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Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Designschutz, also der Schutz der dsthetischen Gestaltung eines Produkts,
gewinnt in Zeiten weltweiter Vertriebsmoglichkeiten, schwindender nationaler
Grenzen und der zunehmenden Uberschwemmung einzelner Markte mit Produkt-

falschungen und -nachahmungen immer mehr an Bedeutung.

Am |.Januar 2014 ist das neue Designgesetz in Kraft getreten, welches das bisherige
Geschmacksmustergesetz ablost. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im November
2013 in der Entscheidung ,, Geburtstagszug" zudem seine langjahrige Rechtsprechung
aufgegeben, nach der an die urheberrechtliche Schutzfahigkeit von Industriedesigns

hohe Anforderungen gestellt wurden.

Diese Entwicklungen nehmen wir zum Anlass, lhnen in diesem compact Spezial die
wichtigsten Neuerungen des Designgesetzes und die vier Sdaulen des Designschutzes

anhand aktueller Entscheidungen vorzustellen.

Als erste Saule des Designschutzes ist das Designrecht zu nennen. Designs kdnnen
auf nationaler Ebene — z. B. in Deutschland durch ein eingetragenes Design — und auf
internationaler Ebene — z. B. durch ein EU-Design (,,Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ter”) — angemeldet und geschitzt werden. Das Design ist ein eigenstdndiges gewerb-
liches Schutzrecht mit spezifischen rechtlichen Anforderungen (,,Neuheit” und
,Eigenart”). Geschitzt wird die dsthetische Gestaltung eines Produkts, dargestellt
durch Fotografien oder Zeichnungen. Durch ein EU-Design ist es moglich, mit einer
Anmeldung binnen kirzester Zeit Schutz in (derzeit) 28 EU-Mitgliedstaaten zu

erlangen.
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Auch Uber das Urheberrecht lassen sich Industriedesigns, also Produkte, die

einen Gebrauchszweck erflllen, schitzen.Voraussetzung fur einen Schutz als Werk
der angewandten Kunst ist allerdings eine ausreichende Gestaltungshdhe, die es

nach Auffassung der fur Kunst empfanglichen und mit Kunstanschauungen einiger-
mal3en vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer kinstlerischen Leistung zu sprechen.
Der BGH hat in der eingangs erwdhnten ,,Geburtstagszug'-Entscheidung erstmals
klargestellt, dass an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst
grundsatzlich keine anderen Anforderungen zu stellen sind als an den Schutz von

Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen
Schaffens.

Die dritte Sdule ist der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Dieser ermdg-
licht es, gegen den Vertrieb von Produkten vorzugehen, die eine vermeidbare
Herkunftstauschung hervorrufen bzw. den guten Ruf oder die Wertschatzung des
Originalprodukts beeintrachtigen.Voraussetzung ist, dass das Originalprodukt
Uber wettbewerbliche Eigenart verfiigt. Die Gestaltung des Produkts muss insoweit
die Eignung besitzen, auf seine Herkunft hinzuweisen.

Vierte und letzte Sdule des Designschutzes ist das Markenrecht. Geschiitzt werden
Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Fir den Designschutz sind hier
insbesondere Bild- und 3D-Marken relevant.

Wir winschen lhnen eine anregende und nutzbringende Lektdre.

Ihr Team Gewerblicher Rechtsschutz
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Das neue Designgesetz

Am 01.01.2014 ist das neue Designgesetz in Kraft getreten,
welches das bisherige Geschmacksmustergesetz ersetzt.
Augenfilligste Anderung ist die erfolgte Umbenennung des
Geschmacksmusters in ,,eingetragenes Design". Getragen
wurde diese Umbenennung von der Erkenntnis des Gesetz-
gebers, dass der Begriff ,,Design” in der Offentlichkeit inzwi-
schen gebriuchlicher ist und eine Anderung der Begriffs-
wahl das Verstdndnis fir den Inhalt des Rechts férdern
wirde. Weiter heif3t es in der Gesetzesbegriindung, dass der
Begriff , Designrecht” selbst in Fachkreisen inzwischen hadufi-
ger verwendet wird als ,, Geschmacksmusterrecht".

Neben kleineren Anpassungen, wie etwa der kinftigen Ver-
offentlichung der fur die Vorverlagerung der Prioritdt aner
kannten Ausstellungen im elektronischen Bundesanzeiger, ist
insbesondere die Neueinfihrung eines eigenstindigen
Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) von grundlegender Bedeutung.

Bislang konnte die m&gliche Nichtigkeit eines Designs nur in
einem zivilrechtlichen Verfahren Uberprift werden. Hierzu
musste eine zeit- und kostenintensive Nichtigkeitsklage vor
den Landgerichten angestrengt werden. Kinftig sieht das
Designgesetz ein eigenes (vorrangiges) Nichtigkeitsverfah-
ren vor dem DPMA vor. Die Amtsgeblhr betrdgt € 300,-
und ist damit deutlich glnstiger als die bislang anfallenden

FAZIT

Gerichtskosten. Die Nichtigkeitswiderklage bleibt allerdings
als prozessuales Verteidigungsmittel erhalten.

Der Nichtigkeitsantrag kann — wie bisher auch — auf abso-
lute und relative Nichtigkeitsgriinde gestitzt werden. Abso-
lute Nichtigkeitsgrinde liegen vor, wenn die eingetragene
Erscheinungsform kein Design ist (z. B. eine Melodie oder
ein Duft), das Design nicht neu ist bzw. keine Eigenart hat
oder wenn das Design per se vom Designschutz ausge-
schlossen ist (etwa wenn die Gestaltung ausschlief3lich tech-
nisch bedingt ist). Ein eingetragenes Design kann weiter aus
relativen Nichtigkeitsgriinden fir nichtig erklart werden,
wenn es in den Schutzumfang eines dlteren Designs fallt und
dieses verletzt, bei unerlaubter Benutzung eines urheber-
rechtlich geschitzten Werks oder wenn durch das Design
ein prioritdtsilteres Kennzeichen (z. B. eine idltere Marke)
verletzt wird. Antragsbefugt ist bei den absoluten Nichtig-
keitsgrinden jedermann, bei den relativen Nichtigkeitsgrin-
den dagegen nur der Rechtsinhaber/Verletzte.

Weitere wichtige Neuerung ist die Vereinfachung des
Anmeldeverfahrens. Kinftig kdnnen auch Designs unter-
schiedlicher Warenklassen mittels einer Sammelanmeldung
angemeldet werden.

— Dr. Ralf Méller —

Neben der uberfalligen, aber eher kosmetischen Umbenennung des Geschmacksmusters in Design ist die Einfiihrung eines
eigenstandigen Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA das eigentliche Novum der Gesetzesnovelle. Der Gesetzgeber hat
sich hierbei an den bereits existierenden Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA zur Uberpriifung von Marken und Patenten
orientiert und dieses konsequent nun auch fur das Design umgesetzt. Die deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zum
bisherigen Gerichtsverfahren diirfte zu einer Zunahme von Nichtigkeitsantragen fiihren. Das ist begriiBenswert, da es sich
beim Design um ein ungepriiftes Recht handelt und es vermutlich zahlreiche eingetragene Designs gibt, die unter Verstof3
gegen absolute oder relative Nichtigkeitsgriinde eingetragen wurden. Eine Registerbereinigung ware die wiinschenswerte
Folge. Dariiber hinaus ist insbesondere das Zeitmoment von Bedeutung. Denn im Nichtigkeitsverfahren wird grundsatzlich
durch Beschluss und ohne vorherige miindliche Verhandlung entschieden. Es besteht demnach die begriindete Hoffnung, dass
die Nichtigkeitsverfahren deutlich schneller Rechtssicherheit schaffen, und zwar entweder durch Bestatigung oder aber
durch Loschung des Designs. SchlieBlich ist die Vereinfachung der Sammelanmeldung zu begriiBen, die dem Rechtsinhaber
Zeit und Geld spart.
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Anmeldestrategien fur Designs — ist die VWelin-
karaffe halb voll oder halb leer?

Der BGH hat in der kontrovers diskutierten Entscheidung
,Weinkaraffe" (BGH GRUR 2012, 1139 — Weinkaraffe)
grundlegende Aussagen zur Auslegung von Designs gemacht.
Konkret geht es um die Frage, welchen Schutzumfang ein
Design hat, das mit unterschiedlichen Darstellungen ange-
meldet worden ist. Die Wiedergabe des streitgegenstand-
lichen EU-Designs zeigt eine Karaffe in sieben Ansichten. Auf
vier Ansichten ist die Karaffe zusammen mit einem Sockel zu
sehen, auf drei Ansichten ist die Karaffe allein wiedergegeben:

BGH GRUR 2012, | 139 —Weinkaraffe

Die Beklagte vertreibt die nachstehend abgebildete Wein-
karaffe:

BGH GRUR 2012, | 139 —Weinkaraffe

Die Klagerin sah sich in ihrem EU-Design verletzt und nahm
die Beklagte u. a. auf Unterlassung und Schadensersatz in
Anspruch.

Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Der BGH fihrte

insofern aus, dass Schutzgegenstand des EU-Designs allein die
aus der Anmeldung ersichtliche Erscheinungsform eines aus

PRAXISTIPP

einer Karaffe und einem Sockel bestehenden Kombinations-
erzeugnisses ist. Die Kldgerin kénne dagegen keinen Schutz
nur fur die Karaffe als Teil oder Element des EU-Designs bean-
spruchen. Die von der Beklagten vertriebene Weinkaraffe
erwecke mangels eines Sockels beim informierten Benutzer
einen anderen Gesamteindruck als das EU-Design und sei
daher nicht rechtsverletzend.

Die fur die Kldgerin bittere Entscheidung des BGH ist von
grundlegender Bedeutung fir die Anmeldestrategie von
Designs. Da mit einer Einzelanmeldung nur flr ein einheitli-
ches Design Schutz beansprucht wird, bilden mehrere in
einer Designanmeldung enthaltene Darstellungen des
Designs selbst dann nur einen einzigen Schutzgegenstand
(und nicht etwa mehrere Schutzgegenstiande), wenn sie ver-
schiedene Ausflihrungsformen des Designs zeigen. Entstehen
aufgrund der vom Anmelder eingereichten Darstellungen
des Designs Unklarheiten Uber den Schutzgegenstand, ist
dieser durch Auslegung zu ermitteln.

