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Gebrauchsmusterschutz - nur far kleine Erfindungen?
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Gegenstand eines Gebrauchsmusters

Das Gebrauchsmuster ist ein Schutzrecht fiir prinzipiell alle Erfindungen, ausgenommen Her-
stellungs- und Bearbeitungsverfahren. Ein rechtsbestandiges Gebrauchsmuster bietet dem
Inhaber dieselben Rechte wie ein gepriftes Patent, d.h. eine Monopolstellung hinsichtlich der
Herstellung, des Anbietens, des Inverkehrbringens, des Gebrauchens, des Einfiihrens und des
Besitzens des Gebrauchsmustergegenstandes zu den genannten Zwecken. Gebrauchsmuster-
schutz kann durch Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung beim Deutschen Patent- und
Markenamt erreicht werden.

Vorteile eines Gebrauchsmusterschutzes

Schnelle Eintragung

Das Gebrauchsmuster bietet eine schnelle und im Vergleich zu einem Patent kostengunstigere
Absicherung einer schutzfahigen Erfindung. Die Eintragung des Gebrauchsmusters erfolgt in
der Regel bereits etwa 2 bis 4 Monate nach seiner Anmeldung beim Deutschen Patent- und
Markenamt.

Mdoglichkeit der Abzweigung von einer bestehenden Patentanmeldung

Im Bedarfsfalle, insbesondere wenn zeitnah vor Erteilung eines Patents gegen einen Verletzer
aus einem Schutzrecht vorgegangen werden soll, kann ein Gebrauchsmuster von einer bereits
bestehenden Patentanmeldung innerhalb von 10 Jahren ab deren Anmeldetag der Patentan-
meldung abgezweigt werden. Das Gebrauchsmuster beansprucht dabei den Prioritatstag der
alteren Patentanmeldung.

Abzweigungsmdglichkeiten bestehen, wie folgt:

Abzweigung eines inhaltsgleichen Gebrauchsmusters von einer anhéngigen deutschen Patent-
anmeldung.

Abzweigung eines inhaltsgleichen Gebrauchsmusters von einer anhangigen europaischen Pa-
tentanmeldung, in der Deutschland benannt ist, auch wenn diese européische Patentanmeldung
nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde. Fir die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung ist
eine Ubersetzung der européaischen Patentanmeldung einzureichen.

Abzweigung eines inhaltsgleichen Gebrauchsmusters von einer internationalen Patentanmel-
dung (PCT) mit Benennung Deutschland, auch wenn diese internationale Patentanmeldung
nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde. Fir die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung

ist ebenfalls eine Ubersetzung anzufertigen.

Verbietungsrechte wie aus einem Patent

Ein rechtsbestandiges Gebrauchsmuster ist ein wirkungsvolles Instrument, um gegen die Her-
stellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder das Einflihren und Besitzen
zu den genannten Zwecken seitens unbefugter Dritter vorzugehen. Der rechtliche Schutzum-
fang eines Gebrauchsmusters ist durch den Inhalt der darin formulierten Schutzanspriiche fest-
gelegt. Sofern die materiellen Schutzvoraussetzungen erfillt sind, beginnt der Gebrauchs-
musterschutz mit der Eintragung des Gebrauchsmusters in das Gebrauchsmusterregister des
Deutschen Patent- und Markenamts und endet spatestens mit Ende der maximalen Laufzeit von
10 Jahren ab Anmeldetag.
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2.4 Paralleler Schutz zu einem Patent
Ein Gebrauchsmusterschutz kann auch parallel zu einem Patentschutz erreicht werden. Hier-
durch besteht die Mdglichkeit, wegen der Schnelligkeit der Eintragung des Gebrauchsmusters
friihzeitig gegen Verletzer vorzugehen. Weiterhin kann auch versucht werden, einen breiteren
Gesamtschutz zu erhalten, indem unterschiedliche Merkmalskombinationen in den jeweiligen
Hauptanspriichen beansprucht werden.

3. Materielle Voraussetzungen fur ein rechtsbestandiges

Gebrauchsmuster

Vor der Eintragung eines Gebrauchsmusters priift das Deutsche Patent- und Markenamt nur
das Vorliegen von formalen Eintragungsvoraussetzungen und das Fehlen von Schutzaus-
schlielBungsgrunden (kein Verfahren, keine Pflanzensorte oder Tierart, kein Verstol3 gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten). Fiir die Rechtsbestandigkeit des Gebrauchsmusters
mussen kumulativ folgende Voraussetzungen erfillt sein: Neuheit, erfinderischer Schritt und
gewerbliche Anwendbarkeit.

3.1 Neuheit
Der Gegenstand des Gebrauchsmusters darf an dem Anmeldetag nicht bekannt sein. Im
einzelnen gelten die folgenden Regelungen:

3.1.1 Der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist nicht neu, wenn er vor dem fur den Zeitrang der
Anmeldung maRgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung der Offentlichkeit zugangig
gemacht worden.

