtsinhabers nicht gefdhrdet werden.

— Der Markenrechtsinhaber ist vom Parallelimporteur
vor dem Inverkehrbringen der umgepackten Ware
informiert worden und ihm wurde auf Verlangen ein
Muster der neuen Verpackung vorgelegt.

Ob es auf diese BMS-Kriterien kiinftig auch im Hinblick auf
umverpackte Arzneimittel ankommen wird, die aus der
EU in das Vereinigte Konigreich parallel importiert werden,
ist derzeit noch offen. Nach der vorlaufigen asymmetri-
schen Regelung gelten Immaterialgtterrechte an Waren,
die ab dem 1. Januar 2021 durch den Rechteinhaber oder
mit dessen Zustimmung auf den EU- bzw. EWR-Markt
gebracht werden, auch im Vereinigten Kénigreich als er-
schopft. Auch in UK gilt aber weiterhin der Grundsatz, dass
sich der Rechteinhaber dem Parallelimport aus berechtig-
ten Griinden widersetzen darf, insbesondere wenn der
Zustand der Waren nach ihrem ersten Inverkehrbringen
verandert oder verschlechtert wurde.

Es bleibt also abzuwarten, ob die britischen Gerichte bei
der Auslegung dieses Grundsatzes die zu Parallelimporten
ergangene EuGH-Rechtsprechung weiterhin anwenden
werden. Das UK-Austrittsgesetz von 2018 bestimmt in
Art. 5(2), dass der Vorrang des EU-Rechts weiterhin gilt,
soweit EU-Regeln bei der Auslegung von Vorschriften, die
vor dem Austritt in Kraft getreten sind, relevant sind —
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z.B. also bei der Anwendung des britischen Markenge-
setzes, soweit dieses auf der EU-Markenrechtsrichtlinie
beruht. Und nach Art. 6 (3) des Austrittsgesetzes ist die
EuGH-Rechtsprechung bei nach dem Austritt beibehalte-
nen EU-Vorschriften weiterhin zu beachten. Gleichwohl
sollen der Supreme Court und mit Einschrankung der High
Court of Justiciary an die bisherige EuGH-Rechtsprechung
nicht gebunden sein (Art. 6[4] des UK-Austrittsgesetzes).
Bei der Entscheidung dariber, ob von einer EU-Recht-
sprechung abgewichen werden soll, muss der Supreme
Court oder der High Court of Justiciary allerdings den-
selben MaBstab anlegen, der maBgeblich ist, wenn von
der eigenen nationalen Rechtsprechung abgewichen
werden soll. Viel spricht also dafir, dass die UK-Gerichte
die BMS-Rechtsprechung erst einmal beibehalten wer-
den. Anderungen durch den Supreme Court sind aber
nicht ausgeschlossen.

Fazit:

Die gemeinschaftsweite Erschopfung als eines der Kern-
elemente innerhalb des europaischen Wirtschaftsverkehrs
entfallt nun fir Waren, die aus dem Vereinigten Kénigreich
stammen. Ein Inverkehrbringen im Vereinigten Kénigreich
bewirkt keine Erschopfung im EWR. Unklar ist, welche
wirtschaftlichen Auswirkungen diese Handelsbarriere
langfristig haben wird. Denn das asymmetrische Modell
scheint britische Handler gegenlber den im EWR ansassi-
gen Handlern einseitig zu beglnstigen. So sind Parallelim-
porte aus dem EWR in das Vereinigte Kénigreich vom Bre-
xit faktisch nicht betroffen. Es bleibt jedoch abzuwarten,
ob die Rechtsprechung des EuGH vor den britischen Ge-
richten weiterhin Beachtung finden wird oder nicht. Dies
ist insbesondere im Hinblick auf die Grundséatze relevant,
die der EuGH hinsichtlich des Umverpackens von Arznei-
mitteln aufgestellt hat.

Dr. Nikolas Gregor, LL. M. (Boston), Maitre en droit
Partner im Geschaftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg

E nikolas.gregor@cms-hs.com

Lisa Wernecke

Rechtsanwaltin im Geschaftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg

E lisa.wernecke@cms-hs.com



Blockchain-basiertes (Micro-)Licensing

von IP-Rechten

Die Blockchain-Technologie bietet neben Kryptowahrun-
gen, wie etwa ,Bitcoin” und ,Ether”, viele weitere An-
wendungsmaoglichkeiten. Im Bereich des geistigen Ei-
gentums haben Blockchain-basierte Applikationen das
Potenzial, die Lizenzierung von Immaterialrechtsgltern
zu revolutionieren. Aktuelle Entwicklungen, wie die
Madglichkeit des Erwerbs von Kryptowdhrungen durch
die Bezahldienstleister PayPal, Apple Pay, Visa und Mas-
tercard, sowie die Plane zum digitalen Euro werden
Blockchain-basierte Angebote weiter begiinstigen. Die-
ser Beitrag gibt einen kurzen Einblick in die Blockchain-
Technologie und in die Anwendungsgebiete im Bereich
der Lizenzierung von IP-Rechten.

Charakteristika der Blockchain-Technologie

Eine ,Blockchain” ist eine dezentrale Datenbank, in der
Transaktionen zusammen mit jedweder Art von Infor-
mationen unter Einsatz von Kryptografie gespeichert
werden kénnen. Die einzelnen Transaktionen werden
mit einem , Trusted Timestamp” zu einem Block gebin-
delt. Jeder Block enthalt zudem den kryptografischen
Hashwert des vorherigen Blocks. Durch die Verknipfung
der einzelnen Blocke mit dem Hashwert des jeweils vor-
herigen Blocks wird die namensgebende Kette von Bl6-
cken kreiert. Einer Blockchain-Plattform werden daher
lediglich Informationen hinzugefugt (, Immutability”).

Aufgrund der zuvor beschriebenen Verkntpfung der
einzelnen Bldcke ist es maglich, jederzeit Manipulations-
versuche an den Informationen in der Blockchain-Historie
(,Ledger”) zu erkennen und abzuwehren. Weitere
Charakteristika der Blockchain sind die Transparenz der
Transaktionen, die, abhangig von der gewahlten Block-
chain-Plattform, offen fur jedermann einsehbar sind.
Systempragend ist zudem die Verschlisselung des Inhalts
der Transaktionen durch den Einsatz eines asymmetrischen
Kryptosystems. Die Unveranderbarkeit der hinterlegten
Informationen, die Transparenz der erfolgten Trans-
aktionen sowie der Verschlisselung des Inhalts der
Transaktionen fihren zu einem hohen MaB an Sicher-
heit und schaffen Vertrauen beim Anwender.

Anwendung auf (Micro-)Licensing von IP-Rechten

Im Bereich der Lizenzierung, Nutzung und Teilhabe an
geistigen Schépfungen (urheberrechtlich geschitztes
Content Management) bieten sich aufgrund der vor-
genannten Eigenschaften mannigfaltige Anwendungs-
maoglichkeiten. So kdnnen Kinstler Filme, Schrift- oder
Musikwerke unter Nutzung dezentraler Protokolle

(z.B. IPFS) dem Nutzer bereitstellen, wobei jeder Abruf
direkt Uber eine Blockchain-Plattform vergiitet wird.
Aber auch eine automatisierte Lizenzierung von regist-
rierten gewerblichen Schutzrechten, wie Marken oder
Designs, ist denkbar. Dies geschieht unter Einsatz von
sogenannten Smart Contracts.

