......

b

BARDEHLE
PAGENBERG

Impact.
Passion.
IP.

-E-f-'j'_f-DeS|gnschutz urheberrechtlicher Schutz, oder beldes’?_'ff?fg-;

Ef._;j'gl_::_Stuttgart 17 Juli 2024
_:?'.:_f'Dr Phl|lpe Kutschke

f'.'ff';:._fF’artner Rechtsanwalt Fachanwalt fur gewerbllchen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR)



AGENDA

Relevanz der Diskussion

Der Tag an dem der EuGH angeblich die Buichse der Pandora offnete

Weiterhin offene Fragen und anhangige Vorlageverfahren am EuGH

Rechtsprechung Deutschland — ein Blick zuriuck und nach vorne
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Relevanz der Diskussion

Designschutz Urheberrechtlicher Schutz

GGM « Schutz durch Werkschdpfung
— Maximal 25 Jahre (,Automatischer Schutz)
~ .Registerrecht” = Eintragung notwendig (Kosten!) + Schutz ab Vollendung des Werkes, bis 70 Jahre nach

dem Tod des Urhebers

Nichteingetragene GGM . Keine Gebiihren

- Schutz fur 3 Jahre ab ,Veroffentlichung” in der EU,
begrenzt auf Nachahmungsschutz

» Beweislast « Beweislast

» Beklagter muss fehlenden
Rechtsbestand/eingeschrankten Schutzumfang
beweisen (Vermutung )

» Klager muss Urheber- und Inhaberschaft beweisen

» Falls +: Beklagter muss fehlenden

_ _ ) Rechtsbestand/eingeschrankten Schutzumfang
* Nichteingetragene GGM: Klager muss

Veroffentlichung und Nachahmung beweisen

beweisen



DER TAG AN DEM DER
EUGH DIE BUCHSE
DER PANDORA
OFFNETE

- WIRKLICH?




Der Tag an dem der EuGH die Buchse der Pandora offnete I)

— ,Cofemel/G-Star” & ,Brompton”

C-683/17 — Cofemel:

EuGH, Urt. v. 12. September 2019, n

Europaischer Werkbegriff findet auch im
Bereich der angewandten Kunst Anwendung

D.h. unionsweit einheitliches Konzept

Zwei kumulative Voraussetzungen

(1) Original in dem Sinne handeln, dass er
eine eigene geistige Schopfung seines
Urhebers darstellt

(2) Einstufung als Werk Elementen

vorbehalten, die eine solche Schopfung
zum Ausdruck bringen

o

BARDEHLE
EuGH, Urt. v. 11. Juni 2020, PAGENBERG
C-833/18 — Brompton: Impact.

Passion.
IP.

Urheberrechtsschutz auch fur Erzeugnis, dessen
Form, zumindest teilweise, zur Erreichung eines
technischen Ergebnisses erforderlich ist

Aber nur soweit es sich um ein aus einer
geistigen Schopfung entspringendes
Originalwerk handelt, weil der Urheber mit der
Wahl der Form seine schopferische Fahigkeit in
eigenstandiger Weise zum Ausdruck bringt,
indem er freie und kreative Entscheidungen trifft,
so dass diese Form seine Personlichkeit
widerspiegelt.



ALLE FRAGEN
GEKLART?

VORLAGEFRAGEN
AN DEN EUGH




Alle Voraussetzungen fur Urheberrechtsschutz geklart? I)

« Kreativ = Klnstlerisch?
« Anforderungen an Urheberrechts- und Designschutz gleich?
« Urheberrecht fur alle Gebrauchsgegenstande, die vom Vorbekannten abweichen?

« Brauchen wir noch eingetragene Designs?



Vorlage zum EuGH aus Schweden

SVEA HOVRATT Stockholm, decision of September 21, 2023, PMT 13496-22

— Mio AB et al. ./. Galleri Mikael & Thomas Asplund (Dining Table “Palais Royal”)

1.

