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1. Einführung ins Thema  

„Die Marke“ hat im letzten Jahrzehnt einen enormen Aufschwung erlebt. Man begegnet ihr 

überall- sei es in der Arbeit, beim Einkaufen, auf der Geschäftsreise oder sogar zu Hause. 

Man kommt um „die Marke“ heutzutage nicht mehr herum. „Die Marke“ hat sich in den 

letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument für Unternehmen weltweit entwickelt, wenn es 

darum geht, Produkte effektiv zu schützen, ihr Image zu steigern, Verkaufszahlen über 

Qualität zu generieren und im Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein bzw. sein Produkt vor 

dem Mitkonkurrenten zu platzieren. Marken können sowohl Produkte als auch 

Dienstleistungen sein.
1
 Der Inhaber einer Marke ist geschützt und hat zunächst das alleinige 

Recht auf Verkauf und Vermarktung seines als Marke eingetragenen Produkts. Viele Marken 

haben längst weltweiten Bekanntheitsgrad erlangt, man denke nur an Marken wie Coca- Cola, 

Red Bull oder auch Adidas. Egal in welcher Branche, egal in welcher Region in Europa oder 

der Welt- aus nahezu jedem Produkt wird eine Marke gemacht, um sich von Konkurrenten zu 

unterscheiden, das Produkt vor Nachahmung zu schützen, die Verkaufszahlen in die Höhe zu 

treiben und den Markt für sich zu erobern. Selbst Discounter produzieren mittlerweile ihre 

eigenen Marken. Dabei handelt es sich um sogenannte Eigenmarken (Handelsmarken), die 

sich qualitativ vor bekannten Herstellermarken nicht unbedingt verstecken müssen, dem 

Endkunden aber erhebliche Preisvorteile bieten.  

Doch wie so häufig geht es auch im Markenrecht meist um den Namen. Eine Marke, die nicht 

nur aufgrund ihrer Qualität, aber vor allem auch wegen ihres Namens weltweit bekannt ist, 

verkauft sich nun mal besser als eine Marke, die gerade einmal nationalen bzw regionalen 

Bekanntheitsgrad erreicht hat. Das wissen die Produzenten. Daher wird auch versucht, die 

Marke über den regionalen Status hinaus bekannt zu machen- das erfolgt von der Eintragung 

(national bis international), über die Benutzung bis hin zum Marketing und der 

Verkaufsförderung des jeweiligen Produktes. Darüber hinaus versuchen die Markeninhaber 

die Märkte so gut wie möglich abzuschotten. Zum einen um ihren eigenen, legitimen 

Markenschutz wahrzunehmen. Zum anderen, um die Konkurrenz zu schwächen und damit das 

eigene Produkt zu stärken. Dadurch wird der Handel in der Union beschränkt.  

Sowohl die Vielzahl an bestehenden Marken und Markenanmeldungen als auch neue, 

moderne Marken und die teils unterschiedlichen nationalen Markenrechte führen nun aber 

immer wieder dazu, dass Marken untereinander aus den verschiedensten Gründen kollidieren 

                                                           
1
 So auch Funk.Tenfelde., Überblick zum Markenrecht http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-

osnabrueck.html (Stand: 08.10.2015). 
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können. Reicht der Markenschutz über das Inland hinaus oder gilt er nur national, handelt es 

sich um eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen, besteht Ähnlichkeit oder gar 

Verwechslungsgefahr zwischen Marken, welche zweier identischer Marken ist die ältere und 

wurde daher zuerst registriert, hat eine Marke Verkehrsgeltung erlangt? All dies sind 

markenrechtliche Kollisionsfragen, mit denen sich die Gerichtsbarkeit auf nationaler und 

gemeinschaftsweiter Ebene auseinanderzusetzen hat, um den markenrechtlichen Schutz 

bestimmter Produkte und Dienstleistungen gewährleisten zu können. Der Europäische 

Gerichtshof (im Folgenden EuGH) gibt den Mitgliedstaaten die Entscheidungsgrundsätze vor, 

allerdings ist im Verfahrensrecht immer noch die nationale Gerichtsbarkeit der einzelnen 

Mitgliedstaaten maßgebend.
2
 Gerade die Europäische Union (im Folgenden EU) hat vor nicht 

allzu langer Zeit eine Harmonisierung der einzelnen nationalen Markenrechte über die 

Richtlinie 2008/ 95/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Folgenden 

Marken RL) vorgenommen. Diese sollte neben weiteren Erwägungsgründen insbesondere 

dem Funktionieren eines freien Binnenmarkts dienen.
3
  

Darüber hinaus besteht seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates 

vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden GMVO) die Möglichkeit, 

eine Gemeinschaftsmarke zu beantragen, die nicht nur nationale, sondern EU- weite 

Anerkennung und Schutz sicherstellen soll. Hiermit wurde versucht, die nationalen 

Markenrechte nicht nur anzugleichen, sondern zu vereinheitlichen und den Binnenmarkt 

weiter zu stärken, indem eine gemeinsame Rechtsgrundlage für  das europäische Markenrecht 

geschaffen wurde. Grund hierfür war unter anderem, Markenkollisionen- und Streitigkeiten 

einzuschränken und den markenrechtlichen Schutz auf die Verwechslungsgefahr zwischen 

Marken und Zeichen in der Gemeinschaft auszuweiten.
4
  

Zusätzlich zu den oben angeführten Maßnahmen hat die EU versucht, das Problem der 

Abschottung der Märkte über die Grundfreiheiten des Primärrechts- vorrangig die 

Warenverkehrsfreiheit- zu lösen.  Dies mag der EU zum großen Teil gelungen sein, jedoch 

konnte das Problem der markenrechtlichen Kollisionen nur partiell gelöst werden und bleibt 

damit auch weiterhin bestehen.  

