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„Over und aus“ – Brexit-Update 
zu Marken und Designs nach Ende 
der Übergangsfrist
Die Übergangsfrist ist am 31. Dezember 2020 abgelaufen und das 
Vereinigte Königreich ist nun endgültig aus der EU ausgeschieden. Auch 
wenn sich die Parteien noch am 24. Dezember 2020 auf ein neues 
Freihandels- und Kooperationsabkommen geeinigt haben, berührt es 
das Austrittsabkommen nicht, das das weitere Schicksal einiger Schutz-
rechte regelt. Dieser Beitrag dient als Auffrischung und Update, was das 
für Marken und Designs bedeutet.

Auch wenn sich die EU-Kommission und die britische Regierung am 24. Dezem-
ber 2020 auf ä Grundzüge eines Handels- und Kooperationsabkommens geeinigt 
haben, das inzwischen von EU und Vereinigtem Königreich bestätigt wurde, so 
ändert das nichts daran, dass seit dem 1. Januar 2021 EU-Rechte wie insbeson-
dere Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster ihre Wirkung im 
Vereinigten Königreich verloren haben. Dasselbe gilt für die Pendants unter Ver-
waltung der WIPO, also Internationale Registrierungen nach dem Protokoll des 
Madrider Markenabkommens und dem Haager Musterabkommen. Wir haben 
darüber bereits ä an anderer Stelle ausführlich informiert.

Hier nun in aller Kürze die wichtigsten, aktualisierten Auswirkungen seit 
1. Januar 2021, wie sie sich aus dem Austrittsabkommen ergeben.

Klonen eingetragener EU-Rechte

Eingetragene Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden voll-
ständig, vollautomatisch und kostenfrei in das nationale Register des Vereinig-
ten Königreichs kopiert – geklont. Insoweit ist nichts weiter veranlasst. Dasselbe 
gilt für Kollektivmarken und Gewährleistungsmarken. Der Prozess wird ange-
sichts der Vielzahl der Schutzrechte einen gewissen Zeitraum beanspruchen. Wir 
halten die Inhaber von uns vertretener Schutzrechte über alles informiert.

Nachanmelderecht für anhängige Anmeldungen

Bis zum 30. September 2021 wird es möglich sein, kostenpflichtig ein noch an-
hängiges Schutzrecht national als Marke bzw. Design anzumelden und dabei ins-
besondere die Priorität der EU-Anmeldung zu beanspruchen. Das bewirkt, dass 
seit der EU-Anmeldung kein Dritter im Vereinigten Königreich erwerben konnte. 
Wir werden mit den Inhabern von uns vertretener Schutzrechte eine geeignete 
Schutzrechtsstrategie erarbeiten.

Autor: 
Dr. Rudolf Böckenholt, LL.M. 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz

Markenrecht,  
Designrecht

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://www.boehmert.de/aktivitaeten/brexit-update/detail/brexit-update-23-nov-2020-1/
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Internationale Registrierungen von Marken und Designs

Beanspruchen Internationale Registrierungen derzeit die EU, so gilt der vorbe-
schriebene Prozess grundsätzlich entsprechend. Die Schutzrechte werden für das 
Vereinigte Königreich geklont bzw. begründen ein Nachanmelderecht im nationa-
len Register. Damit verlassen diese Rechte jedenfalls zunächst das internationale 
Regime unter Verwaltung der WIPO und werden rein nationale Rechte. Wir werden 
mit den Inhabern von uns vertretener Schutzrechte Lösungen für damit etwa ver-
bundene Probleme erarbeiten.

Nicht-eingetragene Schutzrechte

Nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden für deren verblei-
bende Schutzdauer als „Continuing Unregistered Design“ fortgeführt. Zusätzlich 
wird für erste Veröffentlichungen im Vereinigten Königreich ein „Supplementary 
Unregistered Design“ begründet, das nur dort gelten wird. Nicht-eingetragene 
Markenrechte kennt das EU-Recht grundsätzlich nicht. Das Rechtssystem des Ver-
einigten Königreichs bietet ebenso wie einige andere nationale Rechtssysteme der 
EU-Mitgliedstaaten jedoch einen Auffangtatbestand, das sogenannte „Passing off“, 
das allerdings regelmäßig von einer Benutzung im Vereinigten Königreich („good-
will“) abhängt.

Erkennbarkeit eines Klons

Die aus EU-Rechten abgeleiteten Schutzrechte werden dauerhaft an Hand ihrer 
Registernummern erkennbar bleiben. Sie führen im Vereinigten Königreich die 
ursprünglichen Registernummern mit nationalen Präfixen fort.

Laufende Verfahren und Verträge

Im Vereinigten Königreich laufende Verfahren auf Basis eines EU-Rechts werden 
mit dem Klon fortgesetzt. Der umgekehrte Fall gilt nicht: nationale UK-Rechte 
verlieren ihren Schutz gegenüber EU-Rechten. Verfahren werden von Amts wegen 
beendet.

Bestehende Verträge, die die EU betreffen, müssen ggf. dahin ausgelegt werden, 
ob sie auch für das Vereinigte Königreich fortgelten. Wir beraten dazu, wie Fall
stricke zu vermeiden und etwaige finanzielle Lasten zwischen den Parteien ange-
messen zu verteilen sind.

Rechtserhaltende Benutzung und Bekanntheit

Die Benutzung einer Unionsmarke im Vereinigten Königreich ist seit dem 
1. Januar 2021 nicht mehr rechtserhaltend. Gibt es keine rechtserhaltende Benut-
zung in der EU, wird die Unionsmarke zu Ende 2025 löschungsreif. Die Bekannt-
heit einer Unionsmarke im Vereinigten Königreich wird bereits endgültig ab dem 
1. Januar 2021 in der EU nicht mehr berücksichtigt.