In assessing whether a work of applied art merits the extensive protection of copyright as a work within
the meaning of Articles 2 to 4 of Directive 2001/29/EC, how should the test be applied — and what
factors should or must be taken into account — as to whether the work reflects the personality of the
author by expressing his or her free and creative choices? In particular, the question is whether the
originality test should focus on factors relating to the creative process and the author's account of
the actual choices he or she has made in creating the work, or on factors relating to the work
itself and the end result of the creative process and whether the work itself expresses an artistic
effect.

. For the answer to question 1 and the question whether a work of applied art reflects the personality of

the author by expressing his free and creative choice, what is the significance of the fact that a) the work
consists of elements found in the general stock of forms? b) the work builds on and represents a
variation of previously known design or an ongoing design trend? c) identical or similar works were
created before or — independently and without knowledge of the work of applied art claimed to be
protected as a work — after the creation of the work in question?

Claimant's Table

i

Defendat's Table



Vorlage zum EuGH aus Schweden I)

3. How should the assessment of similarity be carried out — and what similarity is required — in the
examination of whether an allegedly infringing work of applied art falls within the scope of protection of
a work and infringes the exclusive right to the work which, under Articles 2 to 4 of Directive 2001/29/EC,
must be granted to the author? In that regard, the question is, in particular, whether the examination
should focus on whether the work is recognizable in the allegedly infringing work or whether the
allegedly infringing work gives the same overall impression as the work, or what the examination should
otherwise focus on.

Claimant's Table

4. For the answer to question 3 and the question of whether an allegedly infringing work of applied art falls
within the scope of protection of a work and infringes the exclusive right to the work, what is the
significance of a) the degree of originality of the work for the scope of protection of the work? b)
the fact that the work and the allegedly infringing set of works of applied art consist of elements found

il

in the general stock of designs or build on and represent variations of previously known designs Defendat's Table
or an ongoing design trend? c) the fact that other identical or similar works have been created before;
or independently and without knowledge of the work — after the creation of the work?




Vorlage zum EuGH aus Schweden

... kurz zusammengefasst:

1. Rechtsbestand — Welche Faktoren sollten bei der Frage berucksichtigt werden, ob der
Urheber ,freie und kreative Entscheidungen” getroffen hat?
» Fokus auf Faktoren, die den kreativen Prozess und die Sicht des Urhebers bei

Werkschaffung betreffen,
» oder Faktoren zum Werk selbst und das finale Ergebnis des Schaffensprozesses
sowie ein vom Werk ausgehender kunstlerischer Effekt?

2. Inwieweit sind Vorbekanntes und nachfolgende Schopfungen relevant?

3. Verletzungspriifung — Grad an Ahnlichkeit (,wiedererkennbar” oder ,gleicher
Gesamteindruck” oder etwas anderes?)

4. Verletzungsprufung — Relevanz der Schopfungshohe, Vorbekanntes und unabhangige
spatere Werke?

Tisch der Klagerin

Tisch der Beklagten



Vorlage zum EuGH aus Deutschland I)

BGH, Beschluss vom 21.12.2023, | ZR 96/22 — USM Haller

(1) Besteht bei Werken der angewandten Kunst zwischen dem geschmacksmusterrechtlichen
und dem urheberrechtlichen Schutz ein Regel-Ausnahme-Verhaltnis dergestalt, dass bei
der urheberrechtlichen Priafung der Originalitat dieser Werke hohere Anforderungen an die
freien kreativen Entscheidungen des Schopfers zu stellen sind als bei anderen Werkarten?

(2) Ist bei der urheberrechtlichen Prufung der Originalitat (auch) auf die subjektive Sicht des
Schopfers auf den Schopfungsprozess abzustellen und muss er insbesondere die freien
kreativen Entscheidungen bewusst treffen, damit sie als freie kreative Entscheidungen im
Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union anzusehen sind?

