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Vorwort zur funften Auflage

Bei der in weiten Teilen {iberarbeiteten und aktualisierten Neuauflage blieb der
bewihrte Aufbau gegeniiber den Vorauflagen unverindert.

Ausgehend von der Vorauflage wird in der nunmehr vorliegenden 5. Auflage
die seit Juli 2017 ergangene Rechtsprechung beriicksichtigt. Diesbeziigliche
und weitere Anderungen und Neuerungen werden wie gewohnt in der gebote-
nen Ausfiihrlichkeit erliutert.

Die Informationen iiber das Designrecht in den USA, in Japan, China und
Korea in englischer Sprache wurden aktualisiert, wobei die einzelnen Kapitel im
Aufbau einander angeglichen sind.

Auch das sich zunehmender Beliebtheit erfreuende Anmeldeverfahren nach
dem Haager Musterabkommen (Genfer Fassung) wird nunmehr ausfiihrlicher
und praxisbezogen erldutert.

Wie auch bei den vorherigen Auflagen verbinden die Autoren mit der Neuauf-
lage die Hoffnung, dass auch diese Auflage ihren festen Platz in der Handbiblio-
thek des Praktikers findet.

Stuttgart, im August 2021

Die Autoren
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| W Sy

GGM 000809470-0001

In manchen Fillen kénnen unterschiedliche Konfigurationen zu unterschied- 248
lichen Erzeugnissen fithren, wie beispielsweise die Tasche, die in ein Handtuch
verwandelt werden kann:

a & ™

KR Design D20110100 (Taschen mit Handtuch und Geldbérse)

VII. Reparaturteile
1. EU-Richtlinie 98/71/EG

Gemifd Art. 3 Abs. 3 i. V. m Art 1 lit. ¢) der fiir die Harmonierung mafgeb- 249
lichen EU-Richtlinie 98/71/EG sind Einzelteile von komplexen Erzeugnissen,

die aus mehreren Bauelementen bestehen und sich auseinanderbauen und wie-

der zusammenbauen lassen, dann schutzfihig, wenn das Einzelteil bei seiner
bestimmungsgemiflen Verwendung sichtbar bleibt und selbst die Vorausset-
zungen der Neuheit und Eigenart erfiillt (vgl. dazu auch Rdn. 110 ff.). Insofern

sind auch Einzelteile zu Reparaturzwecken (Reparaturteile) als grundsitzlich
schutzfihig anzusehen.
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In Art. 14 EU-Richtlinie 98/71/EG ist eine Sonderregelung in Form der so
genannten Freeze-Plus-Lésung fiir Reparaturteile zur Herstellung der ur-
spriinglichen Erscheinungsform eines komplexen Erzeugnisses vorgesehen. Bis
zu einer derzeit noch nicht erfolgten Anderung der Richtlinie kénnen die Mit-
gliedsstaaten ihre bestehenden Rechtsvorschriften fiir derartige Reparaturteile
entweder beibehalten oder eine Reparaturklausel zur Liberalisierung des Han-
dels mit Reparaturteilen vorsehen.

Eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten konnte im Hin-
blick auf Ersatzteile bisher nicht erreicht werden. Daher blieb es auf diesem
Gebiet vorerst bei unterschiedlichen nationalen Regelungen. Es ist allerdings
damit zu rechnen, dass eine Harmonisierung der europiischen Rechtslage in
Kiirze erfolgen wird, da Deutschland Ende 2020 die Liberalisierung fiir Er-
satzteile eingeftihrt hat und Frankreich eine Liberalisierung in naher Zukunft
beabsichtigt. 134

2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffend wurde die Ubergangsbestim-
mung des Art. 110 GGV geschaffen. Danach wird vorldufig kein Schutz als
Gemeinschaftsgeschmacksmuster fiir Muster oder Merkmale begriindet, die als
Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses im Rahmen einer Reparatur ver-
wendet werden, um diesem wieder sein urspriingliches Erscheinungsbild zu
verleihen.