Dezentrale Vermarktung von IP-Rechten

Smart Contracts sind — anders als der Begriff vermuten
lasst — zunachst keine Vertrage im Rechtssinne, sondern
Computerprogramme. Diese kénnen die Ausfiihrung ei-
ner Rechtsfolge auf den Eintritt einer festgelegten Ver-
tragsbedingung codieren. Der zugrundeliegende (Li-
zenz-)VVertrag wird nach den allgemeinen zivil- und ur-
heberrechtlichen Bestimmungen geschlossen. Die ver-
einbarten Bedingungen werden sodann durch den
Smart Contract ausgefihrt. Ein Smart Contract kann
beispielsweise dahingehend programmiert werden, dass
immer dann, wenn eine bestimmte Bedingung erfullt
wird (z.B. die Zahlung der Lizenzgebuhr), eine konkrete
Folge eintritt (etwa die Gewahrung des Zugriffs auf ein
Film- oder Musikwerk). Daher werden Smart Contracts
auch ,selbstausfiihrende Vertrage” genannt.

Mittels der Einbindung von Smart Contracts ermdglicht
die Blockchain-Technologie eine direkte Vermarktung
von Inhalten (Content) durch den Urheber oder IP-
Recht-Inhaber. Hierdurch kénnen umsatzreduzierende
Zwischenstationen obsolet werden. Der Gedanke dahin-
ter ist, dass die Lizenzgebuhr direkt an die jeweiligen
Rechteinhaber flieBt. Die Kernpunkte eines Lizenzver-
trags (Lizenzgegenstand, Festlegung der Marktregion,
Laufzeit und Gebuhr) sind dabei allesamt denkbarer In-
halt eines Smart Contracts.

Einen Ansatz fur die Lizenzierung von Marken bilden so-
genannte ,Smart Trademark Badges”. Ein entsprechen-
des Blockchain-basiertes Projekt des australischen Mar-
kenamtes, das derzeit auf die Nachverfolgbarkeit von IP-
geschiitzten Produkten zur Bekdmpfung von Produktfél-
schungen gerichtet ist, kann ebenso auf die Lizenzie-
rung von Marken fir Dritte Ubertragen werden.

Durch die Blockchain-basierte Rechteverwaltung kann
dabei eine ltickenlose Nachverfolgbarkeit der immateri-
ellen Rechtsguter erfolgen. Hierdurch kann die Authen-
tizitat Uberpruft werden und ein weitgehender Schutz
vor unbefugten Nutzungen und WeiterverduBerungen
erzielt werden.
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Neue (Preis-)Gestaltungsmoglichkeiten

Da Kryptowdhrungen in Betrdge von weniger als einem
Cent aufgeteilt werden kénnen, ist es zudem maglich,
Ausschnitte von einem Film- oder einem Musikwerk ge-
gen Micro-Betrage zu lizenzieren. Diese kénnen auto-
matisch durch Smart Contracts von dem jeweiligen Ac-
count des Lizenznehmers abgebucht werden. Auf diese
Weise ist es moglich, auch Lizenznehmer zu erreichen,
die sich nicht an die heute tblichen monatlichen oder
jahrlichen Abos binden wollen. Stattdessen ware es dem
Nutzer méglich, lediglich die Beitrdge und Inhalte zu be-
zahlen, die sie auch nutzen. Hierdurch ist ein Lizenzent-
gelt mdéglich, das an den tatsachlichen Gebrauch und
Nutzen einer Lizenz gekoppelt ist.

Zudem lassen sich mit der Blockchain-Technologie diver-
se weitere neue Kommerzialisierungsmodelle von digita-
len Inhalten umsetzen. Eine Vielzahl von urheberrecht-
lich geschitzten Videos, Fotos und Musikwerken auf
Plattformen wie Instagram, LinkedIn oder YouTube wer-
den bisher lediglich mit , Likes” geférdert. In Zukunft ist
es denkbar, dass die Follower eines Influencers auf Insta-
gram durch den Like zugleich einen Micro-Beitrag von
beispielsweise 0,1 Eurocent an den Kinstler zahlen. Un-
terdessen kdnnte der einzelne Follower durch einen Re-
Post des Beitrags des Influencers selbst an den Werbe-
einnahmen partizipieren, beispielsweise eine Gutschrift
Uber einen Smart Contract erhalten. Dieses Beispiel lasst
sich ohne Weiteres auf die Lizenzierung von Videos auf
YouTube oder von anderen Inhalten auf entsprechenden
Plattformen fur User-generierte Inhalte Gbertragen.
Auch sind bereits erste Applikationen auf dem Markt,
die eine konkrete Forderung von Videos eines FuBball-
klubs ermdglichen, indem der Fan einen geldwerten
Kryptowert (,, Token”) nutzen kann, um den Inhalt des
Videos sowie den Verein (finanziell) zu unterstitzen. Im
Vergleich zu herkdmmlichen Systemen ermdglicht es die
Blockchain-Technologie dabei, dass sowohl Zahlung als
auch Lizenzierung vollautomatisiert Gber eine Plattform
abgewickelt werden und mit exakten Zeiteintragen
transparent und manipulationssicher dokumentiert sind.

Ausblick
Die Blockchain-Technologie bietet interessante Gestal-

tungsmaoglichkeiten im Bereich ImmaterialgUterschutz.
Neben den skizzierten (Micro-)Lizenzierungsmaoglichkei-
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ten fur urheberrechtlich geschitzten Content existieren
bereits Projekte fur weitere gewerbliche Schutzrechte
(weiterfuhrend hierzu Hugendubel, Julia/Zarm, Adrian,
Blockchain-Anwendungen als Anti-Counterfeit-MaBnah-
me, IPRB 2021, 42—47). Dass hierbei ein besonderes Au-
genmerk auf die Gestaltung der Lizenzbedingungen und
deren Programmierung gerichtet werden muss, liegt auf
der Hand. DarUber hinaus ist je nach Lizenzierung auf
Verbraucherschutzbestimmungen ebenso wie auf die
wettbewerbsrechtlichen Vorgaben sowie die Einhaltung
von datenschutzrechtlichen Vorgaben zu achten.

Aktuell plant die World Intellectual Property Organizati-
on (WIPO) dartiber hinaus Blockchain-Standards fir das
.gesamte IP-Okosystem” , die den gesamten Lebenszy-
klus von IP-Rechten abdecken sollen. Zudem zielt die
EU-Kommission auf eine umfangreiche Regulierung von
verschiedenen Kryptowerten. Daher ist in diesem Be-
reich, gerade auch im Hinblick auf den sich wandelnden
Rechtsrahmen, auf eine vorausschauende Projektpla-
nung zu achten.

Dr. Julia Hugendubel
Rechtsanwaltin im Geschaftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Kéln.

