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Sachverhalt

1

Mit Gesuch vom 19. November 2010 beantragte die Gesuchstellerin den superprovisorischen
Erlass vorsorglicher Massnahmen mit dem folgenden Rechisbegehren:

1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art, 292 StGB im Falle des Ungehorsams zu verbieten,

1.1

1.2

ohne Einwilligung der Gesuchstellerin hergestelite Exemplare/Kopien

a)
b)
c)

d

des Computerprogrammpaketes “Adobe Creative Suite 4 Production Premium® und
des Computerprogrammpaketes "Adobe Creative Suite 4 Web Premium" und
der in den Computerprogrammpaketen gemass Rechtsbegehren Ziffer 1.1 lit. a und b ent-
haltenen Einzelprogrammen
- 'Adobe After Effects CS 4",
2 *Adobe Premiere Pro CS4",
e “Adobe Photoshop CS84 Extended”,
- "Adobe Soundbooth CS4",
- "Adobe Onlocation CS4",
"Adobe Encore CS4",
- “Adobe Device Central CS4",
- "Adobe Bridge CS4",
= 'Adobe Dynamic Link',
- 'Adobe lllustrator CS4",
- "Adobe Flash Professional G54,
- "Adobe Fireworks CS4",
- 'Adobe Dreamweaver CS4°,
- "Adobe Acrobat 9 Professional”,
- "Adobe Media Player”,
- ‘Adobe Version Cue CS4",
= "Adobe Contribute CS4" sowie
sdmtlicher Vorgangerversionen, Upgrades und/oder Updates zu den Computerprogrammpa-
keten und Einzelprogrammen gemé&ss Rechtsbegehren Ziffer 1.1 lit. a, b und ¢

anzubieten, zu verkauten und/oder sonst wie in den Verkehr zu bringen:

ohne Einwilligung der Gesuchstellerin hergestellte Exemplare/Kopien sémtlicher Computerpro-

gramme mit den Zeichen

"Adobe”

"Adobe Premiere"
'Adocbe Hlustrator®
"Adobe Encore”
"Soundbooth’
"Photoshop”
"Nustrator”
"Flash"
"Fireworks"
“Dreamweaver" und/oder
"Acrobat"

anzubieten, zu verkaufen und/oder sonst wie in Verkehr zu bringen.



Seite 3/15

2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung von Art. 292 SIGB im Falle des Ungehorsams zu verpflichten,
der Gesuchstellerin Auskunft zu erteilen Uber Namen und Adressen von Herstellern, Lieferanten und ande-
ren Vorbesitzern, von denen die Gesuchsgegnerin die Produkte gemiss Rechtsbegehren Ziffer 1.1 bezieht
bzw. bezogen hat, sowie Uber Namen und Adressen der Kunden, an welche die Gesuchsgegnerin die Pro-
dukte gemdss Rechtsbegehren Ziffer 1.1 vertreibt bzw. vertrieben hat.

3. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung von Art. 292 StGB im Falle des Ungehorsams zu verpflichten, al-
le Produkte geméss Rechtsbegehren Ziffer 1.1 an das Gericht oder an eine vom Gericht zu benennende
Stelle zur vorlaufigen Verwahrung herauszugeben.

4. Unter Kosten- und Entschédigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin,

2. Mit Verfligung vom 19. November 2010 gab das Kantonsgericht Zug, Einzelrichter, diesen
Antragen teilweise statt und ordnete ohne Anhérung der Gesuchsgegnerin die in Ziff. 1 des
vorstehenden Rechtsbegehrens beantragten Verbote an. Im Ubrigen wurde das Begehren
auf superprovisorischen Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewiesen.

3. In der Gesuchsantwort vom 10. Dezember 2010 schioss die Gesuchsgegnerin auf kostenfal-
lige Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen, soweit darauf einzutre-
ten sei. Eventualiter sei die Gesuchstellerin zu verpflichten, eine Sicherheit in der Hohe von
CHF 300'000.-- zu leisten. In prozessualer Hinsicht stellte die Gesuchsgegnerin den Antrag,
die superprovisorisch erlassenen vorsorglichen Massnahmen seien umgehend, ohne Anho-
rung der Gesuchstellerin, aufzuheben.

4, Diesen prozessualen Antrag wies das Kantonsgericht Zug, Einzelrichter, mit Verfligung vom
13. Dezember 2010 ab, was in der Verfligung vom 27. Januar 2011 richtiggestelit wurde.

h In der Replik vom 14. Januar 2011 hielt die Gesuchstellerin an ihrem Gesuch um Erlass vor-
sorglicher Massnahmen fest.

6. Mit Verfligung vom 25. Februar 2011 verpflichtete das Kantonsgericht Zug, Einzelrichter, die
Gesuchstellerin auf entsprechenden Antrag der Gesuchsgegnerin zur Sicherstellung einer
allfélligen Partelentschadigung in der Héhe von CHF 15'500.--.

7. In der Duplik vom 24. Marz 2011 bekréftigte die Gesuchsgegnerin ihren Standpunkt und
reichte neue Belege ein, zu denen die Gesuchstellerin in der Vernehmlassung vom 7. April
2011 Stellung nahm.

Erwadgungen

1. Das Kantonsgericht Zug, Einzelrichter, ist fur die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs um
Erlass vorsorglicher Massnahmen unbestrittenermassen értlich, sachlich und funktionell zu-
standig (vgl. Art. 10 i.V.m. Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG sowie § 8 aGOG i.V.m.
§ 129 ZPO-ZG). Auf das vorliegende Massnahmeverfahren, das bei Inkrafttreten der Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung (ZPO) bereits rechtshangig war, sind noch die Bestimmungen
der Zugerischen Zivilprozessordnung (ZPO-ZG) anwendbar (vgl. Art. 404 Abs. 1 ZPO).
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2. Uber die Anordnung vorsorglicher Massregeln ist im summarischen Verfahren zu befinden
(§§ 126 Ziff. 1 und 129 ZPO-ZG). Das summarische Verfahren ist herrschender Lehre und
Rechtsprechung zufolge durch eine Beweisbeschrénkung und eine summarische Prifung der
Rechtsfrage gekennzeichnet (Hasenbéhler, Die provisorische Verfligung nach baselland-
schaftlichem Zivilprozessrecht, in: BJM 1976, S. 34; Berti, Vorsorgliche Massnahmen im
schweizerischen Zivilprozess, in: ZSR 116/1997, S. 223 ff.; Leupold, Die Nachteilsprognose
als Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes, in: sic! 4/2000, S. 273: Vogel/Spihler,
Zivilprozessrecht, 7. A., Bern 2001, S. 355; Frank/Strauli/Messmer, Kommentar zur ZPO-ZH,
3. A., Zurich 1997, N 5, 16 und 19 zu § 110 ZPO-ZH; Stahelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Z{-
rich 1992, 8. 311, N 22; vgl. auch ZR 81/1982 Nr. 88; BGE 104 |a 413, 100 la 22, 97 | 486,
96 1301; SMI 1985, 214). Die entsprechenden Verfahrensverkirzungen bewirken eine "struk-
turelle Verminderung der Richtigkeitsgarantien” (so Berti, a.a.0., S. 217), und namentlich
Art. 6 Abs. 1 EMRK findet im Verfahren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen keine
Anwendung (statt vieler: Miehsler, Internationaler Kommentar zur EMRK, N 185 zu Art. 6
EMRK, mit weiteren Hinweisen; Villiger, Handbuch der Européischen Menschenrechiskon-
vention, 2, A, Zlrich 1999, S. 255, N 402; vgl. aber demgegentiber: Urteil der Justizkommis-
sion des Obergerichts des Kantons Zug in Sachen L und P gegen H vom 31. Marz 1995 [JZ
1995/11.15], S. 4-8, sowie Urteil der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Zug in
Sachen R GmbH gegen H AG und Konsorten vom 2. Mai 2002 [JZ 2000/80.132], S. 12 am
Ende). Dem Umstand, dass sich die Feststellung der Entscheidungsgrundliagen und die
Tatigkeit der Rechtsfindung im Eilverfahren unter Zeitdruck vollziehen (vgl. Berti, a.a.0.,

