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Einleitung

In der Verordnung Uber das Gemeinschaftsgeschmacks-
muster und der Richtlinie Gber Muster und Modelle wird das
Design als Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines
Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der
Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur,
der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst bzw. seiner
Verzierung ergibt, definiert. Um schutzfahig zu sein, missen
Designs Neuheit und Eigenart aufweisen. Auf3erdem

soll ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an
Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses bestehen,

die ausschlieBlich durch dessen technische Funktion
bedingt sind. Designs machen ein Produkt attraktiv

und ansprechend; sie kbnnen somit wesentlich zum
wirtschaftlichen Wert eines Produkts beitragen und dessen
Marktfahigkeit erh6hen. Designschutz ist ein wesentlicher
Bestandteil des geistigen Eigentumsrechts. Designs

als einzigartige Kreationen mit individuellem Charakter
bendtigen und verdienen ebenso Schutz vor Nachahmern
wie urheberrechtlich geschiutzte Werke oder Marken.



1. Voraussetzungen fiir Designschutz
in Europa

Designrecht besteht in Europa aus der Design-
gesetzgebung der Européischen Union, die
eingetragene und nicht eingetragene Gemein-
schaftsgeschmacksmuster vorsieht, die durch
die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates
vom 12. Dezember 2001 iiber das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster (Verordnung iiber
das Gemeinschaftsgeschmacksmuster — GGV)
sowie nationale Designgesetze in den 277 Mit-
gliedsstaaten der Europiischen Union geregelt
werden, wie sie in wesentlichem MaBe durch die
Richtlinie 98/71/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 13. Oktober 1998
iiber den rechtlichen Schutz von Mustern und
Modellen (Richtlinie iiber Muster und Modelle)
harmonisiert werden. Eingetragene Gemein-
schaftsgeschmacksmuster werden vom Amt
der Europiischen Union fiir geistiges Eigentum
(EUIPO) mit Sitz in Alicante, Spanien verwaltet,
das auch das Markenrecht der Européischen
Union verwaltet. In dieser Prasentation werden
wir europaisches und deutsches Designrecht
behandeln.

Die wesentlichen Voraussetzungen fiir Design-
schutz in Europa sind ,Neuheit und ,Eigenart”
gemaB Artikel 5 und Artikel 6 GGV sowie den
parallelen Bestimmungen in der Richtlinie iiber
Muster und Modelle. Um Neuheit zu begriin-
den, muss sich das Design in mehr als nur in

L unwesentlichen Einzelheiten“ von anderen, be-
stehenden Designs unterscheiden. Ob es Eigen-
art aufweist oder nicht héangt davon ab, ob das

Design im Vergleich zu dlteren Designs beim
sinformierten Benutzer” den selben Gesamtein-
druck erweckt. Dieser fiktive Benutzer ist eine
Person, die Kenntnisse iiber Designs in dem je-
weiligen Titigkeitsbereich hat. Im Gegensatz zu
Markenfillen, bei denen der Durchschnittsver-

1. Vorraussetzungen fiir Design-
schutz in Europa

2. Uberschneidungen zwischen
Designrecht und anderen geisti-
gen Eigentumsrechten

braucher die geltend gemachte Marke mit einer
anderen vergleichen wird, die er im Kopf hat
(,unvollkommenes Bild“), werden beim design-
rechtlichen Vergleich das zu priifende Design
und die anderen Designs direkt nebeneinander
betrachtet. Dabei ist dem informierten Benutzer
seine besondere Wachsamkeit eigen, und er ver-
fligt iiber eine gewisse Kenntnis vom vorherigen
Stand der Technik, d. h. vom Formenschatz, der
sich auf das fragliche Erzeugnis bezieht®.

2. Uberschneidungen zwischen Design-
recht und anderen geistigen Eigentums-
rechten

Ein Produktdesign oder ein Element eines
Produktdesigns kann zugleich sowohl ein
Designrecht darstellen als auch unter anderen
geistigen Eigentumsrechten schutzfihig sein,
insbesondere unter dem Urheber- und Mar-
kenrecht. Eine Bildmarke kann auch als De-
sign eingetragen werden (sofern sie Neuheit
und Eigenart aufweist), und das dreidimen-
sionale Erscheinungsbild eines Erzeugnisses,
das als Design geschiitzt werden kann, kann
auch als Marke eingetragen werden (sofern es
unterscheidungskriftig ist). Ebenso konnen
Logos prinzipiell als Designs und Marken
geschiitzt werden. 5



3. Designrecht in Deutschland
und internationales
Designrecht

4. Designschutz durch Eintra-
gung oder Benutzung

Designs konnen auch urheberrechtlich ge-
schiitzt werden. Ob sie dafiir in Frage kommen,
héngt vom geltenden Recht des jeweiligen Mit-
gliedsstaates der Européischen Union ab.

Im Gegensatz zum Design- und Markenrecht
gibt es kein EU-weites Urheberrecht, und die
Voraussetzungen fiir Urheberschutz wurden
nicht harmonisiert. In der Regel muss ein
Design, um als urheberrechtlich geschiitztes
~Werk® zu gelten, das Ergebnis einer person-
lichen intellektuellen Kreation sein, die von
der Personlichkeit des Urhebers geprégt ist.
Dies bedeutet grundsitzlich ein hoheres Maf
an Originalitit als die Voraussetzungen fiir die
»Eigenart“ beim Designschutz.

Wenn man Patentschutz fiir ein bestimmtes
Produkt erwerben mochte, sollte man auBer-
dem stets priifen, ob dieses Produkt Merkmale
aufweist, die designrechtlich geschiitzt werden
konnen. Dies wird regelmiBig der Fall sein

(es sei denn, die Merkmale wurden objektiv
betrachtet allein aufgrund ihrer Funktionalitat
gewahlt, was selten der Fall sein wird).

