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Gewerblicher Rechtsschutz in Deutschland

Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt in Hannover

Wenn Unternehmen neue Leistungen und Produkte
auf dem Markt plazieren, missen sie besonderen
Wert darauf legen, dalR derartige Innovationen
moglichst lange von ihnen selbst genutzt werden
kénnen; eine Abwehrmaoglichkeit gegen ungewollte
Ausbeutung durch Wettbewerber bieten die ver-
schiedenen Instrumente des gewerblichen Rechts-
schutzes.

Geistiges und gewerbliches Eigentum [aRt sich da-
mit, zumeist aufgrund einer formalen Registrierung,
sichern und unmittelbar und mittelbar nutzen.

Trotz der rechtlichen Angleichung durch inter-
nationale Abkommen (z.B. Patent Cooperation Trea-
ty, Berner Abkommen, Europaisches Patentlberein-
kommen) bestehen in Deutschland durchaus nationa-
le Besonderheiten, die ausldndische Unternehmen zur
Erlangung eines wirksamen Schutzes beachten
mussen.

Patente

Erfindungen lassen sich Uber ein deutsches oder
europaisches Patent schitzen. Mit der Erteilung des
Européischen Patentes besteht nicht automatisch ein
Patentschutz fir das Gebiet der Europdischen Ge-
meinschaft, sondern nur fir die in der Patentanmel-
dung genannten L&nder. Der Vorteil des Euro-
paischen Patentes liegt darin, nicht vor den einzelnen
nationalen Patentdmtern Verfahren durchfihren zu
missen, sondern zentral durch das Européische Pa-
tentamt ein Patent erteilt zu bekommen. Die Durch-
setzung der Rechte aus dem Patent z.B. bei Patent-
verletzung durch Nachahmung erfolgt allerdings de-
zentral in den einzelnen Landern.

Die rechtlichen Aspekte des deutschen Patents regelt
das Patentgesetz, wonach ein Schutz fir Er-
findungen erteilt wird, die neu sind, auf einer er-
finderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich
verwertbar sind. Die Erfindung darf also nicht bereits
zum Stand der Technik gehéren oder sich flir einen
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Fachmann als naheliegende Ldsung darstellen; es
muld eine hinreichende sogenannte Erfindungshoéhe
vorliegen. Patentgegenstand kann ein technisches
Herstellungs- oder Anwendungsverfahren (Verfah-
renspatent) oder ein Erzeugnis und dessen Einrich-
tung (Sachpatent) sein. Ausgenommen von der Pa-
tenterteilung sind Pflanzensorten und Tierarten. Die
Patentierbarkeit von biotechnologischen insbesonde-
re gentechnischen Verfahren oder entsprechenden
Produkten wird derzeit diskutiert im Zusammenhang
mit der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Schutz bio-
technologischer  Erfindungen. Auf européaischer
Ebene hat das Europadische Patentamt fir diese
Verfahren und Produkte bereits Patente erteilt.

Sobald ein Patent vom Deutschen Patentamt erteilt
ist, darf lediglich der Patentinhaber die Erfindung ge-
werblich nutzen. Allerdings kann er das Schutzrecht
an andere abtreten oder Nutzungsrechte daraus
durch Lizenzen auf andere Ubertragen. Die Schutz-
dauer betragt 20 Jahre; wahrend dieser Zeit stehen
dem Patentinhaber bei Verletzungen Unterlassungs-
und Schadenersatzanspriiche zu. Der Beginn dieser
Frist wird auf den Tag der Anmeldung berechnet, mit
dem bereits eine vorlaufige Schutzwirkung entfaltet
wird. Dritten ist es ab diesem Zeitpunkt verboten,
ohne Zustimmung des Patentinhabers gewerbsmafig
den Gegenstand des Patentes herzustellen, zu ge-
brauchen und Mittel hierzu anzubieten. Die Wirkung
des Patentes kann aus Griinden der o6ffentlichen
Wohlfahrt und der Staatssicherheit beschrankt
werden. Das Patent erlischt vor Ablauf der Schutz-
dauer, wenn der Patentinhaber auf das Patent
schriftlich verzichtet, die Patentgeblhren nicht be-
zahlt oder bestimmte Erklarungen nicht abgibt.

