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Strategie-Frage

Schutz des Designs vor Nachahmungen

Unternehmen, die erfolgreiche Produkte herstellen, miissen hau-
fig feststellen, dass das Design dieser Produkte von Dritten im
Ausland kopiert oder nachgeahmt und die Produkte auf den ein-
heimischen Markt gebracht werden. Hersteller der Originalpro-
dukte konnen das verhindern, wenn sie, notfalls auch vor Gericht,
beweisen kdnnen, dass damit ihre Musterrechte verletzt wurden.

Beispielhaft kann die Klage der BMW
AG angefiihrt werden. Der Hersteller
der Fahrzeuge der Baureihe »X5« hat-
te gegen den deutschen Importeur
von in China unter der Bezeichnung
»CEO« hergestellten Fahrzeugen
geklagt, weil seiner Meinung nach
die Importfahrzeuge denjenigen der
BMW AG zum Verwechseln dhnlich
waren. Das Landgericht Miinchen gab
der Klage in vollem Umfang statt und
verurteilte den Importeur und seinen
Geschaftsfiihrer, den Vertrieb der
»CEO«in Deutschland zu unterlassen,
vorhandene Fahrzeuge zu vernichten
sowie zur Auskunft iiber den Umfang
der Geschifte mit den nachgeahm-
ten Fahrzeugen und zur Zahlung der
Abmahnkosten des Kldgers. Dartiber
hinaus stellte das Gericht die Ver-
pflichtung der Beklagten fest, dem
Kldger samtlichen entstandenen und
kiinftigen Schaden zu ersetzen.

Die Entscheidung war vor allem
auf die beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingetragenen deutschen
Geschmacksmuster der BMW AG ge-
stiitzt. Zugleich sah das Gericht im
Vertrieb der Nachbildungen, die die
geschiitzten Geschmacksmuster ver-
letzten, auch eine wettbewerbsrecht-
lich unlautere Ausbeutung und Be-
eintrdchtigung des besonderen Rufs
des nachgeahmten Fahrzeugs »XS5«
des Kldgers.
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Deutsche und europdische Muster.
Dieser Fall zeigt, dass Geschmacks-
muster im IP-Portfolio eines Unterneh-
mens ein wichtiges Mittel zum Schutz
der gestalterischen Innovationen sind
und dass dieser Schutz auch wirksam
gerichtlich durchgesetzt werden kann.
Ein Geschmacksmuster wird auf deut-
scher und europdischer Ebene durch
eine Anmeldung und Eintragung in
das Geschmacksmusterregister des
Deutschen Patent- und Markenamts
beziehungsweise des Harmonisie-
rungsamts fiir den Binnenmarkt in
Alicante, Spanien, erreicht.

In zeitlicher Hinsicht ist in beiden
Fillender Schutzauf maximal 25 Jahre
beschrankt, der raumliche Schutzbe-
reich ist auf Deutschland beziehungs-
weise alle Mitgliedstaaten der Europa-
ischen Union begrenzt. Auf europdi-
scher Ebene gibt es neben dem durch
Eintragung erworbenen Geschmacks-
musterauchnoch dasnichteingetrage-
ne Gemeinschaftsgeschmacksmuster,
dasaufgrundseiner kurzen Schutzfrist
von drei Jahren ab seiner Prasentati-
on in der Offentlichkeit vor allem in
der von kurzen Produktionszyklen
gepragten Modebranche Bedeutung
fir den Schutz vor Nachahmungen
erlangt hat.

Musterfahigkeit. Als Muster schutz-
fahig sind die zwei- oder dreidimen-
sionalen Erscheinungsformen, das
heifdt Gestaltungen eines ganzen
Erzeugnisses oder eines Teils davon,
wobei die Erscheinungsform sich
aus einer Reihe von Merkmalen, wie
Linien, Konturen, Farben, der Gestalt,
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Oberflachenstruktur oder der Werk-
stoffe ergeben kann. Die Auswahl der
schutzfihigen Muster ist bereits bei
der Anmeldung zu berticksichtigen.
So war etwa im oben beschriebenen
Fall nicht nur ein Foto, das den Fahr-
zeugtyp »XS«insgesamt zeigte, zur An-
meldung eingereicht worden, sondern
auch einzelne Fotos aller sichtbaren
dufderen und inneren Bauteile.

Neuheit und Eigenart. Neben dieser
Musterfahigkeit muss ein deutsches
oder europdisches Muster, dessen
Verletzung in einem Prozess geltend
gemacht wird, im Vergleich zu den
bisher bekannten Mustern neu sein
und Eigenart aufweisen. Das Gericht
prift anhand der von den Parteien
vorgelegten Unterlagen, ob das die
Klage stlitzende Muster sich im Ge-
samteindruck von den bisher bekann-
ten Mustern unterscheidet.

In einem Verletzungsprozess ist der
Inhaber eines europdischen Mustersin
einer starken Beweisposition, denn der
Beklagte kann seine Einwendungen
gegen das Klagemuster nur im Wege
einer Widerklage auf Erkldrung der
Nichtigkeitdes Klagemusters erheben.
Beim deutschen Geschmacksmuster
kann der Beklagte dagegen alle Ein-
wendungen gegen die Rechtsgiiltigkeit
eines deutschen Musters unmittelbar
in den Rechtsstreit einfiihren.

Rechtsdurchsetzung. In der Praxis
sollte der Verletzer vor Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens abge-
mahnt werden, um ihm Gelegenheit
zur Aufgabe des musterverletzenden
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Verhaltens zu geben. Reagiert der
Verletzer nicht und sind seit Kenntnis
des Rechtsinhabers von der Rechts-
verletzung nicht mehr als etwa zwei
Monate vergangen, kann eine einst-
weilige Verfiigung des Gerichts auf
Unterlassung beantragt werden, um
kurzfristig eine vorldufige Sicherung
zu erlangen.

