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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

A. Anspruchsgrundlagen
l. §§ 809, 810 BGB

> Ursprunglich Anspriche auf

« Vorlage- und Besichtigung gem. § 809 BGB sowie auf
« Urkundeneinsicht (§ 810 BGB).

> Seit 2002 vom BGH auch im Urheberrecht grundsatzlich zugelassen;
GRUR 2002, 1046 — Faxkarte; zuvor bereits im Patentrecht durch BGH
GRUR 1985, 512 — Druckbalken.

> Anspruchsvoraussetzungen und Umfang wurden nach und nach vor dem
Hintergrund von Art. 41, 43 und 50 TRIPS gelockert bzw. erweitert.
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

Il. Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums vom 29. April 2004

‘ dort Mal3nahmen zur Beweissicherung in Art. 6 (im Prozel3) und Art. 7
(vorprozessual):

Art. 6 Beweise

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zusténdigen Gerichte auf
Antrag einer Partei, die alle verniinftigerweise verfiigbaren
Beweismittel zur hinreichenden Begrindung ihrer Anspriiche
vorgelegt und die in der Verfligungsgewalt der gegnerischen Partei
befindlichen Beweismittel zur Begriindung ihrer Anspriiche bezeichnet
hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei
anordnen kbnnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen
gewaéhrleistet wird. [...]
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

Art. 7 MaBnahmen zur Beweissicherung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zusténdigen Gerichte
selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Antrag einer
Partei, die alle verniinftigerweise verfligbaren Beweismittel zur
Begrindung ihrer Anspriiche, dass ihre Rechte an geistigem
Eigentum verletzt worden sind oder verletzt zu werden drohen,
vorgelegt hat, schnelle und wirksame einstweilige MalBhahmen zur
Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der
behaupteten Verletzung anordnen kénnen, sofern der Schutz
vertraulicher Informationen gewéhrleistet wird. Derartige MalBnahmen
kénnen [...] die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden
Ware sowie gegebenenfalls der flir die Herstellung und/oder den
Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geréte und der
zugehorigen Unterlagen umfassen.
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

Diese MalBhahmen werden gegebenenfalls ohne Anhérung der anderen Partei
getroffen, insbesondere dann, wenn durch eine Verzégerung dem
Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden
entstiinde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise
vernichtet werden. [...] Auf Antrag der betroffenen Parteien findet eine
Priifung, die das Recht zur Stellungnahme einschliel3t, mit dem Ziel statt,
innerhalb einer angemessenen Frist nach der Mitteilung der MalBnahmen zu
entscheiden, ob diese abgeéandert, aufgehoben oder bestétigt werden sollen.

[..]
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

(4) Werden MalBhahmen zur Beweissicherung aufgehoben oder werden
sie auf Grund einer Handlung oder Unterlassung des Antragstellers
hinfallig, oder wird in der Folge festgestellt, dass keine Verletzung
oder drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums
vorlag, so sind die Gerichte befugt, auf Antrag des Antragsgegners
anzuordnen, dass der Antragsteller dem Antragsgegner
angemessenen Ersatz fiir durch diese Mallnahmen entstandenen
Schaden zu leisten hat. [...]
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

> Art. 6 und 7 Richtlinie 2004/48/EG schufen weitergehende Rechte des
vermeintlich Verletzten:

« Denn prozessuale Vorlagepflichten (§ 422 ZPO fur den Urkunden- und § 371
Abs. 2 ZPO fur den Augenscheinsbeweis) setzen das Bestehen eines
materiell-rechtlichen Anspruchs voraus;

» Vorlagepflichten nach §§ 142, 144 ZPO gewahren dem Verletzen insoweit
keinen eigenen Anspruch, da vom Ermessen des Gerichts abhangig;

* In ,isoliertem” selbststandigen Beweisverfahren nach §§ 485 ff ZPO keine

Moglichkeit, die Vorlage von Augenscheinobjekten und Urkunden zu
erzwingen.

> Umsetzungsfrist am 28. April 2006 abgelaufen,

> Umsetzung erfolgte durch Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von
Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGBI | S. 1191); parallele
Bestimmungen in § 101a UrhG, § 140c PatentG, § 24c GebrMG; § 19a
MarkenG, § 46 a DesignG und § 37 ¢ SortenSchG.
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

.  §101aUrhG

(1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheberrecht oder ein
anderes nach diesem Gesetz geschlitztes Recht widerrechtlich
verletzt, kann von dem Verletzten auf Vorlage einer Urkunde oder
Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden, die sich in
seiner Verfligungsgewalt befindet, wenn dies zur Begriindung von
dessen Anspriichen erforderlich ist. [...] Soweit der vermeintliche
Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen
handelt, trifft das Gericht die erforderlichen MalBhahmen, um den im
Einzelfall gebotenen Schutz zu gewéahrleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die
Inanspruchnahme im Einzelfall unverhéaltnismaliiq ist.

