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Einleitung

Der Gewerbliche Rechtsschutz hat sich in den letzten Jahren ganz
erheblich entwickelt. So nahm einerseits durch die Bediirfnisse der
Wirtschaft die Bedeutung von Marken -und Kennzeichennamen
explosionsartig zu, andererseits verbreitete sich durch die neuen
Vervielfaltigungstechniken die rechtswidrige Nachahmung fremden
Eigentums in einem bislang nie gekannten Ausmafl. Dad der
Europaischen Union diese Entwicklung bewusst ist, wurde am, 29:3April
dieses Jahres die Richtlinie 2004/48/EG mit einem Auskunftsanspruch
gemafs Art. 8 verabschiedet und soll bis 2006 in der “gesamten EU
umgesetzt sein. Der Auskunftsanspruch ist dabei ein Teil des
Gewerblichen Rechtsschutzes gegen Produktpiratéfie und andere
ahnliche unlautere Nachahmungen.

In diesem Bereich prallen die Interessen der;Konsumenten auf der einen
Seite und die Innovationsinvestitionen” )der” Unternehmen auf der
anderen Seite aufeinander. Wahrend'\die Konsumenten danach streben,
gewerbliche Produkte von guterQualitat moglichst glinstig erwerben zu
konnen, und Produktpiraten anstreben, diese billig und ohne
Entwicklungskosten herzustellen, ist es das Bestreben der einzelnen
Markeninhaber, in ihren Interessen geschiitzt und an den Friichten ihrer
Arbeit in moglichsty gfoflem Umfang beteiligt zu sein. Der
Auskunftsanspruch! wurde deshalb vor allem im Interesse des
Schutzrechtsinhabers,yin diesem Fall des Markeninhabers, entwickelt
und erst an zweiter Stelle im Interesse des Abnehmers.

Wenn ein”Verletzter den Tater vor Gericht verklagen mochte, muss er
erstygenug”Informationen tiber das Geschehen haben. Daher wird der
Verletzte erst diese Informationen sammeln miissen, bevor er in der Lage
sein wird, den Verletzten auf Schadensersatz oder Unterlassung zu
verklagen. Manchmal wird der Schutzrechtsinhaber diese Information
alleine beschaffen konnen. Aber wenn dies nicht der Fall ist, soll man vor
dem Richter einen Auskunftsanspruch verlangen konnen. Damit ist es
ihm moglich, auch solche Informationen zu erlangen, die er sonst nicht
beschaffen kann. Obwohl der Auskunftsanspruch den ganzen Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes umfasst (so genannter ,Horizontaler
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Ansatz”), wird hier hauptsdachlich der Auskunftsanspruch im
Markenrecht dargestellt.

Der Gesetzgeber hat verschiedene Rechtsfiguren oder Mafinahmen
entwickelt, um die Rechte der Markeninhaber zu schiitzen. So stellt der
Auskunftsanspruch fiir den verletzten Schutzrechtsinhaber, der ein
Plagiat seines Produktes entdeckt, die einzige Moglichkeit dar,
tiberhaupt erst zu erkennen, ob es sich um eine herkdmmliche
Schutzrechtsverletzung oder um ein Produkt aus einer Pirateri€serie
handelt. Da die Pirateriefdlle problematisch sind, wird dies¢ Arbeit
hauptsachlich dieses Problem behandeln. Weiterhin A, soll” der
Auskunftsanspruch dazu dienen, dem Schutzrechtsinhaber die Frage
nach der Herkunft eines gefalschten Produkts zu beantworten. Diese
Arbeit behandelt in den folgenden sechs “Téilen, wie der
Auskunftsanspruch im deutschen Recht geregelt ist; inwieweit er jetzt
ins EU-Recht {ibernommen werden soll und welche Auswirkungen er
auf das spanische Recht haben konnte/Diese Arbeit geht deswegen
verstarkt auf das spanische Recht ein, ‘weil’mir dieses aufgrund meines
juristischen Studiums in Spanien‘naher liegt.

Im ersten Kapitel wird die, Problematik der Produktpiraterie kurz
dargestellt, das Produktpirateriegesetz (PrPG) von 1990 erklart, sowie
der Auskunftsanspruch @llgemein im deutschen, spanischen und im
Gemeinschaftsrecht umsissen.

Das zweite Kapitel “der Arbeit handelt vom wunselbststaindigen
Auskunftsansprtich) im deutschen Recht, welcher der Durchsetzung
eines Hauptanspruchs, wie zum Beispiel eines Unterlassungs- oder
SchadensérsatZanspruchs gegentiber den Verpflichteten, dienen soll.

Im diittern™Kapitel wird konkret der selbststandige Auskunftsanspruch
gemafl §719 MarkenG erklart, welcher insbesondere gegen Dritte geltend
gemacht werden kann. Dieser wurde 1994 in Nachfolge zu § 25 b WZG,
wie es 1990 im Produktpirateriegesetz (PrPG) erlassen worden ist,
tibernommen.

Im vierten Kapitel der Arbeit wird, obwohl das spanische Markengesetz
keine Regelung eines Auskunftsanspruchs hat, versucht, eine ahnliche
Rechtsfigur wie den Auskunftsanspruch im deutschen Recht
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darzustellen, auch wenn ein solcher Auskunftsanspruch gegen die
spanische juristische Tradition verstofst.

Im fiinften Kapitel wird die neueste europdische Dimension des
Auskunftsanspruchs besprochen. Dies geschieht vor dem Hintergrund
der neuen europdischen Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums, welches gemafSs Art. 1 u.a. auch fiir die
Markenrechte gilt.

Im sechsten Kapitel wird schliefilich versucht, rechtsvergleichende
Feststellungen tber die Entwicklung des spanischen, deutschien, und
europdischen Auskunftsspruchs zu geben.
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KAPITEL I
Produktpiraterie und Auskunftsanspruch im Allgemeinen

A. Produktpiraterie
1. Problemdarstellung der Produktpiraterie

Die Verletzungen des geistigen Eigentums stellen eigentlich kéinen
neuen Tatbestand dar, sondern traten schon gegen Ende (des 19.
Jahrhunderts auf. Wahrend frither nur einige wenige uxusartikel
kopiert wurden, hat sich die Produktpiraterie heute, zu einem
gesamtwirtschaftlichen Problem mit den Strukturen ) organisierter
Kriminalitat entwickelt.?

Luxusgiiter und bekannte Markenartikel stellen pfiir Produktpiraten
einen besonders lukrativen Bereich dar. In,demZeit von 1998 bis 2001
wurde bei gefdlschter und illegal kopiertes,Ware, die EU-Zollbehorden
beschlagnahmten, von einem Anstieg %on*900 % berichtet. Die enorme
Zunahme der Produktpiraterie hatwin den letzten Jahren viele Firmen
und auch den Gesetzgeber zum Handeln gezwungen.3

Die oben genannte Zahl/stellt dar, welches erhebliche Ausmafi dieses
Problem angenommen hat."Die zahlreichen Verlierer dieser Entwicklung
lassen sich in die folgenden vier Gruppen einteilen:

(1) Firmen, die viel Geld in die Schaffung neuer Produkte investiert
hatten, verzeichnen aufgrund der zahlreichen Plagiate ihrer Produkte
nicht, nuf* enorme Verluste, sondern werden entmutigt, neue
Investitionen in die Forschung zu tatigen.

Produktpiraterie stellt fiir den Unternehmer ein besonders ernsthaftes
Problem dar. Dabei handelt es sich nicht nur um konkrete
Absatzeinbufen des Unternehmens, sondern vor allem um die oft nur
mit Verzogerung spiirbare Gefahr, dass das unter erheblichem Zeit- und
Kostenaufwand etablierte Schutzrecht geschwacht und entwertet wird.

2 Wiume, Auskunftsanspruch, S. 22.
3 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 37.
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Der Wert einer starken Marke und den damit verbundenen Kosten ist zu
betonen: ,Wahrend die Anmeldung einer Marke relativ kostengiinstig
ist, ist die anschliefende Bewertung und Bekanntmachung nicht selten
mit grofien Investitionen verbunden. Nach Schidtzungen kostet jeder
Prozentpunkt, den eine Marke auf einer Bekanntheitsskala nach oben
wandert, rund fiunf Millionen Euro.”4

Plagiate und Falschungen, die iiber langere Zeit auf dem Markt sind und
toleriert werden, ziehen unweigerlich das Image der Marke in
Mitleidenschaft, lassen den Wert der Marke sinken und schmalern'somit
neue Investitionen. Wird die einstige Prestigemarke plétzlich der
,Ramschkategorie” zugeordnet, wendet sich die %\ kautkraftige
Kundschaft anderen Herstellern zu. Dies gilt auch fiar diejenigen
Unternehmen, die sich am Markt etablieren und ein*;,Markenprodukt”
aufbauen wollen. Um jedoch ausreichenden Schutz zu erlangen, miissen
sie. nach der Markenanmeldung j,/zusatzlich auch  eine
Markeniiberwachung betreiben.’

(2) Der Verbraucher wird einerséifswin seinem Vertrauen in die Marke
getauscht und erleidet hierdurch zum Teil erhebliche qualitative und
somit auch finanzielle Vérluste, andererseits konnen die meist
minderwertigen Nachahmungsprodukte zu erheblichen Risiken und
Schaden fiihren:

Nachgebaute Leitexh mit geringerer Stabilitat; Fahrrader, die nicht den
deutschen TUV/Normen entsprechen; Medikamente mit viel zu geringen
oder keinen  Wirkstoffen (reine Placebos®); Textil-/Kosmetik- und
Lebensmittelwaren aus giftigen oder Allergie auslosenden Materialien;
hochentztifidliches oder giftiges Spielzeug und unfalltrdachtige,
technische Produkte’, wie Bremsen, Kugellager, Filter oder Heizkissen.
In einem Fall versagten Bremsen bereits nach zehnmaligem Betrieb.

4 Bock/Aigner, Produktpiraterie in Deutschland, abrufbar unter

http://www frankfurt-main.ihk.de.

5> Ebenda.

¢ Oppermann, Auskunftsanspruch unter Beriicksichtigung der Produktpiraterie, S. 3.
7 Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung, BT-Druck. 14/2111, 1990 S.
12.
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(3) Die Wirtschaft wird von den Folgen der Produktpiraterie ebenso wie
die gesamte Konjunktur aufs Schwerste getroffen. In Deutschland wird
ein jahrlicher Verlust von 40.000 bis 70.000 Arbeitsplatzen beklagt,
woraus sich ein wirtschaftlicher Schaden von tiber 29 Milliarden Euro
ergibt.®

(4) Auf der Ebene der staatlichen Finanzen schliefilich entgehen dem
Fiskus einerseits aufgrund von  Piraterieprodukten jahrlich
Millionenbetrdge an Steuereinnahmen, andererseits entsteheri ihm
steuerliche Mindereinnahmen, die auf einen verringerten UmSatz mit
echten Markenartikeln zurtickzufiihren sind.’

Solche Beispiele zeigen die schweren Folgen der Produktpiraterie,
welche dazu fiihrte, dass in den 80er Jahren die sieh”Stetig wandelnde
Problematik standig verfolgt wurde. Wie si¢h das Phanomen der
Produktpiraterie naher definieren lasst, wird/Gegenstand des folgenden
Abschnitts sein.

2. Definition der Produkt - und Markenpiraterie

Bezeichnenderweise definieft ficht einmal das im Folgenden noch
ausfiihrlicher zu bespréchende Produktpirateriegesetz den Begriff
'Produktpiraterie’. Angesichts der sich in einem dauernden Wandel
befindlichen Erscheinungsformen von Produktpiraterie, hat der
Gesetzgeber zu Recht auf eine Legaldefinition und einen eigenen
Produktpiraterietatbestand verzichtet. Zu grofs war die Gefahr, dass sich
Produktpiratefi schnell auf die bestehende Gesetzeslage einstellen und
entsprechefide  Umgehungsformen von Schutzrechtsverletzungen
entwickeln.!

Der ‘Begriff ,Produktpiraterie” hat bis heute keine einheitliche
Definition!! und hat sich lediglich als eine Begriffsklammer fiir
okonomische Sachverhalte durchgesetzt, deren gemeinsamer Kern die

8 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 38.

9 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S. 3.
10 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 44.

11 Ebenda, S. 41.

29



Ubernahme fremder Leistung ohne besondere eigene Anstrengung ist.
Der Pirateriebegriff in seiner allgemeinsten Form bezeichnet umfassend
die Rufausbeutung fremder Marken, auch auf branchenfremden
Gebieten, sowie die unberechtigte Ubernahme fremder Ideen und
Marktstrategien.!

Produktpiraterie umfasst demnach auch imitierte Produkte, die nicht
gekennzeichnet sind. Als ein Bereich der Produktpiraterie ist die
»~Markenpiraterie” zu sehen.

Unter dem Begriff ,,Markenpiraterie” versteht man das ,%ersatzliche
Versehen” eines eigenen, selbst oder durch Dritte hergestellten Produkts
mit einer fremden Marke, um den Abnehmer tiber die, Herkunft dieser
Ware zu tauschen. Das fremde Zeichen wird identiséhy oder zumindest
nahezu identisch fiir die imitierten Waren benutzt:’* Bei Verwertung
kann es sich um die Verwertung der Markej des Namens oder der
Geschaftsbezeichnung eines anderen Sowie” das Nachahmen von
Verpackung und Préasentation von Produkten handeln.

Da die Produktpiraterie im verschiedenen Konstellationen zustande
kommen kann, wird in den nachsten zwei Punkten eine Abgrenzung der
Produktpiraterie erstellt.

3. Abgrenzung derd’roduktpiraterie von zuldssiger Nachahmung
a) Grundsatz'der Nachahmungsfreiheit

Einyfunktiohierender Wettbewerb ware ohne das Grundmerkmal der
Nachdhmungsfreiheit im deutschen Wettbewerbsrecht gar nicht
denkbar, da breite Bevolkerungskreise mit Konsum- und
Gebrauchsgtitern versorgt werden wollen, und der den Bahnbrecher
imitierende Nachahmer dadurch fiir einen dynamischen Prozess der
Konkurrenz sorgt. Die Benutzung der Leistung anderer steht, soweit ein

2 Wiume, Auskunftsanspruch, S. 104.
13 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 42.
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Sonderrechtschutz nicht gegeben ist, fiir die eigene gewerbliche
Bestatigung grundsatzlich jedermann frei.!

Als ein Fall der Ausbeutung fremder Leistung ist die Nachahmung von
fremden Produkten oder Waren aller Art unzuldssig, wenn ein
besonderer Rechtsschutz, wie beispielsweise das Markenrecht, tangiert
ist. Bestehen derartige Rechte nicht, so ist eine Nachahmung
grundsatzlich  zuldssig. Dadurch ist keine Produkt - oder
Markenpiraterie entstanden.

Dagegen hat dieser Grundsatz der Nachahmungsfreiheit™ “durch
Rechtsprechung und Literatur eine Fiille von Ein- und Beschranktingen
erfahren, so dass klare Linien nur mehr schwer zu erkennenisind.

b) Produktpiraterie aufierhalb des Markenrechtsy*das erganzende
wettbewerbsrechtliche Leistungsschutzrecht (EWL)

Soweit bei der Nachbildung auch eine Marke hachgeahmt wird, ist das
Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers’ gemafs § 14 III MarkenG
verletzt. Dieser Nachahmungsschtitzagilt nach § 14 I MarkenG nicht nur
fur identische Zeichen und Produkte, sondern auch fiir ahnliche Zeichen
und Produkte, soweit eine(Verwechslungsgefahr besteht. Liegen die
Voraussetzungen fiir einén Markenschutz nicht vor, so kann trotzdem
ein wettbewerbsrechtlicher"Schutz gewahrt werden. Dies sind Falle einer
rechtswidrigen Nagchbildung von Produkten. Eine Nachahmung kann
wettbewerbswidrig) sein, wenn besondere Umstande hinzutreten, die
erkennen lagsen, dass die Kopie mit dem Ziel angefertigt wurde, ein
verwechslyngsfihiges Produkt herzustellen. Oder aber mit dem Ziel, durch
denpVertrieb den Verbraucher iiber die Herkunft des Produkts zu
tiuschen “und damit eine fremde Leistung auszunutzen. Dies gilt
insbesondere fiir den Fall einer planmafliigen, systematischen
Nachahmung und des Anhangens an eine fremde Werbung, die eine
Wettbewerbsverzerrung verursacht. Obwohl in diesen Fall keine
Markenpiraterie vorliegt, ist dies ein Fall der Produktpiraterie, weil die
Nachahmung wettbewerbswidrig ist.!>

14 Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 214.
15 Meinhold-Heerlein, Nachahmung, in: Arloth//Tilch, Deutsches Rechts-Lexikon, S. 2947
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Dazu soll der folgende Fall als Beispiel dienen, wo A 1969 eine ovale
Kunststoffpuderdose fiir Kompaktpuder entwickelte, mit deren Vertrieb
sie 1970 in verschiedenen europdischen Landern begann, und deren
Vertrieb in Deutschland durch die dort ansdssige Tochtergesellschaft
erfolgen sollte. Doch im September 1970 brachte B in Deutschland
identische Puderdosen auf den Markt, die B mit Hilfe eines
Abtastgerdates  kopiert  hatte.  Dieses  beanstandete AN als
wettbewerbswidrig und dies zu Recht, obwohl keine Marke eingetragen
worden war. Die blofe Ubernahme einer fremden Leistung/zeicht, laut
BGH, fiir den Vorwurf der Unlauterkeit zwar nicht aus, auch, wenn (wie
hier) die Leistung (Puderdose) sklavisch!® nachgeahmt/wurde. Eine
Interessenabwagung ergibt jedoch eine Wettbewerbsrechtswidrigkeit,
weil B sich durch seine Leistungsiibernahme auf Kosten von A einen
Wettbewerbsvorsprung geschaffen hat.!”

c) ,herkommliche” Schutzrechtsverletzang

Kein Fall von Produktpiraterie ist hingegen vor, wenn es sich um eine so
genannte ,herkommliche” Schutzrechtsverletzung handelt. Dies ist der
Fall, wenn fremdes Schutzrecht unbeabsichtigt, also fahrldssig, verletzt
wird.

16 Wenn (ein, Arbeitergebnis in seinen wesentlichen Teilen mafistabsgetreu
nachgebildetswird, wird dies ,Sklavische Nachahmung” genannt. Dazu muss aber
das Arbeitergebnis eine wettbewerbliche Eigenart aufweisen. Obwohl der Begriff der
,Sklavischen Nachahmung” heftig umstritten ist, hat er sich durchgesetzt. Wiume,
Auskunftsanspruch, S. 59.

Allerdings muss auch eine mafistabsgetreue, sklavische Nachahmung nicht
wettbewerbswidrig sein. Nachdem eine im  Einzellfall durchgefiihrte
Interessenabwégung keine Wettbewerbswidrige ergeben hat, wird es nicht ein Fall
der Produktpiraterie sein. BGH NJW-RR 2000, 338: Rollstuhlnachbau; BGH GRUR
2001, 534: Viennetta. So auch, Meinhold-Heerlein, Nachahmung, in: Arloth//Tilch,
Deutsches Rechts-Lexikon, S. 2947.

7 BGH WRP 76, S. 370. Bei SCHINTOWSKI, Hans-Peter, Wettbewerbsrecht
(GWB/UWG), Miinchen, 1987, S. 218.
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So etwas kann dann geschehen, wenn etwa innerhalb von Unternehmen
interne  Koordinierungsfehler, unzureichende Recherchen oder
Fehlbeurteilungen der Schutzrechtslage dazu fiihren, dass das
Schutzrecht unbeabsichtigt verletzt wird. Hierunter fallen also auch die
Fille, in denen der Unternehmer die fremden Rechte zwar kennt, jedoch
ohne Vorsatz die nicht immer klar gezogenen Grenzen tiberschreitet.!
Produktpiraterie ~ ist in  Abgrenzung zu  herkdmmlichen
Schutzrechtsverletzungen dann gegeben, wenn der Produktpirat mit
Verletzungsabsicht handelt und vorsatzlich in fremde Schutzrechte
eingreift.

4. Zwischenergebnis

Bisher ist erkennbar geworden, dass mseswwViel einfacher ist,
Markenpiraterie zu erkennen als Produktpiraterie. Der Grund dafiir liegt
an der Feststellung, dass fiir dieletzte ‘keine konkrete Definition
vorhanden ist. Auflerdem ist in| den Nachahmungsféillen eine
Interessenabwagung notwendig, damit konkretisiert werden kann, ob es
wettbewerbswidrig ist oder nicht, ob Produktpiraterie stattfindet oder
nicht.

