CLI FFORD
CHANCE

Clifford Chance

Patent Law Series

Newsletter
Oktober 2011

Erganzung des Patentschutzes durch
Geschmacksmuster und Markenrechte
— Chancen und Risiken

Apple vs. Samsung

Wie das aktuelle Verfahren Apple gegen Samsung vor dem Landgericht Dis-
seldorf eindrucksvoll zeigt, wird neben dem Schutz innovativer technischer
Produkte durch Patente ein ergénzender Designschutz immer wichtiger. In
dem anhangigen Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz geht es aus-
schlielich um das auRRere Aussehen eines Samsung-Tablet-Computers und
nicht etwa um Patente auf Software oder Technologie.

1. Hintergrund

Apple hatte sich Design-Elemente eines Tablet-Computers bereits im Jahr
2004 als sogenanntes Geschmacksmuster in Europa schitzen lassen. Die
Gerichte haben nun zu beurteilen, ob das Samsung-Tablet Galaxy Tab 10.1
den hinterlegten Abbildungen des Geschmacksmusters, die dem Design des
bekannten iPad® von Apple zu Grunde liegen, so ahnlich sieht, dass darin
eine Schutzrechtsverletzung zu sehen ist.

Das Landgericht Dusseldorf hat dies zunachst in einer von den Medien viel
beachteten Entscheidung vom 9. August 2011 bejaht und u.a. ein Verkaufs-
verbot des Galaxy Tab 10.1 fiir die gesamte EU verfugt. In dem von Samsung
hiergegen gerichteten Widerspruchsverfahren hat das Landgericht die Ent-
scheidung in der miindlichen Verhandlung vom 25. August 2011 im Wesentli-
chen bestatigt. Neben dem europaweiten Verkaufsstopp des Galaxy Tab 10.1
wurde Samsung durch eine Erweiterung der einstweiligen Verfigung dartber
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hinaus verboten, das neue Galaxy Tab 7.7 wahrend der
Internationalen Funkausstellung in Berlin zu zeigen. Die
Messestande mussten daraufhin geraumt werden. Das
vom Design ebenfalls dhnliche Galaxy Tab 8.9, das seit
mehreren Monaten bei Amazon vorbestellt werden konn-
te, hat Amazon daraufhin aus dem Angebot genommen
und die bereits erfolgten Vorbestellungen storniert.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen einem nationalen
und einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das
deutsche Geschmacksmuster erfordert eine Eintra-
gung im Register des Deutschen Patent- und Marken-
amtes ("DPMA") und gewahrt ab diesem Zeitpunkt
einen Schutz fur max. 25 Jahre, wobei alle finf Jahre
eine Aufrechterhaltungsgebuhr zu zahlen ist. Das

. . . Vorliegen der Schutzvor zungen wir rch
Der Ausgang des Verfahrens wird allseits mit Spannung DCI;M??\ict?tegeSp?U?tt oraussetzunge d durch das

erwartet. Die  Berufungsverhandlung wird am
20. Dezember 2011 vor dem Oberlandesgericht Dissel-

dorf stattfinden.

2. Bedeutung des Designschutzes

Wie der Fall Apple gegen Samsung zeigt, kann es
sinnvoll sein, sich neben der Anmeldung von techni-
schen Schutzrechten Gedanken Uber einen ergénzen-
den Schutz durch die Eintragung eines Geschmacks-
musters und gegebenenfalls einer dreidimensionalen
Marke fir ein Produktdesign zu machen. Denn nicht
nur ein Verstol3 gegen die in einem Produkt verwende-
te Technik, sondern auch die Nachahmung oder An-
lehnung an ein bekanntes und begehrtes Produktde-
sign eines Mitbewerbers kann zu erheblichen rechtli-
chen Schwierigkeiten fuhren und z.B. — wie im Fall
Samsung — die Markteinfihrung eines neuen Produk-
tes verhindern und mit erheblichen UmsatzeinbuBen
verbunden sein.

Zugleich bietet die Eintragung solcher Schutzrechte
umgekehrt auch die Chance, die eigenen Produkte
besser gegen die verschiedenen Arten von Nachah-
mungen zu schitzen.

