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A. Einleitung

,Die Abgrenzung des Geschmacksmusters einerseits von Marken andererseits
& g

ist im Ansatz einfach. Ersteres bezieht sich auf die &sthetische Leistung,

letztere auf die Kennzeichnung,.“!

Auf den ersten Blick erscheint somit das Verhiltnis zwischen Marken als Kenn-
zeichnungsmittel fir Waren und Dienstleistungen auf der einen und Geschmacks-
mustern als Erscheinungsformen eines Erzeugnisses auf der anderen Seite wenig
problematisch. Vertritt man dariiber hinaus die Ansicht, dass als Geschmacksmus-
ter nicht geschiitzt werden kann, was dem Markenschutz zuginglich ist,” besteht
mangels vorhandener Uberschneidungsbereiche die Moglichkeit einer klaren Grenz-
ziehung zwischen beiden Schutzrechten.

Marken und Muster zeichnen sich zwar durch erhebliche Unterschiede und Spe-
zialititen aus;? in diesem Zusammenhang mag man noch von einer ,im Ansatz*
wenig problematischen Abgrenzung zwischen beiden Schutzrechten sprechen kon-
nen. Da sich geschmackliche Wirkung und Herkunftsfunktion jedoch nicht gegen-
seitig ausschlieffen,* kann Marken- und Geschmacksmusterschutz sehr wohl auch
kumulativ vorliegen.’

So sind einerseits - bei Vorliegen der jeweiligen Schutzvoraussetzungen - alle Arten
von zwei- oder dreidimensionalen, graphischen Gestaltungen sowohl dem Muster-
als auch dem Markenschutz zuginglich,® wobei besonders der Markenschutz fiir
Produktgestaltungen von erheblicher praktischer und wirtschaftlicher Bedeutung
ist.” Durch die Moglichkeit der Eintragung von Warenformen als Marken steht

1 Eisenmann, Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 4. Aufl. 2001, Rdnr. 15.

So fiir das deutsche Recht: von Gamm, Geschmacksmustergesetz, Kommentar, 2. Aufl. 1989, § 1,
Rdnr. 25; Furler, Geschmacksmustergesetz, Kommentar zum Gesetz vom 11.1.1876 betr. das Ur-
heberrecht an Mustern und Modellen, neu bearbeitet von Bauer und Loschelder, 4. Aufl. 1985,
S. 38.

Vgl. Eichmann, Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Gemeinschaftsmarken: Eine Abgrenzung,
MarkenR 2003, S. 10 ff. und unten B.IL. und IIL

4 Vgl. Eichmann, in: Fs. Nirk (1992), S. 165 (166 f£).

5 Vgl. Stolz, Geschmacksmuster- und markenrechtlicher Designschutz, 2002, S. 56.

6 Lorenzen, Designschutz im europdischen und internationalen Recht: Zur Anwendung und Aus-
legung internationalen und europiischen Designschutzrechts, insbesondere der materiellen Ge-
schmacksmustervorschriften der Richtlinie 98/71/EG und der Verordnung (EG) Nr. 6/2002
iiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2002, S. 36; Eichmann, (Fn. 3), S. 10.

7

Vgl. Wiirtenberger, Waren als Marken; Die Eintragungspraxis des DPMA und die Recht-
sprechung des BPatG im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, GRUR 2003, S. 912.
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Entwerfern neben dem Geschmacksmusterrecht als eigentliche Heimat des Design-
schutzes ein weiteres Registerrecht zur Verfiigung.?

Andererseits konnen aufgrund der Musterfihigkeit von graphischen Symbolen alle
Arten graphischer Gestaltungen, die als Bildmarken eintragbar sind, auch Gegen-
stand eines Geschmacksmusters sein.’ Da ein graphisches Symbol in der Erschei-
nungsform eines Bildzeichens einer Marke auftreten kann, ist es daher moglich,
Geschmacksmusterschutz auch fiir Markenzeichen zu erwerben. !0

Der Unterschied zwischen Mustern und - graphisch gestalteten - Marken besteht
lediglich darin, dass letztere zusitzlich eine betriebliche Herkunftsfunktion auf-
weisen miissen.!! Eine graphische Gestaltung kann gleichzeitig das isthetische
Empfinden des Betrachters ansprechen und ein Angebot einem bestimmten Her-
steller zuordnen.

Da mithin Marken und Geschmacksmuster nicht durch ein Ausschliefilichkeits-
verhiltnis gekennzeichnet sind, kénnen sich zwischen beiden Schutzrechten pro-
blematische Uberschneidungsbereiche ergeben. Diese sollen - nach einer kurzen
Darstellung des Systems, der historischen Entwicklung und der Rechtsgrundlagen
der Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters - niher be-
leuchtet werden, wobei neben den Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Speziali-
titen insbesondere auf die hinsichtlich eines markenrechtlichen Designschutzes
auf der einen und eines Musterschutzes an Zeichen auf der anderen Seite nicht
unerheblichen Abgrenzungsfragen eingegangen werden soll, die ein Konfliktpo-
tenzial darstellen, das vermehrt in Kollisionen zwischen Geschmacksmustern und
Marken zum Ausdruck kommt.

I. Begriffsbestimmung und systematische Einordnung

Unter einer Marke ist ein Kennzeichnungsmittel fiir Waren und Dienstleistungen
zu verstehen, mit der diese im Wettbewerbsleben auftreten. Die Marke soll er-
moglichen, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden.!? Eng verbunden mit dieser Grundfunk-
tion der Marke ist die Herkunftsfunktion, wonach es den Abnehmern durch die
Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mit einer Marke ermdglicht wer-

8 Vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 23.

? Eichmann, (Fn. 3), S. 12 f.

10 Maier/Schiitelburg, Leitfaden Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2003, B.2.

W Vgl. Eichmann, (Fn. 4), S. 169.

12 Hubmann/Gotting, Gewerblicher Rechtsschutz (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-,

Marken- und Wettbewerbsrecht), 7. Aufl. 2002, § 37, Rdnr. 1.
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den soll, diese ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden.!® Eine Marke
kann national, auf europdischer Ebene oder international registriert werden.

Die Gemeinschaftsmarke ist eine Marke, die fiir Waren oder Dienstleistungen ent-
sprechend den Voraussetzungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO)!4
eingetragen wurde.!® Die drei Grundprinzipien der Gemeinschaftsmarke sind die
der Autonomie, der Koexistenz zwischen nationalen Marken und Gemeinschafts-
marken und der territorialen Einheitlichkeit.!® Gemeinschaftsmarken kénnen in
einem einzigen Verfahren erworben werden, geniefen einheitlichen Schutz und
sind in der gesamten Europiischen Gemeinschaft wirksam.!”

Unter einem Geschmacksmuster ist die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder
eines Teils davon zu verstehen. Die Erscheinungsform kann sich insbesondere aus
den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflichenstruktur
oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergeben.!® Ge-
schiitzt wird das Ergebnis einer isthetisch-gewerblichen Leistung, nimlich eine
geschmacklich wirkende Flichen- oder Raumform.!® Auch ein Muster kann natio-
nal, auf europiischer Ebene oder international registriert werden.

Unter einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist ein den Voraussetzungen der Ge-
meinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGVO)? entsprechendes Geschmacks-
muster zu verstehen,2! wobei zwei Schutzformen, ein kurzfristiges nicht einge-
tragenes und ein ldngerfristiges eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster,
existieren.

13 Hubmann/Gitting, (Fn. 12), § 37, Rdnr. 1.

14 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates iiber die Gemeinschaftsmarke v. 20.12.1993; ABL. Nr. L 11
v. 14.1.1994, S. 1; im Folgenden: GMVO.

15 2on Kapff; in: Ekey/Klippel (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, MarkenG,

GMYV und Markenrecht ausgewihlter auslindischer Staaten, 2003, Art. 1 GMV, Rdnr. 32. Sie ist
ausschlieflich ein Registerrecht; vgl. Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, 1996, S. 31.

16 2on Kapff; (Fn. 15), Art. 1 GMV, Rdnr. 34.

17 Vgl. den Zweiten Erwigungsgrund der GMVO.

18 Vgl. Beyerlein, Das neue Geschmacksmustergesetz, Zur Neuregelung des deutschen Geschmacks-

musterrechtes unter besonderer Beriicksichtigung europiischer Harmonisierungsbestrebungen,
WRP 2004, S. 676.

19 Hubmann/Gétting, (Fn. 12), § 4, Rdnr. 9.

20 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates iiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster v. 12.12.2001;
ABL Nr. L 3 v.5.1.2002, S. 1; im Folgenden: GGVO.

21 gl Art. 1 Abs. 1 GGVO.
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Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat einheitliche Wirkung in der gesamten
Europiischen Gemeinschaft?? und fiihrt nicht zu einer Beseitigung der nationalen
Musterrechte.?3

Il. Grundzige der historischen Entwicklung

Schon bald nach Inkrafttreten des EWG-Vertrages erkannte man, dass es zur Ver-
wirklichung des Ziels des Gemeinsamen Marktes notwendig war, die Gesetze des
gewerblichen Rechtsschutzes in den Mitgliedstaaten einander anzugleichen und

zur Uberwindung des Territorialititsgrundsatzes eine linderiibergreifende Marke
zu schaffen.?*

Auf Initiative der Kommission begannen im Jahr 1959 die Arbeiten zur Anglei-
chung und Vereinheitlichung. Bereits der 1964 fertiggestellte ,Vorentwurf eines
Ubereinkommens iiber ein europiisches Markenrecht“%> sah wesentliche Charak-
teristika der heutigen GMVO vor.2¢ Nach Veréffentlichung einer fiir die weiteren
Arbeiten wegweisenden ,,Denkschrift iiber die Schaffung einer EWG-Marke“?” im
Jahre 1976 konnte schlieflich Ende 1988 zunichst die Harmonisierungsrichtlinie
(MarkenRL)28 verabschiedet und am 20. Dezember 1993 die GMVO erlassen wer-
den. Ende 1995 folgten eine Durchfiihrungs-2’ und eine Gebiihrenverordnung.3?
Das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (HABM)3! hat am 1. September

22 Hubmann/Gitting, (Fn. 12), § 62, Rdnr. 5.
23 Hubmann/Gétting, (Fn. 12), § 62, Rdnr. 6.

24 Beier, in: Schricker/Beier (Hrsg.), Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, 10. Ringberg-
Symposion des Max-Planck-Instituts fiir auslindisches und internationales Patent-, Urheber-
und Wettbewerbsrecht, 16. bis 21. September 1996, Schlof8 Ringberg, Tegernsee, 1997, S. 59 f.
25

Vorentwurf eines Ubereinkommens iiber ein europiisches Markenrecht, Kommission der Euro-
piischen Gemeinschaft 1973; Dok. 5934/1V/1964.

26 gon Kapff; (Fn. 15), Art. 1 GMV, Rdnr. 3.

27 Denkschrift iiber die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, S. 481 ff., Nr. 3, im Fol-
genden: Denkschrift.

28 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates v. 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten tiber die Marken; ABL. Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1; im Folgenden: MarkenRL.

29 Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission v. 13.12.1995 zur Durchfiihrung der Verord-
nung (EG) Nr. 40/94 des Rates tiber die Gemeinschaftsmarke, ABL. Nr. L 303 v. 15.12.1995, S. 1;
im Folgenden: DVO GMVO.

30 Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission v. 13.12.1995 iiber die an das Harmonisierungs-
amt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren, ABL.
Nr. L 303 v. 15.12.1995, S. 33; im Folgenden: GebVO GMVO.

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante
(HABM), Spanien.
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1994 seine Arbeit aufgenommen. Seit 1. Januar 1996 kénnen dort Markenanmel-
dungen eingereicht werden.3?

Der Geschmacksmusterschutz spielte im Rahmen der Angleichung gewerblicher
Schutzrechte zunichst nur eine untergeordnete Rolle.33

Erst aufgrund des im Jahre 1990 durch das Miinchener Max-Planck-Institut ftr
auslindisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht vorge-
legten Verordnungsentwurfs fiir ein europiisches Musterrecht34 konkretisierte die
Europiische Kommission ihre Harmonisierungsbestrebungen. 1991 legte sie ein
Griinbuch iiber den rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle3> vor,
das neben dem Vorentwurf einer Verordnung fiir ein europiisches Musterrecht
erstmals auch den Vorentwurf einer Rechtsangleichungsrichtlinie enthielt.3¢ Mit-
hin wurde ein Konzept gewihlt, wie es dhnlich bereits auf dem Gebiet des Marken-
rechts Mitte der 90er Jahre verwirklicht werden konnte. Nach Veroffentlichung
eines Richtlinienentwurfs3’ im Dezember 1993 und eines Verordnungsentwurfs3®
betreffend den Schutz von Geschmacksmustern im Januar 1994 konnte schlieflich
im Oktober 1998 die Geschmacksmusterrichtlinie verabschiedet werden.3® Die
GGVO wurde am 12. Dezember 2001 angenommen. 2002 folgten eine Durch-

32 Von Miiblendabl, in: Schricker/Beier (Hrsg.), Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, 10.
Ringberg-Symposion des Max-Planck-Instituts fiir auslindisches und internationales Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht, 16. bis 21. September 1996, Schloff Ringberg, Tegernsee, 1997,
S. 81 (101 f.). Hiervon wurde in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht. So konnte das Har-
monisierungsamt bis September 2004 fast 400.000 Markenanmeldungen verzeichnen; vgl. die
Ubersicht bei: won Miiblendahl, Die Bedeutung der EU-Erweiterung und der Ausweitung des
Madrider Markensystems fiir die Gemeinschaftsmarke und die Arbeit des HABM, GRUR 2005,
S. 113 (116).

33 Die von der EG-Kommission eingesetzte Arbeitsgruppe fiir gewerbliche Muster und Modelle

kam im Jahr 1962 zu dem Ergebnis, die Unterschiede in den einzelstaatlichen Vorschriften seien
derart weitreichend, dass es nahezu hoffnungslos wire, eine Harmonisierung in Angriff zu
nehmen, Dok. (EWG) 2143/1V/62 v. 17.12.1962; vgl. auch Gerstenberg/Buddeberg, Geschmacks-
mustergesetz, Kommentar und Handbuch, 3. Aufl. 1996, S. 65, die von besonders krassen
Unterschieden sprechen.

34 GRUR Int. 1990, S. 565; im Folgenden: MPI-Entwurf.
35 Kommissions-Dokument I1I/F/5131/91.

36 Siolz, (Fn. 5), S. 37 £.
37 Vorschlag fiir eine Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates iiber den Rechtsschutz
von Mustern vom 3.12.1993, KOM (93) 344, ABL. Nr. C 345 v. 23.12.1993, S. 14.

38 Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates iiber das Gemein-

schaftsgeschmacksmuster v. 3.12.1993, KOM(93) 342, ABL. Nr. C 29 v. 31.1.1994, S. 20.

