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EuGH Urteil vom 18.10.2012, C-101/11 P, 102/11 P — Neuman und {
Galdeano del Sel / Baena Grup SA (Sitzende Figur) 4wy
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Fundstelle: GRUR 2013, 178 = GRURInt 2012, 1116 = GRURInt 2013, 214 (Becker)

1. Unter dem informierten  Benutzer IS des Art 6 Abs 1
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung VO (EG) Nr. 6/2002 (kurz: GGV) ist
derjenige Verwender eines Designs zu verstehen, dem keine durchschnittliche
Aufmerksamkeit, sondern eine besondere Wachsamkeit eigen ist, sei es wegen seiner
personlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem betreffenden
Bereich.

2. Die Natur des informierten Benutzers an sich bedingt im Nichtigkeitsverfahren nahc
Art 25 Abs 1 lit e GGV, dass er zwar primar einen direkten Vergleich zwischen der
alteren Marke und dem angegriffenen EU-Design vornimmt. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass ein solcher Vergleich im betreffenden Bereich
undurchfuihrbar oder ungewohnlich ist, insbesondere wegen spezieller Umstande oder
der Merkmale der Gegenstande, die die daltere Marke und das angegriffene
Geschmacksmuster darstellen.

3. Die idR anzunehmende Rechtsbestandigkeit des Geschmacksmusters (hier: Logo
eines sitzendes Figur in der Locarno-Klasse 99-00 fur ,,Verzierungen fur T-Shirts,
Schirmmdutzen, Aufkleber und Drucksachen, einschlieBlich Reklamematerial®)
verhindert letztlich, dass designtaugliche Gestaltungen, die als Marken registriert sind
(hier: Bildmarke zeigend ein etwas mdurrisch schauendes Méannchen in den Nizza-
Klassen 25 [Bekleidungsstiicke] und 28 [Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel]),
leicht und unmittelbar aulRermarkenrechtlich Gber den ,Umweg* des

Geschmacksmusterrechts geschitzt und so monopolisiert werden.
Leitsétze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In den verbundenen Rechtssachen C-101/11 P und C-102/11 P betreffend zwei Rechtsmittel
nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europaischen Union, eingelegt am 28. Februar
2011, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, wohnhaft in Tarifa (Spanien),
Prozessbevollmachtigte: S. Miguez Pereira, abogada, Harmonisierungsamt flr den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. Crespo Carrillo und
A. Folliard-Monguiral als Bevollméachtigte, Rechtsmittelfiihrer, andere Verfahrensbeteiligte:
José Manuel Baena Grupo, SA mit Sitz in Barcelona (Spanien), Prozessbevollmachtigter: A.
Canela Giménez, abogado, Kl&gerin im ersten Rechtszug, erlasst

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Richters U. L6hmus (Berichterstatter) in Wahrnehmung der Aufgaben
des Prasidenten der Sechsten Kammer sowie der Richter A. Arabadjiev und C. G. Fernlund,
Generalanwalt: P. Mengozzi, Kanzler: A. Calot Escobar folgendes

Urteil

1 Mit ihren Rechtsmitteln beantragen Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel einerseits
und das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
andererseits (im Folgenden zusammen: Rechtsmittelfiihrer) die Aufhebung des Urteils des
Gerichts der Europdischen Union vom 16. Dezember 2010, Baena Grupo/HABM - Neuman
und Galdeano del Sel (Sitzende Figur), T-513/09 (im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit



dem der Klage der José Manuel Baena Grupo, SA (im Folgenden: Baena Grupo) auf
Aufhebung der Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 14. Oktober
2009 (Sache R 1323/2008-3) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Herrn Neuman und
Herrn Galdeano del Sel auf der einen Seite und Baena Grupo auf der anderen Seite (im
Folgenden: streitige Entscheidung) stattgegeben wurde.

Rechtlicher Rahmen

2 Der 14. Erwdgungsgrund der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.
Dezember 2001 uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABI. 2002, L 3, S. 1) lautet:

"Ob ein Geschmacksmuster Eigenart besitzt, sollte danach beurteilt werden, inwieweit sich
der Gesamteindruck, den der Anblick des Geschmacksmusters beim informierten Benutzer
hervorruft, deutlich von dem unterscheidet, den der vorbestehende Formschatz bei ihm
hervorruft, und zwar unter Berlcksichtigung der Art des Erzeugnisses, bei dem das
Geschmacksmuster benutzt wird oder in das es aufgenommen wird, und insbesondere des
jeweiligen Industriezweigs und des Grades der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der
Entwicklung des Geschmacksmusters."

3 Art. 4 Abs 1 der genannten Verordnung bestimmt:

"Ein Geschmacksmuster wird durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschitzt, soweit
es neu ist und Eigenart hat.”

4 In Art. 5 dieser Verordnung heil3t es:

"(1)  Ein Geschmacksmuster gilt als neu, wenn der Offentlichkeit:

a)  im Fall nicht eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem Tag, an dem das
Geschmacksmuster, das geschiitzt werden soll, erstmals der Offentlichkeit zuganglich
gemacht wird,

b) im Fall eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem Tag der Anmeldung
zur Eintragung des Geschmacksmusters, das geschiitzt werden soll, oder, wenn eine Prioritat
in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritatstag,

kein identisches Geschmacksmuster zuganglich gemacht worden ist.

@) Geschmacksmuster gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in
unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.”

5 Art. 6 der Verordnung sieht vor:

"(1) Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim
informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes
Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Offentlichkeit zuganglich
gemacht worden ist, und zwar:

a)  im Fall nicht eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem Tag, an dem das
Geschmacksmuster, das geschiitzt werden soll, erstmals der Offentlichkeit zuganglich
gemacht wird,

b) im Fall eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem Tag der Anmeldung
zur Eintragung oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritatstag.
(2)  Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
bei der Entwicklung des Geschmacksmusters bertcksichtigt.”

6 Art. 7 Abs 1 und 2 der Verordnung Nr. 6/2002 lautet:

"(1) Im Sinne der Artikel 5 und 6 gilt ein Geschmacksmuster als der Offentlichkeit
zuganglich gemacht, wenn es nach der Eintragung oder auf andere Weise bekannt gemacht,
oder wenn es ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde, und
zwar vor dem in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a)
beziehungsweise in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)
genannten Zeitpunkt, es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tatigen Fachkreisen des
betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschéftsverlauf nicht bekannt sein konnte. Ein



Geschmacksmuster gilt jedoch nicht als der Offentlichkeit zuganglich gemacht, wenn es
lediglich einem Dritten unter der ausdriicklichen oder stillschweigenden Bedingung der
Vertraulichkeit offenbart wurde.

@) Eine Offenbarung bleibt bei der Anwendung der Artikel 5 und 6 unbertcksichtigt,
wenn ein Geschmacksmuster, das als eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
geschiitzt werden soll, der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist:

a) durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten als Folge
von Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers, und

b)  waéhrend der zw6If Monate vor dem Anmeldetag oder, wenn eine Prioritdt in Anspruch
genommen wird, vor dem Prioritatstag."

