Technische Universitat Minchen m

Integrierter Produktpiraterieschutz durch Kennzeichnung und Authentifizierung
kritischer Bauteile im Maschinen- und Anlagenbau

Leitfaden zum Schutz vor Produktpiraterie
durch Vertragsgestaltung

Lehrstuhl fir Férdertechnik Materialfluss Logistik M . M



Impressum

Herausgegeben von:

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Willibald A. Ginthner
Lehrstuhl fir Fordertechnik Materialfluss Logistik (fml)
Technische Universitat Minchen

Gesamtredaktion: Dipl.-Wi.-Ing. Dominik Stockenberger

Fachbeitrage: C. Ann, R. Hauck, J. Durchholz,
D. Stockenberger.

Bildredaktion: Dominik Stockenberger, Hans Gartner

Bildnachweis:

Titelbild: istockphoto.com;

S. 15, 17: istockphoto.com/Hans Géartner (Collage);
S. 19: © Pauline / Pixelio;

S. 283: Istockphoto.com.

Gestaltung: Hans Gartner Kommunikation, Wolfratshausen
ISBN: 978-3-941702-20-2
© Copyright 2011

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschutzt.

Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der
Ubersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen,
der Wiedergabe auf photomechanischem oder ahnlichem Wege
und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben —
auch bei nur auszugsweiser Verwendung — vorbehalten.

Die urheberrechtlichen Verwertungsrechte liegen beim Heraus-
geber. Nachdruck, Ubersetzung, Vervielfaltigung oder Speicherung
auf Datentrager ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Heraus-
gebers moglich.

Flr Satz- und Druckfehler, flr unrichtige Angaben der
Unternehmen sowie flUr Marken- oder Urheberrechte wird jeglicher
Schadensersatz ausgeschlossen.



Leitfaden zum Schutz vor Produktpiraterie
durch Vertragsgestaltung

Produktpiraterie aus juristischer Sicht:
Abwehr von Schutzrechtsverletzungen,
Vertragsgestaltung als alternatives Schutzsystem
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Kurzvorstellung des Forschungsprojekts
ProAuthent

Integrierter Produktpiraterieschutz durch Kennzeichnung
und Authentifizierung von kritischen Bauteilen im Maschinen-
und Anlagenbau

J. Durchholz, eutschlands Maschinen- und Anlagenbau ist bekannt und weltweit geschatzt
D. Stockenberger fUr die hohe Qualitdt und Funktionalitdt seiner Produkte. Dieses Image bildet
einerseits die Basis fUr weltweit gute Geschafte, lockt andererseits jedoch auch
Kopierer und Piraten, die gerne von der Entwicklungsleistung anderer profitieren und ko-
pierte Komponenten und Ersatzteile verkaufen. Ein Konsortium aus sechs Unternehmen
aus dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Produktschutz und der [T-Branche und drei
Lehrstuhlen der Technischen Universitat Munchen entwickelt im Projekt ProAuthent aus
diesem Grund ein Schutzsystem, welches durch Kennzeichnung von kritischen Bauteilen
in der Lage ist, Originale sicher zu erkennen, Kunden und Hersteller vor dem unwissent-
lichen Einbau von Kopien zu schutzen und durch die durchgédngige Dokumentation der
PrUfergebnisse vielfaltige Zusatznutzen zu ermdéglichen.

Im Projekt ,,ProAuthent — Integrierter Produktpiraterieschutz durch Kennzeichnung und
Authentifizierung von kritischen Bauteilen im Maschinen- und Anlagenbau® entsteht ein
Schutzsystem, welches sich aus drei Hauptbestandteilen zusammensetzt: der Kenn-
zeichnungstechnologie, welche die Komponenten eindeutig als Originale markiert, dem
IT-System, welches die Informationen aus den PrUfprozessen verarbeitet und interpretiert
und der anschlieBenden Systemreaktion, die Nachahmungen aufdeckt, den Kunden in-
formiert und so Produktpiraterie auf Dauer einddmmt oder verhindert.

Abbildung 1.1:
Holzbearbeitungsmaschine,
Original (links) und Kopie
(rechts) eines Walzlagers
Quelle: Homag GmbH,
Aktionskreis gegen
Produkt- und Marken-
piraterie e.V. (APM)

Da Kopie und Falschung fur den Kunden kaum noch zu unterscheiden sind (Abbildung
1.1), kdnnen Kennzeichnungstechnologien daflr sorgen, dass die Komponenten von
jedem Teilnehmer in einer Wertschdpfungskette dauerhaft als Originale erkennbar sind.
Da es nicht wirtschaftlich ist, sdmtliche Bauteile einer Maschine oder Anlage zu markie-
ren, muss zundchst entschieden werden, welche Bauteile gekennzeichnet werden sollen.
Dann wird auf Basis technischer wie auch wirtschaftlicher Kriterien festgestellt, welche
Technologie fur das jeweils ausgewahlte Bauteil zum Einsatz kommt. Hierzu wurde in-



nerhalb des Forschungsprojektes ein methodisches Vorgehen entwickelt, bei den Indus-
triepartnern evaluiert und die dabei ausgewéhlten Bauteile mit den jeweils passenden
Markierungen fur Pilotinstallationen gekennzeichnet.

Beim Einbau in Maschinen ist die Feststellung der Originalitat der Komponenten beson-
ders wichtig. Der Kunde mdchte sichergehen, dass er nicht falschlicherweise eine Kopie
verwendet. Der Maschinenhersteller ist ebenfalls daran interessiert, zu wissen, ob Original-
bauteile in der Maschine, flr welche er Service und Garantie leistet, im Einsatz sind. Um die
gekennzeichneten Bauteile automatisch und somit komfortabel und sicher auf inre Echtheit
zu prifen, entstand ein [T-System, welches die Prifergebnisse sowohl lokal als auch zen-
tral in einer Datenbank speichert. Auch manuelle Prifungen kénnen festgehalten werden.
Nach der Speicherung der Daten kann das IT-System bestimmte Reaktionen auslésen und
bietet die Moglichkeit, vielfaltige Prifungen, Abfragen oder Auswertungen vorzunehmen.
Durch den modularen Aufbau des Systems kdnnen Bauteile nicht nur an der Maschi-
ne des Kunden sondern an jeder beliebigen Position entlang der Logistikkette gepruft
werden. Erfassen sémtliche Stufen der Supply Chain die Produkte, so gelangen diese
Daten ebenfalls in die zentrale Datenbank und kénnen dort vom Kunden, Hersteller oder
Handler abgefragt werden.
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Kurzvorstellung des Forschungsprojekts ProAuthent

Die Dokumentation des Einsatzes von Originalkomponenten eroffnet flr die Hersteller
von Maschinen vollig neue Moglichkeiten, Dienstleistungen und Services zu gestalten.
Mit Hilfe von Bonusprogrammen kdnnen qualitatsbewusste, treue Kunden gezielt bes-
sere Konditionen oder Angebote erhalten. MaBgeschneiderte Wartungsvertrdge oder
ausgeweitete Garantiezusagen kénnen flr Kunden und Hersteller einfacher und sicherer
gestaltet werden, wenn die Verwendung von Originalteilen vertrauenswurdig nachvollzo-
gen werden kann.

Durch die Speicherung der Prifdaten in einer zentralen Datenbank sind umfassende
Zusatznutzen realisierbar, die fur die Kunden neue Dienstleistungen und eine vereinfachte
Kommunikation mit dem Hersteller mit sich bringen und die Maschinenhersteller in inrer
Service- und Vertriebsarbeit unterstitzen. So profitieren Kunden und Hersteller weiter-
hin von der hohen Qualitdt der Maschinen und Anlagen, was den Produktionsstandort
Deutschland nachhaltig schitzen und starken kann.