39 Richtlinie 98/71/EG des Europiischen Parlaments und des Rates v. 13.10.1998 iiber den recht-
lichen Schutz von Mustern und Modellen, ABl. Nr. L 289 v. 28.10.1998, S. 28.
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fithrungs-** und eine Gebiihrenverordnung.*' Seit 1. April 2003 kénnen bei dem
HABM Gemeinschaftsgeschmacksmuster durch Eintragung erworben werden.*?

lll. Rechtsgrundlagen und Zustandigkeiten

Die GMVO enthilt die formellen und materiellen Bestimmungen zur Schaffung
einer Marke, die in der gesamten Europiischen Gemeinschaft Giiltigkeit hat. Mit
dem Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke kann der Anmelder in
samtlichen Mitgliedstaaten der Europiischen Gemeinschaft den beantragten Mar-
kenschutz erhalten.®3 Zustindig fiir Gemeinschaftsmarkenanmeldungen ist das
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt. 44

Die Gemeinschaftsmarke kann als ein zur Kennzeichnung von Produkten be-
stimmtes, durch Registereintragung férmlich zu begriindendes, vom Bestand natio-
nalen Schutzes unabhingiges Ausschlieflichkeitsrecht mit einheitlich gemein-
schaftsweitem Schutzgebiet und beliebig verlingerbarer Schutzdauer charakterisiert
werden.® Zweck des durch die Gemeinschaftsmarke gewihrten Schutzes ist ins-
besondere die Gewihrleistung der Herkunftsfunktion der Marke.*¢ Daneben stellt
die Unterscheidungsfunktion die Grundfunktion®’ der Gemeinschaftsmarke dar.*8

Gemeinschaftsmarken konnen alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen las-
sen, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als mogliche Marken-

40 Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 der Kommission v. 21.10.2002 zur Durchfithrung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates iiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster; ABL. Nr. L 341
v. 17.12.2002, S. 28; im Folgenden: DVO GGVO.

41 Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kommission v. 16.12.2002 iiber die an das Harmonisie-
rungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren fiir
die Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern; ABL. Nr. L 341 v. 17.12.2002, S. 54; im
Folgenden: GebVO GGVO.

42 Vgl. Bartenbach/Fock, Das neue nicht eingetragene Geschmacksmuster - Ende des erginzenden

wettbewerblichen Leistungsschutzes im Geschmacksmusterrecht oder dessen Verstirkung?, WRP
2002, S. 1119.
43 Berlit, Das neue Markenrecht, 5. Aufl. 2003, Rdnr. 424.
4 Vgl zur Organisation und Titigkeit des HABM: Prandzioch, Das Europiische Markenamt:
Funktion und Bedeutung der Gemeinschaftsmarke, 1999, Teile C und D.

4 Ingerl, (Fn. 15), S. 29.
46 Vgl. den Siebten Erwigungsgrund der GMVO.

47 Dies kommt insbesondere durch Art. 4 und Art. 9 GMVO zum Ausdruck; vgl. Bumiller, Durch-
setzung der Gemeinschaftsmarke in der Europdischen Union, 1997, A. III. 1, Rdnr. 4.

48 Vgl. zu den Funktionen der Gemeinschaftsmarke auch Ingerl, (Fn. 15), S. 35 f.
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formen werden insbesondere Worter einschlieflich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung einer Ware genannt.*’

Die Gemeinschaftsmarke gewihrt ihrem Inhaber ein ausschliefliches Recht, das
einen Identitits, Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz beinhaltet.’9 Der
Markeninhaber kann die Benutzung eines kollidierenden Zeichens verbieten, das
den Schutzbereich tangiert.’!

Die Schutzdauer der Gemeinschaftsmarke betrigt zehn Jahre, gerechnet vom Tag
der Anmeldung an, und kann auf Antrag um jeweils zehn Jahre verlingert
werden.”?

Die Einreichung einer Markenanmeldung ist bei dem HABM selbst oder bei der
Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats moglich.?3

Entscheidungen des Harmonisierungsamtes kénnen mit der Beschwerde ange-
fochten werden. Als Rechtsmittelinstanz fungieren bei dem HABM Beschwerde-
kammern.* Gegen deren Entscheidungen kann Klage zum Gericht erster Instanz
erhoben und gegen dessen Entscheidung ein auf Rechtsfragen begrenztes weiteres
Rechtsmittel zum Europiischen Gerichtshof eingelegt werden.” Zivilrechtliche
Klagen betreffend markenrechtliche Verletzungsprozesse sind bei den Gemein-
schaftsmarkengerichten einzureichen.?®

Die GGVO schafft ein einheitliches Schutzrecht fir die Europdische Gemeinschaft
und beseitigt das Erfordernis der separaten Eintragung eines Musters in jedem
einzelnen Mitgliedstaat.’” Thr Ziel ist die Schaffung eines Systems fiir die Erlan-

4 vgl. Art. 4 GMVO.

50 Art. 9 Abs. 1 GMVO; Hasselblatt, in: Hasselblatt (Hrsg.), Miinchener Anwaltshandbuch Gewerb-
licher Rechtsschutz, 2001, § 34, Rdnr. 82.

51 Vql. in diesem Zusammenhang die Beispiele in Art. 9 Abs. 2 GMVO.

52 Hierfiir ist eine Verlingerungsgebiihr fillig; vgl. Art. 46 und Art. 47 GMVO, Regeln 29 und 30
DVO GMVO.

53 Vgl Art. 25 GMVO und Regel 5 DVO GMVO.
3% Vgl Art. 57 und Art. 58 GMVO sowie Regeln 48 ff. DVO GMVO.

55 Vgl. Art. 63 GMVO; Bender, Die Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis, Die
aktuelle Entwicklung unter besonderer Beriicksichtigung der Reformdiskussion und der Urteile
aus Luxemburg, MarkenR 2003, S. 209 (211).

Vgl. Art. 91 Abs. 1 GMVO. Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind jeweils speziell fiir Gemein-
schaftsmarkenprozesse von den Mitgliedstaaten bestimmte, nationale Gerichte.

56

57 Neben der Anmeldung von nationalen Geschmacksmustern bestand vor Inkrafttreten der

GGVO lediglich die Méglichkeit der Hinterlegung einer internationalen Geschmacksmuster-
anmeldung in einigen wenigen Staaten der Européischen Gemeinschaft; vgl. Bulling/Langohrig/
Hellwig, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2003, Rdnr. 19 ff.
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gung eines Geschmacksmusters, mit dem einheitlicher Schutz mit einheitlicher
Wirkung fiir die gesamte Gemeinschaft verlichen wird.”® Die Orientierung an dem
weiter fortgeschrittenen Gemeinschaftsmarkenrecht wird sowohl durch die Vor-
gehensweise, das europdische Schutzrecht mit Hilfe einer Verordnung durchzu-
setzen, als auch institutionell durch die Zustindigkeit des HABM fiir die Verwal-
tung der eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster deutlich.>

Unter einem Geschmacksmuster wird die Erscheinungsform eines Erzeugnisses
oder eines Teils davon verstanden, die sich insbesondere aus den Merkmalen der
Linien, Konturen, Farben, Gestalt, Oberflichenstruktur oder Werkstoffe des Er-
zeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt.0 Schutzvoraussetzung eines Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters ist die Neuheit und Eigenart des Geschmacks-
musters.®!

Nach der GGVO kann ein Geschmacksmuster als eingetragenes®? oder als nicht
eingetragenes®® Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschiitzt werden. Ein nicht ein-
getragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann ohne formliche Eintragung fiir
eine Maximaldauer von drei Jahren ab dem Tag erlangt werden, an dem es der
Offentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zuginglich gemacht wurde.®
Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster bedarf dagegen der Anmeldung
und Eintragung. Die Schutzdauer betrigt fiinf Jahre beginnend mit dem Anmelde-
tag bei dem HABM und kann bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren verlidngert
werden.6?

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewihrt seinem Inhaber ein ausschlieffliches
Benutzungsrecht.®® Sein Schutzumfang erstreckt sich auf jedes Geschmacksmuster,
das bei dem informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.®’

Die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann bei dem HABM
oder bei der Zentralbehérde eines Mitgliedstaates erfolgen.8

58 vgl. Art. 1 Abs. 3 GGVO.
59 Just, Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes, 2001, S. 197 f.

60 Vgl Art. 3 lit. a) GGVO. Diese Aufzihlung ist beispielhaft und nicht abschlieRend; vgl. Bulling/
Langohrig/Hellwig, (Fn. 57), Rdnr. 13.

61 vgl. Art. 4 Abs. 1 GGVO.

62 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b) GGVO.

63 Vgl Art. 1 Abs. 2 lit. a) GGVO.

64 Vgl. Art. 11 GGVO.

65 Vgl Art. 12 GGVO.

66 Hubmann/Gétting, (Fn. 12), § 1, Rdnr. 6.
67 Vgl. Art. 10 GGVO.
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Das Spannungsverbiltnis zwischen Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Einheitliches Rechtsmittel gegen Entscheidungen des HABM ist auch im Bereich
des Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechts die Beschwerde.®” Gegen die Beschwer-
deentscheidung kann Klage zum Gericht erster Instanz erhoben und gegen dessen
Entscheidung weiteres Rechtsmittel zum Europidischen Gerichtshof eingelegt
werden.”0

Uber Streitigkeiten betreffend die Verletzung und Rechtsgiiltigkeit eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters entscheiden Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte.”!

B. Das Verhaltnis zwischen Gemeinschaftsmarke und
Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Verhiltnis zwischen Geschmacksmustern als Erscheinungsformen eines Er-
zeugnisses einerseits und Marken als Kennzeichnungsmittel fiir Waren und Dienst-
leistungen andererseits erscheint auf den ersten Blick ebenso unproblematisch wie
eine klare Abgrenzung zwischen beiden Schutzrechten.”?

Neben einigen Gemeinsamkeiten zeichnen sich Marken und Geschmacksmuster
zwar durch erhebliche Unterschiede und Spezialititen aus. Da sich geschmackliche
Wirkung und Herkunftsfunktion aber nicht ausschliefen,”3 kann Marken- und
Musterschutz auch kumulativ vorliegen.”* Mithin kénnen sich Uberschneidungen
ergeben, die insbesondere hinsichtlich eines markenrechtlichen Designschutzes
auf der einen und eines Musterschutzes an Zeichen auf der anderen Seite nicht un-
erhebliche Abgrenzungsfragen aufwerfen und ein Konfliktpotenzial darstellen, das
vermehrt in Kollisionen zwischen Mustern und Marken zum Ausdruck kommt.

68 vgl. Art. 35 GGVO.
69 Vgl. Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 GGVO.
70 vgl. Art. 61 GGVO.

71 Vgl. Art. 81 GGVO. Diese werden von den Mitgliedstaaten nach Art. 80 GGVO fiir ihr Gebiet
benannt.

72 Vgl. Eisenmann, (Fn. 1), Rn. 15.
73 Vgl. Eichmann, (Fn. 3), S. 10; ders., (Fn. 4), S. 166 ff.
74 Vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 56.
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I. Gemeinsamkeiten
1. Abgrenzung von technischen Schutzrechten

Als Marke nicht eintragungsfihig sind nach Art. 7 Abs. 1 lit. €) i) GMVO solche
Zeichen, die ausschliefilich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer tech-
nischen Wirkung erforderlich ist. Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist, technische
Neuerungen und Verbesserungen nicht auf unbegrenzte Zeit iiber den Marken-
schutz zugunsten eines Wettbewerbers zu monopolisieren, sondern diese - ge-
gebenenfalls nach Ablauf bestehender technischer Schutzrechte - der Allgemein-
heit zuginglich zu machen.”” Wann eine Form zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist, ergibt sich aus einer Gegentiberstellung mit der patent-
rechtlichen Kollisionsnorm, wonach isthetische Formschopfungen nicht als Erfin-
dungen angesehen werden.”® So wie diese Art von Gestaltungen Schutz nur auf der
Grundlage des Geschmacksmuster- und des Urheberrechts erlangen sollen, sind
technisch bedingte Erscheinungsmerkmale nur dem Schutz durch technische
Schutzrechte zuginglich. Erscheinungsmerkmale von Waren sind daher zur Er-
reichung einer technischen Wirkung erforderlich, wenn sie Gegenstand eines tech-
nischen Schutzrechts sein kénnten.”” Ob fiir diese Wirkung Formalternativen zur
Verfiigung stehen, spielt dabei keine Rolle. Ein Zeichen ist daher nicht ein-
tragungsfihig, wenn nachgewiesen wird, dass die wesentlichen funktionellen Merk-
male einer Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind. Dieses Eintra-
gungshindernis kann nicht durch den Nachweis ausgeriumt werden, dass es an-
dere Formen gibt, mit denen sich die gleiche technische Wirkung erzielen lasst.”8

Dem Geschmacksmusterschutz nicht zuginglich sind nach Art. 8 Abs. 1 GGVO
Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses, die ausschlieflich durch dessen tech-
nische Funktion bedingt sind. Diese auch unter dem Schlagwort ,,form follows
Junction® bekannte Vorschrift bezieht sich auf einzelne Erscheinungsmerkmale
und nicht auf die Erscheinungsform als Ganzes. Umfasst ein Geschmacksmuster
mehrere Merkmale, von denen einige technisch bedingt sind, wird nur den tech-
nisch bedingten Merkmalen der Musterschutz versagt.”? So ist beispielsweise bei
einem Rad das Merkmal der runden Form vom Schutz ausgeschlossen, da diese
Form zwangsldufig aus der Funktionalitit des Rades folgt. Die Anordnung der
Radspeichen ist dagegen als nicht nur technisch bedingtes Merkmal schutzfihig.

75 Hasselblatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 28.
76 Vgl. Art. 52 Abs. 2 b) EPU.
7T Vgl. Eichmann, (Fn. 3), S. 16, Fn. 101, m.w.N.

78 Vgl. Urteil des EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, 1-5475, Rdnrn. 79-83 (Koninklijke Philips Elec-
tronics NV)/Remington Consumer Producis Lid,), im Folgenden: EuGH, Philips.

7 Vgl. Maier/Schlstelburg, (Fn. 10), C.4.
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Technologische Innovationen sollen nicht durch einen Musterrechtsschutz fiir
ausschliefflich technische Merkmale behindert werden.8? Dariiber hinaus findet
der Ausschluss seine Rechtfertigung in rechtssystematischen Erwigungen. Der
Schutz technischer Erfindungen wird nimlich durch das Patent- und das Ge-
brauchsmusterrecht gewihrleistet.31-82

Fiir einen parallelen Schutz kommt daher das Musterrecht ebenso wenig wie das
Markenrecht in Betracht.®3

2. Sperrwirkung

Nach Art. 10 Abs. 1 GGVO erstreckt sich der Schutzumfang bei eingetragenen Ge-
meinschaftsgeschmacksmustern auf jedes Muster, das keinen anderen Gesamtein-
druck erweckt. Die absolute Sperrwirkung®* fiir eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster ergibt sich aus Art. 19 Abs. 1 GGVO, wonach dieses seinem In-
haber das ausschlieffliche Recht gewihrt, es zu benutzen und Dritten zu verbieten,
es ohne seine Zustimmung zu benutzen.

Da auch dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 9 Abs. 1 GMVO ein
ausschlieffliches Recht zusteht, hat sie grundsitzlich dieselbe Sperrwirkung wie ein
eingetragenes Geschmacksmuster. Fiir die Durchsetzung des Unterlassungsan-
spruchs spielt es keine Rolle, ob der Anspruchsgegner das Schutzrecht gekannt hat
und eine Unkenntnis vorwerfbar oder entschuldbar ist.8

80 Vgl. den Zehnten Erwigungsgrund der GGVO.

81 vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 86.

82 Der Grundsatz, dass der Designschutz seine Grenze finden muss, wo er zur Monopolisierung

der in einer Form realisierten technischen Idee fithren wiirde, ist weithin anerkannt, vgl. Eich-
mann, Geschmacksmusterrecht und EWG-Vertrag, GRUR Int. 1990, S. 121 (123 ff.); Kur, TRIPS
und der Designschutz, GRUR Int. 1995, S. 185 (189). Allerdings ist die Abgrenzung zwischen
dsthetischen und technischen Merkmalen oftmals problematisch und umso schwerer, je enger
Form und Funktion eine Verbindung eingehen. Meinungsverschiedenheiten bestehen hinsicht-
lich der Frage, ob eine technische Bedingtheit lediglich dann zum Schutzausschluss fithrt, wenn
fiir die Mitbewerber zur Erreichung desselben Zwecks keinerlei Gestaltungsspielraum verbleibt
oder ob eine Gestaltung nicht auch dann technisch bedingt ist, wenn Gestaltungsalternativen
bestehen, gleichwohl aber die konkrete Gestaltung zur Erreichung einer technischen Wirkung
erforderlich ist, vgl. hierzu: Stolz, (Fn. 5), S. 86 ff.; Eichmann, (Fn. 3), S. 17 f., jeweils m.w.N.

