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Sehr geehrte Partner und Kunden,

Microsoft Computerprogramme werden insbesondere im Internet teilweise zu aufféllig niedrigen Preisen
angeboten." Ein aufféllig niedriger Preis ist sicher ein Indiz fiir ein illegales Angebot und sollte jeden
Interessenten misstrauisch machen, insbesondere wenn die aktuelle Version eines Computerprogramms
nur zu einem Bruchteil des Preises im Microsoft Webshop angeboten wird. Dann gilt oft: ,Was zu schén
ist, um wahr zu sein, ist auch meist nicht wahr!” Andererseits ist ein besonders niedriger Preis aber kein
Beweis fur ein illegales Angebot. Denn Microsoft schreibt den Handlern keine Preise vor. AuBerdem
konnte das Angebote besonders glnstige Versionen betreffen oder auch gebrauchte Software. Diese
darf in Europa grundsétzlich weiterverkauft werden, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden
(s.u). Die folgenden Hinweise sollen Handler und Kunden dabei helfen, legale Angebote besser von
illegalen Angeboten unterscheiden zu kénnen. Dabei werden folgende Angebotsarten erlautert:

1. Verkauf von gefélschten Datentrigern ist illegal

Noch immer werden gefélschte Datentrager zum Verkauf angeboten, die Originalen tauschend ahnlich
sehen. Der Verkauf von Félschungen ist selbstverstandlich illegal und strafbar. Hinweise zur Gestaltung
von  Original-Microsoft-Software  sind zu finden unter:  https:;//www.microsoft.com/de-
de/howtotell/Software.aspx?tab=PackagedSoftwareTab. Sollten dariiber hinaus Zweifel bestehen, ob ein
Datentréger echt oder gefalscht ist, kann er zur Priifung an den Microsoft PID Service geschickt werden:
https.//www.microsoft.com/de-de/rechtliche-hinweise/pidservice.aspx

' So wird Microsoft Office Professional Plus 2016 zum Teil fiir weniger als 10,- EUR angebaten, wéhrend bereits Office
Professional 2016 (chne Plus) im Microsoft Webshop 539,- EUR kostet. Ahnlich ist es bei Windows 10. Die Pro Version ist im
Internet zum Teil schon fiir unter 5,- EUR erhdltlich. Im Webshop von Microsoft kostet Windows 10 Pro 259.- EUR.
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2. Verkauf einzelner Microsoft Echtheitszertifikate (COAs) ist per se illegal!

Werden nur einzelne Microsoft Echtheitszertifikate (sog. COAs) geliefert, ist das markenrechtlich
unzulassig, und zwar unabhangig davon, ob die COAs echt sind oder gefalscht. Denn Microsoft COAs
sind sog. ,Kennzeichnungsmittel” im Sinne von § 14 Abs. 4 MarkenG. 2 Als solche dirfen sie ohne
Zustimmung von Microsoft nicht einzeln verkauft werden.? Abgesehen davon verkérpern Microsoft
COAs auch nicht das Recht (die Lizenz) zur Nutzung von Microsoft Programmen.

3. Verkauf von Microsoft COAs zusammen mit nicht zugehérigen PCs/Datentrigern ist per se
illegal!

Microsoft COAs dirfen nur mit Erlaubnis von Microsoft zur Kennzeichnung von Produkten, insbesondere
PCs oder DVDs verwendet werden. So ist es OEM Herstellern wie bspw. DELL erlaubt, sog. OEM COAs
auf ihre PCs aufzukleben. Ebenso diirfen System Builder ohne OEM Vereinbarung sog. System Builder
COAs aufihre PCs anbringen. SchlieBlich durfen die sog. MAR Partner die von ihnen wieder aufbereiteten
gebrauchten PCs mit sog. MAR COAs versehen, nachdem sie eine aktuelle Version von Windows
installiert haben. Die verschiedenen Arten von COAs durfen aber NICHT zweckentfremdet und zur
Kennzeichnung anderer Produkte verwendet werden.

Per se markenrechtlich unzuldssig ist deshalb der Verkauf von Microsoft COAs zusammen mit

e Sicherungskopien der groBen OEM Hersteller (sog. Recovery Datentrager), und zwar auch dann,
wenn sowohl die Sicherungskopie als auch die COA echt sind.* Dabei ist es auch egal, ob die COA
auf dem Datentrager aufgeklebt oder diesem oder der Rechnung nur beigefigt ist.”