Markenrecht,  
Designrecht
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Verlängerung und Vertretung im Register

Die nationalen Klone unterliegen denselben Ablaufdaten wie die EU-Rechte. Sie 
können verlängert werden und müssen es teilweise auch kurzfristig. Das gilt 
auch für solche EU-Rechte, für die vor Schutzablauf die Gebühren schon bezahlt 
wurden, der Schutzablauf aber erst 2021 ist. Die Gebühren müssen für die Klone 
erneut bezahlt werden. Die moderat bemessenen Kosten für eine Verlängerung hat 
das Amt des Vereinigten Königreichs bereits festgelegt. Wir informieren die Inha-
ber der von uns vertretenen Schutzrechte zu Fristen und Zahlungsterminen.

Wir werden die Klone im Register des Vereinigten Königreichs weiter vertreten. 
Das gilt auch für Nachanmeldungen.

Opt-out und Strategieberatung

Schutzrechtsinhaber sind nicht gezwungen, Gebrauch von den oben genannten 
Möglichkeiten zu machen. Geklonte Schutzrechte können durch einfache Erklä-
rung („opt-out“) amtsgebührenfrei aufgegeben werden. Die Frist zur Nachanmel-
dung kann ungenutzt bleiben. Allerdings ist es sinnvoll, nicht nur jeden Einzelfall 
zu betrachten, sondern für das Vereinigte Königreich eine Gesamtstrategie zu ent-
wickeln. Dazu kann auch gehören, die Anmeldestrategie insgesamt anzupassen. 
Wir beraten mit dem Ziel, den Aufwand und die Kosten für die Schutzrechtsinha-
ber zu optimieren.

Autor 
Dr. Rudolf Böckenholt, LL.M. 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz 
Bremen 
boeckenholt@boehmert.de 

Die unendliche Einheitspatent-
Geschichte wird fortgesetzt …
Die Anstrengungen zur Schaffung eines einheitlichen EU-Patents und 
eines europäischen Patentgerichts haben im ereignisreichen zurück
liegenden Jahr sowohl Rückschläge als auch neuen Auftrieb erfahren.  
2021 dürfte weitere wichtige Weichenstellungen bringen.

Im B&B-Bulletin haben wir bereits wiederholt über das Projekt Einheitspatent be-
richtet. Während das Europäische Patentsystem bislang lediglich ein zentralisier-
tes Erteilungsverfahren vorsieht, das in einem Bündel nationaler Patente mün-
det, soll das Europäische Patentamt zukünftig auch ein Europäisches Patent mit 
einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten (gegenwärtig alle 

Markenrecht,  
Designrecht

Patentrecht

Autor: 
Dr. Dennis Kretschmann, 
Patentanwalt
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EU-Mitglieder mit Ausnahme von Spanien und Kroatien) erteilen können. Zudem 
sollen diese Patente zukünftig vor einem Einheitlichen Patentgericht, dem Unified 
Patent Court (UPC), gegen Patentverletzer mit Wirkung für alle teilnehmenden 
Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden können.

Die ersten Idee für ein solches Einheitspatent gab es schon im Zusammenhang 
mit der Gründung des Europäischen Patentamts in den 1970er Jahren. In den 
vergangenen zehn Jahren haben sich die Anstrengungen intensiviert, und seit 
2013 liegen die entsprechenden Abkommen zur Umsetzung dieser Idee vor und 
sind bereits von zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert worden. Die deutsche 
Ratifizierung, die für das Inkrafttreten wesentlich ist, wurde jedoch 2017 durch 
eine Verfassungsbeschwerde aufgehalten. Im März 2020 entschied das Bundes-
verfassungsgericht, dass das deutsche Zustimmungsgesetz vom Bundestag mit 
einer Zweidrittelmehrheit hätte beschlossen werden müssen. Tatsächlich war die 
Zustimmung im Bundestag zwar einstimmig erfolgt, jedoch waren bei der Abstim-
mung nur wenige Parlamentarier anwesend.

Ein weiterer Rückschlag im Jahr 2020 hängt mit dem Brexit zusammen: Während 
Großbritannien unter der Regierung Theresa May noch angekündigt hatte, am 
Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht festzuhalten, kündigte die 
Nachfolgeregierung Boris Johnson im Februar 2020 an, dass die Idee eines einheit-
lichen europäischen Patentsystems mit dem Brexit unvereinbar sei, und im Juli 
2020 zog sie die britische Ratifizierung zurück. Damit war klar, dass das Einheits-
patent, wenn überhaupt, dann jedenfalls ohne Großbritannien starten würde.

Dass sich eines der wirtschaftlich stärksten europäischen Länder nicht am ein-
heitlichen Patentsystem beteiligen wird, ist für die Akzeptanz und Bedeutung des 
Einheitspatents eine Belastung, zumal Großbritannien ursprünglich zu dessen 
eifrigsten Fürsprechern gehörte und vor dem Brexit auch viel zur Verwirklichung 
des Projekts beigesteuert hat. Zudem ergeben sich durch den Rückzug Groß
britanniens erhebliche organisatorische und rechtliche Schwierigkeiten, weil 
London (neben Paris und München) in den Abkommen explizit als einer der drei 
Sitze des Einheitlichen Patentgerichts vorgesehen ist.