Die Auslegung kann zu dem Ergebnis fiihren, dass Abweichun-
gen der Wiedergaben bei der Bestimmung des Schutzgegen-
stands auBBer Betracht bleiben missen und der Schutzgegen-
stand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen
gemeinsamen Merkmale besteht. Anders verhilt es sich aber
laut BGH in Féllen wie dem vorliegenden, in dem der Schutz-
gegenstand aus mehreren Gegenstianden besteht, die nach der
Verkehrsauffassung ein einheitliches Erzeugnis bilden. Ein sol-
ches Kombinationserzeugnis liege insbesondere dann nahe,
wenn die abgebildeten Einzelgegenstinde — wie im Streitfall —
dsthetisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander in
einem funktionalen Zusammenhang stehen.

— Dr. Ralf Méller —

Um Unsicherheiten bei der Auslegung des Schutzumfangs eines Designs von vornherein zu vermeiden, ist es dringend
empfehlenswert, aufeinander abgestimmte Kombinationserzeugnisse ausschlieBlich durch Sammelanmeldungen zu schiit-
zen. Hierbei wird das Kombinationserzeugnis (z. B. ein Koffer-, Glaser-, Besteck- oder Geschirr-Set) einmal insgesamt
abgebildet und zum Design angemeldet und parallel dazu jedes Einzelteil (etwa die unterschiedlichen Koffer) nochmals
separat als Design geschutzt. Nur durch eine solche Schutzstrategie kann erreicht werden, dass der Designinhaber

erfolgreich gegen Nachahmungen nur eines Teils einer Serie vorgehen kann.
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BGH: Nachahmung von Kinderwagen — zum
Schutzbereich von Designs

Die Frage nach dem Schutzbereich eines (eingetragenen)
Designs ist fur Designinhaber wie Wettbewerber gleicher-
maflen von grundlegender Bedeutung. Der Schutzbereich
entscheidet dariber, ob ein Wettbewerbsprodukt eine
rechtsverletzende Nachahmung darstellt oder aber einen
ausreichenden Abstand zum geschitzten Design wahrt
(und damit vertrieben werden darf). In der Regel erfolgt die
Bestimmung des Schutzbereichs erst im Prozess durch das
Gericht.

In der Entscheidung ,,Kinderwagen” (BGH GRUR 2012,512
— Kinderwagen) hatte sich der BGH mit dem Schutzumfang
des nachfolgend abgebildeten EU-Designs auseinanderzu-
setzen:

BGH GRUR 2012, 512 — Kinderwagen

Die Kldgerin nahm aus diesem EU-Design die Anbieterin
der folgenden beiden Kinderwagenmodelle u. a. auf Unter
lassung und Schadensersatz in Anspruch:

BGH GRUR 2012, 512 — Kinderwagen

Entgegen gehalten wurden zahlreiche vorbekannte Modelle
von Kinderwagen, u. a. die nachfolgend abgebildeten:

BGH GRUR 2012, 512 — Kinderwagen

Die Beklagte vertrat die Ansicht, dass die angegriffenen
Designs einen ausreichenden Abstand zum Klagedesign
wahren. Der Schutzbereich des Klagedesigns sei angesichts
des vorbekannten Formenschatzes eng zu bemessen. Denn
die prdgenden Merkmale des Klagedesigns seien allesamt in
der einen oder anderen Form bereits Bestandteil der vorbe-
kannten Kinderwagenmodelle.

Der BGH erteilte dieser Auffassung der Beklagten eine klare
Absage. Dem Klagedesign komme ein weiter Schutzbereich
zu. Der Entwerfer eines Kinderwagens habe nur wenige
funktionale Vorgaben zu beachten. Er verflige deshalb Gber
einen grofBen Gestaltungsspielraum. Das Klagedesign setze
sich erheblich vom vorbekannten Formenschatz ab. Fir die
Frage, welchen Abstand das Klagedesign vom vorbekannten
Formenschatz einhilt, komme es dabei nicht auf einen Ver-
gleich einzelner Merkmale des Klagedesigns mit einzelnen
Merkmalen vorbekannter Designs an. Mal3geblich sei viel-
mehr der jeweilige Gesamteindruck der sich gegentiberste-
henden Designs, der dariiber entscheidet, wie grof3 die Ahn-
lichkeit des Klagedesigns mit dem vorbekannten
Formenschatz ist. Die angegriffenen Kinderwagenmodelle
erweckten beim informierten Betrachter keinen anderen

Gesamteindruck als das Klagedesign und verletzten dieses.

— Dr. Ralf Méller —
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Dreh- und Angelpunkt jedes Verletzungsprozesses ist die Bestimmung des Schutzbereichs des Klagedesigns anhand des
vorbekannten Formenschatzes. Der Schutzbereich wird dabei maBgeblich durch den Grad der Gestaltungsfreiheit des
Designers bei der Entwicklung des Designs bestimmt. Je hoher die Musterdichte des vorbekannten Formenschatzes ist,
desto kleiner ist der Gestaltungsspielraum des Designers. Eine hohe Musterdichte schrankt mithin den Schutzumfang
des Designs ein. In diesem Fall konnen bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen ande-
ren Gesamteindruck hervorrufen. Umgekehrt fiihrt eine geringe Musterdichte und damit ein groBer Gestaltungsspiel-
raum des Designers zu einem weiten Schutzumfang des Designs, so dass selbst groBere Gestaltungsunterschiede beim

informierten Benutzer moglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken.

Da die Neuheit und Eigenart eines eingetragenen Designs von Gesetzes wegen vermutet wird, obliegt es dem Beklagten,
hierzu vorzutragen. Ziel ist es, das Gericht mittels Entgegenhaltungen vorbekannter Modelle vom (moglicherweise)
eingeschrankten Schutzbereich des Klagedesigns zu iiberzeugen. Hierzu ist grundsatzlich die Durchfiihrung einer pro-
fessionellen Designrecherche notwendig, um die maBgeblichen Designregister anhand definierter Parameter (z. B. Sport-
schuhdesigns mit Streifenapplikationen, die zeitlich vor dem Klagedesign angemeldet worden sind) zu durchsuchen. Ist
der Schutzbereich des Klagedesigns sehr eng, kann der Abstand des angegriffenen Designs zum Klagedesign ausreichen,

um eine Verletzung zu verneinen. Dabei darf allerdings nicht tibersehen werden, dass mehr oder weniger identische

Nachahmungen selbst bei einem eingeschrankten Schutzbereich des Klagedesigns erfasst werden.

BGH: Urheberrechtlicher Schutz von Industriedesigns

Bislang entsprach es gefestigter Rechtsprechung, dass an den
urheberrechtlichen Schutz von Industriedesigns, wie z. B.
Mobel, Lampen, Modekreationen oder Produktverpackun-
gen, hohe Anforderungen zu stellen sind. Gefordert wurde
ein ,deutliches Uberragen® der Gestaltungshéhe. Es musste
— oftmals mit hohem Begriindungsaufwand — herausgestellt
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von der Funktion vorgegebene Form hinaus kunstlerisch
gestaltet ist. Begriindet wurde diese restriktive Handhabung
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vor allem damit, dass ein Industriedesign grundsdtzlich

bereits durch die Registrierung als sogenanntes eingetrage- BOM GRUR0IA. 175 - Geburistagsaus

nes Design (vormals ,,Geschmacksmuster”) vor Nachah-
mungen geschiitzt werden kann.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat diese Rechtsprechung in
einer vielbeachteten Entscheidung, in der es um die urhe-
berrechtliche Beurteilung des nachfolgend abgebildeten
Holzzuges ging, auf dessen Waggons sich Kerzen und Ziffern
aufstecken lieBen, nunmehr ausdriicklich aufgegeben (BGH
GRUR 2014, 175 — Geburtstagszug).

An den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als Werke
der angewandten Kunst sind, so der BGH, grundsdtzlich
keine anderen Anforderungen zu stellen, als an den Schutz
von Werken der zweckfreien bildenden Kunst. Ein ,,deut-
liches Uberragen® der Durchschnittsgestaltung ist nicht
(mehr) erforderlich. Kiinftig genlgt es, dass das Industrie-
design eine Gestaltungshohe erreicht, die es nach Auffas-
sung der fur Kunst empfanglichen und mit Kunstanschauun-
gen einigermallen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer
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kinstlerischen Leistung zu sprechen. Gleichwohl, so ein-
schrankend der BGH, ist bei der Beurteilung der Gestal-
tungshohe nach wie vor zu beriicksichtigen, dass die dstheti-
sche Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz
nur dann begrinden kann, wenn sie nicht allein dem
Gebrauchszweck geschuldet ist.

der angewandten Kunst Schutz genie3en kann. Denn es
handelt sich um zwei unterschiedliche Schutzsysteme
mit unterschiedlichen Schutzrichtungen, Schutzvorausset-
zungen und Rechtsfolgen. Das eingetragene Design ist ein
eigenstdndiges gewerbliches Schutzrecht mit spezifischen
rechtlichen Anforderungen (,,Neuheit” und , Eigenart™) und

kein ,kleines Urheberrecht".
Der BGH hat weiter ausdrticklich klargestellt, dass ein Indus-
triedesign sowohl als eingetragenes Design als auch als Werk — Dr. Ralf Méller —

PRAXISTIPP

Die begriiBenswerte Entscheidung zum Verhaltnis von Urheber- und Designrecht starkt den Schutz von Industriedesigns.
Gleichwohl fiihrt die ausdriickliche Aufgabe der zusitzlichen Schutzvoraussetzung des ,,deutlichen Uberragens* nicht
dazu, dass kiinftig simtliche Industriedesigns automatisch Urheberrechtsschutz genieBen. Stellschraube bleibt die
»kunstlerische Leistung®, welche in dem Industriedesign zum Ausdruck kommen muss und die bei herkommlichen
Produktgestaltungen nach wie vor eher selten erfiillt sein wird. Weitere wichtige Einschrankung sind die ,,technisch

bedingten Gestaltungsmerkmale, welche einen Urheberrechtsschutz grundsatzlich nicht zu begriinden vermogen.