Gebrauchsmuster

Das in vielen anderen Staaten nicht bekannte Ge-
brauchsmuster setzt ahnlich wie das Patent eine
neue erfinderische Leistung voraus (Gebrauchs-
mustergesetz). Die Erfindungshohe darf jedoch nied-
riger sein. Die Sachen miissen einen wirtschaftlichen
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oder technisch nutzbaren Zweck haben, Insofern
kénnen nur rdumliche Objekte geschlitzt werden.
Darin liegt der wichtigste Unterschied zum Gesch-
macksmuster, das einem &asthetischen Zweck dient.
Die vorausgesetzte Neuigkeit des Gebrauchsmusters
kann darin bestehen, dald eine erkennbare Verschie-
denheit zu einem bisher bekannten Gebrauchsmuster
besteht.

Das Gebrauchsmuster entsteht durch Eintragung in
die Gebrauchsmusterrolle bei dem Deutschen Patent-
amt. Da das Verfahren sehr viel schneller als die Pa-
tenterteilung  abgeschlossen ist (die Prifung
beschrankt sich auf verfahrensrechtliche Fragen),
empfiehlt sich oft, zundchst Gebrauchsmusterschutz
zu beantragen. Es handelt sich darlber hinaus um
eine gegenliber dem Patent deutlich preisglinstigere
Alternative.

Die Rechte aus dem Gebrauchsmuster stehen ledig-
lich dem Inhaber zu, kénnen aber in Lizenz Uber-
tragen oder teilweise Uberlassen werden. Bei unbe-
rechtigter Nutzung stehen dem Inhaber des Ge-
brauchsmusters gegen den Verletzer Unterlassungs-
und Schadenersatzanspriiche zu. Die Schutzdauer
des Gebrauchsmusters betragt drei Jahre und kann
um insgesamt weitere finf Jahre verlangert werden.

Der Gebrauchsmusterschutz kann vererbt oder Uber-
tragen werden. Die Léschung des Gebrauchsmusters
kann jedermann verlangen, wenn die Gebrauchsmus-
terfahigkeit fehlt oder das Gebrauchsmuster bereits
fir eine frihere Patent- oder Gebrauchsmu-
steranmeldung geschlitzt war. Das Gebrauchsmuster
wird ferner geléscht nach Ablauf der Schutzfrist oder
Verzicht des Inhabers gegenliber dem Patentamt.
Gegen alle Beschliisse im Anmeldungs- und Lo6-
schungsverfahren ist eine Beschwerde zum
Bundespatentgericht zulassig.

Geschmacksmuster

Mit dem Geschmacksmuster kdnnen &sthetisch wir-
kende, gewerblich verwertbare neue Muster und
Modelle, die eine gewisse eigenschopferische Lei-
stung darstellen, geschitzt werden (Geschmacks-
mustergesetz). Das Muster kann zwei- oder dreidi-
mensional ausgebildet sein. Es muf3 Form- und Farb-
gestaltungen enthalten, die bestimmt und geeignet
sind, das geschmackliche Empfinden des Betrachters
anzusprechen. Den schopferischen Rang und die
Qualitat eines Kunstwerkes braucht das Modell je-
doch nicht zu erreichen. Auch hier gilt, dal3 der zu
schitzende Entwurf in inldndischen Fachkreisen
noch nicht bekannt sein darf; er mul3 gewerblich

verwertbar, d.h. zu Gewerbszwecken herstellbar und
verwendbar sein.

Das Geschmacksmuster entsteht mit Anmeldung
und Niederlegung des Modells, entfaltet jedoch ge-
ringere Rechte als das Patent und das Gebrauchsmu-
ster. Beispielsweise dirfen einzelne Motive eines
Musters zur Herstellung eines neuen Musters ver-
wendet werden. Das Geschmacksmuster darf eben-
falls Gbertragen oder teilweise zur Nutzung Uberlas-
sen werden. Die Lange der Schutzdauer kann der In-
haber zwischen einem und drei, verlangerbar auf
finfzehn, Jahren wéhlen. Das Geschmacksmuster-
recht ist vererblich und kann beschrankt oder unbe-
schrankt an Dritte abgetreten werden. Bei unbe-
rechtigter Nutzung drohen dem Verletzer Strafe, Un-
terlassungs- und Schadenersatzanspriiche.