S. 222 f.), trégt auch § 128 Abs. 1 ZPO-ZG Rechnung. Nach dieser Bestimmung ist der Sum-
marrichter gehalten, tber das gestellte Begehren durch kurz begriindete Verfiigung zu ent-
scheiden (vgl. aber demgegeniber: Urteil der Justizkommission des Obergerichts des Kan-
tons Zug in Sachen S und Konsorten gegen A und Konsorten vom 3. Dezember 2008

[JZ 2008 96], S. 7).

3. Gemadss § 129 Ziff. 3 ZPO-ZG in Verbindung mit Art. 65 URG kann das Kantonsgericht Zug,
Einzelrichter, auf Begehren einer Partei und sofern die Berechtigung der Verfiigung glaubhaft
gemacht wird, Verfligungen treffen, die dazu dienen, andere als auf Geld oder Sicherheits-
leistung gerichtete féllige Rechtsanspriiche zu schiitzen, wenn bei nicht sofortiger Erflllung
ihre Vereitelung oder eine wesentliche Erschwerung ihrer Befriedigung zu beflrchten ist oder
dem Berechtigten ein erheblicher, nicht leicht zu ersetzender Schaden oder Nachteil droht.
Glaubhaft zu machen sind entsprechend a) der Anspruch, der durch eine vorsorgliche Mass-
nahme geschitzt werden soll, und b} der Verfligungsgrund, d.h. die Gefdhrdung dieses An-
spruchs bei nicht sofortigem Eingreifen des Richters (Meier, Grundlagen des einstweiligen
Rechtsschutzes, Zirich 1982, S. 131 ff.; Ernst, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbe-
werbs- und Immaterialgiterrecht, Diss. Zlrich 1992, S. 58 ff.; Alder, Der einstweilige Rechts-
schutz im Immaterialglterrecht, Diss. Bern 1993, S. 82 ff.).

4, Analog einer Prozessvoraussetzung ist vorab abschliessend Uber den Verfligungsgrund zu
befinden, bevor der materiellrechtliche Anspruch lberhaupt zu untersuchen ist (Alder, a.a.0.,
S. 90). Bei der Prifung des Verfligungsgrundes sind der voraussichtliche Nachteil der Ge-
suchstellerin bei Nichterlass der beantragten Massnahme und der voraussichtliche Nachteil
des Gesuchsgegners bei Erlass einer nicht gerechtfertigten Massnahme gegeneinander ab-
zuwagen (Berti, a.a.0., 8. 225; Leupold, a.a.0., S. 273).
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4.1

Mit Bezug auf den Verfligungsgrund fiihrt die Gesuchstellerin u, a. Folgendes an (Beilage 1,
S. 18 1. [Rz 66 f.] und Beilage 7, S. 30 1. [Rz. 132 ff.]);

'66.

67.

"132.

133.

134.

Der flr die Gesuchstellerin drohende nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil durch die Handlungen der
Gesuchsgegnerin ist offensichtlich. Die Gesuchsgegnerin vertreibt nachweisiich Raubkopien der Software
der Gesuchstellerin. Durch diesen Vertrieb ist der Gesuchstellerin bereits ein hier nicht weiter zu beziffern-
der Schaden entsprechend dem mit dem widerrechtlichen Vertrieb der Raubkopien wegfallenden Marktan-
teil entstanden. Weil der Vertrieb solcher "Produkie’ den eigentiichen Gesellschaftszweck bildet (...} und
das Geschéftsmodell der Gesuchsgegnerin darstellt, muss natdrlicherweise davon ausgegangen werden,
dass die Gesuchsgegnerin dieses widerrechtlichen Vertrieb fortsetzt, weshalb der Gesuchstelierin weiterhin
Schaden und weitere nicht leicht wieder gutzumachende Nachteile drohen. Mit diesem illegalen Vertrieb
entsteht im Markt der Eindruck, ein solcher Vertrieb sei rechtens, und die Rechte der Gesuchstellerin seien
gar nicht mehr oder nicht im tatséchlich bestehenden Ausmass geschiitzt. Es besteht dadurch auch die Ge-
fahr, dass das illegale Geschafismodell der Gesuchsgegnerin von weiteren Geselischaften verfolgt wird,
was fdir die Gesuchstellerin offensichtlich verheerende Folgen hatte. Im Weiteren kann das widerrechtliche
Vorgehen der Gesuchsgegnerin vor dem Hintergrund der Unkenntnis der Gesuchstellerin in Bezug auf die
Qualitat dieser Raubkopien zu Haftungsfallen und insbesondere einem massiven Imageschaden der Ge-
suchstellerin im Markt fihren {...). _

Weil davon ausgegangen werden muss, dass die Gesuchsgegnerin diesen widerrechtlichen Vertrieb ohne
richterliches Verbot weiterfiihren wird, und weil durch diese andauernde Rechtsverletzung fiir die Gesuch-
stellerin ein laufend zunehmender Schaden mit einhergehender, kaum wieder gut zu machender Marktver-
wirrung und bleibendem Imageschaden droht, besteht fiir den Anspruch der Gesuchsgegnerin grosse Dring-
lichkeit."

Dass mit dem illegalen Vertrieb von Produkten der Gesuchsgegnerin logischerweise und zwingend ein Ver-
lust Ihrer Marktanteile verbunden ist, bedarf wohl! keiner weiteren Ausflihrungen, Wie die Gesuchstellerin im
Hauptprozess diese (bereits verlorenen) Marktanteile "zurtickerlangen® kann, wie die Gesuchsgegnerin sin-
niert, ist nicht nachvollziehbar, Angesichts der Vieizahl von Prozessen, in welche die Gesuchsgegnerin ber
ihre Tochterunternehmen involviert ist und in welchen diese bisher ausnahmslos unterlegen waren, dirfte
sodann der Erhalt von Schadenersatz massiv gefihrdet sein.

Dass Erwerber dieser Raubkopien etwaige Qualitdtsmangel dieser Produkte nicht mit der Gesuchstellerin in
Verbindung bringen wilrden, ist ebenso abwegig, wie in Abrede stellen zu wollen, dass sich durch diesen
Handel der Gesuchsgegnerin, gerade wegen der zwingenden Verbindung zur Gesuchstellerin, keine Haf-
tungsfélle ergeben kdénnten.