Profile der Partner

Homag Group AG, Schopfloch

Die Homag Group AG erstellt seit ihrer Griindung im Jahr 1960 kundenspezifische Ma- HOMAG
schinen, Anlagen und Systeme flr die Holzbearbeitung. Als weltweiter Markt- und Tech-
nologiefihrer bietet die Homag Group AG mit ihrem breiten Angebotsspektrum fir je-
den Bedarf das passende Produkt. FUr den kleinen Schreinerbetrieb genauso wie flr
die hochkomplexe industrielle Fertigung. Von der Einzelmaschine bis zur durchgéngigen
Hochleistungsanlage bietet die Homag Group AG ihren Kunden die optimale Lésung fur
die jeweils individuellen Anforderungen. So entstehen hochwertige Mobel, Klichen, Holz-
h&user, Fenster, HolzfuBbdden und Treppen. Zum Angebot gehdren neben klassischen
Serviceleistungen wie Montage, Wartung und Reparatur umfangreiche Dienstleistungen
Uber den kompletten Lifecycle der Maschinen und Anlagen.

fml - Lehrstuhl fiir Férdertechnik Materialfluss Logistik,
Technische Universitidt Miinchen m . M
Die verschiedenen Arbeitsgruppen des Lehrstuhls fml sind auf den wesentlichen Gebie-

ten der Fordertechnik, des Materialflusses und der technischen Logistik vertreten. Quer H H

durch die Arbeitsgebiete stehen die Entwicklung von Methoden und rechnergestitzten
Werkzeugen der Planung sowie die Weiterentwicklung technischer Systeme als tUberge-
ordnete Betatigungsfelder flr die Forschungsarbeit im Vordergrund. Die Projektbearbei-
tung erfolgt meist in enger Kooperation mit Industrieunternenmen. Dabei erstreckt sich
das Spektrum der Forschungsaufgaben von der 6ffentlich geférderten Grundlagenfor-
schung Uber die industrielle Gemeinschaftsforschung bis zu direkten Industrieauftragen.

Infoman AG, Stuttgart

Infoman AG ist das Beratungs- und L&sungshaus im Maschinen- und Anlagenbau. Seit .))
mehr als zehn Jahren starken wir mittelstandische Unternehmen und Konzerne erfolg- 'I f
reich im Markt. Ob Gerate- oder Komponentenhersteller, Produzent oder Betreiber von n Oman
Maschinen und Anlagen: In mehreren hundert Kundenprojekten haben wir unser Know-

how eingebracht und unsere Branchenkompetenz umfassend ausgebaut.

Infoman AG wurde 1998 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts IAO in Stuttgart gegriindet

und beschéftigt heute rund 60 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart (Hauptsitz), Kéln,

Mudnchen und Luzern (CH). Unser Leistungsangebot umfasst ganzheitliche Strategie-

und Prozessberatung und maBgeschneiderte [T-Ldsungen fir kundennahe Geschéfts-

prozesse in Marketing, Vertrieb und Service.




Profile der Partner

Lehrstuhl fur Betriebswirtschaftslehre -
m Unternehmensfiihrung, Logistik und Produktion, TU Miinchen

Technische Universitat Miinchen Die Themenschwerpunkte des Lehrstuhls sind:
Lehrtatigkeiten im MBA- und TUM-BWL-Studium sowie flUr Nebenfachstudenten
(Wirtschaftswissenschaften) der TU Munchen.
Forschungsprojekte und Arbeitskreise, die zumeist durch staatliche Organisationen ge-
fordert (AIF, BMBF, DFG, Européische Union, Deutsche Industriestiftung etc.) und in Ko-
operation mit Industriepartnern durchgefuhrt werden.
Industrieprojekte, in welchen wissenschaftliches Know-how in die Praxis umgesetzt wird.
Gastreferenten aus fuhrenden Positionen der Industrie und Dienstleistung gewahrleisten
den praxisnahen Wissenstransfer an die Studierenden.

Lehrstuhl fiir Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum,
m Technische Universitat Miinchen

Technische Universitit Miinchen Die Mitarbeiter des Lehrstuhls forschen und lehren in allen Bereichen des Wirtschafts-
rechts, wobei der Schwerpunkt auf dem Kartell- und Lauterkeitsrecht liegt. Auf dem Ge-
biet des Geistigen Eigentums beschaftigen sich die Mitarbeiter vor allem mit Fragen des
Technologieschutzes (Patent- und Know-how-Schutz, Strategien gegen Produktpiraterie).
Der Lehrstuhl war und ist an verschiedenen 06ffentlich geforderten Forschungsprojekten
beteiligt, jeweils in enger Kooperation mit Industrieunternehmen und anderen — auch
nicht-juristischen — Lehrstuhlen und Forschungseinrichtungen.

Miiller Martini GmbH, Ostfildern-Kemnat

Muller Martini ist als weltweit tatige Firmengruppe fUhrend in der Entwicklung, Herstellung
und Vermarktung einer breiten Palette von Druckweiterverarbeitungs-Systemen und im
formatvariablen Rollenoffsetdruck. Unser oberstes Ziel ist es, innovative, marktgerechte
Produkte und Dienstleistungen flUr héchste Kundenanspriiche zu entwickeln. Unsere
Produktpalette ist umfassend: Sie reicht vom formatvariablen Rollenoffset-Druckmaschi-
nen Uber Rotationsabnahme-Systeme, Sammelhefter, Klebebinder, Hardcover-Systeme
und Zeitungsversand-Systeme bis zur digitalen OnDemand-Buchproduktion. Entwickelt
und produziert werden unsere Systeme in modernst eingerichteten Produktionsbetrieben
in der Schweiz, Deutschland, China und den USA.

MULLER MARTINI F’



Multivac Sepp Haggenmiiller GmbH & Co.KG, Wolfertschwenden

Multivac ist einer der weltweit fuhrenden Hersteller von Maschinen flr die Verpackung
von Lebensmitteln, medizinischen Sterilgltern und vielfaltigen Industrieartikeln. Das um-
fangreiche Produktprogramm umfasst vollautomatische Tiefziehmaschinen, voll- und
halbautomatische Traysealer, Vakuum-Kammermaschinen, Handhabungsmodule und
Qualitatsinspektionssysteme, Etikettierer sowie umfangreiches Zubehor.

1961 gegriindet, beschaftigt die Multivac-Gruppe heute weltweit Gber 2300 Mitarbeiter,
davon Uber 1050 am Hauptsitz in Wolfertschwenden (Allgau). Multivac ist mit 60 Toch-
tergesellschaften und Vertriebsburos auf allen Kontinenten prasent und beschaftigt dabei
mehr als 800 Berater und Service-Techniker.

Schreiner Group GmbH & Co. KG, OberschleiBheim

Schreiner ProSecure, ein Geschaftsbereich der Schreiner Group GmbH & Co. KG mit
Sitz in OberschleiBheim bei Munchen, entwickelt und produziert individuelle Sicherheits-
I6sungen fur den Produkt- und Dokumentenschutz. Der Spezialist realisiert intelligente
Systemldsungen fir eine optimale Kennzeichnung und Versiegelung von Verpackungen
sowie zur Uberwachung der Distributionskette. Dank langjéhriger Kompetenz im Sicher-
heitsdruck und mit dem Know-how Uber zukunftsfahige Sicherheitstechnologien ent-
stehen innovative Losungen fur einen effektiven Falschungs- und Manipulationsschutz.
Gemeinsam mit Schreiner LogiData, dem Competence Center fur RFID, reicht das RFID-
Leistungsspektrum von der anwenderorientierten Technologieberatung Uber die Auswahl
und Entwicklung geeigneter Hard- und Softwarekomponenten bis hin zur Fertigung und
Integration der Transponder-Ldsungen in bestehende Systemlandschaften.

VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH, Biberach/Riss

Die VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH entwickelt und produziert seit 1909 hoch-
wertige Maschinen zur Werkzeugbearbeitung und bietet dafir umfassende Dienstleistun-
gen an. Der Spezialist fur Scharfmaschinen zur Werkzeugproduktion und Instandhaltung
agiert heute weltweit als Technologie- und Dienstleistungsanbieter. Mit dem Programm
an Schérf- und Erodiermaschinen fur Werkzeughersteller und Scharfdienste besitzt das
mittelstandische Unternehmen aus Biberach in nahezu allen Marktsegmenten die Welt-
markt- und Technologiefuhrerschaft.

Als Partner von Fertigungsindustrie, Maschinenbau und Holzindustrie sichert VOLLMER
im Werkzeugbau den richtigen Schliff von verschiedensten Werkzeugen mit Schneiden
aus Hartmetallen oder Polykristallinem Diamant.

<7~ MULTIVAC

BETTER PACKAGING

schreiner

ProSecure
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1. Einfuhrung und Ziel des Leitfadens

C. Ann, R. Hauck as Phanomen der Produktpiraterie ist in den letzten Jahren zu einem gravie-
renden Problem fur die Industrie geworden. Im Jahr 2008 wurden nach einer von
der Européischen Kommission verdffentlichten Statistik insgesamt knapp 50.000
Beschlagnahmefalle in der Europdischen Union gemeldet (Abb. 1.1). Fast 180 Millionen
gefalschte Artikel wurden dabei durch die Zollbehdrden beschlagnahmt. 1999 waren
es noch ca. 25.000 Artikel, was eine Steigerung von Uber 700% bedeutet [Eur-09]. In
der Bundesrepublik wurden laut des fur Zollangelegenheiten zustéandigen Bundesfinanz-
ministeriums im Jahr 2008 insgesamt 10.888 Grenzbeschlagnahmefélle und damit der
bisher héchste Wert Uberhaupt registriert [Zol-09].

Anzahl registrierter Beschlagnahmefélle in der EU

50.000
Anzahl der Falle

40.000 1999 4.694
2000 6.253

e 2001 5.056
20,000 2002 7553
2003 10.709

10.000 2004 20.311
2005 26.704

0 WWW 2006 87.334
2007 43.617

2008 49.381

Anzahl beschlagnahmter Produkte in der EU

Mio. 200
Anzahl Artikel

150 1999 25.285.838
2000 67.790.546
2001  94.421.497

100
2002  84.951.039
2003 92.218.700
50 2004 103.546.179
2005 75.733.068
0 2006 128.631.295

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5007 79.076.458

2008 178.908.278

Abbildung 1.1:

Registrierte Beschlagnahmefélle O Konsum- oder Investitionsgiter, ob einfaches Produkt oder komplexe Maschine — ge-
und beschiagnahmte Produkie ¢, ot \wird nanezu alles. Dabei beschrénken sich die Produktpiraten langst nicht meh
innerhalb der EU in den Jahren alscht wird nahezu alles. Dabei beschranken sich die Produktpiraten langst nicht mehr
1999 - 2008 [Eur-09]  auf marken- oder geschmacksmusterrechtlich geschitzte Luxusartikel und urheber-
rechtlich geschutzte Werke. Vor allem patent- und gebrauchsmusterrechtlich geschitzte

(Ersatz-)Teile geraten zunehmend in den Fokus von Produktpiraten [Ann-08].



Die Hersteller von Investitionsgutern sehen sich in der Umsetzung eines erfolgreichen
Piraterieschutzes vor allem fur die Ersatzteile der von ihnen produzierten Maschinen mit
zwei grundlegenden Problemfeldern konfrontiert. Das erste Problemfeld wird durch die
generelle Struktur des Ersatzteilmarktes gepragt. Weltweite heterogene Markte sowie
eine Vielzahl an Ersatzteilen, Zulieferern, Kunden, Handlern und Wettbewerbern erschwe-
ren es Originalherstellern zunehmend, eine transparente Bewertung der Pirateriegefahr-
dung fUr die eigenen Ersatzteile zu treffen. Das zweite Problemfeld ist das oftmals feh-
lende Wissen Uber geeignete ersatzteilspezifische SchutzmaBnahmen. Hierunter fallen
beispielsweise MaBnahmen wie De-Standardisierung, Funktionsintegration, Qualitatsdif-
ferenzierung, Entsorgungslogistik, Organisation der Lieferantenwertschépfung oder Ein-
flhrung einer Zweitmarke.

Eine Umfrage des VDMA unter seinen Mitgliedern im Marz 2010 ergab, dass dem deut-
schen Maschinen- und Anlagenbau geschatzt 6,4 Mrd. Euro Umsatz pro Jahr durch Pro-
duktpiraterie verlorengeht, verglichen mit dem Jahr 2008 ein Plus von acht Prozent. Etwa
28% der Befragten schéatzten ihre jahrliche UmsatzeinbuBe durch Produktpiraterie auf Gber
funf Prozent [VDMA-10] [Fra-10].

Produkt- und Markenpiraten lassen sich auch durch entsprechende Strafandrohungen
nicht wirklich abschrecken. So wird in Deutschland die gewerbsmaBige Verletzung von
Patenten nach § 142 Abs. 2 PatG mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe geahn-
det. Die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschitzter Werke wird mit Freiheitsstrafe
von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet (§§ 106-108 UrhG). Die Strafandrohung
nach § 143 MarkenG sieht fUr ein einfaches Delikt eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren
oder Geldstrafe, beim gewerbsmaBigen Handeln bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe vor. In den
meisten gewerblichen Féllen tritt die Strafbarkeit nach PatG, UrhG und MarkenG jedoch
hinter die strafrechtlich geahndeten Betrugstatbestande zurlck. Indem die Falschungen
oftmals als ,Originalware” angeboten werden, wird der Abnehmer getauscht, um so einen
Vermdgensvorteil zu erlangen. Die Strafen fur Betrug sind Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren
oder Geldstrafe, beim gewerbsméaBigen Betrug Freiheitsstrafe nicht unter 6 Monaten und
bis zu 10 Jahren [Wel-07].

Unternehmen haben verstandlicherweise ein groBes Interesse daran, den ,Diebstahl®
ihrer Innovationen zu verhindern. Doch welche SchutzmaBnahmen gibt es hier? Stellt der
deutsche Rechtsrahmen ein ausreichendes Instrument dar? Gibt es noch andere Bekamp-
fungsstrategien?

Auf diese Fragen soll die folgende Darstellung eingehen. Dabei konzentrieren sich die
Ausfliihrungen auf das Feld der Patentrechtsverletzungen durch Produktpiraterie. Hierfur
soll im folgenden Kapitel einleitend auf den Begriff ,Produktpiraterie” eingegangen werden.
Es folgt eine Darstellung der Schutzvoraussetzungen und des Schutzumfang eines Patents
in Kapitel 3 sowie die Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit das Patent tatsachlich
effektiven Schutz gewahrleistet. Auf dieser Grundlage soll letztlich anhand eines beispiel-
haften Szenarios ein vertragliches Schutzkonzept als alternative Vorgehensweise gegen
Produktpiraterie vorgestellt werden (Kapitel 4).