3. Voraussetzungen des Designschutzes

Bei einem Geschmacksmuster handelt es sich um ein
dem Urheberrecht &hnliches Schutzrecht, das die
ausschlie3liche Befugnis zur Benutzung einer astheti-
schen Gestaltungsform d.h. eines bestimmten De-
signs, verleiht. Es gewahrt seinem Inhaber, ebenso
wie ein Patent, Verbietungsmdglichkeiten und Scha-
densersatzanspriiche im Falle der Verwendung des
Musters durch Dritte.

Als Schutzvoraussetzung miissen Neuheit und soge-
nannte Eigenart gegeben sein. Neuheit liegt vor, wenn
kein identisches Muster vor der ersten Anmeldung
offenbart wurde. Die erforderliche Eigenart bestimmt
sich nach dem Gesamteindruck eines informierten
Benutzers von dem Muster im Vergleich des Gesamt-
eindrucks von einem anderen Muster. Entscheidendes
Kriterium ist damit nicht das Mafl} an Kreativitat oder
Schopfungshdhe, sondern die Unterscheidungskraft
des Musters von anderen Mustern.

Die Schutzvoraussetzungen fiir das eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind nahezu iden-
tisch. Die Schutzdauer betrégt zunachst nur funf Jah-
re, kann allerdings auf bis zu 25 Jahre verlangert wer-
den. Daneben gibt es auf Gemeinschaftsebene — da-
von unabhangig — unter dhnlichen Voraussetzungen
auch ein sogenanntes "nicht eingetragenes Ge-
schmacksmuster", dessen Schutzdauer einmalig drei
Jahre ab erstmaliger Zugangsmdglichkeit fur die Of-
fentlichkeit betragt.

Dabei ist positiv zu bertcksichtigen, dass eine Ge-
schmacksmusterregistrierung relativ geringe Kosten
verursacht. So erhebt das DPMA fir eine nationale
Einzelanmeldung (einschlieBlich einer Schutzdauer
von funf Jahren) eine Gebihr von 70 Euro. Bei einer
Sammelanmeldung — bei welcher bis zu 100 Muster
mit einer Anmeldung eingereicht werden kdnnen —
fallen sogar nur 7 Euro je Muster an. Ab dem 6. Jahr
erhdhen sich die Gebuhren fir die Aufrechterhaltung
dann in mehreren Schritten von 90 bis 180 Euro pro
Jahr. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann
bereits gegen eine Gebuhr von ca. 230 EURO einge-
tragen werden (hinzukommen dann ebenfalls in Schrit-
ten ansteigende Jahresgebihren).

Dartiber hinaus besteht die Mdoglichkeit einer — bisher
von deutschen Unternehmen wenig genutzten — interna-
tionalen Registrierung, IR-Muster genannt, nach dem
Haager Musterabkommen ("HMA"). Sie erfolgt bei der
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum ("WIPO") in
Genf und stellt ein Blndel nationaler Registrierungen
dar, die denselben Schutz gewé&hrt wie ein nationales
Geschmacksmuster in dem entsprechenden Mitglieds-
staat des HMA. Dabei richten sich die Schutzvorausset-
zungen nach den jeweiligen nationalen Vorschriften. Der
Vorteil liegt auf der Hand. Man benétigt lediglich einen
zentralen Antrag bei der WIPO oder einem nationalen
Amt, welcher dann an die jeweils zustédndigen nationalen
Amter weitergeleitet wird. Desweiteren erfolgt die Ver-
waltung zentral bei der WIPO, was den Aufwand fur die
Aufrechterhaltung des Schutzes fiir mehrere Staaten
erheblich reduziert. Auch ist das IR-Muster auf Grund
der niedrigeren amtlichen Gebuhren bei der Auswahl
mehrerer Lander in einem Antrag preiswerter als einzel-
ne nationale Anmeldungen. Weiter entféllt das Erforder-
nis verschiedener nationaler Vertreter, zumindest beim
Einreichen eines Antrages.
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Damit ist eine Geschmacksmusteranmeldung haufig
wesentlich giinstiger als eine Patentanmeldung, kann
sich — wie im oben genannten Fall fur Apple — jedoch
als lohnenswerte Investition erweisen.