Ist dieser Weg aufgrund der verstri-
chenen Zeit ausgeschlossen, kann der
Rechtsinhaber, wie im Fall der BMW
AG, eineKlage in der Hauptsache erhe-
ben. Soweit das Gericht zu dem Ergeb-
nis kommt, dass das Muster des Klagers
durch das jiingere Muster des Beklag-
tenverletztwird, hatder Rechtsinhaber
dieoben genannten Anspriiche, insbe-
sondere auf Unterlassung von Einfuhr,
Ausfuhr und Vertrieb, Auskunft tiber
Vertriebswege und Preise, Schadenser-
satz, Vernichtung und Riickruf. In Fil-
len offensichtlicher Rechtsverletzung
isteszusdtzlich sinnvoll, frithzeitig die
Grenzbeschlagnahme durch den Zoll
zu beantragen.
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AUTOMOBILINDUSTRIE
Daten und Analysen

Wihrend die Hersteller
von Kraftfahrzeugen welt-
weit mit Absatzeinbriichen
g zu kdmpfen haben, boomt
der Kfz-Markt in China.
Deutsche Autoproduzenten
vermelden regelméafig neue Rekord-
Absatzzahlen.

Die in der Reihe BusinessFocus China
der German Industry and Commer-

ce Greater China jetzt erschienenen
Daten und Analysen zum grofiten
Kraftfahrzeugmarkt der Welt geben
einen umfassenenden Uberblick iiber
die Entwicklung der Branche in den
vergangenen und ihre Perspektiven in
den kommenden Jahren sowie zum
Umfeld fiir die Automobilindustrie.
Eingegangen wird unter anderem auf
Fragen des Marketings, der Finanzie-
rung und der Entwicklung in der Zu-
lieferindustrie. m

tipp ®

BusinessFocus China
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BusinessFocus China: Automobilindustrie.
Daten und Analysen zum gro3ten
Kraftfahrzeugmarkt der Welt

German Industry and Commerce —
Greater China (Hrsg.)

German Industry and Commerce Verlag,
2009

www.china.ahk.de
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Internationalen

Standards angepasst
Chinas neues Patentgesetz

Am 1.0ktober tritt die dritte Revision des 1984 verabschiedeten
chinesischen Patentgesetzes in Kraft. Ziel dieser Revision ist, sich
dem internationalen Standard noch mehr anzunahern und die
Qualitat der Patente sowie die Rechtssicherheit zu verbessern.

Bereits seit dem Inkrafttreten des
ersten Patentgesetzes im Jahre 1984
sind Anmeldung und Durchsetzung
chinesischer Patente, Gebrauchsmus-
ter und Geschmacksmuster eindeutig
geregelt. Dabei konnen mit Patenten
technische Gegenstdnde und Ver-
fahren, mit Gebrauchsmustern aus-
schliefdlich technische Gegenstdande
und mit Geschmacksmustern gestalt-
gebende Neuschopfungen geschiitzt
werden. Wesentliche Neuerungen
der dritten Revision des chinesischen
Patentgesetzes werden im Folgenden
kurz erldutert:
® Verbot des Doppelschutzes. Auf-
gehoben wurde das Verbot des
Doppelschutzes. Nunmehr ist es
zuldssig, am selben Tag sowohl ein
Patent als auch ein Gebrauchsmus-
ter zu beantragen. Das Gebrauchs-
muster ist schneller als das Patent
gegeniiber Verletzern durchsetzbar.
Sobald die Patenterteilung ansteht,
istauf das Gebrauchsmuster zu ver-
zichten, um einen Doppelschutz fiir
dieselbe Erfindung zu vermeiden.
Durch das Patent kann der Schutz
auf insgesamt 20 Jahre statt auf die
zehn Jahre des Gebrauchsmusters
erweitert werden.
® Verbietungsrechte. Ein mit einem
Geschmacksmuster  geschiitztes
Produkt durfte bisher von einem
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unberechtigten Dritten weder her-
gestellt, verkauft noch importiert
werden. Nun darf er es auch nicht
»zum Verkauf anbieten«. Gerade
aufMessen ergeben sich somitneue
Moglichkeiten, gegen Verletzer vor-
zugehen.

® Mitinhaber eines Patentes. Die
Rechte von mehreren Schutzrechts-
inhabern werden in Artikel 15 gere-
gelt. Existiert demnach ein Vertrag
der Mitinhaber, so hat dieser Ver-
trag Vorrang. Andernfalls hat jeder
Mitinhaber die gleichen Rechte,
das heifdt jeder darf das Patent in
vollem Umfang nutzen und muss
Lizenzeinnahmen mitden anderen
Mitinhabern teilen. Problematisch
sind wohl Kreuzlizenzen, in die ei-
nerderMitinhaber das gemeinsame
Patent einbringt.

® Auslandsanmeldung chinesischer
Erfindungen. Friher musste ein
chinesischer Anmelder zuerst eine
nationale chinesische Patentan-
meldung einreichen. Jetzt muss je-
dermann, also auch ein Ausldnder,
fiir eine in China fertiggestellte Er-
findung zuerst eine Genehmigung
fiir eine Erstanmeldung auf3erhalb
Chinas einholen. Andernfalls kann
in Chinakein rechtskraftiges Patent
mehr erteilt werden.

® Neuheitserfordernis. Ein wesentli-
ches Kriterium fiir die Erlangung
von Schutzrechten ist die Erforder-
nis der Neuheit. Bisher galt im chi-
nesischen Patentgesetz die relative
Neuheit, wonach ausldndische Ver-
offentlichungen ohne schriftliche