TaylorWessing
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der
Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfiigung
nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.
Das Gericht trifft die erforderlichen MalRhahmen, um den Schutz
vertraulicher Informationen zu gewahrleisten. Dies qilt insbesondere in
den Féllen, in denen die einstweilige Verfiigung ohne vorherige
Anhérung des Gegners erlassen wird. [...]

(6) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche
Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach
Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren
entstandenen Schadens verlangen.
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

> Tatbestandsvoraussetzungen:

(1)
(2)
(3)

(4)

Genau bezeichnete Urkunde oder Sache, die sich
in der Verfugungsgewalt des mutmaldlichen Verletzers befindet,

verletzt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Rechte des
Anspruchstellers;

Vorlage und Besichtigung sind zur Begrundung eines Anspruchs
gegen den Verletzer auf Grund der Rechtsverletzung erforderlich

TaylorWessing

12



Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

B. Art und Weise der Besichtigung & Verfahren

« Keine konkreten Vorgaben im UrhG oder der Richtlinie

 Allgemeine Vorgaben zum Schutz vertraulicher Informationen in
§ 101 a Abs. 1 und 3 UrhG

» Besondere Bedeutung, wenn Anspruch vorprozessual per EV
ohne vorherige Anordnung des Anspruchsgegners erlassen
werden soll

» ,Dusseldorfer Verfahren®, im Patentrecht entwickelt, inzwischen
auch im UrhR ubernommen

TaylorWessing
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren
>  Dusseldorfer Verfahren*

Kombination eines selbstandigen Beweisverfahrens gem. §§ 485 ff. ZPO
mit einer einstweiligen Verfugung, die auf Duldung der Besichtigung
gerichtet ist.

Zwei getrennte Phasen, Beweissicherung und Umgang mit
Beweisergebnis

TaylorWessing
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

> Dusseldorfer Verfahren*

l. Beweissicherung

« Beweissicherung erfolgt durch gerichtlich bestellten
Sachverstandigen, der idR vom Prozessvertreter des
Antragstellers begleitet werden kann, welcher aber ausdrucklich
zur Verschwiegenheit auch gegenuber dem eigenen Mandant
verpflichtet wird.

« Anspruchsgegner wird durch eV aufgegeben, Besichtigung

durch diese Personen zu dulden und ggf. bestimmte
Mitwirkungshandlungen vorzunehmen.

* Antragsgegner erhalt aber begrenzten Zeitraum, um eigenen
Prozessvertreter hinzuziehen zu konnen

TaylorWessing
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Teil 1 Theorie: Anspruchsgrundlagen & Verfahren

> Dusseldorfer Verfahren*
Il. Umgang mit Beweisergebnis

« Sachverstandige legt Gutachten zunachst (nur) dem Gericht vor.

» Gericht gewahrt Antragsgegner rechtliches Gehor, ob und
inwieweit Grunde vorliegen, das Gutachten dem Antragsteller
nicht zuganglich zu machen. Prozessvertreter des Antragstellers
wird ebenfalls hierzu gehort.

* Entscheidung uber Zuganglichmachung
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Teil 2 Praxis der Durchsetzung

A. Der Antrag bei vermeintlicher Urheberverletzung durch
Software

» Ortliche Praxis des zustandigen Landgerichts in Erfahrung
bringen.

« Ablauf des Systemstarts in ALLEN Einzelheiten und
Eventualitaten durchdenken und im Antrag abbilden.

TaylorWessing
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Teil 2 Praxis der Durchsetzung

l. Was soll und muss Sachverstandige unternehmen?

1. Feststellen, welche Inhalte und Strukturen des mutmallichen
Verletzungsprogramms sich auf Servern, sonstigen Rechnern und
Speichermedien im Besitz des AGs gespeichert sind, indem er

a) die Rechner vor Ort/mittels Fernzugriff startet,

b) deren Inhalte analysiert und alle Versionen samt dazugehoriger
Entwurfsmaterialien auf von ihm mitgebrachten mobilen
Datentragern zum Zwecke der weiteren Begutachtung kopiert bzw.
- soweit dies im Einzelfall nicht moglich ist -

c) durch den zustandigen Gerichtsvollzieher die jeweiligen Server,
sonstigen Rechnern und Speichermedien in amtliche Verwahrung
nehmen lasst;

8 TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

l. Was soll und muss Sachverstandige unternehmen?

2. Uber diese Feststellungen ein schriftliches Gutachten anfertigt

P Virtuelle Netzwerke & Clouds

' TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

. Was soll und muss Antragsgegner dulden, unterlassen und
unternehmen?

Wann und wozu wird die Mithilfe des Antragsgegners bendtigt?
Was genau muss er unterlassen?

