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Schutz dreidimeq_sionaler Marken und
Designschutz in Osterreich

Clemens Thiele™

Uber Geschmack lisst sich bekanntlich nicht streiten — mit einem
Geschmacksmuster oder einer Formmarke hingegen trefflich.
Der Schutz kreativer Leistungen ist durch das europdische De-
sign- und Markenrecht erheblich gestirkt worden. Damit sind
bislang zwei Schutzrechte harmonisiert worden: die Marke und
das Geschmacksmuster. Stehen sich die beiden nun unvereinbar
gegeniiber oder ergdnzen sie sich? Was ist alles als Design schiitz-
bar? Wo liegen die moglichen Vor- und Nachteile bzw. Besonder-
beiten im Anmeldeverfabren in Osterreich und in Alicante? Die-
sen und dhnlichen Fragen gebt der folgende Beitrag nach.

1. Einleitung

Gutes Design hat in den letzten Jahren sowohl fiir Unter-
nehmen als auch fiir Verbraucher eine iiberragende Bedeu-
tung erlangt. Kam es noch zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts vorwiegend auf die Gebrauchstiichtigkeit eines Pro-
duktes an und lag das Hauptaugenmerk auf der tech-
nischen Weiterentwicklung, so ist iiber die Jahrzehnte ein
deutlicher Wandel eingetreten. Die Vielfalt technisch
gleichartiger Produkte hat stetig zugenommen. Aufgrund
der iibergroffen Auswahl an qualitativ vergleichbaren Pro-
dukten tritt die Funktion — als selbstverstindlich — ver-
mehrt in den Hintergrund und der Kaufentschluss der Ver-
braucher fillt zunehmend aufgrund des Produktdesigns®.

Eine feste, allgemein anerkannte Definition des Be-
griffes ,,Design® existiert im Rechtssinne derzeit nicht.
Wenn in diesem Beitrag daher von Design bzw. industriel-
ler Formgestaltung oder Ausstattung gesprochen wird, ist
damit jeweils die duflere Formgebung eines Handelspro-
duktes gemeint. Ein geeignetes deutsches Wort, das als
Ersatz fiir die altmodischen Begriffe des ,,Musters“ (zwei-
dimensional) bzw. des ,Modells“ (dreidimensional) die-
nen konnte, lasst sich kaum finden. Gemeint sind — prd-
zise ausgedriickt — Vorlagen fiir die handwerkliche oder
industrielle Herstellung von Produkten. Das erorterte Spe-
zialproblem des Verhdltnisses von Formmarke und Design
beschrinkt sich ausschlielich auf ,,Modelle®.

2. Rechtsschutz fiir Design

Bereits bestehende Vorschriften zu anderen Formen des
Schutzes (z.B. Urheberrecht, Patentrecht, Wettbewerbs-
recht etc.) bleiben vom europidischen Designschutz unbe-
rithrt?. Es ist nach wie vor den Mitgliedstaaten iiberlassen,
wie sie das Verhiltnis des europiischen Designschutzes zu
anderen gewerblichen Schutzrechten bzw. sonstigen Im-
materialgiiterrechten ausgestalten. Ein genereller Aus-

* Dr. iur,, LL. M. Tax (GGU), <Anwalt. Thiele@eurolawyer.at>; Na-
heres unter <htrp://www.eurolawyer.at>. Dieser Beitrag geht auf einen
Vortrag vor der Salzburger Juristischen Gesellschaft, gehalten am
19.1.2006, zuriick.

1) Die Kommission halt dazu in den Erwigungen 3.3 zum Vorschlag
fiir eine VO des Europiischen Parlaments und des Rates iiber das Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster, KOM (93) 342 fest: ,, ... hochwertiges
Design ist [...] einer der wichtigsten Aktivposten von in der Gemein-
schaft ansdssigen Unternehmen in ihrem Wettbewerb mit Konkurrenten
aus Drittlindern, deren Arbeirskosten oft niedriger liegen. Viele aus der
Gemeinschaft stammende Erzeugnisse, in denen Muster verwendet wer-
den, genieffen einen beneidenswerten Ruf am Markt. Die Grundlage
dieses Rufs zu wahren, den Wert dieser Designtitigkeiten noch weiter
zu steigern und die Investitionen in Muster durch deren Schutz vor pa-
rasitirem Verhalten zu férdern, ist eines der Ziele der Verordnung. .. ..

2) Eingehend dazu Thiele/Schneider, Europiischer Designschutz in
Deutschland und Osterreich, Salzburg 2006, S. 33 1.
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schluss des Schutzes z. B. nach dem Urheberrecht bei Be-
stehen von Musterschutz, wie dies in einigen Landern der
Fall ist, verbieten allerdings nunmehr Art. 96 Abs. 2
GGVO? und Art. 17 MusterRL* ausdriicklich. Dadurch
wird ein europdischer Mindeststandard fir Designs jeden-
falls gewdbrleistet.

Bei dem Versuch der Einordnung des Designschutzes in
das Spektrum der Rechtsgebiete zeigen sich Probleme, die
hauptsichlich aus der Verschiedenheit der Zweckrichtun-
gen dreidimensionaler Formgestaltung herrithren.

2.1 Funktion von Design

Gutes Design verbindet unweigerlich Form und Funk-
tion®. Es ist zwar ein wichtiger Zweck des Designs, ein
Produkt gut aussehen zu lassen, so dass Verbraucher an-
geregt werden, es zu kaufen. Ein Design hat jedoch auch
noch andere nicht minder wichtige Funktionen. Ein Pro-
dukt soll durch ein gutes Design leichter zu identifizieren
und sicherer handzuhaben sowie einfach und moglichst
preiswert herzustellen und daneben moglicherweise auch
noch mit wenigen Handgriffen zu reparieren sein.

Grundlegend fiir alle Einordnungs- und Abgrenzungs-
versuche ist daher die Frage zu beantworten, woran der
Schutz des Designs festzumachen ist — an der dsthetischen
Wirkung oder der mangelnden Funktionalitit eines Pro-
duktes, dem wirtschaftlichen Verkaufsaspekt, dem erfin-
derischen Fortschritt oder an dem immateriell geistigen
Gut an sich?

2.2 Mogliche Anspruchsgrundlagen des dreidimensionalen
Designschutzes
Die fiir den Schutz dreidimensionalen Designs in Frage
kommenden Rechtsgebiete sind grundsitzlich der Muster-
schutz, das Urheberrecht, das Kennzeichenrecht, das
Wettbewerbs- und das Patentrecht i. w. S.