Urheberrecht

Das Urheberrecht kennzeichnet nach dem Urheber-
rechtsgesetz die allgemein anerkannte Berechtigung
des Urhebers an seinem personlichen geistigen Werk
ohne das Erfordernis einer Registrierung. Es
beinhaltet die Urheberpersonlichkeitsrechte und die
Verwertungsrechte sowie weitere Rechte, zum Bei-
spiel Vergltung. Im Gegensatz zu den anderen
Schutzrechten ist das Urheberrecht selbst nicht Gber-
tragbar; Nutzungsbefugnisse konnen jedoch einge-
rdumt werden. Dabei ist zu beachten, dal3 eine
Nutzungsvereinbarung das Nutzungsrecht ausdriick-
lich auf alle gewollten Nutzungen erstrecken muf3;
eine Fotografie fir einen gedruckten Prospekt kann
ansonsten nicht auf dem Website genutzt werden.
Auf noch nicht bekannte Nutzungsformen kann sich
eine Lizenz grundséatzlich nicht erstrecken. Daher
mussen fir Lizenzen, die vor Bekanntwerden der In-
ternet-Technologie gewahrt wurden, im allgemeinen
neue Zusatzvereinbarungen getroffen  werden.
Verletzer kann der Berechtigte auf Unterlassung,
Vernichtung der Werkkopien oder Schadenersatz in
Anspruch nehmen. Das Urheberrecht ist wie das
Eigentum sozial gebunden und durch zahlreiche Vor-
schriften im Allgemeininteresse beschrankt, z.B.
durch die sogenannte freie Benutzung, Entlehnungs-
freiheit, Vervielfaltigung zum personlichen Gebrauch
oder fir Schul- und Unterrichtszwecke (nur Quellen-
angabe erforderlich).

Bei Verletzungshandlungen bestehen aufRerdem
strafrechtliche Sanktionen. Das Urheberrecht steht
dem Schopfer des Werkes lebenslang zu und erlischt
erst 70 Jahre nach dessen Tod. Das Urheberrecht ist
vererblich und verschafft den Rechtsnachfolgern
grundsatzlich die gleichen Rechte wie dem Urheber
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selbst. Nach dem Tode des Urhebers ist dieses Recht
unter bestimmten Voraussetzungen Ubertragbar.

Besondere Aktualitédt hat das Urheberrecht durch die
multimedialen Anwendungen und deren Verbreitung
Uber das Internet. Hier laRt sich bisher nur fest-
stellen, daR das Urheberrecht grundsatzlich
Anwendung findet — die Einzelheiten z.B. die Frage,
ob eine Webpage selbst ein urheberrechtsfahiges
Werk darstellt, sind aber noch nicht abschlief3end ge-
klart. Durch die aktuelle EG-Richtlinie zur Anpassung
des Urheberrechts an die Informationsgesellschaft
zeichnet sich hier eine europaeinheitliche Regelung
ab.

Software

Grundsatzlich wird Software in Deutschland durch
das Urheberrecht nach dem UrhG geschiitzt, dies
entspricht der derzeitigen Konzeption innerhalb der
EU und unterscheidet sich damit zum Beispiel von
dem System in den USA.

Ein Urheberrecht entsteht allerdings erst, wenn sich
das Programm in der jeweiligen konkreten Aus-
drucksform z.B. einer Benutzeroberfliche nie-
derschlagt. Die Softwareidee, z.B. eine bestimmte
Programmlogik, unterliegt dagegen nicht dem Ur-
heberschutz. Durch die Ubernahme der europaischen
Regeln in das deutsche Urheberrecht sind die An-
forderungen an die Schutzfahigkeit deutlich gesenkt.
Nach friherer Rechtslage war ein gewisse Schop-
fungshohe erforderlich, heute fordert das Ur-
hebergesetz keine besondere Individualitdt der Leis-
tung mehr. Die Schutzfrist fir Tontrager ist
verlangert von 25 auf 50 Jahre.

Software lal3t sich gegebenfalls auch durch ein Pa-
tent schiitzen, wenn die Software dabei Bestandteil
eines patentierbaren Verfahrens ist.