Trotz des Rückzugs von Großbritannien haben die übrigen Mitgliedsstaaten 
erklärt, am Einheitspatent festhalten zu wollen. Mehrere Länder haben bereits 
Interesse signalisiert, den Londoner Sitz zu übernehmen. Italien hat beispiels
weise Mailand ins Spiel gebracht. Frankreich hat erklärt, dass die Aufgaben des 
Londoner Sitzes auch von Paris übernommen werden könnten, und Deutschland 
hat eine Aufteilung auf Paris und München vorgeschlagen. Es steht zu erwarten, 
dass wir trotz des offenbar weiterhin vorhandenen politischen Willens zur Fort-
führung des Projekts im Laufe des Jahres noch kontroverse Diskussionen über 
das Wie sehen werden. Auch die Abkommen müssen möglicherweise geändert 
werden, um dem Rückzug Großbritanniens Rechnung zu tragen.

In Deutschland ist nach der negativen Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts relativ schnell der Gesetzgebungsprozess wieder angelaufen. Im November 
2020 hat der Bundestag das Zustimmungsgesetz diesmal mit der nötigen Zwei
drittelmehrheit verabschiedet, und im Dezember 2020 folgte der Bundesrat ein-
stimmig.

Patentrecht



06 | B&B Bulletin – Neujahrsausgabe 2021

Bevor das Zustimmungsgesetz in Kraft treten konnte, sind jedoch am 18. Dezember 
2020 zwei neue Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht ein-
gegangen. Noch ist nicht öffentlich bekannt, wer diesmal die Kläger sind und auf 
welche Argumente sie sich stützen. Je nachdem, ob das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungsbeschwerden zur Entscheidung annimmt, könnte sich auch die 
deutsche Ratifizierung erneut verzögern. 2021 wird insofern ein Jahr der Weichen-
stellungen für das Einheitspatent werden. Über alle Entwicklungen werden wir Sie 
auf dem Laufenden halten.

Autor 
Dr. Dennis Kretschmann, 
Patentanwalt 
München 
kretschmann@boehmert.de

Update zur Modernisierung des 
Patentrechts
Die geplante Modernisierung des deutschen Patentrechts schreitet voran. 
Seit dem ersten Entwurf zur Reform des deutschen Patentgesetzes aus 
dem Januar 2020 wurden zwei weitere Entwürfe vorgelegt. Hier haben 
sich insbesondere bei der Reform des Unterlassungsanspruchs erheb-
liche Änderungen ergeben, die weiterhin für kontroverse Diskussionen 
sorgen.

Der erste Entwurf zur Reform des deutschen Patentgesetzes datiert aus Januar 
2020 und war bereits Gegenstand eine Beitrags aus Februar 2020, den Sie hier ab-
rufen können. Als wesentlichste Aspekte des Reformvorhabens wurden bereits in 
unserem ersten Beitrag die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens sowie die 
Aufnahme eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts bezüglich des patentrechtlichen 
Unterlassungsanspruchs identifiziert. Bezüglich dieser wesentlichen Punkte erge-
ben sich aus den jüngsten Gesetzesentwürfen und deren Diskussion in den Fach-
kreisen einige Entwicklungen, die wir im Folgenden zusammengefasst darstellen.

Reform des Unterlassungsanspruchs

Der zuletzt vorgelegte Gesetzesentwurf sieht bezüglich des geplanten Verhältnis-
mäßigkeitsvorbehalts einige Anpassungen vor, deren rechtliche Relevanz bereits 
Gegenstand von Diskussionen ist.

Patentrecht

Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht

Autor: 
Dr. Sebastian Schlegel, 
Patentanwalt
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In der Diskussion der verschiedenen Entwürfe wird anerkannt, dass der Unter
lassungsanspruch schon jetzt eingeschränkt sein kann. Beispielsweise soll dem 
Patentverletzer gemäß der „Wärmetauscher“-Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs vom Mai 2016 (BGH X ZR 114 / 13) in Ausnahmefällen eine Aufbrauchsfrist 
einzuräumen sein. Erheblich unterschiedliche Meinungen gibt es jedoch dazu, 
welcher Umfang für eine solche Einschränkung anzustreben ist und zu welchem 
Umfang die vorgesehene Gesetzesformulierung tatsächlich führt.

Gemäß dem nun vorliegenden Regierungsentwurf ist der Unterlassungsanspruch 
„ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Um-
stände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, 
durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.“

Es ist somit nunmehr explizit klargestellt, dass eine Bewertung der Umstände vom 
Einzelfall abhängig erfolgt.

Nach der neuen Fassung sollen außerdem auch eventuelle Härten für Dritte zu 
einer Einschränkung des Unterlassungsanspruchs führen können. Hierbei kann 
es sich beispielsweise um Kunden des Patentverletzers handeln, die auf die patent-
verletzenden Produkte angewiesen sind und denen keine alternative Bezugsquelle 
zur Verfügung steht, vorausgesetzt, dass sich hieraus im Einzelfall eine nicht ge-
rechtfertigte Härte ergibt. Gemäß der Begründung des Entwurfs wird hierdurch 
neben der bereits heute bestehenden Möglichkeit einer Zwangslizenz die Option 
geschaffen, eine weniger intensiv wirkende Maßnahme anzuordnen, beispielweise 
indem der Unterlassungsanspruch nur zeitlich begrenzt eingeschränkt wird.

Gegenüber dem ersten Entwurf findet sich hingegen kein expliziter Verweis mehr 
auf eine Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers. Es wird weiter disku-
tiert, ob dieses Interesse bereits ausreichend dadurch berücksichtigt ist, dass nur 
solche Härten zum Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen können, die 
nicht durch das Ausschließlichkeitsrecht gerechtfertigt sind, welches den Patent
inhaber ja gerade berechtigt, andere Marktteilnehmer in ihrer Handlungsfreiheit 
einzuschränken.