E julia.hugendubel@cms-hs.com

Adrian Zarm, LL.M., MGlobL (University of Sidney)
Rechtsanwalt im Geschéftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in K&In

E adrian.zarm@cms-hs.com



10. GWB-Novelle: Neuerungen im
Kartellschadensersatzrecht

Am 19. Januar 2021 ist die 10. GWB-Novelle in Kraft getre-
ten. Neben einer Uberarbeitung des digitalen Kartellrechts,
der Umsetzung der europaischen ECN+-Richtlinie und
einer Erhéhung der Schwellen fur die Fusionskontrolle
bringt die 10. GWB-Novelle auch Anderungen im Kartell-
schadensersatzrecht. Letztere sollen hier kurz vorgestellt,
ihre Bedeutung und Praxisrelevanz sollen skizziert und ein
Ausblick soll gewagt werden.

Uberblick iiber die Anderungen zum
Kartellschadensersatzrecht

§33 a Abs. 2 GWB regelte bisher, dass widerleglich ver-
mutet wird, dass ein Kartell allgemein einen Schaden
verursacht. Mit der 10. GWB-Novelle neu ins Gesetz ein-
gefligt wurde Satz 4 zu §33 a Abs. 2 GWB. Danach wird
widerleglich vermutet, dass Rechtsgeschafte Gber Waren
oder Dienstleistungen mit kartellbeteiligten Unternehmen,
die sachlich, zeitlich und raumlich in den Bereich eines
Kartells fallen, von diesem Kartell erfasst waren.

Auch bei mittelbaren Abnehmern wurde bisher nach
§33 c Abs. 3 GWB - bei Vorliegen weiterer Vorausset-
zungen — widerleglich vermutet, dass das Kartell allge-
mein einen Schaden verursacht. Das gilt nunmehr auch
im Hinblick auf die kartellrechtlichen Schadensersatzan-
spruche von mittelbaren Abnehmern von kartellbeteilig-

ten Unternehmen, heift es in dem neuen
§33 ¢ Abs. 3 Satz 2 GWB.

§186 Abs. 4 GWB wurde durch die 10. GWB-Novelle
erganzt und ordnet die zeitliche Anwendbarkeit von

§ 33 g GWB unabhangig vom Zeitpunkt der Entstehung
des kartellrechtlichen Schadensersatzanspruchs an. Die-
se sind nun unabhangig vom Zeitpunkt der Entstehung
der Schadensersatzanspriiche nur in Rechtsstreiten
anzuwenden, in denen nach dem 26. Dezember 2016
Klage erhoben worden ist.

Nach §89 b Abs. 5 Satz 1 GWB haben die Glaubiger
kartellrechtlicher Schadensersatzanspriiche einen An-
spruch auf Herausgabe der Entscheidung der Kartellbe-
horde, wenn der Glaubiger die Voraussetzungen des
§33 g GWB darlegen kann. Die Durchsetzung dieses
Anspruchs kann der Gldubiger dann im Verfahren der
einstweiligen Verfligung geltend machen Nach dem
neuen §89 b Abs. 5 GWB ist keine Eilbedurftigkeit
mehr erforderlich.

Fur den Schutz von Geschaftsgeheimnissen der Unter-
nehmen kann das Gericht nach §89 b Abs. 7 Satz 2 GWB
nun einen ¢ffentlich bestellten Sachverstandigen mit
einem Gutachten zu dem erforderlichen Umfang des im
Einzelfall gebotenen Schutzes beauftragen.
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Kartellrecht

Bedeutung und Praxisrelevanz der Anderungen

Bereits mit der 9. GWB-Novelle wollte der Gesetzgeber
den Glaubigern der kartellrechtlichen Schadensersatzan-
spriche die Darlegung von Schaden und Kausalitat er-
leichtern. Jedoch blieb der Gesetzgeber — aus Sicht der
10. GWB-Novelle — (wohl ungewollt) auf der Halfte des
Weges stehen. So wurde mit der 9. GWB-Novelle zwar
die widerlegliche gesetzliche Vermutung eingefihrt, dass
ein Kartell zu einem Schaden fihrt, und eine Legaldefini-
tion des Kartells in das GWB aufgenommen. Eine gesetz-
liche Vermutung dafur, dass Umsatzgeschafte eines Ab-
nehmers mit dem kartellbeteiligten Unternehmen auch von
dem Kartell betroffen waren, fehlte vor der 10. GWB-
Novelle. Seinen kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch
hat ein Glaubiger namlich erst dargelegt, wenn er neben
der Eignung des Kartells zur Schadensentstehung auch
nachweist, dass seine Umsatzgeschafte von dem Kartell
betroffen waren. Hierfur hat die 10. GWB-Novelle nun
eine widerlegliche Vermutung eingefihrt.

Damit mussen ab Inkrafttreten der 10. GWB-Novelle, also
fur nach dem Inkrafttreten entstandene kartellrechtliche
Schadensersatzanspriche, nicht mehr die Glaubiger dar-
legen, dass das Kartell einen Schaden herbeifthrte und
dass ihre Umsatzgeschafte von dem Kartell betroffen wa-
ren — vielmehr mussen ab diesem Zeitpunkt die kartell-
beteiligten Unternehmen die gesetzliche Vermutung fur
das Vorliegen dieser beiden Tatbestandsmerkmale wider-
legen. Nachweisschwierigkeiten und Beweisprobleme
bei dieser Widerlegung gehen zulasten der kartellbetei-
ligten Unternehmen. Dies stellt selbst im Vergleich zu dem
vom BGH festgelegten BeweismaBstab des § 287 Abs. 1
ZPO (,,tberwiegende Wahrscheinlichkeit”) fir die Darle-
gung der Betroffenheit der Umsatzgeschafte eine Verbes-
serung fur die Glaubiger kartellrechtlicher Schadensersatz-
anspriche dar. Musste das Gericht nach der alten Rechts-
lage die Klage auf kartellrechtlichen Schadensersatz ab-
weisen, wenn es die Betroffenheit der Umsatzgeschafte
nicht fur tGberwiegend wahrscheinlich hielt, muss ein Ge-
richt nun von der Betroffenheit der Umsatzgeschéafte
ausgehen, wenn die kartellbeteiligten Unternehmen die
vermutete Betroffenheit der Umsatzgeschafte nicht wi-
derlegen kénnen.

Zu beachten bleibt, dass die neuen Regelungen der

9. und 10. GWB-Novelle zur gesetzlichen Vermutung fur
Schadensentstehung und Betroffenheit der Umsatzgeschaf-
te erst ab ihrem jeweiligen Inkrafttreten gelten. Daher
kénnen diese gesetzlichen Vermutungen nicht auf kar-
tellrechtliche Schadensersatzanspriiche angewendet
werden, die vor dem Inkrafttreten der gesetzlichen Ver-
mutungen mit der 9. und 10. GWB-Novelle entstanden
sind. Deswegen haben diese gesetzlichen Vermutungen
fur die gegenwartig rechtshangigen kartellrechtlichen
Schadensersatzklagen noch keine Bedeutung.

Mit der Neufassung des § 186 Abs. 4 GWB stellt der Ge-
setzgeber der 10. GWB-Novelle klar, dass der Anspruch
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aus § 33 g GWB unabhangig davon besteht, wann der
kartellrechtliche Schadensersatzanspruch entstanden ist.
Damit wird eine Entscheidung des OLG Dusseldorf (Be-
schluss vom 3. April 2018, Az. VI-W [Kart] 2/18) revidiert.
Nach dem OLG Dusseldorf war §33 g GWB in zeitlicher
Hinsicht nicht anwendbar, wenn der kartellrechtliche
Schadensersatzanspruch vor Inkrafttreten des §33 g GWB
entstanden war. Nach Ansicht des OLG Dusseldorf war
§ 33 g GWB ein materiellrechtlicher Anspruch, der vor
seinem Inkrafttreten nicht anwendbar sein konnte.