¢ sog. MAR Datentrdgern, die Microsoft an MAR-Partner liefert, die gebrauchte PCs
wiederaufbereiten und verkaufen;®

¢ selbst gebrannten Datentragern oder nicht von Microsoft stammenden USB Sticks;

e Personal Computern, es sei denn es handelt sich um OEM PCs mit einer OEM COA, andere PCs mit
einer System Builder COA oder wiederaufbereitete PCs eines MAR Partners mit einer MAR COA. ’

* OLG Frankfurt, Entscheidung vom 30.01.2014, 11 W 34-12; OLG Frankfurt, Entscheidung vom 22.12.2016, 11 U 108-13; OLG
Miinchen, Urteil vom 02.03.2017, Az. 29 U 1456/16 — nicht rechtskraftig.

* LG Frankfurt, Entscheidung vom 27.09.2012, 2-03 O 27-12, bestitigt durch OLG Frankfurt, Entscheidung vom 30.01.2014, 11 W
34-12; LG Frankfurt, Entscheidung vom 16.07.2009, 2-03 O 599-08.

* BGH, Entscheidung vom 06.11.2011, | ZR 6/10 - Echtheitszertifikate.

5 OLG Miinchen, Beschluss vom 30.04.2014, Az. 29 U 112/14; LG Miinchen |, Urteil vom 15.03.2016, Az. 33 O 12499/14; LG
Frankfurt am Main, Urteil vom 18.06.2014, Az. 2-06 O 469/13.

8 .G Manchen |, Urteil vom 15.03.2016, Az. 33 O 12499/14; bestitigt durch OLG Miinchen, Urteil vom 02.07.2017, 29 U 1456/16 —
nicht rechtskraftig.

” Hinweis: OEM COAs weisen neben dem Zeichen ,Microsoft” auch den Namen des OEM Herstellers auf (bspw. ,DELL") auf.
System Builder COAs weisen den Namen des System Builders hingegen nicht auf. Auf MAR COAs ist i.d.R. der Name des MAR
Partners abgedruckt und der Hinweis ,for Refurb PCs".



B Microsoft

Zulassig ist auch der Weiterverkauf von sog. System Builder Versionen (SB- oder DSP Versionen)
bestehend aus einer SB DVD und einer SB COA. Diese sind einfach von den Recovery Datentréagern und
OEM COAs der OEM Hersteller zu unterscheiden: Letztere weisen den Namen des OEM Herstellers auf
(bspw. ,DELL"). SB Datentrager und SB COAs weisen keinen Namen eines System Builders auf.

4. Verkauf gebrauchter Software ist unter bestimmen Voraussetzungen zulissig

Es ist rechtlich zulassig, gebrauchte Software zu verkaufen und zu nutzen, wenn u.a. folgende

Voraussetzungen vorliegen, fir die der Anbieter und sein Kunde die volle Beweislast tragen:

o Das Computerprogramm muss urspringlich mit Zustimmung von Microsoft im Gebiet der EU oder
eines anderen Vertragsstaates des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) in_den Verkehr gebracht
worden sein,

e Die Lizenz muss zeitlich unbefristet sein.

o Alle Kopien der Vorerwerber missen zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs unbrauchbar _gemacht
worden sein. Um das zu klaren, muss man alle Vorerwerber kennen!

Diese Grundsatze gelten fir Software auf Original Datentrdgern und Software, die per Download in den
Verkehr gebracht worden ist. Der Verkdufer ist verpflichtet, dem Kunden alle Informationen zur
Verfugung zu stellen, die nétig sind, um das Bestehen und den Umfang der gebrauchten Lizenz zu
ermessen.®

5. Verkauf von bloBen Product Keys ist unter bestimmten Umstianden zuldssig

Beim Verkauf bloBer Product Keys ist Vorsicht geboten, denn Microsoft Product Keys verkérpern keine
Lizenzen.? Sie dienen nur dazu, einem rechtméaBigen Lizenznehmer rein faktisch die Aktivierung und
damit die dauerhafte Nutzung der Software zu ermdglichen. Eine Wohnung oder ein Auto darf eben
auch nur der rechtmaBige Eigentlimer oder Mieter nutzen. Der Auto- bzw. Wohnungsschliissel soll
ebenfalls nur die tatséchliche Nutzung ermaoglichen.