Die Registrierung von (EU-)Designs bleibt daher nach wie vor das primar empfehlenswerte Mittel, um Produktgestaltungen
effektiv zu schiitzen. Durch ein EU-Design kann binnen weniger Wochen schnell und kostengiinstig ein europaweites
AusschlieBlichkeitsrecht begriindet und kénnen potentielle Nachahmer abgeschreckt werden. Unsicherheiten, insbeson-
dere bezliglich der Frage, ob die entworfene Produktgestaltung tatsiachlich die Anforderungen an eine ,,kiinstlerische
Leistung® erfiillt und damit urheberrechtsschutzfahig ist, werden von vornherein vermieden. Hinzu kommt, dass man bei
der europaweiten Durchsetzung eines EU-Designs nicht mit dem in Europa existierenden Urheberrechtsgefille zu
kampfen hat, sondern ein einheitlicher Schutz gewahrleistet ist. Weiterer wichtiger Vorteil bei der Rechtsdurchsetzung
ist die im Prozess von Gesetzes wegen vermutete Rechtsgiiltigkeit des (EU-)Designs. Der Begriindungsaufwand fiir den
Rechtsinhaber eines (EU-)Designs ist damit im Prozess deutlich niedriger und kostengiinstiger als bei einer auf Urhe-
berrechtsschutz gestiitzten Klage. Gleichwohl sollte immer auch gepriift werden, ob im Streitfall (parallel) ein urheber-

rechtlicher Schutz in Betracht kommt.
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Klettern im Selilzirkus

Die Ausnutzung eines handwerklich-konstruktiven Gestaltungsspielraums begriindet keinen

Urheberrechtsschutz

Fur Designer ist die Mdglichkeit, urheberrechtlichen Schutz fir
ihre Gestaltung zu erlangen, aufgrund des Schutzumfangs von
groB3er Bedeutung.

In seiner Entscheidung , Seilzirkus™ hat sich der Bundesgerichtshof
mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern einem Industrie-
design, namentlich einem Kletternetz, Urheberrechtsschutz
zukommen kann (BGH GRUR 2012, 58 — Seilzirkus).

Die Klagerin wie auch die Beklagten produzieren und vertreiben
Kletternetze fir Kinderspielpldtze. Diese zeichnen sich durch
einen im Boden verankerten Mast aus, von dessen Mastspitze
ausgehend vier Seile mit dem Boden verbunden sind. Die Seile
sind dabei ihrerseits mit geknipften Innennetzen versehen.

Kieltermetz der Kiagerin  (Seflenansicht)  KieRermetz der Beklagien

Kleltematz der Kisgerin

(Grundnss)

Kleterretr dar Bakiagten

BGH GRUR 2012, 58 — Seilzirkus

Die Einordnung dieser Kletternetze als urheberrechtliches
Werk setzt voraus, dass eine personlich geistige Schopfung

PRAXISTIPP

vorliegt, in der die Individualitit des Werkschaffenden zum
Ausdruck kommt. Hieran sind im Bereich der Industriedesigns
strenge Anforderungen geknUpft. So muss die Gestaltung
regelmaBig einen durch eine kiinstlerische Leistung geschaffe-
nen asthetischen Gehalt aufweisen. Es geniigt hingegen nicht,
dass die Gestaltung allein eine technische Losung darstellt,
deren Merkmale technisch bedingt sind, d. h. der Gegenstand
wirde ohne sie nicht funktionieren. Hierzu zahlen nicht nur
aus technischen Griinden zwingend erforderliche Merkmale,
sondern auch solche, die aus technischen Griinden verwen-
det werden, aber frei wahlbar oder austauschbar sind.

Aufgrund dieses engen Gestaltungsspielraums bei Industrie-
designs sind kinstlerisch-dsthetische Ausformungen zwar
nicht ausgeschlossen, aber doch regelmdBig eingeschrankt.

Bei den von der Kldgerin gewdhlten Gestaltungsmerkmalen
(Anordnung, Form, Proportion sowie Dichte und Zahl der
Netze) fehlt es nach Ansicht des Gerichts an einer solchen Aus-
formung. Die Verbindung eines Masts mit vier;im Quadrat ange-
ordneten Seilen ist fur die Stabilitdt des Systems erforderlich.
Die VerknuUpfung dieser Seile mit Netzen ermdglicht gerade erst
das Klettern. Ohne diese Merkmale kdnnte der Seilzirkus seine
Zweckbestimmung als Klettergerdt nicht erflllen.

Die Merkmale dienen damit samtlich der Verwirklichung der
rein technischen Idee. Eine kiinstlerisch-dsthetische Gestal-
tung erkennt das Gericht hingegen nicht und lehnt daher die
Zuerkennung eines Urheberrechtsschutzes vollumfanglich ab.

— Dr. Malte Lieckfeld —

Dieses Urteil zeigt einmal mehr die Schwierigkeiten auf, die damit verbunden sind, urheberrechtlichen Schutz fiir Industrie-
designs zu erlangen. Die strenge und oft schwierige Abgrenzung zwischen technisch bedingten und asthetisch-kinstlerischen
Merkmalen ist dabei besonders bedeutsam. Diese beiden Elemente bei der Gestaltung eines Industriedesigns in einen
harmonischen Einklang zu bringen, ist regelmaBig die kreative Herausforderung eines jeden Designers. Um die rechtlichen
Probleme zu vermeiden, die dabei auftreten konnen, kommt der Absicherung von Industriedesigns als eingetragenes Design

groBe Bedeutung zu. Gerade im schnelllebigen Bereich der Produktgestaltungen kann mittels eines Designs schnell und

kostenglinstig Schutz erlangt werden.
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Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst

Beispielfille zu den Anforderungen an den Urheberrechtsschutz

Nach der , Geburtstagszug"-Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (siehe Beitrag auf Seite 7) gentgt es kinftig fur
den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als Werke
der angewandten Kunst, dass diese eine Gestaltungshdhe
erreichen, die es nach Auffassung der fir Kunst empfangli-
chen und mit Kunstanschauungen einigermaf3en vertrauten
Kreise rechtfertigt, von einer kinstlerischen Leistung zu
sprechen. Es ist nicht (mehr) erforderlich, dass sie die Durch-
schnittsgestaltung , deutlich Uberragen®.

Wie sich diese Anderung der Rechtsprechungspraxis kiinftig
auswirken mag, soll anhand der zwei folgenden Beispielfdlle
veranschaulicht werden, die noch unter der alten Recht-
sprechung entschieden wurden.

In der Entscheidung ,,Eierkoch” des Oberlandesgerichts
Minchen vom 14.10.2010 (OLG Minchen GRUR-RR 2011,
54 — Eierkoch) bejahte das Gericht die Schutzfahigkeit des
nachfolgend abgebildeten Eierkochers, der aus einem wal-
zenformigen Glaskdrper mit drei Glasfif3en und einem
Glasdeckel mit Metallblgel besteht:

OLG Minchen GRUR-RR 201 I, 54 — Eierkoch

Der Eierkocher hebt sich nach Auffassung des Gerichts
deutlich von einer durchschnittlichen und rein handwerks-
maBigen Gestaltung ab. Er richte das Augenmerk des
Betrachters nicht nur auf den Gebrauchszweck des Erzeug-
nisses. Deutlich werde das Bemihen des Gestalters, eine
gelungene Synthese zwischen der Funktionalitdt des Gefd-
Bes und einer das dsthetische Empfinden des Betrachters

ansprechenden &dufleren Formgebung zu finden. Die
schlichte und harmonische Linienfiihrung des Glaskorpers,
die sich in der Gestaltung der Fuf3e — die sich wie der Glas-
kdrper nach unten verjingen — zum Boden hin wie eine
natUrliche Rundung fortsetzt, verleihe dem Eierkocher in
Verbindung mit der das Auge des Betrachters ansprechen-
den, die Funktionalitdt gleichwohl bertcksichtigenden und
auf eine UberflUssige Formgebung verzichtenden Gestaltung
des Metallverschlusses eine klare und schnérkellose Form.
Der Umstand, dass der Eierkocher unstreitig in die Samm-
lung mehrerer deutscher Museen fur angewandte Kunst auf-
genommen wurde, spreche daflr, dass die fir Kunst aufge-
schlossenen Kreise den Eierkocher als dem
Urheberrechtsschutz unterliegende kinstlerische Leistung

ansehen.

Dagegen verneinte das Oberlandesgericht Kéln in seiner
Entscheidung ,,Cremetiegel bei QVC" vom 22.06.201 |
(Az. 1-6 U 46/11,6 U 46/1 1) die urheberrechtliche Schutz-
fahigkeit eines Cremetiegels in kubischer Form mit integrier-
tem kugelfdrmigen Cremebehilter, bei dem die Wandungen
in transparentem Kunststoff ausgefihrt sind und die Auf3en-
seite der zentral angeordneten Kugel metallisch reflektiert.

Das Gericht sah das nach alter Rechtsprechung geforderte
deutliche Uberragen der Gestaltungshéhe, welches es ,,nach
den im Leben herrschenden Anschauungen rechtfertigt, von
Kunst zu sprechen”, nicht als gegeben an. Zum einen seien
die einzelnen prdagenden Merkmale des Cremetiegels vor-
bekannt. Zum anderen liege der Grundidee der Integration
eines mittig aufschraubbaren, auf3en metallisch schimmern-
den, kugelférmigen Behdltnisses in einen wirfelférmigen,
durchsichtigen Kunststoffblock mit abgerundeten Ecken kein
kinstlerischer Entwurf zugrunde. Denn die vorgenannten
Merkmale gingen Uber eine gefillige Kombination dsthetisch
naheliegender und zweckmaBiger Elemente nicht wesentlich
hinaus.