Weiterhin ist nun vorgesehen, dass der verletzte Patentinhaber bei einer Ein-
schränkung des Unterlassungsanspruchs einen Ausgleich in Geld verlangen kann, 
soweit dies angemessen erscheint. Dieser Ausgleichsanspruch ist von einem 
eventuellen Schadensersatzanspruch unabhängig. Insbesondere soll ein Ausgleich 
in Geld auch dann verlangt werden können, wenn ein Schadensersatzanspruch bei 
einer schuldlosen Patentverletzung ausscheidet.

Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens

Betreffend die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens haben sich gegenüber 
dem ersten Vorschlag keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen ergeben. 
Insbesondere ist weiterhin vorgesehen, dass die Frist für den Patentinhaber zur 
Vorlage seiner Verteidigungsargumente gegen die Nichtigkeitsklage zwei Monate 
beträgt und nur in Ausnahmefällen auf drei Monate verlängerbar ist. Gleichzeitig 
soll das Bundespatentgericht seinen vorläufigen gerichtlichen Hinweis möglichst 
innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erstellen.

Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht
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Weitere vorgeschlagene Änderungen

Unter den weiteren Neuerungen ist angesichts der derzeitigen Pandemielage 
eine in dem nun vorliegenden Entwurf neu vorgesehene Regelung zu erwähnen. 
Gemäß dieser Regelung soll die Durchführung von Anhörungen und Vernehmun-
gen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zukünftig per Videokonferenz 
möglich sein.

Fazit

Das Verfahren zu der geplanten Patentrechtsreform ist bereits weit fortgeschritten. 
Angesichts der andauernden Diskussion über die Einschränkung des Unterlas-
sungsanspruchs bleiben eventuell entscheidende Einzelheiten jedoch weiterhin 
abzuwarten. Über den weiteren Fortschritt werden wir Sie auf dem Laufenden 
halten.

Autor 
Dr. Sebastian Schlegel, 
Patentanwalt 
Berlin 
schlegel@boehmert.de

Von kommenden Dingen – 
was erwartet uns bei der jüngsten 
Urheberrechtsreform?
Bis zum 7. Juni 2021 müssen die EU-Richtlinie 2019 / 790 über das 
Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
in deutsches Recht umgesetzt sein. Für die breitere Öffentlichkeit ist sie 
nur mit dem Stichwort des „Uploadfilters“ verbunden. Tatsächlich besteht 
diese Richtlinie aus einem ganzen Bündel höchst unterschiedlicher Rege-
lungskomplexe, von denen sich einige unmittelbar auf die tägliche Praxis 
von Unternehmen auswirken werden, die mit urheberrechtlich geschütz-
ten Werken oder Leistungen zu tun haben.

Einführung

Es ist noch nicht lange her, seit das Urheberrechtsgesetz zuletzt geändert wurde. 
Die zweite Reform des Urhebervertragsrechts datiert aus dem Jahr 2016, die No-
velle zu Urheberrecht und Wissensgesellschaft von 2017 und die Umsetzung der 
Marrakesch-Richtlinie zugunsten von Menschen mit Seh- und Lesebehinderung 
von 2018. Gleichwohl kommt diese Rechtsmaterie nicht zur Ruhe. Für 2021 steht 

Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht

Urheberrecht 

Autor: 
Dr. Martin Schaefer, 
Rechtsanwalt 
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in Deutschland eine weitere Urheberechtsreform an. Mit ihr wird die sogenannte 
DSM-Urheberrechtsrichtlinie (2019 / 790) aus dem April 2019 über das Urheber-
recht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt (daher die 
Abkürzung, die für ‚Digital Single Market‘ steht) in deutsches Recht umgesetzt. 
Die Zeit drängt: Bis zum 7. Juni 2021 muss die Umsetzung in Kraft treten.

Überblick zu den nach der Richtlinie in deutsches Recht 
umzusetzenden Regelungen

Obwohl diese Richtlinie im Grunde ein ganzes Bündel von Urheberrechtsricht
linien mit höchst unterschiedlichen Regelungsbereichen darstellt, wurde sie in 
der Öffentlichkeit im Jahr vor ihrer Verabschiedung nur noch wegen der Debatte 
um den in Art. 17 der Richtlinie (im damaligen Entwurf noch Art. 13) enthaltenen 
sogenannten „Uploadfilter“ wahrgenommen. Tatsächlich war nur das Wort 
‚Uploadfilter‘ neu. Die Regelung setzt nämlich eine bestehende Rechtslage in ein 
förmliches Gesetz um, welche die europäische und deutsche Rechtsprechung 
längst bindend formuliert hatte: die des ‚Notice- and Staydown‘ (so der EuGH 
erstmals bereits 2011 in Sachen C‑324 / 09 – L’Oréal / eBay, Rn. 131): Sie betrifft 
Betreiber von Online-Plattformen, auf denen Nutzer Inhalte hochladen können 
(die Richtlinie spricht von ‚Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten‘), 
also die YouTubes und Facebooks dieser Welt. Teilt ein Rechteinhaber dem Be-
treiber einer solchen Plattform eine Rechtsverletzung mit, die ein hochladender 
Nutzer begangen hat, muss der Betreiber nicht nur dafür sorgen, dass der Zugang 
zu solchen rechtsverletzenden Inhalten gesperrt wird, sondern ist auch verpflich-
tet, zu verhindern, dass gleichartige Inhalte neu hochgeladen werden.

