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UBERBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Neuerung des letzten Jahres, das Spektrum zu erwei-
tern und neben dem Markenrecht auch das Designrecht,
das Recht des unlauteren Wettbewerbs sowie das Urhe-
berrecht in den Blick zu nehmen, wurde sehr positiv auf-
genommen.

Daher haben wir auch in diesem Jahr wieder einen bun-
ten Strauf? an Entscheidungen fir Sie zusammmengestellt,
die Sie hoffentlich informativ und deren Lektire Sie anre-
gend finden.

Adidas und Nike stritten sich Uber die Drei-Streifen-Kenn-
zeichnung auf Sporthosen, die Frage der Beweislast zur
Erschopfung von Markenrechten stellte sich in einem von
Hewlett Packard eingebrachten Verfahren, und die Frage,
inwieweit Merkmale eines Designs ausschlief3lich durch
die technische Funktion vorgegeben sind, wurde anhand
einer Tauchermaske von Decathlon erortert. Urheber-
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Verwen-
dung von Lichtbildern in einer Patentanmeldung hatte der

Bundesgerichtshof zu kldren, und der Europaische Ge-
richtshof musste sich mit Unternehmenskennzeichen-
schutz flr das Zeichen ,,Neuschwanstein” befassen.

AulRerdem lesen Sie Beitrdge zum Greenwashing, also
der irrefGhrenden Werbung bei allgemeinen Umweltaus-
sagen, zur Unterscheidungskraft der Bezeichnung ,, Okto-
berfest”, sowie der Bdsglaubigkeit des Anmelders bei
der Anmeldung einer Marke ohne Benutzungsabsicht.

Zudem beleuchten wir das Inkrafttreten der neuen Uni-
onsgeschmacksmuster-Verordnung, die einige revolutio-
nare Neuerungen im Designrecht bereithalt und in den
nachsten Jahren spannende Impulse beim Schutz von
Gestaltungen geben wird.

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu einzelnen Beitra-
gen oder anderen Themen aus den Bereichen des Ge-
werblichen Rechtsschutzes haben, zogern Sie bitte nicht,
uns anzusprechen.

Juni 2025 EISENFUHR SPEISER

Uberblick



MARKENRECHT

Adidas Drei-Streifen-Kennzeichnung vs. Nike

OLG Diisseldorf, Urteil vom 28. Mai 2024, 20 U 120/23- Adidas/Nike

HINTERGRUND

Die Drei-Streifen-Kennzeichnung von adidas ist seit Jahr-
zehnten ein préagendes Merkmal im Bereich der Sportbe-
kleidung. Dieses einfache, aber markante Design hat adi-
das als Inhaberin der deutschen Bildmarke Nr. 39912356
schitzen lassen, die unter anderem flr ,Hosen, insbe-
sondere Sport- und Freizeithosen einschlieRlich Shorts”
registriert ist.

(3)
Die Platzierung der drei parallelen Streifen entlang der
Seitennahte von Sporttextilien ist charakteristisch fir die
Produkte von adidas und geniel3t aufgrund langjahriger in-
tensiver Nutzung einen hohen Bekanntheitsgrad.

Im Jahr 2022 bot die Nike Retail B.V., eine Tochtergesell-
schaft von Nike, flinf verschiedene Sporthosenmodelle in
Deutschland an, die mit seitlichen Streifenmustern verse-
hen waren. Zuséatzlich waren die Hosen mit einer — je-
weils unterschiedlich platzierten — bekannten Kennzeich-
nung von Nike (Swoosh/Jumpman) versehen.

|. Markenrecht




Adidas sah hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte und
beantragte beim Landgericht Disseldorf eine einstwei-
lige Verfligung gegen den Vertrieb dieser Hosen.

Nike argumentierte, dass die malgeblichen Verkehrs-
kreise in der Streifenkennzeichnung keinen Hinweis auf
eine betriebliche Herkunft sehen wirden, da die Kenn-
zeichnung von adidas nicht den Kennzeichnungsgewohn-

ENTSCHEIDUNG

heiten der gesamten Branche entspreche. Zudem ver-
fige die , Drei-Streifen”-Marke nur Uber eine unterdurch-
schnittliche Kennzeichnungskraft.

Das Landgericht gab dem Antrag statt und untersagte
Nike den Vertrieb der betreffenden Modelle. Gegen diese
Entscheidung legte Nike Berufung beim Oberlandesge-
richt Disseldorf ein.

Der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf be-
statigte die Beschlussverfligung und damit das Verbot
des Anbietens fir eines der flnf streitgegenstandlichen
Hosenmodelle, die ,LA Lakers Courtside Pants”, wah-
rend es flr die anderen vier Modelle die einstweilige Ver-
flgung aufhob.

Das OLG wies zunachst zu den Kennzeichnungsgewohn-
heiten der Verkehrskreise darauf hin, dass es im Beklei-
dungssektor hinsichtlich der Frage, ob der Verkehr ein auf
einem Bekleidungsstiick angebrachtes Zeichen als Hin-
weis auf die Herkunft des Bekleidungsstlicks oder als blo-
Res dekoratives Element auffasst, auf die Art und Platzie-
rung des Zeichens ankomme. Zwar wirde der Verkehr
~mitunter” einen Herkunftshinweis (auf adidas) in der
Streifenkennzeichnung sehen. Die Antragsgegnerin Nike
habe aber ausreichend dargelegt, dass Streifenmuster
entlang der Hosennaht haufig nur zu reinen Dekorations-
zwecken verwendet werden. Insofern liege kein pragen-
des Alleinstellungs-merkmal vor und es komme auf die
konkrete Gesamtgestaltung der Hosen an, wozu auch
sonstige angebrachte Zeichen zéhlen.

Im Hinblick auf die Gestaltung 1) stellte das Gericht fest,
dass — trotz der abweichenden Streifengestaltung — eine
Verwechslungsgefahr aufgrund der (geringen) visuellen
Ahnlichkeit (bei Warenidentitit) bestehe. Der auf der

Hose angebrachte Nike-,, Swoosh"” &ndere daran nichts,
da er aufgrund seiner farblichen Gestaltung und Grofse
nicht ausreichend wahrgenommen werde. Bezlglich der
Modelle 2-5 hingegen geht das OLG davon aus, dass die
Verbraucher die Gestaltung als dekorative Elemente auf-
fassen wirden, wonach die Herkunftsfunktion der Marke
nicht beeintrachtigt sei. Bezlglich der drei Modelle
"Sportswear Pants" fihrte das OLG aus, dass diese Ho-
sen lediglich zwei parallel verlaufende Streifen aufweisen
und zudem mit einem grofen, deutlich sichtbaren Nike-
.Swoosh” versehen sind.

Zu dem Modell "Paris St. Germain Pants" befand der Se-
nat, dass dieses Modell Uber drei parallel verlaufende
Streifen verfligt, die jedoch aufgrund ihres geringen Ab-
stands zueinander und ihrer Farbgebung in den Club-Far-
ben des Fulballvereins als ,einheitliches Zierband” er-
schienen. Zudem war ein - weniger auffalliger - Air Jordan
"Jump-man" auf der Hose angebracht. Das OLG befand,
dass diese Gestaltung keine Assoziation zur Drei-Strei-
fen-Kennzeichnung von adidas hervorrufe.

Aufgrund des angestrebten Gleichklangs zwischen Mar-
ken- und Lauterkeitsrecht kdmen auch keine Anspriche
aus dem UWG in Betracht.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des OLG Dusseldorf beleuchtet die
komplexen Herausforderungen beim Schutz einfacher,
aber bekannter Markenzeichen wie der Drei-Streifen-
Kennzeichnung von adidas. Obwohl die Marke zweifellos
einen hohen Bekanntheitsgrad genielt, zeigt das Urteil,

dass nicht jedes seitlich angebrachte Streifenmuster au-
tomatisch eine Markenrechts-verletzung darstellt. Viel-
mehr ist eine differenzierte Betrachtung der konkreten
Ausgestaltung und des Gesamteindrucks der jeweiligen
Produkte erforderlich.

[. Markenrecht



Interessanterweise weicht das Urteil von einer friiheren
Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2000 (I ZR 21/98)
ab, in der festgestellt wurde, dass Verbraucher aufgrund
der erheblichen Bekanntheit der Drei-Streifen-Kennzeich-
nung bestimmte Streifenmuster unweigerlich mit adidas
assoziieren.

Der BGH schlussfolgerte seinerzeit, dass es ,, angesichts
der zu unterstellenden grofBen Bekanntheit der Kla-
gekennzeichnungen nicht zweifelhaft sein” kdnne, dass
der Verkehr in den Streifen eine Herkunftskennzeichnung
und keine blofRe Dekoration sieht, , weil der Verkehr an-
gesichts der Kennzeichnungspraxis der Kldgerin daran ge-
wohnt ist, in der in Rede stehenden Aufmachung von Be-
kleidungsstticken einen Herkunftshinweis zu sehen”. Die
aktuelle Entscheidung legt hingegen nahe, dass die Hin-
zuflgung eines weiteren bekannten Markenzeichens,
wie des Nike-,, Swoosh”, die Wahrnehmung der Streifen
als Herkunftshinweis beeinflussen kann. Dabei stellte der
BGH ausschliellich auf die Kennzeichnungspraxis von
adidas ab. Demgegentber betont das OLG Dusseldorf

|. Markenrecht

andere Kennzeichnungsgewohnheiten des Publikums
wie , Uniformhosen mit sog. Lampassen” im Allgemei-
nen und sogar die ,,Uniformhosen der bayrischen Polizei”
im Besonderen.