Nun kénnen Glaubiger kartellrechtlicher Schadensersatz-
anspriiche auf Grundlage des §33 g GWB von kartellbe-
teiligten Unternehmen Informationen und Auskiinfte ver-
langen, wenn sie ihren kartellrechtlichen Schadensersatz-
anspruch glaubhaft machen. Da § 33 g GWB auch den
kartellbeteiligten Unternehmen einen Anspruch auf Her-
ausgabe von Beweismitteln gewahrt, kénnen auch sie von
nun an die zur Verteidigung gegen einen kartellrechtlichen
Schadensersatzanspruch relevanten Informationen her-
ausverlangen. Anspruchsgegner kdnnen neben dem
Glaubiger kartellrechtlicher Schadensersatzanspriiche
auch am Kartell nicht beteiligte Dritte sein.

Die Neufassung des 889 b Abs. 5 Satz 2 GWB dient der
Korrektur zweier Entscheidungen des OLG Dusseldorf (der
bekannte Beschluss vom 3. April 2018 und der Beschluss
vom 7. Mai 2018, jeweils VI-W [Kart] 2/18). Das OLG
Dusseldorf legte §89 b Abs. 5 Satz 1 GWB dahingehend
aus, dass sich zwar das Beweismal3 fir den Verfigungs-
anspruch und den Verflgungsgrund nach §§935, 940 ZPO
richtet — die Dringlichkeit als Verfigungsgrund fur eine
einstweilige Verfigung musste von dem Glaubiger eines
Anspruchs nach §33 g GWB trotzdem dargelegt werden.
Nun stellt §89 b Abs. 5 Satz 2 GWB klar, dass es der Dar-
legung der Eilbedurftigkeit als Verfigungsgrund nicht
bedarf. Fir den Erlass der einstweiligen Verfigung zur
Herausgabe der Entscheidung der Kartellbehdrde muss
der Glaubiger nach Inkrafttreten der 10. GWB-Novelle
nur den Verfligungsanspruch glaubhaft machen.

Die Einfigung in §89 b Abs. 7 Satz 2 GWB ermoglicht
es dem Gericht, einen Sachverstandigen mit der Priifung
der erforderlichen GeheimhaltungsmaBnahmen fir die
herauszugebenden Informationen zu betrauen. Dieser
Sachverstandige soll, soweit er berufsrechtlich zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet ist, den Umfang des erforder-
lichen Geheimnisschutzes prufen. Auf Grundlage der
empfohlenen SchutzmaBnahmen des Sachverstandigen
kann das Gericht den Glaubigern kartellrechtlicher Scha-
densersatzanspriche Einsicht auch in geheime Informa-
tionen der kartellbeteiligten Unternehmen gewdhren.
Gleichzeitig kann das Gericht durch die empfohlenen
SchutzmaBnahmen des Sachverstandigen Sorge dafir
tragen, dass der Glaubiger die an ihn herausgegebenen
geheimen Informationen nur zur Durchsetzung seines
kartellrechtlichen Schadensersatzanspruchs verwendet,
ansonsten geheim halt und nicht an Dritte weitergibt.



Ausblick

Der Gesetzgeber der 10. GWB-Novelle hat jetzt auch eine
widerlegliche Vermutung fur die Betroffenheit der Um-
satzgeschafte von dem Kartell eingefiihrt. Jedoch hatten
die Gerichte schon bisher keine groBen Schwierigkeiten,
die Betroffenheit der Umsatzgeschafte zu bejahen, wenn
feststand, auf welchen relevanten Markt sich das Kartell
ausgewirkt hatte und dass sich die bezogenen Produkte
in den sachlichen, rdumlichen und zeitlichen Bereich dieses
Kartells einfligten. Eine substanzielle Erleichterung bei der
Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzanspriiche
ddrfte mit dieser gesetzlichen Vermutung daher nicht
einhergehen.

Abzuwarten bleibt, wie die Gerichte mit dem Informati-
onsherausgabeanspruch umgehen werden. Bisher waren
die Gerichte bei der Gewdhrung von Informationsan-
sprichen recht zégerlich. Jetzt konnen die Gerichte den
Informationsherausgabeanspruch nicht mehr wegen einer
etwaigen zeitlichen Unanwendbarkeit der Norm zurdick-
weisen. Ob die Anspriche kunftig vermehrt zugesprochen
werden, bleibt abzuwarten — ob die erhaltenen Informa-
tionen den Glaubigern zu einer effektiveren Durchsetzung
ihrer kartellrechtlichen Schadensersatzanspriche verhelfen
oder ob die kartellbeteiligten Unternehmen mit den erhal-
tenen Informationen sich effektiver gegen die geltend
gemachten Anspriche verteidigen kénnen, ist eine
spannende Frage des Kartellschadensersatzrechts.

Genauso bleibt abzuwarten, welchen Vorteil die Glaubiger
kartellrechtlicher Schadensersatzanspriiche von der
Herausgabe der Entscheidung der Kartellbehérde nach
§89 b Abs. 5 GWB haben werden. §89 b Abs. 6 GWB
sieht vor, dass auch geheime Informationen herausver-
langt werden kénnen. Damit konnten die Glaubiger
kartellrechtlicher Schadensersatzanspriiche eine unge-
schwarzte Entscheidung der Kartellbehorde erhalten.

Es kann auch nur schwer vorhergesehen werden, ob die
Gerichte den Geheimhaltungsinteressen der kartellbe-
teiligten Unternehmen nun noch den Vorzug vor der
Herausgabe von ungeschwarzten kartellbehérdlichen
Entscheidungen geben kdnnen und ob die Gerichte

bei der Gewahrung geheimer Informationen wegen
eines eingeholten Sachverstandigengutachtens nach
§89 b Abs. 7 Satz 2 GWB groBzligiger werden.

Martin Cholewa

Rechtsanwalt im Geschaftsbereich
Kartellrecht bei CMS in Stuttgart.

E martin.cholewa@cms-hs.com

Mehr als nur der Name — auch
die Optik eines Produkts kann als
Ursprungsbezeichnung geschitzt sein

Geschutzte Ursprungsbezeichnungen sind in der EU seit
vielen Jahren als ein System zum Schutz und zur Férderung
regionaler traditioneller Lebensmittelerzeugnisse etabliert.
Das Zeichen ,geschiitzte Ursprungsbezeichnung” enthalt
aus Verbrauchersicht eine Garantie, dass die gesamte
Herstellung eines Lebensmittels in einer bestimmten
Region nach einem festgelegten Verfahren erfolgt.

In Deutschland bestehen derzeit z.B. die geschutzten

Ursprungsbezeichnungen , Frankischer Grinkern” (der in
Franken angebaut sein muss) sowie , Allgduer Bergkase”
(der ausschlieBlich mit im Allgéu produzierter Milch her-
gestellt werden darf). Ahnliche Produkte, die in anderen

Regionen und/oder nach anderen Verfahren hergestellt
werden, dirfen eine geschitzte Ursprungsbezeichnung
fur ihre Produkte nicht verwenden.

