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WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens APPL, LL.M.
Donau-Universitat Krems

Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER
Universitat Kassel

Univ.-Prof. Mag. Dr. Philipp HOMAR
Johannes-Kepler-Universitat Linz / Donau-Universitat Krems

Univ.-Prof. Dr. Martin WINNER
Wirtschaftsuniversitat Wien

PROGRAMMKOMITEE

Der IP-Day wird von einem Programmkomitee unterstitzt, dem Personlichkeiten aus
Rechtsprechung, Verwaltung, Rechts- und Patentanwaltschaft angehoren, die aktiv und an
herausragender Stelle im Bereich des Immaterialguterrechts tatig sind.

RA Dr. Axel ANDERL, LL.M.
DORDA Jordis Rechtsanwalte

LStA Mag. Christian AUINGER
Bundesministerium fur Justiz

RA Prof. Dr. Jochen BUHLING
Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwalte

Dr. Sandra CSILLAG
Literar Mechana

RA Dr. Christian GASSAUER-FLEISSNER
Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte

PatA DI Harald NEMEC
Schwarz & Partner Patentanwalte

Dr. Johannes WERNER
Osterreichisches Patentamt

HR Dr. Manfred VOGEL
Senatsprasident am OGH






Iday

TAGUNGSUNTERLAGEN

Aktuelle Judikatur zum Immaterialgiiterrecht
Judikaturiibersicht Deutschland
RA Prof. Dr. Jochen Buhling, Krieger Mes & Graf v. der Groeben Rechtsanwalte

Judikaturiibersicht Osterreich
Senatsprasident Dr. Manfred Vogel, Oberster Gerichtshof

Judikaturiibersicht EuGH
RA Dr. Veronika Appl, LL.M., DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwalte

Technische Bedingtheit / Schnittstellenschutz [ Ersatzteilmarkt

Abgrenzung und Konvergenz von Werk, Marke und Design

Univ.-Prof. Mag. Dr. Philipp Homar, Johannes-Kepler-Universitat Linz / Donau-
Universitat Krems

Technische Bedingtheit der Form als Schutzhindernis im Marken, -, Design-
und Urheberrecht
RA MMag. Alexander Koller, SSW Rechtsanwalte

Schutzgegenstand und Technizitat - Zielfiihrende IP-Strategien zwischen
Klemmbaustein und Klapprad
RA Dr. Dominik Gobel, Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte

Designschutz am Ersatzteil- und Reparaturmarkt
RA Mag. Manuel Wegrostek, Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte

NFT: Technologie, Kunst und Immaterialgiiterrecht

NFT: Technologischer Hintergrund und Einsatzmaoglichkeiten
Dr. Sven Schlarb, AIT - Austrian Institute of Technology

NFT: (Immaterialgiiter-)Rechtliche Learnings aus einem Selbstversuch
Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko und RAA Mag. Anna Katharina Tipotsch, BA,,
Schoenherr Rechtsanwalte

Die Tagungsunterlagen sowie ein Tagungsbericht kénnen in Kiirze unter www.ip-day.at im Bereich
»Ruckblick, wo sich auch ein Archiv der vorangegangenen Tagungen befindet, eingesehen werden.






KRIEGER MES & GRAF v. der
GROEBEN

Judikaturubersicht Deutschland
2021/2022

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Buhling

IP-DAY 2021
WU Wien, 21. September 2021

Gliederung

» Gesetzgebung

» Verfassungsrecht
« Patentrecht

» Markenrecht

» Designrecht

» Urheberrecht

» Wettbewerbsrecht
» Allgemeines

» Verfahrensrecht
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Gesetzgebung (1)

* Unterlassungsanspruch im Patentrecht

§ 139 Abs. 1 PatG

"Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt,
kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung
in Anspruch genommen werden. 2Der Anspruch besteht auch dann,
wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. 3Der Anspruch ist
ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der
besonderen Umstande des Einzelfalls und der Gebote von Treu und
Glauben fir den Verletzer oder Dritte zu einer unverhaltnismaligen,
durch das Ausschlie3lichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Harte
fihren wirde. 4In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener
Ausgleich in Geld zu gewéahren. >Der Schadensersatzanspruch nach
Absatz 2 bleibt hiervon unberihrt.

© Prof. Dr. Jochen Blhling 2021 3 KRIEGER MES & GRAT v. d
GROEBEN

Gesetzgebung (2)

* Geheimnisschutz im Patentrechtsstreit

8§ 145a PatG

lIn Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbststandigen
Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemall 8§ 81
Absatz 1 Satz 1 sind die 88 16 bis 20 GeschGehG entsprechend
anzuwenden. 2Als streitgegenstandliche Informationen im Sinne
des 8§ 16 Absatz 1 GeschGehG gelten samtliche von Klager und
Beklagtem in das Verfahren eingefiihrten Informationen.

© Prof. Dr. Jochen Biihling 2021 4 KRIEGER MES & GRAF v. d
GROEBEN




Verfassungsrecht

« \erfassungsmaRigkeit des EPGU
* Verdachtsberichterstattung
« Waffengleichheit im einstweiligen Verfugungsverfahren

© Prof. Dr. Jochen Biihling 2021 5 KRIEGER MES & GRAT v
GROEBEN

Verfassungsrecht (1)

BVerfG, Beschl. v. 23.6.2021; 2 BvR 2216/20; 2 BvR 2217/20 -
EPGU-ZustG I (GRUR 2021, 1157)

« Zurlickweisung der Eilantrage gegen das EPGU wegen Unzul&ssigkeit
der Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache

+ Keine hinreichend substantiierte Darlegung einer moglichen
Verletzung des Rechtsstaatsprinzips, des Grundrechts auf effektiven
Rechtsschutz oder sonstiger Verstolie gegen das Unionsrecht

» Kein Anspruch auf eine Rechtmaligkeitskontrolle demokratischer
Mehrheitsentscheidungen Uber die Sicherung des Kerns des Demo-
kratieprinzips hinaus (Art. 79 Abs. 3 GG)

PAP-Protocol

© Prof. Dr. Jochen Biihling 2021 6 KRIEGER MES & GRAT v
GROEBEN




Verfassungsrecht (2)

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v.
7.7.2020: 1 BvR 146/17 — Verdachtsberichterstattung
(GRUR 2020, 1104)

» Die ursprungliche Zulassigkeit einer Verdachtsberichterstattung
rechtfertigt grundsatzlich eine Uber das Internet zugangliche
Archivierung und eine unveranderte 6ffentliche Bereitstellung auch
noch nach langer Zeit.

* In Ausnahmefallen konnen fur die betreffende Person Loschungs-,
Auslistungs- oder Nachtragsanspruche erwachsen, wenn das
Vorhalten eine Ubermaldig uberlastende Dimension gewinnt.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 7 KRIEGER MES
GROEBEN

Verfassungsrecht (3)

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 27.7.2020: 1
BvR 1379/20 — Zahnabdruckset (GRUR 2020, 1119)

* Die vom BVerfG entwickelten Mal3stabe zur prozessualen Waffen-
gleichheit und des rechtlichen Gehors im einstweiligen Verfugungs-
verfahren im Presse- und AulRerungsrecht gelten grundsatzlich auch
fur e.V.-Verfahren im Bereich des Lauterkeitsrechts.

« Zur Identitat zwischen dem Unterlassungsbegehren aus der vorprozes-
sualen Abmahnung und dem nachfolgend gestellten Verfigungsantrag

« Ein hinreichend gewichtiges Interesse an der Feststellung reiner
VerfahrensverstolRe fehlt im Verfassungsbeschwerdeverfahren, wenn
kein schwerer Nachteil dargelegt wird und eine mundliche Verhandlung
im fachgerichtlichen Verfahren alsbald erfolgt.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 8 KRIEGER MES
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Verfassungsrecht (4)

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 11.1.2021;
1 BvR 2681/20 — Lobbyaktivitaten (GRUR 2021, 987)

- Keine Regel der Erforderlichkeit der Uberraschung des Gegners bei
der Geltendmachung von Anspriichen im Presse- und AulRerungsrecht

» Verfassungsrechtliches Gebot, den jeweiligen Verfahrensgegner vor
Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen
wie den Antragsteller

* Mitteilung auch von richterlichen Hinweisen zur Nachbesserung des
Antrags oder Einschatzung zu den Erfolgsaussichten, die an den
Antragsteller ergangen sind

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 9 KRIEGER MES
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Verfassungsrecht (5)

BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v.
16.3.2021: 1 BVvR 375/21 — Sperre eines Amazon-
Verkauferkontos (GRUR 2021, 989)

» Allein die fortgesetzte Belastung durch einen einseitig erstrit-
tenen Unterlassungstitel begrindet keinen schweren Nachteil im
Sinne des § 32 Abs. | BVerfGG.

« Kein grundrechtlich relevanter Nachteil, wenn der durch die
Unterlassungsverfligung verursachte Schaden durch die
Echadensersatzpflicht nach § 945 ZPO kompensiert werden

ann.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 10 KRIEGER MES
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Patentrecht

* Neuheit/Abgrenzung zum Stand der Technik

» Rechtsschutzbedurfnis fur Nichtigkeitsklage

» Auslegung der Anspriche

« Aquivalenzkriterien

» Verletzung durch Handlungen im Ausland

» Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND)
« Widerrechtliche Entnahme

« Konzentrationsmaxime

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 11 KRIEGER MES
GROEBEN

Patentrecht (1)

BGH, Urt. v. 21.4.2020; X ZR 75/18 (BPatG) —
Konditionierverfahren (GRUR 2021, 833)

» Zur offentlichen Zuganglichkeit einer Vorbenutzung durch
Lieferung und Inbetriebnahme einer Anlage

» Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Anlage bei
einer Kauferin begriinden nicht ohne weiteres eine hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit dafur, dass beliebige Dritte die
Anlage untersuchen und dadurch Kenntnis von einer
Erfindung erhalten.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 12 KRIEGER MES
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Patentrecht (2)

BGH, Urt. v. 2.3.2021: X ZR 17/19 — Schnellwechseldorn
(GRUR 2021, 945)

» Zur Abgrenzung einer Erfindung vom Stand der Technik

* Ein im Patentanspruch hervorgehobenes Merkmal als Mittel
zur Uberwindung von Nachteilen aus dem Stand der Technik
ist im Zweifel nicht so auszulegen, dass es sich in demjeni-
gen Stand der Technik wiederfindet, von dem es sich gerade
unterscheiden soll.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 13 KRIEGER MES
GROEBEN

Patentrecht (3)

BGH, Urt. v. 20.4.2021;: X ZR 40/19 — Zahnimplantat
(GRUR 2021, 1049)

* Heranziehen eines Designs als Ausgangspunkt fur technische
Uberlegungen

« Im Einzelfall kann auch die Veroffentlichung eines eingetrage-
nen Designs einen geeigneten Ausgangspunkt fur den Fach-
mann bilden, um technische Uberlegungen anzustellen.

» Auch eingetragenen Designs kann ein technischer Offenba-
run?sgehalt zukommen, wenn schon aus der bildlichen Dar-
steAung technische Zusammenhange oder Funktionen hervor-
gehen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 14 KRIEGER MES
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Patentrecht (4)

BGH, Urt. v. 11.8.2020; X ZR 96/18 —
Datenpaketumwandlung (GRUR 2020, 1284)

* Nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents begrindet eine Verlet-
zungsklage fur den Verletzungsbeklagten ein Rechtsschutz-
interesse an einer Nichtigkeitsklage.

» Das Rechtsschutzinteresse kann auch in Bezug auf die auf einen
Hauptanspruch rickbezogenen Unteranspruche oder auf selbst-
standige Nebenanspriche bestehen.

* Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Verwirklichung etwa eines
Vorrichtungsanspruchs typischerweise zur Verwirklichung eines
anderen Anspruchs (z.B. eines Verfahrensanspruchs) fuhrt.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 15 KRIEGER MES
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Patentrecht (5)

BGH, Urt. v. 2.2.2021;: X ZR 170/18 — Anhangerkupplung Il
(GRUR 2021, 942)

« Zur Auslegung der Anspruchsmerkmale (Art. 69 Abs. 1 EPU)

« Bei der Auslegung eines Merkmals, das im Patent eigenstandig
definiert wird, ist nicht allein auf generelle Zielsetzungen in der
Beschreibung abzustellen.

* Auch die konkreten Funktionen, die diesem Merkmal bei den
Ausfuhrungsbeispielen zukommen, sind zu berucksichtigen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 16 KRIEGER MES
GROEBEN




Patentrecht (6)

BGH, Urt. v. 17.11.2020; X ZR 132/18 — Kranarm
(GRUR 2021, 574)

« Anforderung an das Aquivalenzkriterium der Gleichwirkung bei
abweichender Gestaltungsform (Art. 69 Abs. 1 EPU; § 14 PatG)

» Eine von den Merkmalen des Patentanspruches abweichende Ge-
staltung kann nicht ohne weiteres deshalb als gleichwirkend ange-
sehen werden, weil der vom Patent angestrebte Zweck in einem
anderen Element der Ausfuhrungsform erreicht wird.

» Eine Gleichwirkung ist auch dann anzunehmen, wenn die erfindungs-
gemalen Wirkungen im Wesentlichen, also in einem praktisch noch
erheblichen Malde, erzielt werden.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 17 KRIEGER MES
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Patentrecht (7)

OLG Dusseldorf, Urt. v. 8.4.2021: 2 U 42/20 — Abstreifeinheit
(GRUR 2021, 847)

« Zur Aquivalenz bei der Aufteilung verschiedener Wirkungen auf
verschiedene Bereiche eines Vorrichtungsteils (Art. 69 Abs. 1 EPU)

» Die Gleichwertigkeit eines Austauschmittels scheidet bei solchen
Merkmalen aus, die sich nach dem Verstandnis des Fachmannes nur
auf die dem Wortsinn entsprechende Weise umsetzen lassen.

» Eine Orientierung am Patentanspruch kann auch dann zu bejahen
sein, wenn fur das Austauschmittel fur jede technische Funktion ein
anderer Bereich des fraglichen Vorrichtungsteils herangezogen und
funktionsgerecht gestaltet wird.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 18 KRIEGER MES
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Patentrecht (8)

LG Dusseldorf, Urt. v. 28.7.2020; 4a O 53/19 —
Online-Sehtest (GRUR 2020, 1078)

» Zur Verletzung eines im Inland patentgeschitzten Arbeitsverfahrens durch
Handlungen teils im Inland und teils im Ausland

» Fur die Haftung wegen inlandischer Patentverletzung ist ausschlag-
gebend, ob sich der technische Erfolg der Erfindung in Deutschland
einstellt und sich der Benutzer die auslandischen Verfahrensakte fur
diesen Zweck bewusst zu Nutze macht.

* Eininlandischer Erfindungserfolg kann auch bejaht werden, wenn die im
Inland ausgeflhrten Verfahrensschritte die Vorteile des patentgemalien
Verfahrens entfalten und die weiteren im Ausland ausgefiuhrten Verfah-
rensschritte keinen relevanten Beitrag leisten.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 19 KRIEGER MES
GROEBEN

Patentrecht (9)

BGH, Urt. v. 8.6.2021: X ZR 47/19 — Ultraschallwandler
(GRUR 2021, 1167)

» Zur Haftung eines im Ausland ansassigen Herstellers fur das Verhalten
Dritter

* Anspruche gegen einen im Ausland ansassigen Hersteller wegen der
Belieferung von ebenfalls im Ausland ansassigen Abnehmern bestehen
nur insoweit, als in Bezug auf diese Abnehmer diejenigen charakteris-
tischen Umstande vorliegen, die die Rechtswidrigkeit der Lieferung an
andere Abnehmer begrundet haben.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 20 KRIEGER MES
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Patentrecht (10)

BGH, Urt. v. 5.5.2020; KZR 36/17 — FRAND-Einwand

(GRUR 2020, 961)

« Zur Auslegung und Anwendung der Voraussetzungen fur den
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand

» Verhaltenspflichten des marktbeherrschenden Patentinhabers und des
Verletzers fur die Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes

» Das Angebot eines Portfoliolizenzvertrages oder sonstige Schutzrechte
umfassenden Lizenzvertrages kann kartellrechtlich unbedenklich sein.

« Zu Gegenanspruchen des Verletzers

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 21 KRIEGER MES
GROEBEN

Patentrecht (11)

BGH, Urt. v. 24.11.2020; KZR 35/17 — FRAND-Einwand Il
(GRUR 2021, 585)

» Anforderungen an den angemessenen Interessenausgleich bei
Aushandlung eines FRAND-Bedingungen gentgenden Lizenz-
vertrages

* Kein Missbrauch der Marktmacht, wenn der Verletzer nicht unzwei-
deutig zu erkennen gegeben hat, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen
anzustreben

» Die Parteien sind gehalten, in jeweils situationsangemessener Weise
und in Ubereinstimmung mit den Geboten von Treu und Glauben zur
Aushandlung eines Vertrages mit angemessenem Interessenausgleich
beizutragen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 22 KRIEGER MES
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Patentrecht (12)

BGH, Urt. v. 4.8.2020: X ZR 38/19 — Mitralklappenprothese
(GRUR 2020, 1187)

« Zur widerrechtlichen Entnahme (§ 8 PatG)

+ Inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, ist in einer Gesamt-
schau auf der Grundlage festgestellter Ubereinstimmungen zwischen
der als enthommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre
zu beurteilen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 23 KRIEGER MES
GROEBEN

Patentrecht (13)

BGH, Urt. v. 3.11.2020; X ZR 85/19— Fensterflugel
(GRUR 2021, 462)

* Reichweite der Konzentrationsmaxime bei zweiter Patentverlet-
zungsklage (§ 145 PatG)

+ § 145 PatG ist weder unmittelbar noch analog anwendbar, wenn gegen
einen Beklagten wegen Verletzung desselben Patents erneut Klage
erhoben wird.

* Der Zulassigkeit einer zweiten Verletzungsklage kann die Rechts-
hangigkeit einer auf dasselbe Patent gestutzten ersten Verletzungs-
klage oder die Rechtskraft eines zwischen den Parteien ergangenen
Verletzungsurteils entgegenstehen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 24 KRIEGER MES
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Markenrecht

« Schutzvoraussetzungen
* Benutzungsmarke

» Verwechslungsgefahr

* Verletzungshandlungen
* Nichtbenutzungseinwand
« Erschopfung

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 25 KRIEGER MES & GRAT v
GROEBEN

Markenrecht (1)

BGH, Beschl. v. 26.11.2020; | ZB 6/20 - RETROLYMPICS
(GRUR 2021, 482)

» Echte Anspruchskonkurrenz zwischen Olympiaschutzgesetz und
Markengesetz

» Der durch das Olympiaschutzgesetz begriindete Sonderschutz schlief3t
einen daneben bestehenden daruber hinausgehenden Schutz flr
olympische Bezeichnungen, die Markenschutz genielden, nicht aus.

» Der fur die unlautere Ausnutzung der Wertschatzung im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG maligebliche weitergehende Schutz ist dabei
selbststandig zu prufen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 26 KRIEGER MES & GRAT v
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Markenrecht (2)

BGH, Beschl. v. 27.5.2021: | ZB 21/20 — Black Friday
(GRUR 2021, 1195)

» Anforderungen an Freihaltebedurfnis fur Schlagwort fur Rabattaktion

» Fur die Bejahung dieses Schutzhindernisses reicht es aus, wenn im
Anmeldezeitpunkt bereits absehbar ist, dass das Zeichen zukunftig
eine beschreibende Bedeutung fur die in Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen erlangen wird.

» Das Bestehen des Freihaltebedurfnisses kann nur aufgrund der
Feststellung konkreter Anhaltspunkte bejaht werden.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 27 KRIEGER MES
GROEBEN

Markenrecht (3)

BGH, Urt. v. 29.7.2021: | ZR 139/20 — Goldhase III
(GRUR 2021, 1199)

* Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke

» Ein fur die Verkehrsdurchsetzung ausreichender Zuordnungsgrad von
Uber 50% genugt erst recht fir die Annahme einer Verkehrsgeltung fur
die Benutzungsmarke.

» Der Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens fur ein Produkt
setzt nicht voraus, dass das Farbzeichen als ,Hausfarbe“ fur samtliche
oder zahlreiche Produkte des Unternehmens verwendet wird.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 28 KRIEGER MES
GROEBEN




Markenrecht (4)

BGH, Beschl. v. 9.7.2020; 1 ZB 80/19 - YOOFOOD/YO
(GRUR 2020, 1202)

» Zur Verwechslungsgefahr mit Einwort-Zeichen mit beschreibendem
Wortelement

» Beschreibende Bestandteile sind bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr nicht von Vornherein und generell von der Beurteilung der
Ahnlichkeit ausgenommen.

* Ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens konnen
auch bei Einwort-Zeichen fur den Gesamteindruck pragend sein.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 29 KRIEGER MES
GROEBEN

Markenrecht (5)

BGH, Urt. v. 15.10.2020: | ZR 210/18 — Vorwerk
(GRUR 2020, 1311)

« Tauschung uber Anbieteridentitat auf Online-Marktplatz

» Die Tauschung uber die Identitat eines Anbieters ohne Verursachung
fehlerhafter Vorstellungen Uber die Herkunft der Produkte liegt aul3er-
halb des Schutzbereichs der markenrechtlichen Herkunftshinweis-
funktion.

» Die Zugehorigkeit eines Markenherstellers zu einem Online-Marktplatz
kann ein wesentliches Merkmal des Dienstleistungsangebotes i.S.v. §
5Abs. 1S. 2 Fall 2 Nr. 1 UWG darstellen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 30 KRIEGER MES
GROEBEN




Markenrecht (6)

BGH, Urt. v. 21.1.2021; | ZR 20/17 — Davidoff Hot Water IV
(GRUR 2021, 732)

» Kein Anbieten bei Lagerung markenrechtsverletzender Waren fur einen
Dritten

» Die Lagerung markenrechtsverletzender Waren fur einen Dritten ohne
Kenntnis von der Markenrechtsverletzung stellt keinen Besitz zum
Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens dar, wenn die
betreffende Person nicht selbst diese Zwecke verfolgt.

» Der Anspruch auf Besichtigung (§ 19a Abs. 1 MarkenG) umfasst als
Minus die Pflicht zur Mitteilung von Eigenschaften (etwa Herstellungs-
nummern) der Ware, deren Besichtigung zu gestatten ist.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 31 KRIEGER MES
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Markenrecht (7)

BGH, Urt. v. 25.3.2021 — | ZR 37/20 — myboshi
(GRUR 2021, 971)

» Voraussetzungen flr das Inverkehrbringen durch die VeraulRerung der
mit der Marke versehenen Ware

» Ein Inverkehrbringen durch VeraulRerung an einen Dritten, der die
Ware bereits im Besitz hat, kommt in Betracht, wenn die veraul3erte
Ware bei dem Dritten gesondert von der ubrigen Ware gelagert und
entsprechend markiert wird.

* Der Markeninhaber kann seine Zustimmung zu einer Weiterverau-
Rerung durch Lizenznehmer auch im Nachhinein (als Genehmigung)
erteilen.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 32 KRIEGER MES
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Markenrecht (8)

BGH, Urt. v. 14.1.2021; 1 ZR 40/20 — STELLA

(GRUR 2021, 736)

Zeitraum der Nichtbenutzung bei Klage auf Markenverfall

* In die Prufung eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren fur die
Nichtbenutzung ist der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss
der mundlichen Verhandlung nicht einzubeziehen.

» Im Falle einer Klage auf Erklarung des Verfalls ist fiur die Feststellung
grundsatzlich auf den Zeitpunkt der Klageerhebung (Klagezustellung)
abzustellen.

« Der Inhaber der streitigen Marke tragt grundsatzlich die Darlegungs-
und Beweislast fur die ernsthafte Benutzung der Marke.
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Markenrecht (9)

BGH, Urt. v. 27.5.2021: | ZR 55/20 — Hyundai-Grauimport
(GRUR 2021, 1191)

« Keine Markenrechtserschépfung durch Ubergabe der Ware an den
beauftragten Frachtfuhrer

* Durch die Ubergabe der Ware an einen von der Tochtergesellschaft
des Markeninhabers beauftragten Frachtfuhrer im EWIR tritt eine
Erschdpfung des Markenrechts nicht ein, wenn die Ware an eine
aullerhalb des EWIR ansassige Tochtergesellschaft des in der EU
ansassigen Kaufers geliefert werden soll.

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 34 KRIEGER MES
GROEBEN




Designrecht

» Schutzfahigkeit/technische Merkmale

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 35 KRIEGER MES & GRAT v
GROEBEN

Designrecht (1)

BGH, Urt. v 7.10.2020: | ZR 137/19 — Papierspender
(GRUR 2021, 473)

» Zur Schutzfahigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacksmuster
und als Patent

» Die Anmeldung oder Erteilung eines technischen Schutzrechts flr
ein Erzeugnis steht der Schutzfahigkeit des Erzeugnisses als
Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht entgegen.

* Die Anspruche, Beschreibungen und Zeichnungen der Patent-
offenlegungsschrift sind bei der Prifung zu wirdigen, ob Erschei-
nungsmerkmale ausschliel3lich durch die technische Funktion des
Erzeugnisses bedingt sind.
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Urheberrecht

Sampling
Schadensersatz/Lizenz
Storerhaftung

Offentliches Zuganglichmachen

© Prof. Dr. Jochen Bihling 2021 37 KRIEGER MES & GRAT v
GROEBEN

Urheberrecht (1)

BGH, Urt. v. 30.4.2020; | ZR 115/16 — Metall auf Metall 1V
(GRUR 2020, 843)

» Voraussetzungen flr rechtswidriges Tontrager-Sampling

* Die Ubernahme eines im Wege des Samplings enthommenen
Audiofragments in ein neues Werk stellt eine Vervielfaltigung dar,
wenn das Audiofragment nach dem Horverstandnis eines durch-
schnittlichen Musikhorers in wiedererkennbarer Form tubernommen
wird.

» Der deutsche Gesetzgeber hat keinen Gebrauch von der Moglich-
keit gemacht, eine eigenstandige Schrankenregelung fur die Nut-
zung von Werken oder sonstigen Schutzgegenstanden zum
Zwecke von Pastiches vorzusehen.
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Urheberrecht (2)

BGH, Urt. v. 18.6.2020: | ZR 93/19 — Nachlizenzierung
(GRUR 2020, 991)

* Keine Identitat des branchenublichen Vergutungssatzes mit
vertraglich angebotener Lizenz

« Die nach einer Verletzung vereinbarten ,Lizenzgebuhren® bilden
regelmalig Uber die Vergutung hinaus eine Gegenleistung fur die
einvernehmliche Einigung Uber mogliche Anspruche aus der
Rechtsverletzung.

* Ein solcher ,Mehrwert® steht typischerweise der Annahme entge-
gen, ein solcher Lizenzvertrag habe eine Indizwirkung fur den
objektiven Wert der Benutzungsberechtigung.
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Urheberrecht (3)

BGH, Urt. v. 1.4.2021: | ZR 9/18 — Das Boot ||
(GRUR 2021, 955)

« Zur angemessenen Vergutung des Chefkameramanns des
Filmwerkes ,Das Boot®

» Bei der Prufung eines auffalligen Missverhaltnisses kommt es aus-
schlie3lich auf das Verhaltnis zwischen dem Urheber und dem auf
weitere Beteiligung in Anspruch genommenen Nutzungsberech-
tigten an.

« Zur (Mit-)Urhebereigenschaft von ,zusatzlichen® Kameraleuten
neben dem Chefkameramann
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Urheberrecht (4)

BGH, Urt. v. 15.10.2020; | ZR 13/19 — Storerhaftung des
Reqistrars (GRUR 2021, 63)

* Der Registrar einer Internetdomain, der an der Konnektierung der
Domain mitwirkt, haftet als Storer fur die Bereitstellung urheber-
rechtsverletzender Inhalte unter der registrierten Domain.

» Die Storerhaftung tritt ein, wenn der Registrar ungeachtet eines
Hinweises auf eine klare und ohne weiteres feststellbare Rechts-
verletzung die Dekonnektierung unterlasst.

» Der die Haftung des Registrars auslésende Hinweis muss hinrei-
chend konkrete Angaben hinsichtlich aller fur die Haftungsbegrun-
dung relevanten Umstande enthalten.
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Urheberrecht (5)

BGH Urt. v. 27.5.2021: | ZR 119/20 — Lautsprecherfoto
(GRUR-RS 2021, 24133)

« Der Begriff der Offentlichkeit umfasst eine unbestimmte Zahl
potenzieller Adressaten und ,recht viele Personen®.

e Mit dem Kriterium ,recht viele Personen® ist eine bestimmte Min-
destschwelle gemeint, die eine allzu kleine oder gar unbedeutende
Mehrzahl betroffener Personen ausschlieldt.

» Das Kriterium ist nicht erfullt, wenn ein Produktfoto das zunachst
offentlich zuganglich gemacht worden war, nach Abgabe einer
Unterlassungserklarung des Verkaufers nur noch durch die Eingabe
einer rund 70 Zeichen umfassenden URL-Adresse im Internet
zuganglich war.
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Wettbewerbsrecht

» Belastigende Werbung

» Anforderungen an Werbung mit therapeutischen Wir-
kungen

 IrrefUhrende Werbung
* Handeln im Wettbewerb
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Wettbewerbsrecht (1)

BGH, Urt. v. 28.5.2020:; | ZR 7/16 — Cookie-Einwilliqung Il
(GRUR 2020, 891)

« Zur Wirksamkeit der Einwilligung in telefonische Werbung i.S.v. § 7
Abs. 2 Fall 1 UWG

* Eine wirksame Einwilligung liegt nicht vor, wenn der Verbraucher
mit einem aufwandigen Verfahren zur Abwahl konfrontiert wird und
ihn dies dazu veranlassen kann, dem Unternehmer die Wahl der
Werbepartner zu Uberlassen.