                                                           
2
 So auch Rempe, Europäische Richtertagung zum Markenrecht http://www.uni-

muenster.de/Jura.itm/hoeren/legacy/forschung/gruppe38Tagung/Europaeische_Richtertagung_2010.pdf (Stand: 

April 2010). 
3
 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, (1). 
4
 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/ 1, (2). 
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Das Ziel der vorliegenden Master- Thesis ist es daher, einzelne bzw häufige Kollisionsarten- 

und Gefahren aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die Harmonisierung des 

gemeinschaftlichen Markenrechts und die Freiheit des Binnenmarkts darzulegen.  

Zunächst sollen grundlegende Aspekte des nationalen und des europäischen Markenrechts 

beleuchtet werden. Dabei wird „die Marke“ begrifflich definiert (Kapitel 2) und sowohl  die 

verschiedenen Arten einer Marke (Kap 3) als auch die wichtigsten nationalen und 

europäischen Rechtsquellen vorgestellt (Kap 4). In Kapitel 5 geht der Autor auf die 

Anmeldung einer Marke und die Entstehung des Markenschutzes ein. Im Anschluss daran 

folgen die Kernkapitel dieser Thesis. In Kapitel 6 wird auf die Problematik der 

markenrechtlichen Kollisionen (Arten, Urteile) und auf die sich daraus ergebenden Folgen für 

Kläger und Beklagte eingegangen. Kapitel 7 erläutert den Grundsatz der Erschöpfung.  

Die Sinnhaftigkeit einzelner rechtlicher Bestimmungen im Sinne der Harmonisierung und die 

sich ergebenden Auswirkungen auf die europäische Gemeinschaft werden im nachfolgenden 

Kapitel 8 dieser Arbeit behandelt. Dieses Kapitel unterliegt bereits- genau wie das Fazit in 

Kapitel 9 dieser Arbeit- einer kritischen Reflexion. Zum Schluss sei ein Zukunftsausblick mit 

von der Union geplanten Änderungen seitens des europäischen Markenrechts erlaubt. 

2.  „Die Marke“ 

2.1 Begriffsdefinition 

Gemäß Horak ist eine Marke „…ein Name, Firmenname, Begriff, Logo oder irgendeine 

Kombination hieraus, die Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen identifizieren. So 

dienen Marken der Symbolisierung einer Herkunft mit der bestimmte Inhalte assoziiert 

werden, wie bspw. Qualität, Preiswürdigkeit u. v. a. m. Die Marke ist ein monopolistisches 

Recht, ähnlich dem Eigentum an einer Sache kann der Markeninhaber mit seiner Marke 

nahezu beliebig verfahren, also die Marke bspw. selbst benutzen, verkaufen, an einzelne oder 

zahlreiche Dritte “vermieten” (lizenzieren).“
5
 Des Weiteren besagt § 1 des österreichischen 

Markenschutzgesetzes (im Folgenden MSchG), dass Marken Zeichen sein können, die sich 

graphisch darstellen lassen, wie beispielsweise Wörter, Abbildungen, Zahlen oder auch die 

Aufmachung oder die Form einer Ware, wenn diese Zeichen eines Unternehmens sich von 

den Zeichen eines anderen Unternehmens unterscheiden lassen.
6
 Die Unterscheidungskraft 

einer Marke gegenüber der Marke eines anderen Unternehmens ist neben der graphischen 

                                                           
5
 So Horak, Markenrecht- FAQ: Was ist eine Marke? 

https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-faq.html (Stand: 09.10.2015). 
6
 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 1. 
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Darstellbarkeit die wichtigste Anforderungsvoraussetzung einer Marke.
7
 Eine Marke, die 

jeglicher graphischer Darstellbarkeit entbehrt, ist demnach auch nicht eintragungsfähig.
8
 

Gemäß Art 2 der Marken RL können Marken „…alle Zeichen sein, die sich grafisch 

darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, 

Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen 

geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer 

Unternehmen zu unterscheiden.“
9
 Der Wortlaut der Definition des MSchG ist dem der 

Marken RL nahezu identisch. Das liegt daran, dass die Vorgaben der Marken RL von den 

einzelnen Mitgliedstaaten in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden mussten. Dabei 

hatte jeder Mitgliedstaat aber einen gewissen Spielraum bezüglich der Umsetzung in sein 

nationales Markenrecht. § 1 des MSchG wurde in Österreich gemäß dem Grundsatz der 

richtlinienkonformen Interpretation durch die Markenrechtsnovelle 1999 angepasst.
10

   

2.2  Bekannte Marke 

Bei bekannten Marken handelt es sich um Produkte, die den Verbrauchern aufgrund ihres 

Markennamens bekannter sind als andere Produkte und die- völlig unabhängig vom Preis 

(bekannte Marken sind zumeist sehr teuer) und trotz vergleichbarer Qualität- häufiger gekauft 

werden als Marken mit geringerem Bekanntheitsgrad oder sogenannte „No- Name- 

Produkte“.
11

 Hierfür können verschiedene Faktoren angeführt werden:  Zum einen möchte der 

Verbraucher Produkte mit einem guten Ruf für sich erwerben, zum anderen dürfen der soziale 

Status und die Emotionen, die eine solche Marke beim Verbraucher hervorrufen kann, nicht 

unterschätzt werden.
12

 Für den Verbraucher können bekannte Marken des Weiteren eine 

Risikoreduktion und einen ideellen Nutzen darstellen, wohingegen das Unternehmen von 

einem gesteigerten Markenwert profitieren kann.
13

 Aus diesem Grund weisen bekannte 

Marken einen enormen wirtschaftlichen Wert auf,
14

 wie zB die bekannte Marke „Red Bull“ 

für Energy Drinks.
15

 Bekannte Marken sollten daher über einen bestimmten Verkehrskreis 

hinaus Bekanntheit erlangt haben, wie die meisten großen, bedeutenden und bekannten 

                                                           
7
 vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht 

2
 (2012) 112. 

8
 So auch Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht 

2
 112. 

9
 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 2. 
10

 vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen
2
 (2010) 

46. 
11

 So auch Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 
2 
(2013) § 10 Rz 240. 