8.1.2 Der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist ferner nicht neu, wenn er durch eine in Deutschland
erfolgte Benutzung der Offentlichkeit zugangig gemacht worden ist. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass fur ein deutsches Gebrauchsmuster eine offenkundige Vorbenutzung auRerhalb
von Deutschland nicht neuheitsschadlich ist.

3.1.3 Es gibt eine 6-monatige Neuheitsschonfrist fur Veroffentlichungen des Gebrauchsmusteran-
melders oder seines Rechtsvorgangers vor dem fiir den Zeitrang der Anmeldung maf3geblichen
Tag. Dies bedeutet, dass neuheitsschadliche Handlungen des Gebrauchsmusteranmelders
oder seines Rechtsvorgangers innerhalb der Neuheitsschonfrist auRer Betracht bleiben.

3.1.4 Bei neuheitsschadlichen Handlungen innerhalb der Neuheitsschonfrist besteht jedoch das
Problem, dass die Vorbenutzungshandlung als neuheitsschéadlich fiir eine spéatere Patentan-
meldung in einem anderen Land anzusehen ist, die die sog. Unionsprioritét des deutschen
Gebrauchsmusters in Anspruch nimmt.

8.2 Erfinderischer Schritt
Wie bei einem Patent darf der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht fiir einen sog.
Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nahegelegt sein.

3.3 Gewerbliche Anwendbarkeit
Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters ist gewerblich anwendbar, wenn zumindest
theoretisch die Mdglichkeit besteht ihn in einem Gewerbebetrieb herzustellen oder in einem
Gewerbe zu verwenden.

4, Verfolgung von Gebrauchsmusterverletzungen

4.1 Schutzumfang
Der Schutzumfang eines Gebrauchsmusters bemisst sich nach dem objektiv fir einen Durch-
schnittsfachmann erkennbaren Inhalt der Schutzanspriiche mit der MaRRgabe, dass die Be-
schreibung und die Zeichnung zur Auslegung von Merkmalen heranzuziehen sind. Dabei
schiitzt das Gebrauchsmuster nicht nur technisch Gibereinstimmende Verletzungsformen,
sondern auch solche, die die geschutzte technische Lésung &quivalent abwandeln.
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4.2 Anspriche gegen einen Gebrauchsmusterverletzer

4.2.1 Unterlassungsanspruch
Das Gebrauchsmusterinhaber kann das Einstellen der verletzenden Handlung verlangen.

4.2.2 Auskunftsanspruch
Der Gebrauchsmusterinhaber kann vom Verletzer zudem Auskunft tiber die ndheren Umstéande
der Verletzung, insbesondere im Zusammenhang mit der Herkunft und den Vertriebswegen der
verletzenden Erzeugnisse verlangen, um den ihm dadurch entstandenen Schaden beziffern zu
kénnen.

4.2.3 Verschuldensabhéngiger Schadensersatzanspruch
Es besteht ein Schadensersatzanspruch, wenn das Gebrauchsmuster vorsatzlich (in Kenntnis
des Gebrauchsmusterschutzes) oder fahrlassig (ohne vorherige Prifung des Vorhandenseins
Dritter bei Inbenutzungnahme) verletzt wird. Die gebrauchlichste Methode zur Schadensersatz-
berechnung ist die sog. Lizenzanalogie. Daneben gibt es noch die Methode nach dem entgan-
genen Gewinn sowie die Methode der Schadensschétzung.

4.2.4 Strafrechtliche Verfolgung bei Gebrauchsmusterverletzung
Ein gewerbsmaRig handelnder Gebrauchsmusterverletzer kann mit einer Freiheitsstrafe von bis
zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wobei schon der Versuch einer Gebrauchsmuster-
verletzung strafbar ist.

4.2.5 Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch
Der Gebrauchsmusterinhaber kann vom dem Gebrauchsmusterverletzer verlangen, dass das
der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindliche Gegenstand, der das Gebrauchsmuster
verletzt, vernichtet wird, es sei denn, dass der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand
des Erzeugnisses auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung fur den Ver-
letzer oder Eigentiimer im Einzelfall unverhaltnismaRig ist.

4.2.6 Grenzbeschlagnahme
Die Einfuhr oder Ausfuhr eines das Gebrauchsmuster verletzenden Gegenstands kann auf An-
trag und gegen Sicherheitsleistung des Gebrauchsmusterinhabers bei offensichtlicher Rechts-
verletzung durch die Zollbehdrde beschlagnahmt werden.

4.3 Malnahmen bei der rechtlichen Verfolgung von Gebrauchsmusterverletzungen
Bei der Verfolgung einer Gebrauchsmusterverletzung sind nacheinander die folgenden Maf3-
nahmen zu ergreifen:

4.3.1 Nachweis der Verletzungshandlung
Zumindest eine Verletzungshandlung ist nach Person, Ort, Zeitpunkt und Verletzungsform
genau zu dokumentieren.