Reparaturteile, sogenannte must-match Teile, zeichnen sich im Gegensatz zu
must-fit Teilen dadurch aus, dass sie nicht unbedingt technisch-funktionell
zueinander passen miissen, aber aus isthetischen Griinden nicht verschieden
sein sollten. Hierunter fallen insbesondere formgebende (abhingige) Teile, wie
beispielsweise die Kraftfahrzeugindustrie betreffend Stofistangen, Kiihlergrille,
Motorhauben und Autotiiren sowie andere Industrien betreffende Einzelteile
und insbesondere Gehiuseteile.

Fraglich war, ob auch ungebundene Bauteile, also vom Erscheinungsbild des
Gesamterzeugnisses unabhingig Teile, wie beispielsweise Fahrzeugfelgen, unter

134 Der Entwurf des »loi d'orientation des mobilités«, der in seinem Artikel 110 dar-
auf abzielte, den Schutz von Ersatzteilen durch die Einfiigung der Reparaturklausel
stark einzuschrinken, wurde vom Verfassungsrat fiir ungiiltig erklirt (Entscheidung
n°2019-794 vom 20. Dezember 2019). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die »Re-
paraturklausel« in naher Zukunft, aber wahrscheinlich nicht vor 2022, in das franzo-
sische Gesetz eingefiihrt wird.
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die Schutzschranke von Art. 110 GGV fallen. Entgegen der Auffassung der
Vorinstanzen entschied der EuGH, dass aus dem Wortlaut des Art. 110 Abs. 1
GGV folgt, das »die Abhingigkeit des geschiitzten Geschmacksmusters vom
Erscheinungsbild des komplexen Erzeugnisses nicht zu den in dieser Vorschrift
genannten Voraussetzungen zihlt«.'® Demnach fallen auch ungebundene Teile
wie Autofelgen, die farblich und in der Grof8e den Originalfelgen entsprechen,
wenn die Verwendung der Felgen notwendig ist, um ein Kraftfahrzeug zu re-
parieren, das etwa aufgrund des Abhandenkommens der Originalfelgen oder

deren Beschidigung schadhaft geworden ist, unter die Schutzschranke nach
Art. 110 GGV.1%¢

Der Anbieter solcher Reparaturteile (im EuGH Fall Kraftfahrzeugfelgen), kann
sich allerdings nur dann auf die Schutzschranke gemifS Art. 110 Abs. 1 GGV
mit Erfolg berufen, wenn er Sorgfaltspflichten erfiillt. Gemif§ dem EuGH ob-
liegt es dem Hersteller und dem Anbieter, den nachgelagerten Benutzer mit
einem klaren, gut sichtbaren Hinweis auf dem Erzeugnis, auf dessen Verpa-
ckung, in den Katalogen oder in den Verkaufsunterlagen dariiber zu informie-
ren, dass in die betreffende Felge ein Geschmacksmuster aufgenommen is,
dessen Inhaber er nicht ist, und dass diese Felge ausschliellich dazu bestimmt
ist, mit dem Ziel verwendet zu werden, die Reparatur des Kraftfahrzeugs zu
ermdglichen, um diesem wieder sein urspriingliches Erscheinungsbild zu ver-
leihen. Der Hersteller und der Anbieter haben zudem mit geeigneten Mitteln,
insbesondere vertraglicher Art, dafiir zu sorgen, dass die nachgelagerten Be-
nutzer die Felgen ausschliefSlich mit dem Ziel der Reparatur des Kraftfahrzeugs
verwenden. Weif8 der Hersteller oder der Anbieter, dass der nachgelagerte Be-
nutzer die Felgen nicht ausschliefSlich mit dem Ziel der Reparatur des Kraft-
fahrzeugs verwendet, oder miissen Hersteller oder Anbieter dies bei Wiirdigung
aller mafigeblichen Umstinde verniinftigerweise annehmen, muss ein Verkauf
unterbleiben.'?”

Erwihnenswert ist, dass ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, fiir
das gem. Art. 110 kein Schutz besteht, nicht 18schungsreif ist; ein Nichtigkeits-
grund liegt hier nicht vor, vgl. Rdn. 591. Ein Vorschlag fiir eine endgiiltige An-
derung der GGV soll gleichzeitig mit der Vorlage der Anderungsvorschlige der
Kommission im Hinblick auf Art. 14 der EU-Richtlinie 98/71/EG vorgelegt
werden (Art. 110 Abs. 2 GGV).