12
 So auch Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 

2  
§ 10 Rz 240. 

13
 So auch Kilian, Markenglossar: Markenfunktionen http://www.markenlexikon.com/glossar_m.html  

(Stand: 09.10.2015). 
14

 vgl. Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 
2 
§ 10 Rz 240. 

15
 OGH 12.06.2012, 17Ob27/ 11m, Red Bull/ Run Cool. 
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Marken unserer Zeit. Als Nachweis für die Bekanntheit einer Marke kann die Registrierung 

aufgrund ihrer Verkehrsgeltung
16

 angeführt werden.
17

 Bekannte Marken können dem 

optionalen Schutz der Markengesetze unterliegen,
18

 wie zB Art 4 Abs 3, Abs 4 lit a und Art 5 

Abs 2 Marken RL,
19

 in Deutschland § 14 Abs 2 Nummer 3 Markengesetz (im Folgenden 

MarkenG)
20

 oder in Österreich § 10 Abs 2 MSchG
21

. Des Weiteren wird der Schutz der 

bekannten Marke auch in der GMVO geregelt.
22

  

2.3 Funktionen einer Marke  

Marken haben unter anderem durch ihre vielseitigen Funktionen enorm an wirtschaftlicher 

Bedeutung gewonnen.
23

 Die wichtigste Funktion einer Marke ist die sogenannte 

Herkunftsfunktion, zu welcher die Unterscheidungsfunktion bzw die Unterscheidungskraft zu 

zählen ist. Durch diese Funktion soll sich das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung von 

anderen unterscheiden.
24

 So hat etwa der EuGH in der Rechtssache C- 299/ 99 vom 

18.06.2002 zwischen den Parteien Koninklijke Philips Electronics NV und Remington 

Consumer Products Ltd entschieden, dass es keine Art von Marken gibt, die nicht von der 

Eintragung ausgeschlossen sind, weil sich die Ware des Inhabers der Marke nicht von Waren 

anderer Unternehmen unterscheidet.
25

 Daraus folgernd ist die Unterscheidungskraft eine 

unabdingbare Voraussetzung für die Eintragung einer Marke (siehe auch Kap 2.1).               

Eine weitere Markenfunktion ist die Qualitätsfunktion, die besagt, dass Markenprodukte eine 

bestimmte Qualität aufweisen sollten, um den Endabnehmer, der eine bestimmte Erwartung 

bezüglich der Qualität einer Marke hat, nicht zu enttäuschen.
26

 Produzenten müssen demnach 

auch besonders auf die Qualität ihrer Produkte achten, wenn sie diese ihren Kunden als Marke 

im Hochkostensegment anbieten möchten. Gemäß § 14 Abs 2 Nummer 5 MSchG kann der 

Inhaber einer Marke Rechte gegenüber seinem Lizenznehmer geltend machen, sollte dieser 

                                                           
16

 Erklärung des Begriffes in Kap 6.2, Grundsatz des Prioritätsprinzips. 
17

 vgl. Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 
2 
§ 10 Rz 288. 

18
 Der Schutz der bekannten Marke ist noch nicht zwingend vorgeschrieben, siehe Kap 9, Fazit. 

19
 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 4 Abs 3, Abs 4 lit a, Art 5 Abs 2. 
20

 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14 Abs 2 Nummer 3. 
21 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 2. 
22

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 9 Abs 

1 lit c. 
23

 vgl. Feiler, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XVIV (2011), 1. 
24

 So auch Böhm, Kompetenzen der böhm anwaltskanzlei: Herkunftsfunktion der Marke 

https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619 (Stand: 09.10.2015). 
25

 EuGH 18.06.2002, C- 299/ 99, Koninklijke Philips Electronics NV/ Remington Consumer Products Ltd.  
26

 So auch Wiebe,Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht 
2 
114. 
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sich bei der Produktion der Waren nicht an die im Lizenzvertrag vereinbarten Bedingungen 

bezüglich der Markenqualität halten.
27

  

Neben weiteren Funktionen wie der Kommunikations- und Investitionsfunktion einer Marke
28

 

hat der EuGH in seinem Urteil vom 23.10.2010 in den verbundenen Rechtssachen C- 236/ 08 

bis C- 238/ 08 (Google France SARL und Google Inc) unter anderem dargelegt, dass der 

Markeninhaber seine Marke bewerben und als Mittel der Verkaufsförderung einsetzen kann; 

er kann daher ohne seine vorherige Zustimmung die Benutzung anderer als Zeichen 

eingetragenen Produkte, die mit den seinen als Marke eingetragenen Waren ähnlich oder 

identisch sind, verbieten, wenn dadurch seine Möglichkeiten, an der eigenen Marke 

Werbemaßnahmen durchzuführen, eingeschränkt werden.
29

 

2.4 Rechte aus einer Marke 

Der Inhaber einer Marke hat gemäß Art 9 GMVO
30

 und Art 5 Marken RL
31

 ein 

Ausschließlichkeitsrecht. Weitere Rechtsgrundlagen für das Ausschließlichkeitsrecht des 

Markeninhabers finden sich in den nationalen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel § 10 

MSchG
32

 und § 14 MarkenG
33

. Das Ausschließlichkeitsrecht besagt, dass der Markeninhaber 

einem Dritten verbieten kann, ohne vorherige Zustimmung seine Marke zu benutzen. Das 

heißt, er kann die Benutzung eines mit seiner eingetragenen Marke ähnlichen oder gleichen 

Zeichens für Produkte, Waren oder Dienstleistungen, die mit dem für die Marke 

eingetragenen Produkt identisch sind, verbieten.
34

 Dasselbe gilt dann, wenn für die 

Öffentlichkeit Verwechslungsgefahr der Produkte oder Dienstleistungen besteht, das heißt, 

wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Waren die Gefahr besteht, dass der Verbraucher das 

Zeichen mit der Marke unbewusst gedanklich miteinander in Verbindung bringen könnte.
35

 