Die Frage, ob die blof3e Prasenz eines weiteren bekann-
ten Zeichens tatsachlich ausreicht, um die Unterschei-
dungskraft der adidas-Streifen in relevanter Weise zu
mindern, ist diskussionswirdig und bleibt nach dieser Be-
schlussverfligung, die im einstweiligen Rechtsschutz
erging und damit unanfechtbar ist, offen. Die Entschei-
dung konnte allerdings dazu fihren, dass Wettbewerber
vermehrt ahnliche Muster (wie zweistreifige Designs
oder Streifen in unterschiedlichen Breiten) verwenden,
solange ein anderes prominentes Markenzeichen (deut-
lich) sichtbar ist, was die Drei-Streifen-Kennzeichnung er-
heblich schwachen wiirde. Zudem bleibt fraglich, ob ein
zuséatzliches Logo stets aus allen Blickwinkeln wahr-
nehmbar ist — insbesondere im bewegungsintensiven All-
tag der Zielgruppe. (Venohr)



2. Beweislast fiir die Erschopfung des Rechts aus der Unionsmarke

EuGH, Urteil vom 18. Januar 2024, C-367/21 -Hewlett Packard Development Company LP/Senetic S.A.

HINTERGRUND

Der EuGH hat in dem Vorabentscheidungsersuchen Uber
die Beweislast flr die Erschopfung des Rechts aus Uni-
onsmarken in einem Markenverletzungsverfahren ent-
schieden. Die Klagerin des Ausgangsfalls ist Hewlett
Packard, deren Marke HP als Unionsmarke flr Compu-
terhardware geschutzt ist. Sie vertreibt ihre Produkte
Uber ein selektives Vertriebssystem, welches den Hand-
lern nur den Verkauf an Endverbraucher und andere auto-
risierte Handler des Vertriebssystems erlaubt. Die Pro-
dukte der Klagerin sind mit Seriennummern versehen, die
es der Klagerin mit Hilfe eines IT-Tools ermoglichen, den
Markt nachzuvollziehen, fir den die Ware bestimmt war.

Die Beklagte handelt mit Computerhardware und ist nicht
Teil des Vertriebssystems der Klagerin. Sie flhrte Pro-

ENTSCHEIDUNG

dukte der Klagerin in Polen ein, die mit deren Unionsmar-
ken versehen waren. Diese erwarb sie in der Union bzw.
im Européischen Wirtschaftraum von mehreren Verkau-
fern, die ebenfalls keine offiziellen Vertragshandler der
Klagerin sind. Diese sicherten der Beklagten zu, dass die
Ware die ausschlieRlichen Rechte der Klagerin nicht ver-
letzen. Die Klagerin nimmt die Beklagte vor einem polni-
schen Gericht wegen Markenverletzung in Anspruch. Die
Beklagte macht geltend, dass die Ware mit Zustimmung
der Klagerin in der Union bzw. dem Européischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr gebracht wurde. Die Bestatigung
dessen forderte die Beklagte allerdings vergeblich von au-
torisierten Handlern der Klagerin ein.

Das polnische Gericht legt dem EuGH die Frage vor, ob
in einem solchen Fall die Beweislast flir die Erschopfung
in einem Markenverletzungsverfahren allein beim Beklag-
ten liegen dirfe. Nach Art. 15 | der Unionsmarkenverord-
nung ist das Recht an der Unionsmarke erschopft, wenn
die Ware mit Zustimmung des Markeninhabers im Euro-
paischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wurde. Da
die Unionsmarkenverordnung keine Regelung zur Be-
weislast trifft, richtet sich dies nach dem jeweiligen nati-
onalen Verfahrensrecht des Mitgliedsstaates. Nach der
Rechtsprechung des EuGH sei es grundsatzlich mit Uni-
onsrecht vereinbar, dass die Partei die Beweislast fur
eine Einwendung tragt, die sie geltend macht. Um die
sich aus Art. 34 und 36 AEUV ergebende Warenverkehrs-
freiheit zu wahren, wenn die Rechte des Markeninhabers
bereits erschopft sind, habe das nationale Gericht die Be-
weislast zu modifizieren, wenn diese es dem Marken-in-
haber ermdgliche, nationale Mérkte abzuschotten.

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass das Recht aus Art.
15 1 UMV in Verbindung mit der Warenverkehrsfreiheit
aus Art. 34 und 26 AEUV der alleinigen Beweislast der
Beklagten im vorliegenden Fall entgegenstehe. Denn die

mit der Marke versehene Ware weise kein Kennzeichen
auf, das Dritten den Markt erkennen lasse, flr den es be-
stimmt sei, und die Ware werde Uber ein selektives Ver-
triebsnetz verteilt, welches nur den Weiterverkauf an of-
fizielle Vertragshandler erlaube. Die Beklagte habe die
Ware in der Union oder dem Europaischen Wirtschafts-
raum erworben und habe die Zusicherung erhalten hat,
dass die Ware im Einklang mit den gesetzlichen Vorschrif-
ten im Europdischen Wirtschaftsraum vertrieben werden
durfe. Zudem habe der Markeninhaber auf Verlangen der
Beklagten keine Uberpriifung des Bestimmungsmarkts
vorgenommen.

Dabei berlcksichtigte der EuGH, dass die Beklagte er-
hebliche Schwierigkeiten habe, den Nachweis flir die Er-
schopfung durch die Auskunft seiner Zulieferer zu erbrin-
gen. Wenn der Beklagten der Nachweis nicht gelinge,
kdnne der Markeninhaber, der ein selektives Vertriebs-
netz betreibe, Parallelimporte verhindern und damit den
freien Warenverkehr in einer Weise beschranken, die
nicht durch das Recht an der Marke gerechtfertigt sei. Zu-
dem koénne der Markeninhaber die offengelegten Infor-
mationen nutzen, um die Bezugsmaoglichkeit durch das

|. Markenrecht



Mitglied des Vertriebsnetzes, welches gegen seine Ver-
tragspflichten verstofden hat, in Zukunft zu unterbinden.
Wenn die Beklagte nachweisen kénne, dass die tatsach-
liche Gefahr der Abschottung nationaler Markte bestehe,
musse das nationale Gericht in einem Fall wie diesem die
Beweislast fir die Erschopfung des Rechts aus der Uni-
onsmarke modifizieren. Der Markeninhaber misse dann

beweisen, dass die Ware von ihm oder mit seiner Zustim-
mung aufRerhalb des Gebiets der Union oder des EWR in
den Verkehr gebracht worden sei. Erst wenn dieser Nach-
weis gelinge, obliege der Beklagten der Nachweis, dass
die Ware im Anschluss mit Zustimmung des Markeninha-
bers in den Europaischen Wirtschaftsraum eingefihrt
wurde.

BEWERTUNG

Mit seiner Entscheidung stérkt der EuGH die Position von
Handlern auRerhalb selektiver Vertriebssysteme. Darauf,
ob dem Markeninhaber der Beweis, dass die betreffende
Ware aufderhalb des Européischen Wirtschaftsraums in
Verkehr gebracht wurde, mdglich ist, wie im vorliegenden
Fall durch ein IT-Tool, geht der EuGH nicht ein. Dies muss

|. Markenrecht

dann ggf. das polnische Gericht bewerten. Gelingt dem
Markeninhaber der Beweis, muss der Beklagte die Zu-
stimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen in-
nerhalb des Europédischen Wirtschaftsraums nachwei-
sen. (Kroger)



3. Kein Unternehmenskennzeichenschutz fiir das Zeichen ,,Neuschwanstein”

EuG, Urteil vom 16. Oktober 2024, T-506/23 — Neuschwanstein

HINTERGRUND

Der Freistaat Bayern stellte beim EUIPO einen Antrag auf
Nichtigerklarung der mit Prioritatstag vom 26. Januar
2016 fur den Bundesverband Souvenir Geschenke Ehren-
preise e.V. (BSGE) angemeldeten und in der Folge einge-
tragenen Unionswortmarke ,,Neuschwanstein”. Der An-
trag gem. Art. 53 Abs. 1 ¢) UMV in der Fassung aus 2009
(aktuelle Fassung: Art. 60 Abs. 1 ¢) UMV), 8 Abs. 4 UMV
wurde in Bezug auf die Klassen 14, 21 und 25 gestellt und
auf die seit dem 1. August 1886 begrindeten Geschafts-
tatigkeiten fir ein Museum und die hierdurch erworbe-
nen geschéftlichen Bezeichnungen ,Neuschwanstein”

ENTSCHEIDUNG

und ,, Schloss Neuschwanstein” des Freistaates gestUtzt.
Wahrend die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag zunachst
stattgab, hob die Beschwerde-kammer die Entscheidung
auf und wies den Antrag vornehmlich mit der Begrin-
dung zurlick, dass der Freistaat Bayern keine hinreichen-
den Nachweise daflr erbracht habe, dass die geschaftli-
chen Bezeichnungen die erforderliche Bekanntheit durch
Benutzung erlangt habe und er an dem Zeichen keine
Rechte nach deutschem Recht erworben habe.