Die Marktverwirrung entsteht einerseits durch den Anschein der Hechtméséigkeit des vorliegend beanstan-
deten Handels mit Produkten der Gesuchstellerin. Durch die selbst fabrizierten *Lizenzurkunden® wird dieser
Anschein noch verstérkt, obwohl diese Dokumente so wertlos und irrefiihrend sind wie diese notariellen
Bestatigungen. Denn auch diese "Lizenzurkunden) vermégen keine Rechtmassigkelt des Lizenzerwerbs zu
kreieren. Diese "Lizenzurkunden” erwédhnen nicht einmal, dass es sich um gebrauchte Software handelt
bzw. haiten nicht einmal die Rechtekette fest, sondern beschranken sich aut lapidare Angaben wie das Lie-
ferungsdatum, das Produkt, die Rechnungsnummer und dergleichen und erwihnen insbesondere nicht,
dass es sich um Education Lizenzen handelt. Uber die Wertlosigkeit einer solchen Urkunde kann auch kein
Hologramm hinwegtéuschen. Fir den Nommalverbraucher hat dieses Dokument jedoch den Anschein eines
offizielien Charakters und ist deshalb hochgradig irrefiihrend und wettbewerbswidrig.”

4.2 Vorab ist festzuhalten, dass die Auseinandersetzung zwischen den Parteien seit ldngerer
Zeit andauert. Bereits am 14. Oktober 2009 brachte die Gesuchstellerin durch einen Ange-
stellten der Adobe Systems GmbH in Erfahrung, dass die usedSoft-Gruppe, zu welcher auch
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die Gesuchsgegnerin gehért, was der Gesuchstellerin aufgrund der mitgelieferten Notarielien
Bestatigung (KB 14) schon damals bekannt sein musste, in den Handel mit angeblichen
Raubkopien der streitgegenstandlichen Software involviert ist (vgl. KB 15). Das veranlasste
die Gesuchstellerin, die deutsche Schwestergesellschaft der Gesuchstellerin, die HHS used-
Soft GmbH, ins Recht zu fassen. Mit Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom
25. November 2009 wurde der HHS usedSoft GmbH auf dem Wege der einstweiligen Verfi-
gung verboten, die auch Gegenstand des vorliegenden Massnahmebegehrens bildenden
Computerprogramme anzubieten und/oder feilzuhalten und/oder sonst wie in den Verkehr zu
bringen. Gleichzeitig wurde der HHS usedSoft GmbH aufgegeben, der Gesuchstellerin in-
nerhalb einer Woche ab Zustellung der einstweiligen Verfiigung tber die Menge der herge-
stellten, erhaltenen und ausgelieferten oder bestellten Computerprogramme und Uber die
Namen und Adressen von Herstellern, Lieferanten und anderen Vorbesitzern sowie den ge-
werblichen Abnehmern oder Auftraggebern Auskunft zu erteilen (KB 9a). Mit Faxschreiben
vom 28. Dezember 20089 teilte die HHS usedSoft GmbH der Gesuchstellerin mit, dass die
Gesuchsgegnerin ihre Lieferantin sei (BB 30). Die Gesuchstellerin wusste also spatestens
seit diesem Zeitpunkt vom Handel der Gesuchsgegnerin mit angeblichen Raubkopien der
streitgegensténdlichen Software. Unerheblich ist, wann die Gesuchstellerin vom Ausmass
dieses Handels erfahren hat, denn gegen die HHS usedSoft GmbH ging sie auch vor, ohne
vom Ausmass des Handels Kenntnis zu haben. Ganz abgesehen davon sind die diesbezigli-
chen Angaben der Gesuchstellerin ohnehin widerspriichlich. Wahrend ihre Ausfihrungen im
Gesuch vom 19. November 2010 den Eindruck erwecken, es sei schon im Rahmen des am
6. Januar 2010 abgeschlossenen Verfahrens vor dem Landgericht Frankfurt am Main fesige-
stellt worden, dass die Gesuchsgegnerin weit tiber 1'000 Raubkopien von der RVZ Rechen-
zentrum Volmarstein GmbH erworben habe (vgl. Beilage 1, S. 12, Ziff. 40), trug die Gesuch-
stellerin in der Duplik vor, die HHS usedSoft GmbH habe erst in der Berufungsbegriindung
-im Verfahren vor dem Oberlandesgericht Franfurt am Main Ausflihnrungen dazu gemacht
(Beilage 7, S. 32, Ziff. 138). Wirde man auf die Angaben in der Duplik abstellen, erlangte die
Gesuchstellerin wohl im Januar oder Februar, allerspétestens aber im Marz 2010 Kenntnis
vom Ausmass des Handels mit den angeblichen Raubkopien, denn das Urteil des Oberlan-
desgerichts Frankfurt am Main erging am 22. Juni 2010 (KB 9c). Von der sicheren Kenntnis
der Gesuchstellerin vom beanstandeten Softwarehandel der Gesuchsgegnerin bis zur Einrei-
chung des vorliegenden Massnahmegesuchs verstrichen demnach mindestens elf Monate:
seit mindestens acht Monaten vor Einreichung des Massnahmegesuchs kannte die Gesuch-
stellerin das Ausmass des Softwarehandels. Man kénnte sich daher fragen, ob nicht bereits
das Zuwarten der Gesuchstellerin mit der Einreichung des vorliegenden Massnahmebegeh-
rens gegen die angeflhrte Dringlichkeit und den behaupteten Verfligungsgrund spricht. Wie
es sich damit verhdlt, kann indessen aus folgenden Griinden dahingestellt bleiben:

Aus den Ausflhrungen der Gesuchstellerin zu den behaupteten Urheberrechtsverletzungen
ergibt sich, dass die Gesuchsgegnerin nur Unternehmen mit Sitz im Ausland mit den angeb-
lichen Raubkopien der streitgegenstandlichen Computerprogramme belieferte, ndmilich ihre
Schwestergesellschaft HHS usedSoft GmbH (vgl. BB 10-13) sowie die in London domizilier-
ten Zaha Hadid Architects (vgl. BB 22 und 23). Von Verkaufen an schweizerische Abnehmer
wird hingegen nichts erwéhnt. Ist aber zweifelhaft, ob ein Vertrieb der betreffenden Software
das Gebiet der Schweiz Uberhaupt tangiert, so ist auch nicht glaubhait, dass der Gesuchstel-
lerin auf dem Schweizer Markt ein Schaden entstehen kénnte, welcher ihr durch Geld nicht
voll ausgeglichen werden kann (vgl. Alder, a.a.0., S. 86). Ohnehin fehlen im Gesuch Ausfih-
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rungen des Inhalts, dass und inwiefern der Gesuchstellerin ein Schaden entstehen kann, der
einer richterlichen Schadensschatzung nach Art. 42 Abs. 2 OR nicht zugénglich ist (vgi. dazu
Leupold, a.a.0., S. 270). Die Gesuchstellerin kénnte zwar wegen des Handels der Gesuchs-
gegnerin mit den angeblichen Raubkopien ihrer Computerprogramme Marktanteile verlieren,
die sie jedoch ohne gréssere Anstrengung zuriickerlangen kénnte, falls sie in einem ordentli-
chen Verfahren obsiegen wiirde und potentielle Abnehmer die streitgegenstandlichen Com-
puterprogramme alsdann nicht mehr bei der Gesuchsgegnerin beziehen kénnten. Es ist nicht
ersichtlich, weshalb sich der Schaden aus den zwischenzeitlich eingetretenen Umsatzverlus-
ten der Gesuchstellerin oder die Gewinne, welche die Gesuchsgegnerin nach Massgabe der
Bestimmungen Uber die Geschéftsfiihrung ohne Auftrag bei einem Unterliegen im ordentli-
chen Verfahren an die Gesuchstellerin herauszugeben hitte, nicht beziffern oder zumindest
abschétzen lassen sollten. Die Gesuchstellerin fiihrt auch zu wenig konkret aus, warum die
Gesuchsgegnerin nach Abschluss eines ordentlichen Verfahrens nicht mehr in der Lage sein
solite, der Gesuchstellerin einen allféllig entstandenen Schaden zu ersetzen oder un recht-
massigen Gewinn herauszugeben. Entsprechender Ausfihrungen hétte es schon deshalb
bedurft, weil es unter der Herrschaft der Verhandlungsmaxime nicht angehen kann, bloss
pauschal bzw. unsubstanziiert einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil zu be-
haupten (zu den Zwecken der Substanziierungslast ausfiihrlich: Affolter, Die Durchsetzung
von Informationspflichten im Zivilprozess, Diss. Bern 1994, S. 108 ff.; vgl. auch Troller, Die
einstweilige Verfligung im Immaterialglterrecht, in: Richter und Verfahrensrecht, Bern 1991,
S. 314, mit weiteren Hinweisen). Zur Begrindung der drohenden llliquiditat der Gesuchsgeg-
nerin verweist die Gesuchstellerin bloss unbestimmt auf eine Vielzahl von Prozessen, in wel-
che die Gesuchsgegnerin Uber ihre Tochterunternehmen involviert sei, ohne diese Prozesse
im Einzelnen zu benennen. Aktenkundig sind einzig die in Deutschland hé&ngigen Prozesse
der Gesuchstellerin und der Oracle International Corporation gegen die HHS usedSoft GmbH
{KB 9a-c und BB 32), bei der es sich aber nicht um eine Tochter-, sondern um eine Schwes-
tergesellschaft der Gesuchsgegnerin handelt. Inwiefern die Gesuchsgegnerin (finanziell) da-
von betroffen sein kénnte, legt die Gesuchstellerin nicht dar. Solite die HHS usedSoft GmbH
die besagten Prozesse verlieren, muss deswegen das Geschaftsmodell der Gesuchsgegne-
rin noch nicht zum Scheitern verurteilt sein, denn die Gesuchstellerin macht nicht geltend,
der Handel mit gebrauchter Software sei per se unzulassig. Vielmehr stellt sie sich auf den
Standpunkt, dass die Gesuchsgegnerin mit Blick auf die streitgegensténdlichen Computer-
programme gerade nicht mit Gebrauchtsoftware, sondern mit Raubkopien handle.