Die „Verwechslungsgefahr“ ist seit der Rechtsprechung des EuGH im November 1997 ein 

europarechtlicher Begriff und daher gemeinschaftsweit einheitlich auszulegen.
36

                  

                                                           
27

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 14 Abs 2 Nummer 5. 
28

 vgl. Böhm, Kompetenzen der böhm anwaltskanzlei: Weitere Funktionen der Marke 

https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619 (Stand: 09.10.2015). 
29

 EuGH 23.10.2010, C- 236/08 bis C- 238/08, Tz 92, Google France SARL und Google Inc. 
30

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 9. 
31

 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 5. 
32

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10. 
33

 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 14. 
34

 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 5 Abs 1 lit a. 
35

 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 5 Abs 1 lit b. 
36

 EuGH 11.11.1997, C- 251/ 95, Sabèl BV/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport. 
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Des Weiteren dürfen Waren- vorausgesetzt die Bedingungen der vorherigen Absätze sind 

erfüllt- gemäß Art 5 Abs 3 lit c Marken RL nicht unter dem der Marke ähnlichen Zeichen ein- 

bzw ausgeführt werden.
37

 Durch das Ausschließlichkeitsrecht soll die Erfüllung der 

Markenfunktion gewährleistet werden.
38

  

Der Wortlaut der Marken RL und der GMVO in den eingangs genannten Bestimmungen ist 

nahezu identisch. Gemäß GMVO kann das Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten 

gegenüber allerdings erst nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke geltend gemacht 

werden.
39

  

Im Gegensatz zur Marken RL und zur GMVO enthält § 10 MSchG in Absatz 3
40

 bereits die 

Beschränkungen der Rechte, also die Rechte, die dem Inhaber einer Marke nicht gewährt 

werden können, während sich diese bei der Marken RL in Art 6 und 7
41

 und bei der GMVO in 

Artikel 12 und 13
42

 wiederfinden lassen. 

3. Marken und Kennzeichen 

Das deutsche MarkenG regelt neben dem Schutz von Marken auch das gesamte 

Kennzeichenrecht.
43

 Das Kennzeichenrecht stellt den Oberbegriff für das Markenrecht dar, 

das heißt das MarkenG regelt Marken, geschäftliche Bezeichnungen 

(Unternehmenskennzeichen) und geographische Herkunftsangaben.
44

 Die Marke allerdings ist 

der wichtigste Kennzeichenbegriff.
45

 In Österreich existiert kein einheitliches  

Kennzeichenrecht, das heißt, durch verschiedene Gesetze wird geregelt, dass die Bezeichnung 

von Kennzeichnungsobjekten rechtlich geschützt ist.
46

 Die Rechtsgrundlage für den 

Markenschutz stellt dabei das MSchG dar.  

                                                           
37

 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 5 Abs 3 lit c. 
38

 vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
2
 133. 

39
 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 9 Abs 

3. 
40

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 3. 
41

   RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 6, 7. 
42

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 12, 

13. 
43

 vgl. Fezer, Markenrecht
4 
XIII b (2009), Rn 14. 

44
 vgl. Eisele, Markenrecht: Kennzeichenrecht http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/ 

(Stand:13.10.2015). 
45

 vgl. Feiler, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XVIV 16. 
46

 vgl. Korn, Kennzeichenrecht http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_cr10_kennzeichenrecht_10.pdf (Stand: 

2010), 1. 
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Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage für das Kennzeichenrecht bilden die GMVO und die  

Marken RL.
47

 

Im Allgemeinen ist das Markenrecht dem gewerblichen Rechtsschutz zuzuordnen.
48

 Die von 

der EU erlassenen Richtlinien (kurz: RL) und Verordnungen (kurz: VO) zielen alle darauf ab, 

den Spagat zwischen den handels- bzw. wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen der 

Markeninhaber, deren Vorgehen im Sinne des Markenrechtsschutzes überwiegend legitim ist, 

und dem auf Freiheit und Funktionieren des Binnenmarkts basierenden Unionsrecht 

herzustellen. Deshalb wurde beispielsweise das Territorialitätsprinzip für den Inhaber eines 

gewerblichen Schutzrechts  über die von der EU erlassenen Rechtsakte eingeschränkt.
49

 Einen 

wichtigen Beitrag zur Freiheit des Handels und des Wettbewerbs leisten auch die 

Grundfreiheiten. Die Grundlage dieser Grundfreiheiten stellt der Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden AEUV) dar. Die vier Grundfreiheiten 

bestehen aus der Warenverkehrsfreiheit gemäß Art 28- 36 des AEUV,
50

  der 

Dienstleistungsfreiheit, der Personenfreizügigkeit, zu der die Niederlassungsfreiheit und die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit zählen, und der Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Eine 

der wichtigsten Grundsatzentscheidungen des EuGH, auf der die Freiheit des Warenverkehrs 

beruht, ist das Urteil „Cassis de Dijon“ von 1979.
51

 Der EuGH hat in dieser Rechtssache 

entschieden, dass Waren (hier unter anderem Cassis de Dijon, ein spezieller Likör aus 

Frankreich), die in einem Mitgliedstaat (hier Frankreich) der Europäischen Union (damals 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, im Folgenden EWG) produziert werden, auch in einem 

anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft (hier Deutschland) in Verkehr gebracht werden 

dürfen; der Supermarkt „REWE“ wollte den Likör nach Deutschland importieren, dies wurde 

ihm aber verboten, da der Alkoholgehalt des Likörs nicht den in Deutschland festgelegten 

Normen des Branntweinmonopolgesetzes entsprach; daraufhin klagte REWE beim 

Verwaltungsgericht Darmstadt, welches die Sache an das Hessische Finanzgericht 

weiterverwies; dieses legte dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art 267 

AEUV vor.
52

 Der EuGH entschied entsprechend. Seither gilt das Prinzip des freien 

Warenverkehrs gemeinschaftsweit.  