Halbleiterschutz

Das Halbleiterschutzgesetz von 1987 schitzt
dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen
Halbleitererzeugnissen. Die Topographie muf3 ein
Ergebnis geistiger Arbeit und nicht bloRe Nachbil-
dung sein. Der Rechtsinhaber kann die Nutzungs-
rechte durch Lizenzen Dritten Uberlassen; gegen Ver-
letzer stehen ihm Unterlassungs- und Schadener-
satzanspriiche zu. AufRerdem kodnnen Verletzungen
strafrechtlich verfolgt werden. Der Schutz, der auch
teilweise rickwirkend in  Anspruch genommen
werden kann, erstreckt sich auf die Dauer von zehn
Jahren.

Marken

Marken fir Waren und Dienstleistungen sind Kenn-
zeichen, die im Geschaftsverkehr zur Unterscheidung
der Produkte eines Unternehmens von denen anderer
Anbieter eingesetzt werden.

Seit 1995 gilt in Deutschland das Markengesetz. Es
diente der Umsetzung der EG-Richtlinie zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber Marken. Das bis dahin geltende Warenzei-
chengesetz ist vollstdndig aufgehoben.

Das neue Recht unterscheidet nicht mehr zwischen
Warenzeichen und Dienstleistungsmarken; es spricht
nur noch von Marken. Der Schutzbereich des
Markengesetzes ist weiter gezogen als der des friher
geltenden Warenzeichengesetzes. So werden auch
geschéftliche Bezeichnungen und geographische
Herkunftsangaben geschitzt. Marken kdnnen neu-
erdings auch akustische Zeichen (Tonfolgen) oder
korperliche Zeichen (z.B. Verpackungen) sein. Das
Markengesetz wurde zudem auch auf den Schutz
von Marken erweitert, die nach dem Madrider
Markenabkommen oder dem Protokoll zum Madrider
Markenabkommen international registriert werden.
Markenfahig sind auch Farben.

Das Markengesetz sieht zunachst vor, dalR eine
Marke in die Zeichenrolle eingetragen wird und da-
durch entsteht.

Marken kénnen als Wortzeichen Bildzeichen, Horzei-
chen, dreidimensionales Zeichen oder als kombinierte
Marke eingetragen werden.

Nicht eintragungsféhig sind allerdings zum Beispiel
Zeichen ohne Unterscheidungskraft und sogenannte
Freizeichen. Dabei handelt es sich um Begriffe oder
Zeichen, die bereits allgemein benutzt werden.

Allerdings kénnen nach der Sichtweise des
Markengesetzes nun auch Marken ohne Eintragung
entstehen, sogenannte nicht registrierte Marken, fri-
her als Ausstattung bezeichnet. Sie genielden
allerdings nur dann Schutz, wenn sie durch umfang-
reiche Benutzung Bekanntheit im Verkehr erlangt
haben, entweder in der betreffenden Branche oder
als sogenannte notorisch bekannte Marken in der All-
gemeinheit.

Eine Marke gewahrt dem Rechtsinhaber Unter-
lassungs- und Schadensersatzanspriiche gegeniber
Verletzern. Um sich bei solchen Rechtsverletzungen
auf das Markenrecht berufen zu kénnen, muRR der
Markeninhaber diese innerhalb der letzten finf Jahre,
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frihestens gerechnet ab der Eintragung, ernsthaft
benutzt haben.

Die Nutzung kann selbst erfolgen oder im Wege der
Lizensierung an Dritte.

Eine Marke kann auch ohne einen Teil des Ge-
schaftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehort, Uber-
tragen werden. Ob es deswegen aber zulassig ist,
Marken nur zum Zweck der Vermarktung und nicht
zur Forderung des eigenen Geschaftszwecks zu
entwickeln, ist noch umstritten und eher kritisch zu
sehen.