2.2.1 Ausstattungsschutz

Schon sehr frith versuchte die §sterreichische Rechtsord-
nung dreidimensionales Design in Form des ,, Ausstattungs-
schutzes“ zugunsten seines Entwerfers zu bewahren. Im
Rahmen des klassischen ,,Warenzeichenrechts® existiert
mit § 9 Abs. 3 UWG nach wie vor eine Bestimmung zum
Schutz der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen
Zeichen. Bei Verkehrsgeltung kdénnen Ausstattungsschutz
nach § 9 Abs. 3 UWG deshalb beispielsweise genieflen:

» geometrische Figuren (Dreieckspackungen) bei Hin-
zutritt charakteristischer Ausstattungselemente (Frau-
enkopf-Monogramm)®

» die Gestaltung der Hormuschel und des Biigels von
Radiohérern”

« die auffallende, von den regelmifligen geometrischen
Figuren abweichende oder sonst einen ungew6hnlichen
Eindruck machende Form einer Flasche fiir Fleckwas-
ser®: ,Eine Flasche kann allerdings ohne Riicksicht auf
ihre Etkettierung und ihren Verschluss durch ihre
Form allein im Sinne des § 9 Abs. 3 UWG schutzfihig
sein. Dazu gehort aber eine Form, die irgendwie auf-
fallend von den regelmifligen geometrischen Figuren
abweicht oder sonst einen ganz ungewdhnlichen Ein-
druck macht.©

o eine Telegrammanschrift®

o das Wabrzeichen einer Stadt (Stadtturm) als Vignette
auf Geschaftspapieren, selbst far eine ortsfremde Fir-
malo

o Werbebilder (ein auf einer Lebensversicherungspolizze
krabbelndes nacktes Kind zeigend)*!

o Teepackungen'?: ,, ... steifer Karton in rechteckiger
Form, zirka 75 mm lang, zirka 31 mm hoch, zirka
41 mm breit, in Aluminiumfolie und Schleifband griin
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(bzw. rot) mit Goldrand und schwarz-goldenem Druck
...“. Die Verkehrsgeltung nach § 9 Abs. 3 UWG liegt
fiir eine Ausstattung (auch von Teepackungen) bereits
dann vor, wenn sie etwa bei der-Hailfte der beteiligten
Kleinhindler, jedoch weder innerhalb des GrofShandels
noch bei den Verbrauchern besteht.“

» Konservendosen (hier: Inzersdorfer Jagdwurstkonser-
ven mit Hellgriin als Grundfarbe)!3

o die Aufmachung einer Zeitung'*: ,, ... die Uberschlag-
zeile mit Seitenangabe des in ihr zitierten Artikels in
rotem Rahmen, darunter zwei bis drei untereinander
gesetzte Schlagzeilen, jede rot unterstrichen, am Fufle
eine rote Schlussleiste im Negativsatz sowie auf der
Schlussseite ebenfalls eine rote Schlussleiste im Nega-
tivsatz.“

« Kaffeepackungen's: ,Trotz der etwas verschiedenen
Form der Beschriftung, der Verschiedenheit der Be-
zeichnungen (,,S.“- und ,,A.“-Zeichen) ist doch in ers-
ter Linie auf die gleiche dunkel-kaffeebraune Farbe der
Sdckchen, die gleiche Goldfarbe der Beschriftung, die
gleiche Grofle der Sdckchen und ihre gleiche Verwen-
dung sowie den dhnlichen Hinweis auf Brasilkaffee
(50 g gemahlen) zu verweisen, an dessen Ahnlichkeit es
nichts dndert, dass das Wort ,Mischung® auf den Sick-
chen der klagenden Partei nicht vorkommt, die viel-
mehr statt seiner das Wort ,Gold* enthalten.“

o die Almdudler-Limonade-Flaschelé: , ... die ,Almdud-
ler-Limonade‘-Flaschen {sind] besonders charakteristi-
sche, langstielige Flaschen mit einem charakteristisch
engen Flaschenhals und iiberdies besonders beschriftet
[...] (auch mit dem bekannten Trachtenpirchen). Die
Verkehrsgeltung als Kennzeichen fiirr die Erzeugnisse
der Klagerin ist bescheinigt.“

» Der genaue Nachbau von Feuerloschapparaten nach
Form, Farbe und Konstruktion fillt auch ohne Sonder-
rechtsschutz unter § 9 Abs. 3 UWG!7,

2.2.2 Nationaler Musterschutz

Fiir Designleistungen kommen in erster Linie nationale
Geschmacksmusterrechte in Betracht, da insoweit die

3) Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 iiber das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ABl. L 3 vom 5.1.2002, 1; im Wei-
teren kurz ,GGVO*“.

4) Eingehend dazu Thiele/Schneider, Europdischer Designschutz in
Deutschland und Osterreich, Salzburg 2006, S. 33f.

S) Den Satz ,,form follows function prigte der amerikanische Archi-
tekt Henry Louis Sullivan bereits im Jahre 1892, und beendete mit dem
Entwurf des legendiren Wainwright Building in St. Louis, ,die chaoti-
sche Suche nach einer formalen Identitit des Wolkenkratzers“, zitiert
nach Hauffe, Design, Koln 2002, S. 4.

6) OGH, 3.11.1926, GRUR 1927, 245 = PBI 1927, 75.

7) OGH, 2.3.1927, MuW 1927, 303.

8) OGH, 22.4.1931, 4 Ob 217/31, JBl 1931, 463 = Rsp 1931/142 —
Fleckwasserflasche.

9) OGH, 21.5.1931, 4 Ob 258/31, JBl 1931, 375 (krit. Zimbler) —
Pflanzenschutz.

10) OGH, 10.7.1931, 4 Ob 329/31, GRUR 1931, 1089 = JBI 1931,
420 = PBI 1931, 192 = Rsp. 1931/333 = RWK 1932, 55 = RWK 1933,
144 - Welser Ledererturm.

11) OGH 7.3.1933, 4 Ob 59/33, ZBl 1933/192 — Reklamebilder.

12) OGH, 30.4.1958, 1 Ob 115/58, JBl 1958, 579 = OBl 1958, 93 =
SZ 31/68 - Goldspitzentee.

13) OGH, 12.11.1979, 4 Ob 387/79, OBl 1980, 68 (Schénberr) —
Jadgwurstkonserven; bemerkenswert auch der prozessuale Leitsatz der
E: ,Eine dem Akt angeschlossene volle Konservendose ist zur niheren
Bestimmung des Inhaltes des Unterlassungsgebotes auf Dauer — wegen
ihres verderblichen Inhaltes — nicht geeignet®.

14) OLG Wien, 26.4.1957, 1 R 200/58, OBI 1958, 49 (Schénberr) -
Bild Telegraf/Weltpresse.

15) OLG Wien, 26.7.1957, 1 R 398/57, OBl 1957, 88 — Kaffeesick-
chen.

16) OLG Wien, 27.1.1967, 1 R 15/67, OBl 1967, 113 - Almdudler-
Limonade-Flasche.

17) OGH, 6.7.1926, GRUR 1927, 489 = Rsp 1926/186.
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Schutzhiirden erheblich niedriger sind als im Urheber-
recht. Es gilt in Osterreich dabei das Registerprinzip?®.

2.2.3 Urheberrechtsschutz

Da das Urheberrecht dazu geschaffen wurde, schopferi-
sche Leistungen und gestalterische Innovationen zu f6r-
dern und zu entlohnen und auch ein Design einen schép-
ferischen Aspekt beinhaltet, kann fiir den Schutz des De-
signs auch der Schutz des Urheberrechts in Frage kom-
men. Das Design eines dreidimensionalen Gegenstandes
kann an sich wie auch jedes andere Werk den individuel-
len Ausdruck seines Schopfers verkérpern. Der europii-
sche Gesetzgeber hat die Parallelitit und damit friedliche
Koexistenz des geschmacksmuster- und des urheberrecht-
lichen Schutzes im Grundsatz festgeschrieben, was im
Ubrigen deutscher und &sterreichischer Rechtstradition
entspricht.

Dennoch ist eine gewisse Wechselwirkung zu verzeich-
nen: Es besteht wohl kein Bediirfnis mehr, die Schutz-
anforderungen im Bereich der angewandten Kunst (sog.
Gebrauchskunst) anders zu interpretieren als im iibrigen
Urheberrecht. Dies spricht dafiir, dass kiinftig zumindest
in Osterreich auch Designs leichter urheberrechtlichen
Schutz erlangen kénnen als bisher.