 

                                                           
47

 vgl. Korn, Kennzeichenrecht http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_cr10_kennzeichenrecht_10.pdf (Stand: 

2010), 49. 
48

 So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen
8
 (2015) 1, 2. 

49
 So auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen

8
 5. 

50
 Doralt, Kodex des Europäischen Rechts: Europarecht 2013

20
 Art 28- 36  AEUV. 

51
 EuGH 20.02.1979, C- 120/ 78, REWE- Zentral- AG/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 

52
 EuGH 20.02.1979, C- 120/ 78, REWE- Zentral- AG/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 
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3.1 Markenarten 

Im Folgenden werden verschiedene Formen von Marken vorgestellt. 

3.1.1 Wortmarke 

„Wortmarken sind Marken, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen 

Schriftzeichen bestehen...“
53

 Ihr Schutzbereich erstreckt sich auf die Groß- und 

Kleinschreibung sowie auf die Wiedergabe in diversen Schrifttypen.
54

 Wortmarken sind die 

am häufigsten registrierten Marken.
55

 Beispiele für Wortmarken sind unter anderem 

„ADIDAS“ oder „PHILIPS“.
56

  

3.1.2 Bildmarken 

„Bildmarken sind Bilder, Bildelemente oder Abbildungen.“
57

Aufgrund ihrer vielfältigen 

graphischen Darstellungsmöglichkeiten sind sie besonders gut dazu geeignet, sich von 

anderen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden.
58

 Beispiele für Bildmarken sind der 

Haken von „Nike“ oder der Apfel von „Apple“. 

 3.1.3 Wort- Bild- Marke 

Wort- Bild- Marken sind eine Kombination aus Wortmarken und Bildmarken. Wird der 

Schriftzug eines Wortes besonders gestaltet bzw. kann ein Wort durch einen besonderen 

Schriftzug charakterisiert werden, so handelt es sich hierbei bereits um eine Wort- Bild- 

Marke.
59

 Klassische Wort- Bild- Marken bestehen aber aus einem Wort und einer beigefügten 

graphischen Darstellung, zB „Mercedes- Benz“ (Wort) und dem beigefügten Mercedes- Stern 

(Bild bzw graphische Darstellung). 

3.1.4 Klangmarke 

Am 27.11.2003 hat der EuGH in der Rechtssache C- 283/ 01 Shield Mark BV gegen Joost 

Kist h. o. d. n. Memex entschieden, dass Hörzeichen als Marken zugelassen werden müssen, 

                                                           
53

 So Deutsches Patent- und Markenamt, Wortmarke 

http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/wiedergabedermarke/wortmarke/index.html 

(Stand: 11.11.2013). 
54

 vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen
2 
51. 

55
 vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen

2
 51. 

56
 So auch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Beispiele für Marken: Wortmarke 

https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples (Stand: 12.10.2015). 
57

 So Funk.Tenfelde., Überblick zum Markenrecht http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-

osnabrueck.html (Stand: 08.10.2015). 
58

 So auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen
2  

52. 
59

 So auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen
2 
 52. 
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wenn sie Unterscheidungskraft aufweisen und sich graphisch darstellen lassen.
60

 § 16 Abs 2 

MSchG legt fest, dass bei der Registrierung von Klangmarken sowohl ein Notenschlüssel 

oder Sonagramm für die graphische Darstellung als auch ein Datenträger einzureichen ist, auf 

dem die Marke klanglich wiedergegeben werden kann.
61

 Durch das Einreichen eines 

Datenträgers soll die Unterscheidungskraft von anderen Marken und die 

Verwechslungsgefahr beurteilt werden.
62

 Ein Beispiel für eine Klangmarke ist das bekannte 

Gebrüll des „Metro- Goldwyn- Mayer“- Löwen, das zu Beginn einiger Filme zu hören ist und 

auf der Webseite des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt abgehört werden kann.
63

  

3.1.5 Formmarke 

Formmarken werden auch dreidimensionale Marken genannt; sie bestehen aus der äußeren 

Gestalt einer Sache.
64

 Formmarken- zB selbständige Figuren, die Gestaltung der 

Warenverpackung oder die Form der Ware selbst- werden aufgrund ihrer besonderen Eigenart 

registriert und benötigen einen höheren Grad an Unterscheidungskraft als beispielsweise 

Bildmarken.
65

 Daher spielt es bei der Beurteilung, ob ein Produkt als Formmarke geschützt 

werden kann, eine entscheidende Rolle, ob die Ware eine besondere Gestaltung aufweist, die 

Form des Produkts dem Kunden eine bestimmte Herkunftsfunktion vermitteln kann und ob 

sie Unterscheidungskraft besitzt.
66

 Ein Beispiel für eine Formmarke ist die „Toblerone“ mit 

ihrer speziellen Verpackung.
67

 

3.1.6 Verbandsmarke 

Die Verbandsmarke wird für Waren und Dienstleistungen eines Verbands genutzt, der 

Inhaber dieser Marke ist.
68

 Gemäß § 62 Abs 1 MSchG müssen Verbände in diesem Sinne 

Rechtspersönlichkeit aufweisen können.
69

 Abs 4 besagt, dass Verbandsmarken nur aus 

Zeichen oder Angaben bestehen können, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft 

der Ware oder Dienstleistung dienen.
70

 Sollte die Benutzung der Marke durch einen Dritten 

den anständigen Gepflogenheiten des Handels entsprechen, ist der Inhaber der 

                                                           
60

 EuGH 27.11.2003, C- 283/ 01, Shield Mark BV/ Joost Kist h. o. d. n. Memex. 
61

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 16 Abs 2. 
62

 vgl. Stangl in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 
2
 § 16 Rz 23. 

63
 vgl. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Beispiele für Marken: Hörmarke 

https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples (Stand: 12.10.2015). 
64

 vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
2
 116. 

65
 vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen

2 
53. 

66
 vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

2
 117. 