B. Uberblick iiber dem, Auskunftsanspruch

Da der verletzteSehutzrechtinhaber bei der Entdeckung eines Plagiats
seines Produktes nicht erkennen kann, ob es sich um eine herkdmmliche
Schutzrechtsverletzung oder um ein Produkt aus einer Piraterieserie
handeltwysoll gerade der Auskunftsanspruch dazu dienen, dem
Rechtinhaber die Frage nach der Herkunft des gefalschten Produkts zu
beantworten.’ Danach wird er in der Lage sein, den Umfang des
Schadens zu berechnen und Mafinahmen zu ergreifen.

1. Deutsches Recht

8 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 45
19 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S.
111.
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a) Auskunftsanspriiche im Allgemeinen

Das deutsche Recht kennt keinen allgemeinen Auskunftsanspruch,
obwohl, im deutschen Zivilrecht tiber die einzelnen Rechtsgebiete
verstreut, zahlreiche Regelungen existieren, die in verschiedenen
Situationen einen Auskunftsanspruch gewahren konnen.?® Es kennt auch
keine, die Auskunfts- und Informationsanspriiche allgemein regélnde
Generalklausel. Ferner hat die Rechtsprechung in vielen® ¥allen
Anspriiche auf Auskunft anerkannt und besitzt eine grofse Anzahl von
Einzelregelungen, die in bestimmten Rechtslagen Informationspflichten
vorschreiben.

Unter Auskunft ist lediglich die Mitteilung ven Fatsachen aufgrund
vorheriger Anfrage zu verstehen, nicht jedoch die unaufgeforderte
Mitteilung  von  Informationen , oder 7 das  Bestehen  von
Aufklarungspflichten. Gesetzlich veramkerte Auskunftsanspriiche sind
im Zivilrecht, hier insbesondere im*Familien- und Erbrecht zu finden,?! z.
B. gemaf3 §§ 1379, 1890, 2027 BGB.

Erganzend hierzu hat (diey, Rechtssprechung im Zuge der
Rechtsfortbildung einen/  Auskunftsanspruch entwickelt, der seine
Grundlage in Treu undyGlauben des § 242 BGB findet. Dieser Anspruch
dient als Hilfsansprtich)zur Durchsetzung eines Hauptanspruchs, wurde
schon vom Réichsgericht anerkannt und wird mittlerweile vom
Bundesgerichtshof als Gewohnheitsrecht bezeichnet.”? Danach besteht
eine AuskKunftspflicht in jedem Rechtsverhiltnis, dessen Wesen es mit
sichybringt"dass der Berechtigte entschuldbarerweise iiber Bestehen und
Umfang seines Rechts im Ungewissen, der Verpflichtete hingegen in der

20 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S. 5
2t Wiume, Auskunftsanspruch, S. 27.

2 RGZ 108, 1, 7: Lachendes Gesicht; BGH in GRUR 1980, 227, 232: Monumenta
Germaniae Historica. So auch Entwurf eines Gesetzes zur Starkung des Schutzes des
geistigen Eigentums und zur Bekdmpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792,
1989, S. 30.
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Lage ist, unschwer Auskunft zu erteilen.?? Auch im Wettbewerbsrecht
wird stets ein Auskunftsanspruch gewadhrt, wenn der Berechtigte die
benotigten Informationen nicht anders erlangen kann.?*

Dieser Hilfsanspruch wird uneingeschrankt aber nur dann zugestanden,
wenn er der Durchsetzung eines gegen den Auskunftspflichtigen selbst
gerichteten Hauptanspruchs dient. Dabei richtet sich der Anspruch nur
auf das, was zur Vorbereitung des Hauptanspruchs erforderlich ist:

b) Auskunftsanspruch im Immaterialgiiter- bzw. Markenrecht

Da dem Verletzten im gewerblichen Rechtsschutz) haufig die
Informationen fehlen, um einen effektiven Rechtsschutz zu erlangen, hat
sich auch ein Anspruch auf Auskunftserteilung entwickelt.

aa) Die Entstehung des Produktpirateriegésetzes

Mit der Zunahme der internatiofialen Produktpiraterie im Laufe der
achtziger Jahre wurde offenbar, dass-das bis dahin bestehende Recht in
Deutschland erhebliche LiicKenvaufwies.2?Aufgrund der weitreichenden
Schaden hat der deutschie” Gesetzgeber das Gesetz zur Starkung des
Schutzes des geistigen “Eigentums und zur Bekampfung der
Produktpiraterie, das Produktpirateriegesetz (PrPG) vom 7. Marz 1990
geschaffen, das am 1. Juli 1990 in Kraft getreten ist.?”

Unter den verschiedenen, darin enthaltenen Neuerungen war die
gesetzliche” ,“Kodifizierung  eines  Drittauskunftsanspruchs  im
Markenrecht in § 25b Warenzeichengesetz (WZG) mit am
bedeutendsten. Diese Neuerung wurde zugunsten des gewerblichen
Schutzrechtsinhabers eingefiihrt, um dem Verletzten die notwendigen

BGotting, GRUR Int. 1998, Heft 10, Die Entwicklung neuer Methoden der
Beweisbeschaffung zur Bekimpfung von Schutzrechtsverletzungen, S. 729-744 (741).
24 Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 306.

BEntwurf eines Gesetzes zur Starkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur
Bekampfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 30.

2% Fezer, Markenrecht, § 19 MarkenG, Rn 2.

27 BGBI. I, S. 422, vom 7. Marz 1990
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Informationen zukommen zu lassen, die er im Kampf gegen die
Produktpiraten bendtigt, und wurde spater in § 19 des heutigen
Markengesetzes (MarkenG) {iibernommen.?® Dies verpflichtet den
Verursacher gegeniiber dem Verletzten zur Offenlegung der Herkunft
und des weiteren Verbleibs der Ware.

Neben einer fiir den Produktpiraten erhohten Strafdrohung ging es hier
insbesondere um die Frage, wie die eigentlichen Hinterméanner{ und
Lieferanten der Pirateriewaren aufgedeckt werden konnten.3 Eine
Kodifizierung eines Drittauskunftsanspruchs war dringend geboten, da
das dem verletzten Schutzrechtsinhaber zur Verfiigting ‘stehende
gewohntheitsrechtliche Instrumentarium zur Informationsgewinnung
beziiglich der Hinterméanner und Lieferanten nicht mehr als ausreichend
angesehen werden konnte.?

Durch das Produktpirateriegesetz®® splltenyvor allem Voraussetzungen
fiir eine  schnelle und  wirkungsvolle Bekampfung  der
Schutzrechtsverletzungen geschaffemswerden, die seit geraumer Zeit und
mit nach wie vor ansteigender Yendenz planmafiig, gezielt und
massenhaft begangen werden und fiir die Umschreibung
"Produktpiraterie” gebrauchlich geworden ist. Hierunter fallt nicht die
rechtswidrige = Nachahmting sonderrechtlich nicht geschiitzter
Produkte."!

bb) UmSetzting des Auskunftsanspruchs in den einzelnen
Schutzgesétzen

Der Gesetzesentwurf ist aufgrund der prinzipiellen Gleichartigkeit der
gewerblichen Schutzrechte von einem horizontalen Ansatz ausgegangen,

2 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 67.

» Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S.
103.

0BGBL. I, S. 422, vom 7. Marz 1990

31 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 44.
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da die Sanktionsmoglichkeiten gleichsam in samtliche Gesetze des
gewerblichen Rechtsschutzes und das Urheberrecht eingestellt worden
sind.3?

Eine der bedeutendsten durch das Produktpirateriegesetz eingefiithrten
Neuerungen war daher die gesetzliche Kodifizierung eines
Auskunftsanspruchs unter anderem in § 25 b WZG, der grofitenteils
inhaltsgleich in den § 19 des MarkenG von 1998 iibernommen wiirde.
Diese Vorschrift lautete:

§25b WZG

,Wer im geschiftlichen Verkehr Waren oder ihre Verpackung
oder  Umhiillung,  oder  Ankiindigungen,  Preislisten,
Geschiiftsbriefe, Empfehlungen, Rechnmwngen oder dergleichen
widerrechtlich mit einer nach “diesem Gesetz geschiitzten
Kennzeichnung versieht (“oder”” wer derart widerrechtlich
gekennzeichnete Waren\in Werkehr bringt oder feilhilt, kann
vom Verletzten tifunwerziigliche Auskunft iiber die Herkunft
und den Vextriebsweg dieser Waren in Anspruch genommen
werden, es dei denn, dass dies im Einzelfall unverhiltnismifig

1St, "33

Der Auskunftsanspruch ist aufierdem in § 101 a UrhG, fir
Patentverletzungen,in\§ 140 b PatG, fiir Gebrauchsmusterverletzungen
in § 24 b GebrMG und fiir Verletzungen des Sortenschutzrechts in § 37 b
SSchG gefegelt. § 101 a UrhG ist im Geschmacksmusterrecht, § 24 b
GebsMG ist'im Halbleiterschutzrecht kraft Verweisung in § 14 a Abs. 3
GeschimMG und § 9 Abs. 2 HalbleiterSchG entsprechend anzuwenden.
Damit sind in den Bereichen der gewerblichen Schutzrechte und des
Urheberrechts inhaltsgleiche Vorschriften tiber die Auskunftspflicht
geschaffen.3 Jedoch die vorliegende Arbeit wird sich nur auf den

52 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Beriicksichtigung der Produktpiraterie, S.
107.

3 BGBL. L, S. 422

3 Asendorf, Nach dem Produktpirateriegesetz, S. 22.
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Auskunftsanspruch im Markenrecht beschranken. Der
Auskunftsanspruch im Markenrecht ist heute in § 19 Markengesetz
geregelt.

2. Das Gemeinschaftsrecht

Ein  Auskunftsanspruch  wie im  deutschen  Recht, der
gewohntheitsrechtlich entwickelt worden ist, ist im Gemeinschaftstecht
bisher weder kodifiziert noch gewohntheitsrechtlich vorhanden. Es gibt
zwar einige Artikel die dhnliche Zwecke im Zusammenhahg ‘anderer
Materien verfolgen, wie: der Artikel 255 EGV, Der Unionsbiirger hat das
Recht auf Zugang zu Dokumenten der Europaischen /Institutionen;
Artikel 284 EGV Auskunftsrecht: die Kommission“kahn zur Erfiillung
der ihr tibertragenen Aufgaben alle erforderlichen Auskiinfte einholen
und alle erforderlichen Nachpriifungen vomehmen. Schon in der alten
Verordnung Nr. 17 aus dem Jahr 1962 iiber, Kartellrecht,*> war so ein
Auskunftsverlangen im § 11 GWB vorhanden. Die Kommission kann
von Regierungen und den zustafdigen Behorden der Mitgliedstaaten
sowie von Unternehmena, und ‘yUnternehmensvereinigungen alle
erforderlichen Auskiinfte einholen.

Im Gegensatz zum deutschien Recht kennt das Gemeinschaftsrecht bisher
keinen besonderen | Auskunftsanspruch fiir das Gebiet der
Immaterialgiiterrechte, Aber das wurde vor kurzem durch die Richtlinie
2004/48/EG, (zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,
geandert/Die Mitgliedstaaten miissen das Recht auf Auskunft innerhalb
vom2,Jahrén in nationales Recht umsetzen.

Diese/Richtlinie gilt als Antwort auf das Problem der divergierenden
Regelungen in den Mitgliedsstaaten u.a. im Bezug des Rechts auf

% Das Kartellverfahrensrecht ist vollstindig gewandelt worden. Die Art. 81 — 83
EGV, die Durchfithrungsverordnung 17/62 — ABL 1962 Nr. L 13/204, § 11 GWB,
ersetzt ab den 01.05.2004 durch die Verordnung 1/2003 — ABIL. 2003 Nr. L 1/1 , § 18
GWB, sowie die Fusionskontrollverordnung —ABIL. 1990 Nr. L 257/14, novelliert
durch die VO (EG) Nr. 1310/97, ABI. 1997 Nr. 180/1.
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Auskunft; sie soll die nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz der
Rechte am geistigen Eigentum harmonisieren.

3. Spanisches Recht

Spanien ist, was die Menge an Falschungen angeht, im internationalen
Vergleich weltweit auf dem neunten Platz und in Europa sogar aufidem
dritten.’® Davon ist nicht nur Musik betroffen, man rechnetsvielmehr
damit, dass von allen auf dem Markt erfolgreichen Produkten und
Marken, 65% binnen weniger eines Jahres kopiert wesden.’” Anhand
dieser Zahlen wird deutlich, dass das Problem der Produktpiraterie fiir
die spanische Wirtschaft ein schwerwiegendes ist.

Genauso wie das im Gemeinschaftsrecht imAgewerblichen und Urheber-
Rechtsschutz, keinen besonderen Auskénftsanspruch kannte, existiert
auch im spanischen Zivilrecht keine“Rechtsfigur im spanischen CC
(Zivilgesetz).

Die spanische Rechtswissensehaft besitzt diese Figur nicht, sondern man
hat sich auf die Verwendung detvgewohnlichen Mittel geeinigt, diese im
tiblichen = Beweiserhebungsverfahren  durchzufiihren, wie z.B.
Richtereinsicht in Register, Bankkonten.

C. Zwischenergebnis

In Deutschland und in der EU hat man erkannt, dass die
Produktpiraterie fiir unsere Gesellschaft und Wirtschaft ein sehr
schadliches Phanomen ist. Deshalb hat der Gesetzgeber in Deutschland
effektive Mittel fiir ihre Bekampfung entwickelt und die EU mit ihrer

% Fundacion Grupo Eroski, Zeitschrift "Consumer", siehe:
http://www.consumer.es/web/es/noticias/instituciones_y_legislacion/2004/05/17/1027
02.php

¥Handelskammer in Alcoy, News-Artikel von 18.05.2004, siehe:
http://www.camaraalcoy.net/noticias/visor.asp?idNoticia=306
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neuen Richtlinie ist nun dabei EU-weit die gesetzlichen Voraussetzungen
fiir diesen Anspruch zu geschaffen.

Spanien hat sich mit diesem Thema noch nicht ganz bewusst beschaftigt.
Der oben genannte hohe Anteil der PrPG wird auch darauf
zurlickzufiihren sein, dass beim deutschen Recht mit dieser Rechtsfigur
schon jahrelange Erfahrungen vorhanden sind, wahrend sich Spanien
genauso wie andere EU-Lander das deutsche Recht als Vorbild neliimen
sollten.

Spanien ist allerdings verpflichtet, den oben Agenannten
Auskunftsanspruch in der Richtlinie 2004/48/EG bis zum,_April 2006

umsetzen.
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KAPITEL I1
Der unselbststindige Auskunftsanspruch im deutschen Recht

A. Der Hilfsanspruch auf Auskunft aus Gewohnheitsrecht § 242 BGB
i. V.m. § 19 Abs. 5 MarkenG

1.Uberblick

Dieser Auskunftsanspruch geht in der Regel auf Information iiber alle
zur Schadensberechnung erforderlichen Angaben wund, ‘ist als
Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch und _Unterlassung?®
gewohnheitsrechtlich nach den Griindsdtzen von Treu unhd Glauben®
gemafs § 242 BGB* anerkannt.*! Er kann immer, fir"die Vorbereitung
eines Hauptanspruches beantragt werden. Andersyformuliert, ist die
Drittauskunft gemafs § 19 I-IV MarkenG zu unterscheiden von dem auch
im § 19 V MarkenG anerkannten Hilfeanspruch:*?

Um seinen Schadensersatzanspriieh,\der Hohe nach zu berechnen,
benotigt der Verletzte regelmafiig ‘detaillierte Auskunft tiber Art und
Ausmafs der Verletzungshandlungen. Der zivilrechtliche Hilfsanspruch
aus § 242 BGB, der in geinen Voraussetzungen dem Hauptanspruch
folgt.

3 Iny,der Arbeit wird aber oft nur der Schadensersatz erwahnt, dieser stellt einen
wichtigen Bestandteil dar.

% RGZ.108, 1, 7 Lachendes Gesicht; BGH in GRUR 1980, 227, 232: Monumenta
Germaniae Historica. So auch, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung des Schutzes des
geistigen Eigentums und zur Bekampfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792,
1989, S. 30.

40 Nieder, Aufsergerichtliche Konfliktlosung, S. 127.

4 An der Einordnung des § 242 BGB als gewohnheitsrechtlich anzuerkennen der
dogmatischer Grundlage fiir einen Auskunftsanspruch wird nur zu Unrecht von
Tilmann (GRUR 187, 251, 253). Ebenso, Oppermann, Auskunftsanspruch unter
Berticksichtigung der Produktpiraterie, S. 33.

2 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 68.
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2. Die Voraussetzungen

a) Das Bestehen einer rechtlichen Sonderverbindung zwischen den
Parteien

Eine Voraussetzung dieses Anspruchs auf Auskunft ist, dass die
Beteiligten in einer Sonderverbindung stehen®’, die das Bestehen des
behaupteten Rechts in einem gewissen Mafle wahrscheinlich” macht.
Einer Auskunftsverpflichtung und somit einer AusforschungySeiner
Rechtssphdre kann nicht jeder beliebige Dritte unterworfén werden, da
Auskunftsbegehren bei Privatpersonen immer auch einen Eingriff in die
verfassungsrechtlich geschiitzte Privatsphére darstellény, ebenso wie bei
Gewerbetreibenden in die Betriebs- und Geschidttsinterna.** Diese
Sonderverbindung besteht aber dann, wennyman davon ausgehen kann,
dass eine Schutzrechtverletzung vorliegt: PAls”Hilfsanspruch setzt der
Auskunftsanspruch jedoch voraus, dass die Schadensersatzpflicht dem
Grunde nach feststeht.> Das ist“der,Fall, wenn die Markenverletzung
schuldhaft begangen wurde ‘wnd ein Schadenseintritt sehr
wahrscheinlich ist.

b) Ein bestehendes rechtliches Interesse des Informationsberechtigten
Als zweite Voraussetzung eines Auskunftsanspruchs muss auf der

Grundlage von Treu und Glauben ein berechtigtes Informationsinteresse
zugunsteri des Informationsverlangenden bestehen*. Das heifst, dass

#  Laut Oppermann gibt es drei Voraussetzungen des anerkannten
Auskunftsanspruches: a) das Bestehen einer rechtlichen Sonderverbindung zwischen
den Parteien, b) Ein bestehendes rechtliches Interesse des Informationsberechtigten,
c¢) Der Grundsatz der Subsidiaritit des Auskunftsanspruchs zu lasten des
Auskunftsverlangenden. Oppermann, Auskunftsanspruch unter Beriicksichtigung der
Produktpiraterie, S. 11.

4 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Beriicksichtigung der Produktpiraterie, S. 11.
% Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 318.

46 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Bertiicksichtigung der Produktpiraterie, S. 14.
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eine Notwendigkeit darin bestehen muss, die Auskunft zu erlangen, um
den Schaden zu berechnen.

Dartiiber hinaus muss die Auskunft Umstande betreffen, von denen der
Verletzte keine Kenntnis hat und die er sich auch nicht ohne
unverhaltnismafiigen Aufwand verschaffen kann, wahrend umgekehrt
der Verursacher die Auskunft unschwer erteilen kann.” In aller Regel
liegen diese Voraussetzungen bei Markenverletzungen vor.*

c) Verschulden

Dieser Anspruch ist verschuldensabhingig, d.h. er setzt, ‘seweit és um
Schadensersatzanspriiche geht, Verschulden voraus.#

d) Der Grundsatz der Subsidiaritat des Auskunftsanspruchs

Fiir das Vorliegen eines zivilrechtlichen Atiskurnftsanspruchs ist als letzte
zu priifende Voraussetzung die Subsidiaritat desselben zu nennen.*
Damit ist gemeint, dass der An§pruchssteller Eigenverantwortlichkeit
und Eigeninitiative zeigen soll. Auflerdem muss eine Unmoglichkeit
oder Unzumutbarkeit der eigenen Informationsbeschaffung bestehen.

3. Sachlicher Umfang des Atiskunftsanspruchs

Die Auskunftsptlichtibeschrankt sich auf die konkrete angegriffene
Verletzungstorm.® Es wird Auskunft iiber Angaben erbeten, um den
SchadensérsatZ zu berechnen. Insbesondere nicht gefordert werden kann
die yAngabé von Lieferdaten, Lieferpreisen, Liefermengen sowie von
Namenh und Anschriften der Abnehmer. Angaben iiber gewerbliche
Abnehmer und die an sie gegangenen Liefermengen konnen allerdings

¥ Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 318.