4.3.2 Prifung der Rechtsbesténdigkeit des Gebrauchsmusters
Es empfiehlt sich, die Rechtsbesténdigkeit relevanter Schutzanspriche des Gebrauchsmusters
durch eine amtliche Recherche oder durch eine vom Patentanwalt durchgefuihrten Recherche
zu Uberprufen.

4.3.3 Berechtigungsanfrage
Die an den Verletzer gerichtete Berechtigungsanfrage dient der freiwilligen Abklarung einer
etwaigen Benutzungsbefugnis des Verletzers und stellt eine vorprozessuale Korrespondenz dar,
die keine Kostenfolgen hat.

4.3.4 Abmahnung
Die Abmahnung ist ein an den Verletzer gerichtetes Anschreiben unter Hinweis auf das beste-
hende Schutzrecht, dessen Rechtsbestéandigkeit und auf die Verletzungshandlung und enthalt
eine Aufforderung zur fristgerechten Abgabe einer Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadenser-
satzverpflichtungserklarung. Diese Abmahnung ist zur Vermeidung einer Kostenauferlegung fur
den Fall einer Klageerhebung und einem sofortigen Anerkenntnis des Verletzers erforderlich.
Wenn der Verletzer die gewtinschten Verpflichtungserklarungen nicht fristgerecht abgibt, gibt er
zur Klageerhebung Veranlassung.

4.4.5 Klage
Ist der Verletzer nicht bereit, die strafbewehrte Unterlassungserklarung zu unterzeichnen, wird
als nachster Schritt eine Verletzungsklage erhoben, mit Vertretung durch einen Patentanwalt fur
die technischen und patentrechtlichen Fragestellungen und durch einen Rechtsanwalt fir die
Postulationsfahigkeit vor dem Landgericht und fur prozessuale Fragestellungen.
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Die Loschung eines 5

Gebrauchsmusters Gebrauchsmusterl6schungsverfahren

Eine Gebrauchsmusterregistrierung kann aufgrund eines beim deutschen Patent- und Marken-
amt einzureichenden Loschungsantrags geléscht werden, wenn die oben erwédhnten materiellen
Schutzvoraussetzungen nicht gegeben sind. Hierzu muss der Antragsteller wie bei einem pa-
tentrechtlichen Einspruchsverfahren unter Hinweis auf altere Dokumente aus dem Stand der
Technik und auf sonstige Beweismittel darlegen, warum dem registrierten Gebrauchsmuster die
Rechtsbestandigkeit fehlt. Die Einrede fehlender Rechtsbestandigkeit des Gebrauchsmusters
kann von dem Verletzer auch in einem Verletzungsprozess vorgetragen werden und wird dann
von dem Gericht gepriift. Im Gegensatz zu einem Patent ist das Gericht bei einem Gebrauchs-
muster nicht an dessen eingetragene Fassung gebunden.

Die Léschung des Gebrauchsmusters kann weiterhin dann beantragt werden, wenn der Gegen-
stand des Gebrauchsmusters bereits aufgrund einer friilheren Patent- oder Gebrauchsmusteran-
meldung eines Dritten geschitzt worden ist, eine widerrechtliche Entnahme der Erfindung vor-
liegt oder wenn nach Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung eine unzuléssige Erweite-
rung des urspringlichen Schutzgegenstandes vorgenommen worden ist.

Der Antrag auf Loschung eines Gebrauchsmusters ist gebiihrenpflichtig und mit einer Begriin-
dung zu versehen. Ahnlich wie beim Patentnichtigkeitsverfahren gibt es auch beim Gebrauchs-
musterldschungsverfahren ein sog. Vorschaltverfahren, bei dem das Patent- und Markenamt
dem Inhaber des Gebrauchsmusters den Antrag mitteilt und ihn auffordert, sich dazu innerhalb
eines Monats zu erklaren. Falls der Gebrauchsmusterinhaber dies nicht tut, erfolgt automatisch
die Loschung des Gebrauchsmusters. Widerspricht der Gebrauchsmusterinhaber dem L6-
schungsantrag, wird das Loschungsverfahren mit Austausch von AuRerungen der Parteien
durchgefihrt und schlieBlich Uber den Antrag aufgrund mundlicher Verhandlung beschlossen.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts ist durch eine Beschwerde an das
Bundespatentgericht anfechtbar.

Patent oder ..
Gebrauchsmuster? 6. Gegenlberstellung von Gebrauchsmuster- und Patentschutz

Gebrauchsmuster Patent
Schutzdauer: 10 Jahre 20 Jahre
Technische Verfahren nein ja
schitzbar?
Neuheitsschonfrist: 6 Monate keine
Offenkundige Vorbenutzung: nur wenn sie innerhalb jede
neuheitsschéadlich? Deutschlands erfolgt
Prifung der Rechtsbe- erst im Verletzungs- schon im Erteilungs-
standigkeit: verfahren verfahren

7. Zusammenfassung

Ein Gebrauchsmusterschutz ist nicht nur fur "kleinere Erfindungen” sinnvoll,
sondern kann auch strategisch zur schnellen und effektiven Absicherung der
eigenen Marktposition eingesetzt werden.
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