8 Vgl. Eichmann, (Fn. 3), S. 17.
84 Vgl. Maier/Schltelburg, (Fn. 10), H. 1.
85 Eichmann, (Fn. 3), S. 18.
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3. Vermutung der Rechtsgultigkeit

Die Vermutung der Rechtsgiiltigkeit stimmt bei Gemeinschaftsgeschmacksmus-
tern und Gemeinschaftsmarken weitgehend3® iiberein. Obwohl das eingetragene
Geschmacksmuster ein ,ungepriiftes Schutzrecht ist, miissen die Gerichte im
Verletzungsstreit wie bei einer Gemeinschaftsmarke3” von dessen Rechtsgiiltigkeit
ausgehen.® Die Vermutung, dass alle materiellrechtlichen Schutzvoraussetzungen
erfiillt sind, kann bei beiden Schutzrechten nur durch eine - erfolgreiche - Wider-
klage widerlegt werden.8? Wird die Vermutung der Rechtsgiiltigkeit nicht wider-
legt, muss das Gericht nur entscheiden, ob zwischen Marke und Zeichen Verwechs-
lungsgefahr besteht?® beziehungsweise ob die beanstandete Gestaltung in den
Schutzumfang des Geschmacksmusters fillt.”!

4. Schutzumfang

Bei der Bestimmung des Schutzumfangs besteht zwischen Marken und
Geschmacksmustern im Ausgangspunkt kein Unterschied. Weist eine Marke stark
ausgeprigte Unterscheidungskraft auf, hat dies einen groflen Schutzumfang zur
Folge.”? Dem entspricht bei Geschmacksmustern, dass starke Eigenart einen gro-
Ren Schutzumfang begriindet.”3-%

86 Zu der Ubereinstimmung in den Vermutungsregelungen gibt es bei Geschmacksmustern nur

zwel Ausnahmen: Art. 85 Abs. 1, Satz 3 und Art. 90 Abs. 2, Satz 2 GGVO; vgl. hierzu: Eichmann,
(Fn. 3), S. 12.

87 Vgl. Art. 95 Abs. 1 GMVO.

8 Vgl Art. 85 Abs. 1, Satz 1 GGVO.

89 Vgl. Art. 95 Abs. 1 GMVO und Art. 85 Abs. 1, Satz 2 sowie Art. 85 Abs. 2, Satz 2 GGVO.
%0 Vgl. Art. 9 Abs. 1 a) und Abs. 1 b) GMVO.

o1 vql. Art. 10 GGVO.

92 Nach der Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofes genieRen Marken, die, von Haus aus

oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen
umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Vgl. Urteil des
EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, 1-5507, Rdnr. 18 (Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer
Inc.), im Folgenden: EuGH, Canon; Urteil des EuGH, Rs. C 342/97, Slg. 1999, 1-3819, Rdnr. 20
(Lloyd Schubfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV), im Folgenden: EuGH, Lloyd.

9 Eichmann, (Fn. 3), S. 21. Je grofer die dem Geschmacksmuster zugrundeliegende Leistung ist,

desto grofer ist sein Schutzumfang. Weiflt ein Geschmacksmuster nur geringe Eigenart auf,
kann dagegen nur von einem engen Schutzumfang ausgegangen werden. Vgl. fiir das deutsche
Recht: Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, Gesetz betreffend das Urheberrecht
an Mustern und Modellen, 2. Aufl. 1997, § 5, Rdnr. 11 m.w.N.

9 Zu den Unterschieden beziiglich des Einflusses von Benutzungshandlungen auf den Schutz-

umfang vgl. unten.
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II. Unterschiede
1. Allgemein
a) Schutzdauer

Ein besonderer Vorzug von Marken gegentiber anderen Schutzrechten ist deren
unbegrenzt verlingerbare Schutzdauer. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke
kann um jeweils zehn Jahre - beliebig oft - verlingert werden.” Die Schutzdauer
des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters betrigt fiinf Jahre.%® Sie kann
um jeweils fiinf Jahre, aber maximal bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren,
verlingert werden.?”>%8

b) Gebuhren

Die Gebiihren fiir Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind gegentiber denjenigen fir
Gemeinschaftsmarken wesentlich geringer. Dariiber hinaus konnen mehrere Ge-
schmacksmuster in einer Sammelanmeldung®® zusammengefasst werden, die aus-
schliefflich der Gebiihrenreduktion dient,!%0 da ein erheblicher Mengenrabatt ge-
wihrt wird.10! Weiterhin kann durch die Aufschiebung der Bildbekanntma-
chung!%? eine Gebiihrenreduzierung erreicht werden.!03

9 Vgl. Art. 46 Satz 2 GMVO.
9% Vgl. Art. 12 Satz 1 GGVO.

97 Vgl. Art. 12 Satz 2 GGVO.

98 Dass bei Geschmacksmustern die Schutzdauer beschrinkt und fiir Marken ein zeitlich unbe-

schrinkter Schutz méglich ist, ergibt sich aus unterschiedlichen Bewertungen des Freihalte-
bediirfnisses. Weil Marken die Vermeidung von unzutreffenden Vorstellungen tiber die betrieb-
liche Herkunft einer Ware oder Dienstleistung bezwecken, dient die Moglichkeit der unbe-
schrinkten Verlingerung dem Interesse der Allgemeinheit an einer zeitlich nicht beschrinkten
Verhinderung von unzutreffenden Herkunftsvorstellungen. Die zeitliche Beschrinkung des
Schutzes von Geschmacksmustern trigt dagegen dem Interesse der Allgemeinheit daran Rech-
nung, dass Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen nach dem Ende des Schutzes auch von
Dritten genutzt werden konnen, vgl. Eichmann, (Fn. 3), S. 18, Fuf§n. 134.

9 Vgl. Art. 37 Abs. 1 GGVO.

100 Eichmann, (Fn. 3), S. 11.

101 Bej einer Gemeinschaftsmarke betrigt die Amtsgebithr fiir die erste Schutzdauer von zehn

Jahren 975 Euro fiir bis zu drei Waren- und Dienstleistungsklassen; fiir ein eingetragenes Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster miissen 440 Euro fiir eine Schutzdauer von zehn Jahren entrich-
tet werden; Klassengebiihren werden nicht erhoben. Die Gebiihren fiir jedes Geschmacksmuster
einer Sammelanmeldung erméfigen sich fiir eine Schutzdauer von zehn Jahren bei einer Sam-
melanmeldung mit zehn Geschmacksmustern auf 282,50 Euro und bei einer Sammelanmel-
dung mit zwanzig Geschmacksmustern auf 226,25 Euro.

102 vl Art. 50 Abs. 1 GGVO. Das Geschmackmuster wird dann ohne Darstellung in das Register
eingetragen, Art. 50 Abs. 2 GGVO. Eine Anmeldung fiir ein eingetragenes Gemeinschaftsge-
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¢) Neuheit

Ein Geschmacksmuster muss neu sein, um als Gemeinschaftsgeschmacksmuster
geschiitzt werden zu konnen.!% Dieses Erfordernis wird zwar durch die Neuheits-
schonfrist!® von zwolf Monaten, durch die Moglichkeit der Inanspruchnahme
von Priorititen!% und durch den dreijihrigen Schutz fiir nicht eingetragene Ge-
schmacksmuster abgemildert. Spitestens zwolf Monate nach der ersten Vorverbrei-
tung ist es aber nicht mehr moglich, durch die Anmeldung und Eintragung eines
Geschmacksmusters einen wirksamen Schutz herbeizufiihren.10”

Im Markenrecht besteht hingegen keine Notwendigkeit, nach Aufnahme der Be-
nutzung eine Marke innerhalb einer bestimmten Frist anzumelden. Ist nach Ab-
lauf der Schonfrist die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht
mehr moglich, kann zwar fiir zwei Jahre der Schutz aus dem nicht eingetragenen
Geschmacksmuster in Anspruch genommen werden. Fiir eine lingere Schutzdauer
kommt dagegen nur noch der Markenschutz in Betracht. Je linger aber mit der
Anmeldung einer Marke gewartet wird, desto grofler ist das Risiko, dass in der
Zwischenzeit Drittrechte entstanden sind oder sich Benutzungshandlungen!%® des
Anmelders oder Dritter auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft aus-
wirken.10?

d) Prifungsumfang

Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke ist das Ergebnis eines zweistufigen
Amtsverfahrens. Erst nach erfolgreicher Priifung der materiellrechtlichen Schutz-
voraussetzungen und der Feststellung des Fehlens von Schutzausschlussgriinden
erfolgt die Veroffentlichung der Anmeldung, um Dritten die Einlegung eines
Widerspruchs zu erméglichen. Wird kein Widerspruch erhoben oder dieser rechts-
kriftig zuriickgewiesen, erfolgt die Eintragung.!1?

schmacksmuster kann somit unter Geheimhaltung der Muster bis zur Markteinfithrung vorge-
nommen werden. Wettbewerbern wird die Kenntnisnahme der Muster verwehrt und die Wett-
bewerbsfihigkeit des Anmelders bleibt gewahrt.

103 Es sind zunichst keine Bekanntmachungskosten fillig. Wenn die Aufschiebung der Bildbe-

kanntmachung beantragt und dadurch ein Schutz fiir zunichst nur zweieinhalb Jahre herbei-
gefiihrt wird, fallen bei einer Sammelanmeldung mit zehn Geschmacksmustern beispielsweise
148,50 Euro pro Geschmacksmuster an.

104 ygl. Art. 4 Abs. 1 GGVO.
105 vgl. Art. 7 Abs. 2 GGVO.
106 ygl. Art. 41 bis 44 GGVO.
107 Eichmann, (Fn. 3), S. 14.
108 Vgl hierzu unten B.IL.2.b).
19 Eichmann, (Fn. 3), S. 14.
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Bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern findet dagegen nur ein Minimum an Amts-
priffung statt. Materiellrechtlich wird lediglich gepriift, ob der Gegenstand der
Anmeldung tberhaupt geschmacksmusterfihig ist. Die Formalpriifung bezieht
sich im Wesentlichen auf die Erfordernisse des Antrags, der Erkennbarkeit des An-
melders und der Eignung der Wiedergabe zur Reproduktion. Widerspriiche kon-
nen nicht erhoben werden.!!!

e) Benutzungszwang

Durch den Benutzungszwang wird bei Gemeinschaftsmarken die Méglichkeit
eines zeitlich unbegrenzten Schutzes relativiert. Die Marke kann fiir verfallen er-
klirt werden, wenn sie nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes von
fiinf Jahren in der Gemeinschaft benutzt worden ist.!'?> Dadurch sollen andere
Markeninteressenten geschiitzt werden.!13

Fiir Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt es keinen Benutzungszwang.!'* Nach
Art. 5 B. PVU! darf der Schutz gewerblicher Muster und Modelle wegen unter-
lassener Ausiibung nicht beeintrichtigt werden.!1® Im Ubrigen kann auch versucht
werden, durch die Eintragung von Defensivmustern den sachlichen Schutzumfang
von Geschmacksmustern auszudehnen.!1”

10 Eichmann, (Fn. 3), S. 11.
U Eichmann, (Fn. 3), S. 11.

12 vgl. Art. 50 Abs. 1 a) GMVO.

113 Im Interesse der Allgemeinheit entzieht der Benutzungszwang einem Einzelnen dessen Recht.

Im Gegensatz zu anderen Schutzrechten liegt einer Marke nicht - jedenfalls nicht wesensnot-
wendig - eine vorherige Leistung zugrunde. Die Leistung, die den Markenschutz rechtfertigt
und an die er ankniipft, liegt darin, dass die Marke als Marke auf dem Markt erscheint, dass
also der Unternehmer Produkte mit der Marke erkennbar macht und anbietet. Die blofle Schaf-
fung und Eintragung einer Marke stellt ,keine Kunst® dar. Eine Leistung erfolgt erst mit der
Verwendung der Marke. Hier liegt der sachliche Unterschied zu anderen gewerblichen Schutz-
rechten. Diese kniipfen an einen schopferischen Akt an, den sie belohnen, das Markenrecht hin-
gegen belohnt die Verwendung der Marke; vgl. Schoene, Der Benutzungszwang im Markengesetz:
Grundsitze und Einzelfragen unter Berticksichtigung der Verordnung tiber die Gemeinschafts-
marke, 2003, S. 38 ff. und Bender, Die Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis, Die
aktuelle Entwicklung unter besonderer Berticksichtigung der Reformdiskussion und der Urteile
aus Luxemburg, MarkenR 2003, S. 209 (213).

14 Pagenkopf; Ein Streifzug durch Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Geschmacksmuster-

schutzes, GRUR 1999, S. 875 (876).

15 Ppariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums v. 20.3.1883, mehrfach
revidiert; BGBI. 1970 IL, S. 391; geindert am 2.10.1979, BGBI. 1984 1II, S. 799.

116 Vorratsmustern kann daher der Schutz nicht versagt werden, vgl. OLG Koln GRUR 1956, S. 138
(141).

17 ygl. zu der Frage eines méglichen Rechtsmissbrauchs: OLG Diisseldorf GRUR 1956, S. 44 (46)
und Eichmann, (Fn. 3), S. 11, Fufin. 28.
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2. Schutzwirkungen

a) Voraussetzungen des Verbietungsanspruchs

Bei Gemeinschaftsmarken setzt der Verbietungsanspruch!!8 eine Priifung auf Iden-

titit und Ahnlichkeit sowohl der Marke und des beanstandeten Zeichens als auch
der eingetragenen und beanstandeten Ware oder Dienstleistung voraus.!!® Anhand
beider Kriterien!20 ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr!?! zu beurteilen,
wobei auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen!?2 und der Gesamt-
eindruck ausschlaggebend ist.

Fir den Verbietungsanspruch aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster muss fest-
gestellt werden, ob das beanstandete Erzeugnis!'?? keinen anderen Gesamteindruck
erweckt als das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.!24 Wie bei der Beurteilung der
Eigenart ist ein Vergleich des Gesamteindrucks aus der Sicht des informierten Be-
nutzers vorzunehmen.!2

Im Gegensatz zum Markenrecht wird im Geschmacksmusterrecht in einer direkten
Gegentiberstellung ermittelt, ob ein ausreichender Abstand besteht. Welche Merk-
male fiir den Gesamteindruck prigend und deswegen fiir die Gegeniiberstellung
vorrangig sind, ergibt sich aus den Feststellungen zur Eigenart. Weil die Her-
kunftsfunktion fiir die Ermittlung der Eigenart keine Rolle spielt, wird das Vor-
liegen einer Verwechslungsgefahr nicht gepriift.

Ein fiir Gemeinschaftsmarken obligatorisches!2® Verzeichnis von eingetragenen
Waren oder Dienstleistungen gibt es fiir eingetragene Gemeinschaftsgeschmacks-
muster nicht. Die Anmeldung muss lediglich die Angabe der Erzeugnisse enthal-
ten, fiir die das Geschmacksmuster bestimmt ist.12”7 Die Klassifikation dieser Er-

118 ygl. Art. 9 Abs. 2 GMVO.

119 ygl. Art. 9 Abs. 1 a) und Abs. 1 b) GMVO.

120 Beide Beurteilungskriterien sind gleichwertig und zeichnen sich durch eine Wechselbeziehung

aus, vgl. EuGH, Canon, (Fn. 92), Rdnr. 17; EuGH, Lloyd, (Fn. 92), Rdnr. 19.