Streit um den Kase Morbier

Doch wie weit reicht die Schutzwirkung der geschiitzten
Ursprungsbezeichnung? Vermittelt sie tatsachlich nur
Schutz fur die Bezeichnung eines Erzeugnisses als solche
oder ist auch dessen Optik von der Schutzwirkung umfasst?
In einem Vorabentscheidungsverfahren musste sich der
EuGH mit dieser Fragestellung auseinandersetzen (Urteil
vom 17. Dezember 2020, Az. C-490/19). Dem Urteil liegt

Kartellrecht
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ein Rechtsstreit aus Frankreich zugrunde, bei dem es um
den Kase Morbier geht. Seit dem Jahr 2000 ist ,,Morbier”
eine geschiitzte Ursprungsbezeichnung. Dieser Kase wird
im Jura-Massiv in Frankreich produziert und zeichnet sich
durch eine besondere Optik aus: Horizontal durch den
Kaselaib verlauft ein schwarzer Streifen aus pflanzlicher
Kohle, der den Kase optisch in zwei Halften teilt.

In Frankreich brachte nun ein Kasehersteller einen Kase
auf den Markt, der zwar nicht als Morbier-Kase bezeich-
net wurde, aber dessen charakteristische Optik aufwies.
Denn auch in diesem Kase zog sich horizontal durch den
Kaselaib eine schwarzliche Kohleschicht. Hiergegen ging
ein Verband franzdsischer Kasehersteller vor. Aus dessen
Sicht verletzte dieser Kase, der weder im Jura-Massiv noch
nach den traditionellen Verfahrensweisen zur Herstellung
eines Morbier-Kases produziert wurde, aufgrund seiner
Optik die geschitzte Ursprungsbezeichnung ,,Morbier”.
Nach Auffassung der Ausgangsgerichte in Frankreich
stellte die Vermarktung eines Kases mit einer horizontal
durch den Kaselaib verlaufenden Kohleschicht unter einem
anderen Namen indes keine Verletzung der geschitzten
Ursprungsbezeichnung ,,Morbier” dar. Denn diese diene
lediglich dazu, den Namen eines Erzeugnisses als solchen
zu schitzen, nicht aber dessen Erscheinungsbild.

EuGH: Charakteristische Optik kann in
die Irre fihren

Im Rechtsmittelverfahren legte das oberste franzdsische
Gericht daraufhin dem EuGH die Frage vor, ob auch die
Aufmachung eines Erzeugnisses, das von einer geschitz-
ten Ursprungsbezeichnung erfasst wird, in den Schutz-
umfang der geschitzten Ursprungsbezeichnung fallt.
Konkret wollte das oberste franzdsische Gericht von dem
EuGH wissen, ob die Wiedergabe der charakteristischen
Form eines solchen Erzeugnisses oder seines charakteris-
tischen Erscheinungsbildes geeignet ist, den Verbraucher
in Bezug auf den tatsachlichen Ursprung des Erzeugnis-
ses irrezuftihren — und zwar auch dann, wenn der einge-
tragene Name nicht verwendet wird.

Der EuGH stellte zunachst klar, dass nur die eingetragene
geschutzte Ursprungsbezeichnung (also der Name des

Erzeugnisses selbst) Gegenstand des Schutzes sei. Aller-
dings sei es Wesensmerkmal der geschitzten Ursprungs-
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bezeichnung, dass das von ihr erfasste Erzeugnis eng mit
der Bezeichnung selbst verbunden sei. Daher dirfen auch
charakteristische Formen oder charakteristische Erschei-
nungsbilder eines Erzeugnisses, das unter eine geschiitzte
Ursprungsbezeichnung fallt, nicht unter einem anderen
Namen auf den Markt gebracht werden, wenn Verbraucher
hierdurch hinsichtlich des wahren Ursprungs des betref-
fenden Erzeugnisses in die Irre gefiihrt werden kénnen.
Rechtliche Grundlage fur diese Bestimmung des Schutz-
umfangs ist nach Auffassung des EuGH Art. 13 Abs. 1 lit. d
der Verordnungen Nr. 510/2006 und 1151/2012. Ausge-
hend von dieser Auslegung durch den EUGH muss nun das
zustandige franzosische Gericht die Frage der Verletzung
der Ursprungsbezeichnung ,, Morbier” bewerten.

Neue Compliance-Anforderungen fiir Lookalikes

Produzenten herkunftsgeschutzter Erzeugnisse konnen
nach diesem Urteil des EuGH deutlich effektiver gegen
Nachahmungen vorgehen. Denn auch Lookalikes, die
unter anderem Namen als dem der geschitzten Ursprungs-
bezeichnung vertrieben werden, kénnen im Einzelfall
rechtswidrig sein. Voraussetzung dafUr ist aber stets, dass
die Ubernahme der charakteristischen Optik des geschiitz-
ten Erzeugnisses tatsachlich dazu fihren kann, den nor-
mal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-
standigen europdischen Verbraucher in die Irre zu fihren.
Dies ist weiterhin im Einzelfall festzustellen.

Hersteller solcher , Imitationsprodukte” sollten diese Recht-
sprechungsentwicklung zum Anlass nehmen, etwaige
Compliance-Risiken ihrer Produkte im Hinblick auf ge-
schiutzte Ursprungsbezeichnungen neu zu bewerten.

Julia D6nch, M. A.
Partnerin im Geschaftsbereich
Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Stuttgart.

E julia.doench@cms-hs.com



Von Masken, SuBigkeiten und Testzugangen:
Neues zum Dauerbrenner Zuwendungsverbot

Es sind probate Marketing-Tools: Rabatte, Geschenke,
Boni. Beim Verkauf von Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten gelten allerdings besondere Vorgaben. Hier sind
Zuwendungen im Grundsatz verboten und nur in Ausnah-
mefallen erlaubt. Wie eng der Spielraum flr Hersteller
und Handler ist, zeigen aktuelle Félle aus der Praxis.

Erlass der Eigenbeteiligung bei FFP2-Masken

Kontrovers diskutiert werden derzeit Verglinstigungen
im Zusammenhang mit der Abgabe von FFP2-Masken,
insbesondere in Apotheken. Nach der seit dem 15. De-
zember 2020 geltenden Coronavirus-Schutzmasken-Ver-
ordnung (SchutzmV) kénnen bestimmte Personengruppen
mit einem Berechtigungsschein von Januar bis April 2021
zweimal sechs FFP2-Schutzmasken in Apotheken abho-
len. Dabei hat jede anspruchsberechtigte Person laut

§ 6 SchutzmV eine Eigenbeteiligung in Hohe von EUR 2
je Abgabe von sechs Schutzmasken zu leisten.