3. Designrecht in Deutschland und inter-
nationales Designrecht

Mit dem Geschmacksmustergesetz aus dem
Jahre 2004 wurde die Richtlinie tiber Muster
und Modelle implementiert, wie in allen 27 Mit-
gliedsstaaten der Europdischen Union.

Auf internationaler Ebene kann Designschutz
durch die internationale Eintragung von De-
signs gemi dem Haager Abkommen iiber die
internationale Eintragung gewerblicher Muster
und Modelle (dessen aktuellste Fassung die der
Genfer Akte von 1999 ist) erworben werden.
Das Haager Abkommen wird vom Internatio-
nalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum (WIPO) verwaltet. Deutschland ist ein
Mitglied des Haager Abkommens. Die Europa-
ische Union ist seit 2008 ebenfalls Mitglied des
Haager Abkommens. Schutz fiir die Européische
Union als Ganzes sowie fiir all ihre Mitglieds-
staaten, die Teil des Haager Abkommens sind,
kann durch die Eintragung von Designs beim
Internationalen Biiro der WIPO erworben
werden. Des Weiteren sind die Européische
Union und ihre Mitgliedsstaaten Mitglieder der
WTO und somit durch das TRIPS-Abkommen
gebunden, das minimale Standards des Design-
schutzes enthilt.

4. Designschutz durch Eintragung oder
Benutzung

Rechte an Designs werden durch Eintragung
und durch Benutzung erworben. Gemein-
schaftsgeschmacksmuster werden als einge-
tragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
geschiitzt, nachdem sie beim EUIPO eingereicht
und eingetragen wurden, ohne Priifung der
relevantesten materiellen Bedingungen fiir den
Schutz (Neuheit, Eigenart). Schutz durch Benut-
zung fiir nicht eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster wird durch die erste Verof-



fentlichung oder anderweitige Benutzung eines
Designs, das die Schutzvoraussetzungen erfiillt,
innerhalb der Européischen Union erlangt.
Eine erstmalige Offenbarung oder Benutzung
auBerhalb der Europaischen Union begriindet
keinerlei Rechte in Europa. Das deutsche Desi-
gnrecht sieht die Eintragung von Designs vor.
Das deutsche Recht erkennt keine nicht einge-
tragenen Designs an. Selbstverstindlich sind
nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacks-
muster auch in Deutschland giiltig.

Eine Eintragung verleiht dem Inhaber des De-
signs das ausschlieBliche Recht, das Design im
geschéftlichen Verkehr zu benutzen. Der Schutz
erstreckt sich auf simtliche spétere Designs, die
einen im Wesentlichen identischen Eindruck
beim informierten Benutzer erwecken. Schutz
ist unabhéngig von der Produktkategorie er-
héltlich, zu der das Design gehort. Eingetragene
Designs sind sowohl gegen vorsitzliche Nachah-
mung als auch gegen die unabhingige Entwick-
lung eines dhnlichen Designs geschiitzt. Weitere
Vorteile eines eingetragenen Designs im

Vergleich zu einem nicht eingetragenen Design
sind die langere Schutzdauer (bis zu 25 statt 3
Jahre) sowie eine starkere Position im Falle von
Verletzungsverfahren.

Das Haager System iiber die internationale
Eintragung gewerblicher Muster und Modelle
findet Anwendung in den Landern, die Partei
des Haager Abkommens sind. 2018 waren 68
Lander Mitglieder des Haager Abkommens
(einige wichtige Lander sind keine Mitglieder,
wie beispielsweise China; es ist jedoch moglich,
die EU zu benennen). Eine internationale Ein-
tragung hat in jedem der benannten Linder die-
selbe Wirkung als sei das Design direkt dort ein-
getragen worden, es sei denn, der Schutz wird
von dem zusténdigen Amt des jeweiligen Landes
abgelehnt. Um eine internationale Anmeldung
einzureichen, ist keine vorherige nationale
(Basis-) Anmeldung in einem Mitgliedsstaat des
Haager Abkommens erforderlich (im Gegensatz
zu internationalen Markenanmeldungen unter
dem Madrider System.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster verleiht
dem Inhaber das ausschlieBliche Recht, einem
Dritten die Benutzung eines rechtsverletzen-
den Designs an einem beliebigen Ort innerhalb
der Europdischen Union zu untersagen. Eine
einzige Anmeldung bietet Schutz fiir fiinf Jahre,
und der Schutz kann um weitere Zeitraume von
fiinf Jahren auf maximal 25 Jahre verlangert
werden. Nicht eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster sind drei Jahre ab dem Datum
geschiitzt, an dem das Geschmacksmuster der
Offentlichkeit in der Européischen Union offen-
bart wurde.



5. Verfahren fiir die Erlangung
eingetragener Designrechte

Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutz ist
eine bevorzugte Vorgehensweise, um in Europa
Schutz zu erlangen, da er leicht zugéinglich ist,
vergleichsweise giinstig, einheitlichen Schutz
in ganz Europa bietet und gemeinschaftsweit
vor eigens dafiir bestimmten Gemeinschaftsge-
schmacksmustergerichten durchgesetzt werden
kann.

5. Verfahren fiir die Erlangung
eingetragener Designrechte

Fiir die Eintragung eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters oder eines deutschen Designs
muss ein Anmeldeformular eingereicht werden,
das eine Darstellung des Designs enthalten
muss, das zur Veroffentlichung geeignet ist. Fer-
ner ist eine Angabe mindestens eines Produkts
notig, in das das Design eingearbeitet werden
oder an dem es angebracht werden soll. Die Wa-
ren werden geméaB einem internationalen Klas-
sifikationssystem klassifiziert, das durch das
Locarno-Abkommen begriindet wurde. Dieses
wird auch von der WIPO angewandt. Es konnen
mehrere Designs in einer Sammelanmeldung
zusammengefasst werden (deutsche Designs:
bis zu 100; Gemeinschaftsgeschmacksmuster:
keine Begrenzung, bis zu 99 pro Online-Anmel-
dung), vorausgesetzt dass die Designs insbeson-
dere eine gemeinsame (Haupt-) Warenklasse
haben. Die Anmeldung mehrerer Designs in ei-
ner einzigen Anmeldung spart Kosten. Seit dem
1. Mérz 2010 sind beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) auch Online-Anmeldungen
moglich, ebenso wie beim EUTPO.