7 Art. 25 ("Nichtigkeitsgriinde™) der Verordnung bestimmt in Abs 1 Buchst. b und e und
Abs 3:

"(1) Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nur dann fir nichtig erklart werden:

b)  wenn es die Voraussetzungen der Artikel 4 bis 9 nicht erfllt,

e) wenn in einem jlngeren Geschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft
verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht oder das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem
das Zeichen unterliegt, den Rechtsinhaber dazu berechtigen, diese Verwendung zu
untersagen,

3) Die Nichtigkeitsgriinde gemaR Absatz 1 Buchstabe[n] d), e) und f) kann nur der
Anmelder oder Inhaber des &lteren Rechts geltend machen.

8 Art. 61 Abs 1 bis 3 der Verordnung lautet:

"(1) Die von den Beschwerdekammern getroffenen Entscheidungen sind mit der Klage
beim Gerichtshof anfechtbar.

(2)  Die Klage kann auf die Behauptung der Unzustandigkeit, der Verletzung wesentlicher
Verfahrensvorschriften, der Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung und einer bei ihrer
Durchfuhrung anzuwendenden Rechtsnorm oder auf Ermessensmissbrauch gestitzt werden.
(3)  Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abandern.”

Vorgeschichte des Rechtsstreits

9 Baena Grupo ist Inhaber des nachstehend abgebildeten Gemeinschaftsgeschmacksmusters
Nr. 426895-0002 (im Folgenden: angegriffenes Geschmacksmuster):

10 Es wurde am 7. November 2005 angemeldet und am 27. Dezember 2005 fir folgende
Waren der Klasse 99-00 des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer Internationalen
Klassifikation flr gewerbliche Muster und Modelle vom 8. Oktober 1968 in geadnderter
Fassung (im Folgenden: Abkommen von Locarno) eingetragen und verdffentlicht:
"Verzierung fir T-Shirts, Verzierung fur Schirmmutzen, Verzierung fir Aufkleber,
Verzierung fur Drucksachen einschliellich Reklamematerial".



11 Am 18. Februar 2008 beantragten Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel beim HABM
nach Art. 25 Abs 1 Buchst. b und e der Verordnung Nr. 6/2002 die Nichtigerklarung dieses
Geschmacksmusters. In ihrem Antrag auf Nichtigerklarung machten sie geltend, dass zum
einen das angegriffene Geschmacksmuster nicht neu sei und keine Eigenart im Sinne von Art.
4 in Verbindung mit den Art. 5 und 6 der Verordnung habe und dass zum anderen darin ein
Zeichen mit Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 25 Abs 1 Buchst. e der Verordnung
verwendet werde.

12 Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel stiitzten ihren Nichtigkeitsantrag auf die
nachstehend abgebildete &ltere Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1312651 (im Folgenden: &ltere
Marke):

13 Diese Marke wurde am 7. November 2000 fur folgende Waren der Klassen 25, 28 und 32
des Abkommens von Nizza dber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und
geédnderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:

- Klasse 25: "Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen™;

- Klasse 28: "Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel";

- Klasse 32: "Biere; Mineralwdasser und kohlensdurehaltige Waésser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Fruchtséfte; Sirupe und andere Préaparate fur die
Zubereitung von Getrénken".

14 Mit Entscheidung vom 15. Juli 2008 gab die Nichtigkeitsabteilung des HABM dem
Antrag auf Nichtigerklarung des angegriffenen Geschmacksmusters nach Art. 25 Abs 1
Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 statt.

15  Am 16. September 2008 legte Baena Grupo beim HABM nach den Art. 55 bis 60 der
Verordnung Nr. 6/2002 Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein.

16 Mit der streitigen Entscheidung stellte die Dritte Beschwerdekammer des HABM (im
Folgenden: Beschwerdekammer) fest, dass die Nichtigkeitsabteilung zu Unrecht davon
ausgegangen sei, dass die altere Marke im angegriffenen Geschmacksmuster verwendet
werde. Allerdings war sie der Auffassung, dass das Geschmacksmuster keine Eigenart habe,
weil es beim informierten Benutzer, also bei Jugendlichen oder Kindern, die gewdohnlich T-
Shirts, Schirmmiitzen und Aufkleber kauften, oder bei Benutzern von Drucksachen keinen
Gesamteindruck hervorrufe, der sich von dem durch die daltere Marke hervorgerufenen
Gesamteindruck unterscheide. Daher bestatigte die Beschwerdekammer gemaR Art. 60 Abs 1
der Verordnung Nr. 6/2002 die Nichtigkeit des angegriffenen Geschmacksmusters, jedoch auf
der Grundlage von Art. 25 Abs 1 Buchst. b in Verbindung mit Art. 6 Abs 1 der Verordnung.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

17 Mit Klageschrift, die am 22. Dezember 2009 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob
Baena Grupo eine Klage mit dem Antrag, die streitige Entscheidung aufzuheben. Sie stiitzte
ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, namlich auf eine Verletzung von Art. 6 der
Verordnung Nr. 6/2002. Sie machte geltend, dass zwischen der dlteren Marke und dem



angegriffenen Geschmacksmuster derart groRe Unterschiede bestlinden, dass jede der Figuren
beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufe.

18 Das Gericht hat die streitige Entscheidung mit dem angefochtenen Urteil aufgehoben.

19 Es ist zundchst in Randnr. 20 des angefochtenen Urteils davon ausgegangen, dass der
Gesamteindruck, der beim informierten Benutzer durch das angegriffene Geschmacksmuster
hervorgerufen werde, mit dem Gesamteindruck zu vergleichen sei, der bei ihm durch die
altere Marke, ein offenbartes Geschmacksmuster, hervorgerufen werde.

20 In den Randnrn. 21 und 22 des angefochtenen Urteils hat das Gericht ausgefihrt, dass der
durch die beiden fraglichen Figuren beim informierten Benutzer jeweils hervorgerufene
Gesamteindruck weitgehend durch den Gesichtsausdruck der jeweiligen Figur bestimmt
werde. Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass der unterschiedliche Gesichtsausdruck der
beiden Figuren ein wesentliches Merkmal darstelle, das der informierte Benutzer, wie ihn die
Beschwerdekammer zutreffend definiert habe, im Geddchtnis behalte.

21 Weiter hat das Gericht in Randnr. 23 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass dieser
Ausdruck in Verbindung mit dem nach vorn geneigten Korper, der den Eindruck einer
gewissen Gereiztheit vermittle, beim informierten Benutzer dazu fihre, dass er das "altere
Geschmacksmuster” fur eine verédrgerte Figur halte. Dagegen zeichne sich der
Gesamteindruck  des  angegriffenen  Geschmacksmusters ~ weder aufgrund  des
Gesichtsausdrucks noch aufgrund des nach hinten geneigten Korpers durch einen
Gefuhlsausdruck aus.