Da der Geschmacksmusterschutz jedoch Neuheit
erfordert, kann ein bereits auf dem Markt befindliches
Produktdesign nachtraglich nicht zum Geschmacks-
musterschutz angemeldet werden. Diese Licke lasst
sich ggf. durch die Eintragung einer dreidimensionalen
Marke sowie durch das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb ("UWG") schliel3en.

Das UWG verbietet bestimmte Verhaltensweisen im
Wettbewerb, die gegen die guten Sitten verstoR3en.
Insbesondere gegen eine identische oder fast identi-
sche Nachahmung (sog. sklavische Nachahmung)
bietet sich ein Vorgehen nach dem UWG an. Dieses
verbietet in § 4 Ziffer 9a Dritten Produkte nachzuah-
men, wenn dadurch "eine vermeidbare Tauschung der
Abnehmer Uber die betriebliche Herkunft" herbeifuhrt
wird. Schwierigkeiten bereitet hierbei jedoch haufig der
Nachweis dieser Voraussetzungen.

Eine Losungsmoglichkeit bietet unter Umstéanden der
Markenschutz.

4. Voraussetzung des Markenschutzes /
Was ist eine dreidimensionale Marke?

Unter einer Marke wird ein Zeichen oder Symbol ver-
standen, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von Waren und Dienstleistungen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die haufigs-
ten Markenformen sind Wort- und Bildmarken, sowie
die kombinierte Wort-/ Bildmarke. Des weiteren kén-
nen Farbmarken, Hormarken und dreidimensionale
Marken angemeldet werden. Gerade letztere bilden
eine gute Moglichkeit, das AuRere eines Produktes
oder einer Produktverpackung zu schitzen (vgl. § 3
Abs. 1 MarkenG). So wurde beispielsweise durch den
Bundesgerichtshof ("BGH") die Form des Porsche-
Boxter als eintragungsfahige dreidimensionale Marke
angesehen. Ebenfalls eingetragen wurden die Form
der Toblerone®-Verpackung, der Schwan-Stabilo®
Textmarker, das Ferrero® Nutella Glas, sowie die
klassische Coca-Cola® und die Almdudler®-Flasche.
Eine Neuheit wird insoweit nicht vorausgesetzt.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Moglichkeit der unbe-
grenzten Laufzeitverlangerung einer Marke. Die alteste
beim DPMA eingetragene Marke ist das bekannte
Logo sich kreuzender Schwerter der Staatliche Porzel-
lan-Manufaktur Meissen GmbH. Sie stammt aus dem
Jahre 1875.

Eine Marke kann &hnlich dem Geschmacksmuster
sowohl durch Eintragung als auch durch Benutzung
erworben werden. Nationale Registermarken entste-
hen durch Registrierung. Eine Eintragung beim Deut-
schen Markenregister des DPMA erfolgt bereits gegen
eine Gebuhr von ca. 300 EURO (einschlie3lich einer
Schutzdauer von zunéchst 10 Jahren). Daneben be-
steht die Mdoglichkeit einer Gemeinschaftsmarken-
anmeldung nach der Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung ("GMV"), die einen einheitlichen Schutz fir
alle Mitgliedsstaaten der EU ermdoglicht und beim
Harmonisierungsamt in Alicante ("HABM") eingetragen
wird, sowie die Registrierung einer internationalen
Marke nach dem Madrider Markenabkommen ("MMA™)
und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen
("PMMA") bei der WIPO.

