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Law.Tax

Uberblick: Der Schutz geistigen Eigentums

— Marken
Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens kennzeichnen
bzw. sie von den Produkten anderer Unternehmen unterscheiden. Schutz der
Herkunftsfunktion, des guten Rufs eines Produktes.

— Geschmacksmuster
Schutz der speziellen Gestaltung gewerblicher Erzeugnisse, des Designs.
Patent / Gebrauchsmuster
Schutz technischer Erfindungen.

— Urheberrecht

Schutz eigentiimlicher geistiger Schopfungen in Literatur, Tonkunst, bildenden
Kiinsten oder Filmkunst.
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Law.Tax

Industrial Design als Formmarke
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Warum Industrial Designs schitzen?
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Design sells.
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Gegenlberstellung: oo
Formmarke — Geschn| oo e o bt - Patent
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Law.Tax

Industrial Design als Formmarke

— nationale (MSchG), Gemeinschafts- (GMV) und internationale
Marke (Pariser Verbandstibereinkunft, Madrider Markenabkommen)

— Herkunfts-, Unterscheidungs-, Kennzeichnungsfunktion

— grafisch darstellbare Zeichen, soweit sie geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (§ 1 MSchG, Art 4 GMV)

— erweiterter Rechtsschutz fiir bekannte Marken durch
Ausbeutungsschutz von Bekanntheit und Ruf (§ 10 Abs 2 MSchG)
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o Tox EuGH 18.06.2002, C-299/99, o Tox

Industrial Design als Formmarke +Philips/Remington”, GRUR 2002, 804:

— Kein Schutz fiir Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt — Die Form der Ware muss keine willkiirliche Erganzung - wie zB
ist (Art 7 Abs 1 lit e i GMV) eine Verzierung ohne funktionelle Bedeutung - aufweisen, um

unterscheidungsfahig zu sein.

— kein Schutz fiir ausschlieBlich technisch bedingte Zeichen: — Kein Schutz der Form, wenn diese rein
Abgrenzung zum Patent / Gebrauchsmuster (Art 7 Abs 1 lit e ii technisch bedingt ist (Art 7 Abs 1 lit e ii GMV)

GMV) — 1. Leitidee: Kein Monopol fiir technische Lésung \
aufgrund des Markenschutzes. P —

— Keine Schutz fiir Form, die einer Ware einen wesentlichen Wert — 2. Leitidee: Kein Markenschutz fiir Gegenstande, deren Schutz
verleiht: Abgrenzung zum Geschmacksmuster (Art 7 Abs 1 lit e iii anderen gewerblichen Schutzrechten vorbehalten ist.
GMV)

cm’s’/ cm’s’
oo EuGH, Janner 2010, C-48/09 P, “Lego oo
Juris/HABM”, Schlussantrage des

EuGH 04.10.2007, C-144/06 ,Henkel KgaA*® Generalanwaltes

— Zur Feststellung der Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b GMV) — Die Eintragungshindernisse des Art 7 Abs 1 lit e GMV sollen vor der
gelten dieselben Kriterien wie bei herkémmlichen Markenarten Unterscheidungskraft geprift werden

— Verbraucher schlieRen aber fiir gewéhnlich nicht von der Form auf — Im Gegensatz zur Unterscheidungskraft kommt es hier namlich
die Herkunft nicht auf den Verbraucher, sondern auf objektive Umstande an.

— Eine Formmarke muss erheblich von der Norm /

Brancheniiblichkeit abweichen, um herkunftsbezeichnend zu — Wenn nur ein Teil der Form funktionsbedingt, der andere aber
wirken asthetisch ist, soll Schutz gewahrt werden.

— Da die objektiv tberprifbaren Erfordernisse des Art 7 Abs 1 lit e
GMV nicht durch Verkehrsgeltung erworben werden kénnen, ist
die erworbene Unterscheidungskraft fir langjahrige
Geschmacksmuster oder Patente nur bedingt hilfreich.