Verschiedene Apotheken waren auf den Gedanken ge-
kommen, Kunden die Eigenbeteiligung bei der Ausgabe
von FFP2-Masken, die Uber Berechtigungsscheine erwor-
ben werden, zu erlassen. Diese Praxis war von Verbanden
in mehreren Fallen als unzuldssig beanstandet worden. Mit
Erfolg. Wie mehrere Gerichte, darunter das Landgericht
Dusseldorf (Urteil vom 10. Februar 2021, Az 34 O 4/21),
entschieden, missen Apotheken, die FFP2-Masken nach
der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung an Berech-
tigte abgeben, die Eigenbeteiligung von EUR 2 bei den
Burgern einziehen und durften nicht darauf verzichten.
Das wurde auf §§8, 3 a UWG i.V. m §6 SchutzmV ge-
stltzt. Die Schutzmasken-Verordnung regele im Interesse
der berechtigten Personen, dass alle Apotheken flachen-
deckend und schnell und unter den gleichen Bedingungen
FFP2-Masken abgeben. Die Eigenbeteiligung von EUR 2
verfolge — anders als die Zuzahlung bei der gesetzlichen
Krankenversicherung — keine gesundheitskonomischen
Ziele. Die Eigenbeteiligung solle zur verantwortungsvollen
Inanspruchnahme der Schutzmasken durch die Birger
beitragen und damit im Interesse der Burger das Markt-
verhalten der Apotheken regeln. Aus Sicht etwa des
Landgerichts Dusseldorf sei die Eigenbeteiligung damit
als Marktverhaltensregel zu verstehen. Die Apotheken
sollten dadurch ermutigt werden, die MaBnahme zu un-
terstUtzen. Zugleich wirden sie aber nicht zu einer Be-
teiligung verpflichtet. Sofern die Apotheken sich nicht
an die Regeln — wie etwa das Verlangen einer Eigenbe-
teiligung — halten wollen, stehe es ihnen frei, keine
Schutzmasken an Risikopatienten nach den Vorgaben
der SchutzmV zu verteilen.

Beigabe von SiBigkeiten

Im wahrsten Sinne des Wortes schmackhafter machen woll-
te ein Hersteller die Bestellung seiner Produkte in einem
kdrzlich vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen
Fall (Urteil vom 22. September 2020, Az I-4 U 38/20).
Das Unternehmen bot Apotheken im Rahmen einer Ra-
battaktion ab einem Bestellwert von EUR 30 die Gratis-
zugabe einer Box Weingummi im Wert von rund EUR 5
an. Ein Verband zur Bekdmpfung unlauteren Wettbe-
werbs mahnte das Unternehmen wegen VerstoBes ge-
gen §7 Abs. 1 HWG ab. Das Unternehmen hielt die
Praxis fur zulassig und argumentierte im Kern, als Mit-
glieder der Fachkreise lieBen sich Apotheken durch eine
solch geringe Beigabe nicht beeinflussen. Die flr Pub-
likumswerbung angelegte Wertgrenze von EUR 1
kénne nicht gelten.

Vor Gericht hatte es damit keinen Erfolg. Sowohl das
Landgericht Dortmund als auch das Oberlandesgericht
Hamm hielten die Praxis fir unzuldssig. In seinem Beru-
fungsurteil fihrt das Oberlandesgericht aus, dass die Boxen
mit SUBigkeiten Werbegaben im Sinne des § 7 HWG seien.
Entgegen der Ansicht des Herstellers greife keine Aus-
nahme gemaB §7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HWG. Insbesondere
liege keine geringwertige Kleinigkeit vor. Dabei kénne
offenbleiben, ob auch bei einer Werbung gegendtiber Fach-
kreisen fur Medizinprodukte in Anlehnung an die BGH-
Rechtsprechung im Bereich der Publikumswerbung fur
Zugaben (BGH, Urteil vom 9. September 2010, Az | ZR
193/07) eine Wertgrenze von EUR 1 gelte. Mit einem
Wert von mindestens EUR 4,89 sei die Box jedenfalls keine
geringwertige Kleinigkeit mehr. Das treffe nur auf kleinere
Zugaben zu, die sich als Ausdruck allgemeiner Kunden-
freundlichkeit darstellten und einen véllig zu vernach-
lassigenden Wert hatten. Dieser bestimme sich nach
dem Vorteil, den der Umworbene erhalte.

Keinesfalls kénne die Geringwertigkeit im Sinne des

§7 Abs. 1 S. 1 HWG nach einem Verhaltnis des Waren-
wertes und des Wertes der Werbegabe bestimmt wer-
den. Denn sonst steige mit dem Warenwert auch der
Wert der zulassigen Zugabe, was bei GroBbestellungen
erhebliche Summen ausmachen kénne. Es komme auch
nicht darauf an, ob sich der Apotheker speziell durch
die Werbegabe dazu veranlasst sehe, auf Kosten beste-
hender Gesundheitsrisiken die von der Beklagten ange-
botenen Produkte abzusetzen. § 7 Abs. 1 HWG solle
durch eine weitgehende Eindammung der Wertreklame
der abstrakten Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung
begegnen, die von einer Werbung mit Geschenken
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ausgehen koénne. Es sollten jegliche Verkaufsforderungs-
taktiken verhindert werden, die bei den Angehdérigen
der Gesundheitsberufe ein wirtschaftliches Interesse an
der Verschreibung oder Abgabe von Arzneimitteln oder
Medizinprodukten erwecken kénnten.

Testzugange bei digitalen Produkten

Bei der Vermarktung von digitalen Produkten stellt sich
fur Hersteller ebenfalls die Frage, wie potenzielle Kunden
durch Verglnstigungen oder Zugaben fir das betreffende
Produkt interessiert werden kénnen. Hier werden in der
Praxis Testzugange oder Rabatte auf Lizenzen diskutiert.
Auch derartige Marketingmethoden mussen sich am
MaBstab des § 7 HWG messen lassen. Rechtsprechung
gibt es hierzu, soweit ersichtlich, bislang nicht.

Im Ergebnis durften Rabatte auf die Zahlung von Lizenzen
in gewissem Rahmen méglich sein. Zwar handelt es sich
auch insoweit um eine Zuwendung. Allerdings ermdglicht
§7 Abs. 1S. 2 HWG die Gewahrung von Zuwendungen
oder Werbegaben, soweit diese einem bestimmten oder
auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag entspre-
chen. Dieses Kriterium durfte bei Nachlassen auf eigent-
lich geschuldete Lizenzzahlungen erfillt sein.

Anders sieht dies bei einem vollstandigen Verzicht auf
die Lizenzzahlung aus, etwa bei der Gewahrung eines
Testzugangs. Ein vollstandiger Erlass ist nach der Recht-
sprechung zu § 7 HWG kein Rabatt mehr, sondern eine
Zuwendung. Das bedeutet indes noch nicht, dass ein Test-
zugang, etwa fur eine medizinische Software, rechtlich
nicht moglich ist. Als Argumentationshilfe bietet sich hier
eine Analogie zur Gewahrung von Proben oder Mustern
von Medizinprodukten an. Fir diese ist anerkannt, dass
sie — in Analogie zu den Regelungen fur Arzneimittel im
AMG - fUr eine begrenzte Zeit in begrenzter Menge und
ausschlieBlich zu Testzwecken an Arzte abgegeben wer-
den durfen. Wenn dies in digitaler Form durch einen Test-
zugang oder eine Demoversion geschieht, dirfte dies
mit den Grenzen des § 7 HWG vereinbar sein.
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Fazit: Spielraume fiir Zuwendungen bleiben eng