4 Ebenda.

4 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 6.

%0 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S. 16.
51 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 320.
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nicht gemafs § 242 BGB erlangt werden, sondern im Wege der
Drittauskunft nach § 19 I und II MarkenG (Kapitel III).>2

4. Zeitlicher Umfang

Falls der Hauptanspruch (Schadensersatz) selbst einer zeitlichen
Beschrankung (z. B. Ablauf der Schutzdauer, Teilverjahrung) untetliegt,
schlagt dies auch auf den Auskunftsanspruch durch. Dariiberthinaus
wird die Auskunftspflicht auf die Zeit ab der ersten nachgewiesenen
Verletzungshandlung durch die Rechtssprechungi des fiir das
Markenrecht zustindigen I. Zivilsenats des BGH*beschrankt. Eine
derartige Beschrankung nimmt der fiir die technischen Schutzrechte
zustandige X. Zivilsenat nicht vor. Gegen diese, Beschrankung hat sich
auch das Schrifttum tiberwiegend ausgesprochen.®

Halt der BGH jedoch fiir das Markenrecht an den Grundsdtzen der
,Gaby”?-und-, Nicola“%-Entschéidung fest, so wird der Klageantrag
auch in Zukunft dementsprechend zu formulieren sein und den
Zeitpunkt der ersten konkrét machweisbaren Verletzungshandlung als
den Zeitpunkt, ab welchem  Auskunft begehrt wird, zu benennen
haben.%

5. Anspruch auf/Belegvorlage und Rechnungslegung

Bei dem @kzessorischen Auskunftsanspruch, zu dem eine Belegvorlage
bislang nicht gehorte, hat der I. Zivilsenat des BGH ausgesprochen, dass
im ‘Rahmen der bisher schon anerkannten Erstreckung einer
Auskunftspflicht auf Umstinde, die bendtigt werden, um die

52 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 322.
5 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 325
3 GRUR 1998, 307/ 308 — Gaby.

55 GRUR 1992, 612/ 616 - Nicola.

5% Wiume, Auskunftsanspruch, S. 305.
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Verlasslichkeit der Auskunft zu tiberpriifen, ausnahmsweise auch die
Vorlage von Belegen geschuldet sein konnten.>”

Die am weitesten gehende Form des akzessorischen Auskunftsanspruchs
ist der Rechnungslegungsanspruch, der, mit Ausnahme weniger
Gesetzesbestimmungen, in denen er ausdriicklich geregelt ist, seine
Rechtsgrundlage in § 242 BGB findet. Soweit diese iiblicherweise
stattzugeben sind, wird dem Verletzten durch die Rechnungslegung eine
dem § 259 BGB entsprechende Abrechnung tber Einnahnten, und
Ausgaben unter Vorlage der Belege zuteil. Der
Rechnungslegungsanspruch ~ umfasst demgemafs _sSowohl ° den
Gegenstand des Auskunftsanspruchs als auch einef rechnungsartige
Zusammenstellung der den Haupttatsachen vorgelageften Tatsachen.™

In den gesetzlich nicht ausdriicklich geregeltemFallen muss jedoch fiir
diese weitgehende Form der Auskunft eirt entsprechendes Bediirfnis des
Verletzten bestehen. Dieses wird von|der Rechtsprechung bisher jedoch
nur in solchen Fallen bejaht, ififdenen eine Schadensberechnung als
Folge der Verletzung eines absoluten Schutzrechts auch nach
entgangener Lizenzgebiihr (und dem Verletzergewinn in Betracht
kommt.*

6. Wirtschaftspriifexvorbehalt

Weil die Anschriften und Namen von Kunden sowie die jeweiligen
Liefermerigen,“-daten und -preise unter Wettbewerbern sensible Daten
sindp,gewdhrt die Rechtssprechung im Rahmen des unselbststandigen
Auskunttsanspruchs zur Schadensberechnung auch ohne
dahingehenden Antrag von Amts wegen einen so genannten
Wirtschaftspriifervorbehalt, sofern der Verursacher die bei Abwagung

7 BGHZ 148, 26 = GRUR 2001, 841 (845) =LM § 1 UWG Nr. 847 mit Anm. Teplitzky-
Entfernung der Herstellungsnummer II. Ebenso Teplitzky, Otto, Die jiingste
Rechtssprechung des BGH zum wettbewerbsrechtlichen Anspruchs- und
Verfahrensrecht X, GRUR 2003, S. 272 (276-277).

% Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 73.

% Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 73-74.
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der beiderseitigen Interessen dafiir sprechenden Umstande darlegt und
erforderlichenfalls beweist®®. Ein solcher Wirtschaftspriifervorbehalt
gestattet dem Auskunftspflichtigen, sensible Geschaftsinformationen
statt dem Verletzten einem vom Verursacher benannten, zur
Verschwiegenheit verpflichteten Dritten, in der Regel einem
Wirtschaftspriifer, zu offenbaren, wenn dieser gleichzeitig ermachtigt
wird, dem Verletzten auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob bestimmt
bezeichnete Lieferungen oder Abnehmer in den ihm iiberlassenen
Unterlagen enthalten sind.®!

Im Kampf gegen die Produktpiraterie ist “wegen  des
Wirtschaftspriifervorbehalts der Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch
ungeeignet, vor allem bei der Ermittlung der Herstellér der gefdlschten
Ware.®2 Diese Figur hat seit In-Kraft-Treten4desyPrPG kaum noch
praktische Bedeutung.®®

7. Durchsetzbarkeit

Abgesehen davon scheitert eine effektive und schnelle Durchsetzung des
Auskunftsanspruchs = dardn, ", dass die  Verpflichtung  zur
Auskunftserteilung, andefs als'in § 19 Abs. III MarkenG, nicht im Wege
der einstweiligen Verfiigung angeordnet werden kann.®* Dies wird mit
dem Argument begriindet, dass die Erteilung einer Auskunft keine die

% Gaul, Die Duirchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 72.

o1 Gaul, Di@Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 72- 73.

62 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S. 47.
6 Nieder, Aufsergerichtliche Konfliktlosung, S. 132.

¢ So die herrschende Meinung. Vgl. Ahrens, Wettbewerbsverfahrenrecht 1983, S. 262
f,; Teplitzky, Arrest und einstweilige Verfligung, JuS 1980, 882, 886 mit weiteren
Nachweisen und Hinweisen auf die abweichende Mindermeinung, die in besonders
gelagerten Fallen ausnahmsweise eine Auskunftserteilung im Wege der
einstweiligen Verfligung fiir zulassig halt. Stellvertretend fiir die vorherrschende
Haltung der Rechtssprechung vgl. aus jlingster Zeit KG vom 28.8.1987, GRUR 1988,
403. Bei Gotting, GRUR Int. 1998, Die Entwicklung neuer Methoden der
Beweisbeschaffung zur Bekimpfung von Schutzrechtsverletzungen, S. 729-744 (742).
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Durchsetzung eines Anspruchs sichernde Mafinahme, sondern bereits
seine endgiiltige Erfiillung darstelle.®

B. Zwischenergebnis

Der unselbststandige Auskunftsanspruch ist alter als das PrPG und
wurde hauptsachlich geschaffen, um allgemeine
Schadensersatzanspriiche berechnen zu konnen.

Auch im gewerblichen Rechtsschutz bzw. Markenrecht kann mit dieser
Rechtsfigur der Rechtsschutz des Markeninhabers sichergestellt werden
soweit es um Schadenersatzanspriiche gegen den
Auskunftsverpflichteten Rechtsverletzer geht. Soweit{ aber Auskiinfte
tiber Dritte gefordert sind, versagt diese RechtSfigur {iiber den
Rechtschutz.

Das Problem der PrPG aber erfordeth, eihen weitergehendenden
Rechtsschutz, um an die Hintermannertheranzukommen.

Auch die Verschuldensabhangigkeit und Verjahrbarkeit des
Auskunftsverpflichteten, dér \Wirtschaftspriifervorbehalt und die
mangelnde Durchsetzbarkeit im Wege der einstweiligen Verfiigung
hindern einen wirksamén und umfassenden Rechtsschutz des
Markeninhabers.

6 Gotting, GRUR Int. 1998, Heft 10, Die Entwicklung neuer Methoden der
Beweisbeschaffung zur Bekimpfung von Schutzrechtsverletzungen, S. 729-744 (741).
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KAPITEL III
Der selbststindige Auskunftsanspruch im deutschen Recht

A. Uberblick iiber den selbststindigen Auskunftsanspruch (§ 19
MarkenG)

1. Entstehung

In das Warenzeichengesetz (§ 25 WZG) und in die anderen Immaterial-
glitergesetze wurde im Rahmen des Produktpirateriegesetzes «(PrPG)
vom 07.03.1990 ein umfassender Auskunftsanspruch aufgenommen.
Dieser wurde spater in § 19 Markengesetz tibernommen.*® Der § 25 b
Warenzeichengesetz bildete, wie bereits im erstem™Kapitel erwahnt
wurde, die Grundlage fiir den markenrechtlichenAuskunftsanspruch
des § 19 MarkenG.*”

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierting , vom 14. Januar 1994 zu
einem neuen Markengesetz folgte der Erstenh Richtlinie 89/104/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988,Wwebei ‘die Richtlinie keine besondere
Regelung tiber Auskunftsamspriiche enthielt. Da eine vollstandige
Konvergenz der Markenrechtey, zum damaligen Zeitpunkt nicht fiir
notwendig erachtet wurdé tnd es den Mitgliedsstaaten daher frei stand,
weitergehende Vorschriftéen zu erlassen, konnte der nationale
Gesetzgeber den S¢hutz des Markeninhabers um einen selbststandigen
Auskunftsansprch, exweitern und die Regelung des § 25 b WZG
komplett iibernehmen.%

Daspgeltende Warenzeichengesetz wurde im Wege einer Gesamtreform
von \dem am 1.1.1995 in Kraft getretenen Markenrechtsreformgesetz
vollstandig abgelost, wobei diese Markenrechtsreform auf den
Auskunftsanspruch nach § 25 b WZG unmittelbar keine Auswirkung
hatte.  Denn  die Neuformulierung der  markenrechtlichen

% Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 4.
7 Wiume, Auskunftsanspruch, S. 22.
% Wiume, Auskunftsanspruch, S.114.
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Straftatbestinde zog eine Anderung® sowohl der Voraussetzungen als
auch des Anwendungsbereichs des auf der Rechtsfolgeseite stehenden
Auskunftsanspruchs nach sich. Durch eine Veranderung der
markenrechtlichen Norm selbst wurde hingegen eine Verscharfung der
Drittauskunft bewirkt.

Im Fall des markenrechtlichen Auskunftsanspruchs hat dies dazu
gefiithrt, dass er durch Bezugnahme auf die Tatbestande der §§ 14, 15
und 17 eine neue, dem Auskunftsanspruch nach § 25 b WZGhhicht
vergleichbare Dimension erhalten hat. Diese geht sogar weit, fiber die
Zielsetzung des Auskunftsanspruchs und seinen historischen“Zweck
hinaus. Und auch der zeichenrechtliche Auskunftsansptuch ‘des § 19
MarkenG geht tiber den § 25 b WZG hinaus, beschrankt sich doch
zunachst die Anwendbarkeit des § 19 im Gegensatz zd"§ 25 b WZG nicht
nur auf Waren, sondern erfasst gerade eben awch (widerrechtlich
gekennzeichnete) Gegenstande.”

Auskunft gegeben werden muss durch,diese Anderung nun auch iiber
die Hersteller, die die Marken getrennt von den damit zu versehenden
Waren produzieren. !

2. Funktion und Umfang

Der Artikel zeigt Folgendes:

® Vollig zu (Recht weist daher Ahrens (Anm. zu BGH GRUR 1994, 635:
Pulloverbeschriftung) darauf hin, dass die uneingeschrankte Verweisung auf die
Falle,_ der “88 14; 15 und 17 zu weit geht und zur Gewdhrung eines
Drittauskufiftsanspruchs in Féllen fiihrt, die mit dem Entstehungsgrund der
sondetgesetzlichen Drittauskunftsanspriiche, namlich der berechtigten Bekampfung
schwer aufkldrbarer Produktpiraterie durch Warenfdlschung, nichts mehr zu tun
haben. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die Drittauskunft noch zuséatzlich durch
eine Veranderung der Norm selbst verscharft wird, namlich der ,rechtspolitisch
bedenklich weiten” Erstreckung der Auskunft auf widerrechtlich gekennzeichnete
Gegenstande, deren Bedeutung erst im Zusammenhang mit der weiten Fassung der
8§ 14 und 15 MarkenG zum Tragen kommt.

0 Wiume, Auskunftsanspruch, S. 113.

' Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S.
112.
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"§ 19 MarkenG

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen
Bezeichnung kann den Verletzer in den Fillen der §§ 14, 15
und 17 auf unverziigliche Auskunft iiber die Herkunft und den
Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten
Gegenstinden in Anspruch nehmen, es sei denn, dass dies im

Einzelfall unverhiltnismdfig ist.

(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben
zu machen iiber Namen und Anschrift des Heéustellers, des
Lieferanten und anderer Vorbesitzer, désy, gewerblichen
Abnehmers oder des Auftraggebers sowie liiber! die Menge der
hergestellten, — ausgelieferten,  erhaltewen) oder  bestellten

Gegenstinde.

(3) In Fillen offensichtlichet, Rechtsverletzung kann die
Verpflichtung zur Ewxteilung™der Auskunft im Wege der
einstweiligen  Verfiigung~ nach  den  Vorschriften der

Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(4) Die Auskuuft darf in einem Strafverfahren oder in einem
Verfahremynaeh’dem Gesetz iiber Ordnungswidrigkeiten wegen
einetoorder Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den
ziir Auskunft Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der
Strafprozessordnung bezeichneten Angehorigen nur mit
Zustimmung des zur Auskunft Verpflichteten verwertet werde
(5)  Weitergehende  Anspriiche auf  Auskunft bleiben
unberiihrt.””?

Der Verletzer einer Marke ist nach § 19 MarkenG zur unverziiglichen

Auskunftserteilung tiber die Herkunft und den Vertriebsweg der

betreffenden Waren verpflichtet. Ein solcher Auskunftsanspruch

ermoglicht es

dem Verletzten, auch gegen Vorlieferanten und

gewerbliche Abnehmer in der Vertriebskette vorzugehen.”? Dieser

72BGBI. 19951 S. 156.

73 v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 1.
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Anspruch dient nicht der Durchsetzung eines Hauptanspruches bzw.
Unterlassungs- und Schadensersatzanspruches gegen die
Auskunftspflichtigen, wie hingegen der so genannte unselbststandige
Auskunftsanspruch, der in Teil III dieser Arbeit weiter vertieft werden
wird.

Vielmehr gilt der Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG der
Vorbereitung eines Vorgehens gegen Dritte, weshalb er auc¢h als
Drittauskunft bezeichnet wird.” Der Anspruch wurde in erster, Linie fiir
Falle der Produktpiraterie vorgesehen.”> Des Weiteren ist/edoch der
Auskunftsanspruch nicht allein auf die Fallkonstellationen der
Produktpiraterie beschrankt.”

B. Anwendungsbereich des Anspruchs auf Drittauskunft ( § 19 Abs. 1
und 2)

1. Sachlicher Umfang und Kennzeichentechtsverletzung

Die Auskunftsverpflichtung des Vetletzers erstreckt sich nach § 19 Abs.
2 auf umfassende Abgaben(uber die Herkunft und den Vertriebsweg
sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder
bestellten widerrechtlich gékennzeichneten Gegenstande.”” Angaben zu
Einkaufs- und Verkaufspreisen sowie zum erzielten Gewinn gehoren
nicht zu den Mengenangaben i. S. d. § 19 Abs. 2.7% Diese Information

konnte durch weitergehende Anspriiche auf Auskunft geschaffen sein
(vgl. § 19Abs."5 MarkenG).

Der ‘selbststandige Auskunftsanspruch des § 19 kniipft nur an die
objektiven Verletzungstatbestande der §§ 14 Abs. 2 bis 4, 15 Abs. 2 und 3
sowie § 17 Abs. 2 5. 1 an und ist deshalb verschuldensunabhingig

74 Nieder , AufSergerichtliche Konfliktlosung , S. 134.

75 Hacker, in: ders./ Stribele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 4.
76 BGH GRUR 1999, 346: Davidoff Cool Water

77 v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 7.

78 v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 12.
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gegeben.” Die Tatsache der Verschuldensunabhangigkeit heifdit, dass die
Erkennbarkeit der Verletzung fiir den jeweiligen
Auskunttsverpflichteten gerade keine Anspruchsvoraussetzung ist.

Die Vorschrift iiber Verschuldensunabhdngigkeit ist zur wirksamen
Bekampfung der Produktpiraterie unerlasslich.*® Gerade auch durch
Auskiinfte schuldlos handelnder Vertreiber soll dem
Kennzeicheninhaber der Zugriff auf die ihrerseits ggf. dutchaus
schuldhaft handelnden Lieferanten und Abnehmer ermoglicht werden.®

2. Auskunftsberechtigter oder - Glaubiger

Nach § 19 MarkenG ist nur der Verletzte Auskunftsberechtigter, eine
Kennzeichenverletzung im Sinne der §§ 14, 15 und 17 Marken G ist also
Voraussetzung. Der Verletzte kann Inhaber eineg,Marke im Sinne des § 4
Nr. 1 bis 3 MarkenG sowie einer geschaftlichen Bezeichnung im Sinne
des § 5 MarkenG sein. Auskunftsberechtigt'sind auch die Rechtsnachfolger
des Verletzten sowie gemafs § 30™Abs. 3 der Lizenznehmer,?> wenn der
Markeninhaber seine Zustimmung erteilt hat, die auf den
Auskunftsanspruch beschranktiywerden kann.® Fehlt die Zustimmung
des Markeninhabers, (kann™ sich die Klageberechtigung des
ausschliefdlichen Lizenznehmers allerdings aus den Grundsatzen von
Treu und Glaubeny(§ 242 BGB) ergeben.® Prozessstandschaft ist nach
den allgemeineh’ Regeln moglich.® Sofern ein Dritter ein eigenes
rechtliches (Interesse an der Rechtsverfolgung hat, kann der
Markeninhabet” auch  diesen  zur  Geltendmachung  des

7 Entwurf eines Gesetzes zur Starkung des Schutzes des geistigen Eigentums und
zur Bekampfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 31.

8 Banzhaf, Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz, S. 217.

81 Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 17.

82 BGH GRUR 1995, 338, 340 - Kleiderbiigeln

8 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 5.

8 v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 5.

8 Bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 9.

54



Auskunftsanspruchs ermachtigen.® Der Klager kann Auskunft an sich
selbst verlangen.

3. Auskunftsverpflichteter oder - Schuldner

Jeder, der eine Verletzungshandlung im Sinne der §§ 14, 15, 17 MarkenG
begangen oder dabei mitgewirkt hat, ist Auskunftsverpflichteter;’so,etwa
der Verletzer einer Marke im Sinne des § 14 MarkenG, dér, Verletzer
einer geschaftlichen Bezeichnung im Sinne des § 15 MarkenG und der
ungetreue Agent oder Vertreter im Sinne des § 17 MarkenG. Auch der
qutgliubige Weitervertreiber ist, da es auf ein Verschuldéfi nicht ankommt,
auskunftsverpflichtet, hingegen nicht der private Letztverbraucher, der
die einschldgigen Gegenstande zu nichtgeschaftlichen Zwecken erwirbt,
einfiihrt oder besitzt.#” Die tatsachlichepAtiskunft kann jede dem
Verletzer zurechenbare Person ‘erteilen, etwa der Prokurist,
Handlungsbevollmachtigte oder‘demProzessbevollmachtigte.®® Da es an
einer Verletzungshandlung fehlt, istyder nichtgeschaftliche Verkehr von
der Auskunftspflicht nicht betroffen.®

4. Widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstande

Uber die Herkunfti, und den Vertriebsweg von widerrechtlich
gekennzeichneten Gegenstanden (Abs. 1) hat der Verletzer Auskunft zu
erteilen, wobei"Angaben zu machen sind tiber Namen und Anschrift des
Herstellers;"des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen
Abnehmers oder Auftraggebers sowie liber die Menge der hergestellten,
ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstande (Abs. 2).%

8 Bei Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 5.

87 Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 10.