22 In diesem Zusammenhang hat das Gericht in Randnr. 24 des angefochtenen Urteils
ausgefuhrt, dass "[d]er unterschiedliche Gesichtsausdruck ... fiir Jugendliche, die T-Shirts
oder Schirmmitzen kaufen, eindeutig sein [wird]. Noch wichtiger wird er fir Kinder sein, die
Aufkleber zur individuellen Gestaltung von Gegenstanden verwenden und noch starker dazu
neigen, den Geflhlausdriicken jeder Figur auf einem Aufkleber besondere Aufmerksamkeit
zu schenken.”

23 SchlieBlich hat das Gericht in Randnr. 25 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die
Unterschiede zwischen den beiden Figuren "so groR [sind], dass beim informierten Benutzer
trotz der bestehenden Ahnlichkeiten in Bezug auf andere Aspekte und der groRen
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers von Figuren wie denen im vorliegenden Fall ein
unterschiedlicher Gesamteindruck hervorgerufen wird".

24 In Randnr. 26 des angefochtenen Urteils ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass
die Beschwerdekammer zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass das angegriffene
Geschmacksmuster beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck hervorrufe
als das "altere Geschmacksmuster”, auf das der Antrag auf Nichtigerklarung gestutzt worden
sei.

Verfahren vor dem Gerichtshof und Antrége der Verfahrensbeteiligten

25 Mit Beschluss des Prasidenten des Gerichtshofs vom 11. April 2011 sind die Rechtssachen
C-101/11 P und C-102/11 P zu gemeinsamem schriftlichen und mundlichen Verfahren und zu
gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

26 Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel beantragen mit ihrem Rechtsmittel,

- das angefochtene Urteil aufzuheben;

- das angegriffene Geschmacksmuster flr nichtig zu erklaren, hilfsweise, die Sache an
das Gericht zuriickzuverweisen;

- Baena Grupo die im Rechtsmittelverfahren und im Verfahren vor dem Gericht
entstandenen Kosten aufzuerlegen.

27 Das HABM beantragt mit seinem Rechtsmittel,

- das angefochtene Urteil aufzuheben;



- durch Urteil in der Sache erneut zu entscheiden und die Klage gegen die streitige
Entscheidung abzuweisen oder die Sache an das Gericht zurlickzuverweisen;

- Baena Grupo die Kosten aufzuerlegen.

28 In ihrer Rechtsmittelbeantwortung beantragt Baena Grupo,

- das Rechtsmittel in der Rechtssache C-101/11 P fur unzuldssig zu erklaren, hilfsweise,
das Rechtsmittel zuriickzuweisen;

- das Rechtsmittel in der Rechtssache C-102/11 P als unbegriindet zuriickzuweisen;

- den Rechtsmittelfiihrern die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

29 Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel stiitzen ihr Rechtsmittel auf drei
Rechtsmittelgriinde. Mit den ersten beiden Rechtsmittelgriinden machen sie geltend, dass das
Gericht bei der Anwendung von Art. 25 Abs 1 Buchst. b in Verbindung mit den Art. 4 bis 9
und von Art. 25 Abs 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002 einen Rechtsfehler begangen
habe. Mit dem dritten Rechtsmittelgrund riigen sie einen VerstoR des Gerichts gegen die
Pflicht zur Begriindung des angefochtenen Urteils.

30 Das HABM stiitzt sein Rechtsmittel auf zwei Rechtsmittelgriinde, mit denen es riigt, dass
das Gericht zum einen gegen Art. 61 und zum anderen gegen Art. 25 Abs 1 Buchst. b in
Verbindung mit Art. 6 der Verordnung Nr. 6/2002 verstoBen habe. Der zweite
Rechtsmittelgrund enthalt zwei Teile, mit denen das HABM zum einen geltend macht, das
Gericht habe die Kriterien des Markenrechts mit denen des Rechts der
Gemeinschaftsgeschmacksmuster verwechselt, und zum anderen riigt, das Gericht habe gegen
seine Begrundungspflicht verstolien.

Zum ersten Rechtsmittelgrund des HABM: VerstoR gegen Art. 61 der Verordnung Nr.
6/2002

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

31 Erstens wirft das HABM dem Gericht unter Bezugnahme auf das Urteil vom 15. April
2010, Schrader/CPVO (C-38/09 P, Slg. 2010, 1-3209, Randnr. 77), vor, dass es bei der
Beurteilung der RechtmaRigkeit der streitigen Entscheidung die  "fraglichen
Gemeinschaftsgeschmacksmuster” sehr eingehend geprift habe.

32 Die Kontrolle der Giltigkeit der Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die sich durch ein
hohes MaR an technischer Komplexitat auszeichne, beziehe sich im Rahmen von Art. 25 Abs
1 Buchst. b und d der Verordnung Nr. 6/2002 nur auf die Bestimmung des Grades der
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers. Das Gericht habe dadurch, dass es seine Kontrolle nicht
auf offensichtliche Fehler bei der Beurteilung der Gultigkeit solcher Geschmacksmuster
beschrénkt habe, den Rahmen des Art. 61 der Verordnung tberschritten.

33 Zweitens tragt das HABM vor, das Gericht habe die Erwagungen der Beschwerdekammer
durch seine eigenen ersetzt, indem es davon ausgegangen sei, dass der Gefiihlsausdruck der
Figuren der "fraglichen Muster" wichtiger sei als die grafische Darstellung dieser Muster.
Damit habe das Gericht eine Neubewertung der Tatsachen durchgefiihrt, ohne seine Priifung
auf die Kontrolle der RechtmaRigkeit der streitigen Entscheidung zu beschrénken.

34 Das HABM st insoweit der Auffassung, dass das Gericht ihm nicht ermdgliche, aus dem
angefochtenen Urteil Rickschlusse auf die richtige Anwendung von Art. 6 der Verordnung
Nr. 6/2002 zu ziehen, da es nicht prazisiere, welcher Natur der Fehler sei, den die
Beschwerdekammer bei der Anwendung von Art. 25 Abs 1 Buchst. b in Verbindung mit Art.
6 der Verordnung begangen habe.



35 Baena Grupo halt das Vorbringen des HABM fur unbegriindet. Das Gericht sei bei der
Beurteilung des Sachverhalts vollig frei. Sie fuhrt hierzu das Urteil vom 30. Marz 2000,
VBA/Florimex u. a. (C-265/97 P, Slg. 2000, 1-2061), an, in dem der Gerichtshof im Rahmen
eines bei ihm eingelegten Rechtsmittels auf die vom Gericht vorgenommene Wirdigung der
Beweismittel Bezug nehme.

Wirdigung durch den Gerichtshof

36 Es ist zu prifen, ob das Gericht die fir eine gerichtliche Nachprifung geltenden Grenzen
uberschritten und die Beurteilung des HABM durch seine eigene ersetzt hat.