Das EuG bestéatigt die Entscheidung der Beschwerde-
kammer, indem es betont, dass der Freistaat hier nicht
nachgewiesen habe, dass die Bezeichnungen ,Neu-
schwanstein” und ,Schloss Neuschwanstein” als ge-
schéaftliche Bezeichnungen nach &8 5 MarkenG geschuitzt
seien und folglich origindre Unterscheidungskraft besa-
Ren. Auch eine durch Benutzung erlangte Bekanntheit sei
hier nicht dargetan.

Die Tatsache, dass der maRgebliche Verkehr in den Zei-
chen einen Hinweis auf das weltweit bekannte Schloss
Neuschwanstein sehe, sei zunédchst ein Beleg daflir, dass
die Zeichen gerade nicht als Fantasiezeichen aufgefasst
werden. Entsprechende Geschaftstatigkeiten eines Mu-
seums, die sich auf das Schloss beziehen und dieses zum
Gegenstand haben, seien damit grundsétzlich beschrei-
bend.

BEWERTUNG

Auch habe der Freistaat Bayern hier nicht hinreichend dar-
getan, dass die Zeichen die notwendige Schwelle der Be-
kanntheit Uberschreiten. So wurden hier weder ein demo-
skopisches Gutachten noch Informationen zu den Werbe-
ausgaben vorgelegt, die die Annahme der Bekanntheit
rechtfertigen konnten. Die vom Freistaat vorgelegten Be-
sucherzahlen lieRen zudem keine Unterscheidung da-
nach zu, wie viele der Besucher aus Deutschland und wie
viele aus dem Ausland stammten. Die Tatsache, dass die
Zeichen , Neuschwan-stein” und , Schloss Neuschwan-
stein” seit dem 1. August 1886 im Rahmen des Muse-
umsbetriebes benutzt werden, war fir das Gericht eben-
falls allein nicht ausreichend, um darzutun, dass die Zei-
chen hier von mindestens 50 Prozent der mafigeblichen
deutschen Verkehrskreise auch als Hinweis auf den Ge-
schéaftsbetrieb des Museums verstanden werden.

Ein Nichtigkeitsantrag nach Art. 53 Abs. 1 ¢) UMV 2009
bzw. Art. 60 Abs. 1 ¢) UMV setzt geméald Art. 8 Abs. 4
UMYV voraus, dass ein alteres Kennzeichenrecht besteht
und dieses a) im geschaftlichen Verkehr benutzt wird, b)
mehr als lediglich ortliche Bedeutung aufweist, c) nach
dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaats er-
worben worden ist, und d) seinem Inhaber die Befugnis

verleiht, die Benutzung einer jlingeren Marke zu untersa-
gen. Nur wenn die zuvor genannten vier Voraussetzun-
gen kumulativ erflllt sind, kann ein Nichtigkeitsantrag
(bzw. ein Widerspruch) gestiitzt auf Art. 8 Abs. 4 UMV
erfolgreich sein.

|. Markenrecht



Damit bleibt ein Verfahren gestitzt auf ein Unterneh-
menskennzeichenrecht bzw. eine nicht eingetragene
Marke den Inhabern solcher Rechte vorbehalten, die ne-
ben der tatsachlichen Benutzung dieser Zeichen auch
nachweisen kdnnen, dass diese Rechte eine Uberortliche
Bedeutung haben und somit sowohl geographisch als
auch wirtschaftlich eine gewisse Schwelle Uberschreiten,
die es rechtfertigt, sich einer Unionsmarke bzw. einer
Unionsmarkenanmeldung entgegenzustellen.

|. Markenrecht

Damit ist es von besonderer Bedeutung, vor Einreichung
eines entsprechenden Nichtigkeitsantrages (oder Wider-
spruches) zu prifen, ob die fir ein solches Verfahren not-
wendigen Unterlagen und Nachweise beigebracht wer-
den kdnnen. Da entsprechende Nachweise in dem hier
zugrundeliegenden Fall vom Freistaat Bayern nicht in
dem erforderlichen Umfang vorgelegt worden sind,
musste das EuG den Nichtigkeitsantrag folgerichtig ab-
weisen. (Holderied)



Markenstreit um ,,Oktoberfest”: EUIPO betont geringe Unterscheidungskraft

Zweite Beschwerdekammer des EUIPO, Entscheidung vom 11. Dezember 2024, R 1264/2024-2 — Oktoberfest

HINTERGRUND

Am 12. August 2022 beantragte die Landeshauptstadt
Minchen die Eintragung der Bildmarke ,Oktoberfest
Munchen” fir verschiedene Dienstleistungen der Klasse
43, insbesondere Gastronomie, Catering, Hoteldienstleis-
tungen und Beherbergung. Die Marke wurde am 27. Ok-
tober 2022 verdffentlicht.

MUNCHEN

)y ORtoberfest

Am 17. Januar 2023 legte die rumanische Firma FCRB
IMPEX SRL Widerspruch ein, gestttzt auf ihre nationale
Marke , OKTOBERFEST PUB", die seit 2009 firr gastro-
nomische Dienstleistungen, Restaurants, Catering sowie

ENTSCHEIDUNG

den Betrieb von Bars, Clubs und Pubs in Klasse 43 einge-

tragen ist.

Die Widerspruchsabteilung des EUIPO wies den Wider-
spruch am 26. April 2024 zurlck und verneinte eine Ver-
wechslungsgefahr nach Art. 8(1)(b) UMV. FCRB legte da-
rauthin am 21. Juni 2024 Beschwerde ein.

Die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO entschied
am 11. Dezember 2024 und bestéatigte die Zurlckwei-
sung des Widerspruchs. Die wesentlichen Argumente
und Feststellungen waren:

1. Benutzungsnachweis der élteren Marke

Die Kammer nahm an, dass die Marke ,OKTOBERFEST
PUB" in Ruménien flir die beanspruchten Dienstleistun-
gen ernsthaft genutzt wurde. Die vorgelegten Nach-
weise, darunter Rechnungen, Vertrdage mit Dritten und
Werbematerialien, belegten jedoch nicht hinreichend
eine erhohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke.
Eine Marktforschung, Presseberichte oder Erklarungen
von Branchenverbanden zur Marktposition fehlten.

2. Vergleich der Dienstleistungen
Beide Marken decken identische oder eng verwandte

Dienstleistungen der Klasse 43 ab (Gastronomie, Beher-
bergung, Catering). Die Dienstleistungen richten sich an
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die breite Offentlichkeit, insbesondere Besucher von
Restaurants, Pubs und Hotels. Der Aufmerksamkeitsgrad
der relevanten Verbraucher wurde als durchschnittlich
eingestuft.

3. Vergleich der Zeichen

Visuelle Ahnlichkeit: Beide Marken enthalten den Wort-
bestandteil

., Oktoberfest”. Zuséatzliche Elemente wie
.PUB" in der alteren Marke und ,,Minchen" in der neuen
Anmeldung differenzieren die Zeichen.

Die Bildmarke der Widersprechenden enthalt ein stilisier-
tes Bierkrug-Symbol mit Fligeln, wahrend die Marke der
Anmelderin ein anderes grafisches Design aufweist. Auf-
grund dieser Unterschiede wurde nur eine geringe visu-
elle Ahnlichkeit festgestellt.

Klangliche Ahnlichkeit: Beide Zeichen stimmen im Wort

.Oktoberfest" Uberein, was zu einer klanglichen Nahe
fahrt. Die Unterschiede durch ,,PUB" und , Minchen”
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wurden als trennend betrachtet, sodass nur eine geringe
klangliche Ahnlichkeit angenommen wurde.

Begriffliche Ahnlichkeit: Das Wort , Oktoberfest” wird
vom relevanten Publikum als Hinweis auf das Minchner

Bierfest sowie generisch fir &hnliche Veranstaltungen
weltweit verstanden. Die Begriffe ,PUB" und ,,Minchen"
verstarken jeweils die Assoziation mit Gaststatten bzw.
der geografischen Herkunft. Aufgrund der allgemeinen
Bekanntheit des Begriffs ,, Oktoberfest” wurde eine ge-
ringe begriffliche Ahnlichkeit festgestellt.

4. Kennzeichnungskraft der dlteren Marke

Die Widersprechende argumentierte, dass ihre Marke in
Rumanien sehr bekannt sei und eine hohe Unterschei-
dungskraft besitze. Die Kammer stellte fest, dass die vor-
gelegten Beweismittel (z. B. Rechnungen und Kooperati-
onsvertrage) nicht ausreichten, um eine Uberdurch-
schnittliche Kennzeichnungskraft nachzuweisen. Beson-
ders fehlten Marktforschung, Meinungsumfragen oder
Nachweise Uber Medienprasenz. Die Kammer bewertete

die Marke daher als ,,normal kennzeichnungskraftig”.