— John Chudziak —
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PRAXISTIPP
Damit Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst Urheberrechtsschutz genieBen, muss nach aktueller hochst-
richterlicher Rechtsprechung eine kiinstlerische Leistung vorliegen, ohne dass ein ,,deutliches Uberragen* der Durch-
schnittsgestaltung erforderlich ist. Solange nach Auffassung der fiir Kunst empfanglichen und mit Kunstanschauungen
einigermaBen vertrauten Kreise bei einem einfachen Uberragen der Durchschnittsgestaltung jedoch (noch) nicht von
einer kiinstlerischen Leistung gesprochen werden kann, bleibt es bei der Versagung des Urheberrechtsschutzes. Insofern
erscheint es naheliegend, dass bei zukiinftig zu entscheidenden Fillen faktisch dieselben oder jedenfalls dhnliche Anfor-
derungen an den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns gestellt werden, wobei dann nicht mehr an ein deutliches

Uberragen der Durchschnittsgestaltung, sondern allein an das Vorliegen einer kiinstlerischen Leistung angekniipft wird.

Fiir Industriedesigns wie den oben geschilderten Eierkocher, dem ein deutliches Uberragen der Durchschnittsgestaltung
bescheinigt wurde, ist die Schutzrechtslage auch zukiinftig klar. Bei einem deutlichen Uberragen der Durchschnittsge-

staltung wird stets auch eine kiinstlerische Leistung und damit ein Werk der angewandten Kunst vorliegen.

Fur Industriedesigns wie den Cremetiegel mag die Schutzrechtslage zukiinftig anders ausfallen. Nicht ausgeschlossen ist,
dass unter Geltung der neuen Kriterien fiir die Schutzfihigkeit von Industriedesigns ein Schutz bejaht wird. Das Ober-
landesgericht Koln verneinte in seiner Entscheidung lediglich ein wesentliches, nicht aber ein ,,einfaches* Hinausgehen
Uber dsthetisch naheliegende und zweckmaBige Elemente. Gleichwohl mag in solchen Fillen auch zukiinftig eine Schutz-
fahigkeit verneint werden, weil die betreffenden Gegenstiande nicht als kiinstlerische Leistung empfunden werden. Bei
Annahme der Schutzfihigkeit diirfte der Schutzbereich angesichts der vorbekannten Produktgestaltungen jedenfalls
sehr eng ausfallen. Aus solchen Werken wird der Urheber nur bei identischen bzw. auBerst dhnlichen Nachahmungen

vorgehen konnen.

Alles in allem bleibt die Frage der urheberrechtlichen Schutzfahigkeit von Industriedesigns als Werke der angewandten
Kunst auch in Zukunft mit groBen Unwagbarkeiten verbunden. Zur argumentativen Untermauerung der im Industrie-
design verwirklichten kiinstlerischen Leistung ist insbesondere eine proaktive und auf kiinstlerische Auszeichnung aus-
gerichtete Darstellung der Gegenstiande in Designwettbewerben, kiinstlerischen Ausstellungen oder — gleichsam als
urheberrechtlicher Ritterschlag — die Aufnahme des Designs in ein Museum niitzlich. Zur Sicherheit und effektiven

Rechtsverfolgung sollte das Industriedesign jedoch immer durch ein eingetragenes Design geschiitzt werden.

RECHT AKTUELL

OLG Koln: Nachahmung eines wenig bekannten
Produkts kann unlauter sein, wenn es Tell einer
bekannten Serie Ist.

Im Wettbewerbsrecht gilt der Grundsatz der Nachahmungs-
freiheit. Soweit eine Produktgestattung nicht aufgrund eines
Gesetzes, z. B. des Urheberrechtsgesetzes, des Designgeset-  gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

zes oder des Markengesetzes, geschitzt ist, steht es jedem

ahmung zu einer Tduschung der Abnehmer Uber die betrieb-
liche Herkunft fihrt. So regelt es § 4 N 9 a) des Gesetzes

grundsédtzlich frei, sie nachzuahmen. Eine Nachahmung ist
nur ausnahmsweise unlauter, etwa wenn die Gestaltungsele-
mente wettbewerbliche Eigenart aufweisen und die Nach-

Wettbewerbliche Eigenart weist eine Produktgestaltung auf,
wenn sie sich von vergleichbaren Erzeugnissen derart
abhebt, dass beim angesprochenen Verkehr die Vorstellung
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ausgelst wird, das Produkt stamme aus einem bestimmten
Betrieb. Wettbewerbliche Eigenart ist z. B. der Cointreau-
Flasche, dem Vespa-Roller oder der Rolex-Uhr zugespro-
chen worden. Nicht erforderlich ist, dass der Verkehr das
Originalprodukt dem richtigen Betrieb zuordnen kann. Er
muss nur aus der Gestaltung schlie3en, dass das Produkt
einem bestimmten Unternehmen entstammt.

Eine vermeidbare Herkunftstduschung setzt ihrerseits zwei-
erlei voraus: Es muss einerseits eine gewisse Bekanntheit
des Produkts vorliegen und andererseits muss man dem
Nachahmenden vorwerfen kénnen, dass er erforderliche
und zumutbare MaBnahmen unterlassen habe, um der
Gefahr einer Herkunftstdauschung entgegenzutreten.

Was macht man nun aber, wenn das betreffende Produkt
zwar fast identisch nachgeahmt wird, das Original aber nur
in geringen Stlckzahlen vertrieben wurde? Was nicht
bekannt ist, kann auch nicht verwechselt werden.Vor diesem
Problem stand die Firma Roba, die ihren nachfolgend abge-
bildeten Kinderhochstuhl ,,Sit up II" von einem Wettbewer-
ber nahezu identisch nachgeahmt sah:

OLG Kéln GRUR-RR 2014, 25 —Sit up

Von diesem Kinderhochstuhl hatte sie aber Uber drei Jahre
hinweg nur insgesamt 646 Stlck vertrieben, zuletzt im Jahr
2011 lediglich 16 dieser Hochstiihle.Von einer Bekanntheit
des Modells ,,Sit up II' konnte man nicht ausgehen. Ein fir
diesen Stuhl eingetragenes Design half der Firma Roba auch
nicht weiter, weil dem Gericht aufgrund eines vorangegan-
genen Rechtsstreits (OLG Hamburg ZUM-RD 2002, 176 ff.
— Tripp-Trapp-Stuhl II) bekannt war, dass Roba vor Anmel-
dung ein Stuhimodell vertrieben hatte, das mit dem Gegen-
stand des eingetragenen Designs praktisch identisch war
Dem Design fehlte es damit an der Neuheit. Das Landge-
richt Kéln wies die Klage weitgehend ab (Urteil vom
25.10.2012,Az 31 O 795/11). Lediglich die Verbreitung von

Kopien der Original-Aufbauanleitung, die die Beklagte, die
Firma Tiggo, ihren Kinderhochstihlen namens ,,Honey Bee"
beigelegt hatte, verbot das Landgericht.

In der Berufungsinstanz wechselte die Kldgerin ihre Argu-
mentation und stellte nunmehr darauf ab, dass der Kinder-
hochstuhl ,,Sit up Il Teil einer Serie von Kinderhochstihlen
sei, deren wesentliche Gestaltungsmerkmale identisch seien.
Der Kinderhochstuhl ,,Sit up II" unterschied sich von dem
Modell ,,Sit up I' im Wesentlichen durch eine integrierte,
abgerundete Tischplatte. Von der Kinderhochstuhl-Serie
,Sit up" insgesamt waren erhebliche Stiickzahlen vertrieben
worden: in den Jahren 2000 bis 2013 in Deutschland etwa
265.000 Stuhle, im Jahr 2011 — dem Jahr der Klageeinrei-
chung — kam die Kldgerin auf 35.000 Stihle.

Der Argumentationswechsel der Klagerin hatte Erfolg: Das
Oberlandesgericht Kéln gab in einem kirzlich verdffentlich-
ten Urteil (OLG Kéln GRUR-RR 2014, 25 ff. — Sit up) der
Klage statt und verbot den weiteren Vertrieb des Kinder
hochstuhls ,Honey Bee". Zumutbare Mal3nahmen zur Ver-
meidung einer Herkunftstduschung seien nicht ergriffen
worden. Insbesondere vermisste das Oberlandesgericht
KoIn, dass auf den angegriffenen Kinderhochstihlen der
Markenname ,,Honey Bee" und das Firmenschlagwort
,, T1ggo" nicht dauerhaft aufgebracht seien.

Dass nach § 4 N 9 a) UWG Modellserien geschitzt sein
kdnnen, ist an sich nicht neu. Ein solcher Schutz war schon in
der Leitentscheidung ,,Beschlagprogramm’ Mdbelbeschla-
gen (Wandhaken, Mdbelgriffchen, Stol3griffen etc.) als ganzer
Programmserie gewadhrt worden (BGH GRUR 1986, 673 ff.
— Beschlagprogramm). Gleiches gilt fir das Design der
Rimowa-Koffer mit ihrem markanten Rillenmuster (BGH
GRUR 2008, 793 ff. — Rillenkoffer). Die hiesige Entscheidung
treibt dieses Prinzip aber ,auf die Spitze™: Nicht nur die
Stiickzahlen des Originalmodells waren aufBerordentlich
gering, sondern auch das Ausmal3 der wettbewerblichen
Figenart — also der kreative Uberschuss gegeniiber dem vor-
bekannten Formenschatz. Die einzelnen Gestaltungsele-
mente waren fUr sich nicht neu und zudem gab es diverse
Wettbewerbsmodelle, deren Gestaltung relativ dicht an dem
Modell ,,Sit up" dran war. Der Schutzbereich war daher
denkbar eng. Und schlie3lich konnte das Modell ,,Sit up"
auch nicht fir sich reklamieren, Uber einen besonders guten
Ruf zu verflgen, war es doch in einem dem Gericht vorlie-
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genden Test der Zeitschrift ,,Okotest" als ,Billigheimer" mit
,lausiger Verarbeitung" beschrieben und mit ,,mangelhaft"
bewertet worden. Letzteres hat das Oberlandesgericht K&In

lich in seine Uberlegungen eingestellt, ob eine unangemes-
sene Ausnutzung des guten Rufes im Sinne von § 4 Nr. 9 b)
UWG vorliege, was das Oberlandesgericht Kdln verneinte.

allerdings fur die Frage einer Herkunftstauschung nach § 4
Nr9 a) UWG zu Recht als irrelevant erachtet und dies ledig- — Dr. Christoph Cordes —
PRAXISTIPP

Die Entscheidung macht die Bedeutung einer kontinuierlichen Marktiberwachung deutlich: Ebenso wie eine Marke

durch den unberechtigten Gebrauch durch eine Vielzahl von Dritten zu verwassern droht, geht einer Produktgestaltung
die wettbewerbliche Eigenart verloren, wenn die prigenden Gestaltungselemente unbehelligt von Wettbewerbern
benutzt werden. Dagegen hilft nur friihzeitiges Einschreiten. Daruber hinaus ist es fiir die Geltendmachung von Rechten
wichtig, die Marktbedeutung des eigenen Modells (Stiickzahlen, Marktanteile, Werbeaufwendungen und -maBnahmen,

evtl. Designauszeichnungen oder Besprechungen in Fachzeitschriften) zu dokumentieren.