135 EuGH GRUR 2018, 284 — Acacia; Vorinstanz OLG Stuttgart GRUR 2005, 308 —
Autofelge und Revision zum BGH (I ZR 226/14).

136 BGH GRUR 2018, 1246 — Kraftfahrzeugfelgen II; nach Zuriickverweisung aufgrund
von EuGH GRUR 2018, 284 — Acacia.

137 BGH GRUR 2018, 1246 — Kraftfahrzeugfelgen II; nach Zuriickverweisung aufgrund
von EuGH GRUR 2018, 284 — Acacia.
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3. Deutschland
Fiir Deutschland gilt folgendes: Gem. § 73 Abs. 1 DesignG kénnen Rechte

aus einem Design gegeniiber Handlungen nicht geltend gemacht werden, die
die Benutzung eines Bauelements zur Reparatur (Reparaturteils) eines kom-
plexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ur-
spriinglicher Erscheinungsform betreffen, wenn diese Handlungen nach der
Rechtslage zum Ablauf des 31. Mai 2004 (alte Rechtslage) nicht verhindert
werden konnten. Handlungen, gegen die nach alter Rechtslage Anspriiche
geltend gemacht werden konnten, konnen folglich geahndet werden. Da-
durch bleibt fiir Reparaturteile, die zur Herstellung des urspriinglichen Zu-
stands dienen, der »Status quo« nach alter Rechtslage erhalten, nach dem es
geniigt, dass das Ersatzteil die ihm eigene dsthetische Wirkung im Rahmen
des Gesamtprodukts entfaltet.'?®

Nach kontroverser Diskussion'??, ob eine Liberalisierung des Ersatzteilmarkts
in Deutschland eingefiithrt werden soll oder nicht, setzten sich die Befiirworter
der Liberalisierung durch. Am 2.12.2020 trat der in das DesignG eingefiigte
§ 40a DesignG in Kraft,"® der fiir ab dem 2.12.2020 angemeldete Designs gilt
und der wie folgt lautet:

§ 40a Reparaturklausel

(1) Es besteht kein Designschutz fiir ein in ein Erzeugnis eingebautes oder darauf
angewandtes Design, das ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist und
das allein mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Er-
geugnisses zu ermaglichen, um ihm wieder sein urspriingliches Erscheinungsbild
zu verleihen. Dies gilt nicht, wenn der vorrangige Zweck, zu dem das genannte
Bauelement auf den Markt gebracht wird, ein anderer als die Reparatur des
komplexen Erzeugnisses ist.

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, sofern die Verbraucher ordnungsgemdfs
iiber den Ursprung des zu Reparaturzwecken verwendeten Erzeugnisses
durch Verwendung einer Kennzeichnung oder in einer anderen geeigneten
Form unterrichtet werden, so dass diese in Kenntnis der Sachlage unter mit-
einander im Wettbewerb stehenden Erzeugnissen fiir Reparaturzwecke wih-
len kinnen.

138 Zum Schutz von Reparaturteilen nach alter Rechtslage vgl. insbesondere BGH
GRUR 1987, 518 — Kotfliigel.

139 Vgl.  https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/St%C3%A4r-
kung_fairen_ Wettbewerbs.html und http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/
2018-10-05-GRUR-Stn-RefE-Gesetz-Staerkung-fairen-Wettbewerbs. pdf.

140 Gemifd Artikel 5 des Gesetzes zur Stirkung des freien Wettbewerbs vom 29.11.2020.
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Der Gesetzesbegriindung folgend soll § 40a Abs. 1 Satz 2 DesignG klarstel-
len, dass die Ausnahme in Absatz 1 lediglich auf formgebundene Ersatzteile
anwendbar ist, also auf solche Ersatzteile, deren Erscheinungsbild durch die
Formgebung des Originals vorgegeben ist. In Abgrenzung dazu sollen frei aus-
tauschbare Accessoires, wie zum Beispiel Felgen, nicht von dieser Regelung er-
fasst sein; sie bleiben damit dem Designschutz zugiinglich.141 Wiinschenswert
wire gewesen, diese Klarstellung unmittelbar im Gesetzestext zu verankern und
nicht in die Gesetzesbegriindung auszulagem.142

Um Verbrauchertiuschungen zu vermeiden, wird auflerdem in Absatz 2 eine
Pflicht zur Unterrichtung des Verbrauchers tiber die Herkunft der nach Ab-
satz 1 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse eingefiihrt. Dieser kann durch
Verwendung einer Kennzeichnung, beispielsweise einer Marke oder eines Fir-
mennamens, nachgekommen werden. Hierbei sind insbesondere die unter
Rdn. 255 genannten Voraussetzungen zu beachten.