* Der Einsatz von Cookies zur Erstellung von Nutzerprofilen ist nur
mit Einwilligung des Nutzers erlaubt. Eine elektronische Einwilli-
gung, die den Abruf von Informationen im Wege eines voreinge-
stellten Ankreuzkastchens gestattet, genugt diesem Einwilligungs-
erfordernis nicht.
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Wettbewerbsrecht (2)

BGH, Urt. v. 5.11.2020: | ZR 204/19 — Sinupret
(GRUR 2021, 513)

* Unzulassige Werbung mit therapeutischer Wirkung bei Fehlen
human-pharmakologischer Untersuchungen

* Eine Werbung mit therapeutischer Wirksamkeit ist nach § 3 S. 1 und
2 Nr. 1 HWG irreflUhrend und unzulassig, wenn sie nicht gesicherter
wissenschaftlicher Erkenntnis entspricht.

* Dies ist der Fall, wenn die Werbung allein auf Angaben in der
Fachinformation gestutzt wird, wonach sich die Wirkung zwar bei
Tests an tierischen Organismen gezeigt haben, aber keine human-
pharmakologischen Untersuchungen zur klinischen Relevanz dieser
Ergebnisse vorliegen.
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Wettbewerbsrecht (3)

BGH, Urt. v. 15.4.2021; 1 ZR 134/20 — Testsiegel auf
Produktabbildung (GRUR 2021, 979)

* Das Interesse der Verbraucherlnnen, eine Werbung mit einem
Testergebnis fur eine informierte geschaftliche Entscheidung prufen
zu konnen, hangt allein davon ab, ob das Testergebnis in der
Werbung erkennbar ist.

» Fur eine zulassige Werbung mit einem Testsiegel ist es erforderlich,
eine Fundstelle des Tests deutlich erkennbar anzugeben, die leicht
zuganglich ist und eine eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten
Test erlaubt.
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Wettbewerbsrecht (4)

BGH, Urt. v. 9.9.2021: | ZR 90/20: | ZR 125/20; | ZR 126/20 —
Influencer | - 111

« Zur Pflicht von Influencerlnnen, ihre Instagram-Beitrage als Werbung
zu kennzeichnen

» Beitrage von Influencerlnnen, die mit Begleittexten oder , Tap Tags®
versehen sind, stellen geschaftliche Handlungen zu Gunsten der eige-
nen Unternehmen dar. Da sich der kommerzielle Zweck dieser Hand-
lungen unmittelbar aus den Umstanden ergibt, ist eine gesonderte
Kennzeichnung als ,Werbung® nicht notwendig.

» Dies ist anders bei Beitragen zu beurteilen, fur den die Influencerlnnen
eine Gegenleistung des hinter dem Produkt stehenden Herstellers
erhalten. Insoweit ist der kommerzielle Zweck des Beitrags, den Absatz
von Produkten dieses Herstellers zu fordern, kenntlich zu machen.
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Allgemeines

Berufung auf Meinungsfreiheit

Recht auf Vergessenwerden

Schadensersatz bei rechtswidriger Abmahnung
Gegenabmahnung
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Allgemeines (1)

BGH, Urt. v. 30.4.2020: | ZR 139/15 — Afghanistan Papiere |l
(GRUR 2020, 853)

» Zur urheberrechtlichen Zulassigkeit der Veroffentlichung militarischer
Lageberichte

* Im Rahmen der bei der Prufung der Schutzschranke nach § 50 UrhG
vorzunehmenden Grundrechtsabwagung ist auch das vom Urheber-
personlichkeitsrecht geschutzte Interesse an einer Geheimhaltung des
Werkes zu bertcksichtigen. Dieses schutzt das urheberrechtspezifische
Interesse des Urhebers, Uber eine erstmalige Veroffentlichung zu
bestimmen.

» Bei dieser Abwagung ist das Interesse an der Geheimhaltung von Um-
standen, deren Offenlegung Nachteile fur die Interessen des Staates und
seiner Einrichtung haben konnten, nicht zu berucksichtigen.
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Allgemeines (2)

BGH, Urt. v. 30.4.2020; | ZR 228/15 — Reformistischer Aufbruch Il
(GRUR 2020, 859)

« Die Schutzschranke der Berichterstattung Uber Tagesereignisse (§ 50
UrhG) setzt nicht voraus, dass es dem Berichterstatter unmaoglich oder
unzumutbar war, vor der Berichterstattung die Zustimmung des
Rechtsinhabers einzuholen.

« Die Berichterstattung ist nur dann privilegiert, wenn sie mit Blick auf den
Zweck der Schutzschranke (Achtung der Grundfreiheiten des Rechts auf
Meinungsfreiheit und Pressefreiheit) den Anforderungen der Geeignetheit,
Erforderlichkeit und Angemessenheit (Verhaltnismalligkeit im engeren
Sinne) entspricht.

+ Die Privilegierung setzt voraus, dass sie den Anforderungen des 3-Stufen-
Tests des Art. 5 Abs. 5 der RL 2002/29/EG genugt.
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Allgemeines (3)

BGH, Urt. v. 27.7.2020; VI ZR 405/18 — Recht auf
Vergessenwerden (GRUR 2020, 1331)

« Zu den Voraussetzungen eines Auslistungsanspruchs gegen den
Verantwortlichen eines Internet-Suchdienstes nach Art. 17 DSGVO

» Das berechtigte Berichterstattungsinteresse kann bei wahrheitsge-
malen, journalistisch gestalteten Berichten der Tagespresse auch die
namentliche Nennung verantwortlicher Personen umfassen unter Ein-
schluss der krankheitsbedingten Abwesenheit dieser Person vom
Arbeitsplatz.

* Durch Zeitablauf kann sowohl das Gewicht des offentlichen Interesses
als auch das der Grundrechtsbeeintrachtigung modifiziert werden.
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Allgemeines (4)

BGH, Teilvers.- und Schlussurt. v. 7.7.2020; X ZR 42/17— Unberechtigte
Schutzrechtsverwarnung | (GRUR 2020, 1116)

« Zum Schadensersatzanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten
und ausgeubten Gewerbebetrieb

* Eine teilweise zu Unrecht ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung
begrundet keinen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausge-
ubten Gewerbebetrieb, wenn das zu Unrecht beanstandete Verhalten
vom Verwarnten nach den gesamten Umstanden vernunftigerweise
nicht zu erwarten ist (hier Herstellung patentverletzender Gegen-
stande).

» Eine unberechtigte Abnehmerverwarnung begrindet dann keinen
Eingriff in den Gewerbebetrieb des Herstellers, wenn ihr die Eignung
fehlt, dessen Geschaftstatigkeit zu beeintrachtigen.
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Allgemeines (5)

BGH, Urt. v. 21.1.2021; | ZR 17/18 — Berechtigte
Gegenabmahnung (GRUR 2021, 752)

* Eine Abmahnung unterliegt als vorprozessuale Handlung nicht dem
strengen Bestimmtheitsgrundsatz des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Es
genugt, wenn der abgemahnte Verstol3 so klar und eindeutig be-
zeichnet wird, dass der Abgemahnte die gebotenen Folgerungen
ziehen kann.

» Eine berechtigte Abmahnung ist nicht deshalb rechtsmissbrauchlich,
weil sie eine Reaktion auf die Abmahnung eines vergleichbaren Ver-
stol3es ist.
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Verfahrensrecht

« Waffengleichheit
 Internationale Zustandigkeit

» Verstold gegen Unterlassungstitel
» Wiederholungsgefahr

» Urteilsveroffentlichung
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Verfahrensrecht (1)

BGH, Beschl. v. 23.7.2020; |1 ZB 88/19 — Waffen-
gleichheit im Schiedsverfahren (GRUR 2021, 118)

» Der verfassungsrechtliche Grundsatz prozessualer Waffen-
gleichheit aus Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG, der fur
das Schiedsverfahren einfachrechtlich in § 1042 Abs. 1 S. 1
ZPO geregelt ist, gehdrt zum verfahrensrechtlichen ordre
public.
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Verfahrensrecht (2)

BGH, Urt. v. 10.2.2021; KZR 66/17 —
Wikingerhof/Booking.com  (GRUR 2021, 991)

» Abgrenzung der internationalen Zustandigkeit fur Ansprtche aus
Vertrag und unerlaubter Handlung

* Macht der Klager Anspriche wegen Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung geltend, ist der unionsrechtliche Gerichtsstand der
unerlaubten Handlung auch dann eréffnet, wenn das beanstandete Ver-
halten moglicherweise den Regelungen eines zwischen den Parteien
bestehenden Vertrages entspricht.

» Eine Gerichtsstandsklausel erfasst derartige Anspriche nur, wenn sich
deutliche Anhaltspunkte daflir ergeben, dass die Parteien die Klausel
auch auf vom Vertrag unabhangige Anspriiche ausdehnen wollten.
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Verfahrensrecht (3)

BGH, Beschl. v. 17.12.2020; 1 ZB 99/19 — Vermittler
von Studienplatzen (GRUR 2021, 767)

* Wiederholte Verstolie gegen einen Unterlassungstitel kdbnnen im
Ordnungsmittelverfahren unter dem Gesichtspunkt einer natir-
lichen Handlungseinheit zusammengefasst werden.

* Eine Zusammenfassung ist nur fur solche Verhaltensweisen
moglich, die gegen dasselbe Verbot verstolien.

» Eine Verfolgungsverjahrung ist jederzeit von Amts wegen zu
berucksichtigen. Sie kann nicht mehr eintreten, wenn innerhalb
unverjahrter Zeit ein Ordnungsgeld festgesetzt worden ist.
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Verfahrensrecht (4)

BGH, Urt. v. 27.4.2021; VI ZR 166/19 —
Redaktionsschwanz (GRUR 2021, 1096)

« Zur Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Veroffentlichung einer
redaktionellen Anmerkung zu einer Gegendarstellung (sog.
Redaktionsschwanz)

* Enthalt der Redaktionsschwanz seinerseits einen rechtswidrigen
Eingriff in das Personlichkeitsrecht, ist die tatsachliche Vermu-
tung fur eine Wiederholungsgefahr widerlegt, wenn eine erneute
Gegendarstellung insoweit wegen Uberschreitens der Aktuali-
tatsgrenze nicht mehr in Betracht kommt.
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Verfahrensrecht (5)

BGH, Urt. v. 6.5.2021: | ZR 167/20 — Vorsicht Falle
(GRUR 2021, 1207)

» Zuldssige namentliche Urteilsveroffentlichung wegen unter-
sagter unlauterer Geschaftsmethoden eines Mitbewerbers

» Ein hinreichender Anlass fur die Veroffentlichung unter Nennung
des Namens des Mitbewerbers kann bestehen, wenn fur die an-
gesprochenen Verkehrskreise ein schutzwurdiges Interesse an
der Information besteht und eine Aufklarung angezeigt ist, um
sonst drohende Nachteile bei geschaftlichen Entscheidungen
von ihnen abzuwenden.
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IMMATERIALGUTERRECHT

Jiingste Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofes

Dr. Manfred Vogel
Senatsprasident des Obersten Gerichtshofes

[. PATENTRECHT

4 Ob 119/20h § 1 PatG: Technizitit eines aus
mehreren Merkmalen
zusammengesetzten
Anspruchsgegenstands

4 Ob 167/20t § 102 PatG: Priifungsumfang im

I Einspruchsverfahren




4 Ob 119/20h

Technizititserfordernis: Patente und Geschmacksmuster werden (nur) fiir
Erfindungen ,,auf allen Gebieten der Technik* erteilt (§ 1 Abs 1 PatG,
§ 1 Abs 1 GMG).

Die Frage der Technizitit eines Anspruchsgegenstands ist unabhingig von der
Frage seiner Neuheit und Erfindungshohe in einem ersten Schritt gesondert zu
prifen, und zwar ohne Riicksicht auf den Stand der Technik.

Zur Sicherstellung einer harmonisierten Auslegung der Schutzanforderungen
nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des FEuropdischen
Patentiibereinkommens kann dabei auch auf die Rechtsprechung des
Europdischen Patentamts zuriickgegriffen werden.

Technizitit eines Erfindungsmerkmals liegt vor, wenn es einem technischen
Zweck dient. Bei aus mehreren Merkmalen zusammengesetzten
Anspruchsgegenstinden kann es geniigen, wenn ein einziges Merkmal (auch
wenn es aus dem Stand der Technik bereits bekannt sein sollte) technisch ist
(sogenannter ,,any hardware*- oder ,,any technical means““-Ansatz des EPA).

Die Technizitdt von Anspruchsmerkmalen ist auch bei der Beurteilung der
Erfindungshohe eines Anspruchsgegenstands zu berticksichtigen:

Weist eine Erfindung eine Mischung technischer und nicht-technischer
Merkmale auf (und besitzt daher nach dem ,,any technical means*“-Ansatz
als Ganzes technischen Charakter), sind bei Beurteilung des Erfordernisses
der erfinderischen Tétigkeit alle Merkmale zu beriicksichtigen, die zu
diesem technischen Charakter beitragen, wéhrend Merkmale, die keinen
solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit nicht stiitzen
konnen.

Im Anlassfall liegt Technizitit der im Hauptanspruch 1 beanspruchten
Vorrichtung ,,Kontrollsystem* bereits durch die notorische Technizitéit der
darin zitierten Vorrichtungskomponenten ,,Datenbank,
Kommunikationseinrichtung, Terminal, Prozessor, Display, weiteres
Terminal und weiterer Prozessor* vor.




4 Ob 167/20t

Zur Sicherstellung einer harmonisierten Auslegung der Schutzanforderungen
nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des EPU ist auch auf die
Rechtsprechung des Europdischen Patentamts zuriickzugreifen.

Diese Grundsitze gelten allerdings nur fiir die materiellen Bestimmungen
des PatG, nicht aber fiir Bestimmungen des Verfahrensrechts, weil es
insoweit zur Wahrung der Rechtseinheit des Schutzumfangs keiner
Harmonisierung bedarf.

Die Antragstellerin hat hier nur ganz allgemein behauptet, dass dem
angegriffenen Patent insgesamt die erfinderische Téatigkeit fehle und allein
das Fehlen der Neuheit ndher ausgefiihrt. Dies wirft die Frage auf, ob im Fall
der Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, auch — und zwar fiir den
Fall, dass die Neuheit zu bejahen ist — die Frage der erfinderischen Tatigkeit
beantwortet werden muss.

Das Osterreichische Einspruchsverfahren ist zwar vom
Dispositionsgrundsatz geprégt; nicht geltend gemachte Einspruchsgriinde
sind nicht zu beriicksichtigen. Der Einspruchsgrund braucht aber nicht
explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar
ergibt. Sofern die selben Tatsachen zu einer anderen Rechtsfolge fiihren,
ist eine Anderung der Anspruchsgrundlage zuldssig. Die Grenzen der
Entscheidungsbefugnis werden ndmlich nicht nur durch den Inhalt des
Sachantrags, sondern auch durch das den Antrag begriindende
Tatsachenvorbringen abgesteckt. Das Gericht darf daher dem Antrag aus
einem anderen Rechtsgrund als dem ausdriicklich genannten — und durch
Sachvorbringen geltend gemachten — zu entsprechen.

Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen mangelnder
Neuheit und Erfindungshohe: Die mangelnde Neuheit wird als der
Spezialfall einer ,,Erfindungshéhe von Null“ angesehen. Bei mangelnder
Neuheit kommt es auf eine Erfindungshohe (Erfindungseigenschatft,
erfinderische Tétigkeit, Nichtnaheliegen) nicht mehr weiter an, weil
Erfindungshohe Neuheit zur Voraussetzung hat. Der Einwand der
mangelnden Neuheit muss daher — bei gegebenem sachlichen
Zusammenhang — in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht
wurde) zur Priifung (auch) der Erfindungshohe fiihren.




Die Antragstellerin hat bereits im Einspruch ausdriicklich
auch das Fehlen einer erfinderischen Tatigkeit geriigt, indem
sie vorbrachte, der Gegenstand der angefochtenen Anmeldung
entbehre gegeniiber dem vorbekannten Stand der Technik der
Neuheit und  Erfindungseigenschaft ~ sowie  eines
liberraschenden, eine Patentierbarkeit begriindenden Effekts.

Einer gesonderten Begriindung des Einwands der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit bedurfte es bei diesem Vorbringen
nicht.

Das Rekursgericht hat daher zutreffend ausgesprochen, dass
das Sachvorbringen der Antragstellerin auch unter dem
Gesichtspunkt der erfinderischen Tatigkeit zu priifen ist.

I[I. MARKENRECHT

4 0b97/21z Darstellbarkeit einer aus
mehreren Farben bestehenden
Farbmarke

4 Ob 221/20h Verfall einer Unionsmarke
wegen ihrer
Irrefiihrungseignung




4 Ob 97/21z

Eintragung als Farbmarke;
die Streifen weisen jeweils die gleiche Breite auf.

Erganzung:
Die Breite der Farbstreifen ist kleiner
als die Abstande dazwischen

EuGH C-124/18 P, Red Bull

Rechtsabteilung des Patentamts:

Antrag wegen unklarem Schutzbereich abgewiesen. Das
angemeldete Zeichen konne auf viele Arten und in vielen
Varianten verwendet werden.

Rekursgericht:
Zwar ausreichend bestimmte Darstellung des angemeldeten
Zeichens, aber fehlende Unterscheidungskraft.

OGH:
Revisionsrekurs nicht stattgegeben.




Eine Farbkombination muss, um schutzfahig zu sein, systematisch so
angeordnet sein, dass die Farben ,,in vorher festgelegter und bestandiger
Weise verbunden® sind. Andernfalls wiren néamlich zahlreiche
unterschiedliche Kombinationen der Farben moglich, die es dem
Verbraucher nicht erlaubten, eine bestimmte Kombination zu erkennen
und in Erinnerung zu behalten; auch stiinde fiir Behorden und
Wirtschaftsteilnehmer der Umfang der geschiitzten Rechte des
Markeninhabers nicht eindeutig fest (EuGH C-124/18 P, Red Bull).

Hier lasst sich der angestrebte Schutzgegenstand des Zeichens nicht klar
und eindeutig bestimmen. Es bleibt insbesondere offen, wie gro3 der
Abstand zwischen den Farbstreifen ist und welches Verhiltnis zwischen
den Farbstreifen und dem dunklen Hintergrund besteht.

Auch dem Eventualbegehren liegt (nur) zugrunde, dass die Farbstreifen
,,die gleiche Breite aufweisen, wobei die Breite der Streifen kleiner ist als
die der Abstinde dazwischen. Geniigt es nach dem EuGH nicht, das
Verhiltnis mit ,,ungefidhr 50 % zu 50 % zu beschreiben, muss dies umso
mehr flir eine Beschreibung gelten, die das Verhéltnis nur mit ,kleiner
als“ beschreibt (Eventualantrag) oder dieses bewusst offen ldsst
(Hauptantrag).

4 Ob 221/20h

@W

Austria
-since 1875-

Klasse 20: Waren aus Holz, Fasser, Tonnen nicht aus Metall, Fisser [kleine]
nicht aus Metall, insbesondere Kleinfésser, Lagerfasser und Garstdnde in
runder und ovaler Form;

37: Bauwesen, Reparaturwesen, Instandhaltung, Reparaturen und
Restaurierung, insbesondere von Holzfdssern und Weinféssern,;

40: Materialbearbeitung, insbesondere Holzbearbeitung zur Herstellung von
Holzfassern




Art 58 UMV (Verfallsgriinde):

(1) Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im
Verletzungsverfahren fiir verfallen erkléart, [...]

c¢) wenn die Marke in Folge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit
seiner Zustimmung fiir Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere iiber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder
Dienstleistungen irrezufiihren.

EuGH C-259/04, Elizabeth Emanuel:

Die Irrefiihrung des Publikums muss sich auf die Merkmale und die
Eigenschaften des gekennzeichneten Produkts beziehen. Bei der
fraglichen Namens-Marke geniigt die unrichtige Vorstellung des
Publikums allein dariiber, die Designerin habe an der Kreation
mitgewirkt,  fiir  eine  Irrefilhrungseignung  betreffend  die
Produktkontinuitét (erwartete Qualitdt der Designer-Waren) noch nicht,
insbesondere dann, wenn mit der Marke der Geschéftsbetrieb und der
Goodwill iibertragen wurden. Die Marke muss schon als solche geeignet
sein, das Publikum iiber die Art, die Beschaffenheit oder die
geografische Herkunft der gekennzeichneten Produkte zu tduschen.

Unternehmensbezogene Tduschungen flihren fiir sich allein (auBer bei
Arglist) nicht zum Verfall einer Marke. Anderes gilt aber dann, wenn das
Publikum mit dem hinter der Marke vermuteten Unternechmen (bei einer
Namens-Marke: mit dieser Person) eine besondere Qualitit und Giite
verbindet, die tatsdchlich nicht mehr gegeben ist.

Die Traditionsangabe ,since 1875 betrifft nicht nur die
Unternehmenskontinuitit, sondern vor allem die Handwerkstradition der
Familie Pauscha und damit spezielle Qualitdtsmerkmale dieses Produkts
(Herstellungsmethode und Daubenstirke).

Die Beklagte stellt keine Pauscha-Holzfdsser her, sondern Fasser nach der
Tradition einer italienischen Familie (andere Herstellungsart und dickere
Holzer). Diese Unterschiede geben dem Wein eine Geschmacksnote, die
das Publikum gerade nicht mit der Verwendung von Pauscha-Holzfdssern
verbindet.

Die Irrefiihrungseignung der Unionsmarke betrifft somit die Art und
Beschaffenheit der gekennzeichneten Produkte, weshalb der Verfallsgrund
gegeben ist.




[II. GEHEIMNISSCHUTZ

9 ObA 7/20z Beweislast

4 Ob 182/20y zur rechtméBigen Inhaberschaft
eines Geschaftsgeheimnisses

4 Ob 188/20f zum kommerziellen Wert von als
Vorlage verwendeten fremden
Konstruktionszeichnungen

9 ObA 7/20z

§ 26h UWG sieht vor, dass die Information, von welcher der
Inhaber behauptet, dass sie ein Geschaftsgeheimnis sei, im
Verfahren zunidchst nur so weit offenzulegen ist, als es
unumgénglich ist, um das Vorliegen der Voraussetzungen
eines Geschiftsgeheimnisses sowie seiner Verletzung
glaubhaft darzulegen.

In dem erstmals das Vorliegen eines Geschiftsgeheimnisses
behauptenden Schriftsatz ist es hinreichend, wenn das
Vorliegen eines Geschéftsgeheimnisses von der Partei
vorgebracht wird und das Vorbringen zumindest soweit
substanziiert ist, dass sich das Vorliegen eines
Geschiftsgeheimnisses und der geltend gemachte Anspruch
daraus schliissig ableiten lassen.




Die Behauptungs- und Bescheinigungslast trifft nach
allgemeinen Grundsidtzen jene Partei, die sich auf das
Geschiftsgeheimnis berulft.

Es geniigt nicht, abstrakt auf das Vorliegen von
Geschiftsgeheimnissen zu verweisen.

Die Aufzdhlung lediglich von Gattungsbezeichnungen
(,,Kundenlisten, Pldne, Lieferantenkonditionen sowie
unternechmensinterne Passworter, Lieferantenzugiange etc.®)
reicht nicht aus, um beurteilen zu konnen, ob ein den
Kriterien des Gesetzes entsprechendes Geschiftsgeheimnis
vorliegt.

4 Ob 182/20y

Der Quellcode eines Computerprogramms kann grundsitzlich
ein Geschéftsgeheimnis sein.

Inhaber eines Geschiftsgeheimnisses konnen grundsitzlich
auch mehrere Personen sein.

Die Inhaberschaft setzt sich aus zwei Tatbestandsmerkmalen
zusammen:

a) Verfligungsgewalt: die tatsdchliche Moglichkeit, den
Zugriff auf das Geschiftsgeheimnis bestimmen, einschranken
oder ausschlieen zu konnen

b) rechtmaBige Legitimation, zB auch durch einen Vertrag
mit dem bisherigen Inhaber




Der Dienstnehmer oder Geschaftsfiithrer, der fiir ein
Unternehmen ein Geschéaftsgeheimnis entwickelt, ist
nicht dessen Inhaber, wenn er

a) dem Unternehmen die Rechte daran abgetreten hat
oder

b) sie dem Unternehmen bereits aufgrund des Gesetzes
(zB Diensterfindung nach § 40b UrhG) zukommen.

Im Sicherungsverfahren ist keine
Gefahrdungsbescheinigung notwendig (§ 261 Abs 1 iVm
§ 24 UWG).

4 Ob 188/20f

§ 26b Abs 1 UWG: Ein Geschiftsgeheimnis ist eine

Information, die (kumulativ)

» geheim ist, weil sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der
genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer
Bestandteile den Personen in den Kreisen, die
tiblicherweise mit dieser Art von Informationen zu tun
haben, allgemein bekannt noch ohne weiteres zuginglich
ist (Z 1),

* von kommerziellem Wert ist, weil sie geheim ist (Z 2),

 und Gegenstand von den Umstinden entsprechenden
angemessenen Geheimhaltungsmafinahmen durch die
Person ist, welche die rechtméaflige Verfligungsgewalt iber
diese Informationen ausiibt (Z 3).

Die Behauptungs- und Beweislast liegt beim Kléger.




geheim: Mallgeblich ist die praktische Zuginglichkeit der
Information fiir einen bestimmten Personenkreis. Der
malgebliche Personenkreis ist nach einem objektiven und
normativen Mallstab informationsspezifisch zu bestimmen.
Bei Informationen technischer Art i1st auf die
durchschnittlichen Fachkreise abzustellen.

Ohne weiteres zuganglich ist eine Information, die zwar nicht
allgemein bekannt ist, die sich eine Person des mal3geblichen
Verkehrskreises aber ohne erheblichen Aufwand und Einsatz
an Zeit, Miihe, Kosten und/oder Geschick mit ansonsten
lauteren Mitteln verschaffen kann.

kommerzieller Wert:

Die Information verfligt {iber einen tatsdachlichen oder
kiinftigen Handelswert oder ihr Bekanntwerden bringt fiir den
Inhaber des Geschiftsgeheimnisses wirtschaftliche Nachteile
mit sich.

Belanglose Informationen sollen nicht erfasst werden.
Ein bloB ideeller Wert reicht nicht aus.

Es muss (wie bisher) ein wirtschaftliches
Geheimhaltungsinteresse geben. Dabei ist aber nicht auf
einen positiven Handelswert abzustellen, sondern danach zu
fragen, ob die Kenntniserlangung bzw Verwertung durch
Dritte (insbesondere Mitbewerber) in relevanter Weise
kommerzielle Interessen des Inhabers beeintrachtigen wiirde.




Im Anlassfall handelt es sich um geheime Informationen.

Der Malfigur des durchschnittlichen Fachmanns auf dem
betreffenden Gebiet des Maschinenbaus waren nicht alle
Details der Plane aus offentlichen Quellen zugianglich. Dass
der Durchschnittsfachmann solche Pline mit einiger
Gedankenanstrengung selbst hatte entwickeln konnen,
bedeutet noch nicht, dass er sie auch ohne groflen Zeit- oder
Kostenaufwand ermitteln hitte konnen.

(hier: 40-50 Arbeitsstunden; Ersparnis durch die Pldne der
Kligerin: 25 Stunden).

Allerdings  beeintrachtigt die  Kenntnisnahme  ihrer
Konstruktionspldne durch die Beklagten nicht in relevanter
Weise die kommerziellen Interessen der Klagerin.

Deren Wettbewerbsposition wird nidmlich nicht durch die
teilweise Verwendung ihrer Zeichnungen als Vorlage fir
Konstruktionen der Beklagten bedroht, sondern vielmehr
durch  deren  patentierte =~ Weiterentwicklung  der
Antriebseinheit der im Gleisbau verwendeten Maschine
(,,Fliisteraggregat®).

Der kommerzielle Wert der von den Beklagten als Vorlage
verwendeten Konstruktionszeichnungen (die sich nicht auf
die von den Beklagten patentierte Antriebseinheit beziehen)
ist daher zu verneinen.




I[V. PROZESSUALES

4 Ob 33/21p zum immaterialgiiterrechtlichen
Rechnungslegungsanspruch

4 0b 33/21p

Das Rechnungslegungsbegehren ist grundsitzlich unabhingig
von der Berechtigung des Leistungsbegehrens in einem
getrennt zu fithrenden Verfahren zu beurteilen.

Der Klager muss sich in Bezug auf die konkret vorgeworfene
Verletzungshandlung auf eine taugliche gesetzliche oder
vertragliche =~ Rechtsgrundlage  fir  die  materielle
Rechnungslegungspflicht berufen konnen, damit sein
Rechnungslegungsbegehren schliissig ist.

Fiir seine Berechtigung ist es erforderlich, dass sich

a) aus der begehrten Rechnungslegung ein moglicher
bezifferbarer Zahlungsanspruch schliissig ableiten lasst und
b) die Berechtigung des  konkret  formulierten
Rechnungslegungsbegehrens aus dem ermittelten Sachverhalt
ableiten ldsst.




Das vom Kliger konkret formulierte
Rechnungslegungsbegehren stiitzt sich auf § 9 Abs 4 UWG
AVm §§ 150, 151 PatG). Es bezieht sich ausschlieBlich auf
die Einnahmen der Erstbeklagten aus der Verwendung des
Namens des Klédgers bei der Ankiindigung und dem Vertrieb
von tierdrztlichen Dienstleistungen.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass aufgrund der
unzuldssigen  Namensverwendung  Tierarztkunden  die
Erstbeklagten kontaktierten.