Nachdem das Anmeldeformular eingereicht
wurde, priift das EUIPO bzw. das DPMA, ob die
Anmeldung Formmaingel aufweist, ob das an-
gemeldete Design {iberhaupt geschiitzt werden
kann und mit der 6ffentlichen Ordnung und den
guten Sitten vereinbar ist. Werden diese Anfor-
derungen erfiillt, wird das Design eingetragen
und im elektronischen Geschmacksmusterblatt
veroffentlicht. Die erste flinfjahrige Schutz-
dauer beginnt mit dem Datum dieser Verof-
fentlichung. Wenn das Design in Deutschland
angemeldet wurde und die Veréffentlichung
der Eintragung die erstmalige Offenbarung

des betreffenden Designs war, ist es durch die
Veroffentlichung der Eintragung des deutschen
Designs im Geschmacksmusterblatt des DPMA
automatisch drei Jahre lang als nicht einge-
tragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
geschiitzt.

Materielle Schutzanforderungen wie Neuheit
und Eigenart werden vom DPMA bzw. vom
EUIPO nicht gepriift. Dies geschieht nur im
Falle von Rechtsstreitigkeiten. Antrige auf
Nichtigerkldrung eines eingetragenen Gemein-
schaftsgeschmacksmusters konnen direkt beim
EUIPO oder im Wege einer Widerklage in Ver-
letzungsverfahren eingereicht werden. Angriffe
auf eingetragene deutsche Designs werden
nicht vom DPMA bearbeitet, sie konnen jedoch
unmittelbar bei einem zustindigen Zivilgericht
oder als Widerklage im Falle einer Verletzungs-
klage geltend gemacht werden.

Fiir die Eintragung eines internationalen
Designs sind Anmeldungen beim Internationa-



len Biiro der WIPO einzureichen. Eine einzige
Anmeldung kann bis zu 100 separate Designs
enthalten. Anmeldungen kénnen auch online
eingereicht werden. Die Anmeldung muss die
Mitgliedsstaaten des Haager Abkommens ent-
halten, in denen das Design geschiitzt werden
soll. Die Anmeldegebiihr hingt von der Anzahl
der ausgewihlten Linder ab. Anmeldeformulare
sind in englischer und franzosischer Sprache
erhaltlich.

6. Nichtigkeitsverfahren gegen
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacks-
muster bzw. deutsche Designs

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und deutsche
Designs werden vor der Eintragung nicht auf
Neuheit und Eigenart gepriift. Die mogliche
Nichtigkeit eines geltend gemachten Design-
rechts ist somit im Fall von Rechtsstreitigkeiten
von groBter Bedeutung. Im Unterschied zu
Markensachen argumentiert der beschuldigte
Beklagte in der Praxis in mehr oder weniger allen
Designverletzungsfallen, dass das Klagemuster
mangels Neuheit und Eigenart nichtig sei. Auch
in Féllen, in denen die Giiltigkeit des Klagemus-
ters nicht angefochten wird, hat das Verletzungs-
gericht den Schutzumfang des geltend gemach-
ten Designrechts zu beurteilen, der der Eigenart
des Designs entspricht (,Reziprozitatsprinzip®).
Der Grad an Eigenart muss deshalb in Verlet-
zungsverfahren bestimmt werden und ist oftmals
entscheidend bei der Entscheidung, ob das
geltend gemachte und das beschuldigte Design
sdenselben Gesamteindruck® hervorrufen.

Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
konnen auBerdem im Wege einer Nichtigkeits-
klage vor dem EUIPO angefochten werden. Bis
zum 31. Mai 2018 sind iiber 2.000 Entscheidun-
gen ergangen und ca. 60 % der angegriffenen
Gemeinschaftsgeschmacksmuster von der Nich-
tigkeitsabteilung des EUIPO fiir nichtig erklart
worden. Bislang sind iiber 900 Entscheidungen
der Beschwerdekammer des EUIPO ergangen
und ca. 30 % der angefochtenen Entscheidun-
gen der Nichtigkeitsabteilung wurden bestatigt.
Die Rechtsprechung des Gerichts der Europa-
ischen Union oder sogar des Gerichtshofs der
Européischen Union ist noch immer nicht so
differenziert wie beispielsweise im Marken-
recht. Die Gerichte haben jedoch bereits einige
Grundsatzentscheidungen erlassen, die im noch
unerforschten, aber immer dichter bevolkerten
Gebiet des europdischen Designrechts Orientie-
rung bieten.

7. Durchsetzung von Designrechten in
Europa (Hauptverfahren)

Waéhrend deutsche Designrechte sowie interna-
tionale Designeintragungen, die Deutschland
erfassen, nur in Deutschland Schutz bieten,
haben Gemeinschaftsgeschmacksmuster einen
,einheitlichen Charakter und ,,dieselbe Wir-
kung in der gesamten Gemeinschaft“ (Artikel 1
Abs. 3 GGV) und decken somit alle Mitglieds-
staaten der EU ab. Dementsprechend gilt nach
stindiger Rechtsprechung eine Unterlassungs-
klage aufgrund der Verletzung eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters in der Regel fiir das

6. Nichtigkeitsverfahren gegen
eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster bzw. deutsche
Designs

7. Durchsetzung von Design-
rechten in Europa (Hauptver-
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7.1 Zustandige Gerichte und
Gerichtsbarkeit
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gesamte Gebiet der EU, da eine Verletzung, die
an einem beliebigen Ort in der Europaischen
Union begangen wurde, prinzipiell eine Wieder-
holungsgefahr fiir das gesamte Gebiet der EU
begriindet.