Die Rechtsprechung'® hat sich gerade in einer Reihe
jungerer Entscheidungen ganz allgemein am reduzierten
weuropdischen Werkbegriff orientiert. Fur diese Herab-
setzung der ,Eingangsschwelle“ fiir den urheberrecht-
lichen Schutz ricken die geschmacksmusterrechtlichen
Kriterien der Neuheit und Eigenart einerseits und das
urheberrechtliche Erfordernis der Unterscheidbarkeit an-
dererseits enger aneinander heran.

Dennoch bleibt ein entscheidender Unterschied: Wih-
rend im Urheberrecht weiterhin gedanklich zumindest im
Ansatz von einer Unterscheidbarkeit im Sinn grundsitzli-
cher objektiver Unwiederholbarkeit (Einmaligkeit bedingt
durch die Schopferpersénlichkeit) auszugehen ist, auch
wenn die Anforderungen an die Originalitit in diesem Sinn
geringer geworden sind, kommt es im Geschmacksmuster-
recht in erster Linie auf die eigenstindigen Kriterien der
Neuheit und Eigenart an, also auf ein Absetzen vom bisher
bekannten ,,Formenschatz“. Insgesamt ist das europiische
Designrecht durch ein vom nationalen Urheberrecht unter-
schiedliches und selbststindiges Schutzziel charakterisiert.
Es ist keineswegs als blofSer ,,Unterbau® zu einem urheber-
rechtlichen Schutz aufzufassen. Insofern ist letztlich eine
Abgrenzung entbehrlich, da Parallelitat besteht.

Zur Abgrenzung der beiden Rechtsgebiete wird aber
iiblicherweise darauf hingewiesen, dass an das Muster
geringere Anforderungen hinsichtlich der Originalitit ge-
stellt werden als an das urheberrechtlich schiitzbare Werk.
So seien namentlich beim Muster Parallelschépfungen
denkbar, beim urheberrechtlich schiitzbaren Werk nicht.
Sieht man davon ab, den Designschutz von einer Origina-
litat abhiingig zu machen, wird die Abgrenzung zwischen
Design und Werk einfacher: Die sich deutlich von frither
bekannten Gestaltungen unterscheidende neue Gestaltung
kann als Design geschiitzt werden; kann ihr dariiber hi-
naus ein ,,individueller Charakter® im Sinne des Urheber-
rechts zuerkannt werden, erlangt sie auch urheberrecht-
lichen Schutz.

2.2.4 Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom
12.12.2001 iiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster®®
erleichtert seit ihrem Inkrafttreten am 6.3.2002 den euro-
paweiten Schutz fur Designleistungen. In Europa steht ein
duales System fiir Designschutz in Form des
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« eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters und
o nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters
zur Verfiigung.

Im Gegensatz zum oOsterreichischen Rechtsverstindnis
wird dabei ein Erzeugnis auch ohne formale Anmeldung
als ein so genanntes ,,nicht eingetragenes Gemeinschafts-
geschmacksmuster geschiitzt. Der Schutz beginnt mit
dem Tag, an dem es der Offentlichkeit innerhalb eines
Landes der Europdischen Union (so ausdricklich nun-
mehr Art. 110a Abs. § GGVO) erstmals zuginglich ge-
macht wurde. Ein ausreichendes Zugdinglichmachen liegt
dann vor, wenn die einschldgigen Fachkreise von der Ver-
Sffentlichung im normalen Geschiftsverlauf Kenntnis er-
langen kénnen?!.

Im System der Immaterialgiiterrechte steht das nicht
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster daher dem
Urheberrecht nahe, dessen Schutz in Deutschland und
Osterreich ebenfalls keiner Registrierung oder Anmeldung
bedarf.

Das = eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
muss wie die Gemeinschaftsmarke beim Harmonisie-
rungsamt (HABM) in Alicante angemeldet werden. Fiir
beide Schutzméglichkeiten gilt das Erfordernis der Neu-
heit des Designs. Dieses Kriterium zielt auf eine statisti-
sche Einmaligkeit ab, wenngleich Doppelschopfungen im
Designbereich durchaus méglich sind, und verlangt eine
»Offenbarung® des Designs. Das bedeutet nichts anderes
als ein 6ffentliches Zuganglichmachen des Musters.

Fiir die Eigenart des Designs ist kein hohes Maf§ an
Originalitit oder Gestaltungskraft erforderlich. Es reicht,
wenn sich das betreffende Design von vorbekannten Ge-
staltungen unterscheidet, ohne dass dabei eine bestimmte
Schopfungs- oder Gestaltungshéhe erreicht werden miiss-
te. Damit ist der Schutzbereich fiir Website-Gestaltungen,
Icons und animierte Zeichen ebenso eréffnet, wie z. B. fiir
bestimmte Fernsehformate?? (z.B. Millionenshow etc).
Der Ausschluss der Computerprogramme vom Ge-
schmacksmusterschutz nach Art. 3 litb GGVO steht dem
nicht entgegen.

Das europdische Designrecht dient damit gerade dem
Schutz einfacher Gestaltungen, soweit sie ein MindestmafS
an Unterscheidbarkeit aufweisen und nicht lediglich tech-
nisch bedingt sind. Bei der Beurteilung der Eigenart
kommt es weniger auf die Gestaltungskraft (wie im Urhe-
berrecht), sondern vielmehr auf die Unterscheidungskraft
an. Insoweit erscheint es gerechtfertigt, anstatt von ,,Ei-
genart“ von musterrechtlicher Unterscheidungskraft zu
sprechen.

2.2.5 Patent- und Gebrauchsmusterschutz

Gleichfalls das Patentrecht in seiner eigentlichen Aus-
priagung und das Gebrauchsmusterrecht kommen fiir den
Schutz von dreidimensionalem Design in Betracht. Dazu
ist allerdings ein echter technischer erfinderischer Fort-
schritt von Néten, der hypothetisch einem Design eigen
sein kann. Hier ist eine Kumulierung des Schutzes mog-

18) Weiterfithrend Kucsko, Geistiges Eigentum, Wien 2003, S. 696 ff.
m.w. N.

19) Statt vieler OGH, 17.12.2002, 4 Ob 274/02a, MR 2003, 162
(Walter) = ecolex 2004/20, 42 (Schumacher) — Felsritzbild; 12.9.2001,
4 Ob 179/01d, MR 2001, 389 (Waiter) = RdW 2002/205, 217 = MR
2002, 195 (Swoboda) = OBl 2003/12, 39 (Gamerith) = OBl 2003, 164
(Nolly — Eurobike.

20) ABL. L 3 vom 5.1.2002, 1; im Weiteren kurz ,GGVO*,

21) Internetplattformen ermoglichen bereits, neue Designleistungen
zu prisentieren, um jederzeit den Nachweis einer globalen Offenbarung
fithren zu kénnen: <http://www.designtresor.at> (besucht am 3.8.2006).

22) Insoweit unvollstindig Pibringer, Der urheberrechtliche Schutz
von Fernsehformaten, MR 20085, 22.
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lich, wenn die Schutzvoraussetzungen des jeweiligen
Schutzrechtes vorliegen?3.

2.2.6 Ergidnzender Wettbewerbsschutz

Auf die im Wettbewerbsrecht entwickelten Grundsitze
der sklavischen Nachahmung wird der Rechtsanwender
bei Modellen bzw. Formmarken nur in einem zweiten
Schritt zuriickgreifen kénnen und miissen. Hier wird also
der erginzende wettbewerbsrechtliche Schutz an Bedeu-
tung verlieren.