Das schliissig und konkret formulierte
Rechnungslegungsbegehren liasst sich somit aus der
ermittelten Sachverhaltsgrundlage nicht ableiten und ist daher
nicht berechtigt.




JUDIKATURUBERSICHT EuGH

p Veronika Appl

Judikaturiubersicht EuGH

Ausgewaihlte Entscheidungen zum Immaterialgiiterrecht

Markenrecht
1. EuGH, Urteil vom 15.4.2021, C-53/20 (Hengstenberg vs Spreewaldverein)
- Rechte (auch nicht im Gebiet) ansassiger Wettbewerber bei geografischen Angaben

2. EuGH, Urteil vom 3.6.2021, C-818/18 P und C-6/19 P (Yokohama vs Pirelli)
-> Teil von Autoreifenprofil als Bildmarke?

3. Entscheidungen des EuG
-> T-668/19, T-488/20 und T-44/20

www.dlapiper.com 2




Judikaturubersicht EuGH

Ausgewahlte Entscheidungen zum Immaterialgiiterrecht

Urheberrecht

1. EuGH, Urteil vom 22.6.2021, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)
- Keine o6ffentliche Wiedergabe durch Internetplattformbetreiber

2. EuGH, Urteil vom 28.10.2020, C-637/19 (BY vs CX)
- Keine o6ffentliche Wiedergabe durch Einreichung bei Gericht

3. EuGH, Urteil vom 17.6.2021, C-597/19 (Mircom)
- Urheberrechtsschutz und —durchsetzung bei Filesharing-Systemen

www.dlapiper.com )

Judikaturiubersicht EuGH

Ausgewaihlte Entscheidungen zum Immaterialgiiterrecht

Musterrecht

EuG, Urteil vom 24.3.2021, T-515/19 (Lego)
- Geschmacksmuster bei Bausteinen mit technischer Funktion?

www.dlapiper.com 4




Markenrecht

www.dlapiper.com 5

1. EuGH, C-53/20 (Hengstenberg vs Spreewaldverein)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

« Antragsteller Spreewaldverein: Anderung der geschiitzten geografischen Angabe ,Spreewalder
Gurken®

- Bestimmte Farb- und Suf3stoffe sowie Konservierungsmittel sollen auch erfasst sein
» Antragsgegnerin Hengstenberg GmbH & Co KG
Nicht im geografischen Gebiet der ,Spreewalder Gurken® ansassig (~ 600 km entfernt)
Sieht durch Anderung einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil
» Vorabentscheidungsfragen durch BGH

Beschwerdeberechtigung im Einspruchsverfahren: kommt das berechtigte Interesse nur
jenen Wirtschaftsbeteiligten zu, die vergleichbare Erzeugnisse / Lebensmittel herstellen oder
nur jenen, die ihre Erzeugnisse im geografischen Gebiet der Produktspezifikation
produzieren / dies konkret beabsichtigen?

www.dlapiper.com 6




1. EuGH, C-53/20 (Hengstenberg vs Spreewaldverein)

Rechtsgrundlage
Verordnung (EU) uber Qualitatsregelungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, 1151/2012

Art49[...]
3 L[]

Der Mitgliedstaat erdffnet im Laufe der Prifung geman Absatz 2 Unterabsatz 2 des vorliegenden
Artikels die Mdglichkeit eines nationalen Einspruchsverfahrens, das eine angemessene
Veroffentlichung des Antrags gewahrleistet und eine ausreichende Frist setzt, innerhalb derer jede
naturliche oder juristische Person mit einem berechtigten Interesse, die in seinem Hoheitsgebiet
niedergelassen oder ansassig ist, Einspruch gegen den Antrag einlegen kann.

NN
In Bezug auf geschtzte Ursprungsbezeichnungen und geschitzte geografische Angaben stellt der

Mitgliedstaat ferner eine angemessene Veroffentlichung der Fassung der Produktspezifikation
sicher, auf die sich die Entscheidung der Kommission geman Artikel 50 Absatz 2 bezieht. [...]

www.dlapiper.com 7

1. EuGH, C-53/20 (Hengstenberg vs Spreewaldverein)

Entscheidung des EuGH

» Berechtigtes Interesse iSv Artikel 49 Abs 3 VO (EU) 1151/2012:
.[...] jede aktuelle oder potenzielle, jedoch nicht auR3erhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende
wirtschaftliche Betroffenheit einer nattrlichen oder juristischen Person... sofern die Gefahr, dass
die Interessen einer solchen Person beeintrachtigt werden, nicht aul3erst unwahrscheinlich oder
hypothetisch ist [...]*

+ Einspruchsmadglichkeit sollen alle Wirtschaftsbeteiligten haben, die ,in wirtschaftlicher Hinsicht
aus der Eintragung oder der nicht geringfiigigen Anderung der Spezifikation eines Erzeugnisses
einen Vorteil ziehen oder im Gegenteil durch sie einen Schaden erleiden kénnen.”

« Gilt nur bei nicht geringfligigen Anderungen (Artikel 53 der VO)
* Ergebnis: Berechtigtes Interesse ist weit auszulegen

- Kein Abstellen auf Ansassigkeit oder Produktkennzeichnung des Einspruchswerbers
- Starkung des Systems geografischer Angaben (Qualitatskontrolle durch Mitbewerber)

www.dlapiper.com 8




2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (Yokohama vs Pirelli)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

+ 2002: Rille eines Reifens wurde als Bildmarke eingetragen
(uain Klasse 12 fur ,Reifen, Gummireifen, Felgen sowie

Vollreifen, Fahrzeugrader aller Art*) P 4
» 2012: Antrag auf Nichtigerklarung dieser Bildmarke fur f&’*
KI 12 wegen absoluter Hindernisse ua gem Art 7 Abs 1 litb .
und lit e VO (EG) 40/94 t
* Nichtigkeitsabteilung des EUIPO folgte dem Antrag, ‘l
EuG wies den Antrag ab y

www.dlapiper.com 9

2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (Yokohama vs Pirelli)

Rechtsgrundlage

VO (EG) uber die Gemeinschaftsmarke, 40/94
Art 7: Absolute Eintragungshindernisse
(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind [...]
b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
[...]
e) Zeichen, die ausschlief3lich bestehen
i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder

i) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist, oder

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

[..]

www.dlapiper.com




2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (Yokohama vs Pirelli)

Entscheidung des EuG und des EuGH

* EuG: Kein absolutes Eintragungshindernis, da Rille keine technische Wirkung hat und auch nicht
vom Reifen abtrennbar ist
- Rille ist kleiner Teil einer Reifenlaufflache, aber kein Reifen
- EUIPO darf keine weiteren Elemente bei der Prifung hinzufligen
- Zeichen hat damit nicht die Form der Waren der beanstandeten Klasse 12
- Rille kann auRerdem technische Funktion allein nicht erftillen

* EuGH: Bestatigte EuG
- Zeichen birgt keine Gefahr flir Monopolisierung der Rille als technische Lésung fur Reifen

www.dlapiper.com 11

2. EuGH, C-818/18 P und C-6/19 P (Yokohama vs Pirelli)

Entscheidung des EuG und des EuGH
* Entscheidung betrifft Uberholte VO (EG) 40/94
- auch anwendbar auf Sachverhalte nach der Unionsmarkenverordnung VO (EU) 2017/10017?
Absolute Eintragungshindernisse, Art 7 Abs 1 lit e
e) Zeichen, die ausschlief3lich bestehen aus

i) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das durch die Art
der Ware selbst bedingt ist;

li) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das
zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii) aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der
Ware einen wesentlichen Wert verleiht, [...]

www.dlapiper.com




3. Entscheidungen des EuG

EuG, 7.7.2021, T-668/19 (Ardagh Metal Beverage Holdings)

» Erste Entscheidung zu einer Hormarke in Audioformat
» Unterscheidungskraft - Beurteilung wie bei anderen Markenkategorien
» BloR funktionelle oder technische Elemente sind nicht unterscheidungskraftig

« Hier: Offnen einer Getrankedose
- Nicht unterscheidungskraftig, da rein technisch und funktionell
- Klangelemente weisen auch keine besonderen Merkmale auf

« ABER: Grundsatzlich ist es kein Eintragungshindernis, wenn Gerausche nur beim Verzehr eines
Produktes entstehen

www.dlapiper.com

3. Entscheidungen des EuG

EuG, 14.7.2021, T-488,/20 (Guerlain)

* Lippenstift als 3-D-Marke ist eintragungsfahig

» Zeichen ist unterscheidungskraftig, da es sich
signifikant von den Formen anderen Lippenstiften
unterscheidet

* Angesprochene Verkehrskreise werden durch
die leicht erinnerbare Form Uberrascht

www.dlapiper.com




3. Entscheidungen des EuG

EuG, 21.4.2021, T-44/20 (Chanel vs Huawei)

« Keine Ahnlichkeit

* Marken mussen in der Form verglichen werden,
in der sie eingetragen werden

Huawei Chanel

www.dlapiper.com

Urheberrecht
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1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

» Klager hat Rechte an Videos, die auf der Plattform YouTube von Nutzern unrechtmalig
hochgeladen wurden

» Beklagte ist Betreiberin der Internetplattform YouTube

» Klage auf Unterlassung, Schadenersatz und Auskunftserteilung

+ Vorlagefragen durch deutschen Bundesgerichtshof zu

Art 3 Abs 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
Art 14 Abs 1 RL 2000/31/EG (E-Commerce RL)
Art 8 Abs 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

www.dlapiper.com

1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

1. Vorlagefrage: Offentliche Wiedergabe durch Plattformbetreiber

InfoSoc-RL (EG) 2001/29
Artikel 3

Recht der 6ffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der 6ffentlichen
Zuganglichmachung sonstiger Schutzgegenstande

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschlief3liche
Recht zusteht, die drahtgebundene oder drahtlose 6ffentliche Wiedergabe
ihrer Werke einschlie3lich der 6ffentlichen Zuganglichmachung der Werke in
der Weise, dass sie Mitgliedern der Offentlichkeit von Orten und zu Zeiten
ihrer Wahl zugénglich sind, zu erlauben oder zu verbieten.

[..]
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1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

Entscheidung des EuGH
* Grundsatzlich keine offentliche Wiedergabe von Betreibern von Internetplattformen der von
Nutzern unrechtmalig hochgeladenen Inhalten

Bereitstellung und Verwaltung der Plattform ist keine Wiedergabe - Zusammenwirken
mit vorsatzlichem Handeln des Betreibers gefordert

Keine Erstellung oder Auswahl der Inhalte
Keine Sichtung oder Kontrolle der Inhalte (automatisierte Verfahren zum Hochladen)

Malinahmen zur glaubwurdigen und wirksamen Bekampfung von Verstolien

Nutzungsbedingungen regeln Verbot zum Hochladen geschutzter / urheberrechtswidriger Inhalte
+ Community Richtlinien

Technische Vorkehrungen zur Unterbindung von Urheberrechtsverletzungen
Keine sonstige Verleitung zur Wiedergabe rechtswidriger Inhalte
Erwerbszwecke / Gewinnerzielungsabsicht des Betreibers irrelevant

www.dlapiper.com

1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

Entscheidung des EuGH

* Ausnahme: Plattformbetreiber tragen Uber blof3e Bereitstellung der Plattform dazu bei,
unrechtmafige Inhalte zu teilen:

Betreiber hat von der rechtsverletzenden Zuganglichmachung eines geschutzten Inhalts
konkret Kenntnis und hat diesen Inhalt nicht unverzuglich geléscht oder Zugang gesperrt

Betreiber weild oder musste wissen, dass Uber seine Plattform rechtswidrige offentliche
Zuganglichmachungen erfolgen und ergreift nicht die geeigneten technischen
Malinahmen, die von einem die ubliche Sorgfalt beachtenden Wirtschafteilnehmer in
seiner Situation erwartet werden kénnen, um Urheberrechtsverletzungen auf dieser
Plattform glaubwurdig und wirksam zu bekampfen

Betreiber ist an der Auswahl geschutzter Inhalte, die rechtswidrig offentlich zuganglich
gemacht werden, beteiligt oder férdert ein rechtswidriges Teilen

www.dlapiper.com




1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

2. Vorlagefrage: Haftungsbefreiung fiir Plattformbetreiber

E-Commerce-RL (EG) 2000/31
Artikel 14 - Hosting

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der
Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der Diensteanbieter nicht fir die im
Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Der Anbieter hat keine tatséchliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tatigkeit oder Information, und, in bezug auf
Schadenersatzanspriiche, ist er sich auch keiner Tatsachen oder Umstéande bewusst, aus denen die rechtswidrige
Tatigkeit oder Information offensichtlich wird, oder

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, unverziglich tatig, um die
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

[.]

www.dlapiper.com

1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

Entscheidung des EuGH

+ Anwendungsbereich Art 14 Abs 1 auch fur Plattformbetreiber
bei Eigenschaft als bloRer Vermittler
Tatigkeit ist rein technischer, automatischer und passiver Art
keine Kenntnis oder Kontrolle Uber die Informationen
Beurteilung nach Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL grundsatzlich nicht entscheidend
Bekraftigung der bisherigen Rsp (Rs C-236-238/08, Rs C-324/09)

- Haftungsbefreiung nach Art 14 Abs 1 flr Betreiber, wenn er keine aktive Rolle spielt
» Ausschluss von der Haftungsbefreiung nach Art 14 Abs 1 lit a nur, wenn der Betreiber von

den konkreten rechtswidrigen Handlungen seiner Nutzer Kenntnis hat, die damit
zusammenhangen, dass geschutzte Inhalte auf seine Plattform hochgeladen werden

allgemeines Bewusstsein Uber Wiedergabe rechtswidriger Inhalte reicht nicht aus
sondern: tatsachliche Kenntnis Uber konkrete Handlung
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1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

3. Vorlagefrage: Gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler

InfoSoc-RL (EG) 2001/29
Artikel 8 - Sanktionen und Rechtsbehelfe
[...]

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsinhaber gerichtliche
Anordnungen gegen Vermittler beantragen konnen, deren Dienste von einem Dritten
zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden.

www.dlapiper.com

1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

Entscheidung des EuGH

* DE Umsetzung: Storerhaftung
verpflichtende Meldung der Rechtsverletzung an den Vermittler
wird dieser nicht unverzuglich tatig, um Inhalt zu I6schen oder zu sperren >
gerichtliche Anordnung auf Unterlassung moglich

* EuGH: DE Umsetzung ist grundsatzlich richtlinienkonform
Schutz der Interessen des Diensteanbieters sichergestellt
Meldung schitzt auch Interessen des Rechteinhabers, der Verletzung abstellen kann

aber: durch die Meldung darf Beendigung der Rechtsverletzung nicht derart verzogert
werden, dass dem Rechteinhaber ein unverhaltnismaliger Schaden entsteht
(,unverziiglich®)
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1. EuGH, C-682/18 und C-683/18 (YouTube)

Ausblick
Betreiberhaftung nach DSM-RL 2019/790
Artikel 17 Nutzung geschutzter Inhalte durch Diensteanbieter fir das Teilen von Online-Inhalten

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Diensteanbieter fir das Teilen von Online-Inhalten eine
Handlung der o6ffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der offentlichen
Zuganglichmachung fiir die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Offentlichkeit
Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschitzten Werken oder
sonstigen Schutzgegenstanden verschafft.

->Weiterhin Bedeutung der YouTube Entscheidung
« fur Diensteanbieter, die nicht in den Anwendungsbereich von Art 17 DSM-RL fallen
+ laufendes Nichtigkeitsverfahren gemalf’ Art 263 AEUV (Rs C-401/19)

www.dlapiper.com

2. EuGH, C-637/19 (BY vs CX)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

+ Klager: Inhaber Urheberrechts an Fotografie

+ Beklagte: Ubermittlung dieser Fotografie per E-Mail an ein Zivilgericht als Beweismittel im
Verfahren

« Klage auf Schadenersatz - Stellt Ubermittlung eine 6ffentliche Wiedergabe oder eine unerlaubte
Verbreitung an die Offentlichkeit dar?

» Vorlagefragen durch schwedisches Berufungsgericht, Patent- und Marktgericht, zu Art 3 Abs 1
und Art 4 Abs 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

(Einheitliche) Bedeutung der ,Offentlichkeit‘ nach Art 3 Abs 1 und Art 4 Abs 1?
Fallt ein Gericht unter den Begriff der ,Offentlichkeit“?
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2. EuGH, C-637/19 (BY vs CX)

Rechtsgrundlagen

InfoSoc-RL (EG) 2001/29

Artikel 3 - Recht der 6ffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der offentlichen
Zuganglichmachung sonstiger Schutzgegenstande

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschliel3liche Recht zusteht, die
drahtgebundene oder drahtlose 6ffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschlie3lich der 6ffentlichen
Zuganglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mitgliedern der Offentlichkeit von Orten und
zu Zeiten ihrer Wahl zuganglich sind, zu erlauben oder zu verbieten.

[...]
Artikel 4 - Verbreitungsrecht

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern in Bezug auf das Original ihrer Werke oder
auf Vervielfaltigungsstiicke davon das ausschlie3liche Recht zusteht, die Verbreitung an die
Offentlichkeit in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sonstige Weise zu erlauben oder zu
verbieten.

www.dlapiper.com

2. EuGH, C-637/19 (BY vs CX)

Entscheidung des EuGH
» Verbreitung nach Art 4 Abs 1 setzt Verbreitung materieller Vervielfaltigungsstlicke voraus
« Digitale Ubermittlung grundséatzlich als ,6ffentliche Wiedergabe“ iSv Art 3 Abs 1

- Offentliche Wiedergabe:
Handlung der Wiedergabe eines Werks UND
Offentliche Wiedergabe

« Ubermittlung an Gericht kann Wiedergabehandlung darstellen
- Offentlichkeit setzt aber eine unbestimmte Adressatenzahl voraus (,recht viele Personen®)

» Keine unbestimmte Adressatenzahl bei Gericht (,klar definierte und geschlossene Gruppe von
Personen, die bei einem Gericht Aufgaben im 6ffentlichen Interesse wahrnehmen®)

» Ergebnis: Begriff ,6ffentliche Wiedergabe® deckt nicht die auf elektronischem Weg an ein Gericht
erfolgende Ubermittlung eines geschiitzten Werks als Beweismittel im Rahmen eines
gerichtlichen Verfahrens zwischen Privatpersonen ab

* Vgl Freie Werknutzung nach § 41 UrhG
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3. EuGH, C-597 /19 (Mircom)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

* Peer-to-Peer-Netzwerk = Zusammenschluss mehrerer gleichberechtigter Computer, um Daten
auszutauschen (zB via BitTorrent, eDonkey2000...)

+ Daten werden in P2P-Netzwerken in Segmente (,Snippets®) geteilt und dezentral auf einzelnen
Computern gespeichert

» Beklagte betreibt P2P-Netzwerk, Uber das urheberrechtlich geschitzte Inhalte der Klagerin
Ubermittelt wurden

» Klagerin wollte von Beklagter Daten, mit denen sie die Nutzer der Beklagten eindeutig
identifizieren kann (wie zB |IP-Adresse)

www.dlapiper.com

3. EuGH, C-597 /19 (Mircom)

Entscheidung des EuGH

* Hochladen und Teilen von blofien Segmenten eines urheberrechtlich geschutzten Werkes in
einem P2P-Netzwerk
- offentliche Zuganglichmachung iSv Art 3 InfoSocRL (§ 18a UrhG)

 Auskunftsantrag (Art 8 Enforcement-RL) einer Person, die Rechte nicht selbst nitzt, sondern
Schadenersatz geltend macht
- Moglich, wenn nicht missbrauchlich; Interessenabwagung

* DSGVO steht Speicherung und Weitergabe von potentiell rechtsverletzenden Nutzerdaten (IP-
Adresse, Name, Anschrift) nicht entgegen
-> Nicht missbrauchlich; Interessenabwagung

* MR-Int 2021, 62: Urheberrechtsverletzungen in Filesharing-Netzwerken — Folgerungen aus
EuGH C-597/19-Microm, Philipp Homar und Ines Traxler
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Musterrecht
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EuG, 24.3.2021, T-515/19 (Lego)

Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

* Lego ist Inhaber des folgenden Geschmacksmusters:

» Beschwerdekammer EUIPO: Nichtig, da ausschlieBlich technische Funktion
- Zusammenbau mit anderen Bausteinen

www.dlapiper.com




1. EuG, T-515/19 (Lego)

Rechtsgrundlage
Artikel 8 VO (EG) 6/2002

Durch ihre technische Funktion bedingte Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von
Verbindungselementen

(1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses,
die ausschlief3lich durch dessen technische Funktion bedingt sind.

(2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
zwangslaufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden mussen,
damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit
einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum
angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfullen kénnen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den Artikeln 5
und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den
Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen
innerhalb eines modularen Systems zu ermdglichen.

www.dlapiper.com

1. EuG, T-515/19 (Lego)

Entscheidung des EuG

» Grundsatzlich kein GGM bei rein technischer Funktion (Art 8 Abs 2 VO 6/2002)

« AUSNAHME (Art 8 Abs 3 VO 6/2002): ,Mechanische Verbindungselemente von
Kombinationsteilen kdnnen ein wichtiges Element der innovativen Merkmale von
Kombinationsteilen bilden und einen wesentlichen Faktor fur das Marketing darstellen®

- EuG halt Lego-Baustein daher fur schutzwirdig

» Antragsteller hat Beweislast fur rein technische Funktion

www.dlapiper.com




Danke fuir Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Veronika Appl, LL.M.
Rechtsanwaltin | Attorney-at-Law

T. +43 1 531 78 1453
F: +43 1 533 52 52
veronika.appl@dlapiper.com
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1. SCHUTZGEGENSTAND

2




* Geistige Schopfung
auf den Gebieten der
Literatur, der Tonkunst, der
bildenden Kiinste und der
Filmkunst; Datenbanken

» Eigentlimlichkeit

« Zeichen aller Art

insb Worter, Personennamen,
Buchstaben, Zahlen,
Abbildungen, Farben, Form
oder Verpackung der Ware,
Klange
Herkunftshinweis

» geeignet, Waren oder DL
eines Unternehmens von

* Erscheinungsform

eines Erzeugnisses
insb Merkmale der Linien,
Konturen, Farben, Gestalt,
Oberflachenstruktur und/oder
der Werkstoffe des
Erzeugnisses selbst und/oder
seiner Verzierung

Neuheit und Eigenart

denjenigen anderer
Unternehmen zu
unterscheiden und

Darstellung im
Markenregister

 Klare und eindeutige
Bestimmung des
Schutzgegenstands

JXXU

MARKE
Unterscheidungskraft iSd §§ 1, 4 MSchG

B Individualisierung Zeichen <« Herkunft der Ware/DL

B MaRstab: Eignung zur Kennzeichnung, dass Ware/DL von einem bestimmten

Unternehmen stammt vgi 0GH 4 ob 101/20m; EuGH C-456/19]

nicht primar Zeichen an sich, bloRer Unterschied von anderen Zeichen/Marken, ,Routineschépfungen
Beurteilung anhand beanspruchter Waren/DL [Asperger in Kucsko/Schumacher § 4 Rz 53 ff]

grds einheitlicher PriifmaRstab fiir alle Markenformen [EuGH C-64/02 P]

groRRziigiger Malstab [OLG Wien 34 R 38/14d]

Prifung vor Schutzgewahrung

relevanter Zeitpunkt: Anmeldung/Prioritat, dynamisch [vgl §§ 4 (2), 30 (5), 33 (2), 33b MSchG]

“

oooooao

B Perspektive: Auffassung der beteiligten Verkehrskreise [rso07903s; EuH c-456/19]
O alle potentiellen Erwerber/Empfanger der Waren/DL (inkl Lieferanten und Mitbewerber)
O durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verstandiger Durchschnittsverbraucher
O dynamisch: situationsbezogene Aufmerksamkeit, Bildung

B Freihaltebediirfnis: Bericksichtigung gegenlaufiger Allgemeininteressen
O Formmarken [§ 4 (1) Z 6 MSchG]

JXXU

LFur die Marke ist
demnach wesentlich,
daR sie dazu dient,
die Waren oder
Dienste eines
bestimmten
Unternehmens zu
individualisieren.”
[RS0106988]




Eigentiimlichkeit iSd § 1 UrhG
B Individualitat des Schopfers im Werk

,FUr die Beurteilung,
ob eine eigentiimliche

T . . . . .. . . istige Schopf

B MaRstab: Personlichkeit, freie kreative (iwS kiinstlerische) Entscheidungen 9 vorlieqt, st nach
[EuGH Cofemel, Painer; OGH Zeitungsschiitten 11] étandiger

O Unterschied von vorbestehenden Werken vs. Unterschied vom ,Alltaglichen, Ublicherweise Rechtsprechung
Hervorgebrachten® [Rs0115496] allein die individuelle

O werkbezogene Beurteilung, unabhangig von Ware/DL [Werke mit Gebrauchszweck > OGH Zeitungsschiitten 1] Eigenart

O grds geringe(re) Anforderungen, auch fiir Werke der angewandten Kunst [0GH 4 Ob 182/04z; BGH maflgebend.”
Geburtstagszug] [RS0115496]

tlw aber gegenlaufige Tendenzen: asthetisch markanter visueller Effekt nicht ausreichend [EuGH Cofemel]
O Leistungsschutzrechte unabhangig von Eigentimlichkeit
O keine Vorabprufung
O relevanter Zeitpunkt: Schopfung, statisch [OGH 4 Ob 304/97b]

B Perspektive: fur die Gestaltungsart einigermalen vertraute und aufgeschlossene

Verkehrskreise [Loewenheim/Leistner in Schricker/Loewenheim § 2 Rz 54; Appl, ipCompetence 2020 H 24, 12]
O durchschnittlicher [BGH Pelham] vs. fachkundiger Rezipient

B Freihaltebediirfnis?
JXU

DESIGN

B Unterschiedlichkeit

B MaRstab: Unterschied von vorbekannten Mustern »Eine Gestaltung kann

o . s e . . ) o auf Grund ihrer
O quantltatn{e Unterschiede, grds geringfligige Abweichungen ausreichend [Eichmann in Eichmanniv. Unterschiedlichkeit
Falkenstein/Kuhne, § 2 Rz 15, 18]

. . zum vorbekannten
O nicht erforderlich Formenschatz einem

— Unterschied vom ,Alltéglichen, Ublicherweise Hervorgebrachten® [vgl Appl in Wiebe, 101] Geschmacksmuster-
— Herkunftshinweis schutz zuganglich
O Schutzbereich auch ohne urheberrechtlicher Eigenart [BGH Geburtstagszugl und markenrechtliche sein, ohne die fur
Unterscheidungskraft eroffnet einen

Urheberrechtsschutz

O Beurteilung grds unabhangig von Ware/DL orforderliche

— auler: technisch/funktional bedingte Merkmale .
Gestaltungshéhe zu
— kein Unterschied durch Gestaltungsiibertragung gerreichen“
O keine Vorabprifung [BGH Geburtstagszug]
O Zeitpunkt: Anmeldung/Prioritat, statisch

B Perspektive: Gesamteindruck des informierten Benutzers
B Freihaltebediirfnis: technisch/funktional bedingte Merkmale, Verbindungselemente

JXXU




WERK - MARKE - DESIGN

B Schutzgegenstand: Weitere Aspekte der...

0 Konvergenz
— Ausschluss technisch bedingter/funktionaler Formen

— Werk [0GH zeitungsschiitten 1), Marke [§ 4 (1) z 6 Mscha], Design [§ 2b MScha]
— hinreichende Bestimmbarkeit
— Marke/Design: Klare und eindeutige Darstellung im Register [s 1 Mscha]
— Werk: genaue und objektive Identifizierbarkeit der Ausdrucksform [EuGH Levola Hengelo]
— Geruch/Geschmack (derzeit) weder Werk noch Marke

0 Divergenz
— Ordnungs- und Sittenwidrigkeit: Werk [Thiele/Laimer, Raw 2004, 718] vS. Marke [s 4 (1) Z 7 Mscha],
Design [s 1 MuschG]
— Tauschungseignung: Marke [s 4 (1) z 8 MScha]
— Prioritat: Marke/Design vs. Werk [oGH 4 0b 156/17w]
— menschliche Schopfung: Werk/Design vs. Marke [Kucsko in Kucsko/Schumacher § 1 Rz 14]

JXXU

Einzelworter [EuGH Infopag, RS0077022],
Personennamen, Zahlen,
Buchstaben(kombinationen), abstrakte Farben

Marke
Werbeslogans, ’

Werktitel,

Klédnge Positionsmarke

~" Warenform,
.~ Verpackungsform, *._
Schriftzlige, grafische
Symbole, typografische
Schriftbilder, Logos,
Piktogramme,
Verzierungen,
Oberflachenmuster,

Animationen, Figuren
Produkt- WerkK <o s >

beschreibungen,
Produktfotos

JXXU




Marke

JXXU

2. ENTSTEHUNG, INHABERSCHAFT
& RECHTSVERKEHR




WERK - MARKE - DESIGN

B Entstehung
O Werk: Realakt
O Marke: Registrierung
O Design: Registrierung/Offenbarung

B Inhaberschaft/Rechtsverkehr
O Werk
— Schopferprinzip iSd § 10 UrhG, kein Prioritatsprinzip
— Undbertragbarkeit (unter Lebenden), Werknutzungsrecht/~bewilligung (,Lizenz®),

Zweckubertragungsgrundsatz [§ 24c urhG-Nov 21], urhebervertragsrechtliche Schutzvorschriften [§§ 31a, 37b ff
UrhG-Nov 21]

— Berechtigung DG: gesetzliches WNR nur bei Computerprogrammen/Datenbankwerken (ss 40b, 40f (3) UrhG]
O Marke

— grds kein Schopferprinzip [McGuire, GRUR 2011, 767], Registerprinzip, Prioritatsprinzip

— Ubertragung [§ 11 MschaG], Lizenz [§ 14 MSchG]
O Design

— Schopferprinzip iSd § 7 (1) MuSchG; Prioritatsprinzip

— Ubertragung [§ 10 MuSchG], Lizenz

— Berechtigung DG/AG: § 7 (2) MuSchG

JXXU

3. REICHWEITE DES SCHUTZES




WERK - MARKE - DESIGN

B Zeitliche Dauer “a prohibition
O Design 25 Jahre for the
O Werk 70 Jahre p.m.a. trademark

registration of

O Marke oo signs that ‘are

— Perpetuierung als Unterwanderung der urheber-/musterrechtlichen Gemeinfreiheit?

or were
B Raumliche Reichweite copyrighted.’”
. FAalibs . : [Calboli, 2014 lllinois
O Territorialitatsprinzip Law Review Slip
— Marke/Design vs Werk [Art 3 RBU] Opinions, 25 (33)]

H Inhaltliche Reichweite

O Marke: Beeintrachtigung der Markenfunktion(en)
— Waren/DL-Bereich [§ 10 (1) MSchG], bekannte Marke [§ 10 (2) MSchG]
— kennzeichenmalliger Gebrauch im geschaftl Verkehr [§§ 10, 10a MSchG]
O Werk und Design: Wirkung Uber Waren/DL-Bereich hinaus (Gesamteindruck)
— bloRe Abbildung des Werks/Designs erfasst [BGH ICE]
— Werk: Urheberpersonlichkeitsrechte
— privater Bereich auf Ebene der Ausnahmen privilegiert

JXXU

DIVERGENZ DER NUTZUNGSFREIRAUME

B Referenzierender Markengebrauch iSd § 10 (3)

Z 3 MSchG als referenzierende Werknutzung?
[OGH J6-Bonusclub-App, MR 2021,156 (Wolfsberger/Zauner)]

B ,,Durchschlagen* der markenrechtlichen

Freiraume auf das Urheberrecht?