37 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 61 Abs 2 der Verordnung Nr. 6/2002 beim
Gericht Klage gegen die von den Beschwerdekammern des HABM getroffenen
Entscheidungen wegen einer Verletzung des Vertrags, dieser Verordnung und einer bei ihrer
Durchfihrung anzuwendenden Rechtsnorm erhoben werden kann. Daraus folgt, dass das
Gericht dafiir zustandig ist, die vom HABM vorgenommene Beurteilung der vom
Antragsteller vorgebrachten Angaben einer vollen RechtmaRigkeitsprifung zu unterziehen
(vgl. Urteile vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, noch nicht in der amtlichen
Sammlung veréffentlicht, Randnr. 52, und vom 20. Oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer
Mon Graphic, C-281/10 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veroffentlicht, Randnr. 66).
38 Somit obliegt es gemal dieser Vorschrift dem Gericht, die RechtmaRigkeit der von den
Beschwerdekammern erlassenen Entscheidungen dadurch zu berprifen, dass es die von den
Beschwerdekammern vorgenommene Anwendung des Unionsrechts insbesondere auf den
ihnen vorliegenden Sachverhalt einer Kontrolle unterzieht (vgl. entsprechend Urteil vom 18.
Dezember 2008, Les Editions Albert René/HABM, C-16/06 P, Slg. 2008, 1-10053, Randnr.
38, und Beschluss vom 28. Marz 2011, Herhof/HABM, C-418/10 P, Randnr. 47).

39 Insbesondere darf das Gericht dadurch die Rechtméafigkeit der Entscheidungen der
Beschwerdekammern des HABM einer vollstandigen Kontrolle unterwerfen, dass es
erforderlichenfalls der Frage nachgeht, ob die Beschwerdekammern die im Rechtsstreit
fraglichen Tatsachen rechtlich richtig eingeordnet haben, oder ob die Beurteilung des den
Beschwerdekammern unterbreiteten Sachverhalts nicht Fehler aufweist (vgl. entsprechend
Urteil Les Editions Albert René/HABM, Randnr. 39, und Beschluss Herhof/HABM, Randnr.
48).

40 Bei der ihm obliegenden Uberpriifung der RechtmaRigkeit einer Entscheidung einer
Beschwerdekammer des HABM kann das Gericht ndmlich nicht durch eine fehlerhafte
Beurteilung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer gebunden sein, soweit diese
Beurteilung Teil der Feststellungen ist, deren RechtmaRigkeit vor dem Gericht bestritten wird
(vgl. entsprechend Urteil Les Editions Albert René/HABM, Randnr. 48).

41 Zwar kann das Gericht dem HABM, insbesondere wenn dieses hochtechnische
Beurteilungen vorzunehmen hat, einen gewissen Ermessensspielraum einrdumen und sich in
Bezug auf den Umfang seiner Prifung von Entscheidungen der Beschwerdekammer im
Bereich der gewerblichen Geschmacksmuster auf die Prifung offensichtlicher
Beurteilungsfehler beschranken (Urteil PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, Randnr. 67).

42 Das HABM hat jedoch im vorliegenden Fall nicht nachgewiesen, dass fir die fragliche
Wardigung hochtechnische Beurteilungen erforderlich sind, die es rechtfertigen, dass ihm ein
Ermessensspielraum eingeraumt wird, der den Umfang der Uberpriifung durch das Gericht
auf offensichtliche Fehler einschrankt.

43 Uberdies hat Baena Grupo vor dem Gericht geltend gemacht, dass die Beschwerdekammer
durch die Annahme, dass das angegriffene Geschmacksmuster keine Eigenart habe, weil es
beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als die dltere Marke hervorrufe,
gegen Art. 6 der Verordnung Nr. 6/2002 verstoRen habe.



44 Da Baena Grupo die Beurteilung des von der jeweils fraglichen Figur beim informierten
Benutzer hervorgerufenen Gesamteindrucks durch die Beschwerdekammer gerlgt hatte, war
das Gericht somit befugt, die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der
Ahnlichkeit zwischen der é&lteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster
nachzupriifen (vgl. entsprechend Urteil Les Editions Albert René/HABM, Randnr. 47).

45 Folglich hat das Gericht keinen Rechtsfehler begangen, als es in den Randnrn. 20 bis 25
des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer vorgenommenen Wirdigungen
einer konkreten Prufung unterzogen hat, bevor es die streitige Entscheidung aufgehoben hat.
46 Der erste Rechtsmittelgrund des HABM ist daher als unbegriindet zurtickzuweisen.

Zum ersten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes des HABM und zum ersten
Rechtsmittelgrund von Herrn Neuman und Herrn Galdeano del Sel: Verstol} gegen Art. 25
Abs 1 Buchst. b in Verbindung mit den Art. 4 bis 9 der Verordnung Nr. 6/2002

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

47 Erstens macht das HABM geltend, das Gericht habe die Kriterien des Markenrechts mit
denen des Rechts der Gemeinschaftsgeschmacksmuster verwechselt. Mit dem Markenrecht
solle das allgemeine Interesse der Verbraucher geschutzt werden, sich beim Erwerb von
Waren oder Dienstleistungen, die von einer Marke erfasst wiirden, nicht zu tduschen, wahrend
das Recht der Gemeinschaftsgeschmacksmuster darauf abziele, private Interessen, ndmlich
die des Wirtschaftsteilnehmers, der den Entwurf einer Form entwickle oder verwerte,
unabhéngig davon zu schiitzen, ob eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die betriebliche
Herkunft der gekauften Ware bestehe. Insbesondere wirft das HABM dem Gericht vor, es
habe den Vergleich der "fraglichen Geschmacksmuster" in den Randnrn. 22 und 23 des
angefochtenen Urteils auf die unvollkommene Erinnerung gestitzt, die der informierte
Benutzer im Geddachtnis behalte.

48 Sowohl Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel als auch das HABM sind insoweit der
Ansicht, dass dieser Vergleich nicht auf die unvollkommene Erinnerung des informierten
Benutzers gestutzt werden durfe, sondern dass ein unmittelbarer Vergleich der fraglichen
Figuren vorzunehmen sei.

49 Zweitens rugt das HABM, dass das Gericht dadurch einen Rechtsfehler begangen habe,
dass es in Randnr. 24 des angefochtenen Urteils die Prifung des von den "fraglichen
Geschmacksmustern™ jeweils hervorgerufenen Gesamteindrucks nicht auf die Wahrnehmung
aller maRgeblichen Verkehrskreise gestiitzt habe. Das Gericht habe seine Priifung dieser
Geschmacksmuster allein auf die Wahrnehmung eines Teils der malRgeblichen
Verkehrskreise, nédmlich der jugendlichen Benutzer von T-Shirts, Schirmmutzen und
Aufklebern, gestutzt.