8 Entwurf eines Gesetzes zur Starkung des Schutzes des geistigen Eigentums und
zur Bekampfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 31-32. Bei Fezer,
Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 5.

8 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 13.

% Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 70.
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Wahrend § 19 Abs. 1 MarkenG den Gegenstand des Auskunftsanspruchs
im Grundsatz regelt, wird dieser in § 19 Abs. 2 MarkenG néaher
konkretisiert.

§ 19 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG nehmen Bezug auf die Gegenstande der
§ 14 Abs. 3 und 4 MarkenG.”' In erster Linie sind widerrechtlich
gekennzeichnete Gegenstande die gekennzeichneten Waren bzw. ihre
Aufmachungen wund Verpackungen. Kennzeichnungsmittel wie
Etiketten, Anhédnger, Aufnaher oder dergleichen (§ 14 Abs. 4 JNr. 1
MarkenG) sowie Geschaftspapiere und Werbemittel (Print- ¥nd TV-
Werbung) i.5.d. § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG sind ebenfalls betroffen:

Wer die jeweiligen Gegenstande mit der verletzten, Kennzeichnung
versehen hat, ist wunerheblich; dass der Verlétzer mit einer
widerrechtlichen  Kennzeichnung versehene, "Waren vertrieben,
angeboten und/oder beworben hat, geniigt. Auskunft zu erteilen hat der
Verletzer daher auch dann, wenn er die widerrechtliche Kennzeichnung
der Ware nicht selbst vorgenommen hat.”*> Hinsichtlich der in § 19 Abs. 2
MarkenG aufgezahlten, vom Verlétzer'zu benennenden "Dritten" gentigt
deren tatsachliche Beteiligung an der Herstellung oder Verbreitung der
rechtsverletzenden Erzeugnigse %

Auch parallelimportierte Gégenstande, im Hinblick auf die wegen eines
Inverkehrbringensdur¢h den Markeninhaber aufserhalb des EWR eine
Erschopfung nicht eingetreten ist (§ 24 I), werden als widerrechtliche
Kennzeichnung erfasst, ebenso wie die Falle des § 24 I1.%

Auch tiibér im Ausland ansdssige Dritte im Sinne des § 19 Abs. 2
MarkenG fuss folgerichtig Auskunft erteilt werden, auch wenn diese
keinerlei’Handlungen im Inland vorgenommen haben oder aus anderen
tatsachlichen oder rechtlichen Griinden als Kennzeichenverletzer
ausscheiden.®

1 Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 70.

2 p. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 8.

% Ebenda, § 19, Rn 3.

% Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 71.

% Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 20.
% Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Anspriiche, S. 71.
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5. Zeitlicher Umfang

In § 19 MarkenG ist nicht geregelt, iiber welchen Zeitraum Auskunft zu
erteilen ist%” Es gibt keine riickwartige zeitliche Beschrankung des
Auskunftsanspruchs. Eine Analogie zum allgemeinen
Auskunftsanspruch verbietet der Normzweck.”® Dieses Verbot entspricht
der Absicht des Gesetzgebers, da es dem Verletzten ermdglicht werden
soll, Kenntnis von weiteren Verletzungshandlungen des Verletzers, iiber
frithere, unbekannt gebliebene Handlungen zu erhalten, um, atf diese
Weise gegen weitere Hersteller, Lieferanten® usw. “worgehen zu
konnen.'® Nur durch die Entstehung des verletzten Rechts sowie durch
die allgemeinen Schranken der Verjahrung und der*Verwirkung wird
der Zeitraum begrenzt, wobei er samtliche Vorfélle bis zur Leistung der
Auskunft umfasst.1%!

Eine zeitliche Begrenzung in diey Zdkunft wird dahingehend
angenommen, dass die Auskunftthugzu Verletzungshandlungen erteilt
werden muss, die bis zur letzten ‘miindlichen Tatsachenverhandlung
zumindest begonnen wurden, soweit nicht die Voraussetzungen des §
250 ZPO gegeben sind. 1?2

6. Unverhaltnismagigkeit der Auskunftserteilung

%7 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 11.

% Demgegeniiber bei der unselbststaindigen Auskunftsverpflichtung auf der
Grundlagerdes Grundsatzes von Treu und Glauben nach § 242 BGB geht der BGH
davon aus, dass ein Auskunftsanpruch als Hilfeanspruch zum
Schadensersatzanspruch, der aus einer Kennzeichenrechtsverletzung hergeleitet
wird, frithestens mit deren Begehung entstehen kann.

(BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby, BGH GRUR 1992, 612, 616 - Nicola). So auch,
Fezer, Markenrecht Kommentar, 2001, § 19, Rn 11.

% Eichmann GRUR 1990, 578; Fezer 3. Aufl. § 19 Rn 12. Bei Ingerl/Rohnke,
Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 36.

100 9, Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 13.

101 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 34.

102 Jngerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 37.
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Bei dieser Einschrankung handelt es sich um ein aus dem
Rechtsstaatsgedanken abgeleitetes Prinzip. Drei Gesichtspunkte sind
dabei im Rahmen des Verhaltnismafiigkeitsgrundsatzes im offentlichen
Recht konkret zu berticksichtigen: Geeignetheit, Erforderlichkeit und die
Verhiltnismafiigkeit im engeren Sinne.!®® Diese drei Voraussetzungen
werden aber im § 19 MarkenG nicht berticksichtigt.

Durch das Verbot der Unverhaltnismafiigkeit als einer allgeméinen
Grenze des Rechtsmissbrauchs wird der kennzeichenréchtliche
Auskunftsanspruch beschrankt. Die Darlegungs- und Beweislastiftir die
Unverhaltnismafiigkeit des Auskunftsverlangens tragt ‘der Verletzer.
Dabei ist eine Interessensabwigung erforderlich, bei der einerseits nach
den besonderen Umstanden des konkreten'w*Einzelfalles das
Informationsinteresse =~ des  Verletzten = umd v anderseits  das
Geheimhaltungsinteresse des Verletzers gegeneinander abzuwdagen
sind.!™ Der Markeninhaber wird nach démgesetzlichen Grundwertung
grundsatzlich Vorrang haben. Nur %in“ganz besonders gelagerten
Ausnahmefillen darf die Ausktnftspflicht des Kennzeichenverletzers
eingeschrankt werden. Vielmehr muss mit Sicherheit ausgeschlossen
werden konnen, dass dey Verletzte die begehrten Angaben zur
Geltendmachung nachyollziehbarer Verletzungsanspriiche gegen
Lieferanten oder Abnehmer benotigen konnte.!”> Die besonderen
Umstande miissenyso ‘gelagert sein, dass hinsichtlich aller Lieferanten
und Abnehmer(die Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist und der
Verletzte daher nicht darauf angewiesen ist, Unterlassungserklarungen
dieser Unternehmer einzuholen.!%

In Rechnung zu stellen ist andererseits, dass der Gesetzgeber in erster
Linie Falle der Produktpiraterie im Auge hatte. Das Auskunftsverlangen
wird auch schon bei einem sehr geringen Verletzungsvolumen ohne
weiteres berechtigt sein, wenn typische Anzeichen fiir Produktpiraterie

105 Degenhart, Staatrecht I Staatsorganisationsrecht, S. 154.
104 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 14.

105 Jngerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 14.
106 Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 14.
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vorliegen wie z. B. die identische oder fast identische Nachahmung einer
prestigetrachtigen =~ Marke. In  dhnlicher Weise wird das
Auskunftsverlangen in Fallen eines verbotenen Parallelimports kaum je
unverhaltnismafiig sein. Hingegen nimmt bei einfachen Kollisionsfallen
ein umfassendes Auskunftsverlangen nach § 19 eher den Charakter der
Ausforschung eines unliebsamen Konkurrenten an, so dass nach
Mafigabe des Einzellfalles eine Unverhaltnismafiigkeit eher zu bejahen
ist. 107

Mit dem Wesen der Drittauskunft schon im Ansatz unvereinbar‘ist eine
eingeschrankte Auskunftserteilung in der Form, dass der’Schuldner die
einschldgigen Daten einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten,
z. B. einem Wirtschaftspriifer, mitteilt und diesen zugleich ermachtigt,
dem Verletzten auf eine konkrete Anfrage Auskunft zu erteilen, ob ein
bestimmter Lieferantenname etc in der erteilten Auskunft erhalten ist
(sog. Wirtschaftspriifervorbehalt).'® Genau wie der Auskunftsanspruch nur
auf den zur Wahrung der VerhaltnismafSigkeit erforderlichen Umfang
beschrankt sein kann, wird dieser*Umfang auch fiir die Ausnahmefalle
des Wirtschaftspriifervorbehalts in Betracht kommen.!*”

C. Durchsetzung des Auskunftsanspruchs
1. Erteilung der Auskunft

Die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gemafs § 19 erfolgt
grundsatzlich'auf dem Klageweg.!1°

107 BGH GRUR 1995, 338, 341f Kleiderbtigel. So auch, Strobele/Hacker, Markengesetz
Kommentar, 2003, § 19, Rn 24.

108 BGH GRUR 1995, 338, 341f Kleiderbiigel; Eichmann GRUR 1990, 575, 577.
Genauso, Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 25.

109 BGH GRUR 2002, 709, 713 - Entfernung der Herstellungsnummer III

110 Aber die Anspriiche auf Auskunft werden haufig nach Geltendmachung des
Anspruchs auf Auskunft im Rahmen einer aufiergerichtlichen Einigung befriedigt
werden. Drucksache 14/2111, Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung,
Deutscher Bundestag, S. 2. Hierfiir sprechen nicht nur kostenrechtliche Griinde,
sondern auch praktische Erwagungen im Hinblick auf eine moglichst schnelle und
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Der Verletzer schuldet lediglich eine Auskunft, d. h. er hat eine
Wissenserklarung abzugeben. Dem geniigt jede auf ein entsprechendes
Auskunftsverlangen hin abgegebene, ernst gemeinte und nicht von
vorneherein unglaubhafte Erklarung. Der Auskunftsschuldner hat
Nachforschungen in seinem eigenen Bereich (z. B. anhand von
Geschaftsunterlagen) anzustellen und das Ergebnis dieser Bemiihungen
dem Anspruchsberechtigten mitzuteilen. Ist die Auskunft in diesem
Sinne erteilt, so ist der Anspruch auch dann erfiillt, wenn Zweifel af der
Glaubwiirdigkeit verbleiben. Solche berechtigten Zweifel konren, aber
einen Anspruch nach den Vorschriften der §§ 935 ({fAZPO auf
eidesstattliche Versicherung auslosen.!!!

Die Erklarung ist schriftlich abzugeben, wobei die Sehtiftform auch als
Erklarung zu Protokoll in der miindlichen Verhandlung gewahrt ist.!!2

Die Auskunft ist unverziiglich zu erteilén,, wobei unverziiglich!’® ohne
schuldhaftes Zogern bedeutet (§ 121 Abs. "BGB) und damit nicht sofort
im Sinne von so schnell wie nach‘bjektiven Mafistaben moglich gemeint
ist!4. Die Stellung des Verletztety” soll durch die Erfordernis der
Unverziiglichkeit zusatzlich (gestarkt werden und die Geltendmachung
von Ersatzanspriichen erleichtert werden. Bei der Geltendmachung des
Anspruchs auf Drittatiskunft berechtigt die Eilbediirftigkeit

unkomplizierte Dufchsetzting des Anspruchs geben geniigend Anlass, zunédchst den
aufsergerichtlichen Weg zu beschreiten.

Zu Recht weist, Eichmann darauf hin, dass die sofortige gerichtliche Geltendmachung
die (Erfiillimg des Anspruchs nur geringfiigig beschleunigen, bei einem
auskunftsbereiten Schuldner dagegen sogar verzogern wiirde. Mehrfach wurde
betont, dass bereits der Hinweis auf den Drittauskunftsanspruch gentigt habe, den
Schutzrechtsverletzer zur Auskunft zu bewegen. Bei Eichmann, GRUR, 1990, 575,
588.

1 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 46-47; Fezer,
Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 17.

112 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 42

113 Wenn der Auskunftsverpflichtete nicht unverziiglich Auskunft erteilt, kann der
Anspruch im Wege des § 888 ZPO zwangsweise durchgesetzt werden. Vgl. v.
Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 19.

114 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 13.
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unverziiglicher Auskunft den Verletzten, das Auskunftsverlangen mit
der Setzung einer kurzen Frist zur Auskunftserteilung zu verbinden.
Wenn die Auskunft nicht fristgerecht oder unverziiglich erfolgt, konnen
die insoweit erforderlich werdenden, eigenen Recherchen des Verletzten
zur Herkunft und dem  Vertriebsweg der  widerrechtlich
gekennzeichneten Gegenstande einen Verzugsschaden darstellen.!'s

2. Einstweilige Verfiigung

Abweichend von den allgemeinen Regeln, wonach eine einstweilige
Verfiigung stets nur der Sicherung eines Anspruchs, nichtiySeiner
Erfiillung dienen darf, lasst § 19 III die Durchsetzung des
Auskunftsanspruchs im Zuge der einstweiligen Verfiigung fiir den Fall
zu, dass die Rechtsverletzung offensichtlich ist.!'® NurwifijFallen, in denen
die Rechtsverletzung so eindeutig ist, dass eine, Fehlentscheidung und
damit eine ungerechtfertigte Belastung des% Antragsgegners kaum
moglich sind, ist das Merkmal der Offensichtlichkeit erfiillt.!!” Praktisch
muss sich also ausschliefSen lassen,|dass*eine iibergeordnete Instanz
unter rechtlichen Gesichtspunktéfi®zu'einem anderen Ergebnis kommt.
Die einstweilige Verfiigung, ist namentlich bei einem massenhaften
Auftreten von Kennzeichenrechtsverletzungen geboten und stellt eine
wichtige Handhabe fifir" ,z B. eine rasche Bekampfung der
Produktpiraterie dar.!'®

Die Beweislast” flix, die das Merkmal der offensichtlichen
Rechtsverletzung  ausfiillenden Tatbestandsmerkmale obliegt dem
Auskunftsberechtigten.!!®

Es bleibt déh angerufenen Gerichten iiberlassen, in geeigneten Fallen die
Anordnung der einstweiligen Verfiigung zum  Schutz des

115 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 13.

116 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 17.

17 Vgl. v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 18.
118 Ebenda, § 19, Rn 17.

1199, Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 18.
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Auskunftspflichtigen zusatzlich von der Leistung einer Sicherheit durch
den Antragsteller abhdngig zu machen.!?

3. Eidesstattliche Versicherung

Der Auskunftsberechtigte kann den Verletzer in Ausnahmefallen zur
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung auffordern. Halt der
Verletzte eine erteilte Auskunft fiir falsch, besteht begriindeter Anlass zu
der Annahme, der Auskunftsverpflichtete habe seine Angaben richt mit
der erforderlichen Sorgfalt gemacht. Dann kann der Verletztéwerlangen,
dass der Auskunftspflichtige gemafs §§ 259 Abs. 2, 260 Abs. 2’ BGB die
Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Auskunft eidesstattlich versichert,'*!
und dies erforderlichenfalls im Klagewege durchsetzen¥*

4. Anspruch auf Belegvorlage und Rechnungslegung

Der I. Zivilsenat des BGH hat in zu der bislang umstrittenen Frage, ob
und gegebenenfalls wie weit imi{Rahmen des Auskunftsanspruchs die
Vorlage von Belegen verlangt werden kann, klarend Stellung bezogen.
Die Pflicht zur Vorlage ypony Belegen wird beim selbststaindigen
Auskunftsanspruch als Regelfall angesehen. Dies wird im Urteil unter
Darstellung des bisherigen"Meinungsstands sorgtaltig und tiberzeugend
begriindet,'?* wobei einjRechnungslegungsanspruch entsprechend §§ 259
I, 260 I BGB nicht besteht.

120 Engwurfreines Gesetzes zur Stairkung des Schutzes des geistigen Eigentums und
zur Bekampfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 32.

1219, Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 20.

2 Die von der Bundesregierung urspriinglich vorgeschlagene generelle
Verpflichtung zur Versicherung der Vollstandigkeit und Richtigkeit der Auskunft
anstatt des Eides ist auf Empfehlung des Rechtsausschusses des Bundestages nicht in
das PrPG aufgenommen worden. Bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19,
Rn 50.

12 BGH, GRUR 2002, 709 (712) - Entfernung der Herstellungsnummer III. So auch,
GRUR 2003, Teplitzky, Die jiingste Rechtssprechung des BGH zum wettbewerblichen
Anspruchs -und Verfahrensrecht X, S. 272 (277).
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Eine erganzende Auskunft kann verlangt werden, wenn Tatsachen zu
Tage treten, welche die Auskunft als unvollstandig erscheinen lassen.?

5. Zwangsvollstreckung

Der Auskunftsanspruch ist im Zuge der Auskunftsklage einklagbar und
im Zuge der Zwangsvollstreckung nach den §§ 887, 888NZPO
erzwingbar.1?

Die Auskunft kann als Wissenserklarung naturgemafl nurAdureh den
Verpflichteten personlich geleistet werden. Sie stellt eine"unvertretbare
Handlung!?¢ dar, so dass die Zwangsvollstreckung nach '§ 888 ZPO
stattfindet. Der Schuldner ist durch Zwangsgeld odet)Zwangshaft zur
Leistung anzuhalten.'?

D. Verwertungsverbot ( § 19 IV MarkenG)

Der privatrechtliche AuskunftsanSpsuch besteht auch dann, wenn ein
Verletzer durch die Auskunft sichv selbst oder einen Dritten einer
stratbaren Handlung bezichtigen muss. Aus verfassungsrechtlichen
Griinden ist insoweit jedoch ein strafrechtliches Verwertungsverbot
geboten.!?8 Mit diesemy Verwertungsverbot der erteilten Auskunft im
Markenrecht ist das Verbot der Selbstbezichtigung (Nemo tenetur se
ipsum accusar€) im\Strafprozess beachtet, das verfassungsrechtlich
garantiert ist/1®

124 Hacker, iA: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 45.

125 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 15.

126 Die in der Begriindung zum PrPG vertretene Auffassung, wonach von einer
vertretbaren Handlung im Sinne von § 887 ZOP auszugehen sei, wenn die Auskunft
aufgrund einer Einsicht in Karteien, Buchfiihrungsunterlagen und dergleichen
geleistet werden kann, steht mit der materiellrechtlichen Natur des
Auskunftsanspruchs als Wissenserklarung nicht in Einklang. Bei Hacker, in:
ders./Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 52.

127 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 52.

128 Hacker, in: ders./ Strobele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 55.

129 Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers, S. 140.
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Die Vorschrift des § 19 Abs. 4 normiert ein strafrechtliches und
ordnungswidrigkeitsrechtliches = Verwertungsverbot der erteilten
Auskunft, wobei die Auskunft iiber eine vor der Auskunftserteilung
begangene Tat weder gegen den Auskunftsverpflichteten noch gegen
einen Angehorigen verwertet werden darf. Eine Ausnahme bildet der
Fall, dass der Auskunftsverpflichtete der Verwertung zustimmt. Im
Interesse einer wirksamen Verfolgung der Produktpiraterie entschied
sich der Gesetzgeber zu einem nachtraglichen Verwertungsverbet der
erteilten Auskunft und nicht etwa zu einer Beschrankung, der
Auskunftspflicht von vornherein. Ein Grund, dem Vetletzer ein
Auskunftsverweigerungsrecht zu geben, existiert somit nicht mehr:
Damit ist das Verbot auf Taten begrenzt, die vor der Auskunftserteilung
begangen wurden.!3

E. Weitergehende Anspriiche (§ 19 V MarkenG)

Die bislang von der Rechtssprechung entwickelten Grundsatze zu den
unselbststandigen Auskunftsanspriichen sellen weiterhin gelten.!3! Dies
bedeutet, dass der urspriinglich“aus,§ 242 BGB hergeleitete und zum
Gewohnheitsrecht erstarkte, unselbststindige oder akzessorische
Auskunftsanspruch, auch in%§ 19 V MarkenG betont wird, da
weitergehende Anspriichie’ nicht ausgeschlossen sind.!3? Insbesondere
trifft dies auf den’im™ MarkenG nicht ausdriicklich geregelten
Auskunftsanspruch/zut Ermoglichung der Schadensberechnung!® zu (s.
0.).

F. Weitererselbststindiger Auskunftsanspruch aufSerhalb des
Markenrechts

130 Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 20.