(1) Zutritt zu den Geschaftsraumen gewahren

(2) Anwalt des Antragstellers die Anwesenheit wahrend der
Begutachtung gestatten

(3) Keine Verhinderung der Inbetriebnahme und Lauffahigkeit der
vorhandenen Vervielfaltigungsexemplare des mutmalflichen
Verletzungsprogramms; keine Veranderungen vornehmen,
keine Loschungen.

20 TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

. Was soll und muss Antragsgegner dulden, unterlassen und
unternehmen?

(4) Duldung des Zugangs zu Servern, sonstigen Rechnern und
Speichermedien, auf denen sich mutmaldliches
Verletzungsprogramm maoglicherweise befindet; ggf.
Fernzugriff ermoglichen und dulden.

Umfasst Inbetriebnahme; Programmestart, Dateien 6ffnen,
analysieren, auf mitgebrachten mobilen Datentragern zum
Zwecke der weiteren Begutachtung zu speichern, ggf. in
amtliche Verwahrung nehmen

Mitteilung etwaige Passworter und Zugangskennungen

Zugangsbefugnisse des hochsten System- bzw.
Datenbankadministrators mitteilen und einraumen

—~
o O
~— ~~—
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Teil 2 Praxis der Durchsetzung

lll. Praktische Umsetzung

» Vorheriges Briefing des Sachverstandigen sinnvoll, insbesondere
zu eigenem Werk/Schutzgegenstanden; uber das Gericht

« Vorherige Abstimmung mit dem Gerichtsvollzieher
« Polizeiliche Hilfe notwendig/sinnvoll?
—> § 758 Abs. 3 ZPO
« Durchsuchungsanordnung Privatwohnung notwendig?

# § 758a ZPO: Anordnung des ortlichen Amtsgerichts
notwendig

« Dauer der Besichtigung? Nachtzeit beginnt ab 21 h,
m) §758aAbs.4ZPO

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

B. Dringlichkeitserfordernis fur EV?
I Art. 7 2004/48/EG enthalt kein Dringlichkeitserfordernis:

,Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustandigen Gerichte
[...] auf Antrag einer Partei [...] schnelle und wirksame einstweilige
MalBnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel
hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen kbnnen*

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

ll. Umsetzung in Deutschland

1. Im Vorfeld Vorschlag von Tilmann, Verzicht auf das Erfordernis der
Dringlichkeit zumindest in die Begrundung des Gesetzes
aufzunehmen, GRUR 2005, 737 (738).

2. Gesetzgeber hat in BT-Drs. 16/5048, S. 28 allein Folgendes
ausgefuhrt:

o TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

ll. Umsetzung in Deutschland

JAnders als die §§ 935 ff. ZPO setzt Artikel 7 nicht Dringlichkeit fiir den
Erlass der beweissichernden MalBnahme voraus. Die stellt aber im
Ergebnis keine Diskrepanz dar. In den Fallen, in denen ein
Besichtigungsanspruch besteht, wird — jedenfalls aus der mal3geblichen
objektiven Sicht des Rechtsinhabers im Zeitpunkt des
Besichtigungsverlangens — die Befirchtung berechtigt sein, dass der
Besichtigungsgegenstand bei Seite geschafft oder verdndert werden
kbénnte, um den mutmalllichen Verletzungssachverhalt zu verschleiern.”

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

a) ,Kein zeitliches Element”

* OLG Dusseldorf: Duldungsanordnungen erfordern keine
Dringlichkeit in zeitlicher Hinsicht

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

,ES bedarf hier des Verfligungsverfahrens, weil nur diese Verfahrensart die
Anordnung von MalBnahmen ohne Beteiligung des Gegners erméglicht. Wiirde der
Ast. auf den Klageweg verwiesen, wére der Besichtigungsschuldner vorgewarnt,
und es bestiinde die Gefahr, dass der Ast. seinen Anspruch lberhaupt nicht mehr
durchsetzen kann; die Ablehnung des Verfiigungsgrundes wegen langeren
Zuwartens fihrte damit zur endgliltigen Verweigerung des Besichtigungsanspruchs
[...] Bei einem solchen Verstandnis wére der Besichtigungsanspruch kein
wirksames Mittel zur Beweissicherung i.S. des Art. 7 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie
2004/48/EG. [...] Der Gesetzgeber geht — wie bereits ausgefiihrt wurde — davon
aus, dass im Allgemeinen nur die sofortige Besichtigung eines mutmallich
schutzrechtsverletzenden Gegenstandes erfolgversprechend und deswegen die
Anordnung der hierzu erforderlichen Duldungs- und ZwangsmalBnahmen ,dringlich”
I.S. des § 935 ZPO ist (vgl. Kiihnen, S. 194, Ii.Sp. unten).*”

GRUR-RR 2011, 289 (290)