7.1 Zustindige Gerichte und Gerichts-
barkeit

Die Abhilfemittel, die im Falle einer Designver-
letzung zur Verfligung stehen, sind in der Praxis
hauptsichlich zivilrechtliche Abhilfemittel
(einstweilige Verfiigung, Schadensersatz usw.),
obwohl es auch strafrechtliche Abhilfemittel
gibt, sowie verwaltungsrechtliche Abhilfemittel,
wie beispielsweise Grenzbeschlagnahme.

In Deutschland ist die Organisation der Ge-
richte Sache der 16 Bundesldnder. Der Speziali-
sierungsgrad der Gerichte ist somit von Bun-
desland zu Bundesland sehr unterschiedlich.

In vielen Verletzungsfillen kann der Klager
wihlen, bei welchem Gericht er das Verfahren
einleitet. Er kann den Sitz des Beklagten wihlen
oder ein beliebiges Gericht des Ortes, an dem
Verletzungshandlungen begangen wurden oder
drohen (forum delicti commissi). Designstreit-
sachen werden in bis zu drei Instanzen verhan-
delt: In erster Instanz durch die Landgerichte,
in zweiter Instanz durch die Oberlandesgerichte
und in dritter Instanz durch den Bundesge-
richtshof. Auf Grundlage der funktionellen
Zustiandigkeit innerhalb des Gerichts kann die
Klage in erster Instanz bei einer Kammer fiir
Handelssachen eingereicht werden, die aus
einem Berufsrichter und zwei Laienrichtern

zusammengesetzt ist. Praktiker entscheiden sich
jedoch oft dafiir, eine Klage bei den Zivilkam-
mern einzureichen, die aus drei Berufsrichtern
bestehen.

Die meisten Bundesldander haben die Zusténdig-
keit fiir Designstreitsachen auf nur ein Gericht
in jedem Bundesland konzentriert. Klager
neigen dazu, diejenigen Gerichte anzurufen, die
bekannt dafiir sind, dass sie eine groBe Anzahl
an Designstreitsachen bearbeiten, wie z. B. die
Landgerichte in Diisseldorf, Hamburg, Mann-
heim und Miinchen.

Gegen die Urteile der Landgerichte kann bei den
Oberlandesgerichten Berufung eingelegt wer-
den. Diese zweitinstanzlichen Gerichte priifen
im Wesentlichen, ob das erstinstanzliche Urteil
die Tatsachen und Beweismittel richtig gewiir-
digt hat und das Recht richtig angewandt hat. In
der Berufungsinstanz erfolgt jedoch keine voll-
stindige Verhandlung de novo. Neue Tatsachen
konnen nur unter bestimmten Bedingungen
vorgebracht werden, z. B. wenn der Klager oder
Beklagte nicht fahrldssig gehandelt hat, als er es
versaumt hat, diese Tatsachen in erster Instanz
einzufiihren. Es ist deshalb sehr wichtig, alle
relevanten Tatsachen und Verteidigungsmittel
bereits in erster Instanz geltend zu machen.
Neue rechtliche Argumente konnen jederzeit
vorgebracht werden, auch in zweiter Instanz.

Eine Revision zum Bundesgerichtshof kann vom
Oberlandesgericht zugelassen werden, wenn die
Sache von grundlegender Bedeutung ist oder
das Recht weiterentwickeln kann. In der Praxis



sind diese Voraussetzungen hoch und gelten
oftmals als nicht erfiillt. Das hat zur Folge, dass
in dritter Instanz nur wenige Fille verhandelt
werden. Falls die Revision vom Oberlandes-
gericht nicht zugelassen wurde, kann beim
Bundesgerichtshof ein spezieller Antrag auf
Zulassung der Revision eingereicht werden. Nur
ein sehr kleiner Prozentsatz dieser Antrage ist
erfolgreich. Wird dem Antrag stattgegeben bzw.
die Revision vom Oberlandesgericht zugelassen,
fallt der Bundesgerichtshof ein Urteil. In der
Revision werden ausschlieBlich Rechtsfragen
behandelt. Die Parteien miissen von einem
speziellen Anwalt vertreten werden, der vor dem
Bundesgerichtshof zugelassen ist.

In sehr seltenen Fillen kann Klage beim Bun-
desverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht
werden. Das Bundesverfassungsgericht dient
nicht als reguldres Revisionsgericht fiir untere
Gerichte oder den Bundesgerichtshof als eine
Art ,Super-Revisionsinstanz” fiir jegliche
Verletzungen von Bundesgesetzen. Seine Zu-
standigkeit ist begrenzt auf verfassungsrechtli-
che Fragen einschlieBlich individueller Grund-
rechte wie Redefreiheit.