121 Dijese ist die ,spezifische Voraussetzung® fiir den Markenschutz, vgl. den Siebten Erwigungs-
grund GMVO.

122 vgl. Urteil des EuGH, Rs. C 251/95, Slg. 1997, 1-6191, Rdnr. 23 (Sabél BV/Puma AG, Rudolf
Dassler Sport).

123 ygl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GGVO.

124 ygl. Art. 10 Abs. 1 GGVO.

125 Der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers ist ebenfalls zu beriicksichtigen; Art. 10 Abs. 2

GGVO.

126 g, Art. 26 Abs. 1 ¢) GMVO.

127 vgl. Art. 36 Abs. 2 GGVO.
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zeugnisse!28 dient ausschlieflich Verwaltungszwecken!2? und hat fiir die Bestim-
mung des Schutzbereichs keine Bedeutung,!30

b) Einfluss von Benutzungshandlungen auf den Schutzumfang

Der Schutzumfang 13! von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacks-
mustern kann durch Benutzungshandlungen des Rechtsinhabers unterschiedlich
beeinflusst werden. Wihrend im Markenrecht eine intensive Benutzung einen
groflen Bekanntheitsgrad und damit einen erweiterten Schutzumfang zur Folge
haben kann,!3? sind bei Geschmacksmustern lediglich mittelbare Auswirkungen
denkba{.3 3So kann ein langjihriger Markterfolg als Indiz flir ausgeprigte Eigenart
wirken.

Groflere Unterschiede ergeben sich aus der Bedeutung von Handlungen Dritter.
Benutzte Drittzeichen kénnen die Unterscheidungskraft einer Marke schwichen,!34
weil es im Verletzungsstreit auf die Unterscheidungskraft zum Zeitpunkt der
letzten miindlichen Verhandlung oder im ersten Kollisionszeitpunkt ankommt.!3
Die Eigenart eines Geschmacksmusters muss dagegen im Wege des Einzelver-
gleichs mit der nichstliegenden Erzeugnisgestaltung aus dem vorbekannten For-
menschatz ermittelt werden, der nach dem Anmelde- bzw. Priorititstag des Ge-
schmacksmusters zu bestimmen ist. Alle nach diesem Zeitpunkt zuginglich ge-
machten Erzeugnisse wirken sich auf die Eigenart nicht unmittelbar aus.!3¢

128 vgl. Art. 36 Abs. 3 lit. d) GGVO.
129 yg]. Regel 3 Abs. 2 DVO GGVO.

130 Maier/Schistelburg, (Fn. 10), L. 2.

131 7y den Gemeinsamkeiten beziiglich des Schutzumfangs vgl. oben B.L4.

132 ygl. EuGH, Canon, (Fn. 92), Rdnr. 18; EuGH, Lloyd, (Fn. 92), Rdnrn. 20, 23 und Fn. 92. Dabei
kénnen unter anderem der Marktanteil, die Intensitit, geographische Verbreitung, Dauer der
Benutzung der Marke und der Werbeaufwand des Unternechmens Bedeutung erlangen.

133 Vgl. Gerstenberg/Buddeberg, Geschmacksmustergesetz, Kommentar und Handbuch, 3. Aufl. 1996,

§ 5, Rdnr. 4.

134 Vgl zum deutschen Markenrecht: Fezer, Markengesetz, Kommentar zum Markengesetz, zur
Pariser Verbandsiibereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, Dokumentation des
nationalen, europiischen und internationalen Kennzeichenrechts, 3. Aufl. 2001, § 14, Rdnr. 313
ff.; Ingerl/Robnke, Markengesetz, Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kenn-

zeichen, 1998, § 14, Rdnr. 226 ff.
135 vgl. BGH, GRUR 2002, S. 544, 546 f. (BANK 24).
136 Vgl. Eichmann/von Falckenstein, (Fn. 93), § 5, Rdnr. 11; Eichmann, (Fn. 3), S. 21.
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lll. Spezialitaten

Da Geschmacksmusterschutz nur fiir Erzeugnisse in Betracht kommt, ist in vielen
Bereichen ein Wettbewerb gegeniiber Marken um das vorteilhaftere Schutzrecht
ausgeschlossen.!3” Andererseits steht der Musterschutz nicht nur klassischen Zei-
chen offen, sondern bietet sich auch als Alternative fiir uniibliche Markenformen
wie beispielsweise Tastmarken an,!38

1. Spezialitdten des Gemeinschaftsmarkenschutzes

Wortmarken!3 werden zwar in typographischen Schriftzeichen ausgefiihrt; jedoch
sind Worte, Buchstaben und Zahlen keine Erzeugnisse im Sinne des Geschmacks-
musterrechts. Besondere Schreibweisen und Ausgestaltungen von Wortmarken
konnen zwar als Bildzeichen!? und als Geschmacksmuster eingetragen werden.
Der gedankliche Inhalt von Zahlen, Buchstaben und Worten kann jedoch nur
Gegenstand des Markenschutzes sein. 14!

Farben sind zwar in Art. 3 lit. a) GGVO als Beispiele fiir Erscheinungsformen von
Erzeugnissen aufgefiihrt, aber weder konturlose Farben noch konturlose Farbkom-
binationen!#? sind Erzeugnisse im Sinne der GGVO. Fiir die farbliche Ausgestal-
tung eines Erzeugnisses kann jedoch ein Geschmacksmusterschutz in Betracht
kommen. Sogar die einfarbige Ausfiihrung eines Erzeugnisses kann nicht nur
Marken-, sondern auch Geschmacksmusterschutz geniefen.!43

Entsprechungen zu Hoér-'* Geruchs-!* und Geschmacksmarken!#® gibt es bei
Gemeinschaftsgeschmacksmustern nicht, da Gegenstand dieser Zeichen keine Er-
zeugnisse sind.14”

137 Eichmann, (Fn. 3), S. 12.

138 Schlitelburg, Musterschutz an Zeichen, GRUR 2005, S. 123 (125).
139 vgl. Regel 3 Abs. 1 DVO GMVO.

140 ygl. Regel 3 Abs. 2 DVO GMVO.

141 Eichmann, (Fn. 3), S. 12.

142 ygl. zu deren Markenfihigkeit: Fezer, (Fn. 134), § 3, Rdnr. 265 ff. und Urteil des EuGH, Rs. C-
49/02 (Heidelberger Bauchemie GmbH), GRUR 2004, S. 858.

193 Eichmann, (Fn. 3), S. 12 f. m.w.N.

144 Vgl. die Nachweise bei Bender, Das Baby wird trocken!, Die Gemeinschaftsmarke zwischen

Reform und Rechtsprechung, Teil 2 - Die absoluten Schutzversagungsgriinde, MarkenR 2004,
S. 169 (170).

145 vgl. Fezer, (Fn. 134), § 3, Rdnr. 282b.
146 Fozer, (Fn. 134), § 3, Rdnr. 283 ff.
147 Eichmann, (Fn. 3), S. 13.
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2. Spezialitaten des Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutzes

Der Geschmacksmusterschutz bietet sich hingegen als Alternative fiir untibliche
Markenformen an. So sind haptische Zeichen musterfihig, da die ,,Oberflichen-
struktur® in Art. 3 lit. a) GGVO ausdriicklich genannt ist und Geschmacksmuster
nicht notwendig visuell wahrnehmbar sein miissen.!*® Auf die graphische Darstell-
barkeit, die bei Geruchs- und Hoérmarken problematisch sein kann, kommt es
jedenfalls bei nicht eingetragenen Geschmacksmustern nicht an.!# Nicht nur
musterfihig, sondern auch eintragbar sind animierte Zeichen wie beispielsweise
eine sich zeitlich verindernde Leuchtanzeige.!0

IV. Uberschneidungen
1. Schutzgegenstand / Begriffsbestimmungen

Im Gemeinschaftsrecht haben die Begriffsbestimmungen des Marken- und Ge-
schmacksmusterrechts nicht nur Erweiterungen gegeniiber den Schutzméglichkei-
ten aus den Entstehungszeiten dieser Rechtsgebiete, sondern auch gegenseitige An-
niherungen zur Folge.!5!

Gegenstand einer Gemeinschaftsmarke kann jedes Zeichen sein, das graphisch dar-
stellbar und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.!¥? Die Markenfihigkeit rich-
tet sich daher nicht nach dem Gegenstand der Darstellung, sondern nach seiner
graphischen Darstellbarkeit und Eignung zur Herkunftsunterscheidung.

Durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird die Erscheinungsform geschiitzt,
die ein Erzeugnis hat.!>3 Diesem Begriff liegt zugrunde, dass ein Gegenstand in-
dustriell oder handwerklich herstellbar ist.!>* Dem Geschmacksmusterschutz zu-
ginglich sind daher vor allem handelbare Waren als Ergebnis der Gestaltungstitig-
keit von Entwerfern.!>® Im Wortsinn sind graphische Symbole als Beispiel fiir

148 Vgl Maier/Schlgtelburg, (Fn. 10), B.1.

199 Vgl. Maier/Schlstelburg, (Fn. 10), B.1.; zum Kriterium der grafischen Darstellbarkeit als Zulas-
sungsvoraussetzung zum Markenschutz siehe Kur, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?,
GRUR Int. 2004, S. 755 (760) m.w.N.

150 Tn dem Register ist diese Leuchtanzeige in verschiedenen Ansichten wiedergegeben, die jeweils

einen momentanen Zustand der Anzeige darstellen, vgl. die Hinweise bei: Schldtelburg, (Fn. 138),
S. 125.

1Y Eichmann, (Fn. 3), S. 13.
152 vgl. Art. 4 GMVO.

153 vgl. Art. 3 lit. a) GGVO.
154 vgl. Art. 3 lit. b) GGVO.
155 vgl. Art. 14 Abs. 1 GGVO.
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einen industriellen oder handwerklichen Gegenstand bildliche Zeichen, durch die
ein Bedeutungsinhalt mitgeteilt wird. Graphische Symbole kénnen auch als Erken-
nungsmerkmale dienen!® und als solche auf Anbieter von Waren oder Dienst-
leistungen hinweisen.!>’

Die ,Form der Ware® im Sinne des Markenrechts entspricht der ,Gestalt eines
Erzeugnisses“ nach dem Geschmacksmusterrecht. Der Begriff , Ausstattung® des
Geschmacksmusterrechts stimmt mit dem der ,Aufmachung” des Markenrechts
iiberein, die zugleich die im Geschmacksmusterrecht ausdriicklich aufgefiihrte
»Verpackung® einschliet. Die ,,Abbildungen® des Markenrechts sind Grundlage
fiir den Schutz von Bildmarken. Sowohl aus der Musterfahigkeit von ,,graphischen
Symbolen® als auch aus den Merkmalen der ,Linien, Konturen, Farben® des Ge-
schmacksmusterrechts folgt, dass alle Arten von graphischen Gestaltungen, die als
Bildmarken eintragbar sind, auch Gegenstand eines Geschmacksmusters sein
konnen.1>8

2. Schutz eines Designs als Marke
a) Problemstellung

Die Uberschneidung der Begriffsbestimmungen machen deutlich, dass bei Vor-
liegen der jeweiligen Schutzvoraussetzungen alle Arten von - zwei- oder dreidimen-
sionalen - graphischen Gestaltungen parallel sowohl durch das Geschmacksmus-
ter- als auch durch das Markenrecht geschiitzt werden konnen.!®® In diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere der Markenschutz fiir Produktgestaltungen von
nicht unerheblicher Bedeutung.!®® Durch die Méglichkeit der Eintragung von
Warenformen als Marken steht neben dem Geschmacksmusterrecht - als eigent-
liche Heimat des Designschutzes - ein weiteres Registerrecht zur Verfiigung, das
als einziges zeitlich potentiell unbegrenztes Immaterialgiiterrecht besondere Attrak-
tivitit ausiibt.161

Im Unterschied zum Geschmacksmusterschutz wird bei einer Formmarke das
Design nicht als solches geschiitzt. Vielmehr erfolgt ein Schutz in seiner Eigen-
schaft als Unterscheidungsmerkmal zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienst-

156 Zum Beispiel ein Sternenkranz fiir die Europiische Union, fiinf Ringe fiir Olympia.

157 Beispielsweise ein stilisierter Apfel fiir einen PC-Hersteller, ein stilisierter Kranich fiir eine Flug-
gesellschaft.

158 Eichmann, (Fn. 3),S. 12 .

159 vgl. Lorenzen, (Fn. 6), S. 36.

160 vl Wiirtenberger, (Fn. 7), S. 912.

161 vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 23.
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leistung. Das Kennzeichenrecht dient der Identifizierung der Produkte, hat also
nicht die Produktherstellung und Produktgestaltung zum Gegenstand.!®2

Durch den Markenschutz soll die Nachbildung eines gekennzeichneten Produktes
- bet Fehlen anderen Schutzes - nicht verhindert werden, sofern ein anderes Kenn-
zeichen gewihlt wird.1®3 Das Zeichenrecht setzt also auf der Nachfrageebene an,
greift aber durch die Méglichkeit der Eintragung von Formmarken in den Pro-
duktionswettbewerb ein. Vor diesem Hintergrund stellt die Identitit von Marke
und Produktform eine scheinbare Irregularitit dar,'®4 zumal der markenrechtliche
Schutz fiir ein Design als Herkunftskennzeichen zeitlich unbegrenzt ist, wihrend
der Geschmacksmusterschutz héchstens 25 Jahre wihrt. Auch wenn der Schutz-
gegenstand des Markenrechts die Warenform als Zeichen und nicht das Produkt

selbst ist, kann das Zeichenrecht im Ergebnis zu einem Schutz der Produktform
fiihren.16

Mithin besteht die Gefahr, dass iiber den markenrechtlichen Schutz in den ori-
giniren Schutzbereich des Geschmacksmusterrechts eingegriffen wird. Dartiber hin-
aus ist einer moglichen Behinderung des Wettbewerbs durch eine zu extensive Ge-
wihrung von Markenschutz vorzubeugen. Dennoch muss aber dem Willen des Ge-
setzgebers, einen Formmarkenschutz zu gewihren, Rechnung getragen werden. 16

b) Schutzgrinde

Die gewerblichen Schutzrechte begriinden Monopolrechte an immateriellen
Giitern, die deren Inhabern zur ausschlieflichen Nutzung zugeordnet werden und
- mit Ausnahme des Zeichenrechts - nach einer gesetzlich bestimmten Maximal-
frist erléschen. In einer durch Wettbewerbsfreiheit gekennzeichneten Wirtschafts-
ordnung bedarf die Zuteilung von Ausschliefflichkeitsrechten der Rechtfertigung
durch Schutzgriinde. Folgerichtig setzen die gewerblichen Schutzrechte eine geistig-
gewerbliche Leistung voraus, die in einem Arbeitsergebnis zum Ausdruck kommt.
Neben dem Gedanken des Leistungsschutzes findet die Monopolisierung von im-
materiellen Giitern ihre Rechtfertigung in wirtschaftspolitischen Erwigungen.'®”

162 vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 53.

163 Vgl won Falckenstein, Markenrecht versus Geschmacksmusterrecht - Zur ausreichenden Offen-

barung dreidimensionaler Marken, GRUR 1999, S. 881 (882).

164 Kyur, in: Fs. DPA - 100 Jahre Marken®-Amt (1994), S. 175 (178 £)).

165 Vgl. Sambuc, Das Freihaltebediirfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem

Markengesetz, GRUR 1997, S. 403 ff., Stolz, (Fn. 5), S. 53 f.

166 Vgl. Béhmann, Der Schutz der dreidimensionalen Marke, 2001, S. 26; Eichmann, Schutzvor-

aussetzungen und Schutzwirkungen von Abbildungsmarken, GRUR Int. 2000, S. 483 (484).