50 Drittens machen Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel geltend, das Gericht habe
dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es in Randnr. 21 des angefochtenen Urteils davon
ausgegangen sei, dass der von den beiden fraglichen Figuren beim informierten Benutzer
jeweils hervorgerufene Gesamteindruck durch den Gesichtsausdruck der jeweiligen Figur
bestimmt werde. Das angegriffene Geschmacksmuster habe keine Eigenart, und die geringen
Unterschiede im Ausdruck der beiden fraglichen Figuren wirkten sich nicht auf den von
diesen jeweils hervorgerufenen Gesamteindruck aus. Sie weisen insoweit auf die Identitét der
erfassten Waren und auf die angesprochenen Verkehrskreise hin. Zudem habe das Gericht in
Randnr. 25 des angefochtenen Urteils eingerdumt, dass die Entwerfer der Figuren uber ein
hohes Mal? an Gestaltungsfreiheit verfiigten.

51 Baena Grupo ist der Ansicht, dass Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel sich mit ihrem
Vorbringen in Wirklichkeit darauf beschrankten, die vom Gericht vorgenommene Wirdigung



tatséchlicher Art in Frage zu stellen, und so erreichen wollten, dass der Gerichtshof seine
eigene Beurteilung an die Stelle der Beurteilung des Gerichts setze.
52 AuBerdem sei die Rige des HABM betreffend die maBgeblichen Verkehrskreise
unzuldssig, weil das Gericht sich hierzu nicht habe duern mussen.

Wirdigung durch den Gerichtshof

53 Erstens ist zum angeblichen Rechtsfehler des Gerichts beim Vergleich zwischen der
alteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster auszufiihren, dass die Verordnung
Nr. 6/2002 keine Definition des dort verwendeten Begriffs des informierten Benutzers enthélt.
Er ist aber als Begriff zu verstehen, der zwischen dem im Markenbereich anwendbaren
Begriff des Durchschnittsverbrauchers, von dem keine speziellen Kenntnisse erwartet werden
und der im Allgemeinen keinen direkten Vergleich zwischen den einander
gegenuiberstehenden Marken anstellt, und dem des Fachmanns als Sachkundigen mit
profunden technischen Fertigkeiten liegt. Somit kann der Begriff des informierten Benutzers
als Bezeichnung eines Benutzers verstanden werden, dem keine durchschnittliche
Aufmerksamkeit, sondern eine besondere Wachsamkeit eigen ist, sei es wegen seiner
personlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem betreffenden Bereich
(vgl. Urteil PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, Randnr. 53).

54 Dabei bedingt zwar die Natur des informierten Benutzers an sich nach der Definition des
Gerichtshofs, dass er, soweit moglich, einen direkten Vergleich zwischen der &lteren Marke
und dem angegriffenen Geschmacksmuster vornimmt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass ein solcher Vergleich im betreffenden Bereich undurchfiihrbar oder
ungewohnlich ist, insbesondere wegen spezieller Umstdnde oder der Merkmale der
Gegenstande, die die altere Marke und das angegriffene Geschmacksmuster darstellen (vgl. in
diesem Sinne Urteil PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, Randnr. 55).

55 Demnach kann dem Gericht nicht vorgeworfen werden, dadurch einen Rechtsfehler
begangen zu haben, dass es den von der &lteren Marke und den vom angegriffenen
Geschmacksmuster hervorgerufenen Gesamteindruck beurteilt hat, ohne von der Pramisse
auszugehen, dass ein informierter Benutzer in jedem Fall einen direkten Vergleich zwischen
diesen vornehme (vgl. in diesem Sinne Urteil PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, Randnr.
56).

56 Dies gilt umso mehr, als mangels eines entsprechenden konkreten Hinweises im Rahmen
der Verordnung Nr. 6/2002 nicht angenommen werden kann, dass der Unionsgesetzgeber die
Beurteilung von Geschmacksmustern auf einen direkten Vergleich beschréanken wollte (vgl.
Urteil PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, Randnr. 57).

57 Folglich hat das Gericht beim Vergleich zwischen der dalteren Marke und dem
angegriffenen Geschmacksmuster keinen Rechtsfehler begangen, als es seine Argumentation
in den Randnrn. 22 und 23 des angefochtenen Urteils auf die unvollkommene Erinnerung an
den von den beiden Figuren jeweils hervorgerufenen Gesamteindruck gestiitzt hat, die der
informierte Benutzer im Geddachtnis behalte.

58 Diese Riuge ist daher als unbegriindet zuriickzuweisen.

59 Zweitens ist in Bezug auf die Riige, das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, als es
seine Prufung der alteren Marke und des angegriffenen Geschmacksmusters auf die
Wahrnehmung eines Teils der maligeblichen Verkehrskreise beschrankt habe, zun&chst
auszufthren, dass diese Riige entgegen der Auffassung von Baena Grupo nicht unzul&ssig ist.
Mit dieser Ruge soll die Beanstandung eines Rechtsfehlers erreicht werden, den das Gericht
bei der Auslegung oder der Anwendung der Verordnung Nr. 6/2002 begangen haben soll und
durch den, wenn er tatsachlich vorlage, die gesamte Argumentation des Gerichts fehlerhaft
wirde.



60 In der Sache ist festzustellen, dass diese Rige des HABM auf einem fehlerhaften
Verstandnis des angefochtenen Urteils beruht. Beim Vergleich zwischen der alteren Marke
und dem angegriffenen Geschmacksmuster hat das Gericht in Randnr. 22 des angefochtenen
Urteils auf den informierten Benutzer, "wie ihn die Beschwerdekammer zutreffend definiert”
habe, abgestellt.

61 Das Gericht hat also alle von der Beschwerdekammer definierten maligeblichen
Verkehrskreise, ndmlich Jugendliche, Kinder und Benutzer von "Drucksachen einschlieBlich
Reklamematerial” berlcksichtigt. Dasselbe gilt fur die Argumentation des Gerichts in Randnr.,
23 des angefochtenen Urteils, in der es bei der Prifung des durch die &ltere Marke und das
angegriffene  Geschmacksmuster jeweils hervorgerufenen Gesamteindrucks auf den
informierten Benutzer abgestellt hat. Weiter hat das Gericht in Randnr. 24 des angefochtenen
Urteils insbesondere ausgefiihrt, dass der unterschiedliche Gesichtsausdruck der beiden
Figuren fiir Jugendliche und Kinder eindeutig sein werde.

62 Folglich kann dem Gericht nicht vorgeworfen werden, es habe seine Prifung der Figuren
nicht auf alle maRgeblichen Verkehrskreise gestutzt.

63 Drittens werfen Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel dem Gericht im Wesentlichen
vor, es sei davon ausgegangen, dass der beim informierten Benutzer durch die altere Marke
und das angegriffene Geschmacksmuster hervorgerufene Gesamteindruck durch den
Gesichtsausdruck der beiden Figuren bestimmt werde.

64 Hierzu ist festzustellen, dass sich Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel mit ihrem
Vorbringen in Wirklichkeit darauf beschrénken, die Wurdigung tatsachlicher Art in Frage zu
stellen, die das Gericht im Rahmen der Beurteilung des durch die &ltere Marke und das
angegriffene Geschmacksmuster jeweils hervorgerufenen Gesamteindrucks vorgenommen
hat, und so erreichen wollen, dass der Gerichtshof seine eigene Beurteilung an die Stelle der
Beurteilung des Gerichts setzt.