Die Einfithrung der Reparaturklausel wird zum einen durch das abweichende
Verhiltnis von Immaterialgiiterrechten und Wettbewerbsfreiheit und zum an-
deren durch keine damit einhergehende Beeintrichtigung von Sicherheit und
Qualitiit begriindet.'*?

Die Reparaturklausel trigt gemify der Gesetzesbegriindung dem Umstand
Rechnung, dass auf dem Sekundirmarke fiir Ersatzteile das Verhiltnis von Im-
materialgiiterrechten (Innovationsschutz) und Wettbewerbsfreiheit (Imitations-
schutz) abweichenden Rahmenbedingungen unterliegt. Auf Grund der Form-
gebundenheit von Ersatzteilen ist der Kiufer gezwungen, exakt das gleiche
Ersatzteil zu kaufen wie dasjenige, dessen Austausch erforderlich ist. Die Ge-
staltung von Ersatzteilen kann folglich keinen eigenen Innovationsschutz genie-
en, da sich die Gewinnaussichten auf dem Sekundirmarkt im Hinblick auf die
urspriingliche Formgebung des Gesamtprodukts nicht mehr verindern. Vom
Design des Ersatzteils geht keine eigene Anreizwirkung fiir den Verkehr aus. Die
Gewihrung von Designschutz fiir Ersatzteile bewirke insofern eine Monopol-
stellung des Originalherstellers. Auf dem Sekundirmarkt fiir Ersatzteile ist die
Entwicklung eigenstindigen Wettbewerbs kaum méglich, da die Marktchancen
Dritter immer von der Vorleistung des Originalherstellers abhingig sind.

Eine Beeintrichtigung der Sicherheit durch die auf dem Markt angebotenen
Ersatzteile ist gemif§ der Gesetzesbegriindung nicht zu erwarten, da durch die

141 Bundestagdrucksache 19/12084, S. 40.

142 Vgl. dazu: Klawitter, Die Reparaturklausel im Designrecht: Aktueller Stand und Aus-
blick, Mitt. 2019, 309.

143 Bundestagdrucksache 19/12084, S. 41.
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Norm insbesondere solche Teile erfasst werden, die die duflere Gestaltung des
komplexen Erzeugnisses betreffen (etwa Karosserie-Teile bei Automobilen wie
Kotfliigel oder Kiihlerhauben). Dariiber hinaus existieren einschligige Normen
und Priifungsverfahren, deren Geltung die Einfihrung der Reparaturklausel
unberiihrt ldsst und die gleichermaflen fir Ersatzteile der Originalhersteller
und Ersatzteile sonstiger Hersteller gelten. Produkee, die solche Vorgaben nicht
einhalten, wiren im Marke nicht verkehrsfihig. Die Reparaturklausel wird sich
insofern nicht nachteilig auf die Verkehrssicherheit auswirken.

Gemif$ der Gesetzesbegriindung wird zudem darauf abstellt, dass mit der Ein-
fihrung der Reparaturklausel auf nationaler Ebene auch einen Gleichlauf mit
dem Unionsrecht hergestellt werden soll. 144 Dabei ist jedoch zu berticksichtigen,
dass nach Auffassung des EuGH die Anwendbarkeit des Art. 110 Abs. 1 GGV
jedoch gerade nicht auf formgebundene Teile beschrinkt ist (vgl. Rdn. 254).

Gemif$ § 73 Abs. 2 DesignG ist § 40a DesignG nicht auf Rechte aus eingetra-
genen Designs anwendbar, die vor dem 2.12.2020 angemeldet worden sind.
Insofern gilt fiir Designs, die vor diesem Stichtag angemeldet wurden, die oben
beschriebene alte Rechtslage, gemif derer es gentigt, dass das Ersatzteil die ihm

eigene isthetische Wirkung im Rahmen des Gesamtprodukes entfaltet (vgl.
Rdn. 257).