Inwieweit der Handel der Gesuchsgegnerin mit den angeblichen Raubkopien zu einer Aus-
weitung von Haftungsféllen sowie einem Imageschaden der Gesuchstellerin fihren kdnnte,
leuchtet nicht ein. Die Vorlieferantin der Gesuchsgegnerin, die RZV Rechenzentrum Volmar-
stein GmbH, bestellte die Computerprogramme bei einer von der Gesuchstellerin autorisier-
ten Handlerin, der Cancom Deutschland GmbH (BB 3). Sollte die von der Cancom Deutsch-
land GmbH hernach online an die RZV GmbH gelieferte Software (vgl. BB 4-6) bereits bei
der Ubermittiung Qualitatsfehler aufgewiesen haben, so haftet die Gesuchstellerin dafiir oh-
nehin, d.h. unabhéngig davon, ob die Weiterverausserung der Programme an die Gesuchs-
gegnerin rechtens war oder nicht. Solite hingegen der Qualitatsfehler erst bei der von der
RZV GmbH vorgenommenen Speicherung auf einen mobilen Datentrager (CD-Rom oder
DVD) autgetreten oder dieser selbst defekt sein, kann die Gesuchstellerin eine Haftung ab-
lehnen. Die Haftungsfrage beurteilt sich mithin unabhangig von den hier in Frage stehenden
Urheberrechtsverletzungen. Auch ist nicht nachvollziehbar, weshalb das image der Gesuch-
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5.1

stellerin darunter leiden sollte, wenn der fiir jedermann ohne weiteres erkennbar nicht von ihr
stammende Datentréger oder die nicht von ihr darauf gespeicherten Programme mangelhaft
sein sollten. Weil es sich bei den von der Gesuchsgegnerin vertriebenen Datentragern offen-
sichtlich nicht um Originaldatentrager der Gesuchstellerin handelt, kann — soweit ersichtlich —
auch keine Marktverwirrung auftreten. Der von der Gesuchsgegnerin vertriebene Datentrager
sieht vollig anders aus als der Originaldatentrager und wird in einer mit der Firma der Ge-
suchsgegnerin deutiich gekennzeichneten Verpackung geliefert (vgl. KB 12). Deshalb dirfte
es sich bei dem von der Gesuchsgegnerin vertriebenen Datentrégern nicht um ein Produkt
handeln, von dem der Abnehmet annimmt, dass es von der Gesuchstellerin oder einem mit
ihr verbundenen Unternehmen stammt oder auch bloss von ihr autorisiert ist. Daran &ndert
auch die von der Gesuchstellerin ohnehin als wertlos bezeichnete Lizenzurkunde (KB 13)
nichts, mit der auf jeden Fall nicht der Anschein erweckt wird, das Produkt sei von der Ge-
suchstellerin lizenziert. Soweit der Abnehmer zur Annahme gelangt, der Handel mit derarti-
gen Datentragern sei auch ohne die Zustimmung der Gesuchstellerin rechtlich unbedenklich,
liegt nicht eine Marktverwirrung, sondern héchstens ein Rechtsirrtum vor, der die von der
Gesuchstellerin befiirchteten Nachahmungsgeschafte beglnstigen kénnte. Hier geht es je-
doch einzig um den Verlust von Marktanteilen, von dem nach dem oben Gesagten nicht er-
hértet ist, dass er einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil darstellt. Dem Gesuch
kann somit schon mangels Glaubhaftmachung des Verfligungsgrundes nicht stattgegeben
werden.

Im Ubrigen hat die Gesuchstellerin, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, auch den Verfi-
gungsanspruch nicht glaubhaft gemacht.

Die Gesuchstellerin stiitzt ihren Unterlassungsanspruch zunéchst auf Art. 10 Abs. 2 lit. b
URG, wonach der Urheber eines Werks, namentlich eines Com puterprogramms, das aus-
schliessliche Recht hat, Werkexemplare anzubieten, zu verdussern oder sonst wie zu
verbreiten. Diese Ausschliesslichkeit des Verbreitungsrechts wird allerdings durch den in
Art. 12 URG verankerten Erschdpfungsgrundsatz eingeschrénkt. Erschépft im Sinne dieser
Bestimmung heisst, dass der Urheber mit bzw. ab der Verdusserung eines Werkexemplars
sein Recht verloren hat, (iber dessen weitere Verbreitung bestimmen zu kénnen: das diesbe-
zligliche Recht ist erloschen, erschépft, nicht aber alle tibrigen Rechte am betreffenden
Werk. So ist die freie Zirkulation jener Werkexemplare gewahrleistet, die vom oder mit Zu-
stimmung des Urhebers in Umlauf gesetzt worden sind (vgl. Pfortmiller, Urheberrechtsge-
setz (URG), Bern 2006, N 1 zu Art. 12 URG). Der Erschépfungsgrundsatz gilt nach der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung international. Das bedeutet, dass nicht nur eine Erstinver-
kehrsetzung in der Schweiz, sondern auch eine solche im Ausland beachtlich ist, und der
Rechtsinhaber den (Parallel-)import eines im Ausiand verkauften Werkexem plars in die
Schweiz dulden muss (vgl. BGE 124 |11 321 f.). Bei Computerprogrammen ist der sachliche
Umfang der (internationalen) Erschépfung auf das Verdusserungsrecht eingegrenzt, womit
der rechtmassige Erwerber eines Werkexemplars lediglich ein Ver&usserungs-, nicht jedoch
ein Vermiet- oder ein Verleihrecht hat {vgl. Pfortmiiller, a.a.0., N 14 zu Art. 12 URG).