67
 vgl. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Beispiele für Marken: Dreidimensionale Marke 

https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples (Stand: 12.10.2015). 
68

 So auch Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht (2015) 11. 
69

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 62 Abs 1. 
70

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 62 Abs 4. 
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Verbandsmarke bzw ein legitimiertes Mitglied dieser nicht dazu berechtigt, die Benutzung der 

Verbandsmarke im Geschäftsverkehr zu verbieten.
71

 Bei der Anmeldung einer 

Verbandsmarke muss die Satzung des Verbandes beigefügt werden.
72

 Beispiel für eine 

Verbandsmarke ist das Giebelkreuz des österreichischen Raiffeisenverbandes.
73

  

3.1.7 Gemeinschaftsmarke 

Grundlage der Gemeinschaftsmarke ist die GMVO. Gemäß Art 1 Abs 2 GMVO ist die 

Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Marke, die in der gesamten Gemeinschaft einheitliche 

Wirkung entfaltet, das heißt, sie kann nur für das Gebiet der Gemeinschaft eingetragen oder 

übertragen werden und ihre Benutzung kann nur für das Gemeinschaftsgebiet untersagt 

werden.
74

 Zuständig für Angelegenheiten bezüglich der Gemeinschaftsmarke ist das 

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (im Folgenden HABM). Der Vorteil 

der Gemeinschaftsmarke besteht unter anderem darin, dass diese entweder beim HABM, beim 

BENELUX- Amt für geistiges Eigentum oder aber bei einem nationalen Amt für den 

gewerblichen Rechtsschutz in dem jeweiligen Mitgliedstaat angemeldet werden kann und 

somit in den beiden letzteren Fällen dieselbe Wirkung entfaltet, als wäre sie am gleichen Tag 

beim HABM angemeldet worden.
75

 Des Weiteren ist die Gemeinschaftsmarke mit 

inländischen Marken gleichgestellt, um zum einen die zivilrechtliche Durchsetzbarkeit von 

Gemeinschaftsmarken und zum anderen Gemeinschaftsmarkenverletzungen beispielsweise 

nach dem MSchG gewährleisten zu können.
76

 Dies gilt nicht nur für das MSchG, sondern für 

sämtliche nationale Vorschriften bezüglich des Markenschutzes, wie Art 16 der GMVO 

darlegt.
77

 Die GMVO besteht somit parallel neben den verschiedenen nationalen 

Markenvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten. Ein weiterer Vorteil der 

Gemeinschaftsmarke ist, dass sie ihrem Inhaber mit einer einzigen Anmeldung Schutz in allen 

28 Mitgliedstaaten der EU gewährt.
78

  

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Markenarten existieren einige weitere, die nachfolgend 

aufgeführt werden: 

                                                           
71

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 62 Abs 4. 
72

 vgl. Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht 11. 
73

 So auch Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht 11. 
74

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 1 Abs 

2. 
75

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 25. 
76

 So auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen
2  

62. 
77

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 16. 
78

 So auch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Marken in der Europäischen Union 

https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-in-the-european-union (Stand: 13.10.2015). 
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- Duft- bzw Geruchsmarken (der EuGH hat die Schutzfähigkeit verneint
79

),  

- Geschmacksmarken,  

- Farbmarken,  

- Tastmarken,  

- Positionsmarken,  

- Kombinationsmarken,
80

  

- Bewegungsmarken.
81

 

Dieser Abschnitt zeigt deutlich, welch hohe Anzahl verschiedenartiger Markenarten 

mittlerweile vorliegt. Es sei bereits vorweggenommen, dass die Gefahr markenrechtlicher 

Kollisionen dadurch, wie im späteren Verlauf dieser Arbeit deutlich gemacht werden wird, 

nicht unbedingt reduziert wird. 

3.2 Kennzeichen 

3.2.1 Geschäftliche Bezeichnungen 

Laut § 5 Abs 1 MarkenG sind geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und 

Werktitel.
82

 Diese unterliegen gemäß § 1 Nummer 2 dem Schutz des MarkenG.
83

 Die Absätze 

2 und 3 des § 5 charakterisieren und beschreiben den Begriff des Unternehmenskennzeichens 

und des Werktitels detaillierter. Demnach werden Unternehmenskennzeichen im 

geschäftlichen Verkehr als Name, Firma, besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes 

oder als Zeichen eines Unternehmens verwendet.
84

 § 5 Absatz 3 MarkenG beschreibt 

Werktitel als besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, 

Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.
85

 Unternehmenskennzeichen sind ab 

dem Zeitpunkt ihrer Benutzung geschützt.
86

 

3.2.2 Geographische Herkunftsangaben 

Auch geographische Herkunftsangaben sind nach § 1 Nummer 3 MarkenG geschützt.
87

 Als 

geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes werden Orte, Gegenden, Gebiete 

                                                           
79

 EuGH 12.12.2002, C- 273/ 00, Ralf Sieckmann/ Deutsches Patent- und Markenamt. 
80

 vgl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen
2
 55- 59. 

81
 vgl. Schumacher, Europäisches und Internationales Markenrecht 9. 

82
 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 5 Abs 1. 

83
 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 1 Nummer 2. 

84
 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 5 Abs 2. 

85
 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 5 Abs 3. 