O ,dal unter Umstanden, wie sie im Ausgangsverfahren
gegeben sind, der durch das Urheberrecht hinsichtlich der
Abbildung von geschitzten Werken im Werbematerial des
Wiederverkaufers gewahrte Schutz jedenfalls nicht weiter
gehen kann als der Schutz, den ein Markenrecht seinem
Inhaber unter denselben Umstanden gewahrt.“ [EuGH C-
337/95]

O aber: Grundrechte vermogen keine Ausnahmen
auBerhalb Art 5 Info-RL zu begriinden?

[Homar, MR-Int 2019, 79]

OO Designrechtliche Ersatzteilklausel schlagt sich nicht auf

Markenrecht durch [EuGH C-500/14]

JXXU




CONCLUSIO

B Konvergenz Werk — Marke — Design

O Schutzvoraussetzungen schlie3en sich nicht gegenseitig aus

O 1 Schutzgegenstand - Kumulation von Schutzrechten
— grds keine Spezialitdt, aber Formmarken (wesentlicher Wert) — Design
— Spezialitat der technischen Schutzrechte

O Sequentielle Schutzstrategie
— Neuheit nur im Design relevant [§ 2a MuSchG: 12 Monate]
— keine urheberrechtliche Verwirkung durch Duldung [0GH Hundertwasserhaus V]

B Divergenz Werk — Marke — Design
O Unterschiedliche Ankntpfung des Schutzes
O Entstehung
O Inhaberschaft
0 Rechtsverkehr
O Schutzdauer
0 Reichweite

JXXU
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Technische Bedingtheit der Form

als Schutzhindernis im Marken-, Design- und Urheberrecht

Alexander Koller
IP-Day 2021 21.09.2021

Technische Lésungen ) Technische Schutzrechte
Patente, Gebrauchsmuster

s 1 (1) PatG: Flir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden ... auf Antrag Patente erteilt
s 1 (1) GMG: Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen auf allen Gebieten der Technik geschlitzt ...

Art 27 (1) TRIPS: ... werden Patente fiir alle Erfindungen, ob sie Erzeugnisse oder Verfahren betreffen, auf allen
Gebieten der Technik gewéhrt ...

Andere gewerbliche Schutzrechte s Schutzausschlussgrund ,technische
Marken, Muster (Designs) Bedingtheit*

sollen kein Monopol auf technische oder funktionelle L6sungen eines
Produkts verleihen




Technische Bedingtheit
im Designrecht

Art 8 Abs 1 GGV

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines
Erzeugnisses, die ausschliel3lich durch dessen technische Funktion bedingt sind.

s 2b Abs 1 MuSchG

Ein Recht an einem Muster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
ausschliel3lich durch dessen technische Funktion bedingt sind.

- Erscheinungsmerkmal mit
- technischer Funktion, das
—> ausschlieBlich durch diese Funktion bedingt ist.

Das Schutzhindernis der ,,technischen Bedingtheit“ liegt vor,
wenn ein Design ausschlieBlich aus einer Kombination von
technisch bedingten Erscheinungsmerkmalen besteht.

Technische Bedingtheit
im Designrecht

- Erscheinungsmerkmal mit
- technischer Funktion, das
—> ausschlieBlich durch diese Funktion bedingt ist

a. Relevant sind alle Gestaltungselemente, die den Gesamteindruck beeinflussen.

b. Jegliche Technizitét ist mal3geblich — es kommt nicht auf eine bestimmte Komplexitét oder
innovativen Charakter an.

c. Zu ermitteln ist, ob die technische Funktion der einzige Grund fiir die Wahl des Merkmals war,
oder ob (auch) gestalterische Griinde eine Rolle gespielt haben.

- objektive Beurteilung mit Blick
 auf das fragliche Geschmacksmuster,

« auf die objektiven Umstdnde, aus denen die Motive flir die Wahl der
Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden,

* auf Informationen (iber dessen Verwendung

 auf das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische
Funktion erfiillen ldsst




im Designrecht

Technische Bedingtheit
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im Designrecht

Technische Bedingtheit
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Technische Bedingtheit
im Markenrecht

§ 4 (1) (6) MSchG:

Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschlie8lich aus der Form oder einem
anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das ... zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich ist ...

Art 7 Abs 1 lite Z i UMV (entspricht Art 4 Abs 1 lit e Z i Marken-RL):

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschlie3lich bestehen aus ... der Form
oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist.

- Form oder charakteristisches Merkmal der Marke ist
- ausschlieBlich technisch bedingt

Technische Bedingtheit
im Markenrecht

Form der Marke ist die Gesamtheit der Linien und Konturen, welche die Ware (die das Zeichen bildet)
raumlich begrenzen

»Ausschliellich® technisch bedingt ist das Zeichen (auch schon) dann, wenn alle wesentlichen
Merkmale der Marke durch die technische Lésung bestimmt werden.

Das Schutzhindernis der ,technischen Bedingtheit“ liegt vor,
wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen
Zeichens fiir die Erreichung der gewilinschten technischen
Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.




Technische Bedingtheit
im Markenrecht

Das Schutzhindernis der ,technischen Bedingtheit“ liegt vor,
wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen
Zeichens fiir die Erreichung der gewiinschten technischen
Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.

dpa / mz.de

EuGH C-30/15 / curia.europa.eu

Technische Bedingtheit
im Markenrecht

Das Schutzhindernis der ,technischen Bedingtheit“ liegt vor,
wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen
Zeichens fiir die Erreichung der gewiinschten technischen
Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.

EuGH C-48/09 / curia.europa.eu




Technische Bedingtheit

im Markenrecht
Das Schutzhindernis der ,technischen Bedingtheit“ liegt vor,
wenn alle identifizierten wesentlichen Merkmale des fraglichen

Zeichens fiir die Erreichung der gewiinschten technischen
Wirkung der betreffenden Waren erforderlich sind.

EuG T-44/16 / curia.europa.eu

Technische Bedingtheit
im Urheberrecht

Das Urheberrecht kennt keine ausdriickliche Regelung, wonach ,technische Bedingtheit” den
urheberrechtlichen Schutz ausschlieRen wirde.

MaRgeblich ist der urheberrechtliche Werkbegriff.

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und
Objektivitat identifizierbaren Gegenstand die Persoénlichkeit
seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative
Entscheidungen zum Ausdruck bringt.




Technische Bedingtheit
im Urheberrecht

Das Urheberrecht kennt keine ausdruckliche Regelung, wonach ,technische Bedingtheit den
urheberrechtlichen Schutz ausschliel3en wirde.

Malgeblich ist der urheberrechtliche Werkbegriff.

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und
Objektivitat identifizierbaren Gegenstand die Personlichkeit
seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen
freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.

# allein durch technische Erwagungen bestimmt
# durch Regeln bestimmt
# durch andere Zwange bestimmt

Technische Bedingtheit
im Urheberrecht

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und
Objektivitat identifizierbaren Gegenstand die Personlichkeit
seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen
freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.

brompton.com




Technische Bedingtheit
im Urheberrecht

Ein Werk liegt vor, wenn ein mit hinreichender Genauigkeit und
Objektivitat identifizierbaren Gegenstand die Personlichkeit
seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen
freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.

RIS/ OGH 4 Ob 101/18h

Exkurs

Lauterkeitsrecht
Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
auBer: es treten besondere, unlauterkeitsbegriindende Umstande hinzu

- Sklavische Nachahmung
- Vermeidbare Herkunftstduschung (setzt wettbewerbliche Eigenart voraus)

Kénnen technische Produktmerkmale wettbewerbliche Eigenart begriinden?

BGH | ZR 197/15 / bundesgerichtshof.de




GASSAUER-FLEISSNER

Schutzgegenstand und Technizitit -
Zieltuhrende IP-Strategien zwischen
Klemmbaustein und Klapprad

Dominik Gobel

IP DAY, WU Wien, 21. September, 2021

Patent - Lego® Baustein




Danisches Patent
DK92683C

* 1958 angemeldet
1978 abgelaufen

Markenschutz - Baustein




Versuch, Schutz als
3D Marke zu erlangen,
scheitert

EuGH, C 48/09 P

GASSAUER-FLEISSNER

Uberblick

1. April 1996: Anmeldung als
Gemeinschaftsmarke, unter anderem fiir ,, Spiele,
Spielzeug” der Klasse 28.

= 19. Oktober 1999: Eintragung aufgrund erworbener
Unterscheidungskraft.

= 21. Oktober 1999: Nichtigkeitsantrag Mega Brands
Inc. in Bezug auf ,,Bauspielzeug® in Klasse 28.

= 30. Juli 2004: Nichtigkeitsabteilung gibt Folge.
= Instanzen bestatigen.




GASSAUER-FLEISSNER

EuGH 14. September 2010, C 48/09 P

= Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. 11 der VO Nr. 40/94:
Zeichen, die ausschlieBllich aus der Form der Ware
bestehen, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist, sind von der Eintragung
ausgeschlossen.

= Steht nach der RSE der Eintragung jeder Form
entgegen, die in ithren wesentlichen Merkmalen
ausschlielich aus der Form der Ware besteht, die fiir
das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung
technisch kausal und hinreichend ist, selbst wenn
diese Wirkung durch andere Formen erreicht
werden kann, die die gleiche oder eine andere
technische Losung nutzen.

GASSAUER-FLEISSNER

EuGH 14. September 2010, C 48/09 P

= Das wichtigste Element des dargestellten
Zeichens besteht aus zwei Reihen von
Vorspriingen auf der Oberseite des Steins, die
erforderlich sind, um den Zusammenbau von
Spielsteinen zu ermoglichen.

= [...] mit Ausnahme seiner Farbe sind alle
anderen Elemente des durch den Lego-Stein
dargestellten Zeichens ebenfalls funktionell.

= Verkehrsgeltung ist dabei irrelevant.




GASSAUER-FLEISSNER

EuGH 14. September 2010, C 48/09 P

= Siehe auch BGH in I ZB 53/07 vom 16.07.2009.

= Auch hier wurde in Bezug auf den Lego Stein
entschieden, dass Gegenstinde, die
ausschlieBlich aus einer Form bestehen, mit der
eine technische Wirkung erzielt wird, dem
Markenschutz nicht zugidnglich sind.

UWG-Schutz - Baustein




(Fast) idente Bausteine
Eigenmarke ,,Best Lock*
Disclaimer: "Diese Baustein-Serie ist kein Lego Produkt".

OGH:

= Vermeidbare Herkunftstiuschung verneint

OGH 40b196/00b
LEGO-
Klemmbaustein

= Sittenwidriges Einschieben in fremde Serie (die von der ersten
und zweiten Instanz angenommen worden war) ebenfalls
verneint.

Gedanke, dass nach Ablauf des Sonderrechtsschutz der
Baustein nachgebaut werden darf, schwingt mit, wird aber
nicht explizit ausgesprochen.

Deutlicher: BGH I ZR 30/02 — Klemmbausteine III, Rz 28:
Ein solcher Schutz stiinde im Gegensatz zu der gesetzlichen
Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, im
Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht. Die
Gewahrung eines wettbewer bsrechtlichen Schutzesdes
Unternehmens vor einem Einschieben in seine Produktserie
verhinderte, dal3 in diesem Bereich der Grundsatz der
Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinem
sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals

ber ticksi chtigt werden kdnnte.

3. Designschutz —
,Fliese*




1 1 1 1

Wues 3 et 5

Vuesd et b

EuG, T-515/19
Design, 4-Noppen-
Fliese

GGM Anmeldung im Jahr

2010

Im Einspruchsverfahren
augrund Art 8 Abs 1 GGV
geloscht

21. Marz 2021: EuG hebt
Entscheidung auf und
verweist an BK zuruck.

Verfahren noch offen.

= Art 8 Abs 1 GGV:

= Nicht alle Erscheinungsmerkmale des von dem
angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses

ermittelt.

= Glatte Oberflache neben den Noppen.

= Art. 8 Abs. 3 GGV ebenfalls zu priifen.

= Einem Geschmacksmuster, welches dem Zweck dient, den
Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von
untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines
modularen Systems zu ermoglichen, kommt gem. Art 8 Abs
3 GGV [ungeachtet Art 8 Abs 2 =, must fit* Klausel] die

Moglichkeit des Designschutzes zu.

= Natiirlich nur bei Erfiillung der Grundvoraussetzungen von
Neubheit und Eigenart.
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Vues 4 et 6




https://www.lego.com/cdn/product-assets/product.bi.core.pdf/6384271.pdf © The Lego Group

Was kann man mit
dieser Fliese tun?

Faktisch?

Rechtlich?
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https://www.lego.com/cdn/product-assets/product.bi.core.pdf/6384271.pdf © The Lego Group
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VWT 2

Camping Bus

2207 Teile




VWT 2
Camping Bus

2207 Teile

https://www.lego.com/cdn/product-
assets/product.bi.core.pdf/6384271.pdf © The Lego Group
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Figur als 3D-Marke




Diverse
Unionsmarken

UM 000050450 — 01.04.1996
(Klassen: 9, 25, 28)

UM 000050518 — 01.04.1996
(Klassen: 9, 25, 28)

UM 009904707 — 19.04.2011
(Klassen: 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 35, 41, 42, 43)

Schutzfahigkeit bestatigt in EuGH
C-452/15 P — BestLock

Urheberrecht




* Figur als Werk

* Gebdude, Fahrzeuge etc
* Werke von Lego?

* Rechte an Vorlagen (Fahrzeuge,
Starwars® Sets etc)?

* Verpackungen, Bauanleitung etc

PRODUCT COPYING

The LEGO Group owns copyrights 1 the
minifigure. all of the bullding instructions.
all iBustrations and o used on

child receiing & box of bulding slements
will pimost cenainly add these to the
dection of LEGO ts it already has

#3 packaging. and its marketing matorial
A large proportion of the approximately
31900 different elements developed for
the LEGOD" product progeammes e
protected by the laws of a substantal
numiber of countries. In some countries
the mirdgure, the brick and the knobs am
protected as tradernarks

To the buyer - whether an achilt of &
chid - a LEGO building set consists of
building slements, the packaging with ita
Sustrations and photographs and detsted
building iInstructions. We strictly oppose
copying and manutacture of close look-
slkes of the minifigure, cur elemonts,
packaging. buiding instructions  and
markating material, and we do what we can
1o sop copycats. We do 80 10 safeguard
our feputation as well as the consumers
sbility 1o choose on an informed basis

As shown in this brochute, the intention to
copy products, packaging and trademarks
soems to know no limits. The sim of many
copylsts is o induce 8 mis-Conception
83 1o the crigin of their product and thus
confuse the consumer and 1o tade on
the reputation the LEGO Group has bult
up over decades. The LEGO logo is the
consumers' guaranies that they have
bought & genuing LEGO product

Even less tangible is the process known
83 post ssie confusion. For example, the

and exporience that the row buy does nat
v up o the quality and play value known
trom the LEGO elements. Few look-alikes
afe made n accordance with the quality
and safety standards met by the genuine
LEGO products.

https://www.lego.com/cdn/cs/legal/assets/blt1a4c9a959ce8e1
cb/FairPlayBrochure.pdf © The Lego Group 22




Idee/Motiv

https://www.youtube.com/watch?v=UqBbYAPE4TA

https://www.youtube.com/watch?v=ezzs2_cuuxw

Figur
Marke/Urheberrecht?

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/lego-
steine-streit-hafen-bremerhaven-100.html

https://justbricks.de/news/2020/12/legos-minifiguren-ein-
missverstaendnis-voller-geschichte-4873/




Figur
Marke/Urheberrecht?

https://www.stonewars.de/news/lego-vs-
steingemachtes/#streitpunkt-minifiguren Quelle: Johnny’s
World, Video zur Abmahnung vom 16.12.2020

Weitere UWG Themen




https://www.lego.com/cdn/cs/legal/assets/blt
1a4c9a959ce8e1cb/FairPlayBrochure.pdf ©
The Lego Group

ATTEMPTED ASSOCIATION

Attempred Association with the LEGO
Group by Unralated Parties

Tima and gain, we s0e our products and
tracemaris usad In the markeeng of totally
unrelated products and services, gving
the impression that the LEGO Group is
somehow involved in o associated with
such business activities o services. which
o 8% achally ot

When used in these untelated settings, be
It in prinsed material or on the intermet, the
vaikoe of our trademarks may be deminishad
and the idertities of our company, our
products and cur tademarks con lose
their dusnncteness

The LEGO Group Is @ construction toy
manulactees which has kept childien
all over the world cocupied in creative,
enjoysble ploy for mary decades As
SUCh, we Raw 8roy 0 temendous amaunt
of goodwil Our name, the “red squan’
LEGO" logo, the minifigure, the brick
and the knobs arm nstanty idertifiable,
and the genersl public associates
ey products bearing our trademacks
and copyights with the LEGO Group
Fesearch has even shown that consumers
tend 1o identdy datnctly different typos
of toys (and products in geneeal) 03 LEGO
products when the manufacturer chooses
circular knobs for connecting foe pusely
decorational) purposes.

The stempts of others to gain &
reputation by associating their urvelsted,
wnauthorized o uniicensed  products

with the LEGO Group may snhance ther
commercial prospcta. but if used without
Cur permissan, Mmay constieute rademark
o copyright Infringement

Therofare, we emphasize that unrelated
third parbes am not permited o use
ademarks or copyrights of the LEGO
Group for o own commercial of
markstng  purposes.  unless  formal
pecmission of @ writhen licence has been
granted by the LEGO Group. This includes
the use of the LEGO loga. the minfigure,
the brick and the knobs.

For these same resscns, the LEGO Group
has implemented & genersl policy sgainst
the use of our nama, products and logos
by business assccintes. 0.g. suppliers. in
thesr own advertising

In the past several years, more and mare
unauthorized  books and  publications
have been written about LEGO products
and the history of the LEGO Geoup. The
above also appbes to such unautharized
booka, e.g. only in books which have been
ccially endorsed andior kcorsed by the
LEGO Group is it permitied 10 use the
LEGO loga. Official endorsement comas
through 8 foemal icense agroement with
the LEGO Geoup.

Rufausbeutung?
Aufmerksamkeits-
ausbeutung?

UWG




Inoffizielle Sets (MOCs)
aus Original
LEGO-Bausteinen

Drogenlabor aus der
Serie Breaking Bad

https://blog.ausgefallene-
ideen.com/inoffiziell-breaking-bad-
meth-lab-aus-lego/




Friedhof

Bestattung &
Friedhofe Wien

Aufschrift:

»~Components made by the LEGO Group
of companies.

Design and instruction by DER
KLASSIKER.

ﬁ Lange /Length: - Sarg mit Deckel LEGO® is a trademark of the LEGO
8+ 0N gagger mit schaufel: 22 m * Minifigur vovw derbassiketal Group of companies which does not
324 Steine Grab: 13,5 cm St shop.bestattungsmuseum.at support, authorize or endorse this

. product.”

Set 1908 enthalt DERKLASSIKER™

https://spiel-und-modellbau.com/Bestattung-Wien-
Friedhof-1908

»Erzeugt werden die
Bestattungsspielwaren von
einem Unternehmen, das
offiziell Lego-Komponenten
verwenden darf“.

Krematorium Leich@nkutsche - | Friedhot
> — S

= | R - i
= — / e B &
- ]

(Quelle:
https://www.derstandard.at/story/2000
101023093/krematorium-aus-lego-
wiens-bestattung-mit-neuem-
spielzeug)

https://www.meinbezirk.at/simmering/c-lokales/die-lego-bestattung-mehr-als-nur-spielzeug_a3313482




* Wortbildmarke LEGO auf Noppen.

* Figur als 3D Marke/Werk.

Potentiell
betroffene IP Rechte

§ 10b MSchG

Die Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht das Recht,
einem Dritten zu verbieten, die Marke fir Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber
oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr
gebracht worden sind.

Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte
Grinde es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem
weiteren Vertrieb der Waren wider setzt, insbesondere
wenn der Zustand der Waren nach ihrem
Inverkehrbringen verandert oder verschlechtert ist.

Artikel 15 UMV

Erschopfung

Markenrecht




§ 10 Abs 3 MXhG:

Die eingetragene Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht
das Recht, einem Dritten zu verbieten

1. den Namen oder die Adresse des Dritten, wenn es
sich bel diesem um eine naturliche Person handelt,

2. Zeichen oder An(f:]ab_en ohne Unter schel dungskraft Bem’.ltzung als . .
oder Uber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, Bestlmmungshlnwels
die Bestimmung, den Wert, die geogr afische
Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder Gber Markenrecht
andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

3. die Marke zu Zwecken der |dentifizierung von oder
zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als
die des Inhabers dieser Marke, inshesondere wenn
die Benutzung der Marke als Hinweis auf die
Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung,
beispielswerse als Zubehor oder Ersatztell,
erforderlichist,

im geschaftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies
den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe und
Handel entspricht.

* Verdnderung, die berechtige Interessen des
Markeninhabers verletzt und somit
Erschopfung verhindert?

—Umgestaltung von Lego Teilen (zB durch

. ; > _
Aufdrucke auf Bausteinen, Figuren)? Verianderung der

—DE Rsp zu Tuning Teilen von Autos relativ Ware
groBziigig, solange es nur um optische

- ! A
Verianderungen geht. Analogiefahig? Kann Erschépfung verhindern

* Selbst wenn eine Verdnderung die Erschopfung
ausschlie3t, kann die Benutzung der fremden
Marke als beschreibende Angabe gerechtfertigt
sein, wenn damit lediglich auf die Herkunft der
Ware in ihrem urspriinglichen, nicht aber in
threm veridnderten Zustand hingewiesen wird
(BGHIZR 147/13 GRUR 2015, 1121, Rz 19
Tuning).




* Auch Kontext kann relevant sein (arg:
» berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der
Inhaber sich dem weiteren \Vertrieb der Waren

widersetzt* ).
L : . . Interessens-
—Luxusparfiim wird von einem Wiederverkéufer beeintrichtigung

auf untibliche Art und Weise mit einem Foto in
,»Soft-Porno-Optik* beworben (LG Hamburg durch Kontext?
8.1.20215, 315 O 339/13 Calvin Klein)

Markenrecht
» Kontext kann auch bei der Markennutzung als
Bestimmungshinweis eine Rolle spielen (arg
» anstandige Gepflogenheiten in Gewerbe und
Handel“ ).

 Verletzung von Urheberpersonlichkeitsrechten
durch Kontext, in den Werk gestellt wird.

Urheberpersonlichkeitsrechte

» Zumindest ,,Extremfille* denkbar.

Danke fur lhre Aufmerksamkeit!

RA Dr. Dominik Gobel, LL.M.
Partner
Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte GmbH
Wollzeile 3/Lugeck 6, 1010 Wien
Tel 205 206 100
email: d.goebel@gassauer.com
www.gassauer.com




GASSAUER-FLEISSNER

Designschutz am Ersatzteil- und
Reparaturmarkt

Manuel Wegrostek

IP DAY, WU Wien, 21. September, 2021

GASSAUER-FLEISSNER

Uberblick

Begriffe
= Must-fit/Must-match/komplexes Erzeugnis?
Reparaturklausel

Anwendung auf nicht formgebundene Teile?
Kotfliigel? /Leichtmetallfelge?

Aufklarungspflichten (,,not O.E.M.*)
Reparaturklauseln auf nationaler Ebene
Auswirkungen in der Praxis

22.09.2020




Einfuhrung

,hands-on*
preparation




Der KFZ-
Fachbetrieb &
,»lch habe einmal 18 Monate auf eine Opel-Autotiire Re ife ns pezial i St

gewartet*

5

Begriffe




Teil eines
komplexen
Erzeugniss

es

Modulare
Systeme

Dschungel der
GGV /

Design-RL

Durch ihre technische Funktion bedingte
Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von
Verbindungselementen

= (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
ausschlieBlich durch dessen technische Funktion
bedingt sind.

* (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
zwangsléiuﬁg in ihrer genauen Form und ihren

enauen Abmessungen nachgebildet werden miissen,
amit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster
aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem
anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem,
an diesem oder um dieses herum angebracht werden
lﬁgnn, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfiillen Art 8 GGV
onnen.

Durch Technische Form

* (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein bedingte GGM

emeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den
Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem
Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den
Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von
untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines
modularen Systems zu ermdglichen.

Nahezu ident: §2a
MuSchG




Durch ihre technische Funktion bedingte
Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von
Verbindungselementen

= (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
ausschlieBlich durch dessen technische Funktion
bedingt sind.

* (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
zwangsldufig in ihrer genauen Form und ihren

enauen Abmessungen nachgebildet werden miissen,

amit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster
aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem
anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem,
an diesem oder um dieses herum angebracht werden
kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfiillen
konnen.

* (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein
emeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den

Art 8 GGV
Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem

Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Durch technische

Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von .
untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines Form bedin g te GGM

modularen Systems zu ermoglichen.

Durch ihre technische Funktion bedingte
Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von
Verbindungselementen

= (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
ausschlieBlich durch dessen technische Funktion
bedingt sind.

* (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
zwangsldufig in ihrer genauen Form und ihren

enauen Abmessungen nachgebildet werden miissen,

amit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster
aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem
anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem,
an diesem oder um dieses herum angebracht werden
kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfiillen
konnen.

* (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein
emeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den
Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem .
Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Must Fit
Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von
untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines
modularen Systems zu ermdglichen.

Art 8 GGV




Durch ihre technische Funktion bedingte
Geschmacksmuster und Geschmacksmuster von
Verbindungselementen

= (1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
ausschlieBlich durch dessen technische Funktion
bedingt sind.

* (2) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht
an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die
Zwangsléiuﬁ§ in ihrer genauen Form und ihren

enauen Abmessungen nachgebildet werden miissen,

amit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster
aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem
anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem,
an diesem oder um dieses herum angebracht werden
kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfiillen
konnen.

* (3) Ungeachtet des Absatzes 2 besteht ein
emeinschaftsgeschmacksmuster unter den in den
Artikeln 5 und 6 festgelegten Voraussetzungen an einem
Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den
Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von
untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines
modularen Systems zu ermdglichen.

Art 8 GGV

,Lego-Klausel*®

Community design n® 000831789-0001: Sitzmobel

Stzbalken, der mechanisch mit dem Verriegelungsteil eines

Sitzsystems verbunden ist Stzsystems verbunden ist, damit der Art 8 AbS 2
Stz im zusammengeklappten Zustand stabil bleibt oder die Last G GV
des Stzes wahrend der Benutzung zu tragen

Must Fit




,Bel internen Teilen, zZB Bremsbeldge, gibt es keine
Verfiigbarkeitsprobleme. Hier bekomme ich immer
auch Nachbauten.*

Der KFZ-
Fachbetrieb &
Reifenspezialist
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Schutzvoraussetzungen

* (1) Ein Geschmacksmuster wird durch ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschiitzt, soweit es
neu ist und Eigenart hat.

* (2) Ein Geschmacksmuster, das in einem Erzeugnis,
das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist,
benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefiigt wird, gilt nur
dann als neu und hat nur dann Eigenart:

= a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erzeugnis
eingefiigt ist, bei dessen bestimmungsgemaler
Verwendung sichtbar bleibt, und

* b) soweit diese sichtbaren Merkmale des
Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit
und Eigenart erfiillen.

* (3) "BestimmungsgemifBle Verwendung" im Sinne des
Absatzes 2 Buchstabe a) bedeutet Verwendung durch
den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-,
Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Art 4 GGV

Abs 2 und 3 nahezu ident in §2 Abs
4, 5 MuSchG




Schutzvoraussetzungen

* (1) Ein Geschmacksmuster wird durch ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschiitzt, soweit es
neu ist und Eigenart hat.

* (2) Ein Geschmacksmuster, das in einem Erzeugnis,
das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist,
benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefiigt wird, gilt nur
dann als neu und hat nur dann Eigenart:

= a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erzeugnis
eingefiigt ist, bei dessen bestimmungsgemaler
Verwendung sichtbar bleibt, und

* b) soweit diese sichtbaren Merkmale des
Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit
und Eigenart erfiillen.