Fiir Verletzungen von (eingetragenen oder nicht
eingetragenen) Gemeinschaftsgeschmacksmus-
tern sind die Gemeinschaftsgeschmacksmus-
tergerichte zustdndig. Dabei handelt es sich um
nationale Gerichte, die von den Mitgliedsstaaten
dazu bestimmt wurden, Gemeinschaftsge-
schmacksmusterfille zu bearbeiten. In Deutsch-
land sind prinzipiell dieselben Gerichte fiir das
Verhandeln von deutschen Designstreitsachen

zustédndig, die auch als Gemeinschaftsge-
schmacksmustergerichte bestimmt wurden.
Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte sind
gemeinschaftsweit zustdndig, wenn die Klage

in dem Mitgliedsstaat eingereicht wird, in dem
der Beklagte seinen Sitz hat oder niedergelassen

7.2 Wesentliche Verfahrens-
grundsétze

ist oder, wenn dies nicht zutrifft, in dem der
Klager seinen Sitz hat oder niedergelassen ist.
Falls weder der Kliager noch der Beklagte einen
Sitz oder eine Niederlassung in der Europai-
schen Union haben, ist das Gemeinschaftsge-
schmacksmustergericht in Alicante (Sitz des
EUIPO) gemeinschaftsweit zustindig. AuBer-
dem konnen Klagen auch vor den Gerichten ei-
nes Mitgliedsstaats eingereicht werden, in dem
Verletzungshandlungen begangen wurden oder
drohen. In dieser Situation ist die Zustandigkeit
des Gerichts auf das Gebiet des Mitgliedsstaats
beschrénkt, in dem es niedergelassen ist (forum
delicti commissi).

7.2 Wesentliche Verfahrensgrundsiitze

Ein Verletzungsverfahren wird normalerweise
durch Versenden einer Abmahnung mit einer
Unterlassungs- und Verpflichtungserklarung
initiiert, die fiir den Fall der Zuwiderhandlung
eine Vertragsstrafe enthilt. Wird die Angelegen-
heit nicht im Wege einer solchen Abmahnung
geklart, wird der Inhaber einer Marke, eines
Designs oder Urheberrechts normalerweise ein
einstweiliges Verfiigungsverfahren einleiten
(siehe unten).

Eine Klage ist bei einem zustandigen Landge-
richt einzureichen. Die Parteien in Verletzungs- 11



7.3 Anspriiche dem Grunde
nach in Verfahren
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verfahren miissen von einem Rechtsanwalt
vertreten werden, der bei einer deutschen
Rechtsanwaltskammer zugelassen ist und optio-
nal mit einem Patentanwalt zusammenarbeitet.
Nicht-EU-Biirger, die in Verfahren vor deut-
schen Gerichten als Klager auftreten, miissen
auf Antrag des Beklagten eine Sicherheit fiir
Gebiihren und Anwaltskosten leisten.

Der Klager muss Beweise fiir simtliche Tat-
sachen erbringen, die fiir die Feststellung der
Verletzung notwendig sind. Ein Ausforschungs-
beweis steht in deutschen Gerichtsverfahren
im Allgemeinen nicht zur Verfiigung. Jegliche
Tatsachen, die nicht mittels Urkundenbeweis
belegt werden konnen, konnen durch eine
Beweisaufnahme im Rahmen einer miindli-
chen Zeugenvernehmung bearbeitet werden. In
seltenen Fillen kann es vorkommen, dass die
Gerichte einen Designgutachter bendtigen, um
die Neuheit oder Eigenart des geltend gemach-
ten Designs zu untersuchen; insbesondere bei
Designs in dicht besetzten Designgebieten, bei
denen sogar der Durchschnittsbetrachter, der
Designfragen aufgeschlossen gegeniibersteht,
Schwierigkeiten haben wird, Unterschiede zum
bestehenden Formenschatz festzustellen, kann
es sinnvoll sein, ein Gutachten heranzuziehen.
Viele Fille werden jedoch auf Grundlage des
schriftlichen Vortrags der Parteien und einer
anschlieBenden miindlichen Verhandlung
entschieden, in der der vorsitzende Richter

die Ansichten des Gerichts erlautert und den
Parteien Gelegenheit gibt, ihre Argumente

und Ausfithrungen vorzutragen. Eine formelle

Beweisaufnahme bildet in Designverletzungs-
verfahren eher die Ausnahme.

7.3 Anspriiche dem Grunde nach in
Verfahren

Die rechtlichen Instrumente, die dem Klager

in Verletzungsverfahren zur Verfiigung stehen,
sind u.a. Anspriiche auf Unterlassung, Vernich-
tung der Verletzungsprodukte sowie detaillierte
Auskunftserteilung und Rechnungslegung iiber
Verletzungshandlungen des Beklagten sowie
Anspriiche auf Schadensersatz, der auf Grund-
lage der Rechnungslegung berechnet werden
kann (Rechnungslegung iiber Umsatz, Gewinn
usw.).



Beziiglich des Schadensersatzes kann der Klager
zwischen drei Alternativen fiir die Berechnung
des Schadensersatzes wihlen: entgangener
Gewinn, Verletzergewinn oder angemessene
Lizenzgebiihr. Es wird kein Strafschadensersatz
zuerkannt. Wiahrend eine angemessene Lizenz-
gebiihr normalerweise die am wenigsten auf-

windige dieser Alternativen fiir die Berechnung
des Schadensersatzes darstellt, wird immer
héufiger die Berechnung gemaf Verletzerge-
winn angewandt, da die Rechtsprechung dem
Verletzer nun den Abzug von Kosten und Ausla-
gen von den Verkaufszahlen nur dann erlaubt,
wenn (und soweit) sie in Ausnahmefillen direkt
den Gegenstanden zugeordnet werden konnen,
die das Schutzrecht verletzen.

Es diirfen somit nur die variablen Kosten der
Herstellung und Vermarktung des Produkts
vom generierten Umsatz des Verletzers
abgezogen werden. AuBerdem kann bei der
Bestimmung des Gewinns, der aufgrund der
Verletzung generiert wurde, die verletzende
Partei nicht behaupten, dass dieser Gewinn
teilweise ihren eigenen besonderen Vertriebs-
aktivitaten zuzuschreiben sei. Allgemeine
Kosten diirfen also nicht mehr verwendet
werden, um den Verletzergewinn zu redu-
zieren. Es bleibt jedoch die Frage, ob der
Verletzergewinn durch die Designverletzung
oder durch andere Umstiande verursacht wird,
wie beispielsweise gute Kundenbeziehungen,
eine marktbeherrschende Stellung, effektive
Werbung oder guten Service. Dieselbe Frage
stellt sich, wenn der Inhaber des Designs
seinen entgangenen Gewinn beansprucht, was
héufig die Zuerkennung des hochsten Scha-
densersatzes erlaubt. Hier taucht ein weiteres
Hindernis auf, wenn es auf dem Markt andere
Wettbewerber aufler dem Klager und dem
Beklagten gab, sodass ein Dritter in gewis-
sem MaBe den Umsatz des Beklagten aus den
Verletzungen hitte ersetzen konnen, wenn es
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die Verletzungshandlungen des Beklagten nicht
gegeben hitte.