Neben dem hochkontrovers gewordenen Art. 17 enthält die Richtlinie aber auch 
viel weniger in der Öffentlichkeit diskutierte, aber gleichwohl äußerst wichtige 
Regelungen, nämlich

•	 zum ‚Text- und Data Mining‘ (TDM) in Art. 3 und 4,

•	 zur Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für digitale  
und grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten in Art. 5,

•	 zur Erhaltung des Kulturerbes in Art. 6,

•	 zur Nutzung vergriffener Werke in Art. 8 bis 11,

•	 zur kollektiven Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung in Art. 12,

•	 zur Zugänglichkeit und Verfügbarkeit audiovisueller Werke über 
Videoabrufdienste in Art. 13

•	 zu Abbildungen gemeinfreier Werke der bildenden Kunst in Art. 14,

•	 zu einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Hinblick auf 
Onlinenutzungen in Art. 15,

•	 zur Beteiligung von Verlegern an Vergütungsaufkommen für Reprografie  
und Privatkopien in Art.  16 sowie

•	 zum Urhebervertragsrecht in Art. 18 bis 23.

Urheberrecht 
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Daneben ist noch eine weitere Richtlinie zeitgleich umzusetzen, die sogenannte 
CabSat-Richtlinie (2019 / 789), die sich mit der Ausübung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von 
Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkpro-
grammen beschäftigt.

Zur Umsetzung in deutsches Recht: 
Die ‚Plattformen für das Teilen von Online-Inhalten‘

Während dieser Artikel erscheint, ist es noch unsicher, ob für alle Teile der Richt-
linienumsetzung der Zeitplan zu halten sein wird. Genau wie in der europäischen 
Debatte um die Richtlinie, ist auch bei der deutschen Umsetzung der Komplex 
um die Haftung von Plattformen für das Teilen von Online-Inhalten der kontro-
verseste. Es ist noch nicht absehbar, wohin hier die Reise geht, da der gegenwärtig 
vorliegende Referentenentwurf versucht, weitestgehend ohne einen ‚Uploadfilter‘ 
auszukommen, obwohl die Richtlinie ihn eigentlich als Regel vorschreibt.

Hier wird insbesondere eine Rolle spielen, wie die (von der Richtlinie geforderten) 
neuen urheberrechtlichen Ausnahmen (Schrankenvorschriften) zugunsten von 
Parodien, Karikaturen und Pastiche (§ 51a UrhG-Entwurf) künftig mit den Haf-
tungsregeln verknüpft werden.

Diese Neuregelungen haben große wirtschaftliche Bedeutung für Rechteinhaber 
und Plattformen gleichermaßen – sowohl was die Frage angeht, welche Nutzungen 
vom ihnen lizenziert werden können und welche gegen bloße gesetzliche Ver-
gütungen frei genutzt werden dürfen als auch was die Haftung für nicht erlaubte 
Angebote betrifft.

Hier wird es für jeden Rechteinhaber künftig darum gehen, sich optimal auf die 
neue Situation einzustellen, um gegenüber Plattformnutzungen Dritter nicht wirt-
schaftlich auf der Strecke zu bleiben.

Zur Umsetzung in deutsches Recht – die übrigen 
Regelungsgegenstände

Dem gegenüber sind die meisten übrigen Regelungen wesentlich weniger kontro-
vers, zumal viele von ihnen bereits im geltenden deutschen Urheberrecht angelegt 
sind, so Regeln für die Nutzung im Rahmen der digitalen Unterrichts- und Lehr-
tätigkeit (§§ 60a und 60b UrhG), Text- und Datamining (§ 60d UrhG), Nutzungs
befugnisse von Kulturerbe-Einrichtungen wie Bibliotheken, Archive und Museen 
(§§ 60e und 60f UrhG), die Verlegerbeteiligung an gesetzlichen Vergütungsansprü-
chen (§ 63a UrhG, der seit einer Entscheidung des BGH in Sachen I ZR 198 / 13 – 
Verlegerbeteiligung faktisch leerläuft) oder Vergriffene Werke (§§ 51 und 52 VGG), 
obwohl in jedem dieser Felder die sich abzeichnenden Änderungen bei den jeweils 
interessierten Kreisen für große Diskussionen gesorgt haben.

Urheberrecht 
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Der merkwürdige Fall des Leistungsschutzrechts  
für Presseverleger

Dies gilt auch für das Leistungsschutzrecht des Presseverlegers (§ 87f bis 87h 
UrhG), das zwar bereits seit 2013 im deutschen Gesetz verankert ist, aber kürzlich 
vom Europäischen Gerichtshof in der geltenden Form für nichtig erklärt wurde 
(in der Rechtssache C 299 / 17), weil es Deutschland seinerzeit versäumt hatte, die 
EU offiziell über das Gesetzgebungsprojekt zu informieren. Hier kommt es also zu 
der merkwürdigen Situation, dass eine in Deutschland bereits bestehende, wenn 
auch bis heute praktisch weitgehend leerlaufende Regelung wegen eines Versto-
ßes gegen EU-Recht vom EuGH abgeschafft wird, nur um sie sofort anschließend 
aufgrund einer Vorgabe des EU-Gesetzgebers in neuer Form wieder einführen zu 
müssen.