) Quelle: wok-ist-eine-tiefe-asiatische-pfanne.de
Quelle: curia.europa.eu
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EuGH 14.09.2010, C-48/09 P, “Lego o oo
Juris/HABM”, wbl 2010/233 EuG 12.05.2010, T-148/08 ,Beifa Group / OHMI -
Schwan-Stabilo Schwanhé&uBBer, Wbl 2010, 332
— Der Legostein kann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen — Der Gesamteindruck einer Bildmarke ist anders als der eines
werden, weil seine Form ausschlieRlich zur Erreichung einer Geschmacksmusters, daher kann nur eine Formmarke durch ein
technischen Wirkung erforderlich ist. Geschmacksmuster verletzt werden.
— Marke: Schutz vor Verletzung der Herkunftsfunktion
— Diese technisch bedingte Form kann selbst dann — Geschmacksmuster: Schutz vor Ubernahme von
nicht als Marke eingetragen werden, wenn sie Gestaltungsgedanken
inflolget i:“tif Benutzung Unterscheidungskraft — Lauterkeitsrecht: Schutz vor sklavischer Nachahmung
erlangt hat.

Quelle: www. radikale-innovation.com

— Da die in der gepriiften Warenform verkérperte Losung fiir die
betreffenden Waren die technisch beste ist, wére es andernfalls fiir
Mitbewerber schwierig, Warenformen in den Verkehr zu bringen, die
in aufgabenbezogener Hinsicht wettbewerbsfahig waren.
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Quelle: curia.europa.eu
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EuG 06.10.2011, T-508/08 , Bang & Olufsen /
HABM*

Ablehnung der Registrierung der Formmarke aufgrund von Art 7
Abs 1 lit e iii GMV — Form verleiht Produkt wesentlichen Wert

Die Wirkung zeitlich begrenzter Schutzrechte soll nicht
perpetuiert werden!

Daher Ausschluss des Schutzes von Formen mit besonders
asthetischem, verkaufsférderndem Design vom Markenschutz

Bestatigung der Leitlinie der ,Philips*-
Entscheidung, hier aber bezogen auf
! \ |\

Abgrenzung zu Geschmacksmustern

e & nw
Quelle: www.firstlist.ch
Quelle: curia.europa.eu
(o VK
OGH 30.11.2004, 4 Ob 239/04qg, Lindt/Hauswirth

— Goldhase, ecolex 2005/291, 633 (Beschluss)

Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es auf den
Gesamteindruck eines Durchschnittsbetrachters an.
,Den Gesamteindruck [...] pragen vor allem die
sitzende Haltung des Hasen, die Goldfarbe und die

rote Schleife [...]. Wenn daher ein Durchschnitts- "Xﬁ
verbraucher mit der beim Kauf eines Schokolade- L=
hasen vorauszusetzenden (geringen) Aufmerksamkeit ~ Quelle: www handeiszeitung.at
einen Goldhasen der Beklagten wahrnimmt, so wird er ihn fiir ein [...]
Erzeugnis der Kldgerin halten. Dass der Goldhase der Beklagten [...] keine
Aufschrift und auch keine Schelle trégt, vermag die Verwechslungsgefahr
nicht auszuschlieBen. |hr Fehlen wird regelmaig nur bei einem direkten
Vergleich auffallen und bedeutet auch nicht, dass es sich um einen
Schokoladehasen eines anderen Erzeugers handeln muss.”

Der EuGH allerdings kam zu einem anderen Ergebnis und verweigerte
dem Goldhasen den Schutz als Formmarke (EuGH 24.05.2012, C-98/11 P)
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Studie des Max-Planck-Instituts (15.02.2011)

Formmarken sollen nur nach Nachweis von Verkehrsgeltung
eintragungsfahig sein

Geschmacksmuster duirfen dazu als Vehikel dienen

Eintragungshindernis des Art 7 Abs 1 lit e iii GMV soll abgeschafft
werden, da de facto keine objektiven Gesichtspunkte,
sondern die Meinung der Verbraucher zur
Beurteilung herangezogen werden

Entscharfung der Regelung durch Mdglichkeit eines
Verkehrsgeltungsnachweises

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
Quelle: imprs.evolbio.mpg.de 17
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OGH 20.01.2004, 4 Ob 222/03f, Véslauer/Juvina,
ecolex 2004/218, 463:

— Form der Véslauer-Flasche ist unterscheidungskraftig (nicht
technisch bedingt, hohe schlanke
Form, wellenférmige Einkerbungen).