31 Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berticksichtigung der Produktpiraterie, S.
119.

132 Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers, S. 140.

133 Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 1.
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Wie in Kapitel I erwahnt, gibt es aufierhalb des Markenrechts, diesem
aber sehr ahnlich, Verletzungen von so genanntem ,erginzenden
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz” (EWL). Fraglich ist hierbei, ob und
inwieweit hier ein selbststandiger Auskunftsanspruch eingerdaumt
werden kann.

Da es an einer ausdriicklichen Rechtsgrundlage fiir einen
Auskunftsanspruch im UWG fehlt, muss auf einen so genannten
Ausbeutungsschutz des § 3 UWG zuriick gegriffen werden. Diex\EWL
wird auf dem aus § 3 UWG abgeleiteten Ausbeutungsschutz/als den
Sonderrechtschutz (Marken- Patentrechte usw.) in zweiter Ebene
erganzend betrachtet.!® Deshalb und um Verwechslungen zu
vermeiden, wird es hier kurz dargestellt.

1. Analoge Anwendung von Produktpiratéfie verneint

Da diese Konstellation schofif™als ‘"quasi- Immaterialgiiterrecht"
bezeichnet!3> wurde, konntesman einen Anspruch auf Drittauskunft im
Wettbewerbsrecht auf eine Analegie'?® zu den Bestimmungen nach dem
Produktpirateriegesetz hetleiten. Allerdings befinden wir uns dabei in
einer Konstellation, diesaufferhalb der Sonderschutzrechte, insbesondere
des Markenrechtsy liegt. Die unterschiedlichen Zielrichtungen der
Immaterialgiiterrechte, und des Wettbewerbsrechts gebieten einen
wettbewerbsfechtlichen Leistungsschutz nur dann zu gewahren, wenn
besonderg,” 'die Wettbewerbswidrigkeit begriindende Umstande
vorliegen, ¥ welche tiber die blofSe Nachahmung hinausgehen.

13¢ Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 215.

135 Bei Wiume, Auskunftsanspruch, S. 58-59, wird es als "quasi- Immaterialgiiterrecht"
bezeichnet.

136 Siehe auch in Asendorf, Nach dem Produktpirateriegesetz, S. 21-32.

137 Erstens muss die Nachahmung bewusst geschehen sein. Unlauterkeit kann
zweitens nur in Betracht kommen, wenn die nachgeahmte Leistung von
wettbewerblicher Eigenart ist, also etwas Besonderes im Wettbewerb zu Gunsten des
Nachgeahmten darstellt (z. B. Les-Paul-Gitarren, die ein zeitloses Design aufweisen
und zu einem Designklassiker geworden sind). Drittens miissen  besondere
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Da jeder Fortschritt in der menschlichen Kultur an Bestehendes
ankniipft, kann das blofle Nachahmen eines nicht unter Sonderschutz
stehenden Arbeitsergebnisses niemals unlauter sein. Diese Aussage
verdeutlicht die Schwierigkeit, einen  wettbewerbsrechtlichen
Leistungsschutz zu begriinden. Aus diesen Griinden ist der BGH diesem
Weg nicht gefolgt, sondern hat sich einem anderen angeschlossen.

2. Selbststandiger Auskunftsanspruch im Wettbewerbsrecht aus'§ 242
BGBi. V.m.§3 UWG

Ein selbststandiger!*® Drittauskunftsanspruch kann ausnahmsweise auch
auf § 242 BGB i.V.m. § 3 UWG!® gestiitzt werden, wenn es sich um einen
wettbewerbsrechtlichen Verstofs handelt.}4

Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten, die die Nachahmung als nicht leistungsgerecht
und damit sittenwidrig erscheinemylassen. Solche Unlauterkeitsmerkmale konnen
sein: Vermeidbare Herkunftstdiuschung, Rufausbeutung, Ausnutzen einer
MarkterschlieSung, Ersatzteile’und Zusatzgerdte, Erganzungsbedarf, planmafiige
Nachahmung, Erschleichenyund Vertrauensbruch, Abwehr. Viertens spielt bei der
abschlieflenden Gesamtbeurteilung noch eine Rolle, ob es sich um eine unmittelbare
Leistungsiibernahmey(sklavische Nachahmung) oder um eine durch Einsatz eigener
Leistung nachschaffende Ubernahme handelt. Bei Nordemann, Wettbewerbs- und
Markenrecht, S. 216.

138 Nieder, Aufsergerichtliche Konfliktlosung, S. 134.

¥Die_Fallewder unlauteren Ausbeutung werden zundchst von § 3 UWG als
Generalklatsel erfasst. Nach fast 100 Jahren ist in Deutschland ein ,,neues UWG” in
Kraft ‘getreten. Am 3.7.2004 wurde das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) verabschiedet. Weil das Gesetz keine Ubergangsvorschriften enthilt, ist es
bereits am 8.7.2004 in Kraft getreten. Die Generalklausel des § 3 UWG ist in engem
Zusammenhang mit der Schutzzweckklausel des § 1 UWG zu sehen. Sie stellt nicht
mehr auf die ,guten Sitten”, sondern auf ,unlautere Wettbewerbshandlungen” ab.
Die Ersetzung des zunehmend als antiquiert empfundenen Begriffs der ,guten
Sitten” durfte inhaltlich noch keine Neuorientierung bewirken. Bei Henning-Bodewig
Frauke, GRUR Int. 9/2004, Das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, S.
715.

140 Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 215.
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§ 3 UWG

"Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den
Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher,
oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu

beeintrichtigen, sind unzuldissig. 14!

In zwei am selben Tag entschiedenen Fallen, Cartier-Armreif'4? und
Pulloverbeschriftung,'#3ging es um die Frage, ob den Anbieter von
Waren, durch den ein erganzendes wettbewérbliches
Leistungsschutzrecht des Glaubigers verletzt oder der Ruf vien Marken
des Glaubigers rechtswidrig ausgebeutet wird, eine Pflicht'zur Auskunft
tiber den Vertriebsweg trifft, auf dem er die Waren, erlangt hat. Im
wettbewerblichen Leistungsschutz soll die Drittatiskunft es dem
Verletzten ermoglichen, auch den Lieferanten als Bezugsquelle in
Anspruch zu nehmen.'*# Diese Elemente des erganzenden
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschtitzes sind in einer
Interessensabwigung umfassend fiir den Einzellfall zu priifen, ob die
Nachahmung zu einem wettbewetrbswidrigen Nachteil gemafs § 3 UWG
gefithrt hat oder nicht.!® Aln detm Cartier-Armreif-Fall wurde ein
Auskunftsanspruch bejaht. Demgegentiber hatte der
Pulloverbeschriftungs-Fall " keinen Anspruch aus Auskunft. Die
Begriindung gegen dieyAnalogie war, dass es an der fiir eine Analogie
erforderlichen Regelungsliicke fehle, und zwar deshalb, weil die
Fortentwicklung des Rechtsgedankens von Treu und Glauben gemaf3 §
242 BGB in ,Verbindung mit § 3 UWG eine ausreichende
Regelungsgruridlage bilde.!4

So ist'vor jeder Beurteilung einer Nachahmung nach Wettbewerbsrecht
zu prifen, ob die nachgeahmte Leistung etwa durch ein Sondergesetz

141 Handlungen, die frither gegen § 1 UWG (RGBL. S. 499) alt verstiefSen, werden seit
Juli 2004 von § 3 UWG (BGBI. I Nr. 32 S. 1414) neu erfasst.

1422 BGH GRUR 1994, 630.

143 BGH GRUR 1994, 635.

144 Nieder, Aufiergerichtliche Konfliktlosung, S. 134.

145 Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 229.

146 Nieder, Aufiergerichtliche Konfliktlosung, S. 134.
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gegen Nachahmung geschiitzt ist oder nicht. Hat ein Sonderschutz zwar
einmal bestanden, ist er aber inzwischen durch Ablauf der Schutzfrist
erloschen, zum Beispiel durch Loschung der Marke, so gilt nur noch das
UWG. Dies gilt auch, wenn eine Schutzmoglichkeit zwar bestanden
hatte, ihre rechtzeitige Wahrnehmung'!#” aber versaumt wurde!®.

G. Zwischenergebnis

Seit § 25 b WZG in PrPG eingefiithrt und in § 19 MarkenG foftgesetzt
wurde, sind viele Rechtsfragen daraus entstanden. Im Laufe der Zeit
wurden viele Probleme gelost und viele Rechtskonstellationen geklart,
wie z. B, ob eine Belegvorlage eine , Erganzung des
Drittauskunftsanspruchs sein konnte oder nicht™) Nun hat der
Gesetzgeber einen unerlasslichen selbststandigen pAuskunftsanspruch
zur Bekampfung der Nachahmung und PRfoduktpiraterie geschaffen.
Beziiglich der Unterschiede zu dem gewOhnheitsrechtlich anerkannten
unselbststandigen = Auskunftsanspruch “*konnen wir bei dem
selbststandigen = Auskunftsansptich,, ‘u. a. folgende Merkmale
hervorheben:

Es ist wichtig, einen selbststindigen Auskunftsanspruch zu haben, damit
man nicht auf den’“akZeéssorischen angewiesen ist. Es kann ein
selbststandiger ~Auskunftsanspruch jeder Zeit beantragt werden,
unabhangig dayvom, \,0ob man spater eine Schadensersatz- oder
Unterlassungsklage erhebt oder nicht. Deutschland gehort (mit den
Benelux-Kdndeérn) zu den wenigen Landern in der EU, wo so ein
ausfithrlichér selbststandiger Auskunftsanspruch geregelt ist. Spanien
gehort zu den Landern, die diesbeziiglich eine Liicke aufweisen.

Das Merkmal der Verschuldensunabhingigkeit der Verletzung ist fiir den
Klager wunerldasslich und von groflfem Vorteil gegeniiber dem

147 Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 214.

148 Der BGH hat hier aus dem unselbststindigen Auskunftsanspruch einen
selbststandigen Auskunftsanspruch gemacht (Siehe weiter: BGH GRUR 1994, 630-
335: Cartier-Armreif Fall).
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verschuldensabhangigen unselbststaindigen Auskunftsanspruch. Der
Markeninhaber kann auch einen Auskunftsanspruch geltend machen,
auch wenn der in Anspruch genommene die Verletzung nicht selbst
gemacht hat, sondern diese von einem Dritten ausgegangen ist.

Wenn ein umfassendes Auskunftsverlangen nach § 19 MarkenG, den
Charakter der Ausforschung annimmt, kann im FEinzellfall die
Unverhiltnismafligkeit bejaht werden, um die Spionage von unliebsamen
Konkurrenten zu vermeiden.

Der selbststindige Auskunftsanspruch bietet anders  dlsy der
unselbststandige eine Durchsetzung im Wege der einstweiligen, Venfiiqung
in den Fallen, in denen eine Rechtsverletzung offensichtlichist.

Da der Auskunftsanspruch im Rahmen des wettbewerbsrechtlichen
Leistungsschutzes das Gewohntheitsrecht i. V.qn._§ 3 UWG einen
dhnlichen Fall wie § 19 MarkenG darstellt, wurde dieser auch hier
dargestellt um besonders Verwechsluigen)” mit selbststandigen
Auskunftsanspriichen im Markenrecht zui/vermeiden. Weil man es mit
beiden Auskunftsanspriichen verwechseln konnte, wurde es kurz
dargestellt, um Fehler zu vermeéiden®™Einerseits dadurch, dass man wie
in dem Cartier-Armreif-Fall den § 19 MarkenG ahnlichen
Auskunftsanspruch bejaht hatte,sund andererseits, dass man § 242 BGB
angewendet hat, der(/auch Grundlage des unselbststindigen
Auskunftsanspruch ist.
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KAPITEL IV

Der Auskunftsanspruch im spanischen Recht

Im folgenden Kapitel wird erklart, wie der Auskunftsanspruch im
spanischen Recht geregelt ist. Zunachst wird der Versuch unternommen,
einen Auskunftsanspruch im spanischen Recht zu belegen. Ein
normierter Auskunftsanspruch im Markenrecht konnte jedoch nicht
gefunden werden'® und deshalb wird im Folgenden auf alternative
Moglichkeiten eingegangen, die das spanische Recht® bietet) um
Losungen fiir die jeweiligen Probleme zu finden. Wir gehén besonders
auf die Moglichkeit im spanischen Recht ein, den Auskunftsanspruch
tiber eine Verweisung des Gesetzes in das Patertrecht geltend zu

machen.
A. Stellung des Auskunftsanspruchs im spanischen Recht

Im Folgenden mochte ich erkldaren, dass fiir das Verstandnis des Kapitels
tiber das spanische Recht zuerst die juristische Tradition dieses Landes
verstanden werden muss. Es, ist hier so, dass im Zivilprozess die
Vorbereitung des Prozesses)grofitenteils der privaten Handlung der
Parteien bzw. ihrer Anwalteanvertraut wird. Angesichts dessen, dass es
manchmal unmoglighy ftir' beide Parteien ist, hierzu die Informationen
eigenstandig zu.erlangen, erlaubt die Gesetzgebung in besonderen
Fallen, dass diesesdie richterliche Hilfe beantragen konnen, um die
Hindernisse ‘zu/beseitigen, die eine Klage behindern bzw. verhindern.
Tatsachlich fehlt aber im spanischen Recht die Gewohnheit, hierfiir den
Richterzu bemiithen. Deshalb kann man die Schlussfolgerung ziehen,
dass 50 ein Auskunftsanspruch wie im deutschen Recht der spanischen
Tradition widerstrebt.

Der Zivilprozess beginnt mit der Stellung des Antrags, sofern diesem
spater stattgegeben wird, der den formalen Vorgang darstellt, iiber den
die Klage ausgeiibt wird. Die richterliche Hilfe die beantragt werden

149 Bredow, Das Spanische Markenrecht, Miinchen, S. 192, 1993.
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kann, betrifft den Zeitraum der Vorbereitung des Verfahrens, welche in
Art. 256 LEC ("Ley de Enjuiciamiento Civil"= spanische ZPO) geregelt ist.

"Artikel 256 LEC (ZPO) Gesetz Nr. 1/2000 — Arten der
vorbereitenden Verfahrenshandlungen ("diligencias

preliminares”) und ihre Beantragung.

1. Jedes Verfahren kann vorbereitet werden:

[...]

1. 7. Durch Beantragung der Verfahrenshandlungen und
Ermittlungen, die die entsprechenden besonderen Gesetze zum
Schutz bestimmter Rechte vorsehen.

2. Bei Beantragung der vorbereitendensVeyfahrenshandlungen
sind deren Grundlagen unter ausfiilirlicher Bezugnahme auf die
Angelegenheit, welche Gegenstand des vorzubereitenden
Verfahrens ist, darzulegen /%

[..]

Gemafs Art 256 I 7 ALEC %sind in besonderen Gesetzen
Verfahrenshandlungen und( Egmittlungen zum Schutz bestimmter
Rechte vorgesehen. Durch , diese vorbereitenden Verfahrenshandlungen
sollen die notigen Infommationen fiir eine beabsichtigte Klage beschafft
werden. Ob hierunter auch Auskunftsanspriiche im gewerblichen
Rechtschutz fallén, witd im Folgenden dargestellt.

B. Die besonderen Gesetze des gewerblichen Rechtschutz

1. Erste Zusatzbestimmung zum Ley de Marcas (LM = spanisches
Markengesetz)

150 Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, BOE n°7 v. 8.1.2000, S. 575-728. Ubersetzt vom
vereidigten Ubersetzer fiir Spanisch, Herrn Dr. Otto Hierneis.
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Als besonderes Gesetz ist hier in s besondere das spanische MarkenG zu
nennen. Dieses enthélt jedoch keine eigene Regelung eines Auskunfts-
anspruchs zur Vorbereitung von Verletzungsklagen.

In Betracht kommt hier nur eine Verweisung ins spanische Patentrecht,
welche in der ersten Zusatzbestimmung zum Markenrecht geregelt ist.

Markengesetz Nr. 17/2001, von 7. Dezember 2001
Zusatzbestimmungen iiber Rechtsprechung und

Verfahrensregeln

"Die in Abschnitt XIII (Art. 123-142 LP, insbésendere 129-132
LP) des Patentgesetzes 11/1986 vom 20. Mirz beziiglich der
Patente, enthaltenen Bestimmungen sind*auf die verschiedenen
Formen der vom wvorliegenden Gesetz' (MarkenG) erfassten
Zeichen anzuwenden, soweit dies nicht mit ihrer eigenen Natur
unvereinbar ist, mit Ausnahme des Artikels 128 des besagten

Gesetzes. "151

Diese Zusatzbestimmung war bis 2001 noch durch Artikel 40 LM im
Markengesetz von 1988 (Nr(32/1988) integriert; wiirde aber durch das
neue MarkenG Nr. 17/2001 geandert.!>2

Gemafl der ersten "Zusatzbestimmung des Markengesetzes {iiber
Rechtsprechung und Verfahrensregeln sind die Art. 129 und 130 LP
(Patentgesetz) (uber®, die Ermittlung von Tatsachen auch auf
markenrechtfiche Anspriiche anwendbar. Das heifst, dass beziiglich der
Rechtsprechung und der Verfahrensregeln, namlich der vorbereitenden
Verfahrenshandlungen (“diligencias preliminares”), das Markengesetz auf
das Rdtentgesetz verweist.

2. Die Artikel 129-132 LP (PatG)

151 Ubersetzung von Dr. H. Jochen Krieger , Rechtsanwalt in Diisseldorf
http://www.Transpatent.com

152 Bellido Penades, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial,
S.139
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Diese Artikel enthalten einen grofiziigigen Katalog von Ermittlungen zu
Feststellung von Tatsachen, um dem potentiellen Antragssteller die
Erlangung der notwendigen Information zu ermoglichen und die Klage
vorzubereiten.!>

"Ermittlungen zur Feststellung von Tatsachen” (”Diligencias
de comprobacion de hechos”)

Artikel 129 LP (PatG) Gesetz Nr. 11/1986

(1) Die Person, die das Recht hat, eine sich’aus dem Patent
ergebende Klage einzubringen, kann den, Richter ersuchen,
Ermittlungen fiir dringend notwendig=Ztyr Feststellung von
Tatsachen zu erkliren (”Diligenciasy de comprobacion de
hechos”), die eine Verletzung des aus dem Patent hergeleiteten
ausschliefSlichen Rechts darStellenkonnten.

(2) Bevor er iiber das Ersuchen entscheidet, kann der Richter die
Berichte anforderit™und die Untersuchungen anordnen, die er
fiir notwendig hlt.

(3) Der Duxchfiibrung von Ermittlungen kann nur zugestimmt
werden,/ wenn es in Anbetracht der Umstinde des Falles
angengmmen werden kann, dass eine Verletzung des Patents
vorliegt, und es nicht moglich ist, die Tatsachen zu beweisen,
ohnedass die Ermittlungen durchgefiihrt werden.

(4) Stimmt der Richter den beantragten Erkundigungen zu, so
setzt er die Sicherheit fest, die der Kliger zu leisten hat, um
eventuell entstehende Schiden oder Nachteile zu decken.

(56) Hilt der Richter das Ersuchen mnicht fiir ausreichend
begriindet, so lehnt er es in einer Entscheidung ab, gegen die

Beschwerde in beiderlei Hinsicht zulissig ist.

Artikel 130 LP (PatG)

153 Fiir eine Ubersicht der spanischen Marken- und Patentgesetze siehe Spanisches
Marken- und Patentamt, Homepage http://www.oepm.es/ .
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(1) Bei der Untersuchung zum Beweis der Tatsachen
entscheidet der Richter unter Hinzuziehung des/der fiir diesen
Zweck bestimmten Sachverstindigen und nach Anhérung der
Argumente der Person, bei der die Untersuchung durchgefiihrt
wird, ob die iiberpriiften Maschinen, Vorrichtungen oder
Anlagen dazu benutzt werden konnten, die behauptete

Verletzung des Patents zu begehen.”15*

[...]

(4) In jedem Fall hat der Richter zu gewihrleisten, dass die
zum Beweis von Tatsachen durchgefiihrte pUntersuchung
nicht dazu benutzt wird, Geschiftsgeheimmuisse, zu verletzen

oder unlautere Wettbewerbshandlungen.auszufiihren [...]