86
 vgl. Eisele, Markenrecht: Kennzeichenrecht http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/ (Stand: 

13.10.2015). 
87

 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 1 Nummer 3. 
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oder Länder sowie sonstige Kennzeichen, die zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren 

oder Dienstleistungen verwendet werden können, verstanden.
88

 Geographische 

Herkunftsangaben unterscheiden sich insofern von Marken, dass nicht die betriebliche 

Herkunft, sondern die geographische Herkunft, das heißt der Ort bzw die Gegend, von dem/ 

der die Ware stammt, geschützt werden soll.
89

 Geographische Herkunftsangaben haben nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (im Folgenden BGH) keinen Inhaber, sondern 

gelten vielmehr für alle Unternehmen, die in ein und demselben Gebiet bzw Ort ansässig sind 

und aus diesem Grund berechtigt sind, die geographische Herkunftsangabe zu benutzen.
90

 Die 

geographische Herkunftsangabe ist daher als ein Kollektivwert- bzw Recht für verschiedene 

Unternehmen desselben Ortes, Gegend, Gebietes oder Landes zu verstehen. Auf 

gemeinschaftsweiter Ebene sind geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen durch 

die Verordnung (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von 

geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

geschützt (siehe Kap 4.2.4).
91

 

4. Harmonisierung im europäischen Markenrecht- Ein Überblick über die 

wichtigsten Rechtsquellen 

4.1 Nationale Rechtsquellen 

4.1.1 Markenschutzgesetz von 1970 

Historisch betrachtet existiert der Zwang zur Kennzeichnung einer bestimmten Warengruppe 

seit dem 18. Jahrhundert und hat sich seither auf die verschiedenen Gewerbe ausgebreitet.
92

 

Das Markenschutzgesetz von 1970 wurde im Laufe der Zeit immer wieder erweitert bis hin 

zum Markenrecht von 1996/ 1997; dieses hat sich ebenfalls stetig weiterentwickelt, zum einen 

besonders bedingt durch die Markenschutznovelle des Jahres 1999, zu der das österreichische 

Markenrecht an die gemeinschaftsrechtlichen Normen angepasst wurde, zum anderen durch 

die mittlerweile zahlreich vorliegende EuGH- Judikatur.
93

 Die aktuellste Novellierung des 

MSchG erfolgte im Jahr 2013 mit Wirksamkeitsbeginn zum 01.01.2014.
94

 Das MSchG basiert 
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größtenteils auf der Marken RL,
95

 durch die die nationalen Normen im Sinne der 

gemeinschaftsweiten Harmonisierung angeglichen werden mussten. Das MSchG besteht aus 

XIII Abschnitten. Abschnitt I behandelt allgemeine Bestimmungen wie die Definition der 

Marke. Die Markenregistrierung und Löschung wird in Abschnitt II des MSchG geregelt. Im 

III. Abschnitt werden die zivilrechtlichen Ansprüche des Inhabers bei potentiellen 

Markenrechtsverletzungen, im IV. Abschnitt die strafrechtlichen Ansprüche bei Marken- und 

Kennzeichenverletzungen normiert. Der V. Abschnitt behandelt den Vertreter, das heißt, 

welche Personen als Vertreter in Frage kommen und welche Voraussetzungen dafür vorliegen 

müssen. Mögliche Vertreter können Rechtsanwälte, Notare oder Patentanwälte sein.
96

 Absatz 

VI regelt den Bereich der Verbandsmarke. Dabei handelt es sich um die Form der 

Registrierung, die Löschung und beispielsweise um die Möglichkeit der Umschreibung der 

Verbandsmarke. Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen sind nach Absatz VII 

des MSchG geschützt. Dabei richtet sich dieser Absatz nach den Rechtsgrundlagen der VO 

Nr. 1151/ 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 

14.12.2012. Abschnitt VIII erwähnt die Gemeinschaftsmarke, mit der sich die §§ 69- 69 d 

beschäftigen. Diese nennen bestimmte Verfahren bezüglich der Anmeldung oder der 

Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke gemäß der GMVO. Abschnitt IX zeigt die 

Möglichkeiten einer internationalen Markenregistrierung gemäß dem Protokoll zum Madrider 

Markenabkommen auf.
97

 Die Abschnitte X bis XIII (Verbot der Winkelschreiberei, 

Übergangsbestimmungen und Schlussbestimmungen) sind eher als weniger entscheidendere  

Regelungen des MSchG aufzufassen.
98

  

Wie in Kap 3 bereits vom Autor erwähnt, besteht in Österreich kein einheitlicher 

Kennzeichenschutz. Der Schutz von Namen und Firmen ist in Österreich zB im Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuch (im Folgenden ABGB) in § 43
99

 und in § 37 (Unbefugter 

Firmengebrauch) des Unternehmensgesetzbuches (im Folgenden UGB)
100

 geregelt. 

Unternehmenskennzeichen werden in § 9 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb (im Folgenden UWG) geschützt.
101
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4.1.2 Markengesetz von 1994 

Das deutsche Markengesetz vom 25.10.1994 fußt auf verschiedenen Gesetzesvorgängern, wie 

beispielsweise dem ersten Markenschutzgesetz des Jahres 1874, durch das dem Inhaber eines 

Warenzeichens bereits damals die Anerkennung von Ausschließlichkeitsrechten verliehen 

wurde.
102

 Historisch betrachtet basiert das Markenrecht auf der Geschichte des gewerblichen 

Rechtsschutzes, wozu die Immaterialgüterrechte zu zählen sind.
103

 Heute ist das Markenrecht 

Teil des Kennzeichenrechts (siehe auch Kap 3.), das dem gewerblichen Rechtsschutz 

unterzuordnen ist. Das MarkenG regelt den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 

wie geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben. Das deutsche 

MarkenG besteht aus neun Teilen, die sich jeweils aus einer unterschiedlichen Anzahl von 

Abschnitten zusammensetzen. Teil 1 regelt den Anwendungsbereich des Gesetzes. Hier ist 

festgelegt, was genau unter den Schutz des MarkenG fällt. Teil 2 bestimmt in 5 Abschnitten 

die Voraussetzungen, den Inhalt und die Schranken des Schutzes von Marken und 

geschäftlichen Bezeichnungen; außerdem die Übertragung derer und die Vergabe von 

Lizenzen. Teil 3 beschäftigt sich in 7 Abschnitten mit den Verfahren in 

Markenangelegenheiten, wie zum Beispiel dem Eintragungsverfahren. Der vierte Teil des 

MarkenG ist der Teil über die Kollektivmarken. Teil 5 regelt den Schutz von Marken nach 

dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen 

(internationale Registrierung von Marken), außerdem widmet er sich in Abschnitt 3 der 