* (3) "BestimmungsgemifBe Verwendung" im Sinne des Art 4 GGV

Absatzes 2 Buchstabe a) bedeutet Verwendung durch . .
den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Sichtbarkeit
Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Zweck von Art 4 Abs 2 GGV?

= Auch hier: Ermdglichung der Reparatur von
komplexen Erzeugnissen durch den Austausch
von (unsichtbaren) Bauelementen

= Umweg-Regelung iiber Neuheit, Eigenart,
Sichtbarkeit

Art 4 GGV

Sichtbarkeit =
Reparatur




Begriffe

* b) "Erzeugnis" jeden industriellen oder
handwerklichen Gegenstand, einschlieBlich -
unter anderem - der Einzelteile, die zu
einem komplexen Erzeugnis
zusammengebaut werden sollen, Verpackung,
Ausstattung, graphischen Symbolen und
typographischen Schriftbildern; ein
Computerprogramm gilt jedoch nicht als
"Erzeugnis";

* ¢) "komplexes Erzeugnis" ein Erzeugnis

aus mehreren Bauelementen, die sich Art 3 G GV
ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis

auseinander- und wieder zusammengebaut ,komplexes
werden kann. Erzeugnis“?

Ubergangsbestimmungen

= (1) Bis [...HEUTE..], besteht fiir ein
Muster, das als Bauelement eines
komplexen Erzeugnisses im Sinne des
Artikels 19 Absatz 1 mit dem Ziel
verwendet wird, die Reparatur dieses
komplexen Erzeugnisses zu ermoglichen, um
diesem wieder sein urspriingliches
Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz
als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Art 110 GGV

“Reparaturklausel”




Ubergangsbestimmungen

= (1) Bis [...HEUTE..], besteht fiir ein
Muster, das als Bauelement eines
komplexen Erzeugnisses im Sinne des
Artikels 19 Absatz 1 mit dem Ziel
verwendet wird, die Reparatur dieses
komplexen Erzeugnisses zu ermoglichen, um
diesem wieder sein urspriingliches
Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz
als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Art 110 GGV

“Must-match”

Reparaturklausel
national?




Abinderungsantrag

der Abﬁeordneten Mag. Hoscher und KollegInnen zum Gesetzentwurf im Bericht des
Wirtschaftsausschusses 169 der Beilagen tiber die Regierungsvorlage 65 der Beilagen betreffend
Musterschutzgesetz-Novelle 2003

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschlieen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt gedndert:
1. 8 4a Abs. 2 lautet:

» 84a Abs. 2. Rechte aus einem registrierten Muster konnen gegentiber Dritten, die das Muster benutzen,
nicht geltend gemacht wer den, vorausgesetzt

1. das Erzeugnis, in das das Muster aufgenommen wird oder bei dem es verwendet wird, ist Bauelement
eines komplexen Erzeugnisses, von dessen Er scheinungsform das geschtitzte Muster abhangt und

2. der Zweck der Verwendung besteht darin, die Reﬁaratur des komplexen Erzeugnisses so zu ermdglichen,
dass seine urspriingliche Erschei nungsform wieder hergestellt wird und

3. die Offentlichkeit wird hinsichtlich der Herkunft des fiir die Reparatur benutzten Er zeugnisses durch die
Verwendung eines untilgbaren Zeichens wie eines Wasser zeichen, einer Handel sbezeichnung oder in
anderer angemessener Forminformiert und

4. der Dritte hat dem Rechtsinhaber die beabsichtigte Benutzung des Musters mitgeteilt und dem
Rechtsinhaber angeboten, ihn regelmarig und _mverlasg Uber den Umfang, in dem er das Muster auf
Grundlage dieser Bestimmung nuitzt, zu informieren und

\ lem Rechtsinhaber eine gerechte, angemessene
Vergltung angeboten.

Kriteriumfir die Berechnung einer angemessenen Vergitung ist der Nettover kaufspreis eines — bereits am

Markt eingefiihrten — vergleichbaren Produktes. Von diesemPreiswird ein bestimmter Prozentsatz
2wischen 0,25 Prozent und 0,5 Prozent) als Vergutung berechnet. Die Hohe des Prozentsatzes

Ver ug}§5| Ch)tl gt die Anzahl der Lizenznehmer und die geplante Sttickproduktion (degressive Berechnung der
erguitung).

XXII.
dGesetzgebungs.perio
e

27. Sitzung des
Nationalrajes der
Republik Osterreich

Dienstag, 8. Juli 2003

Abanderungsantrag MuSchG

Prisident Dipl.-Ing. Thomas Prinzhorn: Zu Wort ist dazu
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.

= Wiinscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? — Das
ist nicht der Fall.

= Wir gelangen zur Abstimmung iiber den Gesetzentwurf
samt Titel und Eingang in 65 der Beilagen.

= Hiezu haben die Ab%eordneten Mag. Hoscher, Kolleginnen
und Kollegen einen Zusatzantrag eingebracht.

= Ich werde zunédchst liber diesen Zusatzantrag und dann iiber
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in der Fassung
der Regierungsvorlage abstimmen lassen.

= Der Zusatzantr? der Abgeordneten Mag. Hoscher,
Kolleginnen und Kollegen sieht die Einfiigung eines neuen
Abs. 2 in § 4a vor.

= Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich hiefiir
aussielrechen um ein Zeichen der ZustlmmunF. — Das ist
die Minderheit. Der Antrag ist damit abgelehnt.

XXII. :
dGesetzgebungsperlo
e

27. Sitzung des
Nationalrajes der
Republik Osterreich

Dienstag, 8. Juli 2003




Konsequenz?

(11) Reg.Nr. 70424 (21) Aktenz.: MU 5107/2021
(22) Anmeldetag: 2021 04 26
0) Prioritat
-10-28 WO D211488
Inhaber:
Volveo Truck Corporation, 405 08 Goteborg, Herkulesgatan 75

(SE)
(74) Vertreter:
Dipl.-Ing. Dr.techn. Elisabeth Schober, Dipl.-Phys. Dr.
phil. Tobias Fox, 1200 Wien, Brigittenauer Lande 50 (AT)
(51) (54) Klassen; Warenverzeichnis:
KI. 12-18: Karosseriebauteile fiir Fahrzeuge
(57) Beschreibung vorgelegt
(28) Anzahl der vorgelegten Musterabbildungen: 8
[55) Abbildung (schwarzweiB):

OPA
Markenanzeiger

(Reg Nr_ 70424)




(11) Reg Nr. 70445 (1) Aktenz - MU 5125/2021
(22) Anmeldetag: 2021 05 31
(30) ProntEt.
2020-12-03 WO DMZ11960
(T3} Inhaher
Volvo Truck Corporation, 405 08 Gileborg, Herkulesgatan 75
SE
[ ETJ'AJ Vertreter:
Puchherger & Partner Patentanwalte, 1010 Wien,
Reichssratsstralie 13 (AT)
(72) Schipler.
Yannick Attuyer, 38210 Tulling, chemin de Pont de Pinet 141
FR]
E-"du]I Dianntree, 89720 Si-Lawrent-de-Mure, rue Ferdmand
Gauthier 8 (FR)
Stephane Ruppe, 69006 Saint Priest, route de Lyon 99 (FR)
(51) (54) Klassen; Warenverreichnis®
KI. 12-18. F ile, L i i fiir F
(28) Anzahl der vorgedeglen Musterabbildungen. 7
(55) Abbildung (schwarzweill):

OPA
Markenanzeiger

Must Match

nicht
formgebunden?

CC BY-SA 3.0de
https://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge




Zwischenergebnis

_—
Rein technisch bedingt | Kein Schutz Kein Schutz

Must Fit
Modulares System

Teil eines komplexen
Systems
NICHT SICHTBAR

Teil eines komplexen
Systems
SICHTBAR

Must-Match
Bauelemente
(Reparatur)

Must-Match (nicht
formgebunden?)

Keln Schutz

Schutz
(Gegenausnahm
e)

Kein Schutz

Schutz, wenn
selbst neu und
eigenartig

Schutz nicht
durchsetzbar

Keln Schutz

Schutz
(Gegenausnahm
e)

Kein Schutz

Schutz, wenn
selbst neu und
eigenartig

Schutz (wenn
selbst neu und
eigenartig)

Uberblick




Reparaturkausel
genauer betrachtet

Folgen?

= Designschutz an sichtbaren Teilen komplexer
Erzeugnisse bleibt zwar bestehen, hat im
Anwendungsbereich der Reparaturklausel aber
keine Wirkung.

= Das Design kann also nicht durchgesetzt
werden (Art 19)

Schutz-
ausschluss?




Zweck?

= Liberalisierung des Handels auf dem
Sekundarmarkt

= Schutz von Verbrauchern gegen hohe
Reparaturkosten

» Betrifft nur Sekundarmarkt, nicht Primarmarkt

= VA Karosserieersatzzeile
= ,crash-parts*

= ,Spare-parts‘

Art 110 GGV

Wozu?

= Keine Anwendung auf Tuning-Teile

Voraussetzungen
* Bauelement eines komplexen Erzeugnisses
= Verwendung zur Reparatur

= Mit dem Ziel der Wiederherstellung des
urspriinglichen Erscheinungsbildes

—> subjektives Element

Art 110 GGV
Wie?




Sorgfaltspflichten

= Klarer, gut sichtbarer Hinweis, dass
ausschlieBlich fiir Reparaturzwecke

= Absicherung ,,mit geeigneten Mitteln* an
Wieder-Verkaufer (insb vertraglicher Art)

= Vertragsstrafe! An Schutzrechtsinhaber?
* Mehrere Sprachen

= Mengen + sonstige Umstidnde

Nicht ausreichend:
= Eigenmarke ,,WSP Italy*
* . Not O.E.M.*

Art 110 GGV
Wie?

EuGH 20.12.2017 C-397/16 und
C-435/16 Porsche/Audi v.
Acacia

BGH 26.7.2018, | ZR 226/14 —
Kraftfahrzeugfelgen Il

Nur ,,formgebundene* Teile komplexer
Erzeugnisse?

* Also nur fiir solche Muster, die ,,vom

Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses

abhangig “? (zB Kotfliigel,
Windschutzscheiben)

EuGH: NEIN!

= Nicht auf formgebundene Ersatzteile
beschrinkt

= Auch frei austauschbares Zubehor (zB Felgen),
soweit mit dem Originalteil optisch identisch

= + Zweck Reparatur, Sorgfaltspflichten...

Art 110 GGV

EuGH 20.12.2017 C-397/16
und C-435/16 Porsche/Audi v.
Acacia

BGH 26.7.2018, | ZR 226/14 —
Kraftfahrzeugfelgen Il




Anwendung auch auf nicht ,,formgebundene*
Teile komplexer Erzeugnisse

KRITIK:

= Bei nicht formgebundenen Teilen ohnehin
grofler Wettbewerb

= Mehr ein Primar- und kein Sekundarmarkt

= Sorgfaltspflichten zu wenig konkret

Art 110 GGV

EuGH 20.12.2017 C-397/16
und C-435/16 Porsche/Audi v.
Acacia

BGH 26.7.2018, | ZR 226/14 —
Kraftfahrzeugfelgen Il

GGV (o}
Rein technisch Kein Schutz Kein Schutz
bedingt
Must Fit Kein Schutz Kein Schutz
Modulares System | Schutz Schutz

(Gegenausnahme) | (Gegenausnahme)

Teil eines Kein Schutz Kein Schutz
komplexen
Systems
NICHT SICHTBAR
Teil eines Schutz, wenn Schutz, wenn
komplexen selbst neu und selbst neu und
Systems eigenartig eigenartig
SICHTBAR
Must-Match Schutz nicht Schutz (wenn
Bauelemente durchsetzbar selbst neu und
(formgebunden) eigenartig)
Must-Match (nicht | Schutz nicht Schutz (wenn
formgebunden) durchsetzbar selbst neu und

eigenartig)

Uberblick I




Harmonisierung?

Reparaturklauseln national?
Stand 2018:

= Designschutz fiir Ersatzteile in Osterreich,
Zypern, Tschechische Republik, Danemark,
Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland,
Litauen, Malta, Polen, Portugal, Slowakei,
Slowenien und Schwerden

= Reparaturklausel in Belgien, Ungarn, Irland,
Italien, Lettland, Luxemburg, Niederlande,
Spanien, UK, (eingegrenzt) Griechenland

(Quelle: Thiele MuSchG und Muster-RL (2018) Art 110 Rz 27) Euro pa




EU-Kommission

» Studien 2015 und 2017:

,,Harmonisierungsbedarf*

2019: L‘oi d‘orientation des mobilités

Stand 2018:

= Am 20.12.2019 vom Verfassungsrat aus
formellen Griinden gekippt

= Seither kein neuer Versuch

Frankreich




§40a DesignGesetz, ein%efiigt mit dem Gesetz zur
tarkung des fairen Wettbewerbs %BGBI vom
26.11.2020, in Kraft seit 1.12.2020).

%1) Es besteht kein Designschutz flir ein in ein
rzeugnis eingebautes oder darauf angewandtes
Design, das ein Bauelement eines komplexen Er-
zeugnisses ist und das allein mit dem Ziel verwendet
wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses
zu ermoglichen, um ithm wieder sein urspriingliches
Erscheinungsbild zu verleihen. Dies gilt nicht, wenn
der vorrangige Zweck, zu dem das genannte
Bauelement auf den Markt gebracht wird, ein anderer
als die Reparatur des komplexen Erzeugnisses ist.

2) Absatz 1 findet nur Anwendung, sofern die

erbraucher ordnungsgemil tiber den Ursprung des
zu Rep\ellraturzwecken verwendeten Erzeugnisses
durch Verwendung einer Kennzeichnung oder in
einer anderen geeigneten Form unterrichtet werden,
so dass diese in Kenntnis der Sachlage unter
miteinander im Wettbewerb stehenden Erzeugnissen
fiir Reparaturzwecke wiahlen konnen.

Deutschland

PRO

= Bereits ,,Designpramie® fiir Schutzrechtsinhaber,
nicht auch noch ,,Monopolpramie*

= Starkung des Wettbewerbs auf Sekunddrmarkt
» Wettbewerbsrecht: Kein ,,Lock-In“ Effekt

= Anders als etwa bei Druckern kein bewusster
Entschluss fiir billiges Produkt, teure Ersatzteile

= Bedarf nicht vorhersehbar (Unfall)

KONTRA
= Qualitatsbedenken / Vorrat /Verfiigbarkeit
= Bei anderen IP-Rechten auch keine Reparaturklausel

= Vertrauensschutz (= Ubergangsregelungen)

Pro / Kontra




Auswirkung auf die
Praxis?

Der KFZ-
Fachbetrieb &

,»D0 wer ma a Saab-Originalteil brauchen, Herr Re ife ns pez i a I iSt
Wegrostek*
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Danke fur lhre Aufmerksamkeit!

Mag. Manuel Wegrostek LL.M
Partner
Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte GmbH
Wollzeile 3/Lugeck 6, 1010 Wien
Tel 205 206 100

email:
www.gassauer.com




AI I AUSTRIAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

TOMORROW TODAY

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

NFT: Technologischer Hintergrund und

Einsatzmoglichkeiten
21.09.2021, IP-Day 2021, Wien

Dr. Sven Schlarb
Scientist
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

SO TETLIL, s 10

i
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UBERBLICK

+ Uberblick tiber die wichtigsten Konzepte
Eine grobe Taxonomie der Cryptoassets
*  Wie sind NFTs in diesem Rahmen einzuordnen
* Grundlagen zu Blockchain und Smart Contracts
+ Transaktionen & Blocke, Mining & Konsens
Ethereum Smart Contracts
* Implementierung von NFTs
Ethereum Token Standards
* Handel mit NFTs
Hype um Versteigerung von NFTs
Marktplatze

16.09.2021 2




CRYPTOASSET

Cryptoasset
Kry)

pto-
Vermogenswert|

A I I AUSTRIAM INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

Asset (Vermbgenswert)

+  Wirtschaftliche Ressource
+ Hat einen Wert
Cryptoasset (Digitaler

I 1 B
Kryptovermdgenswert)
Cryptocurrency Token L.
* Handelbarer digitaler
Kryptowahrung " .
|£l Vermdgenswert auf der Basis
|—|—| kryptographischer Verfahren
; Non-fungibl
Bitcoin/Altcoin Privacy Coin Fungible Tokens °$oﬁgr?é © * Aulerdem:
~| Bitcoin/‘Alternative _— ”HTQ;T]TE{S[_md o Austauschbare = austausch’l\olei'icr:ts- ‘ Peer-to-peer-NetZWerke
it verschieierung* Wermarke Zortifkat + Verteilte Buchfiihrung (distributed
ledger)
16.09.2021 3
AI I SRR
Kryptowahrung
Cppicasset - Digitaler Vermégenswert, der als
Tauschmittel dient
] + Kryptographische Verfahren fir die
Erzeugung und den Transfer von
Cryptocurrency Token . ) A
Wahrungseinheiten
’ Non-fungibl
Bitcoin/Altcoin Privacy Coin Fungible Token °nTouk2?,' ©
R M I B = R R
16.09.2021 4




BITCOIN/ALTCOIN

Cryptoasset

Krypto-
Vermdgenswert|

| |
Cryptocurrency Token
Kryptowahrung

Non-fungible

A I I AUSTRIAM INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

» Bitcoin
+ Dezentral, keine zentrale
Vertrauensinstanz notwendig

* Mining als ein durch das Netzwerk
durchgefihrtes Verfahren zur
Erzeugung von Bitcoins und zur
Validierung von Transaktionen

Bitcoin/Altcoin Privacy Coin Fungible Token Token
Herkunfts- und — Nicht-
Bitcoin/“Alternati ’ tats- Austauschbare
Klr;:/::gwﬁhﬁ::;el:? verlgflﬂg::ﬁmg“ Wertmarke auslauszc::i'?i%s‘
16.09.2021 5
AI I AUSTRIAM INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
» Ein Token ist die digitalisierte
Cryptoasset Form eines Vermogenswertes

Krypto-
Vermdgenswert|

Cryptocurrency

Kryptowahrung

——

Token

i Non-fungible
Bitcoin/Altcoin Privacy Coin Fungible Token Token
4Herkunfts- und Nicht-
Bitcoin/“Alternative Tl;ew;i(;sl_m Aust\?vuschbalze austauschb;icres
Kryptowahrungen verschleierung” SIS Zertifikat
16.09.2021

- Eine digitale ,Wertmarke*, der
ein bestimmter Wert
zugeschrieben wird.

* Vermdgenswerte (Immobilien,
Musikrechte, etc.) kbnnen
Lokenisiert* werden
+ Rechte und Pflichten werden

auf den Token Uberschrieben

 Digitale Abbildung der
Besitzverhaltnisse

« somit ,handelbar” 6




AI I AUSTRIAM INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

FUNGIBLE TOKEN (NFT)

Cryptoasset

Fungible vs. Non-fungible

Fungible (austauschbar)

| 1
Cryptocurrency Token
L Kryptowéhrung Token kdnnen die unterschiedlichsten
I Wertformen reprasentieren:
— Privacy Coin Fungible Token Non-fungible + Reputation auf einer Online-Plattform
L comrmrorane] L[ et L e Eatr:|gl_((e||ten einer Computerspielfigur
o pare: L4
Kryptowahrungen* verscer::g}::\smg“ Wertmarke Zertifikat! Vc()arrirz)zgrfgwerte (Z B
Unternehmensbeteiligung)
» Fiat-Wahrungen
» Gold-Einheiten
16.09.2021 ‘

AI I AUSTRIAM INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)

Cryptoasset

Fungible vs. Non-fungible

Non-fungible (nicht austauschbar)

Cryptocurrency

L Kryptowahrung

——

Privacy Coin

Bitcoin/Altcoin

,Herkunfts- und
|— Bitcoin/*Alternative I Identitéts-

Kryptow&hrungen* verschleierung*

Krypto- Heinrich IV. 1612-1650.
genswert 5 Dukaten 1649 CB.
| UNIKAT.
Token Schatzpreis: 30 000 EUR.

Non-fungible Token :
Non-fungible

Fungible Token Token . Einzigartig
’ Austauschbare austausch';iacr:ts. * Selten
Wertmarie Zertifikat « (unteilbar)

16.09.2021




ORIGINAL «~ KOPIE

Digitale Dateien sind sehr
einfach zu vervielfaltigen.

(,fungible by design®)
e
T

=

Original?

16.09.2021

A' I AUSTRIAM [NSTITUTE
OF TECHNOLOGY

Auch reale/nicht-digitale
Wertobjekte sind — wenn auch
mit mehr Aufwand —
vervielfaltigbar.

ECHTHEITSZERTIFIKAT_

Zerusiha N ~

el ] Doeefatt. i e Sech B it
L 1am it Originab-Line handed Dis L wse nach

L)
&

LIEVGER . ~
¥ 4

REGUET. DOPPE]
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Uberpriifung und weitere Infos auf

NFT

A' I AUSTRIAM [NSTITUTE
OF TECHNOLOGY

* Die Besonderheit eines NFT im Vergleich zum austauschbaren Token ist, dass es als
.Echtheitszertifikat“ eines digitalen Objekts dienen kann.

» Der Urspringliche Besitzer kann zurickverfolgt werden
» Nicht-austauschbar: Ein NFT kann nicht durch ein anderes NFT desselben Typs

ersetzt werden

» Einzigartig: Jedes Token unterscheidet sich von allen anderen Token desselben

Typs

» Nicht-unterteilbar: Ein NFT bleibt eine Einheit, es kann — im Gegensatz zu einem
FT — nicht in kleinere Einheiten unterteilt werden

» Ethereum-Standard: ERC-721 (Token-Standard: ERC-20)

Basierend auf: https://medium.com/Oxcert/fungible-vs-non-fungible-tokens-on-the-blockchain-ab4b12e0181a

16.09.2021




AITG?%I%‘N"&%%W”“

BLOCKCHAIN: BASIERT AUF ETABLIERTEN TECHNOLOGIEN

Hashfunktionen

» Eindeutige Identifikation von Transaktionen
* Verhindert die Manipulation von Transaktionen m
* 1993 SHA (Secure Hash Algorithm)
Asymmetrische Verschliisselung
* Geheimhaltung

+ Nichtabstreitbarkeit

Key
1976: W. Diffie und M.E. Hellman “New Directions in Cryptography” |
(Public Key Kryptographie). /Elh
Peer-to-Peer Netzwerke o= &m -
» Dezentralisierung / N
+  Fehlertoleranz =, -,
* 1999 Napster N\ i
o
16.09.2021 11
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BLOCKCHAIN: BLOCKE

]

Block 0: Block N-1 Block N+1
Genesisblock BIOCk N

16.09.2021 12
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BLOCKCHAIN KONSENS

+ Blockchain-Konsens ist Basis des Vertrauens.
* Vertrauensverlust bei Moglichkeit der Manipulation oder Falschung
» Blockchain-Konsens: Einigung Uber den Wahrheitsstatus der
gemeinsamen Buchfuhrung

+ Proof-of-Work (PoW) (Bitcoin, Ethereum) — Beweisbare Durchfiihrung
intensiver Rechenaufgaben (Energie- und Hardware-Aufwand) damit eine
Anzahl von Transaktionen bestatigt werden darf.

*  Proof-of-Stake (PoS) — Teilhaber haben Anspruch, an der Konsensbildung
teilzunehmen. Je mehr Vermdgen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein
Teilnehmer fur die Validierung eines Blocks ausgewahlt wird.

16.09.2021 13
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Smart Contract Code
Smart Contract Code ist Software
Geschrieben in einer Programmiersprache
Automatisierung in der verteilten Buchflihrung
Komplexe Geschéfts- und Geldtransferlogik I S— I
——
01 Q
0110 c

SMART CONTRACTS

Smart Legal Contracts

Rechtstexte, die so formalisiert sind, dass sie in Smart Contract
Code ausgedrickt und implementiert werden kénnen.

0001
01101

16.09.2021
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SMART CONTRACTS

Smart Contract Code

« Wird auf jedem Knoten
eines Blockchain
Netzwerkes ausgefihrt

* Ethereum
* Hyperledger

16.09.2021

AI I AUSTRIAM INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

ETHEREUM

* Besondere Bedeutung flr NFTs
Ethereum Virtual Machine (EVM) fur verteilte Programmausfuhrung
» Hohere Programmiersprachen fir Smart Contracts (Solidity, LLL, etc.)
+ Existiert seit seit 2015, Open-Source, offentlich zuganglich, verteilt, Konsens: PoW
» Spezielles Account-Modell
+ Externally Owned Account (EOA)
+ Kontolliert durch 6ffenlichen und privaten Schilssel (Private/Public Key Pair)
Code Account
* Verknupft mit zugehérigem Code
+ Kann nur Uber EOA aktiviert werden

16.09.2021 16
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KOSTEN DER TRANSAKTIONS- U. CODEAUSFUHRUNG
* Rechen- und Speicherbedarf zur Durchfiihrung

von Transaktionen und Smart Contract Code wird

in einer besonderen Einheit gemessen: Gas

+  Gaslimit: Maximaler erlaubter Verbrauch >

Kostenbegrenzung, Abbruch der Ausfilihrung bei
Erreichen des Grenzwerts (,out of gas®)

« Gaspreis: Wie viel Ether ist der Sender bereit pro
Einheit Gas zu bezahlen Predictions: Gas used = 21000; Gas Price = 102wl
+ Transaktionsmarkt: Miner bevorzugen
Transaktionen, die mehr Ether einbringen
» Bei erfolgreicher Blockerstellung erhalten Miner
eine Vergutung fur die Bereitstellung der
Kapazitaten sowie die Geblhren der enthaltenen
Transaktionen.

16.09.2021 17
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ETHEREUM: ERC 20 TOKEN STANDARD

* ERC - “Ethereum Request for Comment.”

« Siehe auch RFCs der Internet Engineering Task Force (IETF), der technischen Entwicklungs-
und Normungsgremien fiir das Internet

+ ERC20, das Regeln enthalt, die es Token ermoglichen, auf bestimmte Weise
miteinander zu interagieren. Aber: unzureichend fiir einzigartige Tokens.

function name() . balanceOf

function symbol() dl - Guthaben in Tokens
function decimals()

function totalSupply()

function balanceOf(address _owner)

function transfer(address _to, uint256 _value)

function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) 0 .
function approve(address _spender, uint256 _value) °°—> -
function allowance(address _owner, address _spender)

transfer(From)
- Ubertragung von Tokens

16.09.2021 18
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ETHEREUM: ERC 721 TOKEN STANDARD

+ ERC-721.6

+  Riickverfolgung und Ubertragung von NFTs
»  Eigentum an digitalen oder physischen Vermdgenswerten

pragma solidity "0.4.20;

/// @title ERC-721 Non-Fungible Token Standard

/// @dev See https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721

/// Note: the ERC-165 identifier for this interface is 0x80ac58cd.

interface ERC721 /* is ERC165 */ {
event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 indexed _tokenId);
event Approval(address indexed _owner, address indexed _approved, uint256 indexed _tokenId);
event ApprovalForAll(address indexed _owner, address indexed _operator, bool _approved);
function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId, bytes data) external payable;
function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable;
function setApprovalForAll(address _operator, bool _approved) external;
function getApproved(uint256 _tokenId) external view returns (address);
function isApprovedForAll(address _owner, address _operator) external view returns (bool);

¥
16.09.2021 19
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OPTIONALE METADATENERWEITERUNG FUR ERC-721

* Die { _
"title": "Asset Metadata",

Metadatenerweiterung "type": "obj ect”,
ist OPTIONAL fiir s
"type": "string"
ERC-721 Smart "description": "ldentifies the asset to which this NFT represents”
Iy
Contracts. "description': {
° i i "type": "string"
AUf dlese Welse kann "description": "Describes the asset to which this NFT represents”
}
der Smart_Contract D e ¢
nach Details zu den "type": "string",
“description": "A URl pointing to a resource with mime type inmage/*
ERC'721 representing the asset to which this NFT represents.
I3 Consi der maki ng any inages at a w dth between 320
Vermogenswerten and 1080 pixels and aspect ratio between 1.91:1 and
abgefragt werden. ) 45 inclusive.”
}
}

16.09.2021 20
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ETHERSCAN

™ Non-Fungible (ERC-721) Token X + = o *
&« C @ O B ntps:/fetherscanioftokens-nft B w © O =
~
m Etherscan AllFitters ~ | Search by Address / Txn Hash / Block | n
Eth: $3,407.86 (+4.20%) | B 76 Gwei Home Blockchain ~ Tokens ~ Resources ~ More ~ © signin Es
Non-Fungible Token Tracker erc721
Featured: Looking for farms to harvest on? Check out Yield Farms! gg ¢
Non-Fungible Tokens (NFT) n
Atotal of 15,906 ERC-721 Token Contracts found First < Page 1 of 319 > Last
#  Token v Transfers (24H)  Transfers (3D)
1 Fatales 13,460 13.460
2 MonkeyBet 12,763 12,775
3 Fang Gang 12,694 13,270
4 BabyLlama 9,857 9,557
16.09.2021 = 21
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HANDEL MIT NFTS

¢ Im 1. Quartal des Jahres 2021 wurde 10% des weltweiten Umsatzes im Kunstmarkt Gber NFTs erzielt
» Im ersten Halbjahr 2021 wurden weltweit NFTs in Hohe von 2,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Marktplatze

B L. e
b, - | Y eee——
ﬁ-‘: o B s s . >
el MY .10 S © opensea © s h e @ @ |
" - L
fé‘,. . > o . T em—" TR
ORI 4 O s —
ST s i — Discover 2 P < — . |
CryptoKitties ist ein Online-Spiel, bei dem verschiedene Arten von virtuellen Katzen als Non- —
Fungible Tokens gehandelt werden kénnen. on the woek it
largest NFT : P \‘l

MINTABLE
EDITO

R1AL

At e, wrees, e evarything ches you e 1
im0 et (i i o B Fragibie ke

Das NFT-Kunstwerk "Everydays: the First 5000
Days" des Kiinstlers Beeple. Foto: mundissima /
shutterstock.com

CryptoPunks wurde im Juni
2017 als einer der ersten
NFTs auf der Ethereum-
Blockchain veréffentlicht.

