Designschutz fir industrielle Investitionsgliter —
Luxus oder Notwendigkeit ?

Im Endkundenbereich ist der Designschutz von Investitionsgiitern neben
der Marke ein wichtiges gewerbliches Schutzrecht, um die eigenen Produkte
wirksam gegen Produktpiraterie zu schiitzen. Bei der Kaufentscheidung fiir pri-
vat anzuschaffende Investitionsgiiter (z.B. Autos, Mobel und Wohnraumausstat-
tung, Smartphones und andere Gerate der Unterhaltungselektronik) gibt das
Aussehen des Produktes haufig den entscheidenden Ausschlag. Daher liegt es
auf der Hand, dieses Asset eines solchen Produktes mit einem Designschutz-
recht (ehemals Geschmacksmuster genannt) gegen Nachahmung zu schiitzen.
Die steigenden Anmeldezahlen des DPMA, des EU IPO und der WIPO spie-
geln dieses Schutzbediirfnis wieder.
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gelungenen, ansprechenden Produktgestaltung, angeschafft. Als Kaufkriterium
steht das Design eines industriellen Investitionsgutes beim Kaufer also im Hin-
tergrund. Dennoch orientiert er sich der Kaufer bei Preisvergleichen am Ausse-
hen des Produktes, da er — zumindest unbewusst — davon ausgeht, dass gleich
aussehende Produkte dieselben Eigenschaften haben, ja sogar vom selben Her-
steller kommen, also die Preise dieser Produkte unmittelbar vergleichbar sind.

Das bedeutet fiir den Hersteller von industriellen Investitionsgtitern, dass
Nachahmer seiner Produkte mit ihm im unmittelbaren Wettbewerb stehen und
seine Produkte bei der Kaufentscheidung potentieller Kunden gegen die zu-
meist billigeren und haufig in der Qualitat schlechteren Piraterieprodukte oft
unterliegen. Zudem besteht die Gefahr, dass solche Nachahmungen, wenn sie
aufgrund schlechterer Qualitiat defekt werden, als vermeintlicher Garantiefall
beim Hersteller des Originalproduktes landen und dort Aufwand und Verwir-
rung erzeugen. Uberdies beeintrichtigen sie den Ruf der Originalprodukte.

Da der sklavische Nachbau ungeschiitzter Produkte in Deutschland und
in vielen anderen Staaten nicht verboten ist, sollte auch die dullere Erschei-
nungsform von industriellen Investitionsglitern als Design geschiitzt werden.
Des Weiteren empfiehlt es sich, diese Produkte mit einem registrierten Marken-
zeichen zu versehen.

Illegale Nachbauten von auf diese Weise geschtitzten Produkten lassen
sich dann sowohl auf der Grundlage des Designschutzes als auch auf der
Grundlage des Markenschutzes aus dem Verkehr ziehen. Dabei arbeitet der
Zoll in Deutschland und in den anderen EU-Staaten im Zuge des Grenzbe-
schlagnahmeverfahrens sehr hilfreich mit den Schutzrechtsinhabern zusammen,
so dass Pirateriewaren, die von aulen in die EU eingefiihrt werden sollen,

Kennen Sie schon unsere fir Smartphones und Tablets gestaltete mobile Website ?
www.mobil.wspatent.de



®

|l h r e
ldeen
gestalten wir zu

Recht

mobil.wspatent.de

bereits an den EU-Auflengrenzen abgefangen werden konnen. Auch die Zollbe-
horden in anderen Staaten, insbesondere auch in China, unterstiitzen Schutz-
rechtsinhaber auf ahnliche Weise gegen Produktpiraten.

Gerne beraten wir Sie individuell hinsichtlich des optimalen Schutzes Th-
rer Produkte gegen Produktpiraterie.

Deutschland:
Markenrechts-Modernisierungsgesetz kommt

In der Européischen Union ist die "Richtlinie (EU) 2015/2436 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber die Marken" von den EU-Mit-
gliedsstaaten umzusetzen. Diese Umsetzung erfolgt in Deutschland mit dem
Markenrechtsmodernisierungsgesetz - kurz: MaMoG, von dem bislang ein Re-
ferentenentwurf des BMJV vorliegt.

Das nationale deutsche Markenrecht wird dadurch an die schon in der
EU-Unionsmarkenverordnung enthaltenen gesetzlichen Regelungen angepasst
werden. So wird es zum Beispiel auch in Deutschland kiinftig eine Gewéhrlei-
stungsmarke' geben. Sobald abzusehen ist, wann das MaMoG in Kraft treten
wird, werden wir berichten.

Schon jetzt mochten wir eine durch das MaMoG vorhersehbare Ande-
rung des § 43 DE-MarkenG zum Anlass nehmen, um Sie fiir eine Uberpriifung
Threr Marken-Anmeldestrategie zu sensibilisieren.

Fir Marken, die langer als finf Jahre eingetragen sind und auf die ein
Markenwiderspruchsverfahren oder ein Markenverletzungsverfahren gestiitzt
wird, kann es erforderlich werden, die Benutzung der Marke fir die im Verfah-
ren relevanten Waren und/oder Diesntleistungen zu belegen. Bislang musste
die Benutzung nur "glaubhaft gemacht" werden, was beispielsweise durch die
Vorlage einer "Eidesstattlichen Versicherung" erfolgen konnte. Kiinftig wird
voraussichtlich ein "Nachweis" fiir die Benutzung erforderlich werden. Zwar ist
derzeit der genaue Wortlaut des kiinftigen § 43 (2) DE-MarkenG noch nicht be-
kannt und es ist noch offen, ob hier ein strenger Beweis gefordert werden wird,
doch es ist damit zu rechnen, dass sich auch in den nationalen deutschen Ver-
fahren die jetzt schon beim EU IPO fur Widerspriiche gegen EU Unionsmar-
ken tbliche aufwendige Darlegung der Benutzung, z.B. unter Vorlage einer
Vielzahl von Rechnungen aus dem Benutzungszeitraum etc., durchsetzen wird.
Der Aufwand und damit die Kosten fir den Benutzungsnachweis werden also
deutlich steigen.

Daher sollten Markeninhaber tberlegen, Ihre wichtigsten Marken alle
finf Jahre neu anzumelden, um stets eine in der Benutzungsschonfrist befindli-
che Marke zu besitzen, aus der dann gegen Dritte vorgegangen werden kann,
ohne dass fiir diese Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss.

Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihre Markenstrategie gemeinsam
mit Thnen tiberprifen kénnen.

! Uber die Gewéhrleistungsmarke wird im WSPatent®-Newsletter 2/2017 ausfiihrlich berichtet werden
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