Die Schutzdauer einer Marke betragt zehn Jahre und
kann beliebig oft um den gleichen Zeitraum
verlangert werden. Das Recht aus einer einge-
tragenen Marke endet mit Léschung in der Zei-
chenrolle auf Antrag des Markeninhabers sowie von
Amts wegen nach Schutzfristablauf oder Feststel-
lung von Versagungsgrinden. Ferner endet das
Markenrecht auf Antrag eines Dritten, wenn der
Markeninhaber nicht widerspricht, oder aufgrund
einer Loschungsklage. Erganzend zur Marke schiitzt
das Markengesetz die geschéaftliche Bezeichnung,
d.h. die unterscheidungsfahigen Kennzeichnung, die
zur Unterscheidung eines Unternehmens im Wirt-
schaftsleben eingesetzt werden wie z.B. ein Firmen-
logo.

Unbhéangig von der nationalen deutschen Marke kann
auch eine Europdische Marke registriert werden.
Diese ist nicht Uber das Deutsche Patentamt, son-
dern Uber das Europaische Harmonisierungsamt in
Alicante zu erlangen.

Sortenschutz

Die planméaRige Ausnutzung biologischer Naturkrafte
und Erscheinungen ist grundsétzlich dem Patent-
schutz zugéanglich. Die Erfindung einer neuen
Pflanzensorte und ein ensprechendes Zlchtungs-
verfahren kénnen durch ein Sortenschutzrecht oder
ein Patent geschitzt werden, Tierarten und ihre
Zichtungen dagegen nicht. Voraussetzung fur die
Erteilung des Sortenschutzes ist, dal3 die Sorte neu,
hinreichend homogen und bestandig ist. Desweiteren
mufd sie im Artenverzeichnis aufgeflihrt sein. Fir die
neue Sorte mul} eine Sortenbezeichnung gewahlt
werden, die dann in die vom Bundessortenamt ge-
fihrte Sortenschutzrolle eingetragen wird. Die wirt-
schaftliche Ausbeutung erfolgt u.a. dadurch, daf3 der
Sortenschutzinhaber dem Bundessortenamt gegen-
Uber schriftlich erklart, jedermann kénne gegen ange-
messene Vergltung die gewerbsmaRige Erzeugung
und den gewerbsmaRigen Vertrieb von Vermeh-

rungsgut erlangen. Der Sortenschutz dauert in der
Regel 20 Jahre, bei manchen Arten 25 Jahre. Fir die
Aufrechterhaltung der Schutzdauer sind Jahresge-
bihren zu zahlen. Dem Sortenschutzinhaber stehen
zivilrechtliche Schadenersatz- und Unterlassungsan-
spriiche zu; VerstdlRe gegen das Sortenschutzgesetz
kénnen auch strafrechtlich verfolgt werden.

Know-How

Die besonderen Kenntnisse eines Unternehmens
kénnen in bestimmten Feldern oder ihrer Gesamtheit
einen erheblichen Wert darstellen. Gerade Erfah-
rungen in einzelnen Markten, Verfahrensablaufen
und Organisationsstrukturen sind haufig Grundlage
eines Wettbewerbvorsprungs.

Fir diese Kenntnisse besteht keine besonderer
gesetzlicher Schutz, es sei denn, diese Kenntnisse
konkretisieren sich in patentierfahigen Verfahren
u.a.. Lediglich im Handelsrecht, Wettbewerbsrecht
und im Strafrecht sind Regelungen vorgesehen, die
den Verrat solcher Kenntnisse an andere als Bruch
des Betriebsgeheimnisses durch Schadensersatzan-
spriche bzw. Strafandrohungen sanktionieren. In der
Praxis stellt sich haufig das Problem, Inhalt und Um-
fang eines Betriebsgeheimnisses exakt zu be-
stimmen.

Es empfiehlt sich daher fir den Schutz des Know-
how neben technischen und organisatorischen Si-
cherungen die Mitarbeiter durch entsprechende Ver-
einbarungen zum Schweigen zu verpflichten.

Rechtsschutz
Rechtsverfolgung

Die einzelnen Schutzrechtsgesetze sehen teilweise
eigene Verletzungssanktionen vor, etwa Straf- oder
BuRRgeldvorschriften.  Schadenersatz- und Un-
terlassungsanspriiche stltzen sich zudem auf die
Vorschriften des Zivilrechts, nach denen die haufig in
Anspruch genommenen MalRnahmen des einstwei-
ligen Rechtsschutzes zur Verfligung stehen
(Einstweilige Verfliigung).