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

« Ahnlich OLG Frankfurt, Urteil vom 10. Juni 2010, Az. 15 U 192/09,
BeckRS 2011, 18385:

L,Die Eilbedlrftigkeit folgt hierbei, [...] ebenfalls aus der bes. Situation,
dass die eV zur Sicherstellung einer effektiven Sicherung von
Beweisen im selbststandigen Beweisverfahren dient. Der [...]
angeflihrte Gesichtspunkt, dass ein langeres Zuwarten des
Anspruchsinhabers mit seiner Rechtsverfolgung die Eilbed(irftigkeit im
Einzelfall entfallen lassen kann, &ndert nichts daran, dass wegen der
Gefahr einer Beweisvereitelung allein der Erlass einer einstweiligen

Verfligung ohne vorherige Anhérung des Gegners effektiven
Rechtsschutz bietet.”

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

b) ,Zeitliches Element erforderlich, Uberlange Untatigkeit schadet”

« OLG Koln ZUM 2009, 427: Annahme eines Verflugungsgrundes
erfordert, dass sich der Antragsteller ,nicht Ubermaldig lange Zeit"
mit der Anbringung des Besichtigungsantrags” lasst:

Bei Untatigkeit von Uber 2 Jahren nach Kenntniserlangung kein
Verflugungsgrund mehr gegeben

 Ahnlich OLG Hamm, ZUM-RD 2010, 27: Kein Verfligungsgrund
mehr bei einem Abwarten von rund 1 %2 oder 2 Jahren vor
Einleitung eines Verfahrens.

 Vermittelnd OLG Karlsruhe, Beschluss vom 18. Mai 2010, Az.6 W
28/10, BeckRS 2011, 18386 :

- TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung
3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

»... wegen des Gebots der richtlinienkonformen Anwendung einzubeziehen,
dass die Durchsetzungsrichtlinie [...] in Art. 7 schnelle und wirksame
einstweilige MalRnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel
verlangt. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von Anspriichen auf
Vorlage von Urkunden oder auf Duldung der Besichtigung nach die
Anforderungen an die Dringlichkeit nicht (iberspannt werden dirfen. Wegen
der immanenten Gefahr, dass Beweismittel nicht mehr greifbar sind, wird bei
diesen Anspriichen in der Regel von der erforderlichen Dringlichkeit
auszugehen sein [...]; gegeniber der - auch in diesen Féllen grundsétzlich
moglichen - Annahme, dass der Antragsteller durch Zuwarten vor Einreichung
des Verfligungsantrags zu erkennen gegeben habe, dass die Sache ihm nicht
eilig sei, ist daher gro3ere Zurlickhaltung geboten als in Féllen einstweiliger
Verfligungen, die auf Unterlassung von Verletzungshandlungen gerichtet sind.
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Teil 2 Praxis der Durchsetzung

3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

c) Monatsfrist?

« LG Minchen I, 20. Oktober 2010, Az. 21 O 7563/10, BeckRS 2012,
15213: Bindung an die strenge Monatsfrist wie bei sonstigen
Antragen im einstweiligen Rechtsschutz ,nicht sachgerecht":
Verflgungsgrund trotz des dort vorgetragenen Abwartens von mehr
als 8 Monaten zwischen Kenntnis und Antragstellung gegeben

» Anders OLG Nurnberg: Dringlichkeitsvermutung ist widerlegt, wenn
zwischen Kenntniserlangung und der Antragstellung eine
Zeitspanne von knapp 2 Monaten verstrichen ist. Richtlinie erfordert
,schnelle und wirksame Mallinahmen®, dem entspricht das
Dringlichkeitsgebot. Kein Interesse an verzogerter Antragstellung
erkennbar.

» TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

3. Inkonsistente Rechtsprechung der OLGs

c) Monatsfrist?

Demnachst BVerfG ....

2 TaylorWessing



Teil 2 Praxis der Durchsetzung

> C. Betriebs- & Geschaftsgeheimnisse

Abgrenzung
« Entwurfsmaterialien, die (bereits) urheberrechtlichen Schutz genielden,
 reine Betriebs- & Geschaftsgeheimnissen

Besichtigungsanspruch wegen mutmallicher Verletzung von Betriebs- &
und Geschaftsgeheimnissen moglich?

« Kein unmittelbares Pendant zu § 101a UrhG
« Art. 39 TRIPS: Know-how ist Teil von Intellectual Property?
« § 809 BGB?

Gerichte vertreten hierzu unterschiedliche Auffassungen.
2 TaylorWessing




Teil 2 Praxis der Durchsetzung

> C. Betriebs- & Geschaftsgeheimnisse

Schutz der Betriebs- & Geschaftsgeheimnisse des Antragstellers
bedenken & mit dem Gericht klaren

) TaylorWessing
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