5. Priifung der Verwechslungsgefahr

Nach dem Grundsatz der Wechselbeziehung (Interdepen-
denz) wurde gepriift, ob trotz einer maglichen Ahnlichkeit
der Zeichen eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Da das
. Oktoberfest”
nungsschwach angesehen wurde, konnte daraus allein

gemeinsame Element als kennzeich-
keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. Der Ge-
samteindruck der Zeichen wurde durch die zuséatzlichen
Wortelemente und die abweichenden Bildbestandteile
als hinreichend unterschiedlich bewertet. Daher schloss
die Kammer eine Verwechslungsgefahr aus.

Kostenentscheidung

Die unterlegene Partei, FCRB, wurde verpflichtet, die
Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Gesamtkosten wur-
den auf 850 EUR festgesetzt (650 EUR fir das Beschwer-
deverfahren und 300 EUR fir das Widerspruchsverfah-
ren).

BEWERTUNG

Diese Entscheidung bekraftigt die restriktive Haltung des
EUIPO bei der Beurteilung von Marken mit schwacher
Unterscheidungskraft. Die wichtigsten Erkenntnisse lau-
ten: Generische Begriffe wie , Oktoberfest” sind schwer
zu monopolisieren: Aufgrund der weit verbreiteten Nut-
zung des Begriffs fir Bierfeste weltweit kann er nicht ex-
klusiv fir eine Marke beansprucht werden. Zusatzliche
markante Elemente sind entscheidend flr die Schutzfa-
higkeit: Marken, die sich auf einen bekannten Begriff stlit-
zen, sollten weitere unterscheidungskraftige Bestand-
teile enthalten. Die Beweispflicht fir erhdhte Kennzeich-
nungskraft liegt beim Widersprechenden: Rechnungen
und Geschéftsaktivitaten allein reichen nicht aus, um eine
Marktdurchdringung nachzuweisen. Erforderlich sind fun-
dierte Marktforschung, Umfragen und unabhéngige
Marktanalysen.

Der Gesamteindruck zahlt: Die Entscheidung zeigt, dass
selbst eine gewisse klangliche oder visuelle Nahe nicht
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automatisch eine Verwechslungsgefahr begriindet, wenn
andere unterscheidungskraftige Elemente vorhanden
sind.

Diese Entscheidung stellt klar, dass die blof3e Prasenz ei-
nes bekannten Begriffs in einer Marke nicht automatisch
zu einem Schutzrecht fihrt. Besonders fir Unternehmen,
die generische Begriffe als Teil ihrer Marke nutzen wol-
len, ist es essenziell, die Marke mit unverwechselbaren
zusatzlichen Elementen auszustatten. Dies gilt insbeson-
dere fUr Marken, die sich auf geografische oder traditio-
nelle Begriffe beziehen.

Insgesamt bestéatigt das Urteil die strenge Auslegung der
Unterscheidungskraft durch das EUIPO und zeigt, dass
Markenschutz nicht leichtfertig flr allgemein bekannte
Begriffe gewahrt wird. (B6hm)



BloRe Anmeldung einer Marke ohne Benutzungsabsicht bedeutet regelmaRBig

keine Bosgldaubigkeit des Anmelders

EuG, Urteil vom 04. September 2024, T-166/23 - DECOPAC

HINTERGRUND

Der Rechtsstreit betrifft ein Nichtigkeitsverfahren wegen
Bosglaubigkeit gegen die 1998 eingetragene Unions-
marke fur das Wortzeichen DECOPAC.

Die Markeninhaberin hatte bei der Anmeldung neben den
Waren der Klasse 30 , Essbare und nichtessbare Dekora-
tionen fir Kuchen und Feinbackwaren” auch sehr breite
Waren- und Dienstleistungsbegriffe in den Klassen 29
und 35 angemeldet. Besonders die Waren der Klasse 29
hatten keinen Bezug zu Backwaren. In einem vorgeschal-
teten Loschungsverfahren verlangte die Antragstellerin
Dekoback GmbH Léschung der Marke wegen Nichtbe-

ENTSCHEIDUNG

nutzung. Dem Antrag wurde fir die Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 29 und 35 stattgegeben, hatte
aber fUr die Waren der Klasse 30 keinen Erfolg.

Nunmehr verlangt die Antragstellerin Loschung auch fir
die Waren der Klasse 30 wegen Bdsglaubigkeit der Mar-
keninhaberin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung. Die-
ser Antrag wurde aber vom Amt und der Beschwerde-
kammer zuriickgewiesen. Die Antragstellerin erhob des-
halb Klage vor dem EuG.

Das EuG bestéatigt die Entscheidung der Beschwerde-
kammer, so dass eine Loschung der Marke wegen Bos-
glaubigkeit verwehrt wird. Das erste Argument der An-
tragstellerin flr die Bésglaubigkeit war, dass auch die Wa-
ren ,Nichtessbare Dekorationen fir Kuchen und Fein-
backwaren” von der Markeninhaberin ausdrtcklich in
Klasse 30 angemeldet wurden, obwohl diese Klasse ess-
baren Erzeugnissen vorbehalten ist. Damit werde aber
das Ziel des Markenregisters, auch anhand der Klassifi-
zierung schnell einen Uberblick tiber vorhandene Marken
zu geben, verfehlt. Dem folgt das EuG nicht: Zwar sei die
Einordnung in die Klasse 30 nicht korrekt. Alleine aber die
Angabe dieser Warenklasse durch die Markeninhaberin
bedeute keine ,,unredliche Gesinnung oder Absicht” zum
Zeitpunkt der Anmeldung, die Bosglaubigkeit begriinden
kénne. Zudem sei die Klassifizierungspraxis verschiede-
ner Amter zu diesem Zeitpunkt unterschiedlich gewesen,

BEWERTUNG

so dass die fehlerhafte Einordnung in Klasse 30 der Mar-
kenanmelderin nicht vorgeworfen werden koénne, zumal
auch das EUIPO dies nicht korrigierte. SchlieRlich diene
die Klassifizierung lediglich Verwaltungszwecken, so
dass sie demzufolge auch nicht den Schutzumfang der
Marke berlhre. Das zweite Argument der Antragstellerin
bezog sich auf die fehlende Benutzungsabsicht der Mar-
keninhaberin fur die Waren und Dienstleistungen der
Klassen 29 und 35. Auch diesem Argument folgt das EuG
nicht: Auch wenn das vorgeschaltete Loschungsverfah-
ren wegen Nichtbenutzung zeigte, dass die Markeninha-
berin die Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 und
35 nicht benutzte, erlaube dies keinen Rickschluss auf
den relevanten Zeitpunkt der Markenanmeldung. Fur den
Zeitpunkt kdnne die Antragstellerin keine Bdsglaubigkeit
nachweisen. Ihr Vortrag sei nur spekulativ und substanz-
los.

Der Begriff der Bosglaubigkeit ist im Unionsmarkenrecht
nicht definiert. Zwischenzeitlich gibt es aber eine Kasuis-
tik des Gerichtshofes der Europdischen Union (EuGH),

12

nach der an den erforderlichen Nachweis der Bosglaubig-
keit erhebliche Anforderungen gestellt werden. Auf die-
ser Linie bewegt sich die Entscheidung DECOPAC.
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Nach dieser Entscheidungspraxis wird fir die Ausfullung
des Begriffs der Bdsglaubigkeit auf das System eines un-
verfalschten Wettbewerbs in der Union abgehoben, in
dem jeder Marktbeteiligte durch die Qualitat seiner Wa-
ren oder Dienstleistungen Kunden an sich zu binden in
der Lage sein muss. Dazu dient es, Zeichen als Marken
eintragen zu lassen, indem den Verbrauchern ermdglicht
werden soll, diese Waren oder Dienstleistungen ohne
Verwechslungsgefahr von Produkten anderer Herkunft zu
unterscheiden (so genannte Herkunftsfunktion).

Bosgldubigkeit liegt demzufolge nur vor, wenn sich aus
relevanten und Ubereinstimmenden Indizien ergibt, dass
der Inhaber einer Marke die Anmeldung dieser Marke
nicht in der Absicht eingereicht hat, mit ihr fair am Wett-
bewerb teilzunehmen, sondern entweder in der Absicht,
die Interessen Dritter unlauter zu untergraben, oder zu an-
deren Zwecken als der Wahrnehmung der Herkunfts-
funktion, ohne dabei auf einen bestimmten Dritten abzu-
zielen. Das bedeutet, dass nicht alleine die Tatsache,
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dass zum Anmeldezeitpunkt noch keine Benutzungsab-
sicht vorlag, die Bosglaubigkeit begrinden kann, sondern
nur dann, wenn es konkrete Umstande gibt, z. B. wenn
bewusst ein Wettbewerber behindert werden soll oder
wenn konstant eine Marke neu angemeldet wird, sobald
die frihere gleiche Marke dem Benutzungszwang unter-
liegt. Fir solche Umsténde liegt aber die Beweislast beim
Loschungsantragsteller, denn bis zum Beweis des Ge-
genteils wird guter Glaube vorausgesetzt.