Deshalb darf ein Kunde, der nur einen Product Key und einen Downloadlink erhélt, die Software nur
dann nutzen, wenn er zusammen mit dem Product Key ein tatsachlich bestehendes Nutzungsrecht
erwirbt. Der Umstand, dass ein Product Key bei der Aktivierung tatsachlich ,funktioniert”, ist noch kein
Beleg dafiir, dass auch ein Nutzungsrecht mit tibertragen wurde. Da jeder Nutzer in der Lage sein muss,
den Erwerb einer Lizenz zu beweisen,? sollten Interessenten beim Anbieter im Zweifelsfall nachfragen,
was fur eine Lizenz sie bekommen. Sollte es eine gebrauchte Lizenz sein, missen die o.g.
Voraussetzungen vorliegen (siehe oben Ziffer 4). Der Kunde muss dann sicherstellen, dass es sich um
eine unbefristete Lizenz handelt, die erstmals in der EU bzw. dem EWR in den Verkehr gebracht worden

® BGH, Urteil vom 17.07.2013, | ZR 129/08.

* OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 17.11.2016, Az. 6 U 167/16; (OLG Miinchen, Urteil vom 01.06.2017, Az. 29 U 2554/16 - nicht
rechtskréftig; LG Kéln, Urteil vom 22.01.2015, Az. 81 O 2/14.

1% Dreier/Schulze. UrhG, § 31, Rn. 24.
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ist und dass alle Kopien der Vorerwerber unbrauchbar gemacht worden sind. Erhilt der Kunde diese
Informationen nicht, kauft er ,Die Katze im Sack”. Er weiB dann selbst nicht, ob er eine
Nutzungsberechtigung (Lizenz) hat und kann sie auch nicht nachweisen.

In der Praxis problematisch sind insbesondere Product Keys, die zu Lizenzen mit Kunden im
auBereuropaischen Ausland gehoren oder Product Keys, die schon oft und in verschiedenen Landern zur
Aktivierung verwendet worden sind, ohne dass der Verkaufer und der Kunde wissen, durch welche
Vorerwerber die Aktivierungen erfolgt sind. Es ist dann meist nicht zu kléren, ob alle Vorerwerber ihre
Kopien unbrauchbar gemacht haben.

In der Praxis ebenfalls problematisch sind einzeln verkaufte Product Keys fiir OEM Versionen von
Windows 10. Wenn diese noch nicht aktiviert worden sind, also scheinbar neu sind, sind sie in der Regel
beim OEM Partner entwendet worden, was in der Vergangenheit leider vorgekommen ist.

6. Software auf selbst gebrannten Datentragern und USB Sticks

Am Markt wird Microsoft Software auch auf selbst gebrannten Datentrdgern und nicht von Microsoft
stammenden USB Sticks angeboten. Hier ist Vorsicht geboten. Oft handelt es sich um Raubkopien. Aber
auch rechtmaBig hergestellte Sicherungskopien diirfen nach einer Entscheidung des EUGH nicht weiter
verkauft werden, und zwar auch dann nicht, wenn das urspriinglich gelieferte Original zerstért oder
verloren gegangen ist.'" Originaldatentrdger von Microsoft bzw. mit Erlaubnis von Microsoft
hergestellte Installationsdatentrager diirfen jedoch gebraucht weiter verkauft werden, wenn die o.g.
geschilderten Voraussetzungen fur den Handel mit gebrauchter Software vorliegen (siehe oben Ziffer
4).12

D) S

Dr. Dirk Bornemann

Head of Corporate, External & Legal Affairs
Mitglied der Geschéftsleitung

Microsoft Deutschland GmbH

" EUGH, Entscheidung vom 12.10.2016, C-166/15.
12 BGH, Entscheidung vom 11.12.2014, | ZR 8/13.
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UnterschleiBheim, 30. November 2015

Sehr geehrte Partner und Kunden,

Microsoft erhalt seit geraumer Zeit Anfragen zur Zulassigkeit des Vertriebs und der Nutzung von soge-
nannter gebrauchter Software. Es wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten und Lizenzen als
gebrauchte Software angeboten. Zudem sind mittlerweile verschiedene Entscheidungen zu gebrauchter
Software ergangen. Wir mochten Sie daher im Folgenden daruber informieren, unter welchen Voraus-
setzungen der Handel und die Nutzung von gebrauchter Software grundsatzlich zulassig ist:

Aus dem Urheberrecht ergibt sich, dass ein Computerprogramm auch ohne Zustimmung des Rechtein-
habers weiterverbreitet werden darf, wenn die Programmkopie zuvor vom Rechteinhaber in der EU oder
einem anderen Vertragsstaat des EWR im Wege der VerauBerung in den Verkehr gebracht worden ist.
Denn unter diesen Umstanden ist das sog. Verbreitungsrecht des Rechteinhabers erschopft”.

In Ergdnzung dessen haben der Europdische Gerichtshof (EuGH, Urteil vom 03. Juli 2012, Az. C-128/11,
verdffentlicht in NJW 2012, 2565) und im Anschluss daran der Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 17.
Juli 2013, Az. 1 ZR 129/08, verdffentlicht in NJW-RR 2014, 360) in der Sache HHS usedSoft GmbH vs. Oracle
International Corp. klargestellt, dass

e auch solche Software gebraucht weiter verbreitet werden darf, die vom Rechteinhaber zuvor
online in den Verkehr gebracht worden ist und dass

e jeder Erwerber einer ,erschopften” Programmkopie berechtigt ist, die erworbene Programmko-
pie zu nutzen, da er — unabhangig von etwaigen Bestimmungen im zugrundeliegende Lizenz-
vertrag - ,berechtigter Benutzer” im Sinne des § 69d Abs. 1 UrhG ist.

Dariber hinaus haben der EuGH und der BGH in den besagten Entscheidungen die Voraussetzungen fur
den Eintritt der Erschopfung und fir die Erlangung des gesetzlichen Nutzugsrechts nach § 69d UrhG
konkretisiert. Es wurde zudem klargestellt, dass derjenige, der sich auf die Erschopfung des Verbrei-
tungsrechts beruft, die volle Beweislast dafiir tragt, dass die im Folgenden aufgeflihrten Voraussetzun-
gen erfullt sind:

1. Die Software muss urspriinglich mit Zustimmung des Rechteinhabers im Gebiet der EU oder eines
anderen Vertragsstaates des EWR im Wege der VerauBerung in den Verkehr gebracht worden sein
(entweder auf einem korperlichen Datentrdger oder per Download).
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2. Das Nutzungsrecht an dem Computerprogramm muss eingeraumt worden sein als Gegenleistung
fiir die Zahlung eines Entgelts, das es dem Rechteinhaber ermdglichen soll, eine Vergltung zu er-
zielen, die dem wirtschaftlichen Wert der Kopie der Software entspricht (wobei es ausreichend ist,
dass der Rechteinhaber die Méglichkeit hatte, eine solche angemessene Lizenzgebihr zu erzielen).

3. Der Rechteinhaber hat dem Ersterwerber das Recht eingeraumt, das Computerprogramm ohne zeit-
liche Begrenzung dauerhaft (unbefristet) zu nutzen; nicht ausreichend ist eine Vermietung oder eine
zeitliche Befristung des Nutzungsrechts.

4. Verbesserungen und Aktualisierungen, die das vom Nacherwerber heruntergeladene Computerpro-
gramm gegenlber dem vom Ersterwerber heruntergeladenen Computerprogramm aufweist, mis-
sen von einem zwischen dem Rechteinhaber und dem Ersterwerber abgeschlossenen Wartungsver-
trag gedeckt sein.

5. Der urspringliche Lizenznehmer muss seine Kopien des Computerprogramms zum Zeitpunkt des
Weiterverkaufs unbrauchbar gemacht haben, wobei der Nachweis der Unbrauchbarmachung der
Kopien des Ersterwerbers nicht durch Notartestate erbracht werden kann, aus denen sich lediglich
ergibt, dass dem Notar eine Erkldrung des urspringlichen Lizenznehmers vorgelegen hat, wonach
er rechtméaBiger Inhaber der Lizenzen gewesen sei, diese nicht mehr benutze und den Kaufpreis
vollstandig bezahlt habe.