16.09.2021
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ZUSAMMENFASSUNG

* NFTs sind digitale Zertifikate, die in der Blockchain hinterlegt und mit einem
digitalen oder realen Werk dauerhaft verbunden sind.

* NFTs kénnen als Nachweiszertifikat fuir eine Vielzahl von Vermégenswerten
dienen.

+ Aufgrund der Féalschungssicherheit der Blockchain-Technologie gelten die dort
gespeicherten NFTs als vertrauenswiirdig.

+ Die Fahigkeit mit Smart Contracts komplexe Transaktionslogik zu implementieren
und Zustande zu speichern machte Ethereum zu einer der bedeutendsten
Plattformen flr NFTs.

* NFTs ermdglichen den Weiterverkauf und somit den Handel mit Digitalen
Vermobgenswerten.

16.09.2021 23
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TOMORROW TODAY

DANKE FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT

UND DANKE AN DR. BERNHARD HASLHOFER UND TEAM FUR DIE UNTERSTUTZUNG!

Sven Schlarb
sven.schlarb@ait.ac.at
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NFT
(Immaterialgiiter-)Rechtliche Learnings aus P RO LO G

einem Selbstversuch

Guido KUCSKO
Anna Katharina TIPOTSCH
schonherr
2
7 A I'II 2021 69 Millionen USD fiir eine Datei:
= p Collage aus 5.000 kleinen Bildern
ve’f;/l:; nnnnnnnnnn (B;:op\g)
4

DER
SELBSTVERSUCH




Dominik TYRYBON

Anna Katharina TIPOTSCH

7 8
1 . CONCEPTUAL
ARTIST PULLING
AN IDEA OUT OF
KUCSKO
Kunstwerk HIS HEAD
CONCEPTUAL ARTIST PULLING AN
IDEA OUT OF HIS HEAD
GIF 2021
Quelle: www.kucsko.com
9 10
LEARNINGS
Check notwendig 2
* Wer ist Urheber*in? ™
* Gibt es Mitwirkende (Assistent*innen, Miturheber*innen)?
* Kann Urheber*in tber Rechte verfiigen? n
* Ist Urheber*in bei einer Verwertungsgesellschaft? B I k h
* Existiert das Werk physisch und/oder digital? o c c a I n
* Wo liegt der digitale Datensatz?
« Ist das Werk schon veréffentlicht?
« Gibt es mehrere Versionen (unterschiedlicher Auflésung, Farbstellung,
Bearbeitungen)?
« ,Unikat” oder Auflagenwerk?
11 12




Wir wollten unseren NFT auf

OpenSea

anbieten -> daher:
ETHEREUM

Kosten?

Damals:

« Speichern 1 kB Daten -> ca 400,-- USD

* Metadaten unseres Kunstwerks: 2 kB -> ca 800,-- USD
« Kunstwerk selbst (GIF-Datei): 900 kB -> 360.000,-- USD

13 14
Check notwendig 3
» Auf welcher Plattform soll der NFT angeboten werden? L
* Mit welcher Blockchain arbeitet diese Plattform?
* Wie sind die Kosten flir das Minten, Transaktionen oder gar fur eigene
Smart Contracts auf dieser Blockchain? a e
* Kosten unterliegen starken Schwankungen
* Vielleicht
* zuwarten?
* Wahl einer anderen Plattform/Blockchain?
* (nur wenig Daten hochladen)
15 16
Check notwendig
) * Gibt mir meine Wallet Zugang zu meinem Private-Key?
Wir wollten unseren NFT auf i
* Ist eine gesonderte Wallet ratsam?
« Wie sichert man den Private-Key?
Opensea * Kann man eine Versicherung gegen Verlust des Private-Key
abschlieBen?
anbieten -> daher:
METAMASK
17 18




4.
Smart-Contract

Der Smart-Contract

ist ein Programm, das
« den NFT ,erschafft (,mintet”) und

« den NFT verwaltet (etwa bei einem Verkauf des NFT, sodass er statt
mit der Wallet des Verkdufers mit jener des Kaufers verknlpft wird).

19

20

Optionen

Smart-Contract

« selbst programmieren und in die Blockchain schreiben (Standard ERC-721
oder ERC 11555, ,Deployment”)
* Nutzung von ,Bibliotheken?
* Inhalt kompatibel mit Plattform?
* hohes Datenvolumen

* hoher Energiebedarf fiir Speicherung des Smart-Contract (Quellcode) in der
Blockchain

* hohe Kosten
* einen bereits existierenden Smart-Contract nutzen
* ERC-721 Standard

« leicht zugénglich tiber verschiedene Anbieter (OpenSea, Rarible, mintable.app, etc)
« einfach zu bedienen

Optionen

Uber unsere Metamask-Wallet und das Rarible-Web-interface hatten wir
Zugang zum Smart-Contract von Rarible.

21

22

AGB

Inhalt
 Keine Rechtseinrdumung
* Verantwortung des Users

The sole responsibility for the ,,unique Collectible” created with
the help of the tools offered lies with the user who uploads the
,Collectible”.

* Keine Verantwortung der Plattform

There can be no guarantee or assurance of the uniqueness,
originality or quality of any Collectible or Collectible Metadata.

+

Hosting
* Metadaten
 Daten des Kunstwerks

23
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LEARNINGS

Check notwendig

* Ist der Aufwand eines speziell programmierten Smart-Contracts
notwendig?
* Was sind die speziellen Anforderungen?
* Wer ist Programmierer*in?
* Erwerb der Nutzungsrechte am Smart-Contract
(Programmierer*in bzw Nutzung von Open-Source-Bibliotheken)?
« Kosten des ,,Deployment”?
* Passt ein bereits bestehender Smart-Contract?
* Was steht in den AGB (insb zu den Nutzungsrechten)?

* Welche Méglichkeiten bietet der Smart-Contract/der Anbieter des Zugehérigen
Tools? (Speicherort, Metadaten On-Chain, etc)

5.
Inhalt des
Smart-Contract

25

26

Inhalt

In den Smart-Contract auf Basis von Standard-Bibliothek einzufiigen:
- Name der Sammlung (,,Collection)

- Funktion fiir das Minting (nicht standardisiert)
- Wer darf minten?
- Etwa nur durch eigenen Public-Key?
- Nur nach Autorisierung durch bestimmten Public-Key?
- Jeder?
- Was darf gemintet werden?
- Hochstzahl an moglichen Tokens?

Token

27
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Inhalt

Notwendiger On-Chain-Teil des Tokens:

* Inhaberadresse (= Public-Key der Wallet)
* Token-ID (= Bezeichnung des NFT)

« Daten (zB Kunstwerk)

KUCSKO “Projects Lectures Abouwt Contactimprint W

COMCEPTUAL ARTIST PULLING AN IDEAGUT
OF HIS HEAD

PULLING IDEAS OUT OF HiS HEAD.

158 T THAT EXACTLY WhtAT WE EXPECT marsi ot st
FROMA CONCERTUAL ARTIS e —

29
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RAT

Inhalt

Notwendiger On-Chain-Teil unseres Tokens:
* Inhaberadresse (= Public-Key der Wallet)

* Token-ID (= Bezeichnung des NFT)

* Kunstwerk oder

,Link” (URI) zum Kunstwerk
¢, Link“ zu Kunstwerk unter www.kucsko.com oder
 ,Link“ zu besser gesichertem Speicherplatz

@ IPFs

31

Metadaten

HASHWERT:
QMWKTTSjlyWUtfPgUrA7XfWPaySiFeFrBhsPKSvZdrPyfq

{"name": "CONCEPTUAL ARTIST PULLING AN IDEA OUT OF HIS HEAD"," "iUEE Weitere i u
diesem Kunstwerk finden Sie auf [kucsko.com](http://www.kucsko.com/conceptual-artist-pulling-an-idea-out-
of-his-head)\n\n® Hinweis: \n‘nAls alleiniger Inhaber des Urheberrechts an dem mit diesem NFT verbundenen
Kunstwerk erteile ich hiermit dem jeweiligen Eigentiimer des NFT eine nicht ausschlieBliche, weltweite
Lizenz zur Nutzung, insbesondere Vervielfaltigung, Verbreitung, ffentlichen Wiedergabe, Sendung und
Zurverfigungstellung, dieses Kunstwerks in unbearbeiteter Form, wie im Museums- und Ausstellungsbetrieb
eines international renommierten Kunstmuseums Oblich. Guido Kucsko \n\nas the sole cwner of the
copyright in the work of art associated with this NFT, T hereby grant to the respective awner of the NFT
a non-exclusive, worldwide licence to use, in particular to reproduce, distribute, publicly perform,
broadcast and make available, this work of art in unaltered form, as is customary in the museum and
exhibition activities of an internationally rencwned art museum. Guido

Kucska", "image” : "ipfs://ipfs/QmdL Zcu9sbpezhGnixLdcZF 2 J6HUSAMVE 3mNhKNLRASF w/image g1 £, "external_url”: "ht
tps://rarible.com/ token/@x66FBA121c31a0d46052797669d F7B6054aa5ees : B44630", "at tributes”: []}

Hashwert

Daten des GIF -> Hashwert

QmdL jxLdcZfZj6HL

w/image.gif

33
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Inhalt

On-Chain-Teil unseres Tokens:
* Inhaberadresse (= Public-Key der Wallet)
* Token-ID (= Bezeichnung des NFT)
* Hashwert als ,Link“ zu den Metadaten (gespeichert im IPFS):
* Hashwert/ ,Link“ zum GIF
* Titel des Kunstwerks
 Verweis zur ndheren Beschreibung des Kunstwerks unter www.kucsko.com
* Nutzungslizenz

LEARNINGS

Check notwendig

* Wie reduziert man den Inhalt des Tokens?
+ Datensatz des digitalen Kunstwerks?
« BloRer ,Link“ zum Kunstwerk?

* Wo und wie sichert man das Kunstwerk?

* Wo und wie sichert man den ,Link“?

* Welche weiteren Metadaten gibt man an?

* Wird eine Nutzungslizenz an den jeweiligen Eigentiimer des NFT
erteilt?

« Soll beim Weiterverkauf automatisch ein Anteil an den Kunstler
gehen?

35
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Minten

Erfolgte iiber Rarible
* Create -> Approve -> Minting
* Transaktionsgebiihren: 147,92 USD

Unser NFT:
* Token-ID 844630

* Hashwert der Metadaten:
QmWKTTSjlyWUtfPgUrA7XfWPaySiFeFrBhsPK5vZdrPyfq

Mindestinhalt

eines NFT:

* Inhaberadresse (= Public-Key der Wallet)

« Token-ID (= Bezeichnung des NFT)

* Daten
zB Kennung des Kunstwerks (zB ,,Link“/URI) oder ganzes Kunstwerk
als Datensatz

37 38
Ein NFT ist nur ein Behdlter mit beliebigem Inhalt: 7
« Datensatz des Kunstwerks/ nur , Link“/URI? u
* Metadaten (Information Uber Kiinstler, Titel des Werks, etc)?
* Rechtsiibertragung/Nutzungslizenz? Ve rka Uf
« Anspruch auf ein physisches Exemplar?
* Zusage der Authentizitat?
* Zusage der Einmaligkeit des NFT?
AUGEN AUF — KAUF IST KAUF
39 40
[ o
(@ Opensea Q iucsio X Browss Aciity Renkings Blog  Community Create
Angebot
* St
* auf Rarible e T . |
* automatisch auch auf OpenSea o -
§ P
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Zurlckgestelt

a
*

°

> cesencer
B et
-
-

B Heue Videokonferen

B) Moine Videskontorenzen

Hangeuts
Qo

P ZPRRKSL

oOe§ @0 ¢ bW
Your item sold! (@i e x
GpenSen Toam ctramgoproses o>

T, Englach v 3 Oautach v Nachich hersczn
@ Opensea
Congratulations, your item sold!

0.1 WETH
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PROOF OF ART.

EINE KURZE GESCHICHTE DER NFTs, VON DEN ANFANGEN DER DIGITALEN KUNST BIS ZUM METAVERSE.
uer: 10. Juni - 15. September 2021

inum, Linz

EINE KURZE GESCHICHTE DER NFTS, VON DEN ANFANGEN DER DIGITALEN KUNST BIS

PROOF OF ART.

ZUM METAVERSE

FRANCISCO CAROLINUM LINZ / 10. JUN. 2021 BIS 15. SEP, 2021
SONDERAUSSTELLUNG

und antine in

ART, EMistsanden

Transaktionskosten

«102,-- USD
« 350 kg CO2

45

46

8.
Minten

fremder Werke

Urheberrechtsverletzung?

« Ist fremdes Werk geschuitzt?
* Ev Eingriff ins
« Veroffentlichungsrecht
« Vervielfaltigungsrecht
* Verbreitungsrecht (Ausstellungsrecht)
« Zurverfligungstellungsrecht
* Sanktionen: auch Beseitigungsanspruch?
> Burn-Funktion im Smart-Contract?

> Problem: Verletzter haufig anonym und Token leicht Gbertragbar

47
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EPILOG

,Wieso dieser Hype ?“

49

50

Aura

Urheberbezeichnung durch NFT?

§20 UrhG

Urheberbezeichnung.

(1) Der Urheber bestimmt, ob und mit welcher
Urheberbezeichnung das Werk zu versehen ist.
(2) Eine Bearbeitung darf mit der
Urheberbezeichnung nicht auf eine Art
versehen werden, die der Bearbeitung den
Anschein eines Originalwerkes gibt.

(3) Vervielfaltigungsstiicke von Werken der
bildenden Kiinste darf durch die
Urheberbezeichnung nicht der Anschein eines
Urstiickes verliehen werden.

51

52

Anteil an einer ,,Aura“ durch Besitz
des einzigen NFT, den der Schopfer
mit seinem Werk verkniipft hat.

2.
Verfugbarkeit

53

54




3. 4.
Reprasentation Millennials
5 6.

Marketingtool

Sammellust

57

58

7.
Provenienz

8.
Investment

59

60
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Kritik

nergieverbrauch

61

62

More

schonherr Q

NémQ'F"Qng\b!e Token: A
Self-Experiment.

https://www.schoenherr.eu/nft-self-experiment/

63
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0612021 489-600  ecolex

Non-Fungible-Tokens (NFT) im Kunstmarkt:
Ein Slbstversuch

ecolex 2021, Heft 6

Guido Kucsko/Alexander Pabst/Anna Katharina Tipotsch/Dominik
Tyrybon

NFT - Ein Selbstversuch

Veronika Wolfbauer/Peter Ocko

Der Modus operandi bei NFTs und die Crux mit dem Modus
Constantin Benes

Echte und fiktive Immobilien auf der Blockchain

Alexander Pabst/Anna Katharina Tipotsch

NFT - Eine urheberrechtliche Betrachtung

Thomas Kulnigg/Dominik Tyrybon

Non Fungible Tokens (NFTs) - ein Fall fiir die Finanzregulierung?

medien:recht

e e MR 2021, Heft 4, 194 - 199
e
e Georg Kresbach/Elisabeth Zhang
R Urheber i Aspekte von Non-Fungible Token

Eﬂ&hk.‘

65

66
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Ausstellungskatalog
PROOF OF ART

Guido Kucsko/Peter Ocko/Alexander Pabst/Anna Katharina
Tipotsch/Dominik Tyrybon/Veronika Wolfbauer
Der Rechtsrahmen fiir NFT-Kunst

67

12



MANZ - QUALITAT SEIT 1849 06 | 2021 | 489-600 | ecolex

ecolex

FACHZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSRECHT

Abschied von Georg Wilhelm
(1942-2021)

Schwerpunkt

Non-Fungible-Tokens (NFT) im Kunstmarkt:
Ein Selbstversuch

> Verstandnis, Technik und Markt
> Zivil-, Immaterialguterrecht, Regulierung

Neues E-Commerce-Recht Hass im Netz: Medien- Brexit und Datenschutz
fir die EU rechtliche Neuerungen

Homeoffice: Checkliste fur EK: Vorschlage fur neue EU-MPfG — Parteienvertreter
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eColexSCHWERPUNKT

NFT-HYPE IM SELBSTVERSUCH

NFT - Ein Selbstversuch

BEITRAG. Alle - nun ja, vielleicht nicht wirklich ,alle“, aber doch alle, die an moderner Kunst interessiert
sind - staunen derzeit dariiber, dass offenbar jemand bereit war, 69 Mio USD fiir einen NFT zu zahlen, der
auf geheimnisvolle Weise mit einem aus 5.000 Einzelbildchen zusammengesetzten Werk eines bislang in-
ternational weitgehend unbekannten Kiinstlers namens ,,Beeple® verkniipft sein soll.” Aber ,,Hand auf’s
Herz“: Wissen Sie halbwegs genau, was ein NFT wirklich ist, wie man ihn generiert, was das kostet, was er
beinhalten kann, wie man ihn verkaufen kann, ob man ihn auch derelinquieren kénnte, wenn das Interesse
nachlisst, und wie das alles (urheber- und vertrags-)rechtlich einzuordnen ist? Wir wussten es jedenfalls
nur in groben Umrissen und haben uns daher zu einem Selbstversuch aufgemacht. ecolex 2021/324
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A. Die allgemein bekannte Ausgangslage

NFTs sind ,,Non Fungible Token*, ein Begriff aus der Blockchain-
Technologie, dessen Eigenschaftswort (non-fungible) darauf
hinweist, dass er nicht austauschbar ist. Das bedeutet: Wenn
Sie etwa jemandem € 100,— borgen, dann reicht es, wenn er
Thnen zeitgerecht irgendeinen 100-Euro-Schein zuriickgibt.
Selbstverstdndlich erwarten Sie nicht, denselben Schein zu-
riickzubekommen, den Sie ihm geliehen haben. Der Wert 100
ist also fungibel. Borgen Sie aber jemandem kurz Ihr Handy
zum Telefonieren, erwarten Sie, dass er Thnen nach dem Te-
lefonat nicht irgendein Handy, sondern genau Ihres zuriickgibt,
weil es nicht so einfach austauschbar, also ,,non-fungibel®, ist.
FEin,, Token* ist ein bestimmter Wert (TokenID), der unter einer
bestimmten Adresse (Smart-Contract-Adresse) gespeichert
wird. Wert und Adresse sind beide eher unscheinbar, eine
Zahlenkombination. Der , Beeple“-Token, der da um 69 Mio
USD den Besitzer gewechselt hat, ist etwa durch die TokenID
40913 unter der Adresse 0x2a46f2{fd99e19a89476e2-
f62270e0a35bbf0756 definiert. Dabei gleicht die Smart-Con-
tract-Adresse der Adresse eines Wohnhauses und die TokenID
der Tiirnummer. Ein solcher Token kann so in eine Blockchain
eingereiht werden, dass er nicht austauschbar ist und auch
nicht verdndert werden kann. Und der Token kann mit einer
virtuellen Geldborse (, Wallet“) von/zu deren Inhaber ver-
kniipft werden. Jeder kann ihn in der Blockchain einsehen und
kann auch erkennen, mit welcher virtuellen Wallet er verkniipft
ist. Im ,Beeple“-Beispiel ist dies derzeit
0x8bB37fb0F0462bB3FC8995cf17721f8e4a399629 (also ganz
offensichtlich kein Klarname). Und ein solcher Token kann ei-
nen — iibrigens meist nur sehr kleinen (aber dazu weiter unten)
— Inhalt haben. Wie der in unserem Beispielfall: ipfs://ipfs/
QmPAg1mjxcEQPPtgsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz.
Dies ist ein spezieller Uniform Resource Identifier (,,URI*; also
ein Identifikator einer Ressource im Internet). Ruft man ihn
auf, so findet man eine Beschreibung (Metadaten) eines
Kunstwerks und eine weitere URI (https://ipfsgateway.ma-
kersplace.com/ipfs/QmZ15eQX8FPjfrtdX3-
QYbrhZxJpbLpvDpsgb2p3VEH8Bqq), die zu einem Bild des
Kiinstlers ,Beeple” fiihrt. Jedermann kann dies. Das Kunstwerk
ist also nicht von der virtuellen Ausstellungswand genommen
und in einen Tresor gesperrt worden. Es wurde nur virtuell mit

dem NFT verkniipft, der seinerseits mit einer ganz bestimmten
Wallet verkniipft ist. Und diese Wallet hat einen Eigentiimer.
Im Ergebnis weist der NFT den jeweiligen Eigentiimer der
Wallet als den Eigentiimer des Tokens und damit des Kunst-
werks aus. Wenn sich der Eigentiimer der Wallet von seinem
Besitz trennen will, kann er den NFT an jemand anderen in
dessen Wallet iibertragen, dann ist der Empfanger der indirekte
Eigentiimer des Kunstwerks. Der NFT ist also eine Art Urkunde,
welche auf das Kunstwerk und den jeweiligen Eigentiimer
hinweist. In der Blockchain ist dann jeder Transfer dokumen-
tiert — iibrigens ein ganz interessantes Werkzeug zur Prove-
nienzfeststellung.

Die schiichterne Frage, weshalb jemand bereit ist, so viel
Geld fiir einen virtuellen Datensatz auszugeben, der mit einem
digitalen Bild verkniipft ist, das ohnehin auch so jeder im In-
ternet abrufen kann, ist einfach zu beantworten. Der Grund ist
derselbe, warum manche Leute viel Geld dafiir zahlen, eine
bestimmte Panini-Karte, also ein kleines Stiick Papier, zu er-
werben: weil es eine ganz seltene Panini-Karte ist und weil sie
in der Sammlung noch fehlt. Es ist das Gefiihl, etwas sehr Sel-
tenes zu besitzen, das auch andere gerne besitzen wiirden und
worauf gerade deshalb andere nicht nur ein wenig eifersiichtig
sind, sondern ihrerseits bereit wiren, noch mehr dafiir zu be-
zahlen. Der Erwerb eines NFTs kann also auch ein sehr gutes
Investment sein — vorausgesetzt, der Hype hélt an und man
trennt sich rechtzeitig von dem guten Stiick.

B. Die Versuchsanordnung

All das hat uns eingeleuchtet, aber viele Fragen offengelassen
(wie oben in der Einleitung schon erwihnt). Wir haben uns
daher daran gemacht, es selbst zu versuchen: Anna, die iiber
eine Spezialisierung in Art Law verfiigt und die Koordination
des Projekts iibernahm, Alexander, der einen starken Informa-
tik-Hintergrund hat, Dominik, der im Investmentbereich mit
der Blockchain und dem Handel mit Token erfahren ist, und

" https://www.christies.com/features/Monumental-collage-by-Beeple-is-
first-purely-digital-artwork-NF T-to-come-to-auction-11510-7 aspx (dieser und
die folgenden Links abgefragt am 8. 6. 2021).
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Guido, der insb darauf verweisen kann, Conceptual Artist zu
sein.?

1. Das Start-up

Der Plan war, dass Guido ein digitales Kunstwerk schafft, wir
dieses ,tokenisieren“ und den NFT dann mit hohem Ertrag
versteigern. Die Griindungsversammlung fand lockdownty-
pisch am 8. 4. 2021, 14.00 Uhr, in einem MS-Teams-Meeting
statt. Aus dem reichen Erfahrungsschatz der Beratung von
Start-ups schopfend haben wir uns zunéchst dariiber verstin-
digt, dass der Ertrag dieses Projekts zwischen uns zu gleichen
Teilen verteilt werden soll, insb dann, wenn unser Art-related
NFT ein Millionenergebnis erzielen sollte (Spoiler: Das war
nicht der Fall). Dann war da noch die Kanzlei, deren Infra-
struktur wir nutzten, und wir entschlossen uns, durch fiinf zu
teilen. Gleiches sollte mit den Kosten geschehen. Dominik
iibernahm die Ausarbeitung des Start-up-Vertrags, um jene
Fehler zu vermeiden, vor denen wir hoffnungsvolle Start-up-
Betreiber warnen, die einfach ohne eine klare Vereinbarung
draufloslaufen.

2. Das konzeptuelle Kunstwerk

Das fiir das Experiment erstellte Kunstwerk besteht aus sieben
Einzelbildern. Diese laufen unter dem Titel ,,CONCEPTUAL
ARTIST PULLING AN IDEA OUT OF HIS HEAD wie ein Mini-
film ab, abgespeichert als GIF (Graphics Interchange Format)
und frei abrufbar auf Guidos Website.»

3. Die Wallet

Als Néchstes mussten wir uns eine Geldborse anschaffen, pra-
ziser gesagt, eine (Krypto-)Wallet erdffnen. Uns war bekannt,
dass der NFT-Handel primér in der Ethereum-Blockchain 1auft.
So unterstiitzt etwa die grofste Borse fiir NFTs OpenSea einzig
Ethereum. Also brauchten wir eine Ethereum-Wallet. Open-
Sea* verlangte von uns eine Software-Wallet, mit der die je-
weiligen Web-Anwendungen kommunizieren kénnen. Wir
entschieden uns fiir die Software-Wallet Metamask, die wir als
Browser-Extension unseres Chrome-Browsers installiert
haben.®

Begriffsdefinition

Was ist eine Krypto-Wallet?
Das ist nichts anderes als ein Tool, welches einem ermdglicht,
mit einem Blockchain-Netzwerk zu interagieren.

Es gibt verschiedene Arten von Krypto-Wallets, die aber im
Wesentlichen in drei Hauptkategorien eingeteilt werden
kénnen:

» softwarebasierte Wallets;

» hardwarebasierte Wallets;

» papierbasierte Wallets.

Weiters werden diese je nach Funktionsweise in sog ,hot*-
oder ,cold“-Wallets eingeteilt.

Wie funktionieren Krypto-Wallets?

Auf Krypto-Wallets werden nicht wirklich die einzelnen
Krypto-Wahrungen (wie Bitcoins udgl) gespeichert. Vielmehr
bietet die Krypto-Wallet das nétige Tool, welches fiir die In-
teraktion auf der Blockchain erforderlich ist. Vereinfacht ge-
sagt, sind Krypto-Wallets in der Lage, die notwendigen In-
formationen zu generieren, um Krypto-Wahrungen (ber die
Blockchain zu senden und zu empfangen. Zu diesen Infor-
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mationen zdhlen vor allem ein oder mehrere Paare von 6f-
fentlichen und privaten Schiiisseln.

Was ist ein 6ffentlicher/privater Schliissel
(Public-Key/Private-Key)?

Ohne naher auf die technischen Details von Public-Key
Cryptography (PKC) einzugehen, reicht es, in erster Linie zu
verstehen, dass in einem PKC-Rahmenwerk der &ffentliche
Schiliissel von einem Absender zur Verschliisselung von In-
formationen verwendet wird. Der private Schliissel wird hin-
gegen vom Empfanger zur Entschliisselung verwendet. Da
die beiden Schliissel voneinander verschieden sind, kann der
offentliche Schliissel jederzeit an einen Dritten sicher wei-
tergegeben werden, ohne dabei die Sicherheit des privaten
Schiliissels zu gefdhrden.

Neben dem 6ffentlichen und privaten Schliissel enthalt die
Krypto-Wallet auch eine Adresse, die eine alphanumerische
Kennung ist, welche auf Grundlage des offentlichen und pri-
vaten Schiliissels generiert wird. Vereinfacht gesagt, handelt
es sich hierbei um einen bestimmten ,,Ort" auf der Blockchain,
an den Coins/Tokens gesendet werden kdnnen.

4. Der Token

Jetzt konnten wir uns an das Generieren eines Tokens, genauer
eines ,Non Fungible Tokens“ (NFT), machen:

a) Was ist ein NFT?

Ein NFT ist im Grunde nichts anderes als eine in einer Block-
chain gespeicherte Zuordnung der Adresse des Inhabers (des-
sen Public-Key) zu einer bestimmten Nummer. Allenfalls wer-
den dieser Nummer dann noch zusétzliche Daten zugeordnet,
die ein Kunstwerk oder ein sonstiges (immaterielles oder ma-
terielles) Gut identifizieren.

Wir erwarten uns von einem NFT aber mehr, als nur eine
unverdanderbar abgespeicherte Zuordnung in der Blockchain zu
sein. Er soll iibertragbar sein und die Auskunft iiber den aktuell
zugeordneten Inhaber soll leicht zu erfahren sein. Diese Zu-
ordnung muss daher von einem Programm verwaltet werden,
das den Token erschafft (ihn ,,mintet®), allenfalls die Zuord-
nung eines Tokens zu einer Adresse (und damit den Inhaber)
dndert, jedermann Auskunft {iber den Inhaber eines bestimm-
ten Tokens gibt und dariiber hinaus beliebige weitere Funk-
tionen {ibernehmen kann. Andernfalls wére ein einmal er-
schaffener Token schlief3lich auch nicht iibertragbar (eine ein-
mal gespeicherte Zuordnung kénnte nicht gedndert werde).
Dafiir benétigten wir einen Smart-Contract:

b) Was ist ein Smart-Contract?

Als Smart-Contracts werden Programme bezeichnet, die in ei-
ner Blockchain laufen. Mit einem zivilrechtlichen , Vertrag®
haben solche Programme zumeist nicht viel zu tun. Zwei we-
sentliche Eigenschaften zeichnen sie aus: Sie kénnen in der
Blockchain Transaktionen empfangen und versenden und sie
sind unverédnderlich.

