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Designrecht: Streit um das wohl bekannteste lkea-Bett vor dem BGH
27.07.2017

Expedit, Kallax, Malm...Jeder war schon mal bei IKEA, jeder kennt IKEA und wahrscheinlich
steht in fast jedem Haushalt in Deutschland mindestens ein Mdbelstiick von IKEA.

Um das Design eines der erfolgreichsten Mdbelstiicke des schwedischen Mébelhauses
streiten sich momentan ein Frankfurter Designbiro und IKEA vor dem Bundesgerichtshof
(Urt. v. 29.06.2017, Az. | ZR 9/16).

Das Frankfurter Designburo klagte gegen IKEA und warf dem Maobelriesen vor, das Design des
Bettes MALM verletze das eingetragene Design des deutschen Designers Philipp Mainzer. Das
Design des Bettes wurde von dem deutschen Designer am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25.
November 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Veroffent-
licht wurde das streitgegenstandliche Design zum ersten Mal im Januar 2002 auf der Internationa-
len Mdbelmesse in Kaoln.

Seit dem Jahr 2003 wird das Bett MALM in seiner jetzigen Form von IKEA verkauft. Im Jahr zuvor
wurde bei IKEA ein Bett mit &hnlicher Gestaltung unter dem Namen BERGEN verkauft.

Der Frankfurter Designer verlangte u.a. Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht
und Ersatz der aul3ergerichtlichen Abmahnkosten. Mit Urteil vom 29. Juni 2017 erlangte der Klager
nun zumindest einen Teilerfolg vor dem BGH.

Der Rechtsstreit drehte sich im Wesentlichen um die Voraussetzungen des 8§ 41 Designgesetz und
damit um die Voraussetzungen des sogenannten Vorbenutzungsrechts. Im Designrecht gilt der
Grundsatz, dass- wie bspw. im Markenrecht- die Benutzung eines eingetragenen Designs nur sei-
nem Rechtsinhaber zusteht. Wird das Design unberechtigt benutzt, dann stehen dem Inhaber des
Designs verschiedene Anspriiche, u.a. auf Unterlassung, zu. § 41 DesignG sieht vor, dass An-
spriche auf Unterlassung, Auskunft etc. nicht geltend gemacht werden, wenn ein Vorbenutzungs-
recht besteht. Der Inhaber eines Designs kann die gewerbliche Verwertung eines identischen De-
signs demnach nicht untersagen, wenn dieses unabh&angig vom eingetragenen Design entwickelt
wurde und die Benutzung gutglaubig erfolgte. Ausreichend hierzu ist bereits, dass ,ernsthafte An-
stalten” zur Benutzung getroffen wurden.

IKEA verteidigte sich im Wesentlichen damit, dass bereits im Dezember 2001 geplant gewesen
sei, das Bettgestell ,BERGEN®, welches dem jetzigen ,MALM* &hnlich war, in Deutschland zu ver-
treiben- und somit ein Vorbenutzungsrecht bestanden habe. Verkauft wurde ,BERGEN" dann ab
August 2002.

Die beiden Vorinstanzen, das Landgericht und Oberlandesgericht Disseldorf, gaben beide dem
schwedischen Mdbelhaus recht und wiesen die Klage der Frankfurter ab. Der BGH hingegen ent-
schied nun mit seinem Urteil, dass die ,Anstalten zur Benutzung® in Deutschland stattfinden mus-
sen. Der BGH hob somit das Urteil des BGH auf und verwies es zur Entscheidung zuriick zum
OLG Diusseldorf.

Fazit

Die Voraussetzungen des sog. Vorbenutzungsrechts wurden mit dem Urteil des BGH weiter kon-
kretisiert. Es ist nicht ausreichend irgendwo auf der Welt ,Anstalten zur Benutzung“ zu machen.
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Die im Ausland, in diesem Fall in Schweden, vorgenommenen Vorbereitungshandlungen zum Ver-
trieb des Bettes reichten den Karlsruher Richtern nicht aus. Sie forderten, dass die Vorbereitungs-
handlungen in Deutschland erfolgen mussten, damit ein sog. Vorbenutzungsrecht in Deutschland
entstehe.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder Designrecht haben, kdnnen Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.
Ihr Ansprechpartner fUr weitere Fragen ist:
Rechtsanwaltin Kerstin Schwarz
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Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten méchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: wag-
ner@webvocat.de
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Rechtliche Hinweise

© 2016 WAGNER Rechtsanwalte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz grof3t-
maoglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte Gbernehmen wir keine Gewahr fur
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Die bereitgestellten Inhalte kbnnen Verknupfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthal-
ten. Wir tbernehmen keine Haftung fur die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns de-
ren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber.
Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstdf3e auf den verlinkten Webseiten ersicht-
lich. Im Falle von Rechtsverstdl3en auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdriicklich von
den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine standige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne
konkrete Hinweise auf Rechtsverstof3e nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverst6f3en werden
wir jedoch derartige externe Links unverziglich I6schen.
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