65 Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel haben namlich weder vorgetragen noch
bewiesen, dass das Gericht die ihm vorgelegten Tatsachen verfalscht habe, sondern dem
Gericht lediglich vorgeworfen, es habe die Umstéande des vorliegenden Falles unzutreffend
beurteilt, als es festgestellt habe, dass das angegriffene Geschmacksmuster beim informierten
Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufe als die &ltere Marke, auf die der
Nichtigkeitsantrag gestitzt werde.

66 Nach standiger Rechtsprechung st allein das Gericht zustdndig fir die
Tatsachenfeststellung, sofern sich nicht aus den Prozessakten ergibt, dass seine Feststellungen
tatséchlich falsch sind, und fiir die Wirdigung der Tatsachen. Die Wirdigung der Tatsachen
ist, sofern der dem Gericht unterbreitete Vortrag nicht verfélscht wird, daher keine
Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels
unterliegt (vgl. Urteil vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM, C-144/06 P, Slg. 2007, 1-8109,
Randnr. 49 und die dort angefuihrte Rechtsprechung).

67 Diese Ruge ist als unzuldssig zurtickzuweisen.

68 Nach alledem sind der zweite Rechtsmittelgrund des HABM und der erste
Rechtsmittelgrund von Herrn  Neuman und Herrn Galdeano del Sel insgesamt
zuruckzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund von Herrn Neuman und Herrn Galdeano del Sel: VerstoR
gegen Art. 25 Abs 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 6/2002

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
69 Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel rligen, dass das Gericht Art. 25 Abs 1 Buchst. e

der Verordnung Nr. 6/2002 nicht angewandt habe. Alle VVoraussetzungen fiir die Feststellung,
dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der &lteren Marke und dem angegriffenen



Geschmacksmuster bestehe, l&gen vor. Folglich habe das Gericht dadurch einen Rechtsfehler
begangen, dass es sich nicht zu dieser Vorschrift geduflert und die Benutzung des
angegriffenen Geschmacksmusters nicht untersagt habe.

70 Baena Grupo hélt diesen Rechtsmittelgrund fur unzuldssig, weil er darauf abziele, vom
Gericht im angefochtenen Urteil vorgenommene Beurteilungen tatsachlicher Art in Frage zu
stellen.

Wirdigung durch den Gerichtshof

71 Bei diesem Rechtsmittelgrund handelt es sich um ein Angriffs- und Verteidigungsmittel,
das im Verfahren vor dem Gericht zur Aufhebung der streitigen Entscheidung nicht geltend
gemacht worden ist und das jedenfalls keinen Gesichtspunkt zwingenden Rechts darstellt, den
das Gericht von Amts wegen hatte priifen massen.

72 Nach Art. 113 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs kann das Rechtsmittel den vor
dem Gericht verhandelten Streitgegenstand nicht verandern. Im Rahmen eines Rechtsmittels
sind die Befugnisse des Gerichtshofs namlich auf die Beurteilung der rechtlichen
Entscheidung Uber das im ersten Rechtszug erérterte Vorbringen beschrankt (vgl. u. a. Urteile
vom 1. Juni 1994, Kommission/Brazzelli Lualdi u. a., C-136/92 P, Slg. 1994, 1-1981, Randnr.
59, vom 15. Mdrz 2007, T..LM.E. ART/HABM, C-171/06 P, Randnr. 24, und vom 20.
September 2007, Nestle/HABM, C-193/06 P, Randnr. 56).

73 Dieser Rechtsmittelgrund ist daher als unzul&ssig zuriickzuweisen.

Zum zweiten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes des HABM und zum dritten
Rechtsmittelgrund von Herrn Neuman und Herrn Galdeano del Sel: Begrindungsmangel des
angefochtenen Urteils

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

74 Das HABM macht geltend, das Gericht sei seiner Begrindungspflicht nicht
nachgekommen, da es zum einen nicht die Griinde angegeben habe, aus denen laut seiner
Feststellung in Randnr. 24 des angefochtenen Urteils "der unterschiedliche Gesichtsausdruck
... fir Jugendliche, die T-Shirts und Schirmmitzen kaufen, eindeutig™ sein werde, und sei zum
anderen nicht auf die Benutzer von "Drucksachen einschlieflich Reklamematerial”
eingegangen.

75 Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel werfen dem Gericht aulRerdem vor, es habe das
angefochtene Urteil nicht eindeutig, genau und konsequent begriindet und damit die
Verfahrensrechte der Rechtsmittelfihrer verletzt.

76 Was die Rugen des HABM betrifft, ist Baena Grupo der Ansicht, dass das Gericht, wie
oben in Randnr. 52 ausgefuihrt, nicht verpflichtet gewesen sei, sich zu den maligeblichen
Verkehrskreisen zu duBern, so dass das Urteil keinen Begriindungsmangel aufweise.

77 Die Riugen von Herrn Neuman und Herrn Galdeano del Sel halt Baena Grupo fir
unzuldssig. Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel hétten nicht angegeben, welche Stellen
des Urteils sie flr unzureichend begriindet hielten.

Wirdigung durch den Gerichtshof

78 Der vom HABM gerlgte VerstolR gegen die Begriindungspflicht ist auf das Vorbringen
gestutzt, das Gericht habe zum einen nicht die Griinde daflir angegeben, aus denen "der
unterschiedliche Gesichtsausdruck fur Jugendliche, die T-Shirts und Schirmmutzen kauften,
eindeutig” sein werde, und sei zum anderen nicht auf die Benutzer von "Drucksachen
einschlieRlich Reklamematerial” eingegangen.



79 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass sich die Verpflichtung zur Begriindung von Urteilen
aus Art. 36 der Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union, der gemaR Art. 53 Abs 1
der Satzung auf das Gericht anwendbar ist, und aus Art. 81 der Verfahrensordnung des
Gerichts ergibt (vgl. u. a. Urteil vom 4. Oktober 2007, Naipes Heraclio Fournier/HABM, C-
311/05 P, Randnr. 51 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

80 Nach standiger Rechtsprechung mussen die Urteile des Gerichts hinreichend begriindet
sein, damit der Gerichtshof seine Kontrollaufgabe wahrnehmen kann (vgl. u. a. Urteil Naipes
Heraclio Fournier/HABM, Randnr. 52 und die dort angeftihrte Rechtsprechung).

81 Im vorliegenden Fall genlgt insbesondere angesichts der Ausfuhrungen oben in den
Randnrn. 60 bis 62 die Feststellung, dass die Argumentation des Gerichts im angefochtenen
Urteil in sich klar und verstandlich ist und dass sich aus ihm entnehmen lasst, aus welchen
Grunden das Gericht dem einzigen von Baena Grupo geltend gemachten Klagegrund
stattgegeben hat. Das angefochtene Urteil weist somit keinen Begriindungsmangel auf.