Eine Verdusserung (mit Erschépfungswirkung) liegt nur bei einer sachenrechtlichen Ubereig-
nung eines Werkexemplars vor. Dazu gehéren Verkauf, Tausch und Schenkung, nicht aber
die blosse Gebrauchsuberlassung. Ob eine Verausserung vorliegt, entscheidet nicht in erster
Linie die Benennung des Vertrages, vielmehr ist eine Gesamtbetrachtung der vertraglichen
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Ptlichten wie etwa die Wartung, die Gewéhrleistung oder die Verpflichtung zur Weiterentwick-
lung vorzunehmen (vgl. Pfortmiiiler, a.a.0., N 3 zu Art. 12 URG). Bezahlung in Teilbetragen
und eine Pflicht zur Riickgabe des Werkexemplars deuten auf eine blosse Gebrauchs(iber-
lassung hin — in diesem Fall tritt keine Erschopfung ein. Die Uberlassung eines Programm-
exemplars auf unbestimmte Zeit gegen Bezahlung einer einmaligen "Lizenzgebtihr" ist dage-
gen als Verdusserung zu werten, sofern der ‘Lizenzgeber" keine Verfligungsmacht mehr
uber die Programmkopie hat und keine Riickgabepflicht besteht. Der Anwendungsbereich
echter Lizenzvertrage, bei denen die notwendigen Programmexemplare und die dazugehdri-
gen Dokumentationen nur leihweise abgegeben werden, erstreckt sich vor allem auf stan-
dardisierte branchenspezifische Softwareldsungen, nicht auf im Detailhandel erhéltliche
Massenware (Neff/Amn, in: SIWR 1l/2, S. 246 1.). In der Praxis kommen zahlreiche veriragliche
Regelungen vor, welche je tir sich allein oder in ihrer Kombination deutlich machen, dass der
Anbieter seinem Vertragspartner nicht einfach die definitive Sachherrschaft (ber ein Pro-
grammexemplar verschaffen, sondern ihm lediglich den Gebrauch der Software unter be-
stimmten vertraglichen Auflagen wihrend der Dauer des Vertrages erlauben will. Dabei ist
etwa an die folgenden Regelungen zu denken: Verpflichtung des Erwerbers, das Computer-
programm von all seinen Systemen zu I&schen bzw. erhaltene Programmtrager dem Anbieter
zurlckzugeben, wenn der betreffende Vertrag ablauft oder in Folge von Kindigung oder
Rucektritt aufgeldst wird; Unterstiitzungsptlicht des Anbieters wahrend der Vertragslaufdauer
bei der Behebung von Softwarefehlern und der Verbesserung von Programmversionen: lau-
fende Wartung und Erweiterung des Com puterprogramms wahrend der Vertragsdauer. Sol-
che und &hnliche Vertragsgestaltungen sind als blosse Uberlassung zum Gebrauch auf Zeit
zu qualifizieren. Die Abgrenzung zwischen erschépfungsauslésender Verdusserung und an-
deren Formen der Uberlassung von Computerprogrammen ist eigentlich klar, wenn man sich
die dahinterstehende Wertung vor Augen hait. Wer vom rechtméssigen Erwerber {ir die zeit-
lich unbegrenzte Nutzung eines seiner Sachherrschaft Uberlassenen Programmexemplars
das verlangte Entgelt erhalten hat, erleidet keinerlei wirtschaftliche Einbusse, wenn nicht
mehr der Erwerber, sondern an seiner Stelie ein anderer dasselbe Programmexemplar (iber-
tragen erhait und nutzt. Die Erschépfungswirkung wird also immer dann eintreten, wenn der
entsprechende Vertrag die zeitlich unlimitierte Nutzung eines dem Erwerber tberlassenen
Programmexemplars und die vollstandige Abgeltung dieser Nutzung durch den Erwerber
vorsieht, selbst wenn dies unter einem Softwarelizenzvertrag geschieht und der Erwerber an
bestimmte Nutzungsbeschrankungen gebunden bleibt (vgl. Rauber, in: Streuli-Yousseff, Ur-
hebervertragsrecht, Zirich/Basel/Genf 2006, S. 157 f.). Sobald eine Verdusserung vorliegt,
tritt Erschépfung willensunabhéngig, endgiltig und nicht verhinderbar ein. Die Folgen der Er-
schépfung kdnnen nur verhindert werden, indem ihre Voraussetzungen vermieden werden
(vgl. Caduff, Die urheberrechtlichen Konsequenzen der Verausserung von Computerpro-
grammen, Diss. Bern 1997, S. 45 {.). Vertragliche Veréusserungsbeschrankungen sind nur
inter partes wirksam. Aus der zwingenden Natur des Erschopfungsgrundsatzes folgt, dass
der Rechtsinhaber die Weiterverdusserung des Programmexemplars urheberrechtlich nicht
verbieten kann {vgl. Rauber, a.a.0., S. 161; BGE 124 1| 321 E. 3).

Die Vorlieferantin RZV GmbH bestelite bei der von der Gesuchstellerin autorisierten Handle-
rin Cancom Deutschland GmbH am 3. Juni 2009 diverse Exemplare der streitgegenstandli-
chen Computerprogramme der Gesuchstellerin (BB 3). Am 5. Juni 2009 bestatigte die Can-
com Deutschland GmbH der RZV GmbH die Bestellung (BB 4), Am 9. Juni 2009 Ubermittelte _
die Cancom Deutschland GmbH der RZV GmbH einen Lieferschein mit einer Auflistung der
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bestellten Artike! sowie die Lizenzdaten zu deren Aktivierung (BB 5). Mit diesen Lizenzdaten
wurde die RZV GmbH in die Lage versetzt, die bestellten Programmexemptlare vom Internet
herunterzuladen. Fiir den entsprechenden Download erhielt die RZV GmbH von der Cancom
Deutschland GmbH noch am gleichen Tag eine Rechnung Gber insgesamt EUR 367'342.79
(BB 6). Die Bestellung der RZV GmbH erfolgte auf Grundlage des zwischen der Adobe Sys-
tems Software Ireland Limited und der Evangelischen Stiftung Volmarstein am 9. November
2006 abgeschlossenen Mitgliedsvertrages zum Vertragslizenzprogramm fir Bildungseinrich-
tungen (BB 2). Danach war die RZV GmbH als "verbundene Einrichtung” der Evangelischen
Stiftung Volmarstein berechtigt, von der Cancom Deutschland GmbH Softwareprodukte der
Gesuchstellerin (zu Vorzugskonditionen) zu beziehen (vgl. BB 2, Ziff. 2.3 und 2.6). Nach An-
sicht der Gesuchstellerin sind dieser Mitgliedsvertrag und das "End User License Agreement"
(EULA; BB 26), auf welches im Mitgliedsvertrag an mehreren Stellen ausdriicklich verwiesen
werde, so konzipiert, dass der RZV GmbH die besteliten Programmexemplare lediglich zum
Gebrauch Gberlassen und nicht (ibereignet wurden, was anhand des Vertragstexts zu ermit-
teln ist. Flir eine Gebrauchsiberlassung sprechen nach dem Dafirhalten der Gesuchstellerin
Ziff. 1.6, 1.9, 2.4 lit. &, Ziff. 3, insb. 3.4 des Mitgliedsvertrages, Ziff. 5-9 der Anlage B des
Mitgliedsvertrages und Ziff. 2.1-2.5, 2.7, 2.8,4.1-4.6, 13, 15.3 und 15.6-15.8 des EULA.