Art 131 LP (PatG)

(1) Es diirfen keine andereri Bescheinigungen oder Kopien in
bezug auf die Untersuchung zum Nachweis der Tatsachen
ausgegeben werden als das Exemplar, das fiir die geschadigte
Partei bestimmt ‘ist, und dasjenige, das den Antragsteller in
die Lage ‘versetzt, die entsprechende gerichtliche Klage
anzustrengens Der Antragsteller darf nur diese Unterlage
benutzén,sum die Klage anzustrengen, und er darf sie nicht

drittew Parteien offenbaren oder mitteilen.

(2), Ist innerhalb von zwei Monaten, gerechnet vom Datum
der Durchfiihrung der Untersuchung zum Nachweis der
Tatsachen, keine gerichtliche Klage eingereicht worden, so hat
die Untersuchung keine Wirkung und darf nicht fiir andere

gerichtliche Klagen benutzt werden.
Artikel 132 LP (PatG)

"Die von der Untersuchung zum Nachweis der Tatsachen
betroffene Partei kann in jedem Fall von der Person, die sie

beantragt hatte, die Wiedererstattung der ihr dadurch

154 Ubersetzung von Dr. H. Jochen Krieger , Rechtsanwalt in Diisseldorf
http://www.Transpatent.com
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entstandenen  Kosten —und  Schiden, einschliefilich  des
entgangenen Gewinns, verlangen, unbeschadet der allgemeinen
Haftung fiir Schiden, fiir die der Antragsteller gegebenenfalls

aufzukommen hat 155

a) Entstehung des Verfahrens

Dieser Artikel ermoglicht es dem Verletzten, ein vorbereitendes
Beweissicherungsverfahren zu beantragen. In Spanierit,geht dieses
Verfahren und seine urspriinglich im achten Protokoll ‘des Beitritt
Spaniens zur EU auf die "saisie contrefaCon" des, frafizosischen Rechts
oder der Vorverfahren'®® des deutschen Rechts zuriick. Grundsatzlich ist
es in den Art. 256 ff LEC geregelt, wurdesaber fiir den gewerblichen
Rechtschutz aufgrund seiner Unzulanglichkeitén in den Art. 129 bis 132
LP neu geregelt.'>”

b) Voraussetzungen

Art. 129 Abs. 3 LP sielt alssVoraussetzung vor, dass die entsprechenden
Beweise nicht auf,andere Art erbracht werden konnen. Ferner muss
gemafs Art. 129 Abs. & LP der Antragsteller Umstande darlegen, die eine
Patent- und jrv unseren Fall eine Markenrechtverletzung wahrscheinlich
erscheinendassen, sowie welchen Anspruch er geltend machen will. 15

Sieht der'Richter diese Voraussetzungen als gegeben an, so wird er eine
Sicherheitsleistung ("Caucion") gemafs Art 129 Abs. 4 LP festsetzen.
Diese)” Sicherheitsleistung, auch Kaution genannt, ersetzt die

155 Ubersetzung von Dr. H. Jochen Krieger , Rechtsanwalt in Diisseldorf
http://www.Transpatent.com

156 Ausfiihrlich zu dieser Vorschrift Valle, RGD, 1994, S. 3718 ff. Bei Massaguer,
Comentario a la Ley de Competencia Desleal, 1999, S. 593.

157 Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 216.

158 Ebenda, S. 217.
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Verhaltnismafiigkeitspriifung nach Art. 19 Abs. 1 im deutschen
Markenrecht.

Der Richter setzt eine Sicherheitsleistung fest, die der Antragsteller
leisten muss, um fur die Schaden und Nachteile aufzukommen, die ihm
wegen der Verfahrenshandlung entstehen konnten.’™ Wenn der
Antragssteller die Sicherheitsleistung erbracht hat, wird das Verfahren
durchgefiihrt. Die letzte formale Voraussetzung ist freilich, dass noch
nicht Klage erhoben wurde, da sonst dieses Verfahren, das ja die/Klage
vorbereiten soll, keinen Sinn mehr macht.1¢°

c) Gang des Verfahrens

Nach Eingang des Antrags und Uberpriifung  der"oben genannten
Voraussetzungen sowie Festsetzung und Leistung der Sicherheit
benennt der Richter ein oder mehrere Sachyérstandige, die mit ihm die
Untersuchung durchfiihren, Art. 130 Abs¢ LD, oder erldsst fiir den Fall,
dass die Voraussetzungen nicht vorliegen, ‘einen Beschluss; in dem er die
Durchfithrung des Verfahrenis™wablehnt. Was Gegenstand der
Untersuchung ist, steht im Ermessernydes Richters.

Der Richter hat fiir den Verlauf der Untersuchung sicherzustellen, dass
das Verfahren nicht zun Erlangung von Geschaftsgeheimnissen oder zur

Vornahme von unlauteren Handlungen missbraucht wird, Art. 130 Abs.
4LP.

d) Folgerydes Verfahrens

Wenn” der Richter nach Abschluss des Verfahrens keine Patent- oder
Markenverletzung erkennen kann, droht dem Antragssteller ein
Schadensersatzanspruch des Betroffenen gemafs Art. 132 LP.

Kommt der Richter zu einem positiven Ergebnis, so muss der
Antragsteller innerhalb von zwei Monaten Klage erheben, die er

159 Bellido Penades, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial,
S. 139.
160 Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 217.
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beziiglich des im Verfahren behaupteten Anspruchs nur mit den
Erkenntnissen des Gutachtens beweisen darf.

Erfolgt in diesem zweimonatigen Zeitraum keine Klageerhebung,
unterliegen die im  Gutachten gewonnen Beweise einem
Verwertungsverbot. Im Ubrigen muss der Antragsteller den Inhalt des
Gutachtens geheim halten.!¢!

e) Rechtsmittel

Gegen den Beschluss, mit dem der Richter die Duxchfithrung des
Verfahrens ablehnt, gemafs Art. 129 Abs. 5 LP das Rechtsmittel der
Beschwerde eingelegt werden.!¢2

C. Die Parallelregelung des unlauteren Wettbewerbs gemafs Art. 24
LCD ("Ley de Competencia Desleal"s UWG)

Da der gewerbliche Rechtschutz®und der unlautere Wettbewerb in
Spanien genauso wie im deutschen Recht sehr eng zusammen héangen,
ist auch hier die Informationsbeschaffung im Wege der Vorbereitenden
Verfahrenshandlungen durch Verweis ins Patentrecht geregelt.

Artikel 24 LCD (UWG) Gesetz Nr. 3/1991
Vorbereitende Verfahrenshandlungen ("Diligencias

preliminares”)

1. Wer eine Klage des unlauteren Wettbewerbs erheben will,
kann vom Richter die Ausfiihrung von Ermittlungen zur
Feststellung jener Tatsachen (”Diligencias de comprobacion”)
verlangen, deren Kenntnis objektiv unerlisslich ist, um das

Verfahren vorzubereiten.

161 Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien S. 218.
162 Ebenda, S. 218.
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2. Solche Ermittlungen_werden in Ubereinstimmung mit den
Vorschriften in den Art. 129 bis 132 des Patentgesetzes 11/1986
vom 20. Mirz betrieben und konnen auf den gesamten internen
Bereich des Unternehmens ausgedehnt werden.”163

Wenn der Verletzer behauptet, dass seine Rechte verletzt wurden, es sich
aber um kein Sonderschutzrecht handelt, konnte man subsidiar
versuchen mittels des Rechts iiber den unlauteren Wettbewerb éinen
Auskunftsanspruch zu bekommen.

Da in Spanien die meisten Firmen klein oder mittelstandig sihd, Werden
Produkte oft aus Mangel an Gewohntheit oder ‘Wissen " nicht
sondergeschiitzt oder registriert sein. Deswegen hat sich/die Literatur
und  Rechtsprechung zum Auskunftsanspruch “meéhr anhand des
unlauteren Wettbewerb als am Markenrecht entwickelt. Kann aber dort
entsprechend der spanischen Tradition yergleichend herangezogen
werden.

So werden die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden
Rechtsgebieten auch hier dargestellt:

Im Fall der Firma "Les Docks, de la“Negresse” gegen "“Rotonda Etxea, S.L
(GmbH)“1%¢  wurde  die/l “\Beantragung  einer  vorbereitenden
Verfahrenshandlung zundghst , abgelehnt, nach einer Beschwerde aber
wieder stattgegeben. Dabei wurde geklart, inwiefern Handlungen des
unlauteren Wettbewerbs verwirklicht sein miissen und ob dieses einen
Auskunftsansprlchs bieten.

Das Verfahrén des unlauteren Wettbewerb wird gegeniiber dem LP
inhaltlichrerwéitert, indem Art. 24 Abs. 2 LCD von Art. 130 Abs. 3 LP
abweicht, ‘dér die Gegenstande der Beweissicherung (aus der Natur der
Patentverletzung heraus) bezeichnet. Der Art. 24 Abs. 2 LCD erstreckt
das Verfahren hingegen auf den gesamten inneren Bereich des
Unternehmens; damit auch Geschaftsunterlagen usw. in Augenschein

163 Ley 3/1991 iiber unlauteren Wettbewerb, BOE v. 10.1.1991, deutsche Ubersetzung:
GRUR Int. 1991, S. 551 (555).

164 Beschluss des Gerichts Erster Instanz Nr. 3 von Irtin (Spanien) vom 16. Februar
1998, dem  Berufungsverfahren 1329/1997. ACE (Aranzadi) 1998/4170
Berichterstatterin Frau Maralejo Ferrer.
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genommen werden konnen.!'®® Die Erfahrung zeigt, dass ohne
Instrumente dieser Art, iiber die der Zugang zum internen Bereich des
Unternehmens gesichert wird, das mutmafilich eine unlautere Praktik
begangen hat, die Klagen iiber unlauteren Wettbewerbs haufig zum
Scheitern verurteilt sind.

Trotzdem koinzidiert in beiden das restriktive Wesen der vorbereitenden
Verfahrenshandlungen. Das heifst, hier werden nur vorbereitende
Verfahrenshandlungen beantragt, deren Kenntnis objektiv unverzightbar
ist, um ein Urteil dieser Art vorzubereiten. Im Patentgesetz ‘treten
vorbereitende Verfahrenshandlungen nur hervor, wenn siejunter den
gegebenen Umstianden die Verletzung eines Patents vermuten lassen,
und es nicht moglich ist, die Tatsachen festzustellen, ohne dass die
Ermittlungen gemafl Art. 129 Abs. 3 LP durchgeftihrt werden. Im
unlauteren Wettbewerb treten sie nur hervor, wenn' die Kenntnis der
Tatsachen objektiv unverzichtbar fiir die Vorbereitung des Urteils ist
gemafs Art. 24 Abs. 1 LCD.'_ Beziiglich des Umfangs des
Auskunftsanspruchs ist es gemafs Arty24+L.CD zuldssig, dass sich die
Verfahrenshandlungen ("diligencias:), an andere Personen als den
vermeintlichen Verletzer richten.

D. Zwischenergebnis

Es gibt im Aspanischen  Markenrecht keinen  normierten
Auskunftsanspruch) aber mittels der besonderen Gesetze, namlich die
Arts. 129-132 LP, 24 LCD und die erste Zusatzbestimmung des

Markengesetzes, kann eine dhnliche Rechtsfigur konstruiert werden.

Nachdem-das spanische Auskunftsrecht dargestellt wurde, konnen wir
feststellen, dass die Regelungen diesbeziiglich sehr dubios sind. An
erster Stelle wird in Spanien nicht zwischen selbststandigem oder
unselbststandigem Auskunftsrecht unterschieden, sondern es existieren
allgemein so genannte wvorbereitende Verfahrenshandlungen. Aus der
deutschen Perspektive, der Unterscheidung zwischen zwei Arten von

165 Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 216-217.
166 Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 216-217.
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Anspruch, konnte theoretisch argumentiert werden, dass im spanischen
Recht in jedem Fall bei Vorbereitung der Klage entschieden wird, um
welche Art des Auskunftsanspruchs es sich handelt.

1. Charakter des Auskunftsanspruch im spanischen Markenrecht

Wie in den "Folgen des Verfahrens" dargestellt wurde, wenn der Richter
eine Markenverletzung erkannt hat, muss der Antragsteller innerhalb
von zwei Monaten Klage erheben. Wenn aber keine Klageerhebung
zustande kommt, verfdllt nach dieser Frist die Auskunft. Dies gibt
Anlass zu denken, dass es sich um einem klaren unselbststaindigen
Auskunftsanspruch, dhnlich dem Gewohnheitsrecht«i"™V. m. § 242 BGB
handeln konnte. Darauf soll aber genauer eingegangen werde.

a) Selbststandiger Auskunftsanspruch ahnlich dem § 19 MarkenG?

Auch wenn grundsatzlich asgumentiert werden konnte, dass es sich bei
den wvorbereitenden Verfahrenshandlungen um einen selbststindigen
Auskunftsanspruch handelt, Wweil sie verlangt werden ohne spitere
Durchsetzungsverpflichtung eines Hauptanspruchs oder Schadensersatz
auszufithren. Das heifst, dass der Antragssteller, sofern der Richter tiber
einen AuskunftSanspruch positiv entschieden hat, im Zeitraum von 2
Monaten entscheiden kann, ob der Hauptanspruch durchgefithrt wird
oder nicht. Die Tatsache, dass dieser Anspruch ohne Verpflichtung
verlangt Wird, spater eine Forderung nach Schadensersatz oder
Unterlassung durchzufithren (im deutschen Recht Hauptanspruch
genannt), fithrt dazu, dass dieses Recht selbststandig ist.

Im zweiten Kapitel wurde erklart, dass der selbststandige Anspruch
nicht der Durchsetzung eines Hauptanspruches, also ein bzw.
Unterlassungs- und Schadensersatzanspruches gegen die
Auskunftspflichtigen dient, wie dagegen der so genannte
unselbststandige Auskunftsanspruch.
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b) Unselbststandiger Auskunftsanspruch dhnlich wie § 242 BGB?

Da es im spanischen Recht aber diese Fristbindung gibt, ist es ein sehr
starker unselbststandiger Auskunftsanspruch geworden. Das bedeutet,
dass, wenn der Richter einmal den Auskunftsanspruch eines
Antragstellers zulasst, dieser nur zwei Monate hat, um zu tiberlegen, ob
er den Hauptanspruch geltend machen kann, oder nicht. Obwohhdiese
Entscheidung grundsatzlich freiwillig ist, wird der Antragsteller in
Wirklichkeit dazu gezwungen, Klage zu erheben, denn in defm Fall, dass
er diese Gelegenheit verstreichen lasst, verfallt der Ausktmftsanspruch.
Konkret unterliegen die Beweise einem Verwertungsverbot. Das heifdt,
zu dieser Information wird es keinen Zugriff mehrgégeben, bis diese
theoretisch wieder von neuem iiber 4 einen Antrag auf
Auskunftsanspruch angefordert werden. In der‘Praxis kann es sein, dass
dieser nicht wieder stattgegeben  wifd, 'da der Anspruch nun
rechtskraftig verfallen ist.

Auf der anderen Seite wird,“igemafs der spanischen juristischen
Tradition, mehr dazu tendiert, den Eall zwischen den Parteien zu l6sen,
anstatt den Richter mit einzubeziehen. Dies fiihrt dazu, dass sobald der
Richter mit einbezogen  wtrde, dazu tendiert wird, die Klage
durchzufiihren.

Dies ist nicht der Fall des deutschen Rechts gemafs Artikel § 19 I-IV
MarkenG, wo ,der Schutzrechtsinhaber Auskunft verlangen kann,
solange dieser” berechtigt ist. Er muss keine zeitliche Beschrankung
einhalten #hd ist nicht so stark vom Richter abhangig, braucht keine
Hemmungen zu haben, diese mit einzubeziehen.

Ein anderes Problem besteht darin, dass es im spanischen Prozess oft
schwierig sein wird, zu wissen, ob das allgemeine oder das spezielle
Gesetz Anwendung findet. Dies heifst, obwohl das Funktionieren des
speziellen allgemeinen Gesetzes ziemlich gut geregelt ist, existiert die
doktrinale Diskussion (wird hier nicht weiter vertieft),'®” ob die Falle des

167 Bellido Penades, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial,
S. 139.
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gewerblichen Rechtsschutzes durch das allgemeine Gesetz (LEC) oder
das spezielle angewendet wird (z. B. Art. 129-132 LP).
Der Markeninhaber hat es schwer, einen so selbststandigen Rechtschutz
im spanischen Markenrecht zu erkennen. Theoretisch konnte es
vielleicht moglich sein, ein § 19 MakenG zu konstruieren, aber wegen
dieser Fristbindung wird dies sehr unwahrscheinlich.

2. Vorschlédge eines selbststaindigen Auskunftsanspruchs im spanigchen
Markenrecht

Im spanischen Recht gibt es also eine Regelungsliicke iiber den
selbststandigen Auskunftsanspruch. Da Spanien , durch die neue
Richtlinie = 2004/48/EG  verpflichtet ist, einem™) selbststaindigen
Drittauskunftsanspruch in eigenes Recht umzusetzen, habe ich zwei
Vorschlage.

a) Der spanische Richter konnte diese spanische Rechtskonstruktion
richtlinienkonform auslegen, dasswder Antragsteller einen moglichst
selbststandigen Auskunftsamspruchyhat, z. B. durch fristverlangernde
Mafsnahmen.

b) Wie spater genauer vertieft wird, konnte beispielsweise im Zuge der
Umsetzung der Richtlinie in allen Rechtsgebieten des geistigen
Eigentums und gewerblichen Rechtsschutzes ein Verweis auf das
Informationstecht bei Patenten geschaffen werden. Das heifst, die
tibrigen Gesetze werden mit Ausnahme des Patentgesetzes keinen
Artikel ““Konkret ~zum = Auskunftsanspruch  besitzen.  Der
Auskunftsanspruch in den Art. 129 und 130 LP (Patentgesetz) wird an
die Vorgaben des Artikels tiber den Auskunftsanspruch der Richtlinie
angepasst. Das deutsche Auskunftsrecht gemafs § 19 I-V MarkenG
konnte als Vorbild dienen, um diese Liicke zu schliefsen.

Da ich den ersten Vorschlag immer noch sehr willkiirlich finde,
bevorzuge ich den zweiten Vorschlag. Mit diesem wird mehr
Rechtssicherheit geschaffen. Der Markeninhaber wird wichtige
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Information schneller und effektiver bekommen und damit wird er in
der Lage sein, seine Rechte besser zu schiitzen.
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KAPITEL V

Der Auskunftsanspruch im Gemeinschaftsrecht

Da die unterschiedlichen Sanktionsregelungen in der EU die wirksame
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erschweren, wurde
vor kurzem die EU-Richtlinie 2004/48/EG verabschiedet. Die meisten
Lander in der EU kannten bisher keinen Auskunftsanspruch. Bis jetzt
wurde der Auskunftsanspruch nur in zwei Rechtsordnungen geregelt,
namlich in Deutschland und in den Beneluxlandern'®®. Deutschland hat
den Auskunftsanspruch in allen Gesetzen des ,gewerblichen
Rechtsschutzes und der Urheberrechte geregelt, wobei fiir diese Arbeit
der § 19 MarkenG die grofite Bedeutung hat. Hingegen haben die
Beneluxlander den Auskunftsanspruch in Art. 13, bis”Abs. 5 Benelux-
Markengesetz!® geregelt.

Im Folgenden werden der bisherige Rechtsziistand und die Neuerungen
durch die Richtlinie 2004/48/EG beschtieben.

A. Rechtslage und Entwicklung bis zur neuen Richtlinie 2004/48/EG

Die VerwirklichungsdessBinnenmarktes erfordert die Beseitigung von
Beschrankungen des freien Warenverkehrs und von
Wettbewerbsyerletzungen sowie die Schaffung eines Umfeldes, das
Innovationen, und Investitionen begiinstigt. Der Schutz geistigen

168 Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz "Der Richter kann auf Antrag des
Markeninhabers demjenigen, der dessen Recht verletzt, aufgeben, dem
Markeninhaber alle ihm bekannten Angaben iiber die Herkunft der Sachen, mit
denen die Verletzung begangen worden ist, mitzuteilen und alle dazugehorigen
Angaben zu liefern." BIPMZ 1994, S. 450. Ubersetzung von Dr. H. Jochen Krieger,
Rechtsanwalt in Diisseldorf http://www.Transpatent.com.