Umgekehrt sollte derjenige, der sich an die Produktgestaltung eines anderen anlehnen mochte, moglichst umfassende
Informationen dariiber sammeln, in welchem Umfang Dritte dhnliche Modelle vertreiben. Unter anderem hatte das
Oberlandesgericht Koln zwei Wettbewerbsmodelle, die dem Originalmodell ,,Sit up* sehr nahe kamen, nur deshalb nicht
beriicksichtigt, weil die Beklagte dazu keine Absatzzahlen und damit nichts zu deren Marktbedeutung vortragen konnte.
Die Anbringung einer abweichenden Marke wird hingegen haufig nicht ausreichen, um den Vorwurf einer vermeidbaren
Herkunftstauschung auszuraumen. Auch wenn die abweichende Marke dauerhaft und deutlich sichtbar auf dem Produkt
angebracht ist, kann der Verkehr die Nachahmung doch fiir ein unter einer Zweitmarke vertriebenes Produkt des Ori-

ginal-Herstellers halten oder aber von geschiftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten

Unternehmen ausgehen. Dann greift dieses Verteidigungsargument nicht.

BGH: Wettbewerbliche Eigenart von Produkten

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom
28.05.2009 (BGH GRUR 2010, 80 — LIKEaBIKE) grundle-
gende Aussagen zur Bestimmung der wettbewerblichen
Eigenart eines Produkts und dessen Schutz gegen unlautere
Nachahmungen getroffen.

In dem zugrundeliegenden Verfahren standen sich zwei
sogenannte Laufrdder fur Kleinkinder gegeniber. Das Origi-
nalprodukt ist das links abgebildete ,,LIKEaBIKE" der Kldge-
rin, das sich durch die besondere Gestaltung des Holzrah-
mens auszeichnet, der aus nach hinten spitz zulaufenden
Rahmenhilften besteht, die vorne rundlich durch die Off-
nung des Gabelkopfes treten. Dariber hinaus ist das Modell
der Kldgerin durch eine sich nach unten verjingende Sattel-
stltze, einen Schmutzabweiser hinter dem Sattel, die vollfla-
chigen Holzfelgen mit einer Offnung fiir das Ventil und die
roten Lenkergummigriffe und den gleichfarbigen Sattelbezug
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gekennzeichnet. Die Beklagte bietet unter der Bezeichnung
,bykie" ein Laufrad an, das die oben genannten Gestaltungs-

merkmale aufgreift:

BGH GRUR 2010, 80 — LIKEaBIKE

Die Kldgerin hilt dies fur eine wettbewerbsrechtlich unlau-
tere Nachahmung ihres Produkts und hatte vor dem Land-
gericht Kdln Erfolg. Das Oberlandesgericht Kdln hat die
Klage demgegenlber abgewiesen. Es hat dabei lediglich die
Formgebung des Rahmens als wettbewerblich eigenartig
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angesehen. Die Ubrigen Merkmale seien technisch bedingt
und nicht geeignet, auf die Herkunft des Produkts hinzuwei-
sen. Die einzelnen Elemente der Laufrdder wiirden sich hin-
reichend voneinander unterscheiden. So sei der Rahmen
des Modells der Kldgerin schnittig gestaltet, wahrend der
Rahmen des Laufrads der Beklagten eher verspielt und ver-
schnorkelt wirke. Die Felge des Laufrads der Beklagten habe
neben der ovalen Offnung fiir das Ventil zwei weitere runde
Locher ohne Funktion. Ferner sei die Befestigung der Sattel-
stitze des Modells der Klagerin nur mit zwei Schrauben
befestigt, wahrend das Modell , bykie" mit drei uniberseh-
baren Schrauben versehen sei. Auch Sattel und Schmutzab-
weiser seien bei beiden Produkten nicht identisch geformt.

Der BGH ist dieser Einschiatzung des Oberlandesgerichts

entgegengetreten und hat das Berufungsurteil aufgehoben.
Fur die Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart eines

PRAXISTIPP

Produkts sei der Gesamteindruck entscheidend. Beim Ver-
gleich der Produkte sei auf die Ubereinstimmungen und
nicht auf die Unterschiede in einzelnen Merkmalen abzu-
stellen, weil der Verkehr die in Rede stehenden Produkte
regelmalBig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander
vergleicht. In der Erinnerung blieben die Ubereinstimmen-
den Merkmale stirker haften als die unterscheidenden.
Auch die Ubernahme solcher Gestaltungsmerkmale, die fiir
sich genommen nicht herkunftshinweisend oder technisch
bedingt sind, kdnne wettbewerbsrechtlich unlauter sein,
wenn die Gefahr einer Herkunftstduschung durch zumut-
bare Ma3nahmen vermieden werden kann. Die Anbringung
des Markennamens ,,bykie" reiche dafir nicht aus, weil die-
ser der Bezeichnung ,,LIKEaBIKE" nicht nur im Klang, son-
dern auch im Sinn (bike = Fahrrad) dhnelt.

— Gerrit Dahle —

Der BGH hat mit der besprochenen Entscheidung den erganzenden wettbewerblichen Leistungsschutz gegen Produkt-

nachahmungen gestarkt. Auch die Summe einzelner, ggf. auch technisch bedingter Merkmale eines Produkts kann in der

Gesamtbetrachtung zur Annahme wettbewerblicher Eigenart fiihren. Bei dem Vergleich der Produkte ist auf den uber-

einstimmenden Gesamteindruck und nicht auf Unterschiede einzelner Merkmale abzustellen. Eine Herkunftstauschung

kann zudem nicht durch die sichtbare Anbringung einer ahnlichen Marke vermieden werden.

OLG Dusseldorf: Paula vs. Flecki —
kein Nachahmungsschutz fur VWerbeideen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in einer Reihe von
Entscheidungen mit der Frage auseinandergesetzt, ob gestal-
terische Ideen als solche schutzfahig sind. Zuletzt hat der
BGH mit Urteil vom 02.04.2009 (BGH GRUR 2009, 1069
— Knoblauchwiirste) festgestellt, dass die Gestaltung von
Produktaufmachungen auflerhalb des designrechtlichen
Sonderrechtsschutzes nicht im Wege des lauterkeitsrechtli-
chen Nachahmungsschutzes monopolisiert werden kann.
Das Oberlandesgericht Dusseldorf hat diese Grundsdtze in
seinem ,,Paula”-Urteil vom 24.07.2012 (OLG Ddusseldorf
GRUR-RR 2013, 144) bestétigt.

Dem Eilverfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die
Antragstellerin vertreibt unter dem Produktnamen ,,Paula”

einen ,Vanille-Pudding mit Schoko-Flecken". Auf dem
Deckel der durchsichtigen Becher und auf der Umverpa-
ckung ist eine braun gefleckte Kuh mit Sonnenbrille auf
einer Weide abgebildet:

OLG Dusseldorf GRUR-RR 2013, 144
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Der Vanille- und der Schokoladenpudding sind in dem
Becher fleckenartig vermengt. Die Antragstellerin ist Inhabe-
rin eines EU-Designs, das sowohl eine Abbildung des gefll-
ten Bechers als auch eine Draufsicht der Vermengung des
Puddings zeigt.

Die Antragsgegnerin vertreibt unter der Bezeichnung ,,Fle-
cki* ebenfalls in durchsichtigen Bechern einen ,,Pudding
Vanillegeschmack mit Flecken. Der Deckel und die Umver-
packung des Produkts zeigen eine schwarzbunte Kuh mit
einer Blume im Maul, die mit einer Katze auf einer griinen
Wiese steht:

OLG Dusseldorf GRUR-RR 2013, 144

Die Antragstellerin sieht sich wegen der gleichartigen Ver-
mengung des Puddings durch die Antragsgegnerin in ihrem
EU-Design verletzt. Das Fleckenmuster des Puddings sei
auch wettbewerblich eigenartig und damit vor Nachahmun-

PRAXISTIPP

gen geschitzt. Dariiber hinaus hdlt sie die Produktaufma-
chung insgesamt fur wettbewerblich unlauter.

Das Landgericht Disseldorf hat eine vermeidbare Her
kunftstduschung verneint. Dem Wettbewerber sei zuzuge-
stehen, seinerseits ,,ein Milchprodukt zur kindgerechten
Gestaltung in die Néhe einer Kuh und deren Fell zu bringen."
Die hinter der konkreten Produktgestaltung des ,Paula“-
Puddings stehende Werbeidee sei nicht schutzfahig. Diese
Einschdtzung wurde nun vom Oberlandgericht Disseldorf
besttigt. Die Idee, einen Pudding mit einer individualisierten
Kuh zu bewerben, kénne nicht monopolisiert werden. Die
konkrete Produktgestaltung unterscheide sich hinreichend.
Wiahrend ,,Paula’ mit der Sonnenbrille ,,cool” daherkomme,
wirke , Flecki mit der Blume im Maul eher nattrlich. Hinzu
komme, dass , Flecki" im Gegensatz zu ,Paula” von einer
Katze begleitet werde. Eine Herkunftstduschung werde
zudem durch die abweichenden Produkt- und Herstellerbe-
zeichnungen ausgeschlossen. Der Verkehr verstehe auch die
marmorierte Vermengung des Puddings nicht als Hinweis auf
die betriebliche Herkunft. Zudem unterscheide sich das
Erscheinungsbild der grob vermengten Massen hinreichend,
so dass auch keine Designverletzung vorliege.