Die Auffassung der Gesuchstellerin kann nicht geteilt werden. Ziff. 1.6 des Mitgliedsvertrages
stellt eine reine Begriffsdefinition fiir den Begriff "Endbenutzer" dar. In Ziff. 2.2 it. d wird hin-
gegen festgenalten, dass das Programm-Mitglied und die verbundenen Einrichtungen End-
benutzer, d. h. solche Benutzer sein mussen, die die Produkte f(ir den Eigengebrauch und
nicht fir den Vertrieb erwerben. Dabei handelt es sich um eine vertragliche Verausserungs-
beschrénkung, die aber keinen Einfluss darauf hat, ob die RZV GmbH die definitive Sach-
herrschaft Uber die von ihr bestellten Program mexemplare und ein zeitlich unbegrenztes
Nutzungsrecht daran erlangt hat. Die Verwendung des Begriffs "Lizenz" ist fir die Vertrags-
qualifikation nicht weiter beachtlich. Es wird auch bei Softwareverdusserungsvertragen re-
gelmassig von einer Lizenzierung der Software gesprochen. In Ziff. 2.4 |it. a des Mitgliedsver-
trages wird stipuliert, dass sich die Rechte des Programm-Mitglieds und seiner verbundenen
Einrichtungen zur Installation, zum Einsatz, zur Verwendung und Vervielfaltigung jeder Kopie
der Software nach dem EULA richten. Das sind Vorschriften (iber den Gebrauch der Soft-
ware, die auch in Softwareverdusserungsvertragen regelmaéssig zu finden sind. Ziff. 3 des
Mitgliedsvertrages handelt von dessen Laufzeit und Kiindbarkeit. Nach Ziff. 3.4 wirkt sich die
Kindigung oder der Ablauf des nicht verlangerten Mitgliedsvertrages dahingehend aus, dass
das Programm-Mitglied jede Installation oder jeden Einsatz der Software einzustellen hat, mit
Ausnahme der Installation von Software, fiir die das Programm-Mitglied die Lizenzen bereits
gemaéss Ziff. 2.6 bestelit oder bezogen hat. Daraus ist zu folgern, dass die RZV GmbH die
von ihr bei der Cancom Deutschland GmbH bestellten und bezogenen Programmexemplare
im Falle einer Kiindigung des Mitgliedsvertrages weiterhin hétte nutzen dirfen und diesbe-
zuglich keine Riickgabepflicht bestand, was ein klares Indiz fir eine Verausserung und nicht
eine zeitlich limitierte Gebrauchsiiberlassung ist. Ziff. 6 des Mitgliedsvertrages, worin unter
der Uberschrift "Schutzrechte" geregelt wird, dass die Programm-Mitglieder das alleinige
Eigentum der Gesuchstellerin an den Softwareprodukten fiir Ausbildungszwecke anerkennen
und ihnen keine Rechte am geistigen Eigentum gewahrt werden, dndert nichts daran, dass
die Gesuchstellerin die Sachherrschaft Uber die von der RZV GmbH bezogenen Programm-
exemplare endglitig aufgegeben und sich deren Ruckibertragung nicht vorbehalten hat. Die
Ziff. 5-8 der Anlage B des Mitgliedsvertrages enthalten Verwendungs- und Vervielfaltigungs-
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beschrankungen und -vorschriften, die flir eine Softwareveréusserung keinesfalls untypisch
sind. In Ziff. 9 der Anlage B des Mitgliedsvertrages geht es um die Kontrolle der Gesuchstel-
lerin Gber die von Programm-Mitgliedern hergestellten Vervielfaltigungen. Weil ein rechtmaés-
sig erworbenes Programmexemplar geméss dem Erschépfungsgrundsatz ohne Zustimmung
des Urhebers weiterverdussert, jedoch nicht vervielfaltigt werden darf, schliesst auch diese
Vertragsbestimmung eine Verdusserung der von der RZV GmbH bei der Cancom Deutsch-
land GmbH bestellten Programmexemplare nicht aus. Dasselbe gilt fir die von der Gesuch-
stellerin erwdhnten Nutzungseinschrénkungen im EULA. Vertragliche Nutzungsvorschriften,
die unter Umsténden sogar absolute Wirkung entfalten kénnen, muss sich regelméssig auch
der Erwerber und nicht bloss der zeitlich limitierte Nutzer eines Computerprogrammexemp-
lars gefallen lassen (vgl. Caduff, a.a.0., S. 73 ff.). Ein vertraglich statuiertes Verdusserungs-
verbot verhindert, wie bereits dargelegt, nicht den Eintritt der Erschopfung, sofern — wie im
vorliegenden Fall — von einem Verdusserungstatbestand auszugehen ist. Andernfalls kénnte
der Erschopfungsgrundsatz vertraglich wegbedungen werden. Weil die RZV GmbH die defi-
nitive Sachherrschaft Uber die bei der Cancom Deutschland GmbH bestellten Programmex-
emplare erworben hat, diese zeitlich unbeschréankt nutzen darf und dafir ein einmaliges Ent-
gelt geleistet hat, ist das ausschliessliche Recht der Gesuchstellerin auf die (Weiter-)Verbrei-
tung dieser Programmexemplare erschépft. Aus diesem Grund ist der von der RZV GmbH
getatigte Weiterverkauf der Programmexemplare an die Gesuchsgegnerin oder andere Zwi-
schenhéndler in urheberrechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Dasselbe trifft auf den
Folgehandel mit diesen Programmexemplaren zu, womit die Gesuchsgegnerin keine Urhe-
berrechtsverletzung begangen hat, als sie die von der RZV GmbH direkt oder tiber eine Zwi-
schenhéandlerin erworbenen Programmexemplare an ihre deutsche Schwestergeselischaft
oder andere Abnehmer weiterverkauft hat.

Die mit dem Parallelprozess (der Gesuchstellerin gegen die HHS usedSoft GmbH) befassten
deutschen Gerichte gelangten zum Schiuss, dass der Erschdpfungsgrundsatz nicht zum Tra-
gen komme, wenn anstelle eines auf einem physischen Datentrager verkérperten Computer-
programmexemplars ein unkdrperlicher, elektronisch tibermittelter Datenbestand in Verkehr
gesetzt werde (vgl. KB 9b und ¢ sowie BB 32). In der Schweiz verireten mehrere Autoren
eine andere Meinung. Nach Neff/Arn diirfen sich die Rechtsfolgen einer Programmveréusse-
rung, bei der nicht ein kdrperliches Werkexemplar, sondern lediglich ein unkérperlicher Da-
tenbestand verdussert wird, sei es, indem der Datenbestand durch den Zugriff auf ein Netz-
werk ubertragen oder vor Ort auf die Festplatte des Erwerbers (iberspielt wird, nicht vom tra-
ditionelien, an einen korperlichen Datentrager gebundenen Softwarekauf unterscheiden. Un-
ter Bertcksichtigung des Zweckgedankens des Erschépfungsgrundsatzes rechtfertige es
sich deshalb, auch den unkdrperlichen Datenbestand als Bezugsobjekt der Erschépfung zu
betrachten. Entsprechend diirfe der Erwerber auch das auf unkdrperlichem Weg erworbene
Programmexemplar weiterveréussern, wenn auch nicht {iber eine Datenferniibertragung, da
es sich dabei um einen Vervielfdlitigungsvorgang handle. Dass aber {iberhaupt keine Weiter-
verausserung einer einmal erworbenen Programmkopie mehr méglich wére, liesse sich mit
dem Erschépfungszweck nicht mehr vereinbaren (vgl. Neft /Arn, a.a.0., S. 247 {. und 250).
Auch Rauber pladiert dafur, dass die Erschdpfung beim Online-Vertrieb von Computerpro-
grammexemplaren eintrete. Der Eintritt der Erschopfungswirkung kénne nicht davon abhan-
gen, ob der Ver&usserer zunéchst selbst Eigentiimer des Programmexemplars ist, das dem
Anwender zur Nutzung Ubergeben werde. Entscheidend sei vielmehr einzig, ob der Veraus-
serer dem Erwerber die Sachherrschaft lber ein Programmexemplar dauernd Uberlasse. Die
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5.2