167 Vgl. zu den Schutzgriinden des Patentschutzes, deren Gedanke auf alle gewerblichen Schutz-

rechte tibertragbar ist: Hubmann/Gotting, (Fn. 12), § 5, Rdnr. 8.
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Das Design von Gegenstinden als Arbeitsergebnis bildet den Ankntpfungspunkt
fiir die Zuteilung eines Muster- oder Zeichenrechts. Der Grund des Schutzes liegt
hingegen in der im Arbeitsergebnis objektivierten Leistung, '8

Das Muster- und Markenrecht reprisentiert unterschiedliche Welten im System
der gewerblichen Schutzrechte. Wihrend das Geschmacksmusterrecht eine Design-
innovation voraussetzt, bietet das Markenrecht die Moglichkeit, ein Warensymbol
als Herkunftshinweis nebst zugehorigem Vorstellungsgehalt aufzubauen und dient
damit der Markttransparenz.16?

Diese Grenzziehung sollte beachtet werden, auch wenn das Marketinginstrument
Design unterschiedliche Facetten beinhaltet, die einerseits innovationsbezogen,
andererseits informationsbezogen sind. Wird zwischen diesen Kategorien nicht
differenziert, kommt es zu Systembriichen. Designinnovationen wiirden einerseits
unter dem Kleide des Zeichenrechts systemwidrig zeitlich unbegrenzt monopo-
lisiert, wahrend das Musterrecht als Schutzrecht vor Produktverwechslungen, die
wettbewerblich irrelevant sind und die Markttransparenz nicht beeintrichtigen, in
volkswirtschaftlicher Hinsicht nicht gerechtfertigt werden kénnte.170

Die wirtschaftspolitische Berechtigung des Zeichenrechts folgt dem Gedanken der
Markttransparenz, indem das Markenrecht durch den Schutz der Herkunftsfunk-
tion die Steuerungsfunktion des Wettbewerbs erméglicht und fordert. Kann ein
Design zur zu treffenden Herkunftszuordnung nichts beitragen, muss es vom
Zeichenschutz ferngehalten werden.

Zwar kann eine Innovation markenrechtlich dadurch abgesichert werden, dass
durch das Anbringen eines Zeichens eine Zuordnung der Innovation zum Innova-
tionsunternehmen erméglicht und gefordert wird. Diese Absicherung darf aber
nicht zu einer Monopolisierung der Innovation selbst fiihren, auch wenn Waren-
form und Zeichen 4uferlich identisch sind.!”!

Der Gefahr der - zeitlich potentiell unbegrenzten - Monopolisierung einer Pro-
duktgestaltung im Wege des Markenschutzes hat der europiische Gesetzgeber
durch speziell normierte Schutzausschlieffungsgriinde fiir Formmarken Rechnung
getragen.

168 vel. Stolz, (Fn. 5), S. 57.
169 vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 84.
170 vgl. Swolz, (Fn. 5), S. 84.
171 vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 85.
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Das Spannungsverbiltnis zwischen Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

c¢) Schutzausschlussgriinde des Gemeinschaftsmarkenrechts
(1) Formbezogene Schutzausschlussgriinde

Bestimmten Formmarken bleibt nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO der Markenschutz
versagt. Diese Schutzausschlieffungsgriinde zur Vermeidung von Kollisionen mit
anderen Schutzrechten sollen als spezielle Regelungen des Freihaltebediirfnisses
der Mitbewerber Dauermonopolrechte an der Ware selbst sowie den durch sie
bedingten technischen oder isthetischen Produktmerkmalen verhindern, die die
gegenstindliche Beschaffenheit der Warenart betreffen.!”2 Der Gesetzgeber sah aus
wettbewerbspolitischen und rechtssystematischen Griinden die Notwendigkeit, ab-
solute Schutzhindernisse zu normieren, um eine Monopolisierung bestimmter
Formen zu vermeiden.!”3

aa) Art der Ware

Nicht als Marke eintragungsfihig ist nach Art. 7 Abs. 1 lit. €) i) GMVO die durch
die Art der Ware bedingte Form. Damit wird nicht simtlichen Zeichen die Eintra-
gungsfihigkeit abgesprochen, mittels derer die konkrete Form der jeweiligen Ware
dargestellt wird. Mafgeblich ist vielmehr, ob die gewihlte Form zwingend durch
die Art der Ware vorgegeben ist.!”4 Welche Formen durch die Art der Ware selbst
bedingt sind, ergibt sich bereits aus einem Wortvergleich mit den in Art. 7 Abs. 1
lit. ¢) GMVO aufgefiihrten Ausschliefungsgriinden. Wenn ein Zeichen zur Be-
zeichnung der Art der Ware dienen kann, ist es als allgemeinste Form der be-
schreibenden Angaben von der Eintragung ausgeschlossen. Wihrend die weiteren
gesetzlich aufgefithrten Beispiele einzelne Eigenschaften der Ware betreffen, ist
mit ,Art“ die ,Gattung® der Ware gemeint.!”> Gattungsbezeichnungen sind als
»Bezeichnungen fiir eine Warenart® in hohem Mafle freihaltebediirftig, da ein
Markenschutz fiir eine Gattungsbezeichnung ein Kennzeichnungsmonopol zur
Folge hitte, das in seinen Auswirkungen einem Herstellungs- oder Vertriebsmono-
pol nahe kime. Wenn eine Formgebung fiir eine Ware gattungsspezifisch ist, wird
dem aus der Art der Ware resultierenden Ausschliefungsgrund Rechnung ge-
tragen.!”® Dabei hat das Freihaltebediirfnis groflere Bedeutung als bei Gattungs-
bezeichnungen, da eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft nicht
beriicksichtigt wird.!””

172 Wiirtenberger, (Fn. 7), S. 912.

173 Stolz, (Fn. 5), S. 85 f.

174 Hasselblatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 27.
175 Eichmann, (Fn. 3), S. 16.

176 Vgl. Eichmann, Technizitit von Erfindungen - Technische Bedingtheit von Marken und Mus-
tern, GRUR 2000, S. 751 (759).

177" vgl. Art. 7 Abs. 3 GMVO.
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Durch die Art der Ware bedingt sind solche Charakteristika, die ein generisches
Produkt dieser Gattung aufweist, beispielsweise Griff und Klinge bei einem Mes-
ser. Ausschlaggebend ist somit, ob aus Sicht des Verkehrs bei funktionaler Betrach-
tung die Form der schutznachsuchenden Warengattung nur in der konkreten Aus-
gestaltung denkbar ist!”8 oder ob es sinnvolle Alternativen gibt. Dabei steht der
Eintragungsfihigkeit nicht entgegen, dass die konkrete Form auch funktionalen
Charakter aufweist, wenn und soweit 1thr Gesamteindruck durch tiber die funk-
tionale Formgebung hinausreichende, dsthetische Gesichtspunkte (mit-)geprigt
wird.17? Praktisch wird dieser Versagungsgrund nur selten durchgreifen, da eine
ganz konkrete Form nur in wenigen Fillen zwingend durch die Warengattung vor-
gegeben wird!80 und zumeist Gestaltungsalternativen vorhanden sind.!8! Hin-
reichend sind geringe, nicht durch die Art der Ware vorgegebene, dsthetische oder
sonst eigentiimliche Verinderungen, um dieses Eintragungshindernis zu tber-
winden.182

bb) Technische Wirkung

Artikel 7 Abs. 1 lit. e) i1) GMVO schliefit solche Zeichen von der Eintragung aus,
die ausschlief8lich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich ist. Dies sind zum Beispiel Scherkopfe eines Rasierapparates
in einer bestimmten Anordnung, wenn diese einen technischen Effekt hat. Tech-
nische Neuerungen und Verbesserungen sollen nicht auf unbegrenzte Zeit iiber
den Markenschutz monopolisiert, sondern - gegebenenfalls nach Ablauf bestehen-
der technischer Schutzrechte - der Allgemeinheit zuginglich gemacht werden.183

178 Also der Prototyp eines bestimmten Produkts, beispiclsweise die Form einer Kartoffel fiir Kar-

toffeln, vgl. Renck/Petersenn, Das Ende dreidimensionaler Marken in der EU?, Eine Unter-
suchung der Entscheidungspraxis aus Luxemburg, insbesondere der Entscheidung des EuGH
vom 8. April 2003 in Sachen Linde AG, Winward Industries Inc. und Rado Uhren AG, sowie
des Schutzumfangs dreidimensionaler Marken seit Linde, WRP 2004, S. 440 (444).

179 Vgl Hasselblatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 27; von Miiblendabl/Oblgari/von Bombard, Die Gemein-
schaftsmarke, 1998, § 4, Rdnr. 32 f.

180 Beispielsweise die dreidimensionale Wiedergabe eines Wiirstchens fiir Wurstwaren, vgl. Hassel-
blatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 27.

181 Beispielsweise bedingt bei einer Blumenvase die Art der Ware, dass sie Wasser und Blumen auf-
nehmen kénnen muss. Dies lisst sich aber auf vielfiltige Weise erreichen. Ist eine Blumenvase
zum Beispiel asymmetrisch geformt, mag das zwar das Wesen der Ware ausmachen, aber diese
Form ist nicht durch die Art der Ware bedingt, vgl. Lorenzen, (Fn. 6), S. 38.

182

Damit korrespondiert gegebenenfalls ein geringer Schutzumfang der Marke nach erfolgter Ein-
tragung, vgl. Hasselblait, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 27.

183 Hasselblatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 28.
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Ein Zeichen, das ausschlieflich aus der Form der Ware besteht, ist aufgrund dieser
Vorschrift nicht eintragungsfihig, wenn nachgewiesen wird, dass die ,,wesentlichen
funktionalen Merkmale® dieser Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben
sind. Der Nachweis, dass es andere Formen gibt, mit denen sich die gleiche tech-
nische Wirkung erzielen lisst, kann das Eintragungshindernis nicht ausriumen.'34
So spielt es fiir die oben genannte Anordnung von Scherképfen keine Rolle, ob
derselbe technische Effekt tiber eine andere Anordnung erzielt werden kann.

Im Rahmen der Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 lit. ) ii) GMVO stellt sich daher
die Frage, welches die wesentlichen Merkmale einer Form sind und, wenn diese
Merkmale funktioneller Art sind, ob diese wesentlich fiir die Form sind. Der von
dem europiischen Gesetzgeber gewihlte Begriff der ,Erforderlichkeit” und die von
dem Europiischen Gerichtshof verwendete Formulierung ,wesentliche funktio-
nale Merkmale® sprechen fiir eine restriktive Auslegung, so dass selbst Formen, die
teilweise technische Wirkung haben, bei denen aber dsthetische Abwandlungen eine
wesentliche Rolle spielen, die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 lit. ) i) GMVO
ausschliefSen. 18>

Die Relevanz von Formalternativen ist allerdings nur dann ausgeschlossen, wenn
zuvor festgestellt worden ist, dass die wesentlichen Merkmale einer Form techni-
sche Wirkung haben. Dariiber hinaus bestimmt die Existenz von Formalternativen

weiterhin, ob Markenschutz fiir eine bestimmte Form Auswirkungen auf den
Wettbewerb hat.18¢

cc) Wesentlicher Wert

Nach Art. 7 Abs. 1 lit. e) iii)) GMVO sind solche Zeichen vom Markenschutz aus-
genommen, die ausschliefSlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesent-
lichen Wert verleiht. Dies kann zwar durch unterschiedliche Eigenschaften einer
Ware erfolgen. Da aber auf die Form der Ware abzustellen ist und die Merkmale,
die einer technischen Wirkung zugeordnet sind, eine eigenstindige Regelung er-
fahren haben,!8” kommen nur die fiir die geschmackliche Wirkung einer Ware
mafigeblichen Merkmale in Betracht.!®8 Dies wird auch durch die Kollisionsregeln
des Immaterialgliterrechts bestitigt, wonach ,asthetische® Formschopfungen nicht
nur vom Patent-, sondern auch vom Markenschutz ausgeschlossen sein sollen.!8?

184 EuGH, Philips, (Fn. 78), Rdnr. 84.

185 Vgl. Rench/Petersenn, (Fn. 178), S. 444.
186 Vgl Rench/Petersenn, (Fn. 178), S. 444
187 vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) ii) GMVO.

188 ygl. die Schlussantriige des GA Colomer, verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Slg. 2003, 13161, Rdnr.
29 (Linde AG, Winward Industries Inc. und Rado Uhren AG).

189 Eichmann, (Fn. 3), S. 16.
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Die Form, die der Ware erst einen wesentlichen Wert verleiht, ist beispielsweise der
modische Stil fir das Kleid, nicht hingegen die Bliitenform fiir den Kise.

Es ist darauf abzustellen, ob die dsthetisch besonders ausgeprigte Form der Ware
aus Verbrauchersicht deren eigentlichen Wert ausmacht, diese in anderer Form fiir
ihn hingegen wertlos wire. Unschidlich ist dagegen, wenn anhand der konkreten
Formgebung ein bekanntes Produkt eines bestimmten Herstellers erkannt und
deshalb bestimmte Giitevorstellungen geweckt werden. Das nur mittelbare Hervor-
rufen positiver Assoziationen durch eine bestimmte Formgestaltung einer Ware
bedeutet nicht, dass ihr dadurch ein wesentlicher Wert verliehen wird.!?0 Grund-
sitzlich irrelevant fiir die Bestimmung des wesentlichen Wertes ist, ob die als
Marke angemeldete Formgebung Geschmacksmuster- oder Urheberrechtsschutz
beansprucht (hat). Griindet sich allerdings ein solcher Schutz ausschlieflich auf
die Markenschutz nachsuchende Form, ist darin eine wesentliche Wertverleihung
der Ware zu erkennen und der Markenschutz zu versagen. Anderenfalls liefe sich
iiber den Markenschutz die gesetzlich limitierte Schutzdauer der Geschmacks-
muster- und Urheberrechte ewig perpetuieren.!®!

dd) Zusammenfassung

Die formbezogenen Schutzausschlussgriinde des Gemeinschaftsmarkenrechts sol-
len Kollisionen mit anderen Kategorien von Schutzrechten und eine unerwiinsch-
te Monopolisierung bestimmter Formgestaltungen vermeiden.

Auch wenn die Bestimmungen des Art. 7 Abs. 1 lit. €) GMVO als spezielle Rege-
lungen des Freihaltebediirfnisses der Mitbewerber zu qualifizieren sind,!*? diirfen
diese nicht mit der Beriicksichtigung von Freihalteinteressen {iberfrachtet werden.!?3

Nach der Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofes ist ein der Schutzfihig-
keit entgegenstehendes Allgemeininteresse nur gegeben, wenn die Eintragung der
technisch bedingten Form den Wettbewerber daran hinderte, eine Form mit ent-
sprechend technisch-funktionaler Bedeutung auf den Markt zu bringen.!”* Durch
die Betonung des freien Wettbewerbs!®> wird deutlich, dass sich die Auslegung des

190 vgl. won Miihlendahl/Oblgari/von Bombard, (Fn. 179), § 4, Rdnr. 36; Ingerl/Robnke, (Fn. 134), § 3,
Rdnr. 42.

U1 Hasselblart, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 29.
192 Wiirtenberger, (Fn. 7), S. 912.

193 Ullmann, Die Form einer Ware als Marke - Illusion oder Chance?, NJW-Sonderheft 100 Jahre
Markenverband 2003, S. 83, der darauf hinweist, dass das Freihaltungsbediirfnis grundsitzlich
erst in Art. 3 lit. ¢) MarkenRL [Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO)] eine Rolle spielt.