— Gerrit Dahle —

Das Oberlandesgericht Diisseldorf starkt mit seiner Entscheidung den Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Gestalterische
Grundideen (hier: ,Darstellung einer Kuh in ihrer natiirlichen Umgebung®) lassen sich ohne Sonderrechtsschutz
nicht mit Hilfe des Lauterkeitsrechts monopolisieren. Es ist entgegen der landlaufigen Vorstellung also nicht per se
unlauter, fremde ldeen als Vorlage fiir die eigene Produktgestaltung zu nutzen. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn
mit der Nachahmung in ihrer konkreten Ausgestaltung eine Herkunftstauschung oder Rufausbeutung verbunden ist.
Voraussetzung hierfir ist jedoch zunachst, dass die Originalgestaltung wettbewerblich eigenartig ist, so dass sie vom

Verkehr als Hinweis auf die Herkunft des Produkts verstanden wird.
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Die wettbewerbswidrige Nachahmung eines

Designs

Zu den Voraussetzungen des wettbewerblichen Leistungsschutzes

Der Vertrieb einer Nachahmung ist wettbewerbswidrig,
wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerbliche Eigenart
aufweist und besondere Umstande hinzutreten, aus denen
die Unlauterkeit folgt. Je groBer die wettbewerbliche Eigen-
art und je groBer der Grad der Ubernahme sind, desto
geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstande
zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begriinden.
Ein solcher besonderer Umstand kann die unangemessene
Ausnutzung der Wertschatzung des nachgeahmten Produk-
tes sein. Unter diesen Voraussetzungen kann der Hersteller
des Originalprodukts Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft
und Schadensersatz sowie Erstattung etwaiger Abmahnkos-
ten aus Wettbewerbsrecht gegen den Nachahmer geltend
machen.

Mit einem Fall wettbewerbswidrigen Nachahmens hatte
sich der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner Entscheidung
,Einkaufswagen Il zu beschiftigen (BGH GRUR 2013,
1052 — Einkaufswagen Ill). In diesem Fall ging die weltweit
grof3ite Herstellerin von Einkaufswagen, zu denen u. a. der
nachfolgend abgebildete gehort,

BGH GRUR 2013, 1052 — Einkaufswagen Il

gegen eine Konkurrentin vor, die den nachfolgend abgebil-
deten Einkaufswagen anbot und in den Verkehr brachte.

BGH GRUR 2013, 1052 — Einkaufswagen Il

Der BGH bescheinigte dem Original-Einkaufswagen eine
gesteigerte wettbewerbliche Eigenart. Das Gesamtdesign des
Untergestells hebe den Original-Einkaufswagen deutlich von
anderen Einkaufswagen ab. Das Untergestell bestehe aus der
abgeflachten und abgerundeten Form der in einem charakte-
ristischen Winkel gebogenen Rohre. Sie bildeten die Verbin-
dung fur die vorderen und hinteren Laufrader, wobei der Korb
in einem charakteristisch abgerundeten Winkel aufgesetzt sei.
Charakteristisch seien auch die Fihrung der Rohre, die von
hinten nach vorne leicht zusammenliefen, und die Verbindung
der Rahmenrohre durch eine vordere Querverbindung.

Dass zwischen den streitbefangenen Einkaufswagen Unter
schiede bestehen, war nach Auffassung des BGH unschad-
lich. Denn die Unterschiede fielen bei einer Gesamtbetrach-
tung nicht auf. Selbst bei
Gegentiberstellung seien die Unterschiede zwischen den

einer unmittelbaren
Einkaufswagen nur dann wahrnehmbar, wenn der Betrachter
auf sie ausdricklich hingewiesen werde.

Gleichwohl verneinte der BGH im Ergebnis eine unlautere
Rufausnutzung. Das Berufungsgericht habe dem Interesse
der Nachahmerin an einer optischen Kompatibilitdt mit dem
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Original-Einkaufswagen kein ausreichendes Gewicht beige-
messen. Zwar betonte der BGH, dass in der Regel kein sach-
lich gerechtfertigter Grund zu einer (fast) identischen Uber-
nahme dsthetischer Gestaltungsmerkmale vorliege, mit
denen die angesprochenen Verkehrskreise Herkunftsvor-
stellungen verbinden. Denn den Wettbewerbern sei in aller
Regel ein Ausweichen auf andere Gestaltungsformen und
damit ein Abstand zum Original mdglich und zumutbar,

Anders liege der Fall jedoch dann, wenn wegen eines Ersatz-
oder Erweiterungsbedarfs ein Interesse an derVerflgbarkeit
auch in der duBeren Gestaltung kompatibler Konkurrenz-
produkte besteht. Bei den hier in Rede stehenden Einkaufs-

PRAXISTIPP

wagen kam es insbesondere darauf an, dass sich diese platz-
sparend ineinander schieben lassen. In einem solchen Fall
seien selbst Herkunftsverwechslungen, die auf der Uberein-
stimmenden Formgestaltung beruhen, hinzunehmen, sofern
der Nachahmende ihnen durch andere geeignete und ihm
zumutbare Mal3nahmen so weit wie moglich entgegenwirkt.
Weil die Vorinstanz u. a. nicht geprift hatte, ob einer unlau-
teren Rufausbeutung ein anerkennenswertes Interesse der
Nachahmerin an einer optischen Kompatibilitdt entgegen-
steht, wies der BGH den Fall zur neuen Verhandlung und
Entscheidung an die Vorinstanz zurick.

— John Chudziak —

Zwar konnen Produktgestaltungen grundsatzlich auch ohne Sonderschutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Designs)
wettbewerblichen Nachahmungsschutz genieBen. Dieser ist jedoch von abstrakten, von den Gerichten im Prozess aus-
zufiillenden Voraussetzungen abhingig, was zu Rechtsunsicherheit fiihrt. Die besprochene Entscheidung zeigt dies exem-
plarisch. Dem Originalhersteller ist deshalb zu raten, sich nicht allein auf einen wettbewerblichen Nachahmungsschutz

zu verlassen, sondern fir neue Produktgestaltungen durch die Registrierung von (EU-)Designs immer auch Sonder-

rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.

Markenrechtlicher Schutz einer Ladenausstattung?

Bundespatentgericht bittet EugH um Vorabentscheidung

Im Mai 2013 beschiftigte sich der 29. Senat des Bundes-
patentgerichts erstmalig mit der Frage, ob die Ausstattung
eines Ladengeschifts — konkret eines ,, Apple Stores" — als
dreidimensionale Marke fir Einzelhandelsdienstleistungen
schutzfahig sei (BPatG GRUR 2013, 932). Das Bundespatent-
gericht deutete an, dass es eine Schutzfahigkeit grundsatzlich
annehmen wolle, und bat den Gerichtshof der Europaischen
Union (EuGH) um Vorabentscheidung, ob diese Ansicht mit
der Richtlinie 2008/95/EG (Markenrichtlinie) vereinbar sei.

Hintergrund fur diese Vorlage war die Weigerung des Deut-
schen Patent- und Markenamts (DPMA), den Schutz der inter-
national registrierten dreidimensionalen Marke IR | 060 32|
fur Dienstleistungen der Klasse 35 (insbesondere ,Einzelhan-
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BPatG GRUR 2013, 932

delsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Software, Mobil-
funkgerdte...") auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land zu erstrecken. Die Marke wurde im Register beschrieben
mit der Angabe ,Die Marke besteht aus der einzigartigen
Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschaftes".
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Das DPMA war der Meinung, es handele sich hierbei um die
Abbildung einer nicht wesentlich von anderen abweichen-
den Verkaufsstdtte und damit um die blof3e Darstellung des
wesentlichen Aspekts der Einzelhandelsdienstleistung. Des-
halb fehle dem Zeichen die fur die Schutzfahigkeit einer
Marke notwendige Unterscheidungskraft.

Der Senat scheint anderer Meinung zu sein. Er setzte das
Beschwerdeverfahren aus und legte dem EuGH folgende
Fragen zur Auslegung von Artikel 2 und 3 der Markenricht-
linie zur Vorabentscheidung vor:

[.Ist ein Zeichen, das aus der Verkorperung einer Dienst-
leistung besteht, der ,,Aufmachung einer Ware" im Sinne
von Artikel 2 gleichzustellen und damit eine zuldssige
Markenform?

2. Ist die dreidimensionale Abbildung eines Ladenlokals fur
Einzelhandelsdienstleistungen markenfahig?

3. Welche Anforderungen sind an deren grafische Darstellbar-
keit im Sinne von Artikel 2 der Markenrichtlinie zu stellen?

PRAXISTIPP

4. Umfasst der Schutz der Einzelhandelsdienstleistungen
auch den Handel mit eigenen Waren in sogenannten Flag-
ship Stores?

ImVorlagebeschluss vom 08.05.2013 fuhrt der Senat aus, er
sei geneigt, die Fragen |,2 und 4 zu bejahen. Im Hinblick auf
die grafische Darstellbarkeit im Sinne der Frage 3 erldu-
terte er, dass eine perspektivische Zeichnung grundsétzlich
eine geeignete Darstellungsform sei, sofern aus ihr der
Schutzumfang des Zeichens eindeutig hervorgehe. Dabei
neige der Senat dazu, die Angabe der relativen Gréfen-
verhiltnisse des Verkaufsraums und seiner Einrichtung
sowie der Einrichtungsgegenstdnde mittels einer Propor
tionsangabe zu fordern. Sofern die IR-Markeninhaberin
diese vorliegend aber nachreichen wirde, stiinde einer
Schutzerstreckung nichts entgegen. Es komme daher ent-
scheidend auf die Beantwortung der Vorlagefragen durch
den EuGH an.