2. Der Begriff ,Produktpiraterie” und dessen
Behandlung in der deutschen und europaischen
Gesetzgebung

C. Ann, R. Hauck n kaum einem Teilgebiet des Geistigen Eigentums herrscht ein solches Begriffswirr-
warr wie bei der Benennung gewerblich begangener Schutzrechtsverletzungen. So
ist von ,Produkt- und Markenpiraterie® und ,Piraten”, von ,Plagiaten®, ,Raubkopien®,

LFalschungen® und ,Nachahmungen® die Rede, ohne dass klar wére, was damit juris-
tisch tatséachlich gemeint ist und welche Folgen sich daraus ergeben. Aus dem Engli-
schen gelaufig sind die Begriffe ,counterfeiting” und ,piracy” [Sok-06] [Wel-07].

Dass die uneinheitliche Begrifflichkeit beim Vorgehen gegen Verletzungen von Immate-
rialgUterrechten teils mehr Fragen aufwirft als beantwortet, zeigt sich bereits an der Be-
nennung des vom deutschen Gesetzgeber im Jahr 1990 geschaffenen Produktpiraterie-
gesetzes ,Gesetz zur Starkung des Schutzes geistigen Eigentums und zur Bekdmpfung
der Produktpiraterie” (BGBI. 1990 Teil I, S. 422 ff.). Der Gesetzgeber ging offensichtlich
von Schutzrechtsverletzungen verschiedener ,Qualitat aus. Denn im Gesetz selbst wurde
wegen der im standigen Wandel begriffenen Erscheinungsformen auf eine entsprechende
Definition verzichtet — auch mit Blick auf die Gefahr méglicher Umgehungen [Ann-11].

Immerhin auBerte sich die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf einschlielich der
Begriindung ausfuhrlich zum Pirateriebegriff und bezeichnet dort als Produktpiraterie die
LplanmaBig, gezielt und massenhaft begangene Schutzrechtsverletzung*, als ,gewerbsma-
Bige Aneignung fremden geistigen Eigentums® und ,gezieltes und professionelles Nach-
ahmen groBen Stils*. Produktpiraterie sei ,kein aliud zur ,herkdmmlichen’ Schutzrechts-
verletzung, sondern ein Fall von Schutzrechtsverletzung, der sich durch besonders hohen
Unrechtsgehalt oder hohen Schaden auszeichnet® (BT-Drs. 11/4792).

In der zum Zwecke der effektiveren EU-weiten Durchsetzung der Rechte Geistigen Ei-
gentums erlassenen Enforcement-Richtlinie der Europaischen Union von 2004 (Richtlinie
2004/48/EG, ABI. 2004 L 195/16), ist der Begriff Produktpiraterie ebenfalls nicht definiert,
sondern wird als Tatbestand vorausgesetzt. Die Europdische Kommission verwendet aber
in einer Stellungnahme von 1998 (KOM (98) 569 endgultig, vom 15.10.1998, S. 7) eine
Definition des Begriffs ,Produkt- und Dienstleistungspiraterie”. Danach ist dieser Begriff
auf alle Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleistungen anwendbar, ,die Gegenstand oder
Ergebnis einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums* sind. Nicht erfasst sollen
demgegentber Handlungen sein, die nicht unmittelbar ein Recht des geistigen Eigentums
verletzen (sog. Lookalikes), auch wenn diese im Ublichen Sprachgebrauch mitunter als
»,Nachahmungen® oder ,Produkt- und Dienstleistungspiraterie* bezeichnet werden.

Die Kommission stellt weiter fest, dass Schutzrechtsverletzungen jedenfalls dann nicht
unter den Pirateriebegriff fallen sollen, wenn bei Patenten die in Frage stehende Verletzung -
vor allem wegen komplexer technischer Fragen — zweifelhaft sei.

Allen genannten Definitionen gemein ist somit die Voraussetzung einer Verletzung von
Schutzrechten als konstituierendes Element. Im Folgenden wird daher der Begriff ,Pro-
duktpiraterie” fur Falle der vorsatzlichen und gewerbsméaBigen und somit massenhaften
Verletzung fremder Schutzrechte verwendet. Ob eine Patentverletzung tatsachlich vorliegt,
richtet sich nach den Voraussetzungen des § 139 PatG. Von diesem eher engen Terminus
nicht erfasst sind die Falle der nichtschutzrechtsverletzenden und somit grundsatzlich frei-
en Nachahmung von Produkten.

Dagegen fehlt der ,herkdmmlichen” Schutzrechtsverletzung sowohl der beschriebene
hohe Unrechtsgehalt als auch die Zielgerichtetheit. In diesen Fallen ist die Schutzrechtsver-
letzung eben nicht das Geschéftsmodell des Verletzers, sie ist nicht Hauptinhalt seiner



Tatigkeit. Es Iasst sich daher feststellen, dass nicht jede Schutzrechtsverletzung ein Fall
von Produktpiraterie ist. Vielmehr kommen gerade im Bereich des geistigen Eigentums
haufig Schutzrechtsverletzungen vor, deren Feststellung schwierige Rechtsfragen auf-
wirft. Dies gilt vor allem fur Patentverletzungen, die an der Grenze der von der Rechtspre-
chung entwickelten Schutzbereiche liegen [Ann-11].

Der deutsche Gesetzgeber reagierte auf die steigende Bedrohung deutscher Unterneh-
men durch Marken- und Produktpiraterie zunachst mit dem schon angesprochenen Pro-
duktpirateriegesetz von 1990. Grundgedanke dieses Gesetzes war der Ausbau und die
weitestgehende Vereinheitlichung vor allem der Sanktionsinstrumente fur alle Verletzungen
von ImmaterialgUterrechten. Der europdische Gesetzgeber reagierte im Jahr 2004 mit dem
Erlass der angesprochenen Enforcement-Richtlinie zur weiteren Starkung und Vereinheit-
lichung der Durchsetzung der Rechte Geistigen Eigentums in der EU. Die Umsetzung der
Richtlinie ins deutsche Recht durch das Durchsetzungsgesetz von 2008 erweiterte und
scharfte daher die immaterialgtterrechtlichen Anspriche, vor allem auch im Hinblick auf
die Auskunftsansprtche, die fir eine Rechtsdurchsetzung eminent wichtig sind (Gesetz zur
Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008,
BGBI. 2008 Teil I, S. 1191). In allen immaterialgUterrechtlichen Spezialgesetzen wie dem
Patentgesetz (PatG) und auch dem Markengesetz (MarkenG) finden sich seither, im Kern
gleichlautende Regelungen zu den Ansprichen des jeweils verletzten Rechteinhabers und
Auskunftsberechtigten gegen den Rechtsverletzer und Auskunftsschuldner [Ann-11].




3. Patente — Rechtslage
und bewertende Einordnung

C.Ann, R.Hauck 3.1 Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang eines Patents

Patente schitzen Erfindungen, die neu sind, auf erfinderischer Tatigkeit beruhen und
gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 PatG). Erfindungen sind definitionsgemanl nur
technische Innovationen. Der Neuheitsbegriff orientiert sich am Stand der Technik. Eine
Erfindung ist also nur soweit neu, wie sie noch nicht zum Stand der Technik gehort.
Stand der Technik sind nach § 3 Abs. 1 S. 2 PatG alle Kenntnisse, die vor dem fir den
Zeitrang der Anmeldung (Prioritat) maBgeblichen Tag durch schriftliche oder mundliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zuganglich
gemacht worden sind. Grundgedanke dieses absoluten Neuheitsbegriffs ist, dass tech-
nische Lehren, die der Fachwelt bereits zuganglich gemacht worden sind, die Technik
nicht mehr bereichern kénnen [Kra-09].