Die jingste Entscheidungspraxis zeigt, dass die Spielrdume
fir Anbieter von Medizinprodukten fur Zuwendungen
nach wie vor eng sind. Die Rechtsprechung bleibt restrik-
tiv. Das zeigt insbesondere das Urteil des Oberlandesge-
richts Hamm zur Geringwertigkeitsgrenze. Das Gericht
lieB zwar offen, ob auch bei Fachkreiswerbung die Wert-
grenze bei EUR 1 liegen soll — manches spricht dagegen.
Jedenfalls halt es knapp EUR 5 fur zu hoch. Deutlich ist
die Absage des Gerichts an eine relative Bestimmung der
Geringwertigkeitsschwelle. Das Oberlandesgericht KéIn
hatte demgegenUber eine Berechnung von 0,8 % des
Warenwertes angestellt und einen absoluten Betrag
von EUR 13 fur zuldssig gehalten (OLG Koéln, Urteil vom
7. Dezember 2018, Az 6 U 95/18). Folgte man dem,
kéamen bei GroBbestellungen hohe Summen zustande.
Das, so das Oberlandesgericht Hamm, liefe dem Norm-
zweck zuwider, den es im Einklang mit dem Bundes-
gerichtshof und der Uberwiegenden Auffassung der Li-
teratur in einer abstrakten Gefdhrdung der unsachlichen
Beeinflussung sieht — unabhangig davon, ob dadurch
Gesundheitsrisiken begriindet werden oder nicht. Und
dass Hersteller und Handler gut beraten sind, die rechtli-
chen Vorgaben ernst zu nehmen, selbst wenn sie als zu
streng empfunden werden, zeigt sich an der steten Be-
obachtung durch Wettbewerber und Verbénde: Die Hoff-
nung, mit MarketingmaBnahmen gleichsam unter dem
Radar durchzusegeln, kann sich schnell in Luft auflésen.

Dr. Roland Wiring

Partner im Geschéaftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Hamburg.

E roland.wiring@cms-hs.com



FUnf Jahre nach Huawei/ZTE — auf
dem Weg zur weiteren Klarung der FRAND-
Ptlichten bei standardessenziellen Patenten

Das Landgericht Dusseldorf hat am 26. November 2020 ein
Patentverletzungsverfahren ausgesetzt und dem Europai-
schen Gerichtshof (EuGH) zentrale Fragen zur kartell-
rechtlichen Zwangslizenz an standardessenziellen Paten-
ten (SEP) vorgelegt. Die hiergegen gerichtete sofortige
Beschwerde wurde nun zuriickgenommen. Der EuGH
wird sich daher erneut mit den kartellrechtlichen Zwangs-
lizenzpflichten von SEP-Inhabern befassen.

Das Landgericht DUsseldorf strebt mit seinem Vorlagebe-
schluss eine Konkretisierung der rechtlichen Anforderungen
aus der Entscheidung Huawei/ZTE an. In dieser Entschei-
dung hatte der EuGH im Jahr 2015 erstmals Verhaltens-
pflichten fur SEP-Inhaber und SEP-Benutzer aufgestellt.
Vor dem Hintergrund der Standardessenzialitat hat der
SEP-Inhaber regelmaBig eine marktbeherrschende Stellung
und muss seine SEP unter fairen, angemessenen und nicht
diskriminierenden (englisch: FRAND) Bedingungen lizen-
zieren. Diese FRAND-Lizenzpflicht ist aber kein Selbst-
zweck, sondern der SEP-Benutzer muss ebenfalls ange-
messen an dem zugigen Abschluss einer FRAND-Lizenz
mitwirken, insbesondere tatsachlich lizenzwillig sein.

Der Vorlagebeschluss umfasst zwei Fragenkomplexe zur
Bewertung der Lizenzbereitschaft eines SEP-Benutzers
einerseits und zum FRAND-konformen Verhalten des SEP-
Inhabers bei mehrstufigen Lieferketten andererseits.

Hintergrund: Zwangslizenzverpflichtung
des SEP-Inhabers

Hintergrund des Vorlagebeschlusses ist die anhaltende
Diskussion Uber die kartellrechtlichen Pflichten von SEP-
Inhabern. Bei SEPs handelt es sich um Patente, die Teil
eines technischen Standards sind und zwingend benutzt
werden mussen, um auf einem Produktmarkt ein (wettbe-
werbsfahiges) Angebot zu machen. Im Fokus anhangiger
Rechtsstreitigkeiten stehen derzeit vor allem Mobilfunk-
patente, die fur die Kompatibilitdt mit Mobilfunkstandards
wie 3G oder LTE benutzt werden mussen.

Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen den Rechten
und Interessen des SEP-Inhabers und denen der SEP-Be-
nutzer. Einerseits vermittelt das Patent seinem Inhaber
das Recht, Dritten die Nutzung der patentgeschiitzten
Technologie ohne seine Zustimmung zu untersagen. An-
dererseits dirfen Zugang zu und Wettbewerbsfahigkeit
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auf dem standardgebundenen Produktmarkt nicht allein
vom Belieben des marktbeherrschenden SEP-Inhabers
abhangig sein.

Dieses Spannungsfeld soll dadurch interessengerecht
aufgelost werden, dass beide Seiten Verhaltenspflichten
erfullen, die einen fairen Zugang zu standardisierter
Technologie ermdglichen sollen (FRAND-Pflichten).

Verweigert ein SEP-Inhaber einem SEP-Benutzer eine
Lizenz zu FRAND-Bedingungen, obwohl Letzterer seinen
FRAND-Pflichten nachgekommen ist, kann er seine Verbie-
tungsrechte gegentiber dem SEP-Benutzer nicht mittels
Unterlassungsklage durchsetzen. Erhebt der SEP-Benutzer
hiergegen den FRAND-Einwand, wird zumindest der
Unterlassungsantrag von deutschen Gerichten als
.derzeit unbegriindet” abgewiesen.

FRAND-Pflichten gemaB der Entscheidung
Huawei/ZTE des Européischen Gerichtshofs

Die Voraussetzungen des FRAND-Einwands und die
FRAND-Pflichten der Parteien hat der EuGH bereits im
Jahr 2015 in der Entscheidung ,Huawei/ZTE" (Urteil vom
16. Juli 2015, Rechtssache C-170/13) — ebenfalls auf eine
Vorlage des Landgerichts DUsseldorf hin — verbindlich
festgehalten. Zu den vorgerichtlichen FRAND-Pflichten
zahlen ein Verletzungshinweis des SEP-Inhabers, eine
Lizenzbereitschaftserklarung des SEP-Benutzers, ein
Lizenzangebot des SEP-Inhabers und ein potenzielles
Gegenangebot des SEP-Benutzers. Diese Pflichten stehen
in einem Stufenverhaltnis. Dies bedeutet, dass eine
Partei ihnren FRAND-Pflichten dann nachkommen muss,
wenn die andere Partei ihre Pflichten auf der vorherigen
Stufe erfillt hat.