Mit dem Gesetz zur Bekdmpfung der Produktpiraterie
sind scharfere Sanktionen von Schutzrechtsver-
letzungen eingefiihrt worden; beispielsweise auch
die Vernichtung und Einziehung der Piratenware. Das
Gesetz ist jeweils als Anderung in das Warenzeichen-
, Urheberrecht-, Geschmacksmuster-, Patent-, Ge-
brauchsmuster- und Halbleiterschutzgesetz ein-
geflossen.

HERFURTH & PARTNER
RECHTSANWALTE - HANNOVER * GOTTINGEN - BRUSSEL - HERAUSGEBER



Arbeitnehmererfindungen

Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Rechtskreis
stehen Erfindungen des Arbeitnehmers nicht ohne
weiteres dem Unternehmer zu. Patent- oder ge-
brauchsmusterfahige Erfindungen sowie diesen nach-
rangige technische Verbesserungsvorschlage unter-
liegen dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen.
Die sogenannte Diensterfindung kann der Arbeitge-
ber unbeschrankt unter Ubertragung aller Rechte auf
ihn oder beschréankt auf nicht ausschlieRliche
Nutzungsrechte in Anspruch nehmen. Die Dienster-
findung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie nicht in
Anspruch nimmt oder auf sie verzichtet. Die Diens-
terfindung darf bis zur Entscheidung des Arbeitge-
bers Uber die Inanspruchnahme seitens des Arbeit-
nehmers nicht verdul3ert werden. Bei unbeschréankter
Inanspruchnahme muf? der Arbeitgeber stets eine
angemessene Vergltung entrichten und die Schutz-
rechte - Patent oder Gebrauchsmuster - anmelden.
Kommt keine vertragliche Vereinbarung Gber die Ver-
glitung zustande, kann der Arbeitgeber diese fest-
setzen. In diesem Falle kann der Arbeitnehmer eine
Patentamtschiedsstelle anrufen. Technische Ver-
besserungsvorschlage, also nicht patent- oder ge-
brauchsmusterfahige Neuerungen kdénnen ohne wei-
teres vom Arbeitgeber ibernommen werden und be-
grinden eine Vergitungspflicht bei Verwertung.

Urheberrechtsfahige Werke (Software) unterliegen
nicht dem Patentschutz und die Entwicklung von
Software stellt daher keine Arbeitnehmererfindung
dar. Im Dienstvertrag sollten daher Art und Umfang
der Rechtsliberlassung seitens des Mitarbeiters ge-
nau geregelt sein.

Lizenzen

Sofern der Inhaber eines geschiitzten Rechts dieses
nicht selbst, sondern durch andere nutzen will, ge-
schieht dies durch Lizenzen. Diese Form der Rechts-
Uberlassung ist in Deutschland nicht gesetzlich ge-
regelt und mul3 daher von den Beteiligten im ein-
zelnen vereinbart werden. Der Lizenzgeber Uberlal3t
dem Lizenznehmer das Nutzungsrecht, Ublicherweise
inhaltlich beschrankt oder zeitlich befristet. Die Li-
zenzgebuhr wird dabei entweder pauschal oder er-
folgsabhangig berechnet. Ein Nutzungsrecht wird als
sogenannte einfache Lizenz vergeben, die der Lizenz-
nehmer nicht als Unterlizenz weitergeben darf.
Allerdings findet sich haufig eine Meistbe-
glinstigungsklausel, nach der der Lizenznehmer An-
spruch darauf hat, im Vergleich mit anderen Lizenz-
nehmern desselben Rechts nicht schlechter zu
stehen. Wichtig ist ebenfalls, die Rechte und Pflich-
ten der Beteiligten bei Weiterentwicklungen des ge-

schitzten Produkts durch die Lizenznehmer oder Li-
zenzgeber zu regeln.

Im Gegensatz zur einfachen Lizenz versetzt die aus-
schlieBliche Lizenz den Lizenznehmer nahezu in die
Position des Lizenzgebers; der Geber darf seine
Rechte nicht mehr selbst ausnutzen. Die aus-
schlieBliche Lizenz wird in der Regel nur erteilt, wenn
der Rechtsinhaber sich auf die Entwicklung kon-
zentriert und alles weitere einem anderen Partner,
meist einer gréReren Institution UGberlassen will.
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