194 vgl. EuGH, Philips, (Fn. 78), Rdnr. 80.
195 vgl. EuGH, Philips, (Fn. 78), Rdnrn. 78, 80, 82.
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Eintragungshindernisses ,,funktionale Formen® daran zu orientieren hat, dass der
Wettbewerb nicht unzulissig eingeschrinkt wird. Kann die gleiche technische
Funktion im Einzelfall erwiesenermaflen mit unterschiedlichen Formen erreicht
werden, ist eine unzuldssige Einschrinkung des Wettbewerbs durch den Marken-
schutz einer der Formalternativen ausgeschlossen. Der Markenschutz dient hier
vielmehr dem offentlichen Interesse, den Verbraucher vor Verwechslungen zu
schiitzen. Dieser Verwechslungsschutz liegt ebenso im Offentlichen Interesse wie
der Schutz des freien Wettbewerbs.1%¢

Nach dem Wortlaut der Vorschrift und der Rechtsprechung des Europiischen
Gerichtshofes ist eine restriktive Auslegung von Art. 7 Abs. 1 lit. e) 11)) GMVO an-
gezeigt, wobei dies auch fiir die beiden anderen Fille des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO
gilt. So kommen als durch die Art der Ware selbst bedingte Formen lediglich
solche in Betracht, die bei funktionaler Betrachtung nach objektiver Verkehrsan-
schauung nur in der konkreten Form denkbar sind.!®” Bei wertbedingten Formen
ist eine enge Auslegung angezeigt, um nicht jede irgendwie sthetisch oder sonst
originell geprigte Gestaltung vom Markenschutz auszuschliefen.!%8

Das fiir produktabhingige Formmarken vorgreifliche Hindernis!*® des Art. 7
Abs. 1 lit. ) GMVO ist somit leicht zu iiberwinden.2%0 Das ist schon der Fall,
wenn die Form fiir Waren beansprucht wird, die keinen Bezug zu dieser Form
aufweisen - weder aus der Natur der Sache, noch technisch bedingt, noch als
wertbildender Faktor.

(2) Sonstige Schutzausschlussgrinde

Die Schutzversagungsgriinde des Art. 7 Abs. 1 lit. b) bis d) GMVO haben auch fiir
dreidimensionale, aus der Form der Ware bestehende Zeichen eigenstindige

196 Vgl. Renck/Petersenn, (Fn. 178), S. 444,
197 Vgl. Renck/Petersenn, (Fn. 178), S. 444.
198 Vgl. Lorenzen, (Fn. 6), S. 40.

199 vgl. EuGH, Philips, (Fn. 78), Rdnr. 74 ff;; Urteil des EuGH, verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Slg.
2003, 3161, Rdnr. 65 (Linde AG, Winward Industries Inc. und Rado Ubren AG); im Folgenden:
EuGH, Linde/ Winward/Rado.

200 Ullmann, (Fn. 193), S. 83. Hiergegen wendet sich Wirtenberger, (Fn. 7), S. 913, 919, der auf die
eigentliche Aufgabe des § 3 Abs. 2 des deutschen Markengesetzes [Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO)]
verweist und fordert, diesem in der Eintragungspraxis grofere Beachtung zu schenken. Nehme
eine Warenform zu leicht die Hiirde dieser Bestimmung, sei der Moglichkeit Tiir und Tor
gedffnet, nur auf Grund der Marktstellung einer Ware, und sei sie hinsichtlich ihres Aufbaus
oder ihrer einzelnen Gestaltungsmerkmale noch so banal, Markenschutz zu verschaffen. Das zu
verhindern sei gerade die Aufgabe des § 3 Abs. 2 des deutschen Markengesetzes [Art. 7 Abs. 1
lit. e) GMVO].
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Bedeutung.2%! Mithin bedeutet allein die Uberwindung der Schutzhindernisse des

Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO nicht automatisch, dass der Weg zur Registrierung frei
Tor 202
1st.

Allerdings koénnen die Schutzversagungsgriinde des Art. 7 Abs. 1 lit. b) bis d)
GMVO im Gegensatz zu denen des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO?® durch Benut-
zung liberwunden werden.

aa) Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft

Fiir alle Kategorien von Marken gilt, dass sie von der Eintragung ausgeschlossen
sind, sofern sie keine Unterscheidungskraft besitzen.2%* Dreidimensionalen
Marken, die aus der Form der Ware bestehen, kommt insoweit keine Sonderbe-
handlung zu.20?

Auch bei Formmarken steht erst das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft einer
Eintragung entgegen; schon ein geringer Grad herkunftshinweisender Funktion
der gewihlten Form geniigt.2% Ausschlaggebend ist, ob ,der durchschnittlich in-
formierte, aufmerksame und verstindige Durchschnittsverbraucher® aus der Form
der Ware schliefit, die so geformte oder verpackte Ware stamme von einem be-
stimmten Unternehmen und werde zur Unterscheidung von Waren anderer Unter-
nehmen so geformt.207

201 Vgl. EuGH, Linde/Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnr. 66: Es ergibt sich weder aus dem Wortlaut
von Art. 3 der MarkenRL [Art. 7 GMVO] noch aus ihrer Ratio, dass die anderen Bestimmungen
nicht auch auf die Anmeldungen dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware be-
stehen, anwendbar wiren.

202 Vgl. EuGH, Linde/ Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnr. 67.
203 ygl. Art. 7 Abs. 3 GMVO.

204 gl. Art. 7 Abs. 1 lit. b) GMVO.

205 Insbesondere ist kein strengerer Mafstab anzulegen als bei anderen Markenformen; vgl. EuGH,

Linde/ Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnrn. 40, 47, 66: Weder aus dem Sinn und Zweck der Mar-
kenrichtlinie noch aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. b) MarkenRL [Art. 7 Abs. 1 lit. b)
GMVO)] ergibt sich eine solche Differenzierung. Das Kriterium der Unterscheidungskraft erfor-
dert vielmehr in Bezug auf jede Marke, dass diese geeignet ist, die Ware als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden; vgl. zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft drei-
dimensionaler Marken auch: Bender, (Fn. 113), S. 211; Eichmann, (Fn. 3), S. 14 m.w.N.

206 Ullmann, (Fn. 193), S. 83; Sambuc, (Fn. 165), S. 403.

207 gl. EuGH, Philips, (Fn. 78), Rdnrn. 35, 63; EuGH, Linde/ Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnrn. 41,
46. Der Gerichtshof fiihrt allerdings aus, dass es in der Praxis schwieriger sein kénne, die Unter-
scheidungskraft einer aus der Form einer Ware bestehenden Marke nachzuweisen als die einer
Wort- oder Bildmarke.
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bb) Schutzhindernis der beschreibenden Angaben

Bei dreidimensionalen, aus der Form der Ware bestehenden Zeichen hat auch der
Schutzversagungsgrund des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO selbstindige Bedeutung. Er
ist insbesondere dann relevant, wenn solche Marken die typischen Merkmale und
die tiber die technisch notwendige Gestaltung hinaus charakteristischen Elemente
aufweisen, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht.
Sind solche Zeichen unterscheidungskriftig und nicht durch ein formbezogenes
Schutzhindernis von der Eintragung ausgeschlossen, konnen sie insbesondere als
die ,Beschaffenheit der Ware® beschreibend angesehen und somit in der Regel nur
iiber die Benutzung nach Art. 7 Abs. 3 GMVO registriert werden.208

d) Ergebnis

Die Legitimitit des markenrechtlichen Designschutzes ist im europdischen Mar-
kenrecht anerkannt. Der Formmarkenschutz unterliegt allein den Schranken der
Ausschlussgriinde der GMVO. Fiir die Markenfihigkeit eines dreidimensionalen
Zeichens ist dessen Eignung zur Produktidentifikation im Sinne der Produktver-
antwortung und -kontrolle des Markeninhabers entscheidend, der allein fiir die
Qualitit des Produkts verantwortlich gemacht werden kann.2%

Den durch die Moglichkeit des Formmarkenschutzes bestehenden Gefahren des
Eingriffs in den Schutzbereich des Geschmacksmusterrechts, der dauerhaften
Monopolisierung von Produktgestaltungen und der moglichen Behinderung des
Wettbewerbs wird durch die formbezogenen Schutzausschlussgriinde des Art. 7
Abs. 1 lit. ¢) GMVO Rechnung getragen, wobei eine restriktive Auslegung angezeigt
ist. Hierdurch mag zwar die Gefahr begriindet werden, dass Warenformen zu leicht
die Hiirde dieser Bestimmung iiberwinden.?10 Da aber die Schutzversagungs-
griinde des Art. 7 Abs. 1 lit. b) bis d) GMVO auch fiir dreidimensionale Marken
eigenstindige Bedeutung besitzen, ist durch die Uberwindung der formbezogenen
Schutzausschlussgriinde nicht automatisch der Weg zur Registrierung frei.

Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei Formmarken zu priifen, ob sie alle
in Art. 7 Abs. 1 b) bis ) GMVO genannten Kriterien erflillen. Diese Kriterien sind
in jedem Einzelfall im Lichte des ihnen jeweils zu Grunde liegenden Allgemein-
interesses auszulegen und anzuwenden.2!! Auch wenn die Eintragung einer aus

208 gl die zweite Vorlagefrage des BGH, in: EuGH, Linde/ Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnr. 25.

209 Vgl. Fezer, Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa; Auf dem Weg zur

Marke als einem immaterialgiiterrechtlichen Kommunikationszeichen, GRUR 2003, S. 457
(467).

210 gl. Wiirtenberger, (Fn. 7), S. 913.
211 Vgl. EuGH, Linde/ Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnr. 76.
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der Form der Ware bestehenden Marke nicht grundsitzlich aus Griinden des All-
gemeininteresses ausgeschlossen und insoweit auf den Einzelfall abzustellen ist,
wird das Interesse des Einzelnen an der Erlangung markenrechtlichen Schutzes an
solchen Marken regelmiflig hinter dem Allgemeininteresse, diese Zeichen frei zu-
ginglich zu halten, zuriickstehen.?1? Daher kann eine Registrierung in der Regel
nur iiber den Benutzungsnachweis gemif Art. 7 Abs. 3 GMVO erfolgen.?13

Dadurch ist der Erwerb des Markenschutzes zwar einerseits regelmiflig von dem
Nachweis der Benutzung abhingig. Andererseits kann auf diese Weise den Realita-
ten des Marktes und der Verbraucherwahrnehmung angemessen Rechnung getra-
gen werden.

3. Musterschutz an Zeichen
a) Problemstellung

Durch das Inkrafttreten der GGVO hat sich die Sach- und Rechtslage im Ver-
hiltnis von Marken zu Geschmacksmustern verindert. Insbesondere die jeweiligen
Begriffsbestimmungen haben auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene gegenseitige An-
niherungen erfahren.?14

Durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird die Erscheinungsform geschiitzt,
die ein Erzeugnis hat.21> Als Erzeugnis im Sinne der GGVO gilt jeder industrielle
oder handwerkliche Gegenstand einschlieflich graphischer Symbole.?1¢ Aufgrund
deren Musterfihigkeit konnen nunmehr alle Arten graphischer Gestaltungen, die
als Bildmarken eintragbar sind, auch Gegenstand eines Geschmacksmusters sein.21”
Da das Erzeugnis ,graphisches Symbol® in der Erscheinungsform eines Bild-
zeichens einer Marke auftreten kann, ist es daher moglich, Geschmacksmuster-
schutz nach der GGVO auch fiir Markenzeichen zu erwerben.?!3

212 Diese Schlussfolgerung liegt nahe, da der EuGH in seiner Entscheidung Linde/ Winward/Rado
wiederholt auf das Allgemeininteresse abgestellt und dieses besonders betont hat, vgl. Renck/
Petersenn, (Fn. 178), S. 446.

213 Egs ist in jedem Einzelfall das der Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. ¢) MarkenRL [Art. 7 Abs. 1
lit. ¢) GMVO)] innewohnende Allgemeininteresse daran zu berticksichtigen, dass dreidimensio-
nalen, aus der Form der Ware bestehende Marken von allen frei verwendet und vorbehaltlich
des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL [Art. 7 Abs. 3 GMVO)] nicht eingetragen werden kénnen, EuGH,
Linde/ Winward/Rado, (Fn. 199), Rdnr. 77.

214 Eichmann, (Fn. 3), S. 13.

215 ygl. Art. 3 lit. a) GGVO.

216 gl, Art. 3 lit. b) GGVO.

217 Eichmann, (Fn. 3), S. 12 £,

218 Maier/Schistelburg, (Fn. 10), B.2.
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Durch die Eintragung von graphischen Symbolen und Logos als Gemeinschaftsge-
schmacksmuster?!? wird diesen ein Schutz gewihrt, der bisher in der Regel iiber
eine Markenregistrierung erfolgte. Zudem werden durch amtliche Veréffentlichun-
gen von Markenanmeldungen fiir neue Zeichen Musterrechte in Form von nicht
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern??0 geschaffen, ohne dass der An-
melder hierauf Einfluss nehmen kann.

b) Musterfahigkeit

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster schiitzt kein bestimmtes Erzeugnis, sondern
eine bestimmte Erscheinungsform.??! Beispielsweise ist das Recht aus einem Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster an einem Stoffmuster nicht auf Textilien be-
schrinkt, sondern erstreckt sich auf alle moéglichen Benutzungshandlungen wie
etwa die Verzierung von Porzellan. Da nur industrielle oder handwerkliche Gegen-
stinde musterfihig sind, scheidet ein Musterschutz an Naturprodukten aus. Die
Musterfahigkeit von Zeichen ergibt sich aus Art. 3 lit. b) GGVO, der ,graphische
Symbole® ausdriicklich nennt.

Trotz zahlreicher Bedenken?22 entspricht die Zulassung von Schriftzeichen zum
Musterschutz der geltenden Rechtslage. Im tibrigen wird die Eintragung von
,Wortzeichen® im markenrechtlichen Sinn223 in das Geschmacksmusterregister
dadurch verhindert, dass fiir die Eintragung eines Geschmacksmusters dessen gra-
phische Wiedergabe erforderlich ist.224

Unabhingig von der Rechtslage ist die Zulassung von Schriftzeichen zum Muster-
schutz auch sachgerecht, da Buchstaben und Buchstabenfolgen neben einer Pro-
duktidentifizierungsfunktion??® als Marke auch Wirkung auf den Formen- und
Farbensinn des Betrachters entfalten konnen.??® Im iibrigen kénnen Schrifttypen

219 Nach Schlstelburg, (Fn. 138), S. 123, hat das HABM seit dem 1. April 2003 schon Hunderte von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern an ,,graphischen Symbolen® und ,,Logos® eingetragen.

220 gl Art. 11 GGVO.
221 g, Art. 3 lit. a) GGVO.

222 g, beispielsweise den Bericht von Schramm, Tagung der Europiischen Rechtsakademie (ERA)

zu dem Thema ,Spannungsverhiltnis zwischen Gemeinschaftsmarke und -Geschmacksmuster®
vom 6. bis 7. November 2003, GRUR Int. 2004, S. 31 und Kur, No Logo!?, 35 IIC 2004, S. 184
(186).

223 Vgl. hierzu oben B.IIL1.
224 ygl. Art. 36 Abs. 1 lit. ¢) GGVO.
225 Fezer, (Fn. 209), S. 467.

226 Vgl. beispielsweise die schmiickende Verwendung von Initialen im Modebereich.

Heft 4 - 2005 - ZEuS 545

https://dol.org/10.5771/1425-439X-2005-4-513 - am 26.01.2026, 01:45:06. /del - [



https://doi.org/10.5771/1435-439X-2005-4-513
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Steffen Schiffner

als Zeichen vom Musterschutz nicht ausgeschlossen werden, da der Schutz typo-
graphischer Schriftzeichen in das Geschmacksmusterrecht integriert ist.22”

Die Musterfihigkeit von Zeichen entspricht mithin der geltenden Rechtslage. Eine
Verschirfung der Zugangsvoraussetzungen als Korrektiv zum befiirchteten Aus-
ufern von Musterrechten an Zeichen wire mit dieser nicht in Einklang zu bringen.