Erschopfungswirkung trete somit auch ein, wenn sich der Erwerber das fragliche Computer-
programm mit Zustimmung des Anbieters auf einen eigenen Datentrager speichere, um es
dann in seinen Computer einzulesen und zu gebrauchen (Rauber, a.a.0., S. 158 f.). Nach
Caduff drangt es sich ebenfalls auf, die Sachverhaltskonstellationen, in denen dem Nutzer
vom Urheber die Erlaubnis eingerdumt wird, ein Programmexemplar auf einen eigenen Da-
tentrager zu kopieren, denjenigen gleichzustellen, in denen dem Nutzer das auf einem Da-
tentrager verkorperte Programmexemplar zu Eigentum Gbertragen wird, fm Ergebnis liege in
den meisten Féllen dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Situation vor: Der Urheber habe
die sachenrechtliche Herrschaftsméglichkeit Gber ein Werkexemplar freiwillig aufgegeben
und dabei die Mdéglichkeit wahrnehmen kénnen, daflr eine Verglitung zu verlangen. Eine
Massgeblichkeit der fehlenden "Ubertragung” des Eigentums am Datentrager flr die Er-
schopfungsvoraussetzung lasse sich der ratio legis von Art. 12 URG nicht entnehmen (vgl.
Cadutf, a.a.0., 8. 41 ). Der Meinung, dass die Erschépfung auch bei einer digitalen Uber-
mittlung eines Programmexemplars eintreten kann, jedenfalls wenn anschliessend ein kér-
perliches Programmexemplar produziert wird, schiiessen sich auch noch andere Autoren an
(vgl. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 2. A., Bern 2000, N 2 zu Art. 12 URG, mit Hinweis auf
Blhler, Schweizerisches und internationales Urheberrecht im Internet, S. 275 ff.; Hilty, Urhe-
berrecht, Bern 2011, N 161). Tats&chlich ist die Gleichbehandlung des Online-Vertriebs von
Software und der Inverkehrsetzung von physischen Programmexemplaren im Hinblick auf die
Erschépfung sachgerecht. Es leuchtet nicht ein, weshalb die Weiterverdusserung ohne Zu-
stimmung des Urhebers in einem Fall urheberrechtlich erlaubt, im anderen Fall dagegen ver-
boten sein soll, zumal das Entgelt fir den Erwerb eines Programmexemplars in der Regel
nicht danach differenziert wird, ob ein elektronisch (bermittelter Datenbestand oder ein Ori-
ginaldatentréger des Urhebers erworben wird. Von vertraglichen Nutzungsbeschrankungen
und Veréusserungseinschrankungen und -verboten sind die online oder auf einem Datentri-
ger Ubermittelten Programmexemplare in der Regel auch gleichermassen tangiert. Wirde
man die Erschépfung bei elekironisch tibermittelten Datenbestanden generell nicht eintreten
lassen, kénnte der Erschopfungsgrundsatz mit Bezug auf die Verbreitung von Computerpro-
grammexemplaren ausgehéhlt und der Handel damit reguliert werden.

Im Weiteren leitet die Gesuchstellerin ihren Unterlassungsanspruch aus Art. 13 Abs. 1 und 2
lit. &, b und d MSchG ab, wonach das Markenrecht dem Markeninhaber das ausschliessliche
Recht verleiht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
beansprucht wird, zu gebrauchen oder darlber zu verfligen und insbesondere das Zeichen
auf Waren oder deren Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in
Verkehr zu bringen oder zu diesem Zwecke zu lagern sowie unter diesem Zeichen Waren
ein-, aus- oder durchzufihren. Die Gesuchstellerin ist u.a. Inhaberin der Gemeinschafts- so-
wie der Schweizer Wortmarke "Adobe" flir die Warenklasse 9 (KB 5), welches Zeichen auf-
dem von der Gesuchsgegnerin vertriebenen, selbstgebrannten Datentrager angebracht ist
(vgl. KB 12). Wie die Ausschliesslichkeitsrechte des Urhebers gelten aber auch diejenigen
des Markeninhabers nicht schrankenlos. Der Erschépfungsgrundsatz ist zwar im Marken-
recht im Gegensatz zum Urheberrecht nicht ausdriicklich verankert. Seine Geltung ist aber
unbestritten und wurde vom Bundesgericht mehrfach bekréftigt (vgl. Thouvenin/Dorigo, Mar-
kenschutzgesetzt (MSchG), Bern 2009, N 91 zu Art. 13 MSchG, mit Hinweisen auf die bun-
desgerichtliche Rechtsprechung). Nach diesem Grundsatz ist das ausschliessliche Verbrei-
tungsrecht des Markeninhabers nach dem erstmaligen Inverkehrbringen einer Ware durch
den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung mit Bezug auf dieses konkrete Warenex-