Anders wird dies bei der Ubertragung eines Designs auf
einen anderen Produktzweig und bei Verwendung in an-
derer riumlicher Abmessung bzw. sonstiger Variation aus-
sehen. Bei dieser Ubertragung wird der Rechtsanwender
im Grundsatz nicht mehr von einer geschmacksmuster-
rechtlichen Nachahmung und damit nicht mehr von einer
Verletzung des nicht eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmusterrechtes ausgehen koénnen. Hier stellt
also nach wie vor § 1 UWG die wichtigste Moglichkeit
dar, gegen solche Ubertragungen vorzugehen. Ein solches
Vorgehen tiber § 1 UWG wird erfolgreich sein, wenn die
Ubernahmehandlung wettbewerbswidrig ist, etwa wenn
hierin eine Rufausbeutung etc. liegt oder unmittelbare
Konkurrenten nachahmen.

2.3 Zwischenergebnis

Diese kurz skizzierten Probleme bei der Einordnung in
die einzelnen Rechtsbereiche und die Konflikte im Schutz
von Form und Funktion stellen das grundlegende Problem
beim Schutz dreidimensionaler Formgestaltungen dar und
bilden daher den Grundzug der folgenden Erérterung des
Formmarkenschutzes in Osterreich und auf europiischer
Ebene?4.

3. Formmarkenschutz

Gemifs § 1 MSchG?S konnen ,Marken® alle ,,Zeichen
sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wor-
ter, einschlieflich Personennamen, Abbildungen, Buchsta-
ben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware,
soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.“ Die Schutztauglichkeit
von korperlichen Gebilden als Marken hat sich erst ver-
hiltnismifig spat in der Rsp. durchgesetzt?6,

Als Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, kom-
men demzufolge Buchstaben, Namen, Zahlen, Hologram-
me, Klinge, die Form der Ware sowie Werbeslogans in
Betracht, wenn sie markenrechtliche Unterscheidungs-
funktion besitzen. Als dreidimensionale Marken gelten
daher insbesondere Warenverpackungen, aber auch z.B.
das Michelin-Minnchen2” oder der ,Mercedes-Stern®.
Bei Letzteren handelt es sich nicht um die dreidimensio-
nale Gestaltung der Ware oder Verpackung {(,Auf-
machung®), sondern um selbststindige dreidimensionale
Formen, die als grafisch darstellbare Zeichen unter § 1
MSchG fallen. Im Ubrigen entsprechen sie auch den Er-
fordernissen der Bildmarke, sodass eine Doppelregistrie-
rung durchaus denkbar ist.
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Eine dreidimensionale Marke oder ,,Formmarke* wird
auch als ,korperliche Marke® bezeichnet und besteht
demnach aus einer dreidimensionalen Form, welche die
Ware selbst, eine selbststindige Figur oder aber auch die
Gestaltung einer Warenverpackung sein kann. Als dreidi-
mensionale Marken kommen alle dreidimensionalen For-
men und Gestaltungen — farbig oder schwarzweif§ — ein-
schliefSlich der Form der Ware oder ihrer Verpackung in
Betracht?®. Denkbar ist m.E. auch eine Formmarke fiir
eine Dienstleistung, vorausgesetzt sie ist abstrakt unter-
scheidungskraftig?®. Fiir 3D-Marken muss besonders das
absolute Eintragungshindernis nach §4 Abs.1 Z6
MSchG beachtet werden, wenn es sich nimlich um Zei-
chen handelt, die nur aus einer durch die Art der Ware
bedingten Form bestehen3°.

Das Tatbestandsmerkmal der ,.grafischen Darstellbar-
keit“ einer Formmarke ist wohl unproblematisch und
erweitert die Markenfihigkeit erheblich. Dreidimensio-
nale Marken miissen als solche bezeichnet und grafisch
(d.h. zweidimensional) wiedergegeben sein bei der An-
meldung. Die grafische Wiedergabe muss auch die raum-
liche Dimension erkennen lassen, z.B. durch Abbildun-
gen aus unterschiedlichen Perspektiven oder zumindest
durch eine Beschreibung. Es kénnen in der Praxis Dar-
stellungen im Format max. 8 x 8 cm mit bis zu sechs
Ansichten beim Patentamt eingereicht werden, die erfah-
rungsgemif alle auf einem Blatt wiedergegeben werden
sollten. Bezeichnungen fiir Ansichten oder Blickwinkel
(z.B. hinten rechts, vorne links etc.) sind i. d. R. entbehr-
lich.

Die gewahlte Form muss iiber die technische Funktion
hinausgehende unterscheidungskriftige Merkmale auf-
weisen. Das Tatbestandsmerkmal der ,,Unterscheidungs-
kraft“3! bestimmt sich bei der Formmarke daher, wie
folgt:

« nicht blof technisch-funktionelle Bedeutung,
¢ kein Ausschluss nach § 4 Abs. 1 Z 6 MSchG:
o Marken, die ausschliefSlich aus Form bestehen,
o die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
o die zur Herstellung einer technischen Wirkung
erforderlich ist,

o die der Ware selbst einen wesentlichen Wert ver-
leiht.

Durch eine Formmarke darf kein Monopol auf be-
stimmte technische Losungen an sich oder auf Gebrauchs-
eigenschaften eingerdiumt werden. Die Originalitét der
Formmarke muss die technisch notwendige Produktform
erbeblich iibersteigen. Dies ist z.B. bei einem ldnglichen
Einwegfeuerzeug schon deshalb nicht gegeben, weil obne

23) Niher zu den Unterschieden Thiele/Schneider, Europdischer De-
signschutz in Deutschiand und Osterreich, Salzburg 2006, S. 34.

24) Die Ausfithrungen kniipfen im Wesentlichen dort an, wo Grubin-
ger, Der Markenschutz von Formen, Wien 2003, zeitlich und thema-
tisch aufgehért hat.

25) Markenschutzgesetz, 6BGBI. 260/1970, mehrfach novelliert, zu-
letzt gedndert durch 3BGBL I 151/2005.

26) OGH, 19.2.1974, 4 Ob 302/74, OBl 1974, 115 ~ Kopftuchfla-
schenverschluss; 18.12.1979, 4 Ob 400/79, OBl 1980, 38 — Profilstein.
Der Schutzanspruch lautet i. d. R.: ,,Schutz wird beansprucht fiir die be-
sondere kérperliche Form z.B. der Flasche (Gattungsname des Erzeug-
nisses).“

27) So z.B. Kucsko, Geistiges Eigentum, Wien 2003, S. 258.

28) In diesem Sinne Hauer, in: Kucsko, marken.schutz, Wien 2006,
S. 9f.m.w.N.

29) Z.B. ein dreidimensionales ,,Shakehands“ fiir einen Mobilfunk-
betreiber; a.A. Hauer, in: Kucsko, marken.schutz, Wien 2006, S. 11
ohne Begriindung.

30) Eingehend dazu nunmehr
ken.schutz, Wien 2006, S. 153 ff.

31) Eingehend dazu im Allgemeinen Hauer, in: Kucsko, marken.
schutz, Wien 2006, S. 17 m.w. H.

Keschmann, in: Kucsko, mar-
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zusdizliche individualisierende Elemente nur das Pro-
dukt3? erkannt wird, nicht aber der betriebliche Her-
kunftshinweis (auf einen bestimmten Erzeuger). Die fiir
eine Markenregistrierung notwendige Unterscheidungs-
kraft ist also bei der Formmarke idR schwieriger zu be-
griinden, da sie bei gebrauchstauglichen Produkten nur
bei erheblicher Abweichung von der Norm oder Bran-
cheniiblichkeit angenommen wird33.