Mit der Entscheidungspraxis werden erhebliche Hirden
aufgestellt, die Léschung einer Marke wegen Bdsglaubig-
keit herbeizufiihren. Gleichwohl lohnt sich immer eine na-
here Prifung, ob das Verhalten des Markenanmelders
zum Anmeldezeitpunkt so weit von einem Ublichen ge-
schéaftlichen Handeln abweicht, dass sich die Bésglaubig-
keit nachweisen lasst. (Ebert-Weidenfeller)



DESIGNRECHT

Kriterien des EuG zur Abgrenzung funktionaler Merkmale auf Basis der EuGH-

Entscheidungen ,,Doceram” und ,,Papierfabriek Doetinchem”

EuG, Urteil vom 04. Juni 2025, T-1061/23 — Decathlon

HINTERGRUND

Nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 besteht ein
EU-Geschmacksmuster nicht an Erscheinungsmerkma-
len eines Erzeugnisses, die ausschlieRlich durch dessen
technische Funktion bedingt sind. Wenn also zumindest
eines der Merkmale der Erscheinungsform des betreffen-
den Erzeugnisses nicht ausschlieRlich durch die techni-
sche Funktion dieses Erzeugnisses bedingt ist, kann das
betreffende Geschmacksmuster nicht gemal Art. 8 Abs.
1 VO Nr. 6/2002 fir nichtig erklart werden und gewahrt
Schutz fir dieses Merkmal, sofern dieses neu ist und ei-
nen abweichenden Gesamteindruck gegeniber den
Mustern aus dem Formenschatz bewirkt. Wenn hinge-
gen alle Merkmale der Erscheinungsform des betreffen-
den Erzeugnisses ausschlieRlich durch dessen techni-
sche Funktion bedingt sind, ist das Geschmacksmuster
flr nichtig zu erklaren.

Die Unterscheidung zwischen technischen bzw. funktio-
nalen Merkmalen und Merkmalen, welche Uberwiegend
auf gestalterischen Erwégungen beruhen und daher dem
Schutz als EU-Geschmacksmuster zugénglich sind, ist in

der Praxis nicht einfach. Mit den Entscheidungen

Doceram (C-395/16), in welcher die ,multiplicity of
forms”-Theorie aufgegeben wurde, und Papierfabriek
Doetinchem (C-684/21), in welcher relevante objektive
Umsténde zur ldentifizierung von gestalterischen Merk-
malen benannt wurden, hat der Européische Gerichtshof
Um ein EU-Ge-
schmacksmuster mit der Begriindung flr nichtig zu erkla-

den rechtlichen Rahmen gesetzt.
ren, dass die Erscheinungsmerkmale des betreffenden
Erzeugnisses ausschlieRlich durch die technische Funk-
tion vorgegeben seien, muss anhand aller relevanter ob-
jektiver Umstande geprift werden, ob die Merkmale aus-
schlieBlich durch die technische Funktion des Erzeugnis-
ses vorgegeben sind, d.h. ob die Notwendigkeit, eine
technische Funktion zu erflllen, der einzige Faktor ist, der
die Auswahl bestimmt hat und Erwagungen, die mit dem
keine

visuellen Erscheinungsbild zusammenhangen,

Rolle gespielt haben.

In dem Verfahren T-1061/23 hatte der 8. Senat des Euro-
paischen Gerichts (nachfolgend: EuG) Gelegenheit, die
MaRstébe aus den vorgenannten Entscheidungen anzu-
wenden.

ENTSCHEIDUNG

Am 30. Mérz 2021 stellte die Klagerin beim EUIPO einen
Antrag auf Nichtigerklarung des unter der Nr. 2526699-
0001 eingetragenen EU-Geschmacksmusters fur die
nachstehend eingeblendete Tauchermaske:
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Die Klagerin behauptete, dass die Merkmale der Erschei-
nungsform des Erzeugnisses ausschlief3lich durch des-
sen technische Funktion vorgegeben seien. Am 19. Juli
2022 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nich-
tigerklarung zurlck.

Am 7. September 2022 legte die Klagerin beim EUIPO
Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsab-
teilung ein. Mit der angefochtenen Entscheidung wies die
Beschwerdekammer die Beschwerde mit der Begrin-
dung zurlck, dass die Klagerin u.a. nicht nachgewiesen
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habe,
schmacksmusters ausschlief3lich durch die technische

dass alle Merkmale des angegriffenen Ge-

Funktion des Erzeugnisses bedingt seien.

Hiergegen wendete sich die Klagerin und machte in der
Klage zum EuG geltend, dass die wesentlichen Merkmale
des Geschmacksmusters ausschlielich durch die techni-
sche Funktion des Erzeugnisses vorgegeben seien, ein-
schliefdlich der abgerundeten ovalen Form des Rahmens
der Maske, welche der Anatomie des menschlichen Ge-
sichts entspreche und ein mdglichst groRes Sichtfeld ge-
wahrleiste, und dass diese Form in Bezug auf die Hydro-
dynamik technisch optimal sei. Diese Argumentation hat
das EuG nicht Uberzeugt.

Soweit sich die Klagerin auf altere Patente und Ge-
brauchsmuster beruft, die ihrer Ansicht nach Figuren und
Abbildungen enthalten, die weitgehend mit denen des
angefochtenen Geschmacksmusters identisch sind, und
insbesondere den ovalen Rahmen und den Kopfgurt des
Erzeugnisses als technisch vorteilhaft beschreiben, weist
das EuG diese Argumentation zurlck.

Sowohl die Form des Maskenrahmens als auch die Form
der Befestigung des Kopfbands weisen nach Auffassung
des EuG Merkmale auf, die auch auf anderen als techni-
schen Erwagungen beruhen und von &asthetischen As-
pekten gepragt werden. Was den Rahmen der Maske be-
trifft, so sei es zwar richtig, dass dieser eine Form dar-
stellt, die mit dem Gesicht des Benutzers kompatibel sei.
Es sei jedoch zu beachten, dass er eine umgekehrte Trop-
fenform aufweist, die das Gesicht vollstandig umgibt und
abgerundete Linien ohne hervorstehende Ecken hat, was
besonders charakteristisch fir das angefochtene Ge-
schmacksmuster ist. Darlber hinaus kénne die Kompati-
bilitdt mit dem Gesicht des Nutzers auch durch Rahmen
mit eckigeren, dreieckigen oder kreisférmigen Formen
gewahrleistet werden.

Das Kopfband diene — funktional — zwar dazu, die Maske
auf dem Gesicht des Tragers zu befestigen. Es weise je-
doch auch eine besondere "X'-Form mit zwei schmalen,
in der Mitte verbundenen Befestigungsbandern auf, die
Teil einer gestalterischen Entscheidung sei. Dartber hin-
aus konne die Maske aber auch andere alternative For-
men aufweisen.
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Schliellich kénnen die élteren Patente und Gebrauchs-
muster flr sich genommen nicht belegen, dass die ovale
Form des Maskenrahmens und die Form der Kopfband-
befestigung des angegriffenen Geschmacksmusters aus-
schliefdlich durch technische Funktionen vorgegeben
sind. Insoweit schlieflst entsprechend standiger Recht-
sprechung die blofse Tatsache, dass ein Patent Abbildun-
gen enthalt, die denjenigen des angegriffenen Ge-
schmacksmusters entsprechen, nicht aus, dass bei der
Schaffung des Erzeugnisses andere als technische Erwa-
gungen berlcksichtigt wurden. Zeichnungen und Be-
schreibungen in Patenten oder Gebrauchsmustern kon-
nen Teil der ,relevanten objektiven Umstéande” sein. Es
muss allerdings wertend berlcksichtigt werden, dass die
Beschreibungen von Patenten sich nicht notwendiger-
weise auf Aspekte des Erscheinungsbildes eines Erzeug-
nisses konzentrieren. Daher kdnnen Patente oder Ge-
brauchsmuster flr sich genommen nicht die technische
Funktion bestimmter Merkmale eines Geschmacksmus-
ters belegen.

Zudem hat die Beschwerdekammer — nach Auffassung
des EuG zutreffend — auf Unterschiede zwischen der Be-
schreibung der in den genannten Patenten und Ge-
brauchsmustern enthaltenen Merkmale einerseits und
dem angegriffenen Geschmacksmuster andererseits hin-
gewiesen. Insbesondere in Bezug auf den Rahmen der
fraglichen Maske stellte sie nach Auffassung des EuG zu-
treffend fest, dass die Steifheit und die Notwendigkeit,
das Gesicht zu umschlieRen, zwar Merkmale waren, die
in den alteren Patenten und Gebrauchsmustern genannt
wurden. Die Patente und Gebrauchsmuster enthielten
aber keine Angaben zur Form des Rahmens, und die
ovale Form des Rahmens wurde vom Designer des an-
gefochtenen Geschmacksmusters ungeachtet techni-
scher Uberlegungen gewdhlt. Darlber hinaus bezieht
sich die Beschreibung des franzdsischen Patents in Be-
zug auf den Kopfgurt, wie die Beschwerdekammer fest-
stellte, nicht auf eine Befestigung der Maske durch zwei
"X"-férmige Bander, sondern nur auf die Tatsache, dass
die Bander leicht an der Rickseite des Kopfes befestigt
werden kénnen. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass,
obwohl das Patent die "X"-Form des elastischen Bandes
erwahnt, die in der angefochtenen Entscheidung wieder-
gegebenen Abbildungen anderer existierender Tauch-
masken andere Variationen der "X"-Form zeigen, wahrend



sie dieselbe technische Funktion erflllen. Auch dies
zeigt, dass die spezifische Form des Geschmacksmus-
ters Teil einer asthetischen Wahl des Designers ist. Dar-
aus folgert das EuG in Ubereinstimmung mit der Be-
schwerdekammer, dass die Analyse der friiheren Patente
oder Gebrauchsmuster nicht zu dem Schluss flhrt, dass
die ovale Form des Maskenrahmens und die Form des
Kopfbands und dessen Befestigung ausschlief3lich durch
die technische Funktion der Tauchmaske vorgegeben
waren.