— Anke Wilhelm —

In seinem Vorlagebeschluss deutet der 29. Senat des Bundespatentgerichts erstmalig an, dass die Gestaltung eines Laden-
lokals als dreidimensionale Marke schutzfahig sein konne. Sollte sich der EuGH dieser Ansicht anschlieBen, wiirde dies
fir das Corporate Design von Laden und Shops ganzlich neue Schutzmoglichkeiten eroffnen. Der dem Corporate
Design immanente Wiedererkennungseffekt konnte dann mittels des Kennzeichenrechts effektiv vor Nachahmungen
geschiitzt werden. Ein Markenschutz diirfte allerdings nur Ladenausstattungen offenstehen, die sich wesentlich von ande-
ren Ladenlokalen unterscheiden. Da die Ausstattung von Ladenlokalen regelmaBig auf verkaufspsychologischen Grund-
satzen beruht (z. B. Kassen im Ausgangsbereich, Regale zur Prasentation der Waren), konnte eine zu eigenwillige Gestal-

tung unter Umstanden auch wirtschaftlich nachteilig sein. Handler sollten die Vor- und Nachteile eines moglichen

Markenschutzes fiir ihr Ladenlokal daher genau abwagen.
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Goldbar gegen Gold-Teddy

Verletzung einer Wortmarke durch die Gestaltung eines Produkts?

Im Dezember 2012 hatte sich das Landgericht K&ln mit der
bislang hochstrichterlich nicht entschiedenen Frage zu
befassen, ob eine Wortmarke durch die dreidimensionale
Gestaltung eines Produkts verletzt sein kdnne. Das Landge-
richt bejahte diese grundsitzliche Frage und gab der auf die
Wortmarke gestitzten Klage statt.

Dem landgerichtlichen Urteil lag eine Auseinandersetzung
der StBwarenhersteller Haribo und Lindt Spriingli zugrunde.
Lindt hatte im Jahr 201 | eine neue Schokoladenhohlfigur in
Form eines Teddybéren auf den Markt gebracht, der — in
Anlehnung an den bekannten Goldhasen — in goldene Folie
eingewickelt und mit einer roten Schleife versehen war
Lindt vermarktet diese Schokoladenfigur unter dem Namen
, Lindt-Teddy".

LG K8ln GRUR-RR 2013, 102

Haribo ist Inhaberin diverser Marken, die die Bezeichnung
,Goldbar" bzw. ,,Goldbdren™ schitzen. Haribo ist der Mei-
nung, dass Lindt durch die konkrete Ausgestaltung des Lindt-
Teddys als goldenen Baren diese Marken verletze, wobei
primar die fur Deutschland eingetragene Wortmarke ,,Gold-
baren" geltend gemacht wurde.

Grundsdtzlich erfordert eine Markenverletzung Verwechs-
lungsgefahr; d. h. Identitit oder Ahnlichkeit der sich gegen-
Uberstehenden Zeichen (schriftbildlich, phonetisch oder
begrifflich) sowie der Waren und Dienstleistungen, fur die
diese Zeichen geschitzt sind bzw. benutzt werden. Das

Erfordernis der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
entfdllt, wenn es sich um eine im Inland bekannte Marke
handelt, die Uber § 14 Abs. 2 Nr. 3 Gesetz Uber den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG)
geschitzt ist. Hiervon ist das Landgericht KéIn vorliegend
ausgegangen.

Fur die Prifung der Ahnlichkeit der Zeichen, also des Wor
tes ,Goldbdren” und dem dreidimensionalen Lindt-Teddy,
zog das Landgericht Kéln die vom Bundesgerichtshof in
standiger Rechtsprechung entwickelten Grundsatze fur die
Beurteilung einer Kollision zwischen einer Wortmarke und
einer Bildmarke heran. Danach liegt Verwechslungsgefahr
und damit eine Markenverletzung vor, wenn die Wortmarke
die ,naheliegende, ungezwungene und erschopfende
Benennung" des konkreten Bildes ist (BGH GRUR 971,
251,252 — Oldtimer; BGH GRUR 1999, 990, 992 — Schlis-
sel; BGH GRUR 2004, 779,783 — Zwilling/Zweibruder). Hie-
ran seien strenge Anforderungen zu stellen. Insbesondere
begriinde der markenrechtliche Schutz keinen allgemeinen
Motivschutz in dem Sinne, dass das mit der Wortmarke
beschriebene Motiv an sich geschiitzt ist. Entscheidend sei
immer die konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Dar-
stellung.

Das Landgericht ging sodann im Einzelnen auf das Kriterium
des ,Naheliegens" ein. Es stellte fest, dass es fir die ange-
sprochenen Verkehrskreise naheliegend sei, die von Lindt
vertriebenen Schokohohlfiguren in Barenform trotz der
Vermarktung unter diesem Namen nicht als , Lindt-Teddys",
sondern als ,, Goldbdren" zu bezeichnen, und stitzte sich
dabei auf folgende Argumente:

- Bei der Marke , Goldbdren" handele es sich um eine
Uberragend bekannte Marke, die den Verbrauchern seit
frihester Kindheit bekannt und damit geldufig sei.

= Der , Lindt-Teddy" weise die dul3eren Konturen eines
Gummibéarchens auf und verstiarke dadurch beim Ver-
braucher die Assoziation mit der Klagerin.
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= Der, Lindt-Teddy" trage, wie der von der Kldgerin seit Jahr-
zehnten in Begleitung ihrer Wortmarke, aber auch isoliert
verwendete Haribo-Bdr, eine rote Schleife um den Hals.

= Die Gestaltung des , Lindt-Teddys" sei nach eigenem Vor-
trag der Beklagten an deren Goldhasen orientiert; das
sprachliche Pendant zu den Goldhasen wdren fir den
Verbraucher nicht die , Lindt-Teddys", sondern die ,,Gold-
bdren".

Im Ergebnis ging das Landgericht davon aus, dass aufgrund
dieser Umstdnde der Grofteil der angesprochenen Ver-
kehrskreise eine gedankliche Verknipfung zwischen dem
Produkt der Beklagten und der kldgerischen Marke herstel-
len werde und dadurch die Gefahr der Verwdsserung der
Klagemarke bestehe. Diese Gefahr werde auch nicht
dadurch abgeschwdcht, dass die Bekanntheit der klageri-
schen Marke fur ,,Fruchtgummi' bestehe, nicht jedoch fur
,Schokoladenprodukte®. Es handele sich hierbei um einen
gemeinsamen StBwarenmarkt, der nicht kinstlich aufgespal-
ten werden kdénne. Hinzu komme, dass die Produkte der
Parteien in Supermarkten regelmaBig in rdumlicher Nahe
zueinander prasentiert werden. Fir nicht entscheidend hielt
das Landgericht dagegen den Umstand, dass der , Lindt-
Teddy" eine Fortentwicklung des Produktsortiments der

PRAXISTIPP

Beklagten darstellt und daher eine starke Assoziation zum
Unternehmen der Beklagten hervorruft, die eine mégliche
gedankliche Verbindung zum Unternehmen der Klagerin
Uberlagern dirfte.

Die weiteren Kriterien der ,,ungezwungenen® und ,,erschop-
fenden" Benennung der konkreten Ausgestaltung durch die
geltend gemachte Wortmarke wurden ohne weitere Aus-
fihrungen bejaht.

Mit dem landgerichtlichen Urteil ist das letzte Wort in die-
ser Angelegenheit jedoch noch nicht gesprochen. Das
Oberlandesgericht Kaln, bei dem der Rechtsstreit derzeit
anhidngig ist, hat wéhrend der kirzlich stattgefundenen
mundlichen Verhandlung bereits angedeutet, dass es die
Markenrechte von Haribo durch den ,Lindt-Teddy" nicht
verletzt sehe. Das abschlielende Urteil wird am 11.04.2014
erwartet. Im Anschluss wird sich wohl auch der BGH noch
zu der Sache duBBern dirfen. Die Parteien haben vereinbart,
die Angelegenheit aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeu-
tung hochstrichterlich klaren zu lassen. Bis dahin darf Lindt
seinen ,, Teddy" weiter vertreiben.

— Anke Wilhelm —

Dass Zeichenahnlichkeit auch zwischen unterschiedlichen Markenformen bestehen kann, insbesondere zwischen einer
Wortmarke und einer Bildmarke, ist seit langem anerkannt. Mit seiner Entscheidung im ,,Goldbarenstreit” eroffnet das
Landgericht Koln jedoch erstmalig die Moglichkeit, aus einer Wortmarke gegen deren dreidimensionale Verkorperung in
einer Produktgestaltung vorzugehen. Sollte der BGH der Ansicht des Landgerichts folgen, konnten sich Produktdesigner
kiinftig mit neuen potentiellen Gegnern auseinandersetzen miissen, die bislang liberhaupt nicht als solche in Betracht
gezogen wurden. Umgekehrt wire eine solche Grundsatzentscheidung ein Anlass, die Schutzstrategie fiir eigene
Produkte neu zu liberdenken und moglicherweise neben Designs und Bild- bzw. 3D-Marken auch entsprechende Wort-

marken anzumelden, die die konkrete Gestaltung naheliegend, ungezwungen und erschopfend benennen.
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Ein Hase ist und bleibt ein Hase"

Zur Schutzfahigkeit einer 3D-Gemeinschaftsmarke fir den Lindt ,,Goldhasen*

Goldbdren, Schokoladenteddybdren, -rentiere und nicht
zuletzt der Lindt ,,Goldhase" beschdftigen seit Jahren die
Rechtsprechung. Mittlerweile dirfte der Lindt ,,Goldhase"
daher nicht mehr nur Schokoladenliebhabern ein Begriff sein.
Doch wie schitzt ein Unternehmen eines seiner bekanntes-
ten Produkte gegen Nachahmung? Eine Méglichkeit liegt in
der Anmeldung einer sogenannten 3D-Marke.

Im Jahre 2004 meldete die Lindt & Spriingli AG die folgende
3D-Gemeinschaftsmarke in Form ihres ,,Goldhasen" zur
Eintragung beim EU-Markenamt an.