Anders als zum Beispiel das Urheberrecht setzt das Patentrecht eine Anmeldung beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) voraus und stellt im Gegensatz zum Ge-
brauchsmusterrecht ein auch materiell gepriftes Schutzrecht dar. Dazu durchlauft jede
Patentanmeldung ein Prifungsverfahren hinsichtlich der materiellen Patenterteilungsvor-
aussetzungen Technizitat, Neuheit, Erfindungshéhe und gewerbliche Anwendbarkeit, an
dessen Ende entweder die Erteilung des Patents oder eben die Zurlickweisung der Anmel-
dung steht. Neben dem nationalen Patenterteilungsverfahren gibt es das im Europdaischen
Patentlibereinkommen (EPU) vorgesehene Verfahren zur Priifung und Erteilung von Pa-
tenten in den Mitgliedsstaaten der Européaischen Patentorganisation (EPO), die das Euro-
paische Patentamt (EPA) in Minchen betreibt. Das EPA ist zustandig fur die Durchflihrung
des EPU-Verfahrens.

Das Patent belohnt die L&sung eines technischen Problems, indem es dem Anmelder ein
auf 20 Jahre befristetes, staatlich garantiertes Monopolrecht fUr ein bestimmtes Territorium
gewahrt. FUr dieses Staatsgebiet begrindet das Patent ein AusschlieBungsrecht. Es steht
somit allein dem Patentinhaber die Befugnis zu, die patentierte Erfindung in den Grenzen
des geltenden Rechts zu benutzen, also patentgemaBle Erzeugnisse herzustellen, anzubie-
ten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzufuhren oder
zu besitzen, respektive patententierte Verfahren anzuwenden sowie Erzeugnisse, die unter
Anwendung dieser Verfahren hergestellt worden sind, anzubieten, in Verkehr zu bringen,
zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuflihren oder zu besitzen (§ 9 PatG). Dieses
Monopolrecht soll Forschungs- und Entwicklungsarbeit belohnen und Innovationsanreize
schaffen [Ann-08].

Kommt es zur Patentverletzung, haben Schutzrechtsinhaber viele Vorgehensmaoglich-
keiten: sie kdnnen Hersteller oder Handler auf Unterlassung verklagen, den Verkauf pa-
tentverletzender Ware durch einstweilige VerfUgungen sofort unterbinden und patentverlet-
zende Ware auf Kosten des beklagten Handlers oder Herstellers vernichten lassen. DarUber
hinaus gibt das Gesetz dem Rechtsinhaber bei schuldhafter Verletzung auch Anspruch auf
Schadensersatz. Auch kann Auskunft Gber Herkunft und Vertriebsweg der schutzrechts-
verletzenden Ware, neuerdings sogar Uber geforderte und gezahlte Preise verlangt werden
(§ 140b PatG). Dies kann fur die Aufdeckung weiterer Verletzungen ebenso notwendig
sein wie zur Ermittlung der fUr die systematische und gewerbsmaBige Falschung von ge-
schitzten Produkten (Produktpiraterie) verantwortlichen Hintermanner [Ann-11].



3.2 Das Patent - ein effektives Schutzinstrument?

So umfangreich die Schutzmdglichkeiten des Patentinhabers bei Schutzrechtsverlet-
zungen nach dem Vorgesagten einerseits sind, so sehr lassen sich andererseits doch
zwei Problemschwerpunkte herausarbeiten: zum einen die Verpflichtung zur Offenlegung
der zum Patent angemeldeten Erfindung, zum anderen die oft nur mangelhafte Durch-
setzbarkeit, gerade im Bereich der Produktpiraterie.

3.2.1 Pflicht zur Offenlegung

Im Gegenzug zur staatlichen Gewahrung und Gewahr-
leistung des Patents muss die Problemlésung, die es
schutzen soll, in der Anmeldung offengelegt werden.
Diese Offenlegung wird spéatestens 18 Monate nach
Anmeldung publiziert, um das in ihr verkdrperte tech-
nische Wissen zu verbreiten. Diese Publikation erfolgt
in den Datenbanken aller Patentdmter. Steht die schrift-
liche Erlauterung der Erfindung dann online, ist sie fur
jedermann einseh- und abrufbar. Auf diese Weise sollen
Mitbewerber frihzeitig Uber kinftige Schutzrechte infor-
miert werden, sollen so Einspriche ermodglicht und Dop-
pelentwicklungen vermieden werden. Nach Schatzungen der EPO sind ca. 85% des
weltweit vorhandenen technologischen Wissens Uber Patentdatenbanken abrufbar —
ohne nennenswerte Kosten und von jedem Ort der Welt [Ann-08].

Wegen dieser Recherchemdglichkeit von jedem Ort der Welt — also auch in den Pirate-
riehochburgen des Fernen Ostens — begrindet bereits die Offenlegung der Erfindung im
Erteilungsverfahren das Risiko von Piraterieschaden. Der Konkurrenz wird auf diese Weise
eigenes, kritisches Know-how auf dem Présentierteller serviert. Aus der VR China ist bei-
spielsweise bekannt, dass chinesische Unternehmen auBerchinesische Datenbanken re-
gelrecht durchforsten, um die ermittelten Erfindungen dann ihrerseits in China zum Patent
anzumelden. Im schlimmsten Fall kann das dazu fUhren, dass chinesische Wettbewerber
Ersterfinder wegen Schutzrechtsverletzung in China verklagen. Umso verstandlicher ist,
dass besonders kleine und mittlere Unternehmen  Erfindungen zunehmend nicht mehr
zum Patent anmelden, sondern rein faktisch durch Geheimhaltung als Unternehmensge-
heimnisse schiitzen [Ann-10]. Diese Schutzstrategie wird inzwischen auch in Deutschland
zunehmend thematisiert [Ann-07].

3.2.2 Mangelhafte Rechtsdurchsetzung

Zweiter Problempunkt ist die mangelnde Durchsetzbarkeit von Schutzrechten, primér
aufgrund ineffizienter Rechtspflege in den Herkunftslandern von Piraterieware. Haupther-
kunftsland ist nach wie vor die VR China (Abb. 3.1 sowie [VDMA-1Q]). Hier erweist sich
die Rechtsdurchsetzung als besonders schwierig und kostenintensiv, denn eine Vielzahl
administrativer und faktischer Hurden fur behdrdliche und gerichtliche Verfahren behin-
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dern eine effektive Schutzrechtsdurchsetzung. Vor allem fur den Mittelstand sind lang-
wierige Prozesse haufig nicht finanzierbar und es gelingt selbst mit der ndtigen Liquiditat
nur selten, Verfahren erfolgreich zu Ende zu bringen.

So ist fur viele Unternenmen Realitét, dass sie ihre Erfindungen zwar formal schitzen,
diesen Schutz aber haufig effektiv nicht durchsetzen kénnen. Schutzrechte, die in der
Praxis nicht durchgesetzt werden koénnen, sind im Ergebnis jedoch wertlos. Vor allem
Unternehmen mit hohen F&E-Investitionen werden so um die Frichte ihrer Arbeit ge-
bracht. Am Ende fUhrt dies zu einem Ruckgang der Innovationsbereitschaft solcher Un-
ternehmen und der durch das Patent eigentlich bezweckte Innovationsanreiz fallt faktisch
weg. Damit wird nicht nur der einzelne Rechteinhaber geschadigt, sondern wird das
System des Patentschutzes als solches in Frage gestellt [Ann-07].