82 Folglich ist dieser Rechtsmittelgrund als unbegriindet zuriickzuweisen.

83 Nach alledem sind die vorliegenden Rechtsmittel als teilweise unzuldssig und teilweise
unbegriindet zuriickzuweisen.

Kosten

84 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, der gemal Art. 118 der
Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die
unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

85 Da Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel mit ihrem Vorbringen im Rahmen des
Rechtsmittels in der Rechtssache C-101/11 P unterlegen sind, sind ihnen gemalR dem Antrag
von Baena Grupo die Kosten im Zusammenhang mit diesem Rechtsmittel aufzuerlegen.

86 Da das HABM mit seinem Vorbringen im Rahmen des Rechtsmittels in der Rechtssache
C-102/11 P unterlegen ist, sind ihm gem&R dem Antrag von Baena Grupo die Kosten im
Zusammenhang mit diesem Rechtsmittel aufzuerlegen.

Aus diesen Grunden hat der Gerichtshof (Sechste Kammer) fir Recht erkannt und
entschieden:

1.  Die Rechtsmittel werden zuriickgewiesen.

2. Herr Neuman und Herr Galdeano del Sel tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten
der José Manuel Baena Grupo, SA im Zusammenhang mit dem Rechtsmittel in der
Rechtssache C-101/11 P.

3. Das Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
tragt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der José Manuel Baena Grupo, SA im
Zusammenhang mit dem Rechtsmittel in der Rechtssache C-102/11 P.

Anmerkung

|. Das Problem

Die José Manuel Baena Grupo, SA (kurz: Baena Grupo) war Inhaberin des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters (GGM) in der Locarno-Klasse 99-00 fir ,,Verzierungen
fur T-Shirts, Schirmmutzen, Aufkleber und Drucksachen, einschlie3lich Reklamematerial®:

*

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt. Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




Herbert Neuman und Antoni Galdeano de Sel, die spateren Klager, beantragten beim HABM
die Nichtigerklarung des Geschmacksmusters wegen fehlender Neuheit und Eigenart nach Art
24 Abs 1 iVm Art 25 Abs 1 it b und Art 4 Abs 1
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung,® gestiitzt auf die altere Gemeinschaftsmarke,
eingetragen u.a. in den Nizza-Klassen 25 (Bekleidungsstiicke) und 28 (Spiele, Spielzeug;
Turn- und Sportartikel) zeigend ein etwas mirrisch schauendes Ménnchen:

Die Nichtigkeitsabteilung und die Dritte Beschwerdekammer des HABM gaben dem Antrag
statt und erklarten das jingere EU-Design flr nichtig. Daraufhin erhob die Designinhaberin,
die Baena Grupo, Klage an das Européische Gericht (EuG), das die Nichtigerklarung aufhob.
Nach Auffassung der Unionsrichter wére der Gesamteindruck der kollidierenden Zeichen
durch den unterschiedlichen Gesichtsausdruck der jeweiligen Figuren bestimmt, den der
informierte Benutzer primér im Gedéchtnis behielte. Dies wirde durch die verschiedenen
Korperhaltungen der Figuren noch verstarkt, so dass beim informierten Benutzer trotz der
bestehenden Ahnlichkeiten in anderen Aspekten und der groRen Gestaltungsfreiheit des
Entwerfers ein verschiedener Gesamteindruck hervorgerufen wurde.

Die beiden Kl&ger verfolgten ihren Nichtigkeitsantrag weiter und erhoben Rechtsmittel gegen
das Urteil des EuG. So hatte sich letztlich der EuGH u.a. mit der Frage nach dem
malgeblichen Gesamteindruck der informierten Benutzer vor dem Hintergrund der
beantragten Nichterklarung zu befassen.

I1. Die Entscheidung

Die Rechtsmittel wurden als unbegriindet zuriickgewiesen und das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster fur rechtsbestandig gehalten.

Zunachst bestétigte der Gerichtshof das Recht und die Pflicht einer umfassenden Priifung von
Beschwerdekammerentscheidungen.  Diese  Entscheidungen  waren  namlich  einer
vollstandigen Kontrolle unterworfen, da das Gericht nicht an eine fehlerhafte Beurteilung des

! Verordnung (EG) Nr 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 (iber das

Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV), ABI L 179 vom 9.7.2002, 31 idgF.



Sachverhalts durch das HABM gebunden sein konnte, soweit diese Beurteilung Teil der
Feststellungen war, deren RechtmaRigkeit vor dem Gericht bestritten wurde.?

Das EuG waére rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die Gemeinschaftsmarke beim informierten Benutzer
einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorriefen. Dies deshalb, da die Beurteilung des
Gesamteindrucks von gegentberstehenden Mustern nicht zwingend auf einen direkten
Vergleich durch den informierten Benutzer gestutzt werden miusste. In bestimmten Féllen
konnte auch auf die unvollkommene Erinnerung an den Gesamteindruck zuriickgegriffen
werden, die der Benutzer im Gedé&chtnis behielte.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Mit dem vorliegenden Urteil hat das Europdische Hochstgericht seine bisherige Rsp® zur
Auslegung des designrechtlichen Beurteilungshorizonts fortgefuhrt und erweitert. Der
Entscheidung ist in ihrem Ergebnis als bahnbrechend zuzustimmen; in ihrer Begriindung l&sst
sie ein nicht unwesentliches Detail (vorlaufig) offen.
Der EuGH nimmt zun&chst zum Begriff des informierten Benutzers iS von Art 6 Abs 1 GGV
zur Beurteilung der Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters Stellung. Dessen
Aufmerksamkeitsgrad  liegt  zwischen dem des (markenrechtlich  relevanten)
Durchschnittsverbrauchers einerseits und dem des vom Produktdesign betroffenen Fachmanns
andererseits. Mithin ist dem informierten Benutzer eine besondere Wachsamkeit eigen, sei es
wegen seiner personlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem
betreffenden Bereich.* Demzufolge definieren die Luxemburger Richter” den informierten
Benutzer als eine Person, die verschiedene Designs kennt, die es in dem betreffenden
Wirtschaftsbereich gibt, gewisse Kenntnisse in Bezug auf die Elemente besitzt, die diese
Muster fir gewdhnlich aufweisen und entsprechende Produkte wegen ihres Interesses an
ihnen mit vergleichsweise groRer Aufmerksamkeit benutzt. Das vorliegende Urteil macht
deutlich, dass der informierte Benutzer nicht alle iS von Art 6, Art 7 GGV vorbekannten
Muster kennen muss; es genlgt die Kenntnis von solchen Mustern, die zum jeweils
malgeblichen Zeitpunkt “marktgéngig” waren oder marktgangig gewesen waren und vom
informierten Benutzer noch nicht wieder vergessen wurden. Ferner betont der EUGH, dass der
informierte Benutzer  grundsétzlich  direkte  Mustervergleiche®  vornimmt, in
Sonderkonstellationen aber durchaus auf seine in der Erinnerung abgespeicherten (pragenden)
Elemente fiir den Vergleich zuriickgreift.”
Das vorliegende Urteil 1&sst folgende tragende Griunde in der Beurteilung der Nichtigkeit
eines EU-Designs im Verhéltnis zu einer &lteren Marke nach Art 6 iVm Art 25 Abs 1 lit b und
deren Uberpriifung nach Art 61 GGV erkennen:

e Erstens sei die Beurteilung des geschmacksmusterrechtlichen Gesamteindrucks im

Wesentlichen eine Rechts- und keine Tatsachenfrage.