Wenn Klagen wegen Verletzung von Gemein-
schaftsgeschmacksmustern erhoben werden,
sieht Artikel 89 GGV die Sanktionen der
Unterlassung, der Beschlagnahme der Verlet-
zungsprodukte sowie der Beschlagnahme von
Materialien und Werkzeug, das vorwiegend
dazu verwendet wurde, die Verletzungspro-
dukte zu erzeugen, vor. AuBerdem wenden die
Gerichte alle Sanktionen an, die in den Gesetzen
des Landes, in dem die Verletzung stattgefun-
den hat, vorgesehen sind. Falls ein deutsches
Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht mit
Verletzungen befasst ist, die in Deutschland be-
gangen wurden, konnen samtliche Sanktionen
angewandt werden, die im Falle von Verletzun-
gen deutscher Designs anwendbar sind.

7.4 Linge der Verfahren und Fristen

Die Lange der Verfahren bei Designverletzungs-
sachen kann je nach Gericht unterschiedlich
sein und je nach Arbeitsauslastung des Gerichts
variieren. Ein Hauptsacheverfahren wegen De-
signverletzung dauert in erster Instanz von der
Klageerhebung bis zur Urteilsverkiindung ge-
wohnlich sechs bis neun Monate. Je nach Pra-
xis des Gerichts konnen in einem typischen Fall
eine oder mehrere Verhandlungen stattfinden.
Ordnet das Gericht eine Beweisaufnahme an,
kann eine weitere Sitzung des Gerichts fiir die
Anhorung von Zeugen oder Gutachtern statt-
finden; in diesem Fall dauert das Verfahren
normalerweise noch drei weitere Monate. Beru-
fungsverfahren dauern in der Regel im Schnitt

etwa neun bis zwolf Monate, wobei normaler-
weise nur eine Gerichtsverhandlung stattfindet.
Wird in der Berufungsinstanz Beweis erhoben,
sollten etwa drei Monate hinzugerechnet wer-
den. Falls Revision zum Bundesgerichtshof zu-
gelassen wird, wiirde das Verfahren vor diesem
Gericht wahrscheinlich anderthalb bis zwei
Jahre dauern.

Das Verfahren in erster Instanz beginnt damit,
dass der Kliger eine umfassende Klage ein-
reicht, die alle relevanten Tatsachen des Falls
enthilt. Der Beklagte muss dann innerhalb von
sechs bis acht Wochen erwidern. Innerhalb
eines oder zweier weiterer Monate findet eine
miindliche Verhandlung statt. Eine Entschei-
dung ergeht normalerweise ca. einen Monat
nach der miindlichen Verhandlung. Die Ent-
scheidung wird nicht automatisch vollstreckt,
wenn Berufung dagegen eingelegt wird. Eine
spezielle Anordnung kann eine vorlaufige Voll-
streckung genehmigen.

Berufung ist innerhalb eines Monats ab Erhalt
der schriftlichen erstinstanzlichen Entschei-
dung einzulegen. Eine umfassende Begriindung
muss innerhalb eines weiteren Monats einge-
reicht werden. Das Oberlandesgericht kann
diese Frist verlingern. Normalerweise hat der
Berufungsbeklagte einige Monate Zeit, um auf
die Berufungsbegriindung zu erwidern. Eine
Replik des Berufungsklagers ist dann etwa zwei
Monate spéter zu erwarten. Eine miindliche Ver-
handlung findet ca. drei Monate spiter statt. Die
Entscheidung ergeht innerhalb eines weiteren
Monats. Die Entscheidung wird nicht automa-



tisch vollstreckt, wenn Revision eingelegt wird.
Eine vorldufige Vollstreckung der Entscheidung
kann zugelassen werden, doch ihre zeitweilige
Vollstreckung erfordert normalerweise die Hin-
terlegung einer Sicherheitsleistung.

Eine Revision kann innerhalb eines Monats
nach Mitteilung der zweitinstanzlichen Ent-
scheidung eingelegt werden. Eine umfassende
Begriindung muss innerhalb eines weiteren Mo-
nats eingereicht werden. Der Bundesgerichtshof
kann diese Frist verlangern.

7.5 Kosten

Das Kostenrisiko bei Designverfahren umfasst
gewohnlich die Kosten fiir die Rechtsanwilte
und (optional) Patentanwalte beider Parteien
zzgl. Gerichtskosten und Auslagen fiir Zeugen,
Reisen usw. Es ist schwierig, eine generelle
Schétzung der Verfahrenskosten in der ersten
oder zweiten Instanz abzugeben. Um eine Vor-
stellung tiber den Umfang der Verfahrenskosten
zu bekommen, sollte man sich nur auf die ge-
richtlichen Anwaltskosten nach dem Rechtsan-
waltsvergiitungsgesetz und die Gerichtskosten
konzentrieren. Diese Kosten werden aufgrund
des Streitwerts berechnet, der die Interessen des
Kldgers in der streitigen Angelegenheit wider-
spiegelt. Der Streitwert wird nach Ermessen des
Gerichts festgelegt, basiert jedoch im Wesent-
lichen auf den Umsatzzahlen der Parteien. Ein
typischer Fall kann in der Gr6Benordnung von
EUR 250.000 liegen. Die Summe der Kosten fiir
die Vertreter beider Parteien zzgl. Gerichtskos-
ten reprisentiert das gesetzliche Kostenrisiko,

da die unterlegene Partei auch die Kosten der
obsiegenden Partei tragen muss. Das gesetzliche
Kostenrisiko betrédgt ca. EUR 25.000 in erster
Instanz und ca. EUR 30.000 in zweiter Instanz.