16 Die Anderungen des Benelux-Markengesetzes vom 20.6.2002 sind noch nicht
berticksichtigt: Siehe Kurzbericht vom 18.6.2004 unter:
http://transpatent.com/land/westeuro/535bx.html
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Eigentums ist fiir die europaische Gemeinschaft vor diesem Hintergrund
ein wesentliches Kriterium fiir den Erfolg des Binnenmarkts.!”°

Aus dem Bewusstsein heraus, dass eine Angleichung der Gesetze zum
Schutz des geistigen Eigentums und tiber den gewerblichen
Rechtsschutz unbedingt notig ist, hat die EU verschiedene MafiSnahmen
ergriffen, die wir jetzt genauer erklaren werden.

1. Das TRIPS- Ubereinkommen vom 30. August 1994

Alle Mitgliedsstaaten sind auf internationaler Ebené, am die
Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der“\Rechté des
geistigen Eigentums (TRIPS- Ubereinkommen)”! gebunden, die im
Rahmen der multilateralen Verhandlungen der™)Uruguay-Runde
geschlossen und durch den Beschluss 94/800/EGpdes Rates gebilligt
wurden. Da es sich um internationale Ubereirtkommen handelt, die nicht
nur auf europadischer Ebene giiltig sindjwerden sie hier nur kurz
behandelt. Wir miissen sie allerdings* erwdahnen, da sie wunser
Gemeinschaftsrecht beeinflusst haben.'">

Die TRIPS- Ubereinkommen fenthalten vornehmlich Bestimmungen {iber
die Instrumente zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,
die gemeinsame, integnational giiltige Normen sind und in allen
Mitgliedstaaten umgesetzt wurden.

Das erste Ubeteiftkommen enthlt auch ein Recht auf Auskunft gemaf
Artikel 47:

170 Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABI. L. 195 vom 2. Juni
2004, S. 16.

71 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (TRIPS) in
GRUR Int. 1994, Heft 2, S. 128.

172 Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABI.
L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 16.
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Art. 47 Recht auf Auskunft des TRIPs- Ubereinkommens
(Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des

geistigen Eigentums).

"Die Mitglieder konnen vorsehen, dass die Gerichte befugt sind
anzuordnen, dass der Verletzer dem Rechtsinhaber Auskunft
iiber die Identitit Dritter, die an der Herstellung und am
Vertrieb der rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen
beteiligt waren, und iiber ihre Vertriebswege erteilen, muss,
sofern dies nicht aufSer Verhiltnis zur Schwere der” Vierletzung
steht.”173

Die Gewahrung von Anspriichen auf Drittauskunftund Auskunft tiber
Vertriebswege ist ins Ermessen der Mitgliedérgestellt.'”* Sondierungen
der Kommission zu dieser Frage haben<ergeben, dass zwischen den
Mitgliederstaaten weiterhin grofie Unterschiede bei den Instrumenten
zur Durchsetzung der Rechte des,geistigen FEigentums bestehen, und
dies ungeachtet des TRIPS- Ubereinkommens. Deswegen hat der
Gesetzgeber weitere neue Gesetze entwickelt.!”>

2. Das Gemeinschaftsmatkenrecht: (EG) Verordnung Nr. 40/94

Da das gewahlte. Thema sich auf das Markenrecht beschrankt, gilt es zu
untersuchen, inwiefern das Gemeinschaftsmarkenrecht den
Auskunftsanspruch regelt. Das Gemeinschaftsmarkenrecht von 1994
enthdltkeinen eigenen Auskunftsanspruch. Der Artikel 98 Abs. 2 GMV

17 BGBI. I S. 1742 vom 30. August 1994.

174 Dreies, GRUR Int. 1996, TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen
Eigentums, Heft 3, S. 211, 1996.

175 Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April,
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABL. L 157 vom 30. April
2004, S. 45.

Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABI. L. 195
vom 2. Juni 2004, S. 16.
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verweist vielmehr

auf das nationale Recht desjenigen Mitgliedstaats, in

dem die Kennzeichenrechtsverletzung begangen wurde. 76

Artikel 98 GMV : Sanktionen

"(1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der
Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen
droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die
Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzém, drohen,
fortzusetzen,  sofern  dem  nicht  besouderey, Griinde
entgegenstehen. Es trifft ferner nach/“Maf$gabe seines
innerstaatlichen Rechts die erforderlichen “Mafinahmen, um
sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt-wird.

(2) In Bezug auf alle anderen/ Fragen wendet das
Gemeinschaftsmarkengericht “das “Recht des Mitgliedstaats,
einschliefilich dessen dmternationalen Privatrechts, an, in dem
die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder

drohen.”177

Bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in Deutschland ergibt sich

gemafs § 125 b Nr. 2 MarKengesetz die Grundlage fiir die Erteilung der
Drittauskunft aus Apta98%Abs. 2 GMV i.V.m. § 19 MarkenG.!"®

Anders formuliert “gilt bei Anwendbarkeit deutschen Rechts § 19
MarkenG tiber, §.125 b’Nr. 2 MarkenG und Art. 98 Abs. 2 GMV auch fiir
Gemeinschaftsmarkenverletzungen.

§ 125 b Nr. 2 Marken G: Anwendung der Vorschriften dieses

Gesetzes

"Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der
Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke angemeldet oder

eingetragen worden sind, in folgenden Fillen anzuwenden: |[...]

176 v, Schultz, Kommentar zum Markenrecht, 2002, S. 371.

177 ABI. Nr. L 3288/94.

178 . Schultz, Kommentar zum Markenrecht, 2002, S. 371.

89



2. Dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke'”?
stehen zusdtzlich zu den Anspriichen nach den Artikeln 9 bis
11 der Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke die gleichen
Anspriiche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7), auf
Vernichtung (§ 18) und auf Auskunftserteilung (§ 19) zu wie
dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke. 15

[.]"

Damit bestdtigt sich, dass die Regelungen in den verschiedenen
Mitgliedschaften divergieren. Eine Angleichung des
Gemeinschaftsmarkenrechts ist daher durch die Verordnung EG Nr. 40/
94 noch nicht erreicht worden.

B. Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004yzur Durchsetzung der
Rechte des Geistigen Eigentums

1. Ziel des Gemeinschaftsvorhabéns

Bis jetzt hat der Artikel 95 EGVydie Harmonisierung eines grofien Teils
des gewerblichen RechtsSchutzes und Urheberrechts im Binnenmarkt
erlaubt. Allerdings besteht”die Gefahr, die Effektivitat der genannten
Mafsnahmen einzuschranken, wenn nicht ebenfalls die konkrete

179 Uber Anderungsvorschlag der Kommission zur
Gemeinschaftsmarkenverordnung: Die Kommission de europdischen Gemeinschaft
hat am 27.12.2002 den Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 iiber die Gemeinschaftsmarke vorgelegt (Siehe
http://europa.eu.int/eur-lex/de). Der vorgelegte Anderungsvorschlag greift erstmals
wesentlich in die Gemeinschaftsmarkenverordnung ein. Bei Berlit, GRUR 2003, Heft
9, s. 746. Die geplanten Anderungen der GMV haben die Artikel 98 Abs. 2 gar nicht
verandert. Das heifst, dass in der Zukunft immer noch auf das nationale Recht
desjenigen Mitgliedstaats verwiesen wird.

180 BGBI. 19951 S. 156.
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Anwendung dieser Rechte garantiert wird. Folglich kann die Richtlinie
auf die Kompetenz des Artikels 95 EGV gestiitzt werden.!8!

Die bisherigen unterschiedlichen Sanktionsregelungen beeintrachtigen
nicht nur das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts, sie
erschweren auch die wirksame Bekampfung von Nachahmung und
Produktpiraterie. Dies untergrabt das Vertrauen der Wirtschaft in den
Binnenmarkt und hat somit geringere Investitionen zur Folge. Uber die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen hinaus, (" Werfen
Nachahmung und  Produktpiraterie = auch  Problefae % beim
Verbraucherschutz auf, besonders wenn die Gesundheit oder die
offentliche Sicherheit auf dem Spiel steht. Die Entwicklung und Nutzung
des Internets haben inzwischen einen Stand erreicht,'d€t einen sofortigen
globalen Vertrieb von Raubkopien ermoglichta Aufferdem tritt dieses
Phanomen immer haufiger in Verbindung “mit dem organisierten
Verbrechen auf. Die Bekampfung dieseS)Phanomens ist folglich von
grofster Bedeutung fiir die Gemeinschaft; insbesondere wenn diese
rechtswidrigen Handlungen zu“gewerblichen Zwecken erfolgen oder
dem Rechtsinhaber einen nachhaltigen Schaden zufiigen.!®2

Viele Parlamentarier und/der, Rat hatten das gemeinsame Interesse, noch
vor der EU-Osterweiterufig im Mai 2004 die komplexe Richtlinie
durchzubringen und die neuen Staaten im Bereich der Durchsetzung
von Urheber-, Ratent-soder Markenrechten vor vollendete Tatsachen zu
stellen.

Urspziinglieh sollte nach dem Willen der EU-Kommission das Ziel der
Richtlinie sein, Inhabern und Verwertern von Urheber- und
Markenrechten scharfe Sanktionsmittel gegen kommerzielle Falscher
und Produktpiraten in die Hand zu geben. Allerdings erkannte die

181 Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April,
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABL. L 157 vom 30. April
2004 S. 45.

182 Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die

Mafinahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum,
2003/0024 (COD), KOM (2003) 46 endgitiltig, S. 3, 2003.
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Musik- und die Filmindustrie in dem Vorstofd aus Briissel rasch ihre
Chance, die drastischen Strafen des Entwurfs auch gegen Privatkopierer,
CD-Brenner und die Nutzer von Online-Tauschborsen in Stellung zu
bringen, womit der Geltungsbereich der Richtlinie deutlich erweitert
wurde. Die Richtlinie macht illegales Kopieren generell zur Straftat und
beschrankt sich nicht mehr auf kommerzielle Verstofie.8

Weiterhin fallt auf, dass in den europdischen Staaten auch ein€ Art
Privatpolizei unter dem Kommando der Rechteinhaber wie in den, USA
gemafs der Bestimmungen des Digital Millenium Copyright Aet (BMCA)
zugelassen wird. Die Richtlinie schafft entsprechende, hauptsachlich auf
die Lobby der Musik-, Software- und Filmindustrie in Briissel hin
ausgearbeitete, Moglichkeiten zur Verfolgung von ‘Réchtsverletzungen,
unter anderem {iiber Artikel 8 (Recht auf Auskuntt)y Die Richter haben
damit auch die Moglichkeit, die HerausgabeWvon Kontaktdaten von
Mittatern bei der Vervielfaltigung und Veétbreitung von Raubkopien zu
fordern.!84

Wie allgemein bekannt ist, und ‘wie auch die Richtlinie deutlich
ausdriickt, steht ein Instrument wie der Auskunftsanspruch in den
meisten Mitgliedsstaatenr ‘nicht zu Verfiigung. Das Bestreben des
Gesetzgebers ist es 'jedoch, dass dieses in allen Mitgliedsstaaten
verfiigbar sein sollte. Dies gilt fiir das Recht auf Auskunft iiber die
Herkunft rechtsyenletzender Waren und Dienstleistungen, iiber die
Vertriebswege sowie tiber die Identitit Dritter, die an der
Rechtsverletzung beteiligt sind. '8

183 Krempl, P2P, Patente Piraten -- Die EU und der Schutz des geistigen Eigentums,
computer und technik 9/2004, S. 46 auch abrufbar unter

http://www heise.de/newsticker/meldung/46981

184 Ebenda.

185 Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April,
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABL. L 157 vom 30. April
2004 S. 45.
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Diese Richtlinie gilt als Antwort auf das Problem der divergierenden
Regelungen in den Mitgliedsstaaten; sie soll die nationalen
Rechtsvorschriften zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum
harmonisieren.

2. Das Recht auf Auskunft: Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG

Der folgende Artikel erganzt den Artikel 47 ,(des)y” TRIPs-
Ubereinkommens vom 30. August 1994 {iber das Recht aiif Atrskunft.1%

Gemadfs Art. 1 den Gegenstand in Sinne dieser Richtlinie umfasst der
Begriff "Recht des geistigen FEigentums" auch” die gewerblichen
Schutzrechte.’®” Der Artikel enthalt drei /Abséatze, die sich mit der
Verletzungshandlung, dem Umfang desy /Auskunftsanspruchs und
anderen gesetzlichen Bestimmungen beschdftigen.

Art. 8 Rechtauf/Auskunft

"(1)"Rie "Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen
Gerichte im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen
Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums auf einen
begriindeten und die VerhiltnismifSigkeit wahrenden Antrag
des Kligers hin anordnen kénnen, dass Auskiinfte iiber der
Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder
Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums
verletzen, von dem Verletzer und/oder jeder anderen Person

erteilt werden, die

186 Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/2111, 1990,
S.2.

187 Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABL
L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 19.
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a) nachweislich rechtsverletzende Ware in gewerblichem

Ausmaf$ im ihrem Besitz hatte,

b) nachweislich  rechtsverletzende  Dienstleistungen in
gewerblichem Ausmaf$ in Anspruch nahm,

c) nachweislich fiir rechtsverletzende Titigkeiten genutzte

Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaf erbrachte,
oder

d) nach den Angaben einer in Buchstabe @), “b) oder c)
genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am
Vertrieb solche Waren bzw. an der~ Erbfingung solcher

Dienstleistungen beteiligt war.

(2) Die Auskiinfte nach Absatzy 1 erstrecken sich, soweit
angebracht, auf

a) die Namengund\ Adressen der Hersteller, Erzeuger,
Vertreiber, Lieferersund anderer Vorbesitzer der Waren oder
Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und

Verkaufsstellen/fiir die sie bestimmt waren;

b) _Angaben iiber die Mengen der herstellten, erzeugten,
ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und iiber die
Preise, die fiir die betreffenden Waren oder Dienstleistungen
gezahlt wurden.

3) Die Absiitze 1 und 2 gelten unbeschadet anderer gesetzlicher

Bestimmungen, die

a) dem Rechtsinhaber weiter gehende Auskunftsrechte

einrdaumen,

b) die Verwendung der gemdfi diesem Artikel erteilten

Auskiinfte in straf- oder zivilrechtlichen Verfahrenregeln,

c) die Haftung wegen Missbrauchs des Auskunftsrechts regeln,
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d) die Verweigerung von Auskiinften zulassen, mit denen die in
Absatz 1 genannte Person gezwungen wiirde, ihre Beteiligung
oder die Beteiliqung enger Verwandter an einer Verletzung

eines Rechts des geistigen Eigentums zuzugeben,
oder

e) den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder

die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln.”183

Die Verletzungshandlung wird sehr ausfiihrlich in Abs. A& beschrieben.
Gemafs Abs. 1 konnen die zustandigen Gerichte der Mitgliedslander
anordnen, dass in verhaltnismafiiger Weise Auskiinfte tiiber der
Ursprung und die Vertriebswege von Waren und Bienstleistungen von
dem Verletzer erteilt werden. Die Absatze 1"a) bis d) beschreiben die
Verletzungshandlung detailliert.

In Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie\ wird der genaue Umfang des
Auskunftsanspruchs beschrieben. Exst wird Auskunft {iber die Personen
(Art. 8 Abs. 2 a) gegeben und/dann tiber die Ware (Art. 8 Abs. 2 b).

In Art. 8 Abs. 3 a werden weiterfithrende Auskunftsrechte der
Rechtsinhaber eingeratimtsAufierdem wird auch ein Verwertungsverbot

geregelt (Art. 8 Abs.(3'd).

Die Mitgliedsstaaten miissen diese Richtlinie spatestens bis zum 29.
April 2006 umsétzen.'®

C. Die’Kritik an der Richtlinie

188 Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April,
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABL. L 157 vom 30. April
2004 S. 45.

189 Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABL
L. 195 vom 2. Juni 2004 S. 16.
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Die Richtlinie wurde bisher von der spanischen Seite mehr kritisiert als
von der deutschen. Die Richtlinie 2004/48/EG war u. a. in Spanien
Gegenstand deutlicher Kritik. Besonders kritisiert wurde sie von der
SGAE™ ("Sociedad General de Autores y Editores" — Allgemeine
Gesellschaft der Autoren und Herausgeber) und der ANDEMA?!
("Asociacion Nacional para la Defensa de la Marca" - Nationale
Vereinigung fiir den Markenschutz).

Ich glaube, dass diese Kritiker verstehen miissen, dass{ die
Harmonisierung der Gesetze von 25 Mitgliedsstaaten mittels Ri¢htlinien
Zeit benotigt.

1., Keine Strafsanktionen”

Die spanischen Experten!®? kritisieren, dass die<Richtlinie ausschliefdlich
im zivilen Bereich bleibt und keine Strafsanktionen beinhaltet. Auch der
Gesetzgeber der EU halt Strafmafinahmefifiir’grundsatzlich notwendig
Ebenso ist die Kommission der Amsicht, dass Nachahmung und
Produktpiraterie wirksam nur mitsstrengen strafrechtlichen Sanktionen
bekampft werden kann.!”® Die Konimission macht sich auch Gedanken
dariiber.

Auch die Rechteinhaber sind mit diesem umfangreichen
Instrumentarium der Richtlinie zum Schutz geistigen Figentums noch
nicht zufriedent 'Eine, einheitliche strafrechtliche Regelung zum Schutz
geistigen Eigentums wird angemahnt, um die im Abstimmungsprozess

1% Sociedad General de Autores y Editores — Allgemeine Gesellschaft der Autoren
und Herausgeber Homepage: http://www.sgae.es

191 ANDEMA Homepage:
http://www.camaras.org/publicado/andema/prese_345.html

192 Frau Rodriguez, Direktorin von ANDEMA ("Asociacion Nacional para la Defensa
de la Marca" — Nationale Vereinigung fiir den Markenschutz) in der Zeitschrift
"Actualidad Econémica" 20.05.2004.

1% Geistiges Eigentum: Kommission begriifit Verabschiedung der Richtlinie gegen
Nachahmung und Piraterie, abrufbar unter

http://www .europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?
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tiber die Richtlinie noch gestoppte durchgehende Kriminalisierung von
Rechtverletzern voranzutreiben.!*

Gleichwohl  enthdlt, im  Gegensatz ~ zum  urspriinglichen
Kommissionsvorschlag, der jetzt verabschiedete Richtlinientext keine
derartigen Bestimmungen.

Das Fehlen strafrechtlicher Vorschriften hat aber seine juristische
Erklarung. Wie schon weiter oben erklart wurde, ist der Art. 95 EGV das
Fundament fiir eine Rechtsangleichung im Binnenmarkt. /AAufydiesen
Artikel stiitzten sich alle bisherigen Harmonisierungsversuche der
zivilrechtlichen Gesetze im gewerblichen Rechtsschutz. Im Gegensatz
dazu verleiht dieser Artikel keine Kompetenz, sdth strafrechtliche
Gesetze zu harmonisieren. Dies konnte vielleicht tiber Art. 29 ff EUV
(Bestimmungen tiiber die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in
Strafsachen) erreicht werden. Derzeit/ wird  vom Gerichtshof der
Europdischen Gemeinschaft die Frage“wgepriift, ob strafrechtliche
Bestimmungen Gegenstand einer Binnenmarktvorschrift sein konnen.!%

Ich bin der Ansicht, dass die Kritiker zu weit gehen. Sie sollten die
Grenzen der Kompeteriznorm des Art. 95 EGV erkennen und
respektieren.

2. ,Das spanische Recht beinhaltet schon alles”

Dieyereinigung ANDEMA™ ("Asociacion Nacional para la Defensa de
la Mafca”) hat am 19. Mai 2004 die Richtlinie kritisiert. Es wurde gesagt,

194 Krempl, P2P, Patente Piraten -- Die EU und der Schutz des geistigen Eigentums,
computer und technik 9/2004, S. 46 auch abrufbar unter

http://www heise.de/newsticker/meldung/46981.

1% Geistiges Eigentum: Kommission begriifit Verabschiedung der Richtlinie gegen
Nachahmung und Piraterie, abrufbar unter

http://www .europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?