Soweit die Klagerin geltend gemacht hat, dass die Be-
schwerdekammer die Grundsatze aus der Doceram Ent-
scheidung nicht hinreichend berlcksichtigt habe und ins-
besondere die Beschwerdekammer der Existenz der al-
ternativen Formen des Rahmens und des Kopfbands der
Tauchermaske eine Ubermafiige Bedeutung beigemes-
sen habe, flUhrt das EuG aus: Die Behauptung der Klage-
rin, wonach das Vorhandensein alternativer Formen des
angegriffenen Geschmacksmusters flr die Beurteilung
der Frage, ob die Merkmale des angegriffenen Ge-
schmacksmusters ausschlief3lich durch seine technische
Funktion vorgegeben sind, im Beschluss der Beschwer-
dekammer keine Rolle gespielt habe, beruht auf einer
fehlerhaften Auslegung der Doceram Entscheidung. Das
Vorhandensein alternativer Geschmacksmuster, mit de-
nen dieselbe technische Funktion erflllt werden kann,
stellt stets einen fiir die Beurteilung der Funktionalitat re-
levanten objektiven Umstand dar und ist im Rahmen der
Gesamtbetrachtung zu berlcksichtigen.

Schliel3lich belegen die vorgelegten Nachweise zum De-
signentwicklungsprozess, dass bei der Entwicklung der

BEWERTUNG

Maske asthetische Erwagungen von ihren Designern be-
rlcksichtigt wurden. In dieser Hinsicht zeigen die Abbil-
dungen der Prototypen der Maske deutlich die visuelle
und &sthetische Entwicklung des Produkts. So wurde
nach der Beauftragung einer Designfirma der Prototyp,
obwohl er bereits funktionstlichtig war, dennoch aus as-
thetischen Griinden weiterentwickelt, um das endglltige
Design zu erreichen. Tatsachlich hat die Designfirma
mehrere Versionen sowohl der Form des Rahmens der
Maske als auch der Befestigung des Kopfbandes vorge-
schlagen. Im Ubrigen wird der Entwicklungsprozess der
Maske, einschlieRlich der verschiedenen Prototypen und
der asthetischen Entscheidungen, die der Designer traf,
in einem Werbevideo gezeigt (,, Behind the Scenes of the
Easybreath Mask Design”).

Insgesamt haben die Beschwerdekammer und ebenso
das EuG die Erklarungen des Designers sowie das Wer-
bevideo im Rahmen der Gesamtwiirdigung berlcksich-
tigt. Wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, ist die
Beweiskraft dieser Beweismittel aber begrenzt, da sie die
subjektive Meinung der Partei wiedergeben, die als Inha-
ber des Geschmacksmusters ein Interesse an dessen
Rechtsglltigkeit hat.

Nach alledem ist, wie das EuG bestétigt, die Beschwer-
dekammer auf der Grundlage einer Gesamtwirdigung
ohne Beurteilungsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass
zumindest die ovale Form des Maskenrahmens und die
Form der Befestigung des Kopfbands des angegriffenen
Geschmacksmusters Teil einer asthetischen Wahl des
Designers waren und nicht ausschlief3lich durch die tech-
nische Funktion der Tauchermaske diktiert wurden.

Auch wenn das EuG - die Entscheidung der Beschwer-
dekammer bestatigend — Moglichkeiten aufgezeigt hat,
bei identischen Zeichnungen fir die Patente und Ge-
schmacksmuster zu begriinden, dass die Merkmale nicht
ausschlieRlich auf technischen Erwégungen beruhen, ist
grundsétzlich zu empfehlen, abweichende Zeichnungen
flr Patente und Geschmacksmuster zu verwenden.
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Weiter hat das EuG erneut bestétigt, dass keines der ge-
nannten Beweismittel fUr sich ausreichend stark ist, um
eine technische Funktionalitat der Merkmale zu begrin-
den, sondern es stets auf eine Gesamtbetrachtung an-
kommt. (Forster)
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Reform der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung

Verordnung (EU) 2024/2822 vom 23. Oktober 2024 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates

liber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kom-

mission

HINTERGRUND

Bereits seit (iber zehn Jahren geplant, wurde die Uberar-
beitung der européischen Verordnung Uber das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster nun endlich umgesetzt und
ist (in Teilen) seit dem 1. Mai 2025 anwendbar. Ziele wa-
ren unter anderem, die bestehende Verordnung (wie es

im Markenrecht bereits vor etlichen Jahren vollzogen
wurde) zu modernisieren und zu vereinfachen, an etlichen
Stellen mehr rechtliche Klarheit zu schaffen und Ge-
schmacksmuster einfacher zuganglich (u.a. glinstiger) zu
machen.

UMSETZUNG

Im Oktober 2024 wurde die neue Verordnung (und paral-
lel eine neue Richtlinie, die die nationalen Gesetze weit-
gehend anpasst) vom Européischen Rat verabschiedet
und trat am 9. Dezember 2024 in Kraft. Terminologisch
wurde der insbesondere im Deutschen sperrige Begriff
.Gemeinschaftsgeschmacksmuster” zu ,Unionsge-
schmacksmuster” angepasst (konsequent, da die Euro-
paische Gemeinschaft schon lange nicht mehr existiert),
leider wurde aber die im deutschen Recht ldngst vollzo-
gene sprachliche Vereinfachung zu , Design” statt , Ge-
schmacksmuster” nicht umgesetzt — wir missen also
weiter damit leben, dass es ein ,deutsches Design”,
aber ein ,Unionsgeschmacksmuster” gibt (das in der
englischen Sprachfassung jedoch ,, EU Design” heif3t).

Inhaltlich wesentlich ist die Anderung der Definition des
.Geschmacksmusters”, die nun die Erscheinungsform
eines Erzeugnisses oder eines Teils davon erfasst, die
sich aus den Merkmalen ergibt, , einschlie8lich der Be-
wegung, der Zustandsanderung oder jeder anderen Art
der Animation dieser Merkmale”.

Zwar konnten auch bisher schon in sehr beschranktem
MalRe etwa Bewegungen abgebildet werden, aber diese
Erweiterung wird dazu flhren, dass Einreichungen nicht
nur durch statische Bilder, sondern etwa auch durch Vi-
deoformate moglich sein missen. Die genaue Umset-
zung wird allerdings erst durch die Durchfiihrungs-Ver-
ordnung klar, die voraussichtlich Ende 2025 verabschie-
det wird. Erst dann werden wir wissen, welche Video-
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Formate zulassig sind oder wie viele Abbildungen zu einer
Anmeldung eingereicht werden dirfen. Des Weiteren
wurde auch die Definition von , Erzeugnis” erweitert, so
dass es sich jetzt ausdrlicklich nicht um ein physisches
Objekt handeln muss. Der Anwendungsbereich wird da-
mit etwa flr Lichtprojektionen, Hologramme, Animatio-
nen gedffnet. Das Zusammenspiel dieser beiden Definiti-
ons-Erweiterungen wird daflir sorgen, dass weltweit ein-
zigartig sich in Europa das Geschmacksmuster ausdrick-
lich von einer durch wenige statische Ansichten begrenz-
ten Form I6st und einen deutlich einfacheren Schutz von
Produkten ermdglicht, die sich bewegen, strahlen, digi-
tale Elemente einschlieRen oder jegliche Kombination
aufweisen.

Beim Schutz eines Geschmacksmusters wurde nun er-
fasst, dass die Schaffung und/oder Verbreitung von
Druckvorlagen fur den 3D-Druck des Geschmacksmus-
ters ebenfalls verboten ist; zudem wurde die Mdglichkeit
der Beschlagnahme verletzender Waren im Transit durch
die EU aufgenommen.

Ausdricklich aus dem Schutzbereich eines Geschmacks-
musters ausgenommen wird die Verwendung des Mus-
ters durch Dritte, um es als das des Inhabers zu identifi-
zieren oder sich auf dieses zu beziehen, sowie Handlun-
gen zum Zweck der Kommentierung, Kritik oder Parodie.

Ahnlich wie bei Marken soll es nun bei Geschmacksmus-

tern erlaubt, mittels eines Zeichens (ein ,D” in einem



Kreis) darauf hinzuweisen, dass ein eingetragenes Ge-
schmacksmuster besteht — wie genau dies auf dem Er-
zeugnis praktikabel ist, wird sich zeigen.