Die „kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung“

Es geht hier um eine Rechtsfigur, die nicht zwingend ein deutsches Recht umzu-
setzen gewesen wäre. Einmal mehr hat sich im urheberrechtlichen Jargon statt des 
ziemlich sperrigen deutschen Wortlauts die Abkürzung ‚ECL‘ nach dem Wortlaut 
der englischen Fassung durchgesetzt (Extended Collective Licensing). Das Modell 
stammt aus dem skandinavischen Rechtskreis und hat sich dort im selben Bereich 
entwickelt, in dem hier in Deutschland mit gesetzlichen Vergütungsansprüchen 
gearbeitet wird, zum Beispiel bei der Vergütung der Privatkopie. Von ECL spricht 
man, wenn eine Verwertungsgesellschaft von Gesetzes wegen auch die Rechte 
derer wahrnehmen darf, die gar keinen Wahrnehmungsvertrag mit ihr unterzeich-
net haben. Tatsächlich kennen wir in Deutschland ähnliche Regeln im Bereich der 
gesetzlichen Vergütungsansprüche. Macht eine Verwertungsgesellschaft solche 
Ansprüche geltend, wird auch nach geltendem deutschen Recht (§ 49 VGG) vermu-
tet, dass sie die Rechte aller Rechteinhaber wahrnimmt. Nach dem Referentenent-
wurf soll nun zusätzlich auch noch ECL in Deutschland eingeführt werden, und 
zwar im Zusammenhang mit der Lizenzierung von Plattformen für das Teilen von 
Online-Inhalten, weil dort nach der Richtlinie eine gesetzliche Vergütung ausge-
schlossen ist. Der europäische Gesetzgeber hat jedoch genau aufgrund der Gefahr, 
dass ECL in die freie und individuelle Rechtsausübung eingreift, der Anwendung 
dieses Modells sehr enge Grenzen gesetzt. Es wird sich erst noch zeigen müssen, 
ob die sich abzeichnende gesetzgeberische Lösung für Deutschland diesen Anfor-
derungen standhält. Hier werden Rechteinhaber besonders wachsam sein müssen.

Vorsicht bei Verträgen über urheberrechtlich geschützte 
Werke und Leistungen

Der große und bedeutende Komplex zum Urhebervertragsrecht beruht zu weiten 
Teilen auf dem Vorbild des deutschen Rechts (§§ 32 bis 41 UrhG), geht aber in Tei-
len sogar noch darüber hinaus, sodass hier alle Unternehmen, die urheberrecht-
lich geschützte Werke und Leistungen aufgrund von Verträgen nutzen, überprüfen 
sollten, welche neuen gesetzlichen Verpflichtungen künftig auf sie zukommen 
werden, denn einige Verpflichtungen beziehen sich auch auf bestehende Verträge 
und unter bestimmten Voraussetzungen sogar auch auf solche, für welche die Par-
teien sich auf ein nicht europäisches Vertragsrecht geeinigt haben.

Urheberrecht
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Fazit

Ein halbes Jahr vor Ablauf der Frist ist noch nicht klar, wie es mit der deutschen 
Umsetzung weitergehen wird. Wesentliche Weichen werden erst jetzt gestellt. 
Daher ist für alle Unternehmen, deren Geschäft Berührungspunkte mit dem 
Urheberrecht aufweist, äußerste Wachsamkeit geboten. Es wird für sie nicht zu-
letzt darum gehen, sich administrativ auf die geänderten Anforderungen – ins-
besondere des Urhebervertragsrechts – einzustellen. Angesichts der immensen 
wirtschaftlichen Bedeutung, die inzwischen die Plattformen für das Teilen von 
Online-Inhalten besitzen, werden vor allem Unternehmen, die mit urheber-
rechtlich geschützten Inhalten umgehen, auch die Auswirkungen der neuen 
Regelungen zu diesem Bereich auf bestehende Geschäftsmodelle bewerten 
müssen. Dies wird jeweils eine Analyse im Einzelfall erfordern.
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Gesetz zur Stärkung des fairen 
Wettbewerbs – aktuelle Änderungen im 
UWG
Am 1. Dezember 2020 wurde nach vielen Monaten des Wartens das 
„Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs“ im Bundesgesetzblatt 
verkündet. Das Gesetz enthält weitreichende Änderungen im Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), die einen besseren Schutz 
vor rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen bieten sollen. Hier ein kurzer 
Überblick zu den wichtigsten Neuregelungen:

1. Anspruchsberechtigung – Mitbewerber

Ab dem 1. Dezember 2021 wird die Anspruchsberechtigung von Mitbewerbern ein-  
geschränkt bzw. präzisiert. Nach dem neuen Gesetzeswortlaut wird die Aktivlegi-
timation davon abhängig gemacht, dass der Mitbewerber in nicht unerheblichem 
Maße und nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen vertreibt oder 
nachfragt. Nach bisheriger Rechtslage konnte jeder Gewerbetreibende die Unter-
lassung einer wettbewerbswidrigen Handlung fordern, der mit dem Abgemahnten 
als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten 
Wettbewerbsverhältnis steht. Dies führte dazu, dass die Rechtsprechung bei 

Urheberrecht
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Annahme der Mitbewerbereigenschaft bislang recht großzügig war. Die Gesetzes
änderung soll nun als einschränkendes Korrektiv wirken. Nach der Gesetzes
begründung reicht es für die Anspruchsberechtigung fortan nicht mehr aus, dass 
Mitbewerber Waren oder Dienstleistungen lediglich „anbieten“ und nicht tatsäch-
lich vertreiben oder nachfragen.

An den Vortrag zur Mitbewerbereigenschaft werden künftig also deutlich höhere 
Anforderungen zu stellen sein. Bloße Verweise auf vermeintliche Onlineangebote 
von Waren etwa werden nicht mehr ausreichen, um die Mitbewerbereigenschaft 
zu begründen. Es bleibt abzuwarten, wie Gerichte dieses Korrektiv in der Praxis 
anwenden werden.