Als Grandsatz gilt bei kérperlichen Marken demzufol-
ge: Je mehr sich die dreidimensionale Marke aus Form
oder Farben der Gestaltung nihere, in der die betreffende
Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung trete, umso
eher sei zu erwarten, dass dieser Form Unterscheidungs-
kraft fehle. Entscheidend sind, wie immer, die Umstinde
des Einzelfalles. Daraus lisst sich folgendes Priifungssche-
ma>* gewinnen:

1. Abstrakte Markenfabigkeit: in der Regel gegeben.
2. Bestimmung des Marktauftriits der beanspruchten
Markenart:
a) Ubung des Publikums, Warenform als Her-
kunftshinweis aufzufallen?
b) Bestreben der Unternehmen, Warenformen zur
Herkunftskennzeichnung durchzusetzen?
3. Ist das Warengebiet dominiert von technischen
oderdsthetischen Formen?
4. Herrscht eine grofSe Formenvielfalt im fraglichen
Marktsegment?

4. Osterreichische Rechtsprechung zur Formmarke

4.1 Juvina/Véslaver-Pet-Flasche®’
4.1.1 Das Problem

Der klagende Getrankehersteller Voslauer vertrieb un-
ter der Marke ,,VOSLAUER® Mineralwasser in zart-
blauen Flaschen, deren Form (Wellenmuster) in Oster-
reich als Formmarke zu Reg. Nr. 176.045 geschiitzt war.

Die Beklagte bewarb unter der Bezeichnung ,,JUVINA“
Mineralwasser ebenfalls in zartblauen Flaschen mit einge-
kerbten Wellen.

Voslauer verklagte den Konkurrenten auf Unterlassung.
Die Gerichte hatten letztlich zu priifen, ob die wellenfér-
migen Vertiefungen an den 1,5-Liter-Pet-Flaschen ohne
Riicksicht auf das Etikett eine bestimmte Herkunftsvor-
stellung zugunsten der Kligerin auslosten?

4.1.2 Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH fithrte aus, dass die zugunsten der Klagerin
geschiitzte Formmarke fiir die konkrete Flaschenform
auch unterscheidungskriftig war. Denn sie war nicht tech-
nisch bedingt und vor allem wegen ihrer wellenférmigen
Einkerbungen geeignet, eine Herkunftsvorstellung aus-
zuldsen. Es kam — so die Rechtsauffassung der Hochst-
richter — beim durchzufithrenden Gesamtvergleich auf die
Flaschenform der Beklagten und die fiir die Kligerin ge-
schiitzte dreidimensionale Marke an, die in der Flaschen-
form ohne Etikett besteht. Die prigenden Merkmale (hier:
hohe schlanke Form, wellenférmige Einkerbungen) der
geschiitzten Flaschenform wiren beil der Mineralwasser-

GRUR Int. 2006, Heft 10 831

flasche der Beklagten ebenfalls verwirklicht. Diese Merk-
male wiirden trotz des auffallend gestalteten Etiketts wahr-
genommen und wiren geeignet, eine Herkunfts(-fehl)vor-
stellung auszulésen. Der OGH bejahte die Verwechslungs-
gefahr im weiteren Sinn, weshalb dem Unterlassungs- und
Beseitigungsanspruch der Kldgerin stattgegeben wurde.

4.1.3 Kritische Wiirdigung

Auch bei Formmarken kann die Verwechslungsgefahr
nach zutreffender Ansicht des Hoéchstgerichts nur dann
entstehen, wenn das geschiitzte Zeichen als Herkunftshin-
weis verwendet wird. Zu priifen ist daher, ob die mit der
Marke identische oder ihr dhnliche Form in einer Gesamt-
gestaltung so untergeht oder mit ihr verschmilzt, dass sie
darin vom Verkehr nicht mehr als gedanklich herauslos-
bares Zeichen bzw. herauslésbarer Zeichenbestandteil er-
kannt wird. Fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
ist bei einer Formmarke die Ahnlichkeit des Eingriffs-
gegenstands mit der geschiitzten Form und nicht mit dem
Gegenstand mafigebend, den der Markeninhaber unter
Verwendung der Formmarke in Verkehr bringt.

Wer demzufolge die als Marke geschiitzte Form eines
Konkurrenzprodukts imitiert, kann sich nicht darauf be-
rufen, das Produkt mit der Etikettierung unterscheidbar
zu machen. Sofern die charakteristische Form eines Pro-
dukts als Marke registriert ist, muss die Verwechselbarkeit
ausschliefSlich anhand der Form beurteilt werden, nicht
primér an den unterschiedlichen Markennamen.

4.2 Goldhase3¢

4.2.1 Das Problem

Die Klagerin, die Firma Lindt AG, eine bekannte Scho-
koladenerzeugerin aus der Schweiz war Inhaberin der zu
CTM 1698885 mit Schutzdauerbeginn vom 8.6.2000
eingetragenen dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke®’,
die einen sitzenden, goldfarbenen Schokoladehasen mit
roter Schleife und goldener Schelle zeigte:

Die Marke war fiir die Klasse 30 (Schokolade und
Schokoladewaren) eingetragen. Die Farben waren mit
Gold, Rot und Braun angegeben. Die Zeichnung der ver-
schiedenen Merkmale {(Augen, Barthaare, Pfoten) ist in

32) Z.B. generell ein ,Feuerzeug”: EuG, 15.12.2005, T-263/04 -
BIC S. A./HABM, worin die Schiitzbarkeit der dufleren Form des BIC-
Feuerzeuges verneint wurde.

33) Vgl. EuGH, 29.4.2004, C-456/01 P, GRUR Int. 2004, 631 -
Dreidimensionale Tablettenform .

34) Nach Grabrucker, Aktuelle Rechtsprechung zu den Warenform-
marken, Mitt 2005, 1 ff

35) OGH, 20.1.2004, 4 Ob 222/03{, ecolex 2004/218, 463 (Schuma-
cher) = EvBl 2004/120, 564 = OBl 2004/44, 168 = RAW 2004/368,
412 = wbl 2004/154, 298.

36) OGH, 30.11.2004, 4 Ob 239/04 g, ecolex 2005/291, 633 (Schu-
macher) = JUS Z/3942 = OBl 2005/28, 125 = RAW 2005/265, 224 =
whbl 2005/130, 238.

37) Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
vom 20.12.1993 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 11 vom
14.1.1994, 1; im Weiteren kurz: ,,GMVO*.
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Braun gehalten. Die Kligerin bot seit 1995 auch in Oster-
reich die Hasen in verschiedener Grofle an. Alle Hasen
trugen deutlich sichtbar die Aufschrift ,,Lindt*, die grofe-
ren auch den Zusatz ,,Goldhase“.

Die beklagte Schokoladen GmbH brachte ebenfalls
Goldhasen auf den Markt, die in eine Goldfolie gewickelt
waren, eine rote Masche und eine braune Zeichnung der
Merkmale des Hasen hatten. Auf den Hersteller wurde
auf der Unterseite des Hasen hingewiesen.

Die Kligerin begehrte im Sicherungsverfahren, der Be-
klagten das Anbieten und den Vertrieb von Osterhasen zu
verbieten, die dem geschiitzten Osterhasen gleich oder
dhnlich waren. Die Gerichte hatten einerseits die Schutz-
fihigkeit der klagerischen Formmarke zu beurteilen, ande-
rerseits machte die Beklagte geltend, dass die beiden Scho-
kohasen einander nicht verwechselbar dhnlich wiren.