2 So bereits EUGH 18.12.2008, C-16/06 P — Les Editions Albert René/HABM, Rz 48, GRUR-RR 2009,
356 = Slg. 2008, 1-10053.
3 EuGH 20.10.2011, C-281/10 P — Tazos/Pepsi Co, ecolex 2012/33, 69 (Spiss/Zemann) = GRUR 2012,

506; dazu Becker, PepsiCo und die Folgewirkungen des market approach im europdischen
Geschmacksmusterrecht, GRUR Int 2012, 610 mwH.

4 So bereits EUGH 20.10.2011, C-281/10 P — Tazos/Pepsi Co, Rz 52 f, ecolex 2012/33, 69
(Spiss/Zzemann) = GRUR 2012, 506.

> EuGH 18.10.2012, C-101/11 P, 102/11 P - Sitzende Figur, Rz 53, GRUR Int 2012, 1116; in diesem
Sinn bereits 20.10.2011, C-281/10 P — Tazos/Pepsi Co, Rz 53, GRUR 2012, 506.

6 EuGH 18.10.2012, C-101/11 P, 102/11 P - Sitzende Figur, Rz 56, GRUR Int 2012, 1116; in diesem
Sinn bereits 20.10.2011, C-281/10 P — Tazos/Pepsi Co, Rz 57, GRUR 2012, 506.
! EuGH 18.10.2012, C-101/11 P, 102/11 P - Sitzende Figur, Rz 57, GRUR Int 2012, 1116 unter Hinweis

auf die Argumentation des EuG 16.12.2010, T-513/09 — Neuman und Galdeano del Sel / Baena Grup, Rz 22 und
23.



e Zweitens werde die Beurteilung von Geschmacksmustern an Markenapplikationen
zukunftig vom  verschwommenen  "markenrechtlichen™ Horizont  des
Durchschnittsverbrauchers aus zu erfolgen haben.

e Dirittens soll zur Bestimmung des informierten Benutzers — entgegen der offenbaren
Auffassung des EuUGH - nicht auf die Erzeugnisangabe, sondern auf das aus der
Bildwiedergabe ersichtliche Produkt abgestellt werden

Nach der hier vertretenen Auffassung ist zunédchst keineswegs zu beanstanden, dass im
europdischen Geschmacksmusterrecht der GGV bzw. der Muster-RL® durchaus auf
markenrechtliche PriifungsmaRstdbe zuriickgegriffen werden kann. Die Einbeziehung des
unvollkommenen Erinnerungsbildes erweitert den Schutzbereich von Geschmacksmustern
nicht unerheblich.

Kritisch anzumerken ist allerdings, dass der EuGH zwar betont, die Unterinstanzen hatten im
Tatsachlichen fur den heranzuziehenden Kreis informierter Benutzer zutreffend auf
»Jugendliche, Kinder und Benutzer von Drucksachen einschlieBlich Reklamematerial
abgestellt, dennoch einen mE zu unbestimmten Rickgriff auf ein Erinnerungsbild zul&sst. Die
Hochstrichter versdumen einmal mehr® jene Kriterien offen zu legen, nach denen ein direkter
Vergleich grundsatzlich mdglich oder durchfuhrbar sein soll und welche ,;speziellen
Umstadnde oder Merkmale* einem solchen (aktuellen) Vergleich am konkreten Mafstab des
informierten Benutzers entgegenstehen konnen.® Dennoch verbirgt sich darin nur ein
scheinbarer Mangel der vorliegenden Entscheidung. Zweck der letztlich deutlich bejahten
Rechtsbestandigkeit des angegriffenen Designs ist fur die Européischen Hdochstrichter
namlich zu verhindern, dass designtaugliche Gestaltungen, die als Marken registriert sind,
leicht und  unmitteloar  aufermarkenrechtlich  Gber  den  ,Umweg“  des
Geschmacksmusterrechts geschiitzt und letztlich in erweiterter Art und Weise monopolisiert
werden. Fazit: Eine sehr weiser und weitblickender Richterspruch aus Luxemburg.

Ausblick: Zur Bestimmung des Benutzerkreises nach Art 6 Abs 1 GGV und damit wohl auch
nach Art 7 Abs 1 und 10 Abs 1 GGV stellt der EUGH nach dem nunmehr vorliegenden Urteil
offenbar auf die Erzeugnisangabe ab. Fir Anmelder eines EU-Designs erdffnet dies die
Maglichkeit, verstarkt Einfluss auf die Schutztauglichkeit und letztlich auf den Schutzumfang
ihrer Geschmacksmuster zu nehmen. Die kinftige Entwicklung bleibt abzuwarten und
jedenfalls spannend.

V. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EuGH stellt die Beurteilung des Gesamteindrucks eines
Geschmacksmusters im Wesentlichen eine Rechts- und keine Tatsachenfrage dar. Nicht oder
nur eingeschrankt tberprifbare Tatsachen sind nur Fakten im Vorfeld der Bestimmung des
Gesamteindrucks wie die Funktionalitidt und das Gestaltungs- und Marktumfeld eines Design.
Die Beurteilung der Eigenart nach Art 6 Abs 1 GGV hat auf die nicht immer klar definierte
Sicht des informierten Benutzers abzustellen. Gerade in der Frage einer Nichtigkeit des
Designs aufgrund einer vorbestehenden Marke nach Art 25 Abs 1 lit e GGV kommt es auf die
Marktrealitat an, d.h. Auf den idR aus der Erinnerung abgerufenen Abgleich des mit den
jeweiligen Produkten gekennzeichneten Designs, nicht das der Marke selbst. Es kommt also
auf das (grafische) Markendesign an. Das angegriffene Musterrecht hielt im konkreten Fall
daher der &lteren Marke stand. Im Ergebnis hat der EuGH daher zutreffend verhindert, dass
designtaugliche Gestaltungen, die als Marken registriert sind, leicht und unmittelbar

8 Richtlinie 98/71/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 (iber den
rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen, ABI L 289 vom 28.10.1998, 28 ff.
S Vgl. die PepsiCo-Entscheidung EuGH 20.10.2011, C-281/10 P — Tazos/Pepsi Co, GRUR 2012, 506.

10 Vgl. &hnlich krit Becker, Zum informierten Benutzer verargerter M&nnchen, GRUR Int 2013, 214, 216.



aullermarkenrechtlich tber den ,Umweg*“ des Geschmacksmusterrechts geschiutzt und
letztlich in erweiterter Art und Weise monopolisiert werden.