Voraussetzung fiir den Markenschutz ist i.d.R. neben
einem Eintragungsantrag die Unterscheidungskraft der
gewlnschten Marke fir die damit zu schitzenden
Waren und Dienstleistungen. Weiter setzt eine Eintra-
gung voraus, dass keine sonstigen absoluten Schutz-
hindernisse vorliegen. Ein absolutes Schutzhindernis
kann sich aus Zeichen, die ausschlief3lich aus Anga-
ben Uber Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung,
Wert, Zeit und Ort der Herstellung bzw. Dienstleistung
bestehen, allgemein (blichen Bezeichnungen, d.h.
Zeichen, die urspriinglich Unterscheidungskraft hatten,
die sich jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch als
Gattungsbezeichnung durchgesetzt haben oder z.B.
tauschenden Angaben Uber Art, Beschaffenheit oder
Herkunft ergeben (vgl. § 8 Abs. 2 MarkenG). Weiter
kann die Eintragung abgewiesen werden, wenn als
relatives Schutzhindernis bereits ein &lteres Marken-
recht besteht und zwischen dieser und der angemelde-
ten Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.

Zu beachten ist weiterhin, dass Zeichen, die ausschlief3-
lich aus der Form der Ware selbst, die zur Erreichung
einer technischen Wirkung erforderlich ist bestehen,
nicht schutzfahig sind (vgl. Art. 7 GMV). Fiur das be-
rihmte Spielzeug der Firma Lego wurde dies durch die
Rechtsprechung des  Europaischen  Gerichtshofs
("EuGH") bestatigt. Nach Ablauf des 20jahrigen Patent-
schutzes fir den bekannten Lego-Stein hatte die Firma
Lego diesen als dreidimensionale Marke angemeldet.
Die Marke wurde zunéchst beim zustandigen Harmoni-
sierungsamt fir den Binnenmarkt eingetragen, jedoch
spater auf Grund eines Antrags eines Konkurrenten
wieder geldscht. Die hiergegen eingelegte Beschwerde
wurde vom EuGH abgewiesen (Urteil vom 14. Septem-
ber 2010, C-48/09 P). Die Form des Lego-Steins sei zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich. Ei-
nen moglichen Schutz Uber das UWG hat der EuGH
jedoch ausdriicklich offen gelassen.
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5. Chancen und Risiken

Der Designschutz durch ein Geschmacksmuster oder
eine dreidimensionale Marke bietet gute Chancen,
allein oder zur Unterstiitzung des technischen Patent-
schutzes, ein Produkt vor verschiedenen Arten von
Nachahmungen zu schitzen, soweit es nicht aus der
technisch bedingten Form der Ware selbst besteht. Er
eroffnet daneben weitere Angriffsmoglichkeiten, um
gegen eventuelle Verletzer vorzugehen.

6. Folgen fur die Praxis / Empfehlung

Das Verfahren Apple gegen Samsung zeigt, dass es
sich lohnen kann, neben den technischen Schutzrech-
ten weitere gewerbliche Schutzrechte nicht aus den
Augen zu verlieren und insbesondere beim Produktde-
sign auf einen vollumfanglichen Schutz durch starke
Registerrechte zu achten.

Um nicht selbst in Anspruch genommen zu werden,

sollte auch nach bereits existenten Schutzrechten
recherchiert werden. Unter Umstédnden empfiehlt es
sich, aktiv gegen Anmeldungen von Marken und/oder
Geschmacksmustern durch berechtigte Einwendungen
bei den entsprechenden Behdrden vorzugehen, um
eine Eintragung bereits frihzeitig zu verhindern. Ne-
ben einem solchen Vorgehen in einem konkreten Ein-
zelfall sollte dariiber nachgedacht werden, auch fir
kiinftige Félle eine solide Strategie der Marktbeobach-
tung, z.B. der engsten Mitbewerber, aufzubauen oder,
soweit bereits vorhanden, auf die Designschutzrechte
auszudehnen.

Daraus folgt jedoch auch, dass man, bevor man ein
eigenes Produkt auf den Markt bringt, oder noch besser,
bereits wéhrend der Produktentwicklung — insbesondere
des Produktdesigns — selbst den Markt beobachtet und
ausfuhrliche Recherchen nach bereits existenten Paten-
ten, Geschmacksmustern und Marken durchfiihren lasst,
um nicht selbst — gestiitzt auf ein solches Schutzrecht —
in Anspruch genommen zu werden und damit unter
Umstanden die Markteinfiihrung eines neuen Produktes
zu geféahrden.

Dieser Newsletter dient der allgemeinen Information und
ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall.
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