DarUber hinaus behindert auch in Landern mit funktionierendem Rechtssystem die Di-
mension des weltweiten Warenaustauschs die effektive Rechtsdurchsetzung. Allein im
Hamburger Hafen belief sich der gesamte Guterumschlag 2009 auf 110,4 Millionen Ton-
nen. Trotz des Einsatzes von Rdntgenapparaten, die taglich ca. 200 Container durchleuch-
ten kdnnen, sowie der Arbeit mit Risikoprofilen ist offensichtlich, dass der Zoll allenfalls
Stichproben ziehen kann. Bei besonders ,gelungener” Imitation ist das Auffinden von Pira-
terieware kaum mdoglich. Hinzu kommt, dass Piraterieware zunehmend in Haushaltsmen-
gen verschickt wird [Ann-08].

Abbildung 3.1: in Prozent 2005 2006 2007 2008 2009
Aufteilung der Anzahl

der Aufgriffe nach ausgewahiten VR China 35,8 32,9 29 28,6 28,8
Herkunftslandern in der

Bundesrepublik Deutschland Thailand 10,2 8,6 4.1 17,3 19,6
in den Jahren 2005 bis 2009

[Zol-09] Honkong 11,5 11,1 8,2 8,1 15,7

USA 11,2 12,7 15,6 18,5 10,9

Indien k.A. 1,4 9,3 5,2 6

Tiirkei 8,7 8,7 9,9 4,5 5,1

V.A.E. 1,3 1,6 2,2 1,8 1,6



4. Vertragsgestaltung als alternatives
Schutzinstrument

ngesichts der dargestellten Schwierigkeiten eines effektiven Schutzes durch das  C. Ann, R. Hauck

Patentsystem selbst sind Unternehmen gezwungen alternative Bek&dmpfungs-

bzw. Schutzmdglichkeiten ins Auge zu fassen. Ein Ansatzpunkt ist hier, den Ver-
tragspartner so an sich zu binden, dass er nicht zur Inanspruchnahme von Pirateriepro-
dukten ,verleitet* und so der Produktpirat gleichzeitig vom eigenen Markt verdrangt wird.
So kann die Abwehr von Piraterieprodukten auch durch eine Alleinbezugsverpflichtung,
also eine langfristige vertragliche Verpflichtung der Kéufer zum Bezug von Originalteilen
ausschlieBlich beim Hersteller erfolgen. Diese Strategie eignet sich Uberdies in Fallen, in
denen das Bestehen eines Schutzrechts zweifelhaft ist oder dessen Durchsetzbarkeit
schwierig erscheint. Ferner ist der Hersteller der Originalteile daran interessiert, nicht fur
Schéden in Anspruch genommen zu werden, die durch den Einsatz von nichtoriginalen
Ersatzteilen entstehen. Auch dies kann durch eine vertragliche Bindung sichergestellt
werden.

4.1 Beispielhaftes Szenario

Nachfolgend wird anhand eines fiktiven Szenarios auf die Mdglichkeit und insbesondere
juristische Zulassigkeit des Schutzes vor Produktpiraterie durch Vertragsgestaltung und
vor allem vertragliche Bindung eingegangen. Einsatzgebiet eines solchen vertraglichen
Schutzkonzepts sind Beziehungen zwischen Herstellern und gewerblichen Abnehmern
(B2B). Konkret soll der Bezug von nichtoriginalen Ersatzteilen unterbunden werden. Als
Fallbeispiel vereinbaren die Parteien durch die Verwendung von AGB, dass der Kunde flr
einen Zeitraum von vier Jahren bestimmte Ersatzteile ausschlieBlich beim Hersteller be-
zieht. Aus juristischer Sicht handelt es sich dabei um eine sog. Alleinbezugsverpflichtung.
Aufgrund der damit bezweckten Verdrangung von Wettbewerbern von diesem Kunden
fur den vereinbarten Zeitraum, handelte es sich um eine Wettbewerbsbeschrankung, die
— um vor allem Kkartellrechtlich zuldssig zu sein — bestimmte Voraussetzungen erfullen
muss. Diese Voraussetzungen werden nachfolgend skizziert.

4.2 Rechtliche Bewertung

Auch wenn es grundsétzlich moglich ist, langfristige Alleinbezugsverpflichtungen im
B2B-Bereich zu vereinbaren, gilt dies nicht unbeschrankt. Vielmehr unterliegen derartige
Verpflichtungen vor allem aus kartellrechtlicher aber auch aus allgemeiner vertragsrecht-
licher Sicht zeitlichen Grenzen.

4.2.1 Kartellrechtliche Grenzen der Vertragsgestaltung

Die kartellrechtliche Relevanz langfristiger exklusiver Liefervertrage besteht in der dauer-
haften Einschrankung der Absatzmadglichkeit der Wettbewerber des bindenden Herstel-
lers, da langfristig gebundene Abnehmer flir die Dauer des Vertrages de facto nicht mehr
am Markt als Nachfrager teilnehmen und somit im Ergebnis eine Reduktion der Abneh-
mer auf der Marktgegenseite — eben auch zu Lasten der Hersteller von Fremdbauteilen
— stattfindet.
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Alleinbezugsverpflichtungen haben insbesondere dann eine wettbewerbsbeschrankende
Wirkung, wenn sie in ihrer Wirkung einer sog. Gesamtbedarfsdeckungsklausel gleichste-
hen, wenn der Kaufer die Ersatzteile also ausschlieBlich beim Original-Hersteller bezie-
hen muss. Umfasst der Vertrag dagegen nur einen geringen Anteil des Gesamtbedarfs
der gebundenen Partei, fuhrt dies auch nicht zur faktischen Ausschaltung des Abneh-
mers als Nachfrager am Markt. Die kartellrechtlich relevante Wirkung einer Alleinbezugs-
verpflichtung ergibt sich demnach aus ihrem Umfang und ihrer Dauer. Dabei kann eine
klrzere Laufzeit kartellrechtlich einen héheren Bezugsumfang rechtfertigen und umge-
kehrt. Demzufolge bedarf es in einem ersten Schritt der Festsetzung der quantitativen
Schwelle, die eine Gleichstellung mit Gesamtbedarfsdeckungsklauseln rechtfertigen, um
in einem zweiten Schritt die zeitliche Grenze einer solchen Vereinbarung herauszuarbei-
ten [Sch-10].

Die Festsetzung einer allgemeingiltigen quantitativen Schwelle, bei deren Uberschreiten
ein Bedarfsdeckungsanteil wie eine Gesamtbedarfsdeckungsklausel wirkt, ist nicht maglich.
Konkretisierend kann die Definition in Art. 1 EU-VO 330/2010 (sog. Vertikal-Gruppenfrei-
stellungsverordnung, kurz Vertikal-GVO, vom 20.4.2010, ABI. 2010 L 102/1) herangezogen
werden. Hiernach sind Bezugsverpflichtungen ab 80% des Volumens des Gesamtbedarfs
an den konkreten Vertragsprodukten als Wettbewerbsverbot im kartellrechtlichen Sinne zu
qualifizieren (Abb. 4.1). Dieser Prozentsatz wird darum als Maximalgrenze flr Bedarfsde-
ckungsanteile herangezogen. Alles, was dartber hinausgeht, unterliegt uneingeschrankt
der kartellrechtlichen Kontrolle.