4.2.2 Die Entscheidung des Gerichts

Alle drei Instanzen erliefen die beantragte Einstweilige
Verfigung. Der OGH verwies zunichst darauf, dass die
Gerichte nach st.Rsp.3% in Markenverletzungsstreitigkei-
ten #icht an die Entscheidung des Patentamts im Marken-
eintragungsverfahren gebunden waren, sondern die Vor-
frage, ob das Markenrecht des Kldgers bestinde, selbst-
stindig zu priifen hatten. Anders als nach nationalem 6s-
terreichischem Recht war aber das Gericht im Verfahren
wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur im be-
schrankien Umfang befugt, die Rechtsgiiltigkeit der Marke
zu priifen. Nach Art. 95 Abs. 1 GMVO hatten die Ge-
meinschaftsmarkengerichte zwingend von der Rechtsgiil-
tigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen, sofern diese
nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erkla-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wurde.

Der blofle Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit
der Gemeinschaftsmarke wire gemdfl Art. 95 Abs. 3
GMVO nur insoweit zuldssig, als sich der Beklagte darauf
berief, dass die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder
Beniitzung fiir verfallen oder wegen eines dlteren Rechts
des Beklagten fiir nichtig erklirt werden konnte. Brichte
der Beklagte keine Widerklage ein, — wozu im Provisorial-
verfahren von vornherein keine Méglichkeit bestiinde —
so konnte er daher die Rechtsgiiltigkeit der Gemein-
schaftsmarke im Verletzungsverfahren nur mit dem Ein-
wand der mangelnden Benutzung oder des Bestehens eines
dlteren Rechts bekdmpfen. Von Amtswegen durfte das
Gemeinschaftsmarkengericht die Rechtsgiiltigkeit der Ge-
meinschaftsmarke in keinem Fall priifen.

Fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gelten bei
Formmarken die gleichen Grundsitze wie bei anderen
Marken. Es kam daher auf den Gesamteindruck an, den
der Durchschnittsbetrachter von der Formmarke gewann.
Eine Zergliederung in schutzfihige und schutzunfihige

Thiele, Schutz dreidimensionaler Marken und Designschutz in Osterreich

Bestandteile lehnte das Hochstgericht ab und fithrte wort-
lich aus:

»Den Gesamteindruck der fiir die Kldgerin geschiitzten
Formmarke priagen vor allem die sitzende Haltung des
Hasen, die Goldfarbe und die rote Schleife; alle diese
Merkmale sind auch beim Goldhasen der Beklagten ver-
wirklicht. Wenn daher ein Durchschnittsverbraucher mit
der beim Kauf eines Schokoladehasen vorauszusetzenden
(geringen) Aufmerksamkeit einen Goldhasen der Beklag-
ten wahrnimmt, so wird er ihn fiir ein durch die Gemein-
schaftsmarke geschiitztes Erzeugnis der Kligerin halten.
Dass der Goldhase der Beklagten, anders als der den Ge-
genstand der Formmarke bildende Hase, keine Aufschrift
und auch keine Schelle trigt, vermag die Verwechslungs-
gefahr nicht auszuschlieffen. Thr Fehlen wird regelmifig
nur bei einem direkten Vergleich auffallen und bedeutet
auch nicht, dass es sich um einen Schokoladehasen eines
anderen Erzeugers handeln muss. Beide Abweichungen
liegen innerhalb der Bandbreite, wie sie auch bei aus ein
und demselben Unternehmen stammenden Erzeugnissen
vorkommen kann und, was die fehlende Angabe des
Wortbestandteils der Marke betrifft, beim gleichzeitigen
Vertrieb einer Ware im (normalpreisigen) Lebensmittel-
einzelhandel und im Lebensmitteldiskonthandel nicht un-
iiblich ist.“

4.2.3 Kritische Wiirdigung

Es bestehen m. E. bereits grundsitzliche Bedenken ge-
gen die Monopolisierung iiblicher Formen von Schokola-
deosterhasen, deren Verwendung jedem Unternehmer frei
stehen sollte. Im Provisorialverfahren durfte aber der
OGH aufgrund der ausdriicklichen Vorschrift des Art. 95
GMVO auf diese Frage nicht eingehen3?. Ob eine Gemein-
schaftsmarke die notwendige Unterscheidungskraft be-
sitzt, kann nur aufgrund einer Widerklage auf Erklirung
des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke
gepriift werden. Eine derartige Widerklage kann im Pro-
visorialverfahren allerdings nicht eingebracht werden.

Nach st. Rsp. sind bei der umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck ins-
besondere die unterscheidungskriftigen und dominieren-
den Elemente zu beriicksichtigen*’. Denn im Allgemeinen
sind es die dominierenden und unterscheidungskriftigen
Merkmale eines Zeichens, an die man sich leichter erin-
nert, da der Durchschnittsverbraucher von der Marke nur
ein unvollkommenes Bild in Erinnerung behalt. Es ist im
Einzelfall zu priifen, welcher Einfluss den einzelnen Mar-
kenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens
zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher von diesem
Zeichen erhilt, der die Marken normalerweise als Ganzes
wahrnimmt*!,

Der OGH erblickte in den in der zitierten Begriindung
genannten Elementen der kldgerischen Formmarke die
letztlich nachgeahmten unterscheidungskriftigen und do-
minierenden Elemente. Dass der Betrachter durchaus
auch das Gegenteil vertreten kann, macht das Urteil des
OLG Frankfurt*? deutlich. Dort hatte ebenfalls die Lindt

38) Vgl. OGH, 13.2.2001, 4 Ob 316/00z, ecolex 2001/157, 461
(Schanda) = JUS/Z 3182 = OBl 2002/9, 81 = wbl 2001/230, 335 (Thie-
le) — immobilienring.at; 24.11.1998, 4 Ob 266/98s, ecolex 1999/134
(Schanda) = OBl 1999, 124 = RAW 1999, 78 — Tabasco VI; 5.12.1995,
4 Ob 84/95, ecolex 1996, 380 = OBl 1996, 280, jeweils m.w. N. —
DIY.

39) Eine gleichlautende Regelung enthilt auch Art. 85 GGVO.

40) Vgl. OGH, 16.12.2003, 4 Ob 225/03x, ecolex 2004/173, 383
(Schonberr) = OBl 2004/34, 126 = wbl 2004/97, 199 m. w. N. — Lumi-
na.

41) Vgl. OGH, 18.11.2003, 4 Ob 208/03x, n.v. ~ summerjam.at.

42) Vgl. die Pressemitteilung des OLG Frankfurt vom 29.1.2004,
6 U 10/03, WRP 2004, 638 — Goldhase.
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AG gestiitzt auf ihre Goldhasen-Gemeinschaftsmarke ge-
klagt. Die beklagte Riegelein Confiserie, die auch Schoko-
ladehasen in Goldfolie mit rotbraunen Maschen in die
Geschifte brachte, blieb in beiden Instanzen indessen
siegreich:

Selbst wenn der angesprochene Verbraucher bei einem
sitzenden Schokoladehasen in Goldfolie zunichst an den
Goldhasen von Lindt denkt, blieb diese herkunftshinwei-
sende Funktion der reinen Form des Hasen und der Farb-
gebung der Folie in seiner Kennzeichnungskraft hinter
dem auf der Folie aufgedruckten Zeichen ,,Lindt/GOLD-
HASEN“ zuriick. Dies galt umso mehr angesichts der
weiteren Gestaltungselemente des roten Halsbandes mit
Schleife und Glockchen, die beim Produkt der Beklagten
fehlten. Im Ergebnis bestand fiir die deutschen Richter
keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Goldhasen von
Lindt und demjenigen von Riegelein. Der Goldhase von
Riegelein trug an der Seite zudem drucktechnisch hervor-
gehoben die Worte ,,Riegelein Confiserie®:

Riegelein

Dieser — bemerkenswerterweise gegensitzlich — ent-
schiedene Rechtsstreit um die Goldhasen veranschaulicht
plastisch den Schutzumfang einer Formmarke. Alle Ge-
richte hatten zu Recht betont, dass der Schutz einer Form-
marke von der Kombinationswirkung simtlicher der fiir
die Formmarke typischen Gestaltungselemente ausgeht.
Die kennzeichnenden Elemente waren einmal der sitzende
Schokoladehase in Goldfolie, das rote Bindchen mit
Schleife und Glockchen sowie m.E. vor allem das auf-
gedruckte Wortzeichen ,Lindt/GOLDHASE®. Selbst
wenn die Grundformen sich sehr dhnlich waren, wire die
Verwechslungsgefahr m. E. deshalb zu verneinen, weil die
unterschiedliche Herkunft an den jeweils aufgedruckten
Wortzeichen unmittelbar erkannt werden konnte.