Gemeinschaftsmarke. Die Gemeinschaftsmarke wird im MarkenG erwähnt, da die GMVO zur 

Vereinheitlichung des Gemeinschaftsrechts beigetragen hat und die einzelnen Mitgliedstaaten 

sich daher danach zu richten haben. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit eine 

Gemeinschaftsmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden DPMA) 

anzumelden (siehe auch Kap 3.1.7). In Abschnitt 3 wird das Zusammenspiel der nach dem 

MarkenG eingetragenen nationalen Marke und der Gemeinschaftsmarke geregelt und in 

welcher Weise die Vorschriften des MarkenG auf die Gemeinschaftsmarke anzuwenden 

sind.
104

 Die Teile 6 und 7 des MarkenG beschäftigen sich mit geographischen 

Herkunftsangaben und den Verfahren in Kennzeichenstreitsachen. Teil 8 bestimmt die Straf- 

und Bußgeldvorschriften bei potentiellen strafbaren Kennzeichenverletzungen (Abschnitt 1). 

Des Weiteren muss der Gesetzgeber an dieser Stelle auch Bestimmungen für die 
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Beschlagnahme von Waren bei Ein- und Ausfuhren festsetzen (Abschnitt 2). Zu guter Letzt 

werden in den §§ 152- 165 die Übergangsvorschriften geregelt (Teil 9).
105

 

4.2 Rechtsakte der Europäischen Union 

4.2.1 RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der  

 Mitgliedstaaten über die Marken   

Die Marken RL zählt zum sogenannten Sekundärrecht der EU. „Sekundäres (abgeleitetes) 

Unionsrecht sind alle Rechtsakte der Unionsorgane, die auf Rechtsquellen im EUV oder 

AEUV, dem Primärrecht, beruhen. Auch Rechtsakte, die aufgrund einer Ermächtigung durch 

einen anderen Rechtsakt (ein „Gesetz“, der Basisrechtsakt) erlassen worden sind, zählen zum 

Sekundärrecht.“
106

 Der Vertrag über die Europäische Union (im Folgenden EUV) und der 

AEUV sind die Verträge der EU und stellen somit deren verfassungsrechtliche Grundlage dar. 

Sie zählen zusammen mit der Charta der Grundrechte zum Primärrecht der EU.
107

  

Das Sekundärrecht der EU kann neben Richtlinien aus Verordnungen, Beschlüssen, 

Stellungnahmen und Empfehlungen bestehen. Diese werden im Amtsblatt der Europäischen 

Union (im Folgenden ABl) veröffentlicht. Durch Richtlinien wie die Marken RL können 

lediglich Rechtsangleichungen vorgenommen werden. Richtlinien können die Verträge daher 

nicht ändern.
108

 Mit der Marken RL von 2008 hat die EU eine Harmonisierung der einzelnen 

mitgliedstaatlichen Markenrechte herbeigeführt, um die Freiheit des Binnenmarkts und des 

Wettbewerbs zu gewährleisten. Keiner der Mitgliedstaaten musste die RL im Wortlaut 

übernehmen. Stattdessen konnten die Mitgliedstaaten ihr Verfahrensrecht unter Achtung der 

Marken RL beibehalten. Die Vorschriften der Marken RL mussten von den Mitgliedstaaten 

nur hinsichtlich des gemeinsamen Zieles eingehalten werden, während jedem Mitgliedstaat 

somit bei der Auslegung bezüglich der Form und der Mittel ein weiter Spielraum zugestanden 

worden war.
109

  

Die Marken RL besteht aus den Erwägungsgründen, insgesamt 19 Artikeln sowie Anhang I 

und Anhang II. Artikel 1 regelt den Anwendungsbereich der RL. Artikel 3 gibt beispielsweise 

die Eintragungshindernisse an, das heißt, unter welchen Voraussetzungen Marken nicht 

eintragungsfähig sind. Einer der Gründe für eine nichteintragungsfähige Marke ist die 
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fehlende Unterscheidungskraft gemäß Art 3 Abs 1 lit b. Des Weiteren können Kollisionen 

und darauf folgende Eintragungshindernisse aufgrund der Ähnlichkeit einer Ware zu Waren 

und Dienstleistungen entstehen, die bereits zeitlich früher als Marke eingetragen worden 

waren (siehe Art 4). Wie bereits in Kap 2.4 erwähnt, kann der Inhaber einer Marke Rechte aus 

dieser ableiten (Art 5). Ein interessanter Artikel, der den Erschöpfungsgrundsatz behandelt, ist 

Artikel 7. Hierzu wird im Verlauf der Master- Thesis noch im Speziellen eingegangen 

werden. Artikel 8 behandelt sodann Lizenzen und ihre Vergabe. Artikel 10 der Marken RL 

gibt an, dass die Marke benutzt werden muss, da sie sonst den Sanktionen des Artikels 11 

unterliegt. Zur Benutzung einer Marke gemäß Art 10 zählt zB das Anbringen der Marke auf 

Waren oder deren Aufmachung im entsprechenden Mitgliedstaat für den Export oder auch die 

Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers durch eine befugte Person. Sollte eine 

Marke über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren ohne einen Grund in einem 

Mitgliedstaat nicht benutzt worden sein, so greift Art 12 der Marken RL. In diesem Fall gilt 

die Marke als verfallen. Die Artikel 13 und 14 regeln besondere Fälle des Verfalles einer 

Ware, die als Marke eingetragen ist. Artikel 16 verpflichtet die Mitgliedstaaten den Wortlaut 

der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie im Bereich der Marken RL 

erlassen haben, der Kommission mitzuteilen. Artikel 17 normiert die Aufhebung der RL 89/ 

104/ EWG und Artikel 18 das Inkrafttreten der Marken RL am zwanzigsten Tag nach der 

Veröffentlichung im Amtsblatt. Die beiden Anhänge beschließen die Marken RL 

letztendlich.
110

 

4.2.2 VO (EG) Nr. 207/ 2009 über die Gemeinschaftsmarke  

Die GMVO