Im Anmeldeverfahren ist weiter die Einreichung eines
Sammelgeschmacksmusters attraktiv: Zwar wurde die
maximale Anzahl der Muster in einer solchen Anmeldung
von 100 auf 50 reduziert, dafir wurde die Einheitlichkeit
der Locarno-Klassifizierung aufgehoben, so dass sich in

einer Sammelanmeldung auch unterschiedliche Produkte
befinden kédnnen, die nicht in der gleiche Klasse der Lo-
carno-Klassifikation zu finden sind.

Auch die Kostenstruktur wurde vereinfacht: In einer Sam-
melanmeldung kostet jedes weitere Muster nun EUR 125
Amtsgeblhren.

BEWERTUNG

Die Reform der Geschmacksmusterverordnung war
lange erwartet worden und ist insgesamt erfreulich. Sie
schlief3t an etlichen Stellen Licken und stellt Klarheit her,
und geht mit der Erweiterung der Definition, was Uber-
haupt schutzfahig ist, neue und spannende Wege.

Die Vereinfachung etwa der Kostenstruktur sorgt dafr,
dass das Recht des Geschmacksmusters/Designs weiter
an Attraktivitdt gewinnt und fur einen Grof3teil von Unter-
nehmen und Kreativen ein wichtiger Bestandteil des
Schutzportfolios sein sollte. Vor allem digitale Welten,
Animationen, Projektionen und Benutzeroberflachen kén-
nen einfacher und préziser geschiitzt werden.
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Diese neuen Mdglichkeiten in der EU missen vor allem
bei einer internationalen Strategie berlcksichtigt werden,
da es nicht mdglich sein wird, in neuen Formaten in der
EU eingereichte Muster so einfach mittels Prioritat oder
dem Internationalen Design auf andere Léander auszudeh-
nen, da deren Vorschriften weniger flexibel sind. Keines-
falls sollte diese Mdoglichkeit in der EU jedoch ausgelas-
sen werden — sprechen Sie uns bei Fragen zu lhren kon-
kreten Produkten, grafischen Benutzeroberflaichen oder
Entwicklungen gern an. (Brecht)

[I. Designrecht



Ill. WETTBEWERBSRECHT

8. Greenwashing? Irrefiihrende Werbung bei allgemeinen Umweltaussagen

BGH, Urteil vom 27. Juni 2024, | ZR 98/23 - klimaneutral

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte in einem von der Zentrale
zur Bekampfung unlauteren Wettbewerbs geflihrten Pro-
zess darliber zu entscheiden, ob ein Stfwarenhersteller
mit der pauschalen Bezeichnung , klimaneutral” auf einer
Produktverpackung werben durfte. Der Werbeanprei-
sung zur Klimaneutralitdt war das Logo von ClimatePart-
ner vorangestellt.

ENTSCHEIDUNG

ClimatePartner ist eine Softwareplattform, die Unterneh-
men dabei unterstltzt, ihre CO2-Emissionen zu berech-
nen und unternehmensintern Reduktionen umzusetzen,
aber auch Klimaschutzprojekte als Form der CO2-Kom-
pensation zu finanzieren.

Im Ergebnis hob der Bundesgerichtshof die Urteile der
Vorinstanzen auf und bejahte eine Irreflihrung nach 8§ 8
Abs. 1 S. 1,3 Abs. 1, 5 Abs. T UWG. In den Urteilsgriin-
den wurde auf die zunehmende Bedeutung des Klima-
schutzes fir die Verbraucher und das damit gesteigerte
Aufklarungsbedurfnis verwiesen. Die seit Jahren etablier-
ten strengen Prifungsmalfistébe bei gesundheitsbezoge-
ner Werbung missten auch fir Umweltschutzaussagen
Wie (EV)
2021/1119) festgelegt, verstiinden die Verbraucher unter

gelten. in der EU Klimaverordnung (VO
Klimaneutralitat alternativ (i) die unmittelbare Vermeidung
von CO2 Emissionen bei der Produktion oder (ii) eine fi-
nanzielle Kompensation an zertifizierte Dritte, die in Um-
weltschutzprojekte flieRt, beispielsweise die Auffors-
tung. Die beiden Alternativen stlinden aus Sicht der End-

kunden aber nicht gleichwertig nebeneinander. Vielmehr

BEWERTUNG

gelte der Grundsatz des Vorrangs der Reduktion gegen-
Uber der Kompensation.

Nutzt ein Hersteller den Begriff , klimaneutral” in seiner
Werbung, muss deshalb eindeutig und klar erkennbar
sein, welche der beiden Alternativen gemeint ist.

Der Verweis auf einen Klimapartner andert daran nichts.
Dessen Mitwirkung koénnte auch in klimafreundlichen
Herstellungsprozessen liegen und nicht in der nachgela-
gerten CO2-Kompensation. Verbrauchern ist nicht zumut-
bar, sich auf der Internetseite des Klimapartners naher zu
informieren. Auch das Argument, auf der Produktverpa-
ckung mangele es an Platz fir die geforderten Hinweise,
lieR der Bundesgerichtshof wegen des strengen Pri-
fungsmalflstabs nicht gelten.

Die Vorinstanzen hatten eine Irreflihrung nach 8 5 UWG
verneint, daflr aber einen Verstof} gegen Informationsge-
bote nach § ba UWG bejaht. Die Verbraucher bezégen die
Werbeaussage auf das Unternehmen und nicht auf das
konkrete Produkt und gingen davon aus, dass die Kli-
maneutralitdt auch durch finanzielle Kompensation erzielt
werden koénnte. Das Prinzip der CO2-Kompensation sei
den Verbrauchern vor allem von Flugreisen seit einigen
Jahren bekannt.

[Il. Wettbewerbsrecht

In den vergangenen Jahren hatten andere Gerichte in ver-
gleichbaren Fallkonstellationen ahnlich argumentiert. So
verneinte das OLG Disseldorf eine Irrefliihrung bei der
Angabe ,Klimaneutrales Produkt” & “Natdrlich nachhal-
tig gut” auf einem Marmeladenglas, bejahte aber einen
Verstofd gegen Informationspflichten.



Auch das OLG Schleswig verneinte eine Irreflihrung und
sah einen Sternchenhinaus auf einer Mdllbeutelverpa-
ckung als ausreichend an, um dem Informationsgebot
nach § 5a UWG nachzukommen.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes stellt jetzt
klar, dass mehrdeutige allgemeine Aussagen wie klima-
neutral, CO2neutral, klimafreundlich, nachhaltig, umwelt-
freundlichen, umweltschonend, 6kologisch oder biolo-
gisch abbaubar irrefiihrend sein kénnen. Im Einzelfall

AUSBLICK

kommt es darauf an, ob Verbraucher die Werbeanprei-
sung auf das Unternehmen oder auf das konkrete Pro-
dukt beziehen. Und Verbraucher gehen grundsatzlich da-
von aus, dass eine ,,echte” CO2 Neutralitdt vorliegt und
keine nachgelagerte finanzielle Kompensation. Wenn
also ,nur” kompensiert wird, muss dies klar und eindeu-
tig mitgeteilt werden. Hierflr genligt es nicht, auf den
zertifizierten Partner hinzuweisen.

Im Ergebnis werden allgemeine Umweltanpreisungen zu-
kinftig strenger beurteilt. Das Urteil des Bundesgerichts-
hofes setzt die strengen Transparenzvorgaben der in
2024 in  Kraft getretenen ,Anderungsrichtlinie
(EU/2024/825) hinsichtlich der Starkung der Verbraucher
fir den 6kologischen Wandel durch besseren Schutz ge-
gen unlautere Praktiken und bessere Informationen
schon um. Die wegen der englischen Bezeichnung ,, Em-
powering consumers for the green transition” meist
.EmpCo” genannte Richtlinie ist zwar erst ab 2026 ver-
bindlich, aber die Rechtsprechung orientiert sich in Aus-
legungsfragen bereits ab dem Inkrafttreten an deren
Wortlaut.

Letztlich geht es darum, dass Verbraucher umweltbezo-
gene Werbeaussagen klar einordnen und erkennen kon-
nen, ob (i) ein Produkt selbst klimaneutral hergestellt
wurde, (i) das werbende Unternehmen insgesamt klima-
neutral agiert oder (iii) die Klimaneutralitdt durch finanzi-
elle Kompensationen erreicht wird. Nur dann ist es dem
Kunden moglich, nachhaltige und informierte Konsu-
mentscheidungen zu treffen.

Die EmpCo Richtlinie ist dabei ein Puzzlestlick des
.Green Deals"”, dessen Zielsetzung die Klimaneutralitat
der Européaischen Union bis 2050 ist. Die Regulierung von
umweltbezogenen Werbeaussagen geriet in den Fokus,
weil mittlerweile Giber 40 Prozent der Produkte in der ein
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oder anderen Weise mit Nachhaltigkeitsaspekten bewor-
ben bzw. gekennzeichnet werden. Zweites Kernstlck der
Empco Richtlinie ist im Ubrigen der Versuch, die schier
uniberschaubare Anzahl von mehr als 300 Nachhaltig-
keitssiegeln zu regeln und keine neuen mehr zuzulassen.