Abbildung 4.1:
Bezugsverpflichtungen ab 80%
des Volumens des Gesamt-
bedarfs an Vertragsprodukten
stellen nach Vertikal-GVO
Wettbewerbsverbote im kartell-
rechtlichen Sinne dar

Auch fur die zeitliche Grenze von Alleinbezugsverpflichtungen fallen allgemeine Aussa-
gen schwer. Anhaltspunkte fur eine zeitliche Zulassigkeit ergeben sich immerhin aus
der — insgesamt freilich nicht ganzlich einheitlichen — Entscheidungspraxis der EU-Ge-
richte und der Européischen Kommission. So wurde eine zweijdhrige Bindungsverein-
barung im Pharmasektor als Wettbewerbsbeschrankung eingestuft, wahrend im Ener-
giesektor Vertragslaufzeiten von 15 Jahren unbeanstandet blieben, was freilich mit einer
unter 50% liegenden Bedarfsdeckung des Abnehmers zusammenhing und darum keine



Herleitung einer allgemeinen zeitlichen Grenze erlaubt (Abb. 4.2). Der Bundesgerichts-
hof hat hinsichtlich langfristiger Gasliefervertrage bestétigt, dass bei einer Bedarfsde-
ckung von 50-80% die Vertragslaufzeit auf maximal vier Jahre zu begrenzen ist. Bei einer
Uber 80%igen Bedarfsdeckung soll eine lediglich zweijahrige Vertragslaufzeit legitim sein

[Sch-10].

Zeitliche Grenzen fiir Alleinbezugsverpflichtungen

Pharma > 2 Jahre
Energie 15 Jahre bei Bedarfsdeckung des Abnehmers unter 50 %
Gas </4 Jahre bei 50 — 80% Bedarfsdeckung
Gas < 2 Jahre bei Uber 80 % Bedarfsdeckung
Vertikal GVO ﬁ]\?egﬁgg?;inger bei Amotisation von
0 5 10 15
Jahre

RUckschlUsse zur Zuldssigkeit von Alleinbezugsverpflichtungen sind dartber hinaus aus
der 0.g. Vertikal-GVO maglich. Da diese eine Freistellung von Vertragen mit einer Laufzeit
von Uber funf Jahren in Art. 5 Abs. 1 lit. @) per se ausschlie3t, verstdBt eine dartber hin-
ausgehende Vertragslaufzeit grundséatzlich gegen das Kartellverbot aus Art. 101 Abs. 1
Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV), dem friheren Art. 81 Abs.
1 EG-Vertrag [Bec-09].

Ausnahmsweise kdnnen aber auch Uber diesen Zeitraum hinaus andauernde Vereinba-
rungen gerechtfertigt und damit kartellrechtlich zuldssig sein. Dies gilt insbesondere dann,
wenn sie der Amortisierung umfangreicher Investitionen dienen und umso mehr, wenn die
Investitionen aus einem speziellen Zuschnitt auf den Abnehmer resultieren. Darlber hinaus
ist fUr eine mogliche Wettbewerbsbeschrankung auch die relative Marktstellung der Ver-
tragsparteien von Bedeutung. So ist nach Ansicht der Kommission eine vertikale Bezugs-
bindung bei jeweils unter 15% liegenden Marktanteilen regelmaBig nicht spurbar, sofern bei
Blndelung von parallelen Bindungen 30% des Gesamtmarktbedarfs nicht Uberschritten
werden [Sch-10].

4.2.2 Grenzen fiir Alleinbezugsverpflichtungen durch AGB-Recht

Far die Vereinbarung von Vertragslaufzeiten gegenuber Verbrauchern (B2C) durch Ver-
wendung von AGB gilt der Grundsatz einer Hochstdauer von zwei Jahren (vgl. § 309 Nr.
9 BGB), vorbehaltlich einer stillschweigenden Verlangerung um maximal ein weiteres Jahr
(Abb. 4.3). Damit soll in erster Linie eine UbermaBig lange Bindung des Kunden, die seine
Dispositionsfreiheit beeintrachtigt, verhindert werden. Diese Maximallaufzeitbegrenzung
gilt Uber § 307 BGB aber nicht ohne weiteres auch im Verhaltnis zu Unternehmern, also
im hier zu betrachtenden Bereich B2B.

Abbildung 4.2:

Zeitliche Grenzen fur Allein-
bezugsverpflichtungen durch
Vertragsgestaltung




4. Vertragsrecht als alternatives Schutzinstrument

Abbildung 4.3:

Zeitliche Grenzen fur
Alleinbezugsverpflichtungen
durch AGB-Recht

Zeitliche Grenzen fiir Alleinbezugsverpflichtungen

B2C < 2 Jahre, stillschweigende Verlangerung um 1 Jahr
B2B < 2 Jahre, lange Vertragslaufzeit zur Amortisation
umfangreicher Investitionen
\ \ \
0 5 10 15
Jahre

Allgemeine zeitliche Grenzen gibt es fur B2B nicht, vielmehr bedarf es auch hier einer
Abwégung der Interessen beider Vertragsparteien im Einzelfall [Pal-10]. Bei dieser Ab-
wagung orientiert sich die Rechtsprechung vor allem am Interesse des Herstellers und
AGB-Verwenders an einer langfristigen Amortisation umfangreicher Investitionen. Bei
derartigen Investitionen kann eine lange Vertragslaufzeit gerechtfertigt sein. Fehlen hin-
gegen solche Investitionen, ist eine weit Uber § 309 Nr. 9 BGB hinaus gehende mehr als
zweijdhrige Bindung problematisch. Die Entscheidungen der Gerichte sind insgesamt
uneinheitlich und den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles geschuldet. So wurde
in einem Wartungsvertrag fur Telefonanlagen eine zehnjahrige Bindung fur unwirksam
erachtet, wahrend eine zehnjahrige Bindung in einem Bierlieferungsvertrag als wirksam
angesehen wurde. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das zeitlich héchstzuldssige
Maf an Vertragsbindung im Verhéltnis zu Unternehmern davon abhéngt, wie erheblich
die Gegenleistungen sind, die der bindende Teil — hier der Hersteller — vertraglich zu er-
bringen hat.

4.3 Ubertragung der Ergebnisse auf das Szenario

Die vereinbarte Alleinbezugsverpflichtung von Ersatzteilen ausschlieBlich beim Hersteller
fUr einen Zeitraum von vier Jahren stellt nach kartellrechtlichen Grundsatzen ein — in
bestimmten engen Grenzen zuldssiges — Wettbewerbsverbot dar. Die Vorgaben der Art.
101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB sind zu beachten. Da die Bezugsdauer jedoch auf vier
Jahre begrenzt ist, kann vor allem in Orientierung an den Vorgaben der Vertikal-GVO da-
von ausgegangen werden, dass diese exklusive Bindung zuldssig ist. Dies gilt gleicher-
maBen flr eine Zulassigkeit nach der Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs zur
Wirksamkeit von in AGB vereinbarten Alleinbezugsverpflichtungen.

Verwendet ein Abnehmer entgegen der vertraglichen Vereinbarung Fremdbauteile, ist
dies eine Vertragsverletzung. In diesem Fall stehen dem Hersteller Anspriche gegen den
vertragsbrichigen Abnehmer zu, beispielsweise wegen entgangenen Gewinns oder aus
einer Vertragsstrafenvereinbarung.



4.4 Losung auBerhalb einer Alleinbezugsverpflichtung

Existiert keine vertragliche Vereinbarung Uber den ausschlieBlichen Bezug von Original-
Ersatzteilen, ist der Hersteller jedenfalls daran interessiert flr Schaden, die durch den
Einsatz von Fremdbauteilen entweder an der Maschine selbst oder an sonstigen Rechts-
gUtern entstehen, nicht in Anspruch genommen zu werden. Dies betrifft Anspriche aus
Méangelgewahrleistung, Produkthaftung und Produzentenhaftung.