Erforderliche Konkretisierung der Anforderungen
aus der Entscheidung Huawei/ZTE

Auch wenn die Huawei/ZTE-Rechtsprechung des EuGH
einen grundséatzlichen Rahmen fur den FRAND-Einwand
geschaffen hat, lasst sie in der Praxis viele Fragen offen.
Oft verhalten sich die Parteien namlich nicht so struktu-
riert, wie es der EUGH bei wortlicher Anwendung der
Huawei/ZTE-Rechtsprechung vorsieht, sodass sich die
Frage stellt, ob FRAND-Pflichten auch in abweichender
Form erfullt werden kénnen.
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Eine weitere Klarung dieses Aspekts strebt das Landge-
richt DUsseldorf mit einem Komplex seiner Vorlagefragen
an. Missen etwa die FRAND-Pflichten zwingend vor Ein-
leitung des Rechtsstreits durchlaufen werden oder kénnen
die Parteien versaumte Schritte auch spater nachholen?
Kann man auBerdem schon dann fehlende Lizenzbereit-
schaft des SEP-Benutzers annehmen, wenn er vorgericht-
lich auf einen Verletzungshinweis schweigt oder ein be-
sonders niedriges Lizenzgegenangebot macht?

Diese Fragen sind von besonderer Praxisrelevanz. Sie ent-
scheiden namlich, wann ein gerichtliches Vorgehen gegen
einen unlizenzierten SEP-Benutzer Erfolg versprechend
ist und welche Vorbereitungsschritte der SEP-Inhaber
wann unternehmen muss.

Kartellrechtliche Zwangslizenz und der FRAND-
Einwand bei komplexen Lieferketten

Eine weitere Dimension erhélt die Anwendung der Huawei/
ZTE-Rechtsprechung bei der Betrachtung mehrstufiger
Lieferketten. Die Entscheidung Huawei/ZTE befasst sich
nur mit dem bilateralen Verhaltnis zwischen einem SEP-
Inhaber und einem einzelnen SEP-Benutzer. Flle, in denen
bereits (Vor-)Produkte in der mehrstufigen Lieferkette von
einem SEP erfasst sind und die Zulieferer den SEP-Inhaber
vergeblich um eine FRAND-Lizenz gebeten haben, sind
deutlich komplexer. Diese Problematik tritt besonders in
den sogenannten ,Connected Car“-Verfahren auf, die in
jungerer Zeit vermehrt vor deutschen Gerichten gefhrt
werden. Die SEP-Inhaber — zum Teil reine Patentverwer-
ter — sind der Auffassung, ihre FRAND-Pflichten zwingen
sie nur, Uberhaupt Zugang zur patentierten standardisier-
ten Technologie zu gewdhren. Auf welcher Ebene einer

Lieferkette sie die FRAND-Lizenz erteilen, sei ihnen Uber-
lassen. Die Hersteller komplexer Endprodukte sind hinge-
gen der Auffassung, der SEP-Inhaber kénne nicht einerseits
lizenzbereiten Zulieferern eine FRAND-Lizenz verweigern
und gleichzeitig die Endproduktehersteller auf Unterlas-
sung in Anspruch nehmen.

Das Landgericht Dusseldorf legt dem EuGH daher auch
Fragen zur Lizenzierung in der Lieferkette vor. Konkret
fragt es u.a., ob ein Endproduktehersteller einer Klage des
SEP-Inhabers die FRAND-Einrede entgegenhalten kann,
wenn der SEP-Inhaber einem lizenzwilligen Zulieferer eine
FRAND-Lizenz verwehrt. Auch geht das Landgericht in
seinen Fragen auf die Bedeutung von Branchengepflo-
genheiten, einen maglichen Lizenzierungsvorrang und
die Erschopfungswirkung ein.

Diese Fragen haben eine hohe Praxisrelevanz fir Branchen,
in denen Schutzrechtslizenzen traditionell auf Ebene der
Zulieferer genommen werden, weil diese ein , patentver-
letzungsfreies” (Vor-)Produkt liefern mussen. Die Relevanz
ist nicht nur auf das Feld der ,Connected Cars” beschrankt.
Auch in anderen Bereichen des Internet of Things (IoT)
muUssen sich Hersteller und Zulieferer vormals ,,analoger”
Produkte inzwischen mit SEP-Lizenzen auseinandersetzen.
Im Fokus stehen dabei neben Kommunikations-SEPs auch
Themen wie Sensorik, Standards fur Stromspeicherung
und Ladetechnik sowie Schnittstellentechnologie.

Parallele Konkretisierung der FRAND-
Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof

Obwohl der Vorlagebeschluss des Landgerichts Disseldorf
verschiedene Fragenkomplexe enthalt, ist eine Konkreti-



sierung der FRAND-Rechtsprechung nicht allein vom EuGH
zu erwarten. So verkindete der Bundesgerichtshof (BGH)
Mitte und Ende 2020 die viel beachteten Entscheidungen
,FRAND-Einwand | und Il”, in denen der BGH die FRAND-
Pflichten nach der Huawei/ZTE-Rechtsprechung des EuGH
selbststandig auslegte und damit zumindest in einzelnen
Punkten den deutschen Gerichten hdchstrichterliche
Orientierungspunkte gab. Anders als das Landgericht
Dusseldorf erkannte der BGH keine Grundsatzfragen in
Bezug auf die Anforderungen an die Lizenzbereitschaft
des SEP-Benutzers, die ihn zu einer eigenen Vorlage an
den EuGH verpflichtet hatten. Vielmehr sei dies eine Frage
der Interessenabwagung im Einzelfall, welche die nationa-
len Gerichte im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung
selbst entscheiden kénnten.

In Kirze durften weitere maBgebliche Fragen zu den
Lizenzierungspflichten von SEP-Inhabern und SEP-Benut-
zern vor dem BGH landen. So hat etwa das Oberlandes-
gericht Karlsruhe Ende 2020 in zwei SEP-Verfahren die
Revision zum BGH zugelassen, in denen es ebenfalls um
die Fragen der Lizenzbereitschaft und der Mitwirkungs-
pflichten des SEP-Benutzers sowie die Nachholbarkeit
der FRAND-Pflichten geht.

Auswirkungen und Ausblick

Vor dem Hintergrund der erheblichen Praxisrelevanz ist
die Vorlage des Landgerichts Dusseldorf zum EuGH zu
begriBen. Insbesondere die zunehmende Implementie-
rung von SEPs in verschiedenen Feldern des IoT lasst die
Lizenzierung in der Lieferkette kiinftig noch relevanter
erscheinen. Eine einheitliche Rechtsanwendung kann hier
nur durch konkretere Vorgaben des EuGH sichergestellt
werden. Vor dem Hintergrund der Auffassung des BGH,

dass die Beurteilung der Lizenzbereitschaft des SEP-Benut-
zers im Rahmen der Einzelfallabwagung von den nationa-
len Gerichten selbst entschieden werden kann, setzen die
deutschen Gerichte nur sehr zurlickhaltend anhangige
Verfahren mit Blick auf die Vorlage zum EuGH aus. In der
Praxis tendieren jedenfalls die Gerichte an den Haupt-
patentstreitorten Disseldorf und Mannheim dazu, nur
solche Verfahren auszusetzen, in denen die Entscheidung
explizit von einer Lieferkettenthematik abhangt.

Dr. Thomas Hirse

Partner im Geschaftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Dusseldorf.
E thomas.hirse@cms-hs.com

Sven Krause, LL. M. (Maastricht University),
Rechtsanwalt im Geschaftsbereich

Gewerblicher Rechtsschutz bei CMS in Disseldorf.
E sven..rause@cms-hs.com
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