Seite 13/15

5.3

emplar erschépft. Dahinter steht der Gedanke, dass der Wirtschaftsverkehr durch Marken-
rechte nicht Uberma&ssig belastet werden soll. Die Wirkung der Marke ist auf die Kennzeich-
nung zur Individualisierung und Unterscheidung von Produkten beschrénkt: dieser spezifi-
sche Gegenstand des Markenrechts vermittelt dem Markeninhaber die Méglichkeit, seine
Produkte in Verkehr zu bringen und dabei als Einziger die Marke kennzeichenméssig zu be-
nltzen. Hingegen soll der Markeninhaber einem Dritten nicht unter Berufung auf sein Mar-
kenrecht vorschreiben kénnen, wie der weitere Vertrieb zu gestalten ist. Mit seiner Zustim-
mung zum Inverkehrbringen bestétigt der Markeninhaber die Richtigkeit der Kennzeichnung;
eine Beeintrachtigung der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion durch den weiteren Ver-
trieb ist demnach nicht méglich (Thouvenin/Dorigo, a.a.0., N 92 zu Art. 13 MSchG). Im vor-
liegenden Fall hat zwar die Gesuchstellerin nur den Datenbestand, nicht aber den Datentra-
ger in Verkehr gesetzt, auf welchen die Ersterwerberin RZV GmbH den Datenbestand ge-
speichert hat. Die Verantwortung dafur, dass das von der Gesuchstellerin hergestellte Pro-
grammexemplar nicht auf einem Originaldatentréger ausgeliefert, sondern aut elektroni-
schem Weg an die RZV GmbH tbermittelt wurde, liegt allerdings bei der Gesuchstellerin, die
sich fur diese Vertriebsart entschieden hat. Wiirde der Ersterwerberin oder ihren Rechts-
nachfolgern nicht gestattet, auf dem Datentrager einen Hinweis darauf anzubringen, welches
Programm darauf gespeichert ist ("Adobe Creative Suite 4 Production Premium"), so kénnte
der urheberrechtlich grundsatzlich zulassige Handel mit solchen Programmexemplaren ber
das Markenrecht ausgehebelt werden. Fiir den Abnehmer sind nicht der Datentrager und
dessen Herkunit, sondern der Speicherinhalt und dessen Herkunft von Interesse. Da sich
das Kennzeichen "Adobe Creative Suite 4 Production Premium" nicht auf den Datentrager,
sondern auf das darauf gespeicherte Programmexemplar bezieht, das von der Gesuchstelle-
rin stammt und mit ihrer Zustimmung in Verkehr gesetzt wurde, wird der Individualisierungs-
funktion des Markenrechts Rechnung getragen, wenn auf dem Datentrager ein Hinweis auf
den Speicherinhalt angebracht wird, auch wenn dieser nicht vom Markeninhaber angebracht
wurde und wegen der gewahlten Vertriebsart auch gar nicht von ihm angebracht werden
konnte. Das Einverstandnis der Gesuchstellerin, dass ein von ihr hergestelites Programmex-
emplar auch auf dem Datentréger, auf welchem es abgespeichert wird, als solches gekenn-
zeichnet wird, darf vorausgesetzt werden, zumal sie mit dem Online-Vertrieb auf eine eigene
Kennzeichnung auf dem Datentrager verzichtet hat, eine solche sich aber fiir den Weiterver-
trieb als notwendig erweist. Demzutolge kann sich die Gesuchstellerin dem Vertrieb von Pro-
grammexemplaren, die mit ihrer Zustimmung in Verkehr gesetzt wurden und auf den von der
Ersterwerberin verwendeten Datentrégern richtigerweise als von ihr stammende Pregramm-
exemplare gekennzeichnet werden, auch unter markenrechtlichen Gesichtspunkten nicht wi-
dersetzen. Andernfalls wiirde es der Gesuchstellerin auch hier ermégiicht, den Handel mit
elektronisch libermittelten Computerprogrammexemplaren, welcher denjenigen mit physi-
schen Programmexemplaren bei weitem Uberwiegt, tiber das Markenrecht zu regulieren, was
der Erschopfungsgrundsatz verhindern will.

Schliesslich lastet die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin einen Verstoss gegen das Lau-
terkeitsrecht an. Durch die Verwendung der selbst fabrizierten "Lizenzurkunden" (KB 13) so-
wie der notariellen Bestatigungen (KB 14), in welchen festgehalten wird, (iber welche Statio-
nen die Gesuchsgegnerin in den Besitz der von ihr vertriebenen Programmexemplare ge-
langt ist, soll die Gesuchsgegnerin falsche und irrefiinrende Angaben (iber die von ihr ver-
triebenen Produkte im Sinne von Art. 3 lit. b und Art. 2 UWG gemacht haben. Die Gesuchs-
gegnerin suggeriere, dass mit solchen “Lizenzurkunden" rechimassig eine Lizenz Ubertragen
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werde und ein Notar eine amtliche Uberpriifung der Rechtekette durchgefiihrt habe und ge-
stitzt darauf bestétige, dass es zu einer rechtwirksamen l:lbertragung der Nutzungsrechte
gekommen sei. Von einer solchen Rechtsmaéssigkeit kénne aber keine Rede sein.

Dem kann nicht beigepflichtet werden. Mit dem aus den oben dargelegten Grinden zuldssi-
gen Weiterverkauf der mit Zustimmung der Gesuchstellerin in Verkehr gesetzten Programm-
exemplare wurde grundsatzlich auch das Nutzungsrecht daran iibertragen. Eine andere Fra-
ge ist, wieweit vertraglich vereinbarte Nutzungseinschrankungen zwischen der Gesuchstelle-
rin und der Ersterwerberin auch spateren Erwerbern entgegengehalten werden kénnen. Die
von der Gesuchsgegnerin ausgestellte "Lizenzurkunde" suggeriert sodann keine Lizenzierung
des Programmexemplars durch die Gesuchstellerin. Die Richtigkeit des Inhalts der notariellen
Bestatigung wird von der Gesuchstellerin nicht widerlegt und von der Rechtswirksamkeit der
Ubertragung war die Gesuchsgegnerin — aus hiesiger Sicht zu Recht — liberzeugt, womit we-
der von einer falschen noch von einer irrefiihrenden Wettbewerbsausserung ausgegangen
werden kann. Ganz abgesehen davon kénnte der Gesuchsgegnerin nicht der Handel mit den
streitgegenstandlichen Computerprogrammen verboten werden, wenn bloss die Verwendung
der "Lizenzurkunde" und der notariellen Bestétigung als unlauter zu qualifizieren wire. In die-
sem Falle kdnnte der Gesuchsgegnerin hochstens die Verwendung der betreffenden Urkun-
den untersagt werden.

6. Nachdem weder eine Urheberrechtsverletzung noch eine Markenrechtsverletzung oder eine
unlautere Wettbewerbshandiung durch die Gesuchsgegnerin glaubhaft gemacht ist, ist auch
den Auskunfts- und Einziehungsbegehren der Gesuchstellerin die Grundiage entzogen.

7. Das Gesuch ist somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Aus-
gang des Verfahrens hat die Gesuchstellerin die gerichtlichen Kosten zu tragen und die Ge-
suchsgegnerin fir die prozessualen Umtriebe angemessen zu entschadigen (§ 38 Abs. 1 und
§ 40 Abs. 1 ZPO-ZG). Der Streitwert betragt vorliegend nach Ubereinstimmender Parteidar-
stellung CHF 300'000.-- (Beilage 4 sowie Beilage 5, S. 9).

Verfiigung

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen, soweit darauf eingetre-
ten werden kann, und die superprovisorisch erlassene Verfligung des Kantonsgerichts Zug,
Einzelrichter, vom 19. November 2010 wird aufgehoben.

2. Die Kosten dieses Verfahrens betragen
CHF  5'000.-- Spruchgebihr
CHF 135.-- Kanzleigeblhren
CHF 85.-- Auslagen
CHF  5220.-- Total

und werden der Gesuchstellerin auferlegt.
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Die Gesuchstellerin hat die Gesuchsgegnerin filr die prozessualen Umtriebe mit
CHF 21'333.-- (MwSt. inbegriffen) zu entschadigen.

Gegen diesen Entscheid ist die Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 72 ff. des Bundesge-
richtsgesetzes (BGG) zuldssig. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Zustellung beim
Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen und muss den Anforde-
rungen von Art. 42 BGG entsprechen. Gerligt werden kénnen die in Art. 95 f. BGG aufgetihr-
ten Rechtsverletzungen und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts nach Art. 97 BGG.
Die Beschwerde hat nach Art. 103 Abs. 1 BGG in der Regel keine aufschiebende Wirkung.

3;6,

In summarischen Verfahren gelten gemass Art. 145 Abs. 2 Iit. b ZPO die Bestimmungen Uber
den Stillstand der Fristen ("Gerichtsferien") nicht.

Mitteilung an:
- Parteien
- Gerichtskasse

Kantonsgericht des Kantons Zug
Einzelrichter

lic.iur. St. Scherer
Kantonsrichter

versandtam: = 4 Maj; 2011

rus

¥