Nicht jede Blockchain unterstiitzt ausreichend komplexe
Programmiersprachen (so bspw die Bitcoin-Blockchain), mit

2 www.kucsko.com

3 http//www kucsko.com/conceptual-artist-pulling-an-idea-out-of-his-head
4 Wie auch andere NFT-Borsen, zB Rarible oder Mintable.

5 https://metamaskio/download html
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denen sich ein NFT zufriedenstellend erschaffen lasst. Die von
uns gewidhlte Ethereum-Blockchain ist wohl die bekannteste
Blockchain, die Smart-Contracts unterstiitzt und — wie be-
schrieben — auch die fiir den NFT-Handel am weitesten ver-
breitete.

Ein Smart-Contract lduft in der Blockchain gewissermal3en
in seiner eigenen Wallet. Er hat sein eigenes Private-/Public-
Key-Paar und kann innerhalb dieser Wallet Speicherplatz be-
schreiben und lesen. Interagiert wird mit diesem Smart-Con-
tract {iber Transaktionen an die Wallet des Smart-Contracts.
Diese Transaktionen enthalten entsprechende, vom Smart-
Contract verstandene Befehle. Der Speicherplatz des Smart-
Contracts ist es, in dem die Nummer des Tokens, die Adresse
des zugeordneten Inhabers sowie beliebig viele weitere dem
Token zugeordnete Daten gespeichert werden. Der Code eines
solchen NFT-Smart-Contracts sollte dabei bestimmte Funktio-
nen aufweisen. Was umgangssprachlich unter NFT verstanden
wird, ist in der Ethereum-Blockchain ndmlich genau definiert.

Der dahinterstehende einheitliche NFT-Standard der Ethe-
reum-Blockchain heif3t ERC-721.% Die dort beschriebenen
Konventionen erméglichen eine verldssliche und einheitliche
Kommunikation mit dem Programm/dem Smart-Contract, so-
dass bspw eine Ubertragung eines von diesem Smart-Contract
verwalteten Tokens regelmidfig mit dem gleichen Befehl er-
folgt. Somit weil? jeder Interessierte (und jede NFT-Borse, iiber
die NFTs gehandelt werden), wie mit dem NFT interagiert
werden kann.

¢) Der Speicherort des Kunstwerks —

das Interplanetary-File-System
Da jeder Schreibbefehl in die Wallet des Smart-Contracts
(mittlerweile sehr hohe) und auch die Transaktion selbst (die ja
sdmtliche Daten iibermitteln muss) je nach Datenmenge
Transaktionskosten verursacht, ist es das Ziel, moéglichst we-
nige Daten in der Blockchain selbst zu speichern.” Die Kosten
fiir das Speichern von 1kB an Daten beliefen sich zum Zeit-
punkt unseres Experiments auf ca 400,— USD.®

Allein die Metadaten unseres NFTs werden 2kB in Anspruch
nehmen. Das Kunstwerk an sich (die GIF-Datei) ist knapp
900kB grof. Man kann sich leicht ausrechnen, dass ein so ge-
schaffener NFT 6konomisch und 6kologisch (dazu weiter un-
ten) eine Katastrophe wiére.

Unsere Erkenntnis war: Das Kunstwerk und dessen Inhaber,
lassen sich wohl nicht ganz so leicht {iber die Blockchain ver-
kniipfen. Es brauchte einen Workaround: Neben der Inhaber-
adresse und der Token-ID wird daher zumeist nur ein Link
(genauer ein URI) zu jenem Ort im Internet gespeichert, an
dem das tatsdchliche Kunstwerk genauer beschrieben und
(mittels eines weiteren Links) identifiziert wird (die ,,Meta-
daten®).

Wir waren nun etwas enttduscht. Sind NFT und Kunstwerk
doch nicht unzertrennlich durch die Blockchain miteinander
verbunden? Reicht ein Stilllegen des Servers, unter dem das
Kunstwerk und dessen Metadaten gespeichert sind, aus, um
den NFT zu entwerten? Stirbt der Link, verbleiben schlieflich
nur die Zuordnung der Inhaberadresse zu einer (wohl idR un-
interessanten) Nummer und ein toter Link? Es wére ja auch
moglich, dass plétzlich die den Hosting-Server kontrollierende
Person ginzlich andere Daten unter der gleichen Adresse hos-
tet (sprich in unserem Experiment, dass Guido das Kunstwerk
auf seiner Website gegen einen anderen Inhalt austauscht).
Unser Ziel war aber, dass der NFT jedenfalls mit dem Kunst-
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werk und den zugehérigen Daten eindeutig zuordenbar und
dauerhaft verkniipft bleibt. Nur so kénnte er dann als Repri-
sentant des Kunstwerks angeboten und verkauft werden. Erst
eine solche Verkniipfung wiirde den Token als Handelsware
interessant machen. Die Losung, die wir nutzen konnten, war
nun folgende:

Aus dem Kunstwerk wird ein Hashwert (ein aus einem be-
stimmten Datensatz eindeutiger und reproduzierbarer alpha-
nummerischer Wert) errechnet, der ebenfalls in der Blockchain
gespeichert wird.” Ein solcher Hashwert wird {iber einen Al-
gorithmus ermittelt, der jedem Datensatz (also etwa dem digi-
talen Kunstwerk) immer genau einen eindeutigen Wert zu-
ordnet. Ist der verwendete Algorithmus also bekannt, kann je-
dermann priifen, ob ein bestimmtes Kunstwerk dem jeweiligen
Tokeninhaber zugeordnet ist, sofern nur der Hashwert in der
Blockchain gespeichert ist.

Auf diese Weise funktionieren die ersten bekannten NFTs,
etwa die inzwischen weltberiihmten ,,Cryptopunks®“.1® Der
Gesamtheit der zehntausend angebotenen Cryptopunk-Kunst-
werke wurde ein gemeinsamer Hashwert zugewiesen und jeder
Punk auf diesem Kunstwerk mit einem Index versehen, den
man sich (bzw seinem Public-Key) zuweisen lassen konnte.'?
Ideal wire es also, wenn allein dieser Hashwert (der in der
Blockchain gespeichert wird) einen Link zu unserem Kunst-
werk und den zugehorigen Daten definieren kénnte. Nach
kurzer Recherche wissen wir, wie wir dies zufriedenstellend
erreichen kénnen: Mit dem Interplanetary-File-System (IPFS).
Dies ist ein weltweites Peer-to-peer-Netzwerk zum Speichern
offentlicher Dateien. Die Daten werden dort dezentral gespei-
chert, und zwar dort, wo sie am hédufigsten abgerufen werden.
Aufgerufen werden die betreffenden Daten nicht unter deren
Speicherort, sondern unter deren Hashwert. Der Hashwert
bildet also unseren URI. Das hat fiir uns zwei Vorteile:

» Der Link zu den Metadaten und dem Kunstwerk identifiziert
als Hashwert eben diese eindeutig.

» Sofern die Datei einmal aus dem IPFS geltscht werden sollte
(das geschieht zumeist nicht willkiirlich, sondern immer
dann, wenn eine Datei ldngere Zeit unbenutzt ist), kann man
jederzeit die gleichen Daten wieder in das IPFS laden und
der Link wird wieder abrufbar (weil der Hashwert dieser
Daten ja identisch ist).

Wir hatten also den aus unserer Sicht besten Weg gefunden,

das Kunstwerk und die zugehorigen Metadaten zu speichern
und im NFT zu identifizieren.

8 https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721

7 Transaktionskosten werden anhand eines relativ komplexen Verfahrens
ermittelt, das vom Volumen der zu speichernden Daten, der in der Trans-
aktion dbermittelten Daten, einer Grundgebuhr und der Auslastung des
Ethereum-Netzes abhangt. Genaueres (ber die technischen Einzelheiten
finden Technik-affine Leser hier: https://ethereum.github.io/yellowpaper/
paper.pdf - insb Annex G.

8 Bei ca 200 Gwei pro Einheit Gas: https://medium.com/coinmonks/
storing-on-ethereum-analyzing-the-costs-922d41deb316

2 Der fur solche Zwecke zumeist verwendete Standard-Algorithmus heif3t
SHAZ256.

©) Vgl etwa: https://nonfungible.com/market/history/cryptopunks?filter=nft-
Ticker%3D%25CF%25BE&filter=saleType%3D&length=10&sort=blockTime
stamp%3Ddesc&start=0

W https://www.larvalabs.com/cryptopunks und https://mamba.black/
documentation/creating-cryptopunks-nfts-part-2/
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d) Ein eigener Smart-Contract?

Jetzt war zu entscheiden, welchen Smart-Contract wir ver-
wenden wollten. Die offensichtliche Option: Selbst schreiben
und via Transaktion in die Blockchain schieben (;,deployment®).
Der Smart-Contract sollte dabei jedenfalls die in ERC-721 de-
finierten Funktionen aufweisen.

Fiir diese Funktionen bestehen frei im Internet verfiigbare
Bibliotheken, die unter Open-Source-Lizenzen stehen, sodass es
nicht sonderlich schwierig ist, selbst einen eigenen einfachen
Smart-Contract zu schreiben. Ein paar Zeilen Code und die
Einbindung von frei verfiigharen ERC-721-Bibliotheken sind
alles, was es braucht. Der selbst geschriebene Code bestimmt
dabei in seiner Minimalversion lediglich den Namen der von
diesem Contract verwalteten Token-Sammlung und deren Ab-
kiirzung, wem neue Token zugeordnet werden sollen, und ob
den erschaffenen Token ein URI (in unserem Fall der Link zu
den Daten im IPFS) zugeordnet werden soll.

Dariiber hinausgehende Logik kann in diesem Programm
freilich auch implementiert werden. Bspw koénnen bestimmte
Ereignisse definiert werden, die nur dann eintreten, wenn ein
bestimmter Token ein und derselben Person (derselben Wallet)
zugeordnet ist. Problematisch kann aber sein, dass Programm-
Funktionen, die nicht bereits im ERC-721-Standard definiert
werden, freilich auch von keiner NFT-Borse unterstiitzt wer-
den. Derartige Funktionen sind daher nicht immer sinnvoll, da
wir unser Kunstwerk ja leicht zugénglich {iber eine NFT-Borse
bewerben wollen.

Ein solcher Smart-Contract ist in der Lage, beliebig viele
Token zu verwalten. Sdmtliche von einem einzigen Smart-
Contract verwaltete Token werden auch als Collections be-
zeichnet.

Um dieses Programm in der Blockchain ausfiihren zu lassen,
miissten wir den gesamten Quellcode des Programms im Rah-
men einer Transaktion an die Blockchain schicken. Das Pro-
gramm wiirde dann auf der Blockchain gespeichert werden und
eine eigene Public address zugewiesen bekommen, unter der
dieses (als Smart-Contract) erreichbar wére. Wie bereits oben
beschrieben, sind solche Transaktionen, bei denen grof3ere
Datenmengen transportiert und gespeichert werden, aber
mittlerweile sehr teuer und kénnen fiir einen ERC-721-Smart-
Contract mehrere tausend Euro kosten.

e) ,Anhidngen“ an einen bestehenden Smart-Contract?

Besondere Funktionen benétigten wir fiir unser Experiment
aber nicht unbedingt und es wére wohl auch fiir die meisten
Kiinstler*innen nicht wirklich praktikabel, erst Programmieren
zu lernen, um NFTs erstellen zu kénnen. Zudem wollten wir
nur einen einzigen Token generieren.

Alternative: Einen bereits existierenden Smart-Contract
nutzen? Wir recherchierten und fanden einige Anbieter, die das
Minting neuer Token mittels Online-Formular erméglichen.
Unsere Wahl fiel dabei auf den Anbieter Rarible.'® Dieser er-
moglicht, wie andere Anbieter auch, neben der Schépfung ei-
gener Smart-Contracts/Collections auch das Minting nur eines
einzigen neuen Tokens im bereits existierenden Smart-Con-
tract.'” Das fiir uns Entscheidende: Rarible niitzt das IPFS fiir
das Hosting der Metadaten und des Kunstwerks.'¥

Wir gingen also auf die Website von Rarible. Einen Account
brauchten wir nicht anzulegen. Die Chrome-Erweiterung Me-
tamask, in der unser Private-Key, also unsere Wallet, liegt,
reichte hier aus. Ein Klick auf den Button ,,Connect to Wallet*
und die Website kommunizierte mit unserer Metamask-Wallet,
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die ihr unseren Public-Key {ibermittelte und bestétigte, dass wir
iiber diese Wallet verfiigen kénnen. Wir mussten einzig die
AGB von Rarible bestdtigen (vorerst priiften wir hier nur grob
auf red flags, also insb, ob Guido der Plattform Rechte an dem
Kunstwerk einrdumen miisste) und hatten einen Account.

Angespornt navigierten wir iiber ,,Create” zu einem weiteren
Menii: Hier mussten wir auswihlen, ob wir nur einen einzigen
Token oder mehrere gleiche Token erzeugen wollen (um etwa
mehrmals das gleiche Kunstwerk verkaufen zu kénnen). Wir
wollten nur einen einzigen Token erzeugen und wéhlten
»oingle“.

Nun wurden wir mit einer weitestgehend selbsterkldrenden
Eingabemaske konfrontiert.

Hier luden wir unser Kunstwerk hoch und fiigten statt einer
Beschreibung einen Link auf die Website von Guido und einen
schnell noch formulierten Lizenztext ein:

Beispiel

~©Hinweis

Als alleiniger Inhaber des Urheberrechts an dem mit die-
sem NFT verbundenen Kunstwerk erteile ich hiermit dem je-
weiligen Eigentiimer des NFT eine nicht ausschlieRliche,
weltweite Lizenz zur Nutzung, insbesondere Vervielfaltigung,
Verbreitung, offentlichen Wiedergabe, Sendung und Zurver-
fligungstellung dieses Kunstwerks in unbearbeiteter Form,
wie im Museums- und Ausstellungsbetrieb eines international
renommierten Kunstmuseums {iblich. Guido Kucsko

As the sole owner of the copyright in the work of art as-
sociated with this NFT, | hereby grant to the respective owner
of the NFT a non-exclusive, worldwide license to use, in par-
ticular to reproduce, distribute, publicly perform, broadcast
and make available, this work of art in unaltered form, as is
customary in the museum and exhibition activities of an in-
ternationally renowned art museum. Guido Kucsko*

Somit sollte ein Museum ausreichend Rechte erhalten, um
das als NFT erworbene Kunstwerk auch ausstellen und in Ka-
taloge aufnehmen zu kénnen.

Die weiteren Felder ,,Properties“ lieRen wir leer, da Guidos
Kunstwerk schlieRlich weitestgehend fiir sich selbst spricht.

Das Feld ,,Royalties” interessiert natiirlich die Urheber-
rechtler*innen besonders. Es stellte sich heraus, dass man hier
einen festen Anteil des Verkaufspreises zukiinftiger Transak-
tionen spezifizieren kann, der dem Schépfer des NFTs (also
Guido) automatisch zukommt. Quasi eine digitale Folgerechts-
vergtitung, die unmittelbar an den/die Kiinstler*in ausgezahlt
wird. Wir gaben hier 4% an. Wie das funktioniert, sollten wir
noch spéter erfahren.

Die Option ,,Put on Sale“ wihlten wir ebenfalls aus.
SchlieRlich freuten wir uns ja bereits auf den Geldregen, den
der NFT bescheren sollte.

Ein Klick auf,,Create® lie? die Website wiederum mit unserer
Metamask-Wallet kommunizieren und es tauchte eine Liste an
weiteren Schritten auf, die zu erledigen waren:

2 www.rariblecom

3 hitps//etherscanio/address/Ox60f80121c31a0d46b5279700f9df786054
aabeebt#code

W hittps//staticrarible com/terms pdf
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Im ersten Schritt ,,Approve” 6ffnete sich unsere Metamask-
Wallet und verlangte eine Transaktion, von null ETH'> (es
werden nur Daten {ibermittelt):

Wir iiberwiesen hier freilich keine Kryptowéhrung, sondern
sendeten nur eine entsprechende Verfiigungsberechtigung an
den Smart-Contract von Rarible, der unseren zukiinftigen To-
ken verwaltet. Dieser hat offensichtlich die Adresse
0x60F80121C31A0d46B5279700f9DF786054aa5eE5.1® Da-
mit wurde die treuhdndige Abwicklung von Verkéufen iiber
diesen Kontrakt ermdglicht (der Token wird erst transferiert,
wenn wir die Gegenleistung in Kryptowdhrung erhalten ha-
ben). Die Kosten bestehen allein aus den Transaktionsgebiihren
iHv 21,94 USD. Wir bestétigten den Schritt und gingen zum
néchsten iiber.

Nun sollte der Token erschaffen werden. Rarible verlangte
iiber unsere Metamask-Wallet eine Bestdtigung der Transak-
tion, mit der das ,,Minting“ initiiert werden soll. Die Transak-
tion geht wieder an den verwaltenden Smart-Contract und
enthélt den Befehl zur Erschaffung eines neuen Tokens. Dieser
Befehl ist nicht nur wesentlich ldnger als der mit der ersten
Transaktion versendete, sondern bewirkt auch, dass Daten in
den Speicher der Blockchain geschrieben werden. Somit kom-
men weitere Transaktionsgebiihren iHv 147,92 USD zusam-
men. Wir hatten mit einem derartigen Betrag gerechnet und
bestitigten sogleich.

Voila, unser NFT war erschaffen.

f) Wie sieht unser NFT aus?

Nun wollten wir den NFT in der Blockchain inspizieren. Wir
nutzten dazu den Ethereum-Blockchain-Explorer auf ,etherscan.
io“, der ein Durchstébern der Blockchain erméglicht. Zunéchst
suchten wir dort unsere Wallet auf und fanden unter dem
Reiter,,ERC-721 Token TXN* tatsdchlich einen Token mit der ID
844630:

Diese ID merkten wir uns und suchten dort nach dem Public-
Key des Smart-Contracts unseres Tokens. Unter dem Reiter
»Contract” hatten wir die Moglichkeit, verschiedene Funktio-
nen dieses Programms auszufiihren und somit unkompliziert
die wesentlichen Daten unseres Tokens auszulesen.!” Mit der
Funktion ,,OwnerOf* konnten wir das Programm/den Smart-
Contract nach dem Inhaber zu unserer TokenID 844630 fragen,
und bekamen unseren Public-Key.

Nun wollten wir noch sehen, welche Daten mit unserer To-
kenID verkniipft sind. Dafiir nutzten wir die Funktion ,,to-
kenURL*:

Die hier erhaltene Zeichenkette verwies klar auf das Inter-
planetary File System. Relevant ist fiir uns hier nur die Zei-
chenkette QmWkTTSjJyWUtfPgUrA7XfWPaySiFeFrBhsPK5vZdr-
Pyfq. Dies ist der Hashwert der Metadaten unseres Kunstwerks.
Nur unter dieser Zeichenkette sind diese Daten im IPFS auf-
rufbar. Da ein nicht speziell dafiir konfigurierter Browser IPFS
nicht unterstiitzt, mussten wir uns eines externen Eintritt-
spunkts in das IPFS (eines ,,Gateway*) iiber das Internet unter
»ipfs.i0/ipfs“ bedienen. An diese URL héngten wir einfach un-
seren Hashwert und erhielten die zugeordneten Metadaten: zu
sehen waren der Name des Kunstwerks, der von uns als Be-
schreibung eingefiigte Link zu ,kucsko.com®, eine weitere
IPFS-URI zum Kunstwerk unter ,Image“!® und ein Link zur
Prasentation des NFTs auf rarible.com. Diese Daten, die fiir
Programme lesbar strukturiert sind, sind jene Daten, aus denen
die oben angefiihrte Zeichenkette durch einen (Standard-)
Hash-Algorithmus reproduzierbar errechnet wird. Da die Me-
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tadaten (unter ,Image®) den Hashwert des Kunstwerks selbst
enthalten, ist der Hashwert der Metadaten ohne den korrekten
Hashwert des Kunstwerks nicht reproduzierbar. Die Metada-
ten, das Kunstwerk und der Token sind damit {iber den ver-
wendeten Hash-Algorithmus eindeutig zueinander zuorden-
bar. Ergebnis: Alles so, wie gewiinscht.

g) Der Energieverbrauch

Der mit Blockchain-Technologie vertraute Leser wird es wissen:
Die meisten Blockchains, wie auch die Ethereum-Blockchain
1.0, basieren auf dem sog ,,Proof-Of-Work“-Prinzip. Um eine
Ubernahme der Blockchain durch eine einzige Person zu ver-
hindern, die schlicht schneller als alle anderen Teilnehmer
Transaktionen bestétigt (in der Blockchain ist jeweils die
langste Kette an Kohorten von Transaktionen — den Blécken —
valide), wird das Bestitigen der Transaktionen bewusst mit
einem mathematischen Problem belegt, das keinem anderen
Zweck dient, als méglichst rechenintensiv zu sein. Wird dieses
Problem gelost, erhélt der betreffende Teilnehmer (sog ,,Mi-
ner“) eine Belohnung in Form neu geschaffener Kryptowih-
rung. So kann vermieden werden, dass ein einziger Miner mehr
als 51% der Rechenleistung wirtschaftlich sinnvoll biindelt. Der
hohe Energieverbrauch ist also kein Fehler der Ethereum-
Blockchain, er ist ihr inhdrent. Je hoher der Preis der Krypto-
wihrung der jeweiligen Blockchain, desto mehr Teilnehmer
werden sich an der Verifikation der Blécke beteiligen und desto
grofer wird die Rechenleistung im System, was wiederum zu
einem noch héheren Energieverbrauch fiihrt.

Es wird davon ausgegangen, dass eine einfache Transaktion
in der Bitcoin-Blockchain derzeit ca 1.017 kWh bendtigt.'? Das
ist genug, um einen durchschnittlichen US-Haushalt fiir mehr
als einen Monat mit Strom zu versorgen2® oder entspricht mehr
als zehn Langstreckenfahrten mit einem aktuellen Tesla-Mo-
del S. Dies fiihrt bei Anwendung der CO,-Bilanz der geschitz-
ten Mischung an verwendeten Energietrdgern durch die betei-
ligte Miner zu einem CO,-FulBabdruck von 484 kg CO, pro
Transaktion. Wieder zum Vergleich: Ein Langstreckenflug von
Wien nach New York in der Economy Class verursacht mit ei-
nem modernen Flugzeug nach grober Rechnung lediglich zwi-
schen 400kg2V und 1t22 an CO, pro Passagier. Der Energie-
verbrauch einer durchschnittlichen Transaktion in der Ethe-
reum-Blockchain ist schon deutlich geringer, liegt aber immer
noch bei sagenhaften 77 kWh?® zu 36 kg CO..

Aufgrund der technischen Gegebenheiten der Blockchain
steigt der Energieverbrauch proportional mit der Gréfie der
Transaktion. Diese wird in Transaktionseinheiten namens Gas

) Das ist die Kryptowahrung .Ether”.

®) https://etherscan.io/address/Ox60F80121C31A0d46B5279700fSD-
F786054aa5eE5

7 https://etherscan.io/address/0x60f80121c31a0d46b5279700f9d-
f786054aa5eeb#readContract

® Das Kunstwerk ist daher unter https://ipfs.iofipfs/QmdLZcuS8bpez
NHGnjxLdcZfZjeHUSNMVE3mMNhKNLRdASFw/image gif aufrufbar.

= https.//digiconomist net/bitcoin-energy-consumption#assumptions

20 https//www eia.gov/tools/faqs/fag.php?id=97&t=3#-~text=In%202019%
2(C%20the%20average¥%20annual,about%20877%20kWh%20perf
20month

N https//wwwiicao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/de-
faultaspx

2} https//ourworldindata.org/travel-carbon-footprint

Z) https;//digiconomist.net/ethereum-energy-consumption/#-~text=The%
20only%20difference%20between%20the cents%20per%20KWh%200n%
20average
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bemessen, wobei pro Einheit Gas zwischen 1. 1. 2021 und

1. 3. 2021 ein Energieverbrauch von 0.0006310654 kWh mit
einem korrespondierenden CO,-Ausstof3 von 0.0003681648 kg
CO- geschétzt wurde.?¥ Das Schopfen eines neuen NFTs bei
gleichzeitigem Deployment eines eigens dafiir entwickelten
Smart-Contracts kann daher ein Vielfaches des Energiebedarfs
einer einfachen Transaktion haben. Basierend auf unseren
Schitzungen wiren dafiir bis zu 1.900 kWh und damit mehr als
1t CO, notwendig.? Na ja, unsere Entscheidung, keinen ei-
genen Smart-Contract zu entwickeln, bekommt damit eine
ganz neue Dimension.

Das Minten unseres NFTs erforderte ja kein Deployment ei-
nes solchen Smart-Contracts. Wir nutzten vielmehr einen be-
reits vorhandenen Smart-Contract, was den CO»-Fufdabdruck
deutlich geringer ausfallen liel3. Beide Transaktionen, jene zum
Minten des Tokens und jene zur Autorisierung einer allfélligen
Verkaufsabwicklung, haben nach Schiatzung der Website ,,car-
bon.fyi“ ca 104 kg CO, produziert. Auch keine Kleinigkeit, aber
wohl nur ein Zehntel dessen, was fiir einen eigenen Smart-
Contract notwendig gewesen wire.

Dabei sind die Transaktionen zur Befiillung unserer Wallets
mit Ether noch nicht eingerechnet. Es ist also bisher auch so eine
nicht ganz unerhebliche Menge CO, zustande gekommen. Der
damit verbundene enorme Energieaufwand erklért aber auch
zum Teil die hohen Transaktionskosten, die wir zahlen mussten.

Doch sind dieser hohe Energieverbrauch und die hohen
Transaktionskosten iZm der Blockchain-Technologie wirklich
alternativlos? Nein. Denn neben dem inhérent leistungshung-
rigen , Proof-Of-Work“-Protokoll gibt es auch eine interessante
Alternative: ,,Proof-of-Stake“. Hier wird die Validierung der
Transaktionen an bestimmte Teilnehmer der Blockchain (sog
»Baker®) abhidngig von deren Vermdgen in der Kryptowdhrung
der betreffenden Blockchain (,,Stake®) zugeteilt. Bei erfolgrei-
cher Validierung erhélt ein Baker dann Einheiten der Krypto-
wihrung, und bei unlauterem Verhalten wird sein Vermégen
entsprechend verringert. Transaktionen sind somit teils mil-
lionenfach energieeffizienter.

Ein Beispiel fiir eine solche , Proof-Of-Stake*“-Blockchain ist
neben vielen anderen Tezos,?® die ebenfalls einen Standard fiir
NFTs (FA227) kennt. Nach eigenen Angaben?® liegt der Ener-
giebedarf fiir eine einfache Tezos-Transaktion bei gerade ein-
mal 30 mWh. Transaktionen sind in dieser Blockchain nach-
haltig giinstig (das Minten eines neuen Tokens kostet kaum 50
Cent). Tatsédchlich existieren bereits einige NFT-Borsen fiir
Tezos-NFTs?? und die gréfdte (auch von uns im Experiment
verwendete) NFT-Borse, OpenSea, hat bereits angekiindigt, in
Zukunft den Handel mit Tezos-NFTs zu unterstiitzen.3”

Nachteil derartiger Blockchains ist, dass sie nicht besonders
weit verbreitet sind, und ungewiss ist, wie lange ausreichend
Beteiligung der Nutzer vorhanden ist, um ihr Bestehen zu si-
chern (bspw keiner mehr Transaktionen validieren kann). Bei
Ethereum ist das dann doch ein wenig anders. Diese Blockchain
hat derzeit nach Bitcoin die zweitgrof3te Marktkapitalisierung
und halt zum 23. 4. 2021 bei mehr als 6.000 Teilnehmern, die
Transaktionen validieren.?? Ein Aussterben von Ethereum ist in
naher Zukunft daher unwahrscheinlich.

Letzten Endes konnte sich diese initiale Entscheidung zwi-
schen 6kologischer Nachhaltigkeit und Verlustrisiko bald nicht
mehr stellen, da geplant ist, auch Ethereum nach und nach zu
einer ,,Proof-of-Stake“-Blockchain (unter dem Namen Ethe-
reum 2.0) zu transformieren.’® Bis dahin bleiben aber andere
Blockchains betrdchtlich nachhaltiger.
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C. Phase II des Experiments:
Die Prisentation

Wir hatten es also geschafft, unseren NFT auf der Rarible ei-
genen NFT-Borse zum Verkauf auszustellen.3® Auf der Rarible-
Seite wurde fiir jeden ersichtlich, dass 4% des Transaktions-
preises zum Schopfer des NFT gehen sollen. Ohne unser Zutun
ist unser NFT aber auch gleichzeitig auf der weltweit gréften
NFT-Borse, OpenSea, indiziert worden, da Rarible dort fiir die
im eigenen Smart-Contract verwalteten NFTs eine Prisenz
unterhilt.®® Auch auf OpenSea konnte das Kunstwerk daher
bewundert und auch Gebote dafiir abgegeben werden.

D. Phase III des Experiments: Der Verkauf

Sobald ein Gebot auf das Kunstwerk abgegeben wurde (was in
dieser kurzen Zeitspanne immerhin dreimal vorgekommen ist),
wurde Guido per E-Mail von OpenSea informiert. SchlieRlich
kam am 29. 4. 2021 dann ein Angebot des Museums Francisco
Carolinum in Linz. Nicht ganz unerwartet, denn der Direktor
des Museums, das sich der Foto- und Medien-Kunst verschrie-
ben hat, war gerade dabei, eine der weltweit ersten musealen
Ausstellungen zur Geschichte von NFTs in der Kunst vorzube-
reiten und war dazu in Kontakt mit Guido.3®

Mit Begeisterung wollen wir das Angebot durch einen
simplen Klick annehmen. Es stellt sich aber heraus, dass die
Angelegenheit dann doch nicht ganz so simpel ist. Damit wir
auch wirklich sicher sein kénnen, eine Gegenleistung fiir die
irreversible Transaktion des Tokens zu erhalten, wird die
Transaktion iiber eine Reihe von separaten Smart-Contracts
abgewickelt. Dafiir benétigen wir einige, dem eigentlichen
Tausch (Kryptowdhrung gegen NFT) vorgelagerte Transaktio-
nen. Die dafiir verwendeten Smart-Contracts werden von
OpenSea vorgegeben. Zuletzt iibertragen wir den Token und
erhalten umgehend einen Zahlungseingang.