EuGH GRUR 2012,925 — Goldhase

Das EU-Markenamt (HABM), das Gericht der Europdischen
Union (EuG) und mit der vorliegenden Entscheidung auch
der Europdische Gerichtshof (EuGH) lehnten jedoch eine
Eintragung der Marke fiir ,,Schokolade und Schokolade-
waren [sicl]* ab (EuGH GRUR 2012, 925 — Goldhase).

Erforderlich fur die Eintragung einer Marke ist zundchst das
Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft, d. h. ihrer Eig-
nung, die Waren und Dienstleistungen als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und
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von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Um Formen allerdings nicht UbermalBig zu monopolisieren,
stellt der EuGH hieran strenge Anforderungen. So ist die
konkrete Unterscheidungskraft nur dann zu bejahen, wenn
die Gestaltung erheblich von der Norm oder der Branchen-
Ublichkeit abweicht.

Vorliegend urteilte der EuGH jedoch, dass weder die Form
des sitzenden Hasen, noch seine Verpackung in Goldfolie,
noch das rote Plisseeband mit Glockchen eine solche erheb-
liche Abweichung begriindeten. Sdmtliche Merkmale seien
brancheniblich. Sie wirden von verschiedenen Unterneh-
men verwendet. Dies gelte nicht nur fur die Form, sondern
auch die Goldfolie. Diese werde regelmdBig genutzt, um eine
besondere Qualitdt des Produkts zu suggerieren. Zuletzt sei
auch das Plisseeband branchentblich, da rote Bander, Schlei-
fen oder Glockchen typisch fir die Osterzeit seien.

Auch derVersuch der Lindt & Spriingli AG, eine Eintragung
aufgrund der besonderen Bekanntheit des ,,Goldhasen' zu
erreichen, schlug fehl. Der EuGH bestétigte insoweit seine
strengen Anforderungen an den Umfang einer solchen
Bekanntheit. Erforderlich sei, dass die Marke in jedem einzel-
nen Mitgliedstaat der Europdischen Union Bekanntheit
durch Benutzung erlangt habe. Eine Bekanntheit in einzelnen
Mitgliedstaaten wie Deutschland sei hingegen nicht ausrei-
chend. Diese kénne zwar — wie im vorliegenden Fall — die
Eintragung einer nationalen Marke begriinden, nicht aber die
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke.

— Dr. Malte Lieckfeld —

Der EuGH festigt seine restriktive Haltung zur Schutzfahigkeit von 3D-Marken. Mag es aufgrund dieser Haltung im Ein-
zelfall moglich sein, eine nationale 3D-Marke durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch Bekanntheit zu
erreichen, diirfte dies im Ubrigen sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftsmarkenrechtlicher Ebene zumeist
ohne Erfolg bleiben. Insbesondere bei der Etablierung neuer Zeichen und Produktgestaltungen ist es daher zur Vermei-

dung dieses Dilemmas in der Praxis sinnvoll, diese als Design, gegebenenfalls flankiert durch eine Wortmarke fiir die

Bezeichnung der Gestaltung, anzumelden und zu schitzen.
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Letzte Rettung ,,Bosglaubigkert™ — wenn Ihnen

jemand zuvorkommt

Nicht selten versdumen Unternehmen, ihre Kennzeichen als
Marken anzumelden. Dann haben sie oftmals keine Grund-
lage, um gegen einen anderen (z. B. einen Konkurrenten)
vorzugehen, wenn dieser dasselbe oder ein dhnliches Zei-
chen verwendet. Und es kann noch schlimmer kommen.
Der Dritte kann das Zeichen seinerseits als Marke anmel-
den. Dann kann er ,den Spiel3 umdrehen®. Er kann marken-
rechtliche Anspriche gegen das Unternehmen erheben,
welches das Zeichen ,,erfunden’ hat.

Ein letzter Rettungsanker — wenn auch kein , Kénigsweg" —
kann in diesen Fillen der Aspekt der ,bdsglaubigen Mar
kenanmeldung" sein. Wenn der Dritte (etwa der Konkur-
rent) bei der Anmeldung der Marke , b&sglaubig™ war, dann
gibt es Gegenanspriiche. Diese sind darauf gerichtet, die
Marke wieder zu 1&schen, die Marke nicht zu benutzen und/
oder davon abzusehen, Rechte aus der Marke geltend zu
machen.

Wann ist ein Anmelder ,,bdsgldubig”? Das ist der Fall, wenn
er ,wettbewerblich verwerflich" gehandelt hat. Und was
heil3t das? Zu denken ist etwa an den Fall, dass die Anmel-
dung in erster Linie auf die Beeintrdchtigung der geschaftli-
chen Entfaltung des anderen gerichtet ist, und eben nicht in
erster Linie auf die Benutzung des Zeichens fir eigene
Waren und Leistungen. Hierauf kann zu schlieen sein, wenn
das Unternehmen bereits einen ,,schutzwirdigen Besitz-
stand" aufgebaut hat und der Anmelder nun versucht, das
Unternehmen unter Druck zu setzen, um Zahlungen zu
erhalten. Man spricht dann davon, dass die ,,Sperrwirkung"
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der Markeneintragung zu ,,wettbewerbsfremden Zwecken"
eingesetzt werde.

Diese Voraussetzungen kdnnen z. B. gegeben sein, wenn ein
Auftragsdesigner ein Logo, das er vereinbarungsgemal3 fir
ein anderes Unternehmen gestaltet und diesem die aus-
schlieBlichen Nutzungsrechte eingerdumt hat, spater selbst
als Marke anmeldet und anschlieBend dem Unternehmen
entgegenhdlt. Der Auftragsdesigner kann sich in einem sol-
chen Fall nicht darauf berufen, dass er als ,,Erfinder” des
Logos die Urheberrechte an der Gestaltung halte. Denn das
Urheberrecht berechtigt den Auftragsdesigner in diesem
Fall nicht, das Logo selbst als Marke anzumelden. Vielmehr
muss eine Markenanmeldung oder sonst kennzeichnende
Nutzung auf dem Markt gerade fir den Auftraggeber des
Logos moglich sein. Andernfalls ergdbe die Einrdumung von
exklusiven Nutzungsrechten keinen Sinn. Dies alles hat das
Bundespatentgericht kirzlich in Bezug auf das folgende
Logo entschieden:

MLlp
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ey %
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Ip1ed

(BPatG, Beschluss vom 23.10.2012, Az. 27 W (pat) 87/09 —
KRYSTALLPALAST VARIETE).

— Dr. Dirk Meinhold-Heerlein —

Allgemein kann man sagen: Eine bosglaubige Anmeldung ist vor allem dann zu priifen, wenn die Parteien eine gewisse

Zeit uber eng miteinander zusammengearbeitet haben (z. B. als Gesellschafter, als Vertriebspartner, als Parteien einer

Lieferbeziehung etc.). Denn dann hat zumeist eine Seite einen schutzwiirdigen Besitzstand aufgebaut, den wiederum die

andere Seite kannte. Dennoch: Leicht zu beweisen ist eine Bosglaubigkeit meist nicht. Deshalb lautet die erste Empfeh-

lung, den eigenen Zeichenbestand selbst als Marke und/oder als Design anzumelden.

ESCHE SCHUMANN COMMICHAU | COMPACT SPEZIAL | APRIL 2014



Walter Schiischke, M.CJ. (NYU)
Tel +49 (0)40 36805-140
w.schueschke@esche.de

Dr. Christoph Cordes, LL.M. (Georgetown)
Fachanwalt fiir Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-279
c.cordes@esche.de

Dr. Oliver Stegmann
Tel +49 (0)40 36805-142
o.stegmann@esche.de

John Chudziak, LL.M. (Dresden/Exeter)
Tel +49 (0)40 36805-33 |
j.chudziak@esche.de

Gerrit Dahle
Tel +49 (0)40 36805-340
g.dahle@esche.de
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lhr Team Gewerblicher Rechtsschutz auf einen Blick

Dr. Dirk Meinhold-Heerlein

Fachanwalt fiir Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-125
d.meinhold@esche.de

Olaf Gelhausen
Tel +49 (0)40 36805-140
o.gelhausen@esche.de

Anke Wilhelm, LL.M. (Chicago-Kent)
Fachanwiltin fir Gewerblichen
Rechtsschutz

Tel +49 (0)40 36805-331
a.wilhelm@esche.de

Dr. Ralf Moller, M.Jur. (Oxford)

Fachanwalt fiir Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-361
r.moeller@esche.de

Dr. Malte Lieckfeld, LL.M. (Bristol)
Tel +49 (0)40 36805-361
m.lieckfeld@esche.de
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http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/walter-schueschke-mcj/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-dirk-meinhold-heerlein/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-christoph-cordes-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/olaf-gelhausen/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-oliver-stegmann/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/anke-wilhelm-llm/
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http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/gerrit-dahle/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-malte-lieckfeld-llm/

INTERN

Veranstaltungen im Ausblick

Forum Datenschutz

Wenn Daten in falsche Hiande gelangen - IT-Compliance in der Praxis

Montag, 2. Juni 2014, 17.30 Uhr

Ort: Esche Schiimann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Unsere Referenten informieren Sie in dieser Veranstaltung tber Risiken, vorbeugende technische und
organisatorische Mal3nahmen sowie ein effektives Krisenmanagement.

Forum Commercial

Update Unternehmensauftritt 2014 — Neues zu Internet & Social Media

Donnerstag, 5. Juni 2014, 17.30 Uhr

Ort: Esche Schiimann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Unsere Referenten informieren Sie Uber aktuelle Entwicklungen im Online-Marketing, u. a. im Hinblick
auf die Verwendung von AdWords, neue Werbeformen im Internet, den Schutz von Urheberrechten
und Designs und die Verwendung von Fotos und fremden Inhalten auf Webseiten.

Details zum Ablauf und Inhalt derVeranstaltungen sowie Anmeldemdoglichkeiten finden Sie
unter > www.esche.de/veranstaltungen

Hinweis: Kontakt fiir weitere Infos:
Melden Sie sich einfach Tanja Neumann

und bequem online zu den Tel +49 (0)40 36805-330
Veranstaltungen an t.neumann@esche.de
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