=
— Eine unterschiedliche Etikettierung .j
reicht nicht aus, um die Produkte Wiy
unterscheidbar zu machen —
Verwechslungsgefahr.

N ol

Quelle: www.bierundso.at  Quelle: www.morandell.us
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OLG Frankfurt am Main, 27.10.2011, 6 U 10/03, o Tex
Lindt/Riegelein — Goldhase

— Den Wortbestandteilen der Klagemarken (Aufschriften) kommt
tiberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, der Form und
Farbe des Hasen nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu.

— Die beiden Marken haben zwar eine erhebliche Ahnlichkeit
hinsichtlich der schwach kennzeichnungskraftigen Bestandteile
Form und Farbe aufzuweisen, aber eine
uneingeschrankte Unahnlichkeit
hinsichtlich der Aufschriften. Deshalb ist
die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Quelle: www.motor-talk.de
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Industrial Design als Geschmacksmuster

— nationales (MuSchG), Gemeinschafts- (GGVO) und internationales
Geschmacksmuster (Pariser Verbandstbereinkunft)

— ,Das Gemeinschaftsgeschmackmuster verfolgt als
Innovationsschutzrecht den vorwiegenden Zweck, zu einer stetigen
Entwicklungstétigkeit auf dem Gebiet des Designschaffens anzuregen
[...].“ (OGH 14.02.2006, 4 Ob 177/05s, Baustellenwerbung, RdW 2006/537)

— Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils
davon, die sich insb aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben,
der Gestalt, Oberflachenstruktur und/oder der Werkstoffe des
Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt (§ 1 Abs 2
MuSchG, Art 3a GGVO)
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Industrial Design als Geschmacksmuster

— Schutzvoraussetzungen: Neuheit und Eigenart (§§ 2, 2a MuSchG,
Art5 -7 GGVO)

— kein Schutz fiir Erscheinungsmerkmale, die ausschlieBlich
technisch bedingt sind oder die Interoperabilitat sicherstellen
sollen (§ 2b MuSchG, Art 8 GGVO)

— Ausnahme: ,,Lego-Klausel“ (§ 2b Abs 3
MuSchG, Art 8 Abs 3 GGVO) — Erméglichung ‘4.
der Verbindung einer Vielzahl von unter- "o
einander austauschbaren Teilen innerhalb
eines modularen Systems

Quelle: www.kremz.net

cm’s
EuG 18.03.2010, T 9/07 ,Grupo Promer Mon e
Graphic, SA/HABM — PepsiCo Inc*, Wbl 2010,
332

— Muster sind dann ,ident“, wenn sie beim ,informierten Verbraucher
denselben Gesamteindruck erwecken®

— Dabei muss es sich um den bildlichen Gesamteindruck handeln

— Je kleiner die Gestaltungsfreiheit, etwa durch die ONORM, desto
geringer die Anforderungen an den Gesamteindruck im Vergleich zu

O e O

Quelle: curia.europa.eu

cm’s’

Marken und Muster beim Relaunch

— Eine Forméanderung bzw Bearbeitung wird weder vom
Geschmacksmusterrecht noch vom Markenrecht erfasst.

— Machte man veranderte iz
Logos nach einem @ $§\V,///"
Relaunch sicherheits- —
halber durch -

Neuanmeldungen

schitzen, besteht die @ @ @
Gefahr, durch dann Z

priorititsltere Marken Shell Shell
angreifbar zu werden. ! " "

1930 1988

1985 '

Quelle: www.designtagebuch.de
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Industrial Design als Geschmacksmuster

libertragbarer Anspruch auf Musterschutz und unverzichtbarer
Anspruch auf Nennung des Schépfers

Arbeit-/Auftragnehmermuster: grundsatzlich hat Arbeit-/
Auftraggeber Anspruch auf origindren Musterschutz

absolut wirkendes AusschlieBungsrecht des Musterinhabers

Entstehung des Musterrechts: Eintragung des Musters in das
Musterregister beim Patentamt
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OGH 22.05.2007, 4 Ob 43/07p, Febreze/Airwick,
MR 2007, 259

— Fir die Beurteilung der Eigenart kommt es auf die Sicht eines

winformierten Benutzers* an. Dieser verfligt iber gehobene
Kenntnisse tiber Geschmacksmuster auf seinem Gebiet; Wissen
und Fahigkeiten eines Fachmanns sind jedoch nicht maRgeblich.