2. Anspruchsberechtigung – Wirtschaftsverbände

Auch die Aktivlegitimation von Wirtschaftsverbänden wird künftig neu geregelt. 
Der neue § 8 Abs. 3 Nr.2 UWG macht die Anspruchsberechtigung der Wirtschafts-
verbände davon abhängig, dass sie auf einer Liste der sogenannten qualifizierten 
Wirtschaftsverbände eingetragen sind, wobei diese Regelung ebenfalls erst ab dem 
1. Dezember 2021 gelten wird. Mit dieser Neuregelung wird auf Missbrauchsvor-
würfe reagiert. 

Zur Eintragung in die besagte Liste werden nur solche Wirtschaftsverbände zuge-
lassen, die die Eintragungsvoraussetzungen des neuen § 8b UWG erfüllen. Hierzu 
zählt etwa, dass die Wirtschaftsverbände mindestens 75 Unternehmer als Mitglie-
der haben und ihre Tätigkeit nicht primär darauf gerichtet ist, Einnahmen aus Ab-
mahnungen zu erzielen. Ob die Eintragungsvoraussetzungen vorliegen, soll vom 
Bundesamt für Justiz im Rahmen einer objektiven Prüfung festgestellt werden. 

Ob dieser neue Mechanismus dazu führen wird, tatsächlich den Missbrauch von 
Abmahnungen durch unredliche Wirtschaftsverbände einzudämmen, muss mit 
einem Fragezeichen versehen werden. Es bleibt zu befürchten, dass die einschlägi-
gen „schwarzen Schafe“ letztendlich doch den Weg in die Liste finden werden und 
es für Unternehmen dann umso schwerer wird, sich gegen solche Abmahnungen 
zu verteidigen. 

3. Pflichtangaben in Abmahnungen

Wie im Urheberrecht – dort § 97a Abs. 2 UrhG – müssen künftig auch Abmahnun-
gen im Wettbewerbsrecht bestimmten inhaltlichen Vorgaben genügen. Die Einzel-
heiten regelt der neue § 13 Abs. 2 UWG, der bereits seit dem 2. Dezember 2020 gilt. 
Neben eigentlich selbstverständlichen Angaben wie Name oder Firma des Abmah-
nenden oder dem Vortrag zur Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen 
Umstände (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 und 3 UWG) muss in der Abmahnung künftig auch 
mitgeteilt werden, ob und in welcher Höhe Kostenerstattungsansprüche geltend 
gemacht werden bzw. ob ein Kostenerstattungsanspruch gegebenenfalls aus-
geschlossen ist (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 und 5 UWG). Zudem muss auch zur Anspruchs-
berechtigung und demnach regelmäßig zur Mitbewerbereigenschaft vorgetragen 
werden, was jedenfalls ab dem 1. Dezember 2021 bedeutet, dass Mitbewerber 
bereits mit der Abmahnung darzulegen haben, dass sie Waren oder Dienstleistun-
gen „in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich“ vertreiben oder 
nachfragen (Neufassung des § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG).

Wettbewerbsrecht
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Diese Vorgaben sind künftig sorgfältig einzuhalten. Der Abmahnende verliert im 
Falle der Nichteinhaltung nicht nur seinen eigenen Kostenerstattungsanspruch 
(§ 13 Abs. 3 UWG). Soweit das Abmahnschreiben nicht den vorstehenden Anfor-
derungen entspricht, hat der Abgemahnte gegen den Abmahnenden sogar einen 
Gegenanspruch, nämlich einen Anspruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidi-
gung erforderlichen Aufwendungen (§ 13 Abs. 5 UWG). 

4. Ausschluss von Kostenerstattungsansprüchen bei 
bestimmten Verstößen

Gemäß dem neuen § 13 Abs. 4 UWG können Mitbewerber in bestimmten Fällen 
vom Abgemahnten keine Erstattung ihrer Aufwendungen mehr verlangen. Die 
Vorschrift gilt seit dem 2. Dezember 2020. Ein Anspruchsausschluss liegt nach 
dem Gesetzeswortlaut vor, wenn es sich um Verstöße gegen Informations- und 
Kennzeichnungspflichten handelt, die auf Telemedien begangen werden (z. B. 
Verstöße gegen die Impressumspflicht, Informationspflichten in Fernabsatzverträ-
gen, die Pflicht zur Widerrufsbelehrung, etc.) oder um sonstige Verstöße gegen die 
Datenschutz-Grundverordnung oder das Bundesdatenschutzgesetz durch kleine 
Unternehmen mit in der Regel weniger als 250 Mitarbeitern. 

Der Abmahnmissbrauch durch Mitbewerber mag durch die einschränkende Neu-
regelung tatsächlich eingedämmt werden, da in den hier genannten Fällen der 
Bagatellverstöße keine Kostenerstattung mehr geltend gemacht werden kann, 
was erfahrungsgemäß den Anreiz vermindern sollte, dass Mitbewerber überhaupt 
noch abmahnen. 

5. Anforderungen für die Vertragsstrafe

Der neue § 13a UWG enthält nur detaillierte Vorgaben zur Bestimmung einer 
angemessenen Vertragsstrafe, mit der die Ernsthaftigkeit der Unterlassungsver-
pflichtung zum Ausdruck gebracht wird. Auch diese Vorgaben gelten seit dem 
2. Dezember 2020.