Bel Vorliegen dieser Voraussetzungen erwirbt der Nacherwerber ein gesetzliches Nutzungsrecht, auf-
grund dessen er berechtigt ist, die Software im Rahmen der ,bestimmungsgemaBen Benutzung” im
Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG zu nutzen. Da sich nach dem Urteil des BGH vom 17.07.2013 (Az. | Z 129/08)
diese ,bestimmungsgemaBe Benutzung” aus dem ursprunglich Lizenzvertrag zwischen dem Rechtein-
haber und dem Ersterwerber ergibt, muss der Verkaufer der gebrauchten Software darlegen und bewei-
sen, dass er dem Kunden alle Informationen, die notwendig sind, um den Umfang der ,bestimmungs-
gemaBen Benutzung" festzustellen, zur Verfigung gestellt hat.

Nachdem der Fall HHS usedSoft GmbH vs. Oracle international Corp. zur weiteren Aufklarung an das
Oberlandésgericht (OLG) Minchen zurlickverwiesen wurde, gab der beklagte Insolvenzverwalter von
usedSoft am Ende der mundlichen Verhandlung vor dem OLG Munchen hinsichtlich aller vorgeworfenen
Verletzungshandlungen Unterlassungserklarungen ab. Spater hat er die Berufung sogar insgesamt zu-
riickgenommen. Das OLG Miinchen stellte in seiner abschlieBenden Entscheidung vom 02.03.2015 fest,
dass der Beklagte seiner Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des behaupteten Eintritts der Erschop-
fung . nicht im Ansatz nachgekarr&men” sei (OLG Minchen, Beschluss vom 02.03.2015, Az.: 6 U 2755/07).
Oracle hat das Verfahren somit abschlieBend gewonnen und dem Beklagten wurden die Verfahrenskos-
ten auferlegt.
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Die oben genannten Grundsatze zum Erwerb und zur Nutzung von gebrauchter Software, einschlieB-
lich der Beweislastverteilung, hat der BGH in zwei nachfolgenden Entscheidungen bestatigt (BGH, Ur-
teil vom 11.12.2014, Az.: | ZR 8/13, BGH, Urteil vom 19.03.2015, | ZR 4/14). Erganzend stellte er in der
erstgenannten Entscheidung klar, dass zwar nicht alle Regelungen aus dem urspriinglichen Lizenzver-
trag automatisch auch fur die Nacherwerber gelten. Es gehore aber zu den Sorgfaltspflichten des Ver-
auBerers, den Nacherwerber in geeigneter Weise uber die Rechte aus dem urspriinglichen Lizenzver-
trag zu informieren und ihm beispielsweise den Lizenzvertrag auszuhandigen. Der BGH entschied auch,
dass Volumenlizenzen aufgespalten werden durften, es sei denn, es handelt sich um Client-Server-Ar-
chitekturen (BGH, Urteil vom 11.12.2014, Az.: | ZR 8/13).

Im Zusammenhang mit gebrauchter Software ist folglich insbesondere zu beachten, dass

e derjenige, der behauptet, gebrauchte Nutzungsrechte erworben zu haben, den Erwerb der
Rechte konkret dartun und beweisen muss (so schon OLG Frankfurt, Entscheidung vom
18.05.2010, Az.: 11 U 69/09 m.w.N.) und

e der Umfang der Nutzungsbefugnis des Erwerbers vom urspringlichen Lizenzvertrag abhangt,
wobei bisher unklar ist, welche der Klauseln aus dem urspriinglichen Lizenzvertrag gelten und
welche nicht.

Jeder, der Microsoft-Produkte verkauft oder nutzt, muss hierzu berechtigt sein, wobei sich die Berechti-
gung auch aus dem Vorliegen der genannten Erschopfungsvoraussetzungen ergeben kann. Der unbe-
rechtigte Verkauf bzw. die unberechtigte Nutzung begriindet eine Haftung gegeniiber Microsoft und
zwar unabhangig davon, ob eine Rechtsverletzung vorsatzlich oder fahrlassig begangen wurde. Vor die-
sem Grund empfiehlt Microsoft, die Herkunft als gebraucht angebotener Software genau zu priifen und
Software von vertrauenswirdigen Quellen zu erwerben,

Beste Gril3e
.
D) L
Dr. Dirk Bornemann

Head of Legal and Corporate Affairs
Mitglied der Geschaftsleitung