Der Umfang des Schutzes eines Geschmacks- ; el

musters erstreckt sich auf jedes Geschmacks- i =
muster, das beim informierten Benutzer keinen ¢/ =
anderen Gesamteindruck erweckt. wd Quelle: www.codecheck.info

Quelle: www.bfh24.eu

Ein hohes MaR an Eigenart gibt Raum fiir einen groBen
Schutzumfang. Umgekehrt fiihrt geringe Eigenart auch nur zu
einem kleinen Schutzumfang.
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Industrial Design als Werk der bildenden Kiinste

— Entlohnung schopferischer Leistungen und Férderung

gestalterischer Innovationen

Zu den Werken der bildenden Kiinste im Sinne dieses Gesetzes
gehoren auch die Werke der Lichtbildkunst (Lichtbildwerke), der
Baukunst und der angewandten Kunst (des Kunstgewerbes).
(§ 3Abs 1 UrhG)

Schutzvoraussetzung: individuelle Eigenart, die tiber das bloR
routinemaRige Gestalten bzw. das rein handwerkliche Kénnen
hinausgeht, die Personlichkeit des Schépfers zum Ausdruck bringt
und nicht nur technisch bedingt ist
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Industrial Design als Werk der bildenden Kinste

Le-Corbusier-Liege:
Mart-Stam-Stuhl:

Quelle: www.classic-design24.com

Wagenfeld-Leuchte:

Quelle: www.classic-design24.com

Quelle: www.luxando.de
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Industrial Design als Werk der bildenden Kunst

— Urheberpersonlichkeitsrechte und Verwertungsrechte
(Vervielfaltigung, Verbreitung, Vorfiihrung, etc)

— Urheber ist, wer das Werk geschaffen hat (§ 10 Abs 1 UrhG)
— Entstehung des Urheberrechts: mit der Schaffung des Werks

— Schutzdauer: bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw des
letztiebenden Miturhebers (§ 60 UrhG)

cm’s
OGH 28. 5. 2002, 4 Ob 65/02s, , Tischkalender*,
wbl 2002, 480

Ein Tischkalender, bei dem das einzige originelle und individuelle
Gestaltungselement die vertikal angebrachte Ringbuch-Mechanik,
die ein horizontales Umschlagen der

Kalenderblatter ermdéglicht, ist, kann nicht als «(,‘. ()
Werk der bildenden Kiinste iS des § 3 UrhG s
beurteilt werden. Das horizontale Umschlagen ist
rein funktional bedingt und daher vom urheberrecht- :
lichen Schutz ausgeschlossen. B

Quelle: www.german.alibaba.com (Beispielbild)
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Industrial Design als Werk der bildenden Kinste

— bloRer Gebrauchszweck schadet nicht, maBgebend ist allein die
Beschaffenheit des Werks

— Siehe OGH 10.07.1984, 4 Ob 337/84, Mart-Stam-Stuhl |,
OBI 1985, 24; OGH 19.12.1989, 4 Ob 157/89, Mart-Stam-Stuhl I,
MR 1992, 21; OGH 05.11.1991, 4 Ob 95/91, Le-Corbusier-Liege,
MR 1992, 27; OGH 12.08.1996, 4 Ob 2161/96i, Buchstiitzen, OBI
1997, 38

— reduzierter europdischer Werkbegriff?

cm’s’
OGH 14.10.2008, 4 Ob 162/08i, ,Andessner/
Demel — Schokoladeschuh®, MR 2008, 362

— Ein besonderes MaR an Originalitat bzw Werkhohe
ist nicht erforderlich; urheberrechtliche Unterscheid-
barkeit gentigt.

— Jedoch ist das urheberrechtliche Freihaltebediirfnis
der Allgemeinheit zu bertlicksichtigen.