1% ANDEMA Homepage:
http://www.camaras.org/publicado/andema/prese_345.html
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dass in Spanien die Harmonisierung der Gesetzgebung auf den Gebieten
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts sehr weit
fortgeschritten sei. Und fast alle Empfehlungen der Richtlinie seien
bereits in der spanischen Gesetzgebung vorgesehen. Die Experten
beziehen sich hierbei allerdings auf die restlichen Artikel der Richtlinie,
tibersehen allerdings Artikel 8 (Auskunftsanspruch). Da aus deutscher
Sicht im spanischen Markenrecht eine Art unselbststandiger Anspruch
auf Auskunft vorhanden ist, fehlt noch ein selbststandiger
Auskunftsanspruch.  Existiert also eine Liicke fiir( “einen
Auskunftsanspruch, der unabhangig vom Hauptanspruch seih,soll:

3. ,Geltung nur fiir die neuen Lander der EU”

Es wird behauptet,'¥” dass die neuen Regelungen angeblich nur auf die
zehn neuen Mitglieder ausgerichtet seien; damit diese im gewerblichen
Rechtsschutz iiber ein Mindestmafs anyGesétzgebung verfiigen. Ich bin
der Meinung, dass beziiglich des‘Artikels 8 der Richtlinie die Schaffung
und Anwendung des Auskumnftsanspruchs nicht nur in den zehn neuen
Landern nétig sein wird, sondern vielmehr in allen anderen Landern der
Union, die diesen Anspruch bisher nicht kennen.

4. ,Massenklagen gegen private Tauschborsen-Nutzer in Deutschland”

Nach einigen Ansichten, wird diese Richtlinie nicht seinem Ziel gerecht,
die Inmovation und Kreativitat zu fordern.!”®* Was das Herunterladen von
Dateien aus Internet-Tauschborschen betrifft, rechnet man kiinftig mit
Massenklagen gegen Privatnutzer in Deutschland, weil die Abgrenzung
gemafs Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie zwischen privaten Tauschborsen-

197 Herr Ferré, Chef des Biiros fiir Schutz des Geistigen Eigentums von SGAE
("Sociedad General de Autores y Editores" — Allgemeine Gesellschaft der Autoren
und Herausgeber). In der Zeitschrift "Actualidad Econdmica" vom 20.05.2004.

198 Frey/ Rudolph Zusammenfassung von "EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums" ZUM 2004, S. 522 — 529.
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Nutzern und gewerblichen Rechtsverletzern wenig trennscharf sei.
Daher werden fiir die Zukunft "amerikanische Verhaltnisse" in
Deutschland befiirchtet.

Auch wird der Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens kritisiert. Dieses
hatte - angetrieben durch die seinerzeit anstehende EU-Osterweiterung -
nur 15 Monate gedauert. Hierbei kam es im deutschen Richtlinientext zu
Abweichungen zwischen der abgestimmten und der im Amitsblatt
verOffentlichten Version, was anhand Art. 8 der Rightlinie
veranschaulicht wird. Die mangelnde Sorgfalt sei mit Blickhauf die
parlamentarische Willensbildung als bedenklich und die in,der Richtlinie
genannten MafSnahmen und Verfahren aufgrund des™ Zeitdrucks zu
ungenau und zu undifferenziert geworden.

D. Zwischenergebnis

Diese Richtlinie ist bisher der letzte- Versuch der europaischen
Gemeinschaft, eine Angleichung der gewerblichen Schutzrechte,
insbesondere  des  Auskumftsanspruchs, innerhalb der EU-
Mitgliedsstaaten zu bewirken. /Obwohl die Richtlinie fast eher mehr
Kritik als Lob von Spaniert und Deutschland bekommen hat, die EU hat
gute Aussichten flig, die Richtlinie. Im Unterschied zu fritheren
Angleichungsversuchen macht die Richtlinie detaillierte inhaltliche
Vorgaben fiir Mindeststandards in den Mitgliedsstaaten. Dies wird
beispielsweise beim Auskunftsanspruch dazu fiihren, dass dieser kiinftig
in allen Mitgliedsstaaten als unerlassliches Instrument zur Durchsetzung
der Réchte des geistigen Eigentums zur Verfiigung steht.

Ich bin der Ansicht, dass Deutschland das einzige Land in der EU ist, wo
der Auskunftsanspruch so ausfiihrlich geregelt ist. Wie schon anfangs
dieses Kapitels erwahnt wurde, regelt auch der Art. 13 bis Abs. 5 des
Benelux- Markengesetzes'® einen Auskunftsanspruch. Aber da der

199 Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz: "Der Richter kann auf Antrag des
Markeninhabers demjenigen, der dessen Recht verletzt, aufgeben, dem
Markeninhaber alle ihm bekannten Angaben iiber die Herkunft der Sachen, mit
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deutsche Auskunftsanspruch viel ausfiihrlicher geregelt ist, konnen wir
diesen als Vorbild empfehlen.

Ich bin der Meinung, dass Art. 8 der Richtlinie unter dem Einfluss des
deutschen § 19 MarkenG entstanden ist. Die Strukturen von Artikel 8 der
Richtlinie und § 19 MarkenG zeigen Ahnlichkeiten, wie zum Beispiel
hinsichtlich der Beschreibung von Verletzungshandlung und hinsichtlich
des  Verwertungsverbots. Dagegen geht der selbststandige
Auskunftsanspruch beziiglich seines Umfangs weiter als der, §./19
MarkenG, weil auch Preise gemafs Art. 8 Abs.2.b. geregelt wtirden. Im
deutschen Recht ist es aber im Gewohntheitsrecht § 242 BGB i. V: m? § 19
V MarkenG, namlich mit dem unselbststindigen Auskunftsanspruch
geregelt. = Keine  Rolle  spielte der  gewohftheitsrechtliche
Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, da eine_gewehntheitsrechtliche
Regelung in anderen Rechtsordnungen keinen-Boden findet.

denen die Verletzung begangen worden ist, mitzuteilen und alle dazugehorigen
Angaben zu liefern." BIPMZ 1994, Miinchen, S. 450. Bei Ubersetzung von Dr. H.
Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Diisseldorf http://www.Transpatent.com
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KAPITEL VI
Rechtsvergleichende Feststellungen

Zu Beginn mochte ich klarstellen, dass es die Richtlinie 2004/48/EG erst
seit dem 29. April 2004 gibt. Deshalb gibt es noch keine Literatur,
Kommentare oder Aufsatze zum Thema. Es gibt aber im Internet viele
Meinungen von Experten zu dieser Materie, die sich auf ihre Erfahrung
stiitzen. Ich denke, dass diese Meinungen, trotz der( blofien
Veroffentlichung im Internet, wertvoll sind, um die Akzéptanz und
Effizienz der Mafinahmen, die in der Richtlinie genannt ‘sind, zu
ermessen. In unserem Fall dienen sie uns als Bezugspunkt, um zu sehen,
wie der Gesetzgeber in Deutschland und Spanien angeSichts des in Art. 8
der Richtlinie?® geregelten Auskunftsanspruchsteagiéeren konnte.

Die meisten Neuerungen im Rechtssystemi haben anfangs viele
Meinungen zur Folge, sorgen fiin “werschiedene Hypothesen und
Theorien. Da die Richtlinie ein™meues Thema ist, hielt ich es fiir
notwendig, dieses Kapitel zusatzlich fiir eine Art Schlussanalyse zu
verfassen, um eine tiefergehehde,Einschatzung der Thematik zu geben.

A. Vergleich der Richtlinie 2004/48/EG mit dem deutschen Recht

1. Was das deutsche Auskunftsrecht von der EG Richtlinie tibernehmen

kann

Das \Deutsche Patent- und Markenamt?*' hat noch keine Angaben oder
Fakten iiber den Einfluss dieser Richtlinie auf das deutsche Markenrecht
veroffentlicht, was von zwei Patent-Experten auch bestatigt wurde.?®

200 Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April,
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABI. L 157 vom 30. April
2004 S. 45.

201 Deutsches Patent- und Markenamt http://www.dpma.de/index.htm

202 Interview mit (PA Dipl.-Phys. Dr. Wieland Habenicht, Patentanwalt, Homepage:
http://www.pa-habenicht.de) und Interview mit (Frau Wittenzellner beratende
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Ich bin der Auffassung, dass das deutsche Markenrecht im Prinzip
wenig von der Richtlinie iibernehmen muss, weil § 19 MarkenG {tiber
diese Richtlinie teilweise sogar hinausgeht.

Gemafs Art. 8 Abs. 2. b. der Richtlinie 2004/48/EG ist aber ein relevanter
Unterschied tiber den Umfang des Auskunftsanspruchs im Vergleich mit
§ 19 MarkenG vorhanden.

In der Richtlinie steht gemafs Art. 8 Abs. 2. ,,Angaben tiibef die-Mengen
der hergestellten, erzeugten, ausgelieferten, erhalteneri oder bestellten
Waren und tuber die Preise, die fiir die betreffenden Waren oder
Dienstleistungen gezahlt wurden”.

Nach § 19 Abs. 2 MarkenG der Auskunftsyerpflichtung des Verletzers
erstreckt sich im Gegensatz zur Richtlinieynur auf Abgaben {iiber die
Herkunft und den Vertriebsweg sowie die Menge der hergestellten,
ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten widerrechtlich
gekennzeichneten Gegenstande.?® Das heisst, Angaben zu Einkaufs- und
Verkaufspreisen sowie zum, erzielten Gewinn gehdren nicht zu den
Mengenangaben i. S. d. §19 Abs. 2 MarkenG.?* Diese Information im
deutschen Markenrechtikonnte bisher durch weitergehende Anspriiche
auf Auskunft geschaffen sein (vgl. § 19 Abs. 5 MarkenG). Das bedeutet,
dass man ab (Aprily 2006 diese Preisangaben, nicht durch das
gewohntheitsrechtliche Auskunftsanspruch gemafs 242 BGB geschaffen
werden, sondern durch die Umsetzung der Richtlinie dieser Angabe
auchiin dem Umfang des § 19 Abs. 2 MarkenG eingefiigt sein konnte.

Jetzt “bietet sich durch die Richtlinie die Chance, die zum Teil
komplizierten Rechtskonstruktionen hierzu, wie die Unterscheidung der
Auskunftsanspriiche in selbststandige und unselbststandige im

Juristin bei der Patentanwaltkammer in Miinchen
http://www.patentanwaltskammer.de).

28 9. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 7.
2049, Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 12.
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deutschen Recht, wie sie aus der Herleitung aus dem Gewohnheitsrecht
entstandne sind, zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und dadurch
ubersichtlicher zu machen.

2. Inwiefern deutsches Auskunftsrecht zur EG Ausgestaltung der
Richtlinie beitragen konnte

Wie vorher erwahnt wurde, hat die europadische Richtliniet vom
deutschen § 19 Markengesetz viele Anregungen tibernomimen:” Dies
erscheint mir aber noch nicht genug. Deutschland ist das einzige Land in
der EU ist, welches ein so ausfiuthrliches Auskunftsrecht im Markenrecht
hat. Auch wenn oft behauptet wird, dass das BeneliXMarkengesetz>®
tiber einen ahnlichen Auskunftsanspruch verfiige; trifft dies so nicht zu.
Es stimmt zwar, dass in Art. 13 bis Abs. 5/Benelux-Markengesetz ein
Auskunftsanspruch geregelt ist, dieser ist"aber'viel allgemeiner als der §
19 MarkenG oder der Art. 8 der Richtlinie."Peshalb bin ich der Meinung,
dass Deutschland das einzige EU<lrand ist, das man als Vorbild fiir den
Auskunftsanspruch nehmen kann.

Um folgende Regelungsinhdlteykonnte der Art. 8 der Richtlinie noch
erganzt werden:

Erstens wissen wir nicht ob, anders als bei § 19 MarkenG, der
Auskunftsberechtigte'den Verletzer, wenn er eine erteilte Auskunft fiir
falsch halt, [ in, Ausnahmefillen zur Abgabe einer -eidesstattlichen
Versicherung atiffordern kann.

Zweitens, 15t es auch nicht klar, ob der Auskunftsanspruch der Richtlinie
versc¢lHuldensunabhingig ist oder nicht.

205 Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz: "Der Richter kann auf Antrag des
Markeninhabers demjenigen, der dessen Recht verletzt, aufgeben, dem
Markeninhaber alle ihm bekannten Angaben tiber die Herkunft der Sachen, mit
denen die Verletzung begangen worden ist, mitzuteilen und alle dazugehorigen
Angaben zu liefern." BIPMZ 1994, S. 450. Bei Ubersetzung von Dr. H. Jochen Krieger,
Rechtsanwalt in Diisseldorf http://www.Transpatent.com
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Drittens, ist es hier auch wichtig, dass es sich um einen selbststandigen
Auskunftsanspruch handelt, damit man nicht auf einen akzessorischen
angewiesen ist.

Und viertens konnte in Fallen offensichtlicher Rechtsverletzung die
Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen
Verfiigung (wie in § 19 Abs. 3 MarkenG) nach den Vorschriften der ZPO
angeordnet werden.

Diese vier Merkmale sollten entsprechend wie in § 19 MarkenG au¢h im
der Richtlinie geregelt sein.

B. Vergleich der Richtlinie 2004/48/EG mit dem spanischén Recht:
Vorschlige, wie Spanien den Auskunftsansptuch = in seine
Gesetzgebung einfiihren kann

Wie bereits im vierten Kapitel dargestellt, gibt'es zwar durch den {iber
den Verweis in Art. 256 Abs. 7 LEC adfydi€& Zusatzbestimmung des
spanischen Markenrechts und weiter ‘ins“Patentrecht einen moglichen
Auskunftsanspruch im Wege démwworbereitenden Verfahrenshandlungen
zum Schutz bestimmter Rechte, dieése stellt sich in der Praxis aber als
eine komplizierte Konstellation ‘dar und ist deshalb eher ungebrauchlich.
Dies bedeutet, dass es sicherlich vorteilhaft ware, den Gebrauch dieses
Artikels in der Praxis einfacher zu machen.

Ich vertrete di¢ ‘Ansicht, dass der bisherige Weg nicht ausreichend
flexibel und/ glinstig ist, um ihn als Figur des Auskunftsanspruchs
anzuwenden tnd bin deshalb der Auffassung, dass der spanische
Gesetzgebéet noch gezwungen ist zum Ablauftermin der Umsetzungsfrist
2006)€ine neue Figur wie in § 19 MarkenG zu schaffen.

Hinsichtlich der Art der Umsetzung hat der spanische Gesetzgeber aus
meiner Sicht zwei Alternativen: er kann sich an der spanischen oder an
der deutschen Tradition orientieren.
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1. Fortfithrung der spanischen Tradition in den Immaterialgiiterrechten

Im  spanischen  Markengesetz ("Ley de Marcas") werden
Zusatzbestimmungen tiber Rechtssprechung und Verfahrensregeln nicht selbst
geregelt, sondern im Patentgesetz.

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie bleibt man dabei, dass von allen
Rechtsgebieten des  geistigen Eigentums und  gewerblichen
Rechtsschutzes, aus ein Verweis auf das Informationsrécht 1m
Patentgesetz geregelt wird. Das heifst, die librigen Gesetze werden mit
Ausnahme des Patentgesetzes keinen Artikel Konkret =~ zum
Auskunftsanspruch beinhalten. Der Auskunftsanspruch in den Art. 129
und 130 LP (Patentgesetz) wird aber an die Vorgabendes Artikels 8 der
Richtlinie angepasst.

Nattirlich miisste eine solch verweisende Zusatzbestimmung nicht nur
im Markengesetz, sondern am besten gleich il allen anderen Gesetzen
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtssehutzes enthalten sein genau
wie wir das vom deutschen Rechtwals , horizontalen Ansatz”, kennen
(vgl. oben Kapitel I).2%

Im Abschnitt XIII (Art. 123-142 LP) des spanischen Patentrechts gibt es
auch einen ,horizontalen Ansatz” (auf Spanisch wird es "vocacion de
generalidad" genannt), wonach etwas in allen Gesetzen des
gewerblichen Réchtssehutz gleich geregelt wird. Die im Abschnitt XIII
geregelten Ermittlungen zur Feststellung von Tatsachen ("Diligencias de
comprobacion™de hechos") werden nicht nur fiir Patente geregelt,
sondern atich im ganzen gewerblichen Rechtsschutz und unlauteren

Wettbewerb (Art. 24 LCD)?” angewendet.

206 ITm Gegensatz dazu finden wir im geistigen Eigentum ("Propiedad Intelectual”)
nicht diesen ,horizontalen Ansatz”, weil gemafs der spanischen Tradition man
immer sehr stark unterscheidet zwischen diesen zwei Rechtsgebieten: geistiges
Eigentum (,Propiedad Intelectual”) und gewerblicher Rechtsschutz (“Propiedad
Industrial”). Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2002, S. 1043.

207 Bercovitz Rodriguez-Cano/ Garcia-Cruces Gonzailez, Comentarios a la Ley de Marcas,
S. 1160.
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2. Orientierung am deutschen Vorbild

Der deutschen Tradition wiirde es entsprechen, einen umfassenden
Auskunftsanspruch wie § 19 MarkenG direkt im spanischen
Markengesetz Nr. 17/2001 zu verankern. Ein Verweis auf den Art. 129
und 130 LP (Patentgesetz) wdare dann nicht mehr notig.
Selbstverstandlich miisste, unabhangig vom Markenrecht, auch Agxt. 129
und 130 LP (Patentgesetz) an die Vorgaben der Richtlinie afigepasst
werden. Ebenso miisste der Auskunftsanspruch in Folge der &AJmsetzung
der Richtlinie auch in den restlichen Gesetzen auf dem, Gebiet des
geistigen Eigentums wund gewerblichen Rechtschutz J(Art. 1 der
Richtlinie) verankert werden.

C. Zwischenergebnis

Der spanischen juristischen Tradition des Vierweises auf das Patentgesetz
folgend, vertrete ich den Standpftitfikt;,dass die erste der oben genannten
Moglichkeiten angewendet, werden sollte. Das heifst, der
Auskunftsanspruch wird nur'imyPatentgesetz verankert. Ein Verweis auf
ihn erfolgt in allen anderen Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes
und Urherberrechtes, insbeSondere im Markengesetz.

Es ist kein Vorteil ersichtlich, der sich aus einer Abkehr von der
spanischen Traditioniin den Immaterialgiiterrechten ergeben wiirde.
Zusatzlich wtrde durch eine an der deutschen Tradition angelehnte
Umsetzung eif viel groferer gesetzgeberischer Aufwand entstehen.
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Ergebnis

Wie sich aus der vorliegenden Arbeit ergibt, bleibt in den europaischen
Rechtsordnungen hinsichtlich des Auskunftsanspruchs im gewerblichen
Rechtschutz noch viel zu tun. Die deutsche Rechtshistorie hat gezeigt,
dass das Problem der Produkt- und Markenpiraterie sowie der
Nachahmung im heutigen Umfang noch relativ jung ist und dass,
demzufolge die entsprechenden Rechtschutzmdoglichkeiten, wiel der
Auskunftsanspruch, noch nicht tiberall voll entwickelt sind.

Diese Untersuchung handelte von der Richtlinie 2004/48/EG, und den
Herausforderungen, die sich durch ihre Verabschiedung “fiir den
spanischen Gesetzgeber ergeben haben. Konkret ging es um den Art. 8.,
das Recht auf Auskunft, das auf Wunsch der Bund@ésrepublik in die
Richtlinie eingefiihrt wurde. Im Gegensatz zu Peutschland wurde
aufgrund der juristischen Tradition in Spanieén‘dem Recht auf Auskunft
bisher weder grofsere Beachtung, géschenkt, noch wurde die
Notwendigkeit fiir einen solchen Artikel bemerkt.

Wie in der Arbeit dargelegt wutrdembietet die Erfahrung Deutschlands
mit dem selbststandigen Auskunftsanspruch § 19 MarkenG gegenitiber
der spanischen juristischen (Tradition viele Vorteile. Dies konnte dem
spanischen Gesetzgeber béi der Umsetzung der Richtlinie als Vorbild fiir
den Auskunftsanspruch gegen Dritte dienen. Andererseits sollte in
Deutschland trotzdem'auf die unterschiedlichen Rechtstraditionen der
europdischen Lander Riicksicht genommen werden, um in der Praxis
eine der jeweiligen Rechtsordnung angepasste und somit wirksame
Anwendung, zti gewahrleisten.

Zudem erférdert Verwirklichung des europaischen Binnenmarktes die
Beseitigung von Beschrankungen des freien Warenverkehrs und von
Wettbewerbsverletzungen sowie die Schaffung eines Umfeldes, das
Innovationen und Investitionen begiinstigt. Der Schutz von Marken ist
vor diesem Hintergrund fiir die europdische Gemeinschaft ein
wesentliches Kriterium fiir den Erfolg des Binnenmarktes.?%

208 Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABI. L.
195 vom 2. Juni 2004, S. 16.
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Anhang II: Art. 47 des TRIPS- Ubereinkommens vom 30.08. 1994












Anhang III: Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004




































Anhang IV: Directiva 2004/48/CE de 29 de Abril 2004
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