4.41 Haftung fiir Sachmangel

Die Geltendmachung von Gewahrleistungsrechten des Kaufers gegen den Verkaufer
setzt voraus, dass die Kaufsache mangelhaft ist. Im insoweit einschlagigen § 434 BGB
heiB3t es, dass eine Sache frei von Sachmangeln ist, wenn sie bei Gefahrlbergang die ver-
einbarte Beschaffenheit hat. Dieser Gefahriibergang — die Ubergabe der Maschine vom
Hersteller an den Kaufer — liegt zeitlich jedoch meist weit vor dem Einbau des Fremdbau-
teils, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Maschine in der Regel mangelfrei ist. Wird die
Kaufsache erst durch den nachtréglichen Austausch eines Ersatzteils beschadigt, kann
ein Mangel der Kaufsache daher allenfalls in der mangelnden Kompatibilitdt mit eben
diesem Fremdbauteil liegen.

Freilich resultieren hieraus keine Gewahrleistungsrechte gegeniber dem Verkaufer. Exis-
tiert eine vertragliche Vereinbarung oder ein Hinweis des Herstellers, wonach die Maschine
nur mit Original-Ersatzteilen beanstandungsfrei betrieben werden kann, ist es der K&ufer,
der diese Nicht-Kompatibilitat durch den Einbau des Fremdbauteils zu verantworten hat.
Schon aus diesem Grund fehlt ein vom Verkaufer zu vertretender Sachmangel.

Aber auch bei Annahme eines Mangels sind die Gewahrleistungsanspriiche ausgeschlos-
sen. Denn wenn der Verkaufer die Notwendigkeit der Verwendung von Original-Ersatzteilen
dem Kaufer mitteilt oder sogar mit dem K&aufer vertraglich vereinbart hat, wéare es nach §
242 BGB eine nach Treu und Glauben unzuldssige Rechtsausibung, wenn der Hersteller
der Originalteile fir Mangel von vertragswidrig eingesetzten Fremdbauteilen in Anspruch
genommen wirde. Weiter ist denkbar, dass sich ein Anspruchsausschluss Uber § 442 BGB
ergibt. Das wére der Fall, wenn der Kaufer Kenntnis oder zumindest grob fahrlassige Un-
kenntnis von dem betreffenden mangelverursachenden Fremdbauteil hat [Pal-10].




4. Vertragsrecht als alternatives Schutzinstrument

4.4.2 Produkthaftungsgesetz und Produzentenhaftung

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) schiitzt den Endabnehmer vor den von feh-
lerhaften Produkten ausgehenden Gefahren. Der Hersteller haftet im Falle eines Pro-
duktfehlers verschuldensunabhéangig, es handelt sich um eine sog. Gefahrdungshaftung.
Geschuitztes Rechtsgut ist dabei nicht, wie etwa bei den oben beschriebenen Gewahr-
leistungsrechten das verkaufte Produkt selbst, sondern gem. § 1 Prod-HaftG die kor-
perliche Integritat eines Menschen, der dieses Produkt benutzt oder die Unversehrtheit
anderer Sachen.

Hinsichtlich eines Schadens an einer Sache wéren daher im konkreten Fall Schaden
an der Kaufsache selbst, die durch die Verwendung von Fremdbauteilen entstehen (sog.
Weiterfresserméangel), von vornherein nicht erfasst [Pal-10]. Zwingende Voraussetzung fur
eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist zudem ein Produktfehler. Dabei unter-
scheidet sich ein Fehler im Sinne des ProdHaftG insoweit von einem Mangel nach § 434
BGB, als letzterer vorrangig an einer vertraglich vereinbarten Beschaffenheit gemessen
wird, wahrend die Produkthaftung keine vertragliche Beziehung voraussetzt. GemaB § 3
ProdHaftG liegt ein Produktfehler bereits dann vor, wenn das Produkt nicht die Sicherheit
bietet, mit der unter Berticksichtigung aller Umstande berechtigter Weise gerechnet wer-
den kann. Heranzuziehender Faktor fUr den relevanten Erwartungshorizont ist die Darbie-
tung des Produkts. Wird also von dem Hersteller auf die ausschlieliche Verwendbarkeit
von Original-Ersatzteilen (z.B. im Rahmen der Einweisung des Kéufers) hingewiesen, kann
der Abnehmer bei Verwendung von Fremdbauteilen gerade nicht von einer ,Sicherheit des
Produkts® ausgehen. Ein Produktfehler liegt in solchen Fallen nicht vor. Anspriche des
Kaufers aus ProdHaftG scheiden aus.

Neben der Gefdhrdungshaftung nach dem ProdHaftG kann der Hersteller auch aus Pro-
duzentenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB in Anspruch genommen werden. Hierflr bedarf
es einer Verletzung der Rechtsgliter Leben, Korper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder
eines vergleichbaren Rechts. Anders als nach dem ProdHaftG werden hier auch Schaden
an der Sache selbst erfasst. Zwingend erforderlich ist weiterhin eine dem Hersteller zu-
rechenbare Verletzungshandlung. Hierfir kommen im Rahmen der Produzentenhaftung
Konstruktionsfehler und Fabrikationsfehler, sowie Instruktionsfehler (unterlassene Warnung
vor Gefahren, die sich aus dem bestimmungsgemaBen Gebrauch ergeben kdénnen) und
Produktbeobachtungsfehler (unterlassene Einholung von Informationen durch den Herstel-
ler Uber Verwendungsfolgen seines Produkts mit anderen Zubehdrteilen) in Betracht.

Wahrend die ersten beiden Fallgruppen flr das beschriebene Szenario von vornherein
ausscheiden, kann eine Haftung nach den letzten beiden Fallgruppen mit einem entspre-
chenden Hinweis der ausschlieBlichen Kompatibilitdt mit Original-Ersatzteilen durch den
Hersteller gegentber dem Kaufer ausgeschlossen werden. Es fehlt dann an einer dem
Hersteller zurechenbaren Verletzungshandlung. Wird eine ausschlieB3liche Verwendung von
bestimmten Ersatzteilen bei Vertragsschluss Uber die Kaufsache wirksam vereinbart bzw.
wird durch den Hersteller darauf hingewiesen, stehen dem Kaufer beim vertragswidrigen
Einsatz von Fremdbauteilen daher weder Gewahrleistungsanspriche noch Anspriiche aus
Produkt- und Produzentenhaftung zu.



5. Fazit

Durch die der Anmeldung des Patents immanenten Verpflichtung zur Offenlegung

besteht die Gefahr, dass die ,Piraten” sogar noch gestérkt werden. Produktpirate-
rie greift damit das Patentsystem in seinen Grundfesten an. Gleichwohl sind die Rechts-
durchsetzungsmaoglichkeiten aufgrund der weltweiten Verbreitung des Phanomens und
der Heterogenitat der Markte stark eingeschrankt und mindern so den tatsachlichen
Mehrwert eines Patents.

Eine zusatzliche Losung bietet der Schutz vor Produktpiraterie durch Vertragsgestaltung,
namentlich durch die Vereinbarung von Alleinbezugsverpflichtungen vor allem beim Bezug
von Ersatzteilen zwischen Hersteller und Kaufer, bei denen Quantitat und Dauer fallabhén-
gig im Einklang mit den Gesetzen und geltenden Rechtsprechung stehen mussen. Auch
wenn dem Phanomen Produktpiraterie selbstredend auch so nicht ganzlich beizukom-
men ist, wird aber jedenfalls dem Anreiz der Abnehmer entgegengewirkt, Piraterieprodukte
Uberhaupt zu erwerben und der Produktpirat kann so wie jeder Wettbewerber bekampft
werden.

Patentreohtliche Erfindungen stehen zunehmend im Fokus von Produktpiraten.

C. Ann, R. Hauck
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