¢) Schutzvoraussetzungen

Als Korrektiv gegeniiber dem zu befiirchtenden Ausufern von Musterrechten an
Zeichen kommt vielmehr die Priifung der Schutzvoraussetzungen, insbesondere
der Neuheit und Eigenart, in Betracht.22® Buchstaben- und Zahlenkombinationen
in tliblichen Schrifttypen werden in der Regel im Gegensatz zu Zeichen, die auf
neuartige Weise graphisch gestaltet sind oder figurative Elemente enthalten, im
Formenschatz nachgewiesen werden kénnen.

Die Schutzvoraussetzungen werden vor der Eintragung nicht von Amts wegen
gepriift. Eine Sachpriifung findet ausschliefilich nach der Eintragung auf Antrag
eines Dritten statt.?2”

Die Priifung hinsichtlich des Vorliegens der Schutzvoraussetzungen von Neuheit
und Eigenart bei Geschmacksmustern unterscheidet sich inhaltlich grundlegend
von der Priifung auf relative Eintragungshindernisse bei Marken.23 Wihrend bei
letzteren ein Vergleich sowohl zwischen den sich gegeniiberstehenden Zeichen als
auch den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen stattfindet,3! wird im Rah-
men der Sachpriifung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nur
auf die graphische Wiedergabe des Musters abgestellt.>3? Zudem kénnen Marken
nur iltere Rechte entgegengehalten werden.?33 Fiir einen Angriff auf Neuheit und
Eigenart eines Geschmacksmusters bedarf es dagegen keiner dlteren Rechte; die gel-
tend gemachten Geschmacksmuster miissen lediglich Teil des Formenschatzes?34
sein.

227 ygl. Art. 3 lit. b) GGVO.

228 Schlstelburg, (Fn. 138), S. 125; Kur, Protection of Graphical User Interfaces Under European
Design Legislation, 34 IIC 2003, S. 50 ff.

229 gl. Art. 24 Abs. 1 GGVO.

230 ygl. Art. 8 GMVO.

231 gl. Art. 8 Abs. 1 GMVO.

232 gl. Art. 45 Abs. 1 1.V.m. Art. 36 Abs. 1 lit. ) GGVO; Maier/Schiitelburg, (Fn. 10), K.2.
233 gl. Art. 8 Abs. 1 und die Definition des Begriffs ,Altere Marken® in Abs. 2 GMVO.
234 Vgl. Maier/Schlételburg, (Fn. 10), D.2.
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Der Vorteil, mit einer Geschmacksmustereintragung einen kostengiinstigen und
schnellen Schutz an einem Zeichen erlangen zu kénnen, wird somit durch den
Nachteil ausgeglichen, dass grundsitzlich jede vorbekannte Erscheinungsform jeg-
lichen Teils eines Erzeugnisses den Rechtsbestand der Eintragung gefihrden kann.

Der Formenschatz, der einem jlingeren Geschmacksmuster entgegensteht, ist in
seinem Umfang allerdings dadurch beschrinkt, dass ihm nur iltere Muster zuzu-
rechnen sind, die der Offentlichkeit in einer Weise zuginglich gemacht wurden,
dass dies den in der Gemeinschaft titigen Fachkreisen des betreffenden Wirt-
schaftszweigs im normalen Geschiftsverlauf bekannt sein konnte.23> Wer zu die-
sen Fachkreisen gehort, richtet sich nach dem Erzeugnis, in das das Geschmacks-
muster aufgenommen oder bei dem es verwendet werden soll.236

Im Rahmen der Priifung auf Neuheit und Eigenart werden nur Geschmacksmuster
mit Geschmacksmustern verglichen.23” Die Priifung auf Neuheit erfolgt anhand
eines Vergleichs zwischen den Merkmalen der sich gegeniiberstehenden Muster.
Nur wenn simtliche, nicht unwesentliche Merkmale eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters schon in einem vorbekannten Geschmacksmuster vorhanden
sind, ist die Neuheit zu verneinen.?3% Bei der Priifung der Eigenart kommt es
dagegen nicht auf eine vollstindige Ubereinstimmung der Merkmale von Gemein-
schaftsgeschmacksmuster und vorbekanntem Geschmacksmuster an. Es sind nur
die jeweiligen, bei einem ,informierten Benutzer hervorgerufenen?3? Gesamtein-
driicke?*® der sich gegeniiberstehenden Geschmacksmuster auf Unterschiede zu
priifen.*! Im Rahmen dieses Vergleichs werden die Muster nebeneinander gelegt

235 Vgl Art. 7 Abs. 1 GGVO.

236 Vigl. Maier/Schlstelburg, (Fn. 10), F.3.

237 Dies schlieft nicht aus, dass einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch ein Zeichen entgegen-

gehalten werden kann, das Gegenstand einer Marke oder anderweitiger Rechte ist; vgl. Schlitel-
burg, (Fn. 138), S. 125.

238 Maier/Schiitelburg, (Fn. 10), D.1.

239 Vgl. Art. 6 GGVO. Diese Priifung unterscheidet sich erheblich von einer solchen auf Verwechs-
lungsgefahr von Marken. Der ,informierte Benutzer” 1.S.v. Art. 6 GGVO ist nicht vergleichbar
mit den von einer Marke ,,angesprochenen Verkehrskreisen®. Wihrend sich diese Verkehrskreise
immer aus - mehr oder weniger aufmerksamen - Abnehmern der zur Marke geh6rigen Waren-
und Dienstleistungen zusammensetzen, hat der informierte Benutzer nicht notwendig Verwen-
dung fiir die Erzeugnisse, deren Erscheinungsform das streitgegenstindliche Geschmacksmuster
schiitzt. Die Abnahme der Erzeugnisse zur bestimmungsgemiflen Verwendung ist dem ,End-
benutzer” vorbehalten, der in Art. 4 Abs. 3 GGVO genannt ist und der damit schon begrifflich
vom informierten Benutzer in Art. 6 GGV zu unterscheiden ist; vgl. Maier/Schlotelburg, (Fn. 10),
C3,E2.

240 Der Gesamteindruck, den ein Muster bei dem informierten Benutzer hervorruft, ergibt sich aus-

schlieffllich aus seinen musterrechtlichen Merkmalen, das heifdt aus den Linien, Farben, Kontu-
ren etc.; vgl. Art. 3 lit. a) GGVO.

24 Maier/Schlstelburg, (Fn. 10), E.1.

Heft 4 - 2005 - ZEuS 547

https://dol.org/10.5771/1425-439X-2005-4-513 - am 26.01.2026, 01:45:06. /del - [



https://doi.org/10.5771/1435-439X-2005-4-513
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Steffen Schiffner

und unmittelbar miteinander verglichen. Bei der Beurteilung der Eigenart ist der
Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers zu berticksichtigen, der bei Zeichen in
der Regel keine Grenzen gesetzt sind.?4?

Daneben ist die Rechtsbestindigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters vom
Vorliegen weiterer Schutzvoraussetzungen abhingig, die sich bei Geschmacksmus-
tern an Zeichen aber auf die Vertriglichkeit mit der 6ffentlichen Ordnung und
den guten Sitten reduzieren.?*3

Es ist daher festzuhalten, dass ein Korrektiv zum befiirchteten Ausufern von
Musterrechten an Zeichen in der Priifung der Schutzvoraussetzungen, insbeson-
dere der Neuheit und Eigenart, liegt?** und bei dieser Priifung dem umfang-
reichen Formenschatz besondere Bedeutung zukommt.

d) Marken gegen Muster

Ein weiteres Korrektiv besteht in der Vielzahl der ilteren Marken, die der Rechts-
bestindigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegengehalten werden
koénnen. Nach Art. 25 Abs. 1 lit. ) GGVO ist ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster
fiir nichtig zu erkliren, wenn in einem jlingeren Geschmacksmuster ein Zeichen
mit Unterscheidungskraft verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht den Rechts-
inhaber zur Untersagung dieser Verwendung berechtigt.24?

Die Gemeinschaftsmarke gewdhrt ithrem Inhaber gemifl Art. 9 Abs. 1 GMVO ein
ausschlieffliches Recht, das einen Identitits-, Verwechslungs- und Bekanntheits-
schutz beinhaltet.?*¢ Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann die Benutzung
eines kollidierenden Zeichens verbieten, das den Schutzbereich tangiert, wobei ein
Vergleich zwischen den Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen vorzu-
nehmen ist.

Im Rahmen des Vergleichs zwischen einer ilteren Marke und einem jiingeren
Geschmacksmuster stellt sich allerdings die Frage, wie die von dem Muster benutz-
ten beziehungsweise erfassten Waren und Dienstleistungen zu qualifizieren sind.

Hierfiir kann jedenfalls nicht auf die Erzeugnisse des jiingeren Geschmacksmus-
ters abgestellt werden, da diese keine Dienstleistungen erfassen und anderenfalls

242 Vgl. Art. 6 Abs. 2 GGVO. Begibt sich der Entwerfer dennoch in die Nihe vorbekannter Zeichen,
wirkt sich diese Vorschrift zu seinen Ungunsten aus; vgl. Maier/Schlotelburg, (Fn. 10), E.3.

243 vgl. Art. 9 GGVO. Die iibrigen Schutzvoraussetzungen betreffen hingegen nur Geschmacks-
muster an komplexen oder technischen Erzeugnissen, vgl. Art. 4 und Art. 8 GGVO.

284 Schlotelburg, (Fn. 138), S. 125; Kur, (Fn. 228), S. 50 fF.

245 Diesen Nichtigkeitsgrund kann nur der Inhaber des lteren Rechts geltend machen, Art. 25

Abs. 3 GGVO.
246 Hasselblatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 82.
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eine reine Dienstleistungsmarke einem Geschmacksmuster nicht entgegengehalten
werden konnte.47 Artikel 25 Abs. 1 lit. €) GGVO bezweckt, Eingriffen jeglicher
Art in iltere Zeichenrechte durch jlingere Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor-
zubeugen und liefe fiir viele Fallkonstellationen ins Leere, wenn es auf die Iden-
titit oder Ahnlichkeit der Erzeugnisse des jiingeren Geschmacksmusters mit den
Waren und Dienstleistungen der ilteren Marke ankime.?48

Stellt man die unterschiedlichen Rechte aus Marken und Geschmacksmustern ein-
ander gegeniiber, zeigt sich vielmehr, dass im Rahmen der Priifung des Nichtig-
keitsgrundes von Art. 25 Abs. 1 lit. €) GGVO ein Vergleich zwischen den Waren
und Dienstleistungen, die von der idlteren Marke und dem jiingeren Geschmacks-
muster erfasst werden, obsolet 1st.

Das Verbietungsrecht aus einer Marke beschrinkt sich auf die markenmifige Be-
nutzungZ4’ des geschiitzten Zeichens fiir bestimmte Waren und Dienstleistun-
gen.20 Ob hingegen ein geschiitztes Geschmacksmuster zur Kennzeichnung von
Waren und Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken benutzt wird, beriihrt die
Rechte seines Inhabers nicht. Insbesondere kann er Dritten die Benutzung seines
Geschmacksmusters zur Kennzeichnung beliebiger Waren und Dienstleistungen
verbieten. Ein Geschmacksmusterrecht erfasst somit simtliche denkbaren Waren
und Dienstleistungen.?>!

Da die von dem jlingeren Geschmacksmuster erfassten Waren und Dienstleistun-
gen immer in dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der dlteren Marke ent-
halten sind,2>2 ist das Muster mithin dann fiir nichtig zu erkliren, wenn das
Zeichen der alteren Marke im markenrechtlichen Sinne mit dem jlingeren Ge-
schmacksmuster identisch oder diesem dhnlich ist. Auf das Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis der ilteren Marke kommt es nicht an.2%3

Somit ist festzuhalten, dass ein weiteres Korrektiv gegeniiber der befiirchteten Flut
von Geschmacksmustereintragungen von Zeichen in der Vielzahl der ilteren Mar-
ken besteht, die der Rechtsbestindigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
entgegengehalten werden kénnen, wobei sich der Vergleich zwischen ilterer Marke
und jiingerem Muster bei der Priifung nach Art. 25 Abs. 1 lit. €) GGVO auf die
sich gegeniiberstehenden Zeichen beschrinkt.

247 Schiitelburg, (Fn. 138), S. 126.

248 1pid.
2489 Vgl. hierzu: Hasselblatt, (Fn. 50), § 34, Rdnr. 86 f.
250

Riitz, Grofibritannien: Die Frage der ,markenmifligen Benutzung“ nach der Entscheidung des
Court of Appeal in Arsenal v Reed, GRUR Int. 2004, S. 472.

251 Vgl. Maier/Schételburg, (Fn. 10), L.1.
252 Schlstelburg, (Fn. 138), S. 126.
253 Schiitelburg, (Fn. 138), S. 127.
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e) Ergebnis

Dem Schutz eines Zeichens durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster stehen
keine rechtlichen Hindernisse entgegen. Zeichen sind musterfihig. Das seinem
Inhaber zustehende, ausschliefliche Benutzungsrecht?* erfasst alle Erzeugnisse,
die in der geschiitzten Erscheinungsform auftreten.2> Fiir den Verletzungstatbe-
stand kommt es nicht darauf an, fiir welche Erzeugnisse und zu welchem Zweck
der Verletzer das geschiitzte Geschmacksmuster benutzt.2>%

Die Korrektive gegeniiber dem befiirchteten Ausufern von Musterrechten an Zei-
chen liegen nicht in einer Verschirfung der Zugangsvoraussetzungen, sondern in
der Priifung der Schutzvoraussetzungen, insbesondere der Neuheit und Eigenart,
wobei der umfangreiche Formenschatz zu berticksichtigen ist, sowie in der Viel-
zahl der ilteren Marken, die der Rechtsbestindigkeit eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters entgegengehalten werden konnen.

4. Kollisionen zwischen Geschmacksmustern und Marken

Marken und Geschmacksmuster haben sich auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene
gegenseitig angenihert. So konnen alle Arten von - zwei- oder dreidimensionalen -
graphischen Gestaltungen bei Vorliegen der jeweiligen Schutzvoraussetzungen
parallel sowohl durch das Geschmacksmuster- als auch durch das Markenrecht
geschiitzt werden.2>” Durch die Mglichkeit der Eintragung von Warenformen als
Marke steht Entwerfern industrieller Formgebungen neben dem Geschmacks-
musterrecht als eigentliche Heimat des Designschutzes ein weiteres Registerrecht
zur Verfiigung.25® Durch die Eintragung von graphischen Symbolen und Logos als
Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird diesen ein Schutz gewihrt, der bisher in der
Regel iiber eine Markenregistrierung erfolgte.2%?

Die gegenseitigen Anndherungen haben aber auch zur Folge, dass das Konflikt-
potenzial zwischen Gemeinschaftsgeschmacksmustern und Gemeinschaftsmarken
zugenommen hat.

254 Vgl. Maier/Schételburg, (Fn. 10), H.1.

255 Vgl. Bulling/Langihrig/Hellwig, (Fn. 57), Rdnr. 14.
256 Schiitelburg, (Fn. 138), S. 127.

257 Vgl. Lorenzen, (Fn. 6), S. 36.

258 Vql. Stolz, (Fn. 5), S. 23. Siche oben.

259 Schitelburg, (Fn. 138), S. 123.
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a) Geschmacksmusterverletzung durch Marken
(1) Verletzung des Geschmacksmusters

Ein Muster schlieflt alle Gestaltungen in seinen Schutzbereich ein, die keinen
anderen Gesamteindruck erwecken.20 Somit wird es durch eine dreidimensionale
Marke verletzt, wenn die Formen bei einem synoptischen Vergleich einen tiberein-
stimmenden Gesamteindruck hervorrufen.2! Die Produktihnlichkeit ist irrele-
vant. Auch wenn ein Design als Herkunftshinweis fiir Produkte verwendet wird,
die denen des Musterproduktes als Triger des immateriellen Formgedankens im
markenrechtlichen Sinne unihnlich sind, kann eine Musterverletzung vorliegen.