(3) Falls im Rahmen der Prufung der Originalitat mal3geblich darauf abzustellen ist, ob und
inwieweit in dem Werk kunstlerisches Schaffen objektiven Ausdruck gefunden hat: Konnen
fur diese Prufung auch Umstande herangezogen werden, die nach dem fur die Beurteilung
der Originalitat maflRgeblichen Zeitpunkt der Entstehung der Gestaltung eingetreten sind,
wie etwa die Prasentation der Gestaltung in Kunstausstellungen oder Museen oder ihre
Anerkennung in Fachkreisen?



RECHTSPRECHUNG -
EIN BLICK ZURUCK
UND NACH VORNE




Urheberrecht auf alles?
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Deutschland: Sind Gebrauchsgegenstande immer I)

Werke der angewandten Kunst? .
BARDEHLE
BGH, Urt. v. 5. Mai 2011, BGH, Urt. v. 13. November 2013, PAGENBERG
| ZR 53/10 — Seilzirkus: | ZR 143/12 — Geburtstagszug: Impact.

Passion.
IP.

Grundsatzlich unterscheiden sich die
Voraussetzungen fur den
urheberrechtlichen Schutz von Werken
der angewandten Kunst nicht von denen
fur den urheberrechtlichen Schutz von
Werken der nicht zweckgebundenen
bildenden Kunst oder von literarischen
und musikalischen Schopfungen

, fw s
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« kein Urheberrechtsschutz fur rein technische
Elemente; kinstlerische Gestaltung ist notwendig

Geburtstagskarawane,
andere Entscheidung!



Deutschland: Sind Gebrauchsgegenstande immer I)
Werke der angewandten Kunst?

BGH, Urt. v. 5. Mai 2011,

| ZR 53/10 — Seilzirkus:

Keine weitere Entscheidung des
Berufungsgerichts erforderlich:

Kein Urheberrechtsschutz fur den Seilzirkus

o

BARDEHLE
BGH, Urt. v. 13. November 2013, PAGENBERG
| ZR 143/12 — Geburtstagszug: Impact.

Passion.
IP.

« Nachfolgende Entscheidung des
Berufungsgericht:

Kein Urheberrechtsschutz fur den
Geburtstagszug

(OLG Schleswig,
Urt. v. 11. September 2014 — 6 U 74/10)



OLG Dusseldorf, Urt. v. 1. September 2020,

20 U 27/19 Spaldbrille

,Entscheidend [...] ist der vorhandene
Gestaltungsspielraum fir die jeweilige Werkart, von
welchem im Einzelfall Gebrauch gemacht worden sein
muss. Bei Gebrauchsgegenstanden, die durch den
Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale
aufweisen mussen, ist der Spielraum fur eine
kinstlerische Gestaltung regelmaldig eingeschrankt. [...]
Frage, ob sie Uber ihre Funktion vorgegebene Form
hinaus kunstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung
eine Gestaltungshohe erreicht, die Urheberrechtsschutz
rechtfertigt”

Kein Urheberrechtsschutz fur Spalbrillen, da die
erforderliche Schopfungshohe nicht erreicht wird
- Urheberrecht (-)

Deutschland: Sind Gebrauchsgegenstande immer
Werke der angewandten Kunst?

“SpalSbrille”

b
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Deutschland: Sind Gebrauchsgegenstande immer I)
Werke der angewandten Kunst?

:HLE
BERG

OLG Hamburg, Urt. v. 30. Marz 2023, “Heizstrahlgerat”
o> U 84/21 .

 Form unterscheidet sich von anderen Produkten in
dieser Kategorie

« technische Zwange begrenzt; Pyramidenform nicht

technisch vorgegeben
- Urheberrecht (+)




Beweislastverteilung und Rechtsfragen

Inhaber / Klager

« Werkschaffung

» Urheberschaft

« Ubertragung der Nutzungsrechte (Urheberpersdnlichkeitsrecht nicht Ubertragbar!)
Gericht

« Sind die Anforderungen an den urheberrechtlichen Schutz erfullt?
(Eigenes Werk des Urhebers? Gestaltung nicht technisch notwendig?)