Ein weiteres Puzzlestlick der EU KlimabemUhungen ist
die geplante ,,Green Claims” Richtlinie, die vom EU Par-
lament in 1. Lesung angenommen wurde. Diese Richtli-
nie soll ausdrtckliche, also konkrete, Umweltaussagen
und Umweltzeichen regulieren. Eine Auswertung ergab,
dass circa 40 Prozent dieser Aussagen wissenschaftlich
gar nicht belegt sind. Deshalb ist fir ausdriickliche Um-
weltaussagen eine Konformitdtsbescheinigung geplant.
Ein Unternehmen miisste bei einer von den Mitgliedstaa-
ten neu zu schaffenden Stelle also eine vorherige Prifung
beantragen und daflr die Richtigkeit der geplanten Wer-
bung wissenschaftlich nachweisen. Bestéatigt eine natio-
nale Stelle die Aussage, ware sie EU weit zuldssig. Ur-
springlich war geplant, dass beide Richtlinien parallel in
Kraft treten. Jetzt hangt die ,Green Claims” Richtlinie
hinterher. Im Januar 2025 haben die Trilogverhandlungen
zwischen Rat, Kommission und Parlament begonnen. Kri-
tische Stimmen mehren sich - aus Brissel kdamen immer
nur mehr und nicht weniger Regeln, neue Dokumentati-
onspflichten und weitere behdrdliche Stellen. Trotz aller
Kritik ist mit einer Verabschiedung aber zu rechnen.
(Ehlers)
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IV. URHEBERRECHT

9. Urheberrecht und Patentanmeldungen

BGH, Urteil vom 21. November 2024, | ZR 10/24 — Cornea-Implantat

HINTERGRUND

Die Korrespondenz mit Behorden und Gerichten ist recht-
lich insoweit privilegiert, als dass in dort einige Dinge vor-
getragen werden durfen, die in anderweitiger Korrespon-
denz unzuldssig wéaren. Damit soll ein effektiver Rechts-
schutz gewéhrleistet werden: Wer fir eine Sache gegen-
Uber Behorden und/oder Gerichten streitet, soll frei vor-
tragen konnen und in seinem Recht auf effektiven
Rechtsschutz nicht dadurch ausgebremst werden kdén-
nen, dass Dritte z.B. einen bestimmten Vortrag durch ge-
richtliche Verfiigungen oder dgl. untersagen kénnen. So
hatte der BGH in seiner Entscheidung , Fischdosende-
ckel” z. B. das Rechtsschutzbedurfnis flr eine Klage ver-
neint, mit der ein Unternehmen wettbewerbsrechtlich
dagegen vorgehen wollte, dass seine Technologie im
Rahmen einer Patentanmeldung eines Wettbewerbers

als nachteilhafter Stand der Technik gewdrdigt worden
war. Das klagende Unternehmen sah damit seine Pro-
dukte als herabgesetzt an und verlangte die Unterlassung
entsprechender Behauptungen. Der BGH verneinte je-
doch das Rechtsschutzbedirfnis, da nicht mittels einer
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage in das
rechtsstaatlich geregelte Patenterteilungsverfahren ein-

gegriffen werden dirfe.

Die hier besprochene Entscheidung Cornea-Implantat
betrifft nun die Frage, wie es sich mit Verwendung von
urheberrechtlich geschitzten Lichtbildern im Rahmen ei-
ner Patentanmeldung verhalt.

ENTSCHEIDUNG

Die Parteien hatten in einem Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt betreffend die Dezellularisierung von Cor-
nea-Implantaten arbeitsteilig zusammengearbeitet. Der
dieses Projekt regulierende , Lieferungsvertrag” sah eine
bestimmte Zuweisung von Rechten an Ergebnissen aus
dem Projekt je nachdem vor, welche Partei auf dem je-
weiligen Gebiet schon Uber bestehende Schutzrechte
verfligte. Bei dem Projekt ging es vereinfacht gesprochen
darum, aus Augen des Schweins stammendes Cornea-
Gewebe (=Augengewebe) zu ,, dezellularisieren”, sodass
das Gewebe nicht eingetribt, sondern klar und durchsich-
tig ist und damit als Implantat im menschlichen Auge ver-
wendet werden kann.

Insoweit kam es zu verschiedenen Versuchsreihen. In ei-
ner Versuchsreihe war die Dezellularisierung nicht erfolg-
reich. Das Gewebe blieb triib. Von diesem fehlgeschlage-
nen Ergebnis soll laut der Klagerin einer ihrer Mitarbeiter
ein Foto gemacht und an die Beklagte geschickt haben.

V. Urheberrecht

Die Beklagte meldete spater ein Patent fir ein Dezellula-
risierungsverfahren an. In dieser Patentanmeldung ver-
wendete sie das oben genannte Foto als ein Beispiel flr
das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Versuchs, um so
den Unterschied zu dem Ergebnis eines erfindungsgema-
Ren Verfahrens zu illustrieren. Dagegen erhob die Klage-
rin Klage wegen Verletzung ihrer urheberrechtlichen Nut-
zungsrechte an dem Foto und verlangte u.a. Unterlas-
sung, Auskunft und Schadensersatz.

Das Landgericht hat die Klage als unbegriindet abgewie-
sen. Die Beklagte habe aus dem , Lieferungsvertrag” ein
Nutzungsrecht an dem Foto, welches ihr die Verwendung
des Fotos im Rahmen der Patentanmeldung gestatte.

Das OLG hat die Klage davon abweichend als bereits un-
zuldssig abgewiesen. Es hat auf die oben bereits er-
wahnte BGH-Entscheidung ,, Fischdosendeckel” verwie-
sen. Die dort entschiedene Frage betreffend etwaige ver-
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unglimpfende AuRerungen iber Produkte eines Wettbe-
werbers in einer Patentanmeldung sei vergleichbar mit
dem vorliegenden Fall, in dem es um die Frage einer Ur-
heberrechtsverletzung durch Verwendung eines Fotos in
einer Patentanmeldung geht.

Der BGH sieht dies nun wiederum anders. Das Rechts-
schutzbedurfnis kénne vorliegend nicht verneint werden,
da es in § 45 UrhG im materiellen Recht eine speziell die
vorliegende Frage der privilegierten Nutzung von urheber-
rechtlich geschitzten Werken im Rahmen von Korres-
pondenz mit Behdrden und Gerichten regelnde Vorschrift
gebe. Da es also schon eine spezialgesetzliche materiell-
rechtliche Vorschrift zu dieser Frage gebe, kénne deren
Anwendungsbereich nicht dadurch abgeschnitten wer-
den, dass auf der prozessualen Ebene das Rechtsschutz-
beddrfnis verneint werde, sodass § 45 UrhG gar nicht erst
gepruft werde.

BEWERTUNG

Der BGH hat daher die Entscheidung des OLG aufgeho-
ben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das OLG
zurlickverwiesen. Es hat dabei das OLG darauf hingewie-
sen, dass nach Auffassung des BGH bei der Priifung des
8 45 UrhG ein Drei-Stufen-Test anzuwenden ist, wonach
Ausnahmen vom urheberrechtlichen Schutz (erste Stufe)
nur in bestimmten Sonderféllen angewandt werden, in
denen (zweite Stufe) die normale Verwertung des Werks
oder sonstigen Schutzgegenstands nicht beeintrachtigt
wird und (dritte Stufe) die berechtigten Interessen des
Rechtsinhabers nicht ungeblihrlich verletzt werden. Hin-
sichtlich der letztgenannten Stufe weist der BGH darauf
hin, dass zu berlcksichtigen sei, dass die Beklagte in der
Patentanmeldung flir das Foto keine Quelle angegeben
hat.

Der BGH bezeichnet im amtlichen Leitsatz seine Ent-
scheidung zwar als ,Fortflihrung” seiner Fischdosende-
ckel-Entscheidung. Tatsachlich ist es aber nur schwer
vermittelbar, warum einerseits z.B. bei Fallen der Verlet-
zung von Personlichkeitsrechten im Rahmen von Einga-
ben an Behorden und Gerichte eine Abwehr durch den
Geschadigten bereits auf der Ebene der mangelnden Zu-
lassigkeit einer Klage ausgeschlossen wird. Wahrend
demgegentber nur im Urheberrecht die Klage durchaus
zuldssig sein soll und die Nutzung von urheberrechtlich
geschltzten Materialien in solchen Eingaben dann allein
anhand eines wohl gemaR dem BGH eng auszulegenden
§ 45 UrhG zu bemessen sein soll.
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Davon abgesehen sollten sich alle, die Eingaben an Be-
hoérden oder Gerichte machen, mit der Regelung des § 45
UrhG vertraut machen und insbesondere bei Verwen-
dung von urheberrechtlich geschltzten Materialien (wozu
z.B. regelmalf3ig auch Screenshots von Webseiten geho-
ren) in solchen Eingaben die jeweilige Materialquelle an-
geben. (Eberhardt)

(Anmerkung: Eisenfliihr Speiser hat in dieser Sache die
Beklagte in den Vorinstanzen vertreten.)

V. Urheberrecht
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