5. Zwischenergebnis zu Formmarken und Ausblick

Die fiir jede 3D-Marke erforderliche abstrakte Unter-
scheidungskraft wird nach neuerer Rsp. bei Formmarken
1. d. R. bejaht. Problematisch ist meist die konkrete Unter-
scheidungskraft der Warenform sowie ein moglicherweise
bestehendes Freihaltebediirfnis (insbesondere § 4 Abs. 1
Z 6 MSchG). Die wichtigsten Grundsdtze bei der Beur-
teilung einer 3D-Marke sind:

« An Formmarken sind keine strengeren Anforderungen
an die Bejahung der Unterscheidungskraft zu stellen als
bei anderen Markenkategorien*3.

« Die einzutragende Form muss keine willkiirliche Er-
gdnzung oder Verzierung ohne funktionelle Bedeutung
aufweisen um Unterscheidungskraft zu haben*4.

« Bei der Beurteilung der Wahrnehmung einer Waren-
form ist die Wahrnehmung des durchschnittlichen, auf-
merksamen und verstindigen Verbrauchers zu Grunde
zu legen, fiir den es moglich sein muss, die betreffenden
Waren auch ohne analysierende und vergleichende Be-
trachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksam-
keit von den Waren anderer Unternehmen zu unter-
scheiden®’,

GRUR Int. 2006, Heft 10 833

Hinsichtlich eines moglicherweise bestehenden Freibal-
tebediirfnisses an der Warenform ist zu beachten:

o Ein Zeichen, das ausschliefSlich aus der Form der Ware
selbst besteht, ist aufgrund Art. 3 Te 2. Spiegelstrich
MarkenRL (§ 4 Abs. 1 Z 6 MSchG) nicht eintragungs-
fahig, wenn nachgewiesen ist, dass die wesentlichen
funktionellen Merkmale dieser Form nur der tech-
nischen Wirkung zuzuschreiben sind. Dadurch soll ver-
hindert werden, dass der Schutz des Markenrechts sei-
nem Inhaber ein Monopol fiir technische Ldsungen
oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einriume, die
der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber
suchen kénne*®.

o Der Nachweis, dass es andere Formen gibt, mit denen
sich die gleiche technische Wirkung erzielen ldsst,
rdumt nicht das Eintragungshindernis oder den Grund
fir eine Léschung aus.

o Liegt die beanspruchte Form der Ware innerhalb einer
auf dem Warengebiet #iblichen Formenyvielfalt und sind
die Moglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse
einer Individualisierung zu variieren beschrinkt, so
spricht dies fiir ein Freihaltebediirfnis.

Schwierigkeiten bereitet vor allem die Beurteilung, ob
die dreidimensionale Marke konkrete Unterscheidungs-
kraft fur das beanspruchte Produkt hat. Folgende Krite-
rien zieht die Rsp.#” dabei in Erwiigung:

e Ob in einer bestimmten Formgebung ein Herkunftshin-
weis gesehen werden kann, ist von Ware zu Ware
unterschiedlich.

o Es fehlt an konkreter Unterscheidungskraft, wenn das
Publikum einer Warengestaltung nur technische Funk-
tion zuweist oder diese dem allgemeinen Bemiihen zu-
schreibt, ein dsthetisch ansprechendes Produkt zu ge-
stalten.

« Ein Herkunftshinweis kann nur angenommen werden,
wenn es sich um eine willkiirliche Formgebung han-
delt, die sich von den Gestaltungen durch wiederkeh-
rende, charakteristische Merkmale unterscheidet*.

Schliefflich kann — zumindest in eingeschrinktem Um-
fang — auch eine anfinglich fehlende Schutzfibigkeit auf-
grund von Verkebrsdurchsetzung wettgemacht werden:
Fiir die Fahrzeugkarosserieformen des Porsche 911*° und
Porsche Boxster’? sowie des VW-Beetle’! wurde ein Frei-
haltebediirfnis konstatiert.

P .

® © ==

= 8Ee =

43) EuGH, 18.6.2002, C-299/99, Slg. 2002, 1-5475 = GRUR 2002,
804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002/177 = OBI 2003, 55
(Gamerith) = WRP 2002, 924 - Rasierapparat (Philips/Remington).

44) EuGH, 18.6.2002, C-299/99, Slg. 2002, 1-5475 = GRUR 2002,
804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002/177 = OBI 2003, 55
(Gamerith) = WRP 2002, 924 — Rasierapparat (Philips/Remington).

45) EuGH, 12.2.2004, C-218/02, GRUR 2004, 428 = GRUR Int.
2004, 413 = MarkenR 2004, 116 = OBl 2004/60, 234 = WRP 2004,
475 = ZER 2004/37, 173 — Waschmittelflasche.

46) EuGH, 18.6.2002, C-299/99, Slg. 2002, 1-5475 = GRUR 2002,
804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002/177 = OBI 2003, S5
(Gamerith) = WRP 2002, 924 — Rasierapparat (Philips/IRemington).

47) EuGH, 29.4.2004, C-456, 457/01 P, MarkenR 2004, 224 = WRP
2004, 722 - Waschmitteltabs.

48) Dieses Kriterium stellt ein Teil der Lehre — vgl. Grabrucker, Mitt
2005, 1ff. — zunehmend in Frage.

49) BPatG, 13.10.2004, 28 W (pat) 98/00, n.v. — Sportwagen 911.

50) BGH, 15.12.2005, I ZB 33/04 — Boxster, Pressemitteilung abruf-
bar unter <http://www.bundesgerichtshof.de> (besucht am 20.1.2006).

51) BPatG, 13.10.2004, 28 W (pat) 95/00 — Beetle.
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Diese wurden aber aufgrund von Verkehrsdurchsetzung
nach § 8 Abs. 3d MarkenG letztlich doch als dreidimen-
sionale Marken eingetragen.

6. Verhiltnis von dreidimensionalem Design und
Formmarke

6.1 Gemeinsame Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion

Da nach allgemein zutreffender Auffassung das Design
eine Unterscheidungsfunktion in Bezug auf das damit ver-
bundene Produkt wahrnehmen kann®2, kann es auch un-
ter den Schutz des Markenrechts fallen.

Aus der Sicht des Verbrauchers kann der Umstand, dass
Produkte nicht nur durch ihre Art, sondern auch noch
durch ein dariiber hinausgehendes Zeichen unterschieden
werden konnen, erhebliche Vorteile bringen. Das Aufbrin-
gen einer Marke erlaubt im Regelfall eine erhebliche Re-
duktion des Aufwandes, der zur Unterscheidung, zum
Auffinden und zur Identifizierung bestimmter Giiter beno-
tigt wird. Da auch ein Design ein Produkt vom anderen
unterscheidbar machen kann, kann ihm durch die Ausbil-
dung von Konsumentenpraferenzen ein erheblicher, mar-
kenrechtlich schiitzenswerter wirtschaftlicher Wert zu-
kommen. Zusitzlich dazu ist diese Auswahlpriferenz
auch eine Motivation fiir den Hersteller, die Qualitat
seiner Produkte zu verbessern und damit die Wirkung
seines Zeichens als Qualitdtsassoziation zu erhéhen.