« Verletzungsprufung unter Bertcksichtigung des Schutzumfangs



Woruber hat der BGH als nachstes zu entscheiden? I)

[
OLG Kaln Entscheidung OLG KolIn:
(Urteile vom 26.01.2024,
6 U 85/23, 6 U 86/23, 6 U 89/23) » Urheberschaft: offen gelassen
« Ubertragung der Nutzungsrechte: offen

gelassen
» Verletzung unter Berucksichtigung
etwaigen Schutzumfangs: offen gelassen

« Mangels Kreativitat genief3t keines der
vier Modelle urheberrechtlichen Schutz

 Revision zugelassen

Quelle:
https://www.birkenstock.com/



Woruber hat der BGH als nachstes zu entscheiden?

OLG KolIn
(Urteile vom 26.01.2024,
6 U 85/23, 6 U 86/23, 6 U 89/23)

Urteilsgrunde zur “Kreativitat”:

Quelle:
https://www.birkenstock.com/

Designrecht vs. Urheberrecht

,Erscheinungsform eines Erzeugnisses”, ,form
follows function”

zpersonlich infdividuelle Schopfung”, ,nicht der
Funktion folgend”, ,L’art pour I'art*

Auswahl zwischen verschiedenen technischen
Losungen nicht ,kreativ’ im Sinne des Urheberrechts

Kombination aus Vorbekanntem beschrankt sich rein
handwerkliche Tatigkeit

Kein substantiierter Vortrag oder gar Beweise zum
Schaffensprozess und ,Kreativitat”

Auf Grundlage des Eingereichten hatte Urheber keine
Absicht hier kreativ tatig i.S.d. Urheberrechts zu
werden



TAKE-AWAYS

* Designschutz ist neben urheberrechtlichem Schutz grundsatzlich moglich
* Auch bei Werken der angewandten Kunst

« Wesentliche Details allerdings weiterhin offen



Exkurs: Fototapete kein ,unwesentliches Beiwerk" auf Bildern
einer Ferienwohnung

Fragen hier nicht im Bereich der Werke der angewandten
Kunst, sondern im Bereich der Lizenzierung und/oder ,Fototapete*
Beschrankung des Urheberrechts -

« Fall (1): Fotograf A erteilt Tapetenhersteller B eine Lizenz
fur den Druck eines Fotos auf Fototapete. Person C kauft
die Fototapete und bringt sie an der Wand einer zu
vermietenden Wohnung an.

« Fall (2): Fotograf A erteilt Tapetenhersteller B eine Lizenz
fur den Druck eines Fotos auf Fototapete. Oma C kauft die
Fototapete und bringt sie an der Wand ihrer Wohnung an.
Spater wird Wohnung Enkelin D Uuberschrieben, die die
Wohnung zur Deckung der Pflegekosten vermietet

Darf Person C oder Enkelin D bei der Werbung fur die
Wohnung im Internet Bilder zeigen, auf denen auch die
Fototapete abgebildet ist?




Exkurs: Fototapete

LG KolIn (Urt. v. 18. August 2022, 14 O 350/21)
- Urheberrechtsverletzung (+) ,Fototapete*

LG Dusseldorf (Urt. v. 8. Marz 2023, 12 O 129/22)
- Urheberrechtsverletzung (-)

OLG Dusseldorf (Urt. v. 8. Februar 2024, 20 U 56/23)
- Urheberrechtsverletzung (-)

BGH (I ZR 35/24)
- Folgt

LG KoIn (Urt. v. 11. April 2024, 14 O 75/23)
- Urheberrechtsverletzung (+)

AuBerdem (Ausgangspunkt: AG DD, LG DD):

BGH | ZR 139/23

BGH | ZR 140/23 ~ Verkundungstermin 10.09.2024, 10 Uhr
BGH | ZR 141/23
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http://www.youtube.com/c/BardehlePagenbergIP
https://twitter.com/bardehleIP
https://www.xing.com/companies/bardehlepagenbergpartnerschaftmbb
https://www.instagram.com/bardehleip/
https://www.facebook.com/bardehleIP/
https://www.linkedin.com/company/bardehle-pagenberg
http://www.bardehle.com/
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