Quelle: wwwartikekeditonen.com
— Allerweltserzeugnisse, die Uber rein handwerkliche
Leistungen nicht hinausgehen und sich vom Alltaglichen,
Landlaufigen, Ublicherweise Hervorgebrachten nicht abheben,
genieRen keinen Schutz.
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Industrial Design als Patent bzw Gebrauchsmuster

— Schutz von technischen Erfindungen zur Férderung der
Bereitschaft, in Innovationen zu investieren

— Patent:

« Schutzvoraussetzungen: Neuheit, Erfindungshohe, gewerbliche
Anwendbarkeit (§ 1 Abs 1 PatG)

« Erfindungshéhe: Die Erfindung darf sich fiir den Fachmann nicht nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben

— Gebrauchsmuster:
* Schutzvoraussetzungen: Neuheit, erfinderischer Schritt,
gewerbliche Anwendbarkeit (§ 1 Abs 1 GMG)
« technische Entwicklungen, die nicht den fiir eine Patenterteilung
erforderlichen hohen Erfindungsgehalt aufweisen, sowie Algorithmen
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Industrial Design als Patent bzw Gebrauchsmuster

SE———

Die levigo /'r
Passwort-Tasse. E :

Passwort vergessen? Passwort verlegt? Neues Passwort bendtigt?

Und so funktioniert's:

ter speichern.

Quelle: www.levigo.de
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BGH 31.10.2002, | ZR 138/00, ,Knabberbérchen®, cow.Tox
EWIR 2003, 987
— Ein die Registrierungsvoraussetzungen erflillendes
Geschmacksmuster kann eine Formmarke verletzen, wenn
Verwechslungsgefahr vorliegt.
— (Prioritatséltere) Marke ,POM-BAR* und Geschmacksmuster
,SCHOKOBARCHEN*
Quelle: www.markenmagazin.de
33
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Paralleler Schutz Formmarke / o T

Geschmacksmuster — Gemeinsamkeiten /
Unterschiede

— Leitidee der EuGH-Rspr: keine Schutziiberschneidungen, daher
restriktive Auslegung der Falle des Art 7 Abs 1 lit e GMV

— Teilweise gegenteilige Auffassung der Lehre (Max-Planck-Institut):
Unterscheidungskraft soll durch Geschmacksmusteranmeldung
erworben werden kénnen

— Nach Ansicht des Generalanwalts aber soll die Priifung der
Eintragungshindernisse des Art 7 Abs 1 lit e GMV vor jener der
Unterscheidungskraft erfolgen

cwm’s/

Industrial Design als Patent bzw Gebrauchsmuster

— bertragbarer Anspruch auf Patent- bzw Musterschutz und
unverzichtbarer Anspruch auf Nennung des Erfinders

— Diensterfindung: grundsétzlich hat Dienstnehmer Anspruch auf
Patent- bzw Musterschutz (Ausnahme: 6ffentlich-rechtliche
Dienstverhaltnisse)

— absolut wirkendes AusschlieBungsrecht des Patent- bzw
Gebrauchsmusterinhabers

— Entstehung des Patent- bzw Gebrauchsmusterrechts: Eintragung
des Patents bzw Gebrauchsmusters in das Patent- bzw
Gebrauchsmusterregister beim Patentamt

cm’s’
Paralleler Schutz Formmarke / o Tex
Geschmacksmuster — Gemeinsamkeiten /

Unterschiede

— Uberschneidungen im Schutzbereich: ,Identitat* des
Geschmacksmusters entspricht ,Ahnlichkeit* der Marke; es kommt
immer auf Gesamteindruck an.

— Der ,informierte Benutzer* (Geschmacksmuster) entspricht dem
sinformierten Verbraucher” (Marke)

— Geschmacksmuster ist aber ausgeschlossen vom Schutz, wenn
keine ,Neuheit‘ gegeben!

cm’s’

Paralleler Schutz Formmarke /
Geschmacksmuster - Strategie

— Resultat: nach wie vor Rechtsunsicherheit bei Formmarken,
bestes Beispiel: die widerstreitenden Entscheidungen zum Lindt
Goldhasen

— Mittelweg zwischen technischer Bedingtheit und allzu asthetischer
Form muss gefunden werden

— Schwaches Geschmacksmuster kann verwendet werden, um
Unterscheidungskraft fiir spatere Markenanmeldung zu erlangen

— Heranziehen auch des Lauterkeitsrechtes moglich zur Abwehr von
reinen Nachahmungen nach Ablauf des Musterschutzes
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