Problematisch ist beim markenrechtlichen Schutz des
dreidimensionalen Designs jedoch die Frage, ob die Form
eines Produktes — das denknotwendigerweise nicht form-
los sein kann — tatsdchlich urspriinglich als identifizieren-
des Zeichen i.S.d. § 1 MSchG wahrgenommen werden
kann oder erst — wenn iiberhaupt - eine Verkehrsdurch-
setzung erfolgen muss. Zudem besteht das Problem, dass
das Markenrecht an sich keine wettbewerblich notwen-
dige Form monopolisieren soll und aus diesem Grunde
nicht jede Form unter den Schutz des Markenrechts fallen
kann. Es werden daher Ausnahmen vom Schutz gemacht,
welche fiir andere Zeichenformen nicht eingreifen. Gene-
rell ist Formmarkenschutz fiir Modelle jedoch méglich.

6.2 Dreidimensionale Gemeinschaftsmarke und Gemein-
schaftsgeschmacksmuster

Ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
schiitzt die schopferische Leistung des Designers vom frii-
hesten Stadium an, noch bevor der Entwerfer mit der
Vermarktung des Erzeugnisses beginnt. Das Design muss
zum Zeitpunkt der Anmeldung neu sein. Der Designer
kann seine dreidimensionale Gestaltung parallel auch als
Gemeinschaftsmarke schiitzen lassen, wenn es sich dabei
um ein Zeichen handelt, das geeignet ist, seine Waren von
denen anderer Produzenten zu unterscheiden. Daher sind
beide Schutzformen nebeneinander méglich.

Dies ist hdufig bei Verpackungen festzustellen, bei de-
nen ein neues Design mit den Waren eines bestimmten
Unternehmens identifiziert und dann als Marke eingetra-
gen wird.

6.3 Schutz als Formmarke und Geschmacksmusterschutz

Die Eintragung einer dreidimensionalen Gestaltung als
Marke setzt Unterscheidungskraft voraus sowie gegebe-
nenfalls das Fehlen von Verwechslungsgefahr im Hinblick
auf dltere Zeichen, die fiir dhnliche Waren oder Dienst-
leistungen benutzt werden. Um als Geschmacksmuster
geschiitzt zu werden, muss eine dreidimensionale Gestal-
tung hingegen neu sein und Eigenart besitzen3. Die Vo-
raussetzungen der Neuheit und Eigenart gelten also nicht
fiir Marken, und die Voraussetzung der markenrecht-
lichen Unterscheidungskraft gilt nicht fiir Geschmacks-
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muster. Eine Marke ist zeitlich nicht begrenzt — sie kann
um einen Zeitraum von jeweils 10 Jahren auf unbegrenzte
Zeit verlingert werden, wihrend die Schutzdauer des ein-
getragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit maxi-
mal 25 Jahren ab dem Anmeldetag begrenzt ist.

Unterschiedlicher Schutz

bei Formmarke und Design

« Setzt Unterscheidungs-
kraft voraus sowie ggf.
das Fehlen von Ver-
wechslungsgefahr im

Hinblick auf dltere Zei-

chen, die fiir ihnliche
Waren oder Dienstleis-

tungen benutzt werden.

Die Voraussetzungen
der Neuheit und Eigen-
art gelten nicht fiir
Marken.

Eine Marke ist zeitlich
nicht begrenzt — sie

* Dreidimensionale Ge-
staltung muss neu sein
und Eigenart besitzen.

* Die Voraussetzung der
Unterscheidungskraft
gilt nicht fiir Ge-
schmacksmuster.

« Schutzdauer des einge-
tragenen Geschmacks-

kann um einen Zeit- musters betrdgt maximal

raum von jeweils 25 Jahre ab dem Anmel-
10 Jahren auf unbe- detag.

grenzte Zeit verlingert

werden.

TIPP: Schutz eines Erzeugnisses durch eine Marken-
und durch eine Geschmacksmustereintragung:

6.4 Kollision zwischen Formmarke und Design

Nach insoweit durchaus vergleichbarer Rechtsauffas-
sung des BGH>* kann eine markenrechtliche Verwechs-
lungsgefahr auch zwischen einer dreidimensionalen Form-
marke und einer dreidimensionalen Warenform bestehen.
Dem so genannten Knabberbirchen-Fall lag folgender
Sachverhalt zugrunde, bei dem sich zwei verschiedene
»knusprige Freunde® nach dem Motto gegeniiberstanden:
Wenn sich der Pom-Bir (eine dreidimensionale Formmar-
ke) mit dem Schokobirchen, d.h. Flakes in Birenform
(ein nationales Geschmacksmuster) streitet, freut sich der
Wolf (Bergstrafie) ...

Hinsichtlich der im konkreten Fall zu beurteilenden
Birchenform bestand fiir Esswaren nach Auffassung der
deutschen Héchstrichter kein Freihaltebediirfnis. Eine
markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen einer
Formmarke und einer dreidimensionalen Warenform be-
steht unabhingig von der geschmacksmusterrechtlichen
Eigentiimlichkeit sowohl der Formmarke als auch der

52) Eingehend zu den Funktionen des Designs Thiele/Schneider, Eu-
ropdischer Designschutz in Deutschland und Osterreich, Salzburg 2006,
S. 9ff.

53) Eingehend zu diesen Tatbestandsmerkmalen Thiele/Schneider, Eu-
ropiischer Designschutz in Deutschland und Osterreich, Salzburg 2006,
S 49 ff.

54) BGH, 31.10.2002, T ZR 138/00, EWiR 2003, 987 (Lober) =
WRP 2003, 751 — Knabberbirchen.
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angegriffenen Warenform. Eine Warenform kann eigen-
tiimlich im Sinne des § 1 Abs. 2 dGeschmMG?3? sein und
gleichwohl dem Benutzungsverbot des § 14 Abs. 2 Nr. 2
dMarkenG?®¢ unterliegen. Bei grundsitzlicher Gleichwer-
tigkeit der Schutzrechte ging der Rechtsstreit aufgrund
ihrer zeitlichen Prioritit zugunsten der dreidimensionalen
Marke und ihres Inhabers aus.

7. Zusammenfassung

Neben dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das ab
Offenbarung oder Eintragung (riickwirkend auf die An-
meldung) einen Schutz fir alle Mitgliedstaaten der Euro-
péischen Union bietet, bleiben weiterhin die nationalen
Geschmacksmuster erhalten. Daneben besteht allgemein
die Schutzméglichkeit durch eine nationale oder (Gemein-
schafts-)Formmarke, mit dem Vorteil einer beliebig ver-
lingerbaren Schutzdauer. So ist zu raten, einen moglichst
optimal auf den jeweiligen Markt eines Unternehmens
zugeschnittenen Designschutz zu erzielen. Insbesondere
stellt die Formmarke dabei ein Instrument dar, das den

Modellschutz wirkungsvoll unterstiitzen kann und umge-
kehrt.

55) Inhaltsgleich zur,, Eigenart“ i.S.v. § 2 6MuSchG.
56) Inhaltsgleich zu § 10 Abs. 1 Z 2 6MSchG.