Hier miissen wir dann auch erkennen, dass unsere 4%ige
quasi-Folgerechtsvergiitung, die wir beim Minting von Guidos
Token vorgesehen haben, wohl leicht umgangen werden kann.
Diese erhalten wir nimlich nur dann, wenn die Zahlung {iber
den betreffenden Smart-Contract von Rarible abgewickelt
wird. Wie wir sehen, ist eine solche Abwicklung aber nicht
zwingend, weshalb derartige Zusatzfunktionen auferhalb des
ERC-721-Standards, die von manchen Plattformen angeboten
werden, nur sehr begrenzten Nutzen haben.

Nach Durchfithrung der notwendigen Transaktionen ist der
NFT der Wallet (konkret: dem Public-Key) des Museums zu-

24 https//memoaktenmedium.com/analytics-the-unreasonable-ecological-
cost-of-cryptoart-72f066b90d

) Ausgehend von ca 3000.000 bendtigten Einheiten Gas.

) https://tezos.com/

27 https//assets tqtezos.com/docs/token-contracts/fa2/2-fa2-nft-tutorial/

28 https://medium.com/tgtezos/proof-of-work-vs-proof-of-stake-the-ecologi-
cal-footprint-c58025faeed4

2 hitps://www.hicetnuncxyz/, https://kalamintio/

3 https://opensea.o/blog/announcements/tezos-nfts-are-coming-to-
opensea/

3 hitps://etherscanio/nodetracker

) hitps://ethereum.org/en/eth2/

) https://rarible.com/token/0Ox60f80121c31a0d46b5279700f9d-
f786054aa5ee5:844630

3 https.//opensea.io/assets/0x60f80121c31a0d46b5279700f9d-
f786054aa5ee5/844630

B} hitps://www.ooelkg.at/de/ausstellungen/detail/proof-of-art-eine-kurze-ge-
schickte-der-nfts-von-den-anfaengen-der-digitalen-kunst-bis-zum-metaver-
sehtml
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geordnet. Das Museum hat auf diesem Weg unseren NFT er-
worben und damit eine der weltweit ersten Museumssamm-
lungen von NFTs begriindet.

Insgesamt sind bei diesem Vorgang Transaktionskosten iHv
ca 102,—- USD entstanden (fiir vier Transaktionen). Der CO5-
Ful3abdruck unseres Experiments ist damit um sagenhafte
350kg CO, auf 454kg CO, angewachsen. Damit hédtten wir nun
nicht unbedingt gerechnet. Eine personliche Abwicklung ,Bar-
geld oder Giralgeld gegen NFT-Transaktion“ (die an sich nach
Schitzung von ,,carbon.fyi“ nur 70kg CO, verursachte hitte)
wire wohl auch dann umweltfreundlicher gewesen, wenn wir
per Kleinflugzeug von Wien nach Linz gereist wéren. Eine
wichtige Erkenntnis.

E. Phase IV des Experiments: Das Museum

Unser NFT-Kunstwerk ist jetzt auch Teil der Ausstellung
»~PROOF OF ART — EINE KURZE GESCHICHTE DER NFTS, VON
DEN ANFANGEN DER DIGITALEN KUNST BIS ZUM META-
VERSE® im Museum Francisco Carolinum in Linz.3®

Aber auch hier geht dieses Museum neue Wege und hat in
der virtuellen Welt der Plattform cryptovoxels.com ein Mu-
seumsgebiude errichtet.?” Die im realen Raum des Museums
begonnene Diskussion iiber die rechtlichen Aspekte der NFTs
werden wir mit den Kiinstler*innen, Kurator*innen und Besu-
cher*innen dort weiterfiihren.

F. Evaluierung des Ergebnisses

Man muss ja nicht alles selbst ausprobiert haben. Aber Spal? hat
der Selbstversuch uns allen schon gemacht. Wir haben gelernt,
dass es doch nicht ganz trivial ist, einen NFT zu kreieren, der
mit einem Kunstwerk verkniipft ist. Wenn man aber einmal
eine Routine entwickelt hat, sollte das in einer Stunde und auch
ohne Spezialausbildung in Informatik machbar sein. Die Kosten
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bei unserem kleinen Projekt haben insgesamt ca 271 USD be-
tragen. Problematisch bleibt aus 6kologischer Sicht der hohe
Energieverbrauch solcher Transaktionen — hier werden die
technischen Systeme noch nachbessern miissen. Die Transak-
tion als solche hat nachvollziehbar und stabil funktioniert. Wir
haben schon den Eindruck gewonnen, dass hier ein neues
Wirtschaftssystem entstanden ist, das bleiben wird. Der Hype
vereinzelter Sensationsergebnisse wird kein Dauerprogramm
sein, aber Kiinstler*innen finden hier eine neue Méglichkeit,
ihre Werke auch ohne Galerien einem weltweiten Publikum zu
prasentieren und direkt zum Kauf anzubieten. Vielleicht auch
durch die Notwendigkeiten, die uns Lockdown, Homeoffice,
Videokonferenzen, Online-Shopping usw abgefordert haben,
ist ein starker Trend zu Online-Plattformen entstanden, der
wohl anhalten wird. NFTs sind nur ein Vehikel. Sie kénnen mit
Kunstwerken verkniipft werden, aber auch mit allen anderen
digitalen Files (zB Musik, Filme). Tatsédchlich 6ffnet sich bereits
ein neuer Markt fiir Investoren, die iiber NFTs Mikroanteile an
den urheberrechtlichen Verwertungsrechten, etwa fiir ein
neues Musikalbum, erwerben, um so ganz nah an ,ihren“
Kiinstlern sein und als Mitproduzenten auch am Erfolg der
Releases partizipieren zu kénnen. Aber auch die Verkniipfung
mit realen Objekten bis hin zu Liegenschaften ist moglich — eine
spannende neue Technologie, die das Potential hat, manche
Markte so zu verdndern, wie es damals, als digitale Musikda-
teien, CD, DVD und das Streaming aufgekommen sind, der Fall
war. Und es bedarf wenig prophetischer Imaginationsgabe, um
vorherzusagen, dass dies dann auch die Gerichte mit span-
nenden neuen Rechtsfragen beschéftigten kdnnte.

) Bis 15. 9. 2021.
N https://www .cryptovoxels.com/parcels/4650
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NFT - Eine urheberrechtliche

Betrachtung

BEITRAG. Ein NFT macht noch kein Kunstwerk und eine Wallet macht noch keinen Rechteinhaber. Uber
Schnittstellen und Weggabelungen im Verhiiltnis von NFT und Urheberrecht. ecolex 2021/327

)
&

A. Was wird durch einen NFT iibertragen?

1. NFT als Herkunfitsnachweise

Non-Fungible Token (NFT), also unvertretbare oder nicht-
austauschbare Token, sind digitale Assets, die digitale oder
analoge bzw immaterielle oder materielle Giiter und Leistun-
gen reprasentieren kénnen. Jeder NFT ist einzigartig. Und da
NFT auf der Blockchain aufbauen, eignen sie sich in besonderer
Weise zur nachvollziehbaren Zuordnung des durch sie verkor-
perten Werks.) Obwohl NFT bereits seit einigen Jahren exis-
tieren, erlangten sie in den letzten Wochen und Monaten auch
aullerhalb technik-affiner Bubbles groe Bekanntheit. Der
Grund dafiir diirfte darin liegen, dass sie immer haufiger zur
digitalen Verkérperung und Zuordnung von Kunstwerken, et-
wa von Bildern, Musik oder Sprachwerken, verwendet und
zuletzt auch zu mitunter schwindelerregenden Preisen gehan-
delt wurden.?

Dabei ist ein NFT fiir sich genommen nicht mehr als eine
Zuordnung der Adresse (des Public-Keys) einer Person (,,des
Inhabers“) bspw zu einem Kunstwerk. Die Zuordnung ist in der
Blockchain gespeichert und kann nur durch den Inhaber
iibertragen werden. Das Kunstwerk selbst ist zumeist nicht in
der Blockchain auffindbar. Der NFT enthilt blof} einen — re-
gelmilig auch offentlich zugédnglichen — Link zum
Kunstwerk.®

Wird ein NFT iibertragen, werden, selbst wenn er mit einem
Kunstwerk verkniipft ist und dieses reprasentiert, damit idR
nicht automatisch Rechte an dem Kunstwerk iibertragen. Nicht
einmal die Inhaberschaft an einer digitalen Kopie wird iiber-
tragen. Daraus folgt: Die Ubertragung eines NFTs stellt keine
urheberrechtlich relevante Verwertung eines Kunstwerks dar;
es werden idR keine Verwertungs- bzw Nutzungsrechte an dem
verlinkten Werk eingerdumt.

2. NFT als Mittel fiir die Ubertragung von
Verwertungsrechten

Trotz des oben Beschriebenen kénnten NFT ein altes Problem
des Urhebervertragsrechts losen: Das Problem der geschlosse-
nen Titelkette. Rechte an Immaterialgiitern kénnen nur vom
jeweils Berechtigten erworben werden; ein gutgldubiger
Rechtserwerb analog zu den sachenrechtlichen Bestimmungen
der §§ 367 ff ABGB scheidet aus. Zum wirksamen Rechtserwerb
ist daher eine geschlossene Titelkette hin zum Urheber not-
wendig.? Allzu oft ist eine solche fiir Immaterialgiiter aber
nicht oder nur mit unverhéltnismaSig hohem Aufwand lii-
ckenlos nachweisbar.

Besonders verbreitet ist dieses Problem etwa iZm Fotos und
Videos, aber auch bei Software. An all diesen Werken werden
oftmals Lizenzen eingerdumt, ohne dass die Titelkette hin zum
Urheber klar wire.

Alexander Pabst, LL. M. (WU), ist Rechtsanwaltsanwarter der Schénherr Rechtsanwalte GmbH.
Mag. Anna Katharina Tipotsch, BA, ist Rechtsanwaltsanwarterin der Schénherr Rechtsanwalte GmbH.

Verkniipft der Urheber eines Werks eine Lizenz an diesem
mit einem NFT, ist er damit Herausgeber und zugleich erster
Inhaber des NFTs. Werden von ihm ausgehend alle weiteren
Rechtsiibertragungen mithilfe eines NFTs vorgenommen, blei-
ben diese Daten fiir jedermann in der Blockchain einseh- und
riickverfolgbar.

Wesentlich ist, dass die
Lizenz durch die Inhaber-
schaft iiber den NFT ver-
mittelt wird. Eine generell
tibertragbare Lizenz wiir-
de schlieflich dem Zweck
der Riickverfolgbarkeit
zuwiderlaufen, zumal die Lizenz dann ja beliebig auch ohne
Ubertragung des NFTs weitergegeben werden kénnte. NFT und
Lizenz wiren dann nahezu irreversibel voneinander losgelost.

Die Transaktionskette
kann somit den
Rechtsstatus am
Kunstwerk in beson-
ders sicherer Weise
dokumentieren.

Im Fall einer Verkniipfung von NFT und Lizenz erwirbt der
jeweilige Inhaber des NFTs die in der Lizenz eingerdumten Li-
zenzrechte an dem Kunstwerk, welches dem NFT zugeordnet ist.
Eine Due-Diligence muss dann im Rahmen eines Lizenzerwerbs
Hlediglich“ feststellen, ob der Herausgeber des NFTs ausreichend
berechtigt war, die im NFT verbriefte Lizenz zu erteilen. Dies
macht ein ansonsten mitunter aufwendiges Priifverfahren auch
fiir kleinere Transaktionen sinnvoll. Eine Priifung kann dann in
Minuten erledigt sein, wenn der NFT-schaffende Kiinstler, der in
der Blockchain ja nur durch seinen Public-Key représentiert ist,
die Inhaberschaft der betreffenden Wallet iiber einen entspre-
chenden Anbieter verifizieren ldsst. Die Berechtigung am
Kunstwerk wird auf diese Weise zwar oft nicht abschlieRend
bestédtigt werden kénnen, sondern es kann nur bestimmt wer-
den, welche Person hinter der betreffenden Wallet steht. Die
Zusicherung eines Dritten (der NFT-Borse), dass hinter dem
NFT eine bestimmte, nun benannte Person (welche sich hof-
fentlich mit dem Kiinstler und Urheber des Kunstwerks deckt)
steht, wird in diesem Zusammenhang jedoch in vielen Fillen
bereits ein zufriedenstellendes MaR an Sicherheit bieten.

Eine mit dem NFT verkniipfte Lizenz an einem Kunstwerk
kann — die rechtlichen Grenzen beachtend — beliebig ausge-

" Stichwort: Provenienz.

2 So wurde etwa die Collage .EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS®, beste-
hend aus 5.000 digitalen Bildern des Kunstlers Mike Winkelmann alias .Bee-
ple”, als erstes rein digitales Kunstwerk und NFT vom Auktionshaus Chris-
tie's fur rd 69346250 USD verkauft

3 Fdr eine detailliertere Beschreibung des Prozesses der Generierung ei-
nes NFTs s bspw Kucsko/Pabst/ Tipotsch/ Tyrybon, NFT - Ein Selbstversuch,
ecolex 2021, 495.

4 Vgl Bichele in Kucsko/Handig. urheberrecht? (2017) § 24 UrhG Rz 14;
Walter, Osterreichisches Urheberrecht, |. Teil (2008) Rz 1775ff.
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staltet werden. In einem Selbstexperiment® wurde eine nicht-
ausschliefliche Lizenz bspw so formuliert, dass sie den Anfor-
derungen eines Museumsbetriebs gerecht wurde.

Noch ein paar Worte zur Verkniipfung von Lizenz und NFT aus
technischer Sicht: Eine zuverldssige Verkniipfung der Lizenz mit
dem NFT wird in der Regel durch Aufnahme des Lizenztextes in
den Metadaten des NFTs, deren Link (genauer zB im Selbstex-
periment ein spezieller Uniform Resource Identifier, ,,URI) in der
Blockchain gespeichert wird, erreicht. Somit wird der Lizenztext
automatisch auf den grofiten NFT-Borsen angezeigt und ist, so-
fern die Metadaten im Interplanetary-File-System (,,IPFS“) ge-
speichert werden, auch nicht verdnderlich, ohne dass der in der
Blockchain hinterlegte Link zu diesen unbrauchbar wird.®

B. ,,Tokenisierte Fiilschungen*

1. Urheberrechtseingriff durch Erstellung des NFTs?

Der Handel mit NFT (va auch in Verbindung mit digitalen
Kunstwerken) nahm in den letzten Wochen und Monaten ra-
sant zu, was neben Kiinstlern und Investoren auch ,,Filscher®
angelockt hat. ,Filschen“ meint im gegebenen Kontext die
Verkniipfung eines NFTs mit einem Kunst werk, an dem der
Herausgeber des betreffenden NFTs kein Recht besitzt.

2. Rechtsdurchsetzung

Ob die Verkniipfung eines NFTs mit einem Kunstwerk in das
Urheberrecht des Kiinstlers eingreift, ist nicht immer leicht
auszumachen. Und auch wenn ein Eingriff vorliegt, begegnet
die Abwehr gegen diesen nicht unwesentlichen Hiirden.

a) Vorgehen gegen den ,Filscher”

Wird ein bestehendes (analoges) Kunstwerk, um es mit einem
Token zu verkniipfen, erstmals digitalisiert, oder wird ein be-
reits digitales Kunstwerk kopiert, um es andernorts online zu
stellen, und der NFT mit diesem (neuen) Ort verlinkt, liegt in
der Kopie zum Zwecke der Digitalisierung bzw der Verd&ffent-
lichung an einem anderem, vom Rechteinhaber nicht gewé&hl-
ten Ort eine Vervielfaltigungs- und Zurverfiigungstellungs-
handlung gem § 15 und § 18a UrhG.

Der Rechteinhaber kann sich dagegen mit den im UrhG
vorgesehenen zivil- und strafrechtlichen Sanktionen wehren.”

b) Vorgehen gegen den Host-Provider

Ein Abwehranspruch kommt auch gegen den Host-Provider
jenes Servers in Betracht, auf welchem sich die ,Falschung®
befindet. Ein Unterlassungsbegehren wire auf § 81 UrhG iVm
§ 16 ECG gestiitzt und miisste darauf gerichtet sein, das Hos-
ting des digitalen oder digitalisierten Kunstwerks auf einem
nicht vom Rechteinhaber gewéhlten Server zu untersagen.

Ist ein solches Vorgehen erfolgreich, fiihrt der in der Block-
chain gespeicherte Link nicht mehr zum Kunstwerk und der
NFT wird damit weitestgehend inhaltsleer.

Schwierig oder gar unmoglich wird die Abwehr des Eingriffs
allerdings, wenn das Kunstwerk iiber das im NFT-Bereich
hiufig genutzte dezentrale Interplanetary-File-System (,,IPFS*)
gehostet wird.® Hier werden die Daten ndmlich nicht auf einem
bestimmt zugewiesenen Ort (Server) gespeichert, sondern
konnen von jedem beliebigen Teilnehmer dieses Netzwerks
gehostet und dort unter derselben Adresse (URI) erreicht
werden. Héufig aufgerufene Dateien werden uU auch (auto-
matisch) gleichzeitig auf den Servern mehrerer Teilnehmer
gespeichert. Ein Unterlassungsanspruch miisste dann gegen
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jeden der Teilnehmer — sofern diese iiberhaupt feststellbar sind
— durchgesetzt werden. Die im NFT hinterlegte URI wire aber
nach wie vor giiltig: Lddt ein anderer Nutzer des IPFS das
Kunstwerk erneut hoch (der Ort ist hier unwesentlich), ist es
unter derselben/urspriinglichen URI wieder erreichbar. Ein
umfassender Take-Down der gehosteten Datei sto3t also auf
eine Vielzahl von praktischen Schwierigkeiten.

¢) Vorgehen gegen die NFT-Borse

NFT-Borsen bieten NFT
regelmifBig unter (auto-
matisch generierter) Dar-
stellung des darin zuge-
ordneten Kunstwerks an.
Dabei wird das Kunstwerk
zumeist {iber dessen in der
Blockchain hinterlegten
Link abgerufen und in die
Website des NFT-Borsebetreibers geladen.

Ist ein Vorgehen wegen
des dezentralen Hos-
tings erfolglos, liegt
ein Vorgehen gegen
jene NFT-Borse nahe,
auf der der rechtsver-
letzende NFT angebo-
ten wird.

Ist das Kunstwerk ohne Zustimmung des Rechteinhabers
unter dem betreffenden Link zur Verfiigung gestellt worden, so
ist grundsatzlich auch die Weitergabe des Links selbst geeignet,
das Werk einem neuen Publikum zugénglich zu machen und
damit selbst als Zurverfiigungstellungshandlung iSd § 18a
UrhG qualifiziert zu werden.

Nach der Rsp des EuGH? liegt eine Zurverfiigungstellungs-
handlung durch Linksetzung dann vor, wenn eine Person, die
den jeweiligen Hyperlink setzt, wusste oder hitte wissen miis-
sen, dass der von ihr gesetzte Hyperlink Zugang zu einem un-
befugt veréffentlichten Werk verschafft. Sofern Hyperlinks mit
Gewinnerzielungsabsicht gesetzt werden, wird eine Priifpflicht
des Linksetzers verlangt und eine Kenntnis der Rechtswidrig-
keit vermutet.1® Da Borsenbetreiber regelméRig in Gewinner-
zielungsabsicht handeln, greift diese Vermutung. Zudem sind
die Betreiber der betreffenden NFT-Borse gem § 17 ECG als
Dienst der Informationsgesellschaft'? jedenfalls dann fiir die
verlinkten Inhalte verantwortlich, wenn ihnen die Rechtswid-
rigkeit der verlinkten Inhalte bekannt wird, also spétestens
nach einer férmlichen Abmahnung.

d) Vorgehen gegen ,Wiederverwertung“ bereits
digitalisierter Kunstwerke

Wird der NFT mit einem Link auf ein im digitalen Raum, etwa
auf einer Website, bestehendes Werk verkniipft, liegt keine

unrechtméiRige Vervielfiltigung vor. Nach der Rsp des EuGH in
den Rs Svensson'? und BestWater'® stellt die bloRe Verlinkung
auf ein im Internet frei abrufbares Werk mittels Hyperlink keine
Handlung der 6ffentlichen Wiedergabe und folglich keine un-

3 Vgl Kucsko/Pabst(Tipotsch{ Tyrybon, ecolex 2021, 495.

& Vgl Kucsko/Pabst/ Tipotschi Tyrybon, ecolex 2021, 495 (4971, Pkt 4c, e).
7 &§ 8Iff UrhG.

® Siehe zB auch Kucsko/Pabst/TipotschiTyrybon, ecolex 2021, 495 (497,
Pkt 4.c).

2 Vgl EuGH 8. 9. 2016, C160/15, GS Media, Rn 49ff; 26. 4. 2017, C-52715,
Filmspeler, Rn 49.

0 Vgl EuGH 8. 9. 2016, C-160/15, GS Media, Rn 51; 26. 4. 2017, C-527/15, Film-
speler, Rn 49.

W §3Z1ECG

2 EuGH 13. 2. 2014, C-466/12, Svenssor.

B EuGH 21.10. 2014, C-348/13, BestWater.
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zuldssige Zurverfiigungstellungshandlung dar.'® Gleichwohl
kann in der VerdulRerung eines NFTs unter Vorspiegelung, es
wiirden damit Rechte an dem Kunstwerk iibertragen werden,
eine strafrechtlich relevante Handlung liegen.

So steht jedem Urheber
gem § 19 UrhG zu, die
Urheberschaft in An-
spruch zu nehmen. Die
Bestimmung gewahrt insb
einen Unterlassungsan-
spruch gegen jeden, der die Urheberschaft an einem Werk be-
streitet oder sich die eigene Urheberschaft daran anmalf3t. Ob
sich jemand ungerechtfertigt die Urheberschaft an einem
fremden Werk anmal3t, ist im Einzelfall nach dem Gesamtein-
druck zu beurteilen.!® Entsteht durch ein NFT der unrichtige
Eindruck, der Schépfer des NFTs bzw der Inhaber der Wallet sei
der Urheber des dem NFT zugeordneten Kunstwerks (letzten
Endes erhélt auch ein NFT, welches ein Kunstwerk beinhaltet —
wie allgemein in der Kunst bzw bei urheberrechtlich ge-
schiitzten Werken iiblich —, ja insb seinen Wert gerade durch
die enge Verbindung zur Personlichkeit des Kiinstlers/Urhe-
bers), besteht ein Unterlassungsanspruch auf Basis von § 19
iVm § 81 UrhG.

Entsteht jedoch der Eindruck, der Anbieter und Schépfer des
NFTs sei dazu vom Kiinstler autorisiert, bleibt ein Riickgriff auf
das allgemeine Personlichkeitsrecht gem § 16 ABGB und (bei
Namensgebrauch auch) auf das Namensrecht gem § 43 ABGB,
sofern beim Betrachter eine ,,Zuordnungsverwirrung“ hin-
sichtlich der (nicht bestehenden) Verbindung zwischen dem
Schoépfer des NFTs und dem Urheber des Kunstwerks entsteht.
Ist dies ndmlich der Fall, wird in das schutzwiirdige Interesse
des Kiinstlers eingegriffen, dass kein unrichtiger Eindruck
wirtschaftlicher oder ideeller Beziehungen zwischen Schépfer
des NFTs und Kiinstler entstehen soll.!® Ein Unterlassungsan-
spruch gegen eine derartige Verbindung des Schépfers und des
NFTs erschiene zumindest gut argumentierbar.

Da die Verkniipfung zwischen Wallet des NFT-Schopfers
und dem NFT aber in der Blockchain gespeichert und daher
nicht verdnderbar ist, wird ein Vorgehen gegen diese Ver-
kniipfung aussichtslos sein. Hier kann dann idR ein Vorgehen
gegen die NFT-Borse als Host-Provider naheliegen.!”

Unabhingig davon ist
in solchen Fillen auch
ein Vorgehen aus dem
Urheberpersonlich-
keitsrecht denkbar.

C. Folgerechtsvergiitung?

§ 16b UrhG sieht in Umsetzung der FolgerechtsRL'® vor, dass
bei Weiterverauerung von Originalen von Werken der bil-
denden Kiinste, an denen Vertreter des Kunstmarkts (wie
Auktionshéuser oder Kunstgalerien) als VerduRerer, Kdufer
oder Vermittler beteiligt sind, dem Urheber ein bestimmter
Anteil am jeweils erzielten Verkaufspreis zusteht.

Hintergrund dieser Bestimmung ist, dass Urheber von Werken
der Literatur oder Musik bspw an den diversen Nutzungsarten
wie der Vervielfaltigung, Darbietung, Adaption usw finanziell
beteiligt sind. Vergleichsweise bescheiden nehmen sich — derzeit
noch — die Verwertungsmoglichkeiten bildender Kiinstler aus.
Ein Werk der bildenden Kunst wird im Wesentlichen durch den
Verkauf verwertet und ist danach dem Zugriff des Kiinstlers
entzogen. Hier soll die Folgerechtsvergiitung Abhilfe und dem
Kiinstler eine zusétzliche Einnahmequelle (ver-)schaffen.'® Das
Problem besteht aber nicht nur bei physischer Verwertung eines
Kunstwerks, sondern ist freilich auch auf NFTs anzuwenden.
Nach der ersten VerdulRerung ist der Kiinstler vom wirtschaftli-
chen Erfolg seines NFTs im Normalfall abgeschnitten.

eCOleXSCHWERPUNKT

Als Originale iSv § 16b
Abs 1 UrhG gelten 1t § 16b
Abs 3 UrhG nur Werkstii-
cke, die vom Urheber
selbst geschaffen worden
sind, die vom Urheber
selbst oder unter seiner

Wird ein NFT allerdings
mit einem physischen
Kunstwerk, welches
auch die iibrigen Vo-
raussetzungen wie die
des Begriffs des ,,Origi-
nals* erfiillt, verbun-

. - Leitung in begrenzter Auf-
den, ersc}lmrl..t eine Fol- lage hegrgeste]gl: und in der
get:echtsvergugung i Regel nummeriert sowie
pflichtder VerduBBerung "1 obersi gniertoder
des dan:',lt Yerbundenen auf andere geeignete Wei-
NFTs moglich. se autorisiert worden sind

oder sonst als Originale angesehen werden. Was als Original
angesehen wird, ist weder in § 16b UrhG noch in der Folger-
echtsRL definiert. Wird ein Kunstwerk von dessen Schépfer ei-
nem NFT (als ein NFT oder eine Serie von NFT) zugeordnet,
kénnte dies als fiir die ,,Originalitdt” ausreichend zu qualifizie-
ren sein. Problematisch ist jedoch der Werkstiickbegriff. Zu
diesem geht ndmlich sowohl aus ErwGr 2 der FolgerechtsRL2?
als auch aus den Materialien zum RL-Entwurf klar hervor, dass
sich dieser ausdriicklich auf den materiellen Trager eines
Werkstiicks bezieht.?" Fiir digitale und digitalisierte Kunstwerke
ist daher keine Folgerechtsvergiitungspflicht anzunehmen.

Es ist dabei unerheblich, ob wirksam Eigentum an dem
physischen Kunstwerk iibertragen oder ob das Kunstwerk we-
der physisch noch mittels Erklarung iibergeben wird, da die
Vergiitungspflicht lediglich an ein wirksames Verpflichtungs-
geschift gekniipft ist.22

Schlussstrich

Zwar stellen NFT ein geeignetes Mittel der Provenienzfeststellung
dar, doch muss auch in diesem Fall die erstmalige Ableitung der
Verwertungsrechte vom Urheber nachgewiesen werden.

Eine Rechtsdurchsetzung bei Urheberrechtsverletzungen in
Verbindung mit NFT scheint iber verschiedene Kanéle - mit un-
terschiedlichen Erfolgsaussichten - maglich.

Drum priife, wer sich an die Blockchain bindet (dennoch), ob sich
der Urheber zum Werk findet.?

Vgl 13. 2. 2014, C-466/12, Svensson, Rn 32; 21.10. 2014, C-348/13, BestWa-
ter, Rn16; s auch OGH 23. 2. 2016, 4 Ob 249/15v, Preroll-Werbung.

= Vgl Toms in Kucsko/Handig, urheberrecht? § 19 UrhG Rz 21ff.

® \gl Aicher in Rummel/Lukas, ABGB (2015) § 16 ABGB Rz 16; s auch RIS-
Justiz RS0O005446.

7 Vgl Pkt 2b.

® RL 2001/84/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
27.9. 2001 Ober das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunst-
werks, ABI L 2001/272, 32 (.Folgerechts-RL").

= ErwGr 2 FolgerechtsRL.

20 \gl etwa ErwGr 2 FolgerechtsRL: .Gegenstand des Folgerechts ist das
materielle Werkstlck, dh der Trager, der das geschutzte Werk verkérpert”
) Gednderter RL-Vorschlag, Erlaut zu Art 2, Seite 5, COM/1998/78/FINAL.
Z\/gl Handlg in Kucsko/Handig, urheberrecht? § 16b UrhG Rz 271f.

2 In Anlehnung an Schillers Glocke.
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