(2) Nichtigerklarung der Marke

Wird die Verletzung des Musters bejaht, kann dessen Inhaber als priorititsilterem
Schutzrecht die Nichtigerklirung der Marke erreichen.262 Nach Art. 52 Abs. 2
lit. d) GMVO wird eine Gemeinschaftsmarke fiir nichtig erklirt, wenn ihre Benut-
zung aufgrund eines élteren gewerblichen Schutzrechts, zu dem das Geschmacks-
musterrecht zihlt,263 gemifl dem fiir dessen Schutz mafigebenden Gemeinschafts-
recht untersagt werden kann. Die Frage, ob der Inhaber eines priorititsilteren Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke unter-
sagen und damit deren Nichtigerklirung erreichen kann, ist somit allein nach
gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlichen Gesichtspunkten zu beantworten.264

Auch wenn bei dem HABM bisher noch kein auf ein ilteres Geschmacksmuster
gestiitztes Nichtigkeitsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke anhingig
wurde, 265 darf nicht iibersehen werden, dass das Konfliktpotenzial zugenommen
hat. Dies ist nicht nur auf die wachsende Zahl von eingetragenen, sondern auch
auf die uniiberschaubare Masse von formlos entstehenden, nicht eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmustern an Zeichen zuriickzuftihren.

260 g1, Maier/Schlstelburg, (Fn. 10), F.1.
261 Spolz, (Fn. 5), S. 163 f.

262 Sylyz, (Fn. 5), S. 164.

263 Stolz, (Fn. 5), S. 164.

264 Art. 52 Abs. 2 GMVO stellt mithin keine eigenstindige Anspruchsgrundlage, sondern vielmehr

eine blofle Rechtsfolgenerginzung dar; vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 164.
265 Schiitelburg, (Fn. 138), S. 127.
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b) Markenverletzung durch Geschmacksmuster
(1) Verletzung der Marke

Ebenso wie eine Musterverletzung durch eine Marke nach musterrechtlichen
Gesichtspunkten zu beurteilen ist, richtet sich eine Markenverletzung durch ein
Muster allein nach markenrechtlichen Regeln. Mafigeblich ist mithin, ob anhand
eines Vergleichs des Erinnerungseindrucks der Gestaltungen fiir das Publikum die
Gefahr von Herkunftstiuschungen besteht. Eine priorititsiltere Marke wird daher
durch ein Muster insbesondere dann verletzt, wenn die Gestaltung des Musters
Verwechslungsgefahr hervorruft.2®® Da es bei dem Vergleich zwischen ilterer
Marke und jlingerem Geschmacksmuster auf das Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis der ilteren Marke nicht ankommt, 267 ist im Rahmen der Gegeniiber-
stellung beider Rechte allein entscheidend, ob das Zeichen der ilteren Marke im
markenrechtlichen Sinne mit dem jlingeren Geschmacksmuster identisch oder
diesem dhnlich ist.268

(2) Nichtigerklarung des Geschmacksmusters

Nach Art. 25 Abs. 1 lit. ¢) GGVO ist ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster fiir
nichtig zu erkldren, wenn in einem jiingeren Geschmacksmuster ein Zeichen mit
Unterscheidungskraft verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht den Rechts-
inhaber zur Untersagung dieser Verwendung berechtigt. Die Frage, ob der Inhaber
einer Gemeinschaftsmarke die Verwendung eines jiingeren Musters untersagen
und damit deren Nichtigerklirung erreichen kann, ist daher allein nach gemein-
schaftsmarkenrechtlichen Gesichtspunkten zu beantworten.26?

266 Das Verbietungsrecht aus einer Marke ist auf die markenmiRige Benutzung (vgl. hierzu: Hassel-

blatt, [Fn. 50], § 34, Rdnr. 86 f.) des geschiitzten Zeichens fiir bestimmte Waren und Dienst-
leistungen beschrinkt, vgl. Riitz, (Fn. 250), S. 472. Da aber auch ein Geschmacksmuster dazu ge-
eignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu identifizieren, und somit
zeichenmifig verwendet werden kann, kommt es im Verletzungsstreit entscheidend auf die Ver-
wechslungsgefahr zwischen ilterer Marke und jiingerem Muster an; vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 165.

267 Siehe oben B.IV.3.d).
268 Schlitelburg, (Fn. 138), S. 126 f.

Art. 25 Abs. 1 lit. ) GGVO kann somit nicht als eigenstindige Anspruchsgrundlage angesehen
werden, sondern stellt vielmehr eine bloffe Rechtsfolgenerginzung dar; vgl. Stolz, (Fn. 5), S. 166.
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C. Fazit

Auf den ersten Blick mag das Verhiltnis zwischen Marken und Geschmacks-
mustern als wenig problematisch erscheinen. Bei genauerer Betrachtung - und ins-
besondere unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass sich geschmackliche Wirkung
und Herkunftsfunktion nicht gegenseitig ausschlieffen - wird aber deutlich, dass
Geschmacksmuster und Marken nicht durch ein Ausschlieflichkeitsverhiltnis
gekennzeichnet sind und sich zwischen beiden Schutzrechten problematische
Uberschneidungsbereiche ergeben. Alle Arten von zwei- oder dreidimensionalen,
graphischen Gestaltungen sind bei Vorliegen der jeweiligen Schutzvoraussetzungen
sowohl dem Marken- als auch dem Musterschutz zuginglich.

Von besonderer praktischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist der Markenschutz
fiir Produktgestaltungen. Durch die Méglichkeit der Eintragung von Warenfor-
men als Marken steht neben dem Geschmacksmusterrecht als eigentliche Heimat
des Designschutzes ein weiteres Registerrecht zur Verfiigung. Hierdurch besteht
allerdings die Gefahr des Eingriffs in den origindren Schutzbereich des Ge-
schmacksmusterrechts, der dauerhaften Monopolisierung von Produktgestaltun-
gen und der moglichen Behinderung des Wettbewerbes durch eine zu extensive
Gewihrung des Markenschutzes.

Diesen Gefahren wird durch die speziell normierten SchutzausschlieBungsgriinde
fiir Formmarken gemifl Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO Rechnung getragen. Dartiber
hinaus haben aber auch die Schutzversagungsgriinde des Art. 7 Abs. 1 lit. b) bis d)
GMVO eigenstindige Bedeutung. Sowohl die formbezogenen als auch die sonsti-
gen Schutzausschlussgriinde sind schutzrechtskonform und an den jeweiligen
Schutzgriinden orientiert auszulegen. Bei den formbezogenen Schutzausschluss-
griinden ist eine restriktive Auslegung angezeigt.

Hierfiir spricht bereits der Wortlaut der Regelung in Art. 7 Abs. 1 lit. €) i) GMVO,
wonach die Form der Ware zur Erreichung einer technischen Wirkung ,erforder-
lich® sein muss. Zutreffend stellt auch der Europiische Gerichtshof in diesem
Zusammenhang auf die ,wesentlichen funktionalen Merkmale® der Form einer
Ware ab. Aber auch bei den anderen Alternativen von Art. 7 Abs. 1 lit. ¢) GMVO
ist eine enge Auslegung anzuwenden. Schlieffllich kommen als durch die Art der
Ware selbst bedingte Formen lediglich solche in Betracht, die bei funktionaler
Betrachtung nach objektiver Verkehrsanschauung nur in der konkreten Form denk-
bar sind. Bei wertbedingten Formen soll nicht jede irgendwie isthetisch oder sonst
originell geprigte Gestaltung vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Durch
eine restriktive Handhabung der formbezogenen Schutzausschlussgriinde mag
zwar die Gefahr begriindet werden, dass Warenformen zu leicht die Hiirde dieser
Bestimmung iiberwinden.?’0 Da aber die Schutzversagungsgriinde des Art. 7

270 Vgl. Wiirtenberger, (Fn. 7), S. 913: Durch eine solche restriktive Handhabung kénnen Waren-
formen nur auf Grund der Marktstellung der Ware, und sei sie hinsichtlich ihres Aufbaus oder
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Abs. 1 lit. b) bis d) GMVO auch fiir dreidimensionale Marken eigenstindige Be-
deutung besitzen, ist durch die Uberwindung der formbezogenen Schutzaus-
schlussgriinde nicht automatisch der Weg zur Registrierung frei.

Aufgrund der restriktiven Handhabung von Art. 7 Abs. 1 lit. ) GMVO gelangt
diese Vorschrift nur in sehr seltenen Ausnahmefillen zur Anwendung. Eine Uber-
schwemmung des Registers mit Anmeldungen fiir formgeprigte Produkte ist aber
dann nicht zu befiirchten, wenn die Anforderungen an die konkrete Unterschei-
dungskraft sowie an die Priifung der Eignung zur Beschreibung strikt angewendet
werden. Eine solche Anwendung ist auch gerade angesichts der weiten Offnung
des Gemeinschaftsmarkenrechts fiir alle denkbaren - graphisch darstellbaren -
Zeichenformen angezeigt. Allein die Tatsache, dass Zeichenformen grundsitzlich
fiir den Markenschutz qualifiziert sind, rechtfertigt jedenfalls keine grof8ziigige Be-
urteilung der konkreten Schutzhindernisse.?”!

Der Vorteil einer restriktiven Auslegung der formbezogenen Schutzausschluss-
griinde einerseits und einer strikten Anwendung der Anforderungen an die kon-
krete Unterscheidungskraft sowie an die Priifung der Eignung zur Beschreibung
andererseits besteht darin, dass ein angemessener Mittelweg zwischen den Extre-
men eines volligen Ausschlusses vom Markenschutz auf der einen und einer Ein-
tragung beispielsweise aufgrund tendenziell groffziigig bejahter Unterscheidungs-
kraft auf der anderen Seite gefunden wird.

Nach dieser Betrachtungsweise ist der Erwerb des Markenschutzes zwar einerseits
regelmifig von dem Nachweis der Benutzung gemifl Art. 7 Abs. 3 GMVO ab-
hingig. Andererseits kann auf diese Weise den Realititen des Marktes und der
Verbraucherwahrnehmung angemessen Rechnung getragen werden.2’2

Neben dem Schutz eines Designs als Marke spielt der Musterschutz an Zeichen in
der Praxis eine zunehmende Rolle. Aufgrund der Musterfihigkeit von graphischen

ihrer einzelnen Gestaltungsmerkmale noch so banal, Markenschutz erlangen, da bei entsprechen-
dem Bewerbungsaufwand fast jede Warenformen im Bewusstsein der angesprochenen Verkehrs-
kreise als Produkt eines einzelnen Herstellers durchgesetzt und somit die Schutzversagungs-
griinde des Art. 7 Abs. 1 lit. b) bis d) GMVO durch Benutzung iiberwunden werden kénnen.
Dem ist entgegenzuhalten, dass auch ein entsprechender Bewerbungsaufwand in der Praxis
keineswegs zu einer Verankerung jeder noch so banalen Form einer Ware in das Bewusstsein der
angesprochenen Verkehrskreise fiihren muss. Haben allerdings entsprechende Werbemafnah-
men Erfolg und wird eine Warenform von den mafigebenden Verkehrskreisen tatsichlich als
eine betriebliche Herkunftsangabe einer Ware wahrgenommen, so ist nach der ratio des Art. 7
Abs. 3 GMVO die Méglichkeit der Registrierung einer entsprechenden Marke durch die wirt-
schaftliche Leistung des Markenanmelders gerechtfertigt.

271 S auch: Kur, (Fn. 149), S. 761.
272 Dje Tendenz des Europiischen Gerichtshofes geht offensichtlich dahin, hohe Anforderungen
an den Nachweis der Benutzung zu stellen, vgl. EuGH, Philips, (Fn. 78), Rdnr. 65; es bleibt aber

abzuwarten, welche Voraussetzungen in Zukunft an den Benutzungsnachweis gestellt werden.
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Symbolen koénnen alle Arten graphischer Gestaltungen, die als Bildmarken eintrag-
bar sind, auch Gegenstand eines Geschmacksmusters sein. Da ein graphisches
Symbol in der Erscheinungsform eines Bildzeichens einer Marke auftreten kann,
ist es moglich, Geschmacksmusterschutz auch fiir Markenzeichen zu erwerben.

Da die Musterfihigkeit von Zeichen der geltenden Rechtslage entspricht, ist es
nicht zulissig, den sich ergebenden Uberschneidungsbereichen und der Gefahr
eines ausufernden Schutzes von Musterrechten an Zeichen durch eine Verschir-
fung der Zugangsvoraussetzungen zu begegnen. Ein Korrektiv zum befiirchteten
Ausufern von Musterrechten liegt vielmehr in der Priifung der Schutzvoraus-
setzungen, insbesondere der Neuheit und Eigenart. Im Rahmen dieser Priifung ist
dem umfangreichen Formenschatz besondere Beachtung zu schenken. Ein weiteres
Korrektiv ist in der Vielzahl der dlteren Marken zu sehen, die der Rechtsbestindig-
keit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegengehalten werden koénnen.
Der Vergleich zwischen ilterer Marke und jlingerem Muster ist auf die sich gegen-
iiberstehenden Zeichen beschrinkt, da die von dem Geschmacksmuster erfassten
Waren und Dienstleistungen grundsitzlich in dem Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis der ilteren Marke enthalten sind.

Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster zeichnen sich zwar
nach wie vor durch nicht unerhebliche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und
Spezialititen aus. Aufgrund der Anniherungen bei den Begriffsbestimmungen hat
sich das Verhiltnis zwischen Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsge-
schmacksmustern aber insoweit verindert, als sich beide Schutzrechte nunmehr in
verschiedenen Bereichen tiberschneiden kénnen.

Neben den sich daraus ergebenden, vielschichtigen Abgrenzungsfragen hinsicht-
lich eines markenrechtlichen Designschutzes auf der einen und eines Muster-
schutzes an Zeichen auf der anderen Seite werden in Zukunft insbesondere die
Kollisionen zwischen Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmus-
tern vermehrt im Mittelpunkt stehen, da das Konfliktpotenzial zwischen beiden
Schutzrechten erheblich zugenommen hat.

Sowohl das eingetragene als auch das formlos entstehende, nicht eingetragene Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Schliefflich
wird der Erfolg einer Ware in der heutigen Zeit zunehmend nicht nur von dem
Preis oder der Qualitit bestimmt. Angesichts des verschirften Wettbewerbs sehen
Unternehmen das AufRere ihrer Produkte nicht mehr als unwesentlich, sondern als
unternehmerische Herausforderung an und widmen sich vermehrt dem Detail im
Design, um sich dadurch von der Standardware abzuheben.

Aufgrund der wachsenden Zahl eingetragener und der uniiberschaubaren Masse
nicht eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird daher die Gefahr eines
auf ein Geschmacksmuster gestiitztes Nichtigkeitsverfahren gegen eine Gemein-
schaftsmarke in Zukunft weiter zunehmen. Unternehmen sollten sich dieser Ge-
fahr bewusst werden und neue Zeichen daher entweder umgehend als Marken
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und/oder Geschmacksmuster anmelden oder diese noch vor der Anmeldung als
Marke verodffentlichen, um sich damit 1m Streitfall mit einem Geschmacks-
musterrecht eines Dritten an einem identischen oder ihnlichen Zeichen den
besseren Zeitrang zu sichern.
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