Nach § 13a Abs. 1 UWG müssen bei Bestimmung der Vertragsstrafe etwa Art, Aus-
maß und Folgen der Zuwiderhandlung (Nr. 1), Art und Schwere des Verschuldens 
(Nr. 2), Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten (Nr. 3) 
und das wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an den Verstößen (Nr. 4) 
berücksichtigt werden. § 13a Abs. 2 UWG legt fest, dass eine Vereinbarung einer 
Vertragsstrafe unter bestimmten Voraussetzungen – etwa in Fällen der Verletzung 
von gesetzlichen Informations- und Kennzeichnungspflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr oder in Telemedien sowie Datenschutzverstößen – unzulässig 
ist, sofern der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. 
Auch darf die Vertragsstrafe nach § 13a Abs. 3 UWG eine Höhe von EUR 1.000,00 
nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Aus-
maßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sons-
tigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn 
der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. In Fällen, 
in denen der Abgemahnte auf Verlangen des Abmahnenden eine unangemessen 
hohe Vertragsstrafe verspricht, schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in ange-
messener Höhe (§ 13 Abs. 4 UWG).

Wettbewerbsrecht
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Augenmerk sollte insbesondere auf die Vorschrift des § 13 Abs. 5 UWG gerichtet 
werden. Häufig wird in Unterlassungserklärungen keine feste Vertragsstrafe ver-
einbart, sondern vom Abgemahnten lediglich eine Vertragsstrafe in angemessener 
Höhe versprochen (sogenannter „Neuer Hamburger Brauch“). In Fällen der Verwir-
kung einer Vertragsstrafe mag häufig Streit entstehen und nach dieser Vorschrift 
hat der Abgemahnte bei Uneinigkeit über die Höhe auch ohne Zustimmung des 
Abmahnenden die Möglichkeit, eine Einigungsstelle nach § 15 UWG anrufen. 
Solange ein Verfahren vor der Einigungsstelle noch anhängig ist, bleibt eine erst 
nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage unzulässig. Dies ist künftig zu 
beachten. 

6. Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs

In dem neuen § 8c Abs. 2 UWG findet sich ein Beispielskatalog von Regelbeispie-
len, die bestimmen, wann Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach § 8 
Absatz 1 UWG missbräuchlich geltend gemacht werden. Die Vorschrift löste zum 
2. Dezember 2020 die Vorgängernorm § 8 Abs. 4 UWG a.F. ab und übernimmt die 
wesentlichen Fallgruppen der hierzu ergangenen Rechtsprechung.

Fälle, in denen eine missbräuchliche Geltendmachung im Zweifel anzunehmen 
ist, liegen vor, wenn: 

•	 die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu dient, Gebühren,  
Kosten und Vertragsstrafen entstehen zu lassen (Nr. 1), 

•	 Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die gleiche 
Rechtsvorschrift geltend machen und die Anzahl der geltend gemachten 
Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit steht 
(Nr. 2), 

•	 der Gegenstandswert der Abmahnung vom Mitbewerber unangemessenen 
hoch angesetzt wird (Nr. 3), 

•	 eine offensichtlich überhöhte Vertragsstrafe vereinbart oder gefordert wird 
(Nr. 4),

•	 eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offensichtlich über die 
abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht (Nr. 5),

•	 mehrere Zuwiderhandlungen, die zusammen hätten abgemahnt werden 
können, einzeln abgemahnt werden (Nr. 6),

•	 oder wegen einer Zuwiderhandlung, für die mehrere Zuwiderhandelnde 
verantwortlich sind, die Ansprüche gegen die Zuwiderhandelnden ohne 
sachlichen Grund nicht zusammen geltend gemacht werden (Nr. 7).

Die Formulierung „im Zweifel“ könnte nahelegen, dass nun jedes der aufgeführ-
ten Regelbeispiele für sich genommen die Vermutung eines Rechtsmissbrauchs 
begründet. Soweit wird man allerdings kaum gehen dürfen und es bleibt zunächst 
abzuwarten, wie Gerichte die Vorschrift auslegen werden. Festzustellen ist jeden-
falls, dass § 8c Abs. 1 UWG weiterhin eine umfassende Gesamtwürdigung unter 
Berücksichtigung sämtlicher Umstände für die Bestimmung des Rechtsmiss-
brauchs fordert. Den Regelbeispielen kommt daher aller Voraussicht nach nur 
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eine Indizwirkung zu, die vom Abgemahnten widerlegt werden kann. Es ist nicht 
unbedingt davon auszugehen, dass eine grundlegende Änderung der bisherigen 
Rechtslage mit der Gesetzesänderung einhergehen wird. 

7. Einschränkung des „fliegenden Gerichtsstands“

Da Internetseiten in aller Regel in ganz Deutschland abrufbar sind, werden Wett
bewerbsverstöße im Internet auch bundesweit begangen. Für den Anspruchs-
berechtigten war es in Fällen solcher Wettbewerbsverstöße bislang möglich, ein 
Klageverfahren bei dem Landgericht seiner Wahl anhängig zu machen. Man 
spricht vom sogenannten „fliegenden Gerichtsstand“. 

Durch den neuen § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG wird diese Wahlmöglichkeit nun 
erheblich eingeschränkt. Der „fliegende Gerichtsstand“ bei Rechtsstreitigkeiten 
wegen Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Tele
medien ist seit dem 2. Dezember 2020 abgeschafft. Nach neuer Gesetzeslage rich-
tet sich die örtliche Zuständigkeit des Gerichts in den vorgenannten Fällen nach 
dem allgemeinen Gerichtsstand des Unterlassungsschuldners. 

Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ist damit für die große Anzahl von 
Wettbewerbsverstößen nicht mehr anwendbar und dies wird erhebliche Auswir-
kungen auf die Rechtsdurchsetzung in Wettbewerbssachen haben. Dies gilt nicht 
nur für die Frage, wo ein Hauptsacheverfahren anhängig gemacht werden kann, 
sondern selbstverständlich auch für die Strategien im einstweiligen Rechtsschutz. 
Bekannte und bewährte Gerichte in Wettbewerbssachen wird man in vielen Fällen 
künftig nicht mehr anrufen können.
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