4. Weitere EU-Lander, USA und Japan

Die Umsetzung von Art. 14 der EU-Richdlinie 98/71/EG in die nationale Ge-
setzgebung der einzelnen EU-Linder stellt sich wie folgt dar:

Folgende Linder sehen einen Designschutz fiir Reparaturteile vor: Osterreich,
Zypern, die Tschechische Republik, Dinemark, Estland, Finnland, Litauen,
Malta, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Schweden.

In folgenden Lindern gibt es zwischenzeitlich Reparaturklauseln zur Libera-
lisierung des Ersatzteilmarktes, nimlich in Belgien, Deutschland, Ungarn, Ir-
land, Italien, Lettland, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich, wobei in Frankreich wohl nicht vor 2022 eine Libera-
lisierung des Ersatzteilmarktes eingefithre wird.'*’

144 Bundestagdrucksache 19/12084, S. 41.

145 Der Entwurf des »loi d'orientation des mobilités«, der in seinem Artikel 110 dar-
auf abzielte, den Schutz von Ersatzteilen durch die Einfiigung der Reparaturklausel
stark einzuschrinken, wurde vom Verfassungsrat fiir ungiiltig erklirt (Entscheidun-
gen°2019-794 vom 20. Dezember 2019). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die
»Reparaturklausel« in naher Zukunft, aber wahrscheinlich nicht vor 2022, in das fran-
zosische Gesetz eingefiihrt wird.
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Griechenland hat eine Zwischenlosung gewihle. Hier ist eine Schutzdauer von
funf Jahren mit einer angemessenen Vergiitung fiir den Musterinhaber vorge-
sehen.

Erginzend sei erwihnt, dass in den USA fiir Reparaturteile kein Schutz gewihrt
wird. Japan sieht einen Schutz von maximal 15 Jahren vor.

Zur Anderung der EU-Richtlinie muss der Rat der EU (je ein Vertreter der
Mitgliedsstaaten auf Ministerebene) in Abstimmung mit dem EU-Parlament
einen Anderungsvorschlag verabschieden. Die in der Vergangenheit vorhande-
ne Sperrminoritit, der u. a. Deutschland und Frankreich angehérte, wird zu-
kiinftig aufgrund der Liberalisierung der Ersatzteilmirkee in Deutschland und
wohl bald Frankreich nicht mehr gegeben sein. Insofern ist mit einer baldigen
Anderung der EU-Richtlinie 98/71/EWG zu rechnen, wodurch simtliche Mit-
gliedstaaten verpflichtet werden, ihre nationalen Gesetze hin zu einer europa-
weiten Liberalisierung zu dndern.

VIIl. Rechtsinhaber
1. Berechtigter Anmelder

Das Recht auf das Design steht dem Entwerfer oder seinem Rechtsnachfolger
zu (Art. 14 GGV; § 7 DesignG). Haben mehrere Personen ein Design gemein-
sam entwickelt, so steht ihnen das Recht auf das Design gemeinsam zu.

Wird ein Design von einem Arbeitnehmer in Ausiibung seiner Aufgaben oder
nach den Weisungen seines Arbeitgebers entworfen, so steht das Recht auf das
Design dem Arbeitgeber zu. Dies gilt, sofern vertraglich nichts Anderes ver-
einbart wurde oder sofern bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern die anwend-
baren innerstaatlichen Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen (Art. 14

Abs. 3 GGV; § 7 Abs. 2 DesignG).

In jedem Verfahren vor dem Amt sowie in allen anderen Verfahren gilt die Per-
son als berechtigt, auf deren Namen das Design eingetragen wurde, oder vor
der Eintragung die Person, in deren Namen die Anmeldung eingereicht wurde
(Art. 17 GGV; § 8 DesignG). Diese Vermutung bezieht sich auch auf den pro-
zessualen Anspruch auf Eintragung des Designs.

Anmelder kénnen dabei natiirliche oder juristische Personen sein. Das DPMA
akzeptiert auch Gesellschaften des biirgerlichen Rechts als Anmelder, wo-
bei dann neben dem Namen und des Sitzes der Gesellschaft wenigstens ein
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