7.5 Kosten

8. Durchsetzung von Design-
rechten in Europa (Vorverfah-
ren)

8.1 Allgemeine Anmerkungen
Wie die meisten anderen Kanzleien rechnet
BARDEHLE PAGENBERG in Design- und
anderen Schutzrechtsangelegenheiten im Allge-
meinen nach Stunden ab, was je nach tatsach-
lichem Arbeitsaufwand dazu fithren kann, dass
die Anwaltskosten unter Umsténden héher sind
als die Anwaltskosten gemif der gesetzlichen
Kostenregelung. Da die unterlegene Partei
lediglich die gesetzlichen Kosten erstatten muss,
kann die obsiegende Partei dennoch Kosten zu
tragen haben, die nicht erstattungsfahig sind.

8. Durchsetzung von Designrechten in
Europa (Vorverfahren)

Die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte
einschlieBlich grenziiberschreitender Rechts-
streitigkeiten hat in Deutschland eine lange
Tradition, insbesondere im Wege einstweiliger
Verfiigungsverfahren. Vor allem die vorlaufi-

ge Durchsetzung eingetragener Rechte ist bei
Rechteinhabern sehr beliebt. Die nachfolgenden
Informationen gelten gleichermaBen fiir die
Durchsetzung von deutschen Designrechten
und Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechten.

15
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8.1 Allgemeine Anmerkungen

Deutsche Gerichte sind weiterhin grundsétz-
lich dazu bereit, eine einstweilige Verfiigung

ex parte zu erlassen, wenn der Antragsteller
Beweise beziiglich der Inhaberschaft und Giil-
tigkeit seines Designrechts, der hinreichenden
Wahrscheinlichkeit einer Verletzung und der
Dringlichkeit der Angelegenheit vorlegt und
eine vorherige Anhorung des mutmaBlichen
Verletzers den Zweck der einstweiligen Verfii-
gung vereiteln wiirde. Der Antragsteller kann
Erklarungen (,eidesstattliche Versicherungen®)
als Beweismittel in dem speziellen Verfahren
einreichen. AuBerdem tendieren deutsche Ge-
richte dazu, einstweilige Verfiigungen aufgrund
nicht eingetragener Rechte zu erlassen, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind. Dies
gilt vor allem fiir das nicht eingetragene Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster.

Der Antragsteller kann Anspriiche auf Unterlas-
sung sowie auf Offenlegung von Informationen
iiber die Verletzungshandlung und einen vorlau-
figen dinglichen Arrest geltend machen. Infolge
der Implementierung der Richtlinie zur Durch-
setzung der Rechte des geistigen Eigentums
(2004/48/EG) in das deutsche Recht erlaubt
ein einstweiliges Verfiigungsverfahren im Allge-
meinen die Geltendmachung von Anspriichen
auf Beweissicherung, Inaugenscheinnahme oder
Sicherung des Schadensersatzes (Vorlage eines
Bank-, Finanz- oder Handelsdokuments).

Diese vorlaufige Durchsetzung macht Antrag-
steller jedoch potenziell haftbar fiir jegliche

Schiden, die dem Beklagten als Folge der
vorldufigen Durchsetzung entstehen, wenn der
Fall spater gegen den Antragsteller entschieden
wird. Aus diesem Grund wird dem Antragsteller
gelegentlich die Hinterlegung einer Sicherheits-
leistung auferlegt (Bar- oder Bankgarantie), um
dieses Risiko abzusichern, bevor die vorlaufige
Durchsetzung stattfinden kann. Die Summe
dieser Sicherheit wird vom Gericht festgelegt, je
nach Streitwert und potenziellen Schaden, die
durch eine vorldufige Durchsetzung entstehen
konnen.

8.2 Bestimmte Verfahrensgrundsitze
und Zeitablauf

In Deutschland werden viele streitige Ange-
legenheiten per vorldufigem Rechtsschutz
entschieden. Gegen die Entscheidungen der
Landgerichte kann bei den Oberlandesgerichten
Berufung eingelegt werden. In solchen Fillen
gibt es keine Revision zum Bundesgerichtshof.

Ein Antrag auf einstweilige Verfiigung vor einem
Verletzungsgericht erfordert die ,,Dringlichkeit”
der Angelegenheit. Der Antragsteller muss des-
halb vorlaufigen Rechtsschutz beantragen kurz
nachdem er iiber die mutmaBlich verletzende
Handlung Kenntnis erlangt hat, héchstens ein
oder zwei Monate ab dem Zeitpunkt, an dem

der Rechteinhaber erstmals Kenntnis iiber alle
relevanten Umstinde erlangt hat.

Ein vorlaufiger Rechtsschutz kann vom Gericht
ex parte erteilt werden ohne vorherige Verhand-
lung, zu der auch der mutmaSBliche Verletzer



geladen werden wiirde. Ex parte Verfiigungen
sind trotz der wiederholten Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts zur ,prozessu-
alen Waffengleichheit” immer noch moglich,
wenngleich hohere Anforderungen fiir den
Antragsteller gelten. Ein Anspruchsteller sollte
darauf achten, dass sein Vorbringen im Verfii-
gungsantrag auch vollstdndig im vorangegan-
genen Abmahnschreiben enthalten ist. Sobald
die Anordnung des Gerichts ex parte erlassen
wurde, muss der Antragsteller die Verfiigung in-
nerhalb eines weiteren Monats zustellen, um die
Rechte, die aus der Verfiigung erwachsen, nicht
zu verlieren. Da die einstweilige Verfiigung nicht
dauerhaft ist, muss der Antragsteller auBerdem
eine Hauptsacheklage einreichen, falls der in
Anspruch genommene die einstweilige Verfii-
gung nicht als endgiiltig akzeptiert.

Der potenzielle Verletzer, der sich des bevorste-
henden Antrags auf vorldufigen Rechtsschutz
moglicherweise bewusst ist, z. B., weil er eine
Abmahnung erhalten hat, kann die Moglichkeit
der Einreichung einer sog. Schutzschrift bei den
deutschen Gerichten in Erwédgung ziehen.

Sobald eine einstweilige Verfiigung durch das
Gericht erlassen wurde, muss sich der mutmaB-
liche Verletzer an die Verfiigung halten; er hat
jedoch die Moglichkeit, einen Widerspruch bei
dem Gericht einzulegen, das die einstweilige
Verfiigung erlassen hat, um eine Uberpriifung
und moglicherweise einen Widerruf der einst-
weiligen Verfiigung zu erwirken. Gegen jede
Entscheidung, die iiberpriift wird, sowie gegen
jedes andere vorlaufige Urteil, das nach einer

miindlichen Verhandlung erlassen wird, kann
Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt
werden.

8.3 Vorliufige Verfiigungen und Haupt-
sacheklagen

Das Konzept der Durchsetzung von Schutz-
rechten in Deutschland im Wege einstweiliger
Verfiigungsverfahren ist aus naheliegenden
Griinden fiir den Rechteinhaber sehr attraktiv,
wie die zahlreichen Entscheidungen zeigen,

die von deutschen erstinstanzlichen Gerichten
und den Berufungsgerichten erlassen wurden.
Inwiefern lasst sich dann eine einstweilige Ver-
fligung mit einer Hauptsacheklage vergleichen?
Der grundlegende begriffliche Unterschied zwi-
schen den beiden Verfahren besteht darin, dass
das Hauptsacheverfahren die Angelegenheit
endgiiltig abschlieBt (einschlieBlich der Aus-
kunft tiber Gewinn und Schiaden), wohingegen
die einstweilige Verfligung auf ein vorlaufiges
und ausgewihltes Ergebnis gerichtet ist mit der
Folge, dass Verletzungen umgehend unterbun-
den werden. Allgemein gesprochen sind fiir eine
einstweilige Verfligung keine umfangreichen
Beweise (wie die Anhorung von Zeugen) not-
wendig, wohingegen komplexe Fille im Wege
einer Hauptsacheklage vor Gericht gebracht
werden sollten.

8.3 Vorldufige Verfiigungen und
Hauptsacheklagen
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9. Brexit

Die EU und das Vereinigte Konigreich haben
sich im Rahmen des Brexit am 24.12.2020 auf
ein Handels- und Kooperationsabkommen
geeinigt, welches unter anderem Bestimmun-
gen zum Schutz des geistigen Eigentums,
insbesondere Bestimmungen zu Marken und
Designs, enthilt. Die bereits zuvor im Austritt-
sabkommen (vgl. Amtsblatt der Europaischen
Union, C 66 I/1 vom 19.2.2019) geregelte
Ubergangfrist ist am 31.12.2020 abgelaufen.
Seit dem 01.01.2021 bedeutet das fiir Inhaber
oder Anmelder von Gemeinschaftsgeschmacks-
mustern das Folgende: Zum 31.12.2020 bereits
eingetragene und veroffentliche Gemeinschafts-
geschmacksmuster wurden von Amts wegen
bzgl. des Schutzes im Vereinigten Konigreich in
registrierte nationale Designs umgewandelt, un-
ter Beibehaltung des EU Prioritéts-, Anmelde-,
sowie Seniorititsdatums. Zu diesem Zeitpunkt
noch anhingige Anmeldungen sowie noch nicht
veroffentlichte eingetragene Gemeinschafts-
geschmacksmuster werden nicht automatisch
in nationale Anmeldungen umgewandelt, sie
konnen aber noch bis zum 30. September 2021
unter Inanspruchnahme des EU Prioritéts-, An-
melde-, sowie Senioritdtsdatums als nationale
Designs angemeldet werden.

Nicht eingtragene Gemeinschafts-
geschmacksmuster werden ipso iure (von
Rechts wegen) fiir den Rest ihrer Laufzeit

zu vergleichbaren nationalen Designs. EU-
Vertreter, die zum 31.12.2020 vor dem EUIPO
eingetragen waren, wurden als Vertreter fiir die
neuen Schutzrechte im Vereinigten Konigreich

eingetragen. Folglich werden Benachrichtigun-
gen betreffend die Verldngerung von einge-
tragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern
vom Markenamt des Vereinigten Konigreichs
(UKIPO) an die EU-Vertreter versendet. Inha-
ber eingetragener Gemeinschaftsgeschmacks-
muster, die dennoch Mitteilungen vom UKIPO
erhalten, sollten sich moglichst umgehend mit
einem Rechtsanwalt in Verbindungen setzen.
Dies auch deshalb, da leider auch mit betriige-
rischen Verlangerungsmitteilungen zu rechnen
sein wird. Weitere Informationen iiber den
Brexit und seine Auswirkungen auf die Rechte
des geistigen Eigentums finden Sie auf unserer
Homepage Bardehle.com unter IP News und
Wissen. Insbesondere verweisen wir auf unsere

IP Reports zum Brexit und Zustellanschriften

sowie zum Thema ..Brexit und Marken und

Designs*.


https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/brexit-zustellanschrift-und-vertretung-in-verfahren-vor-dem-amt-fuer-geistiges-eigentum-des-vereinig-1.html
https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/brexit-und-marken-und-designs.html
https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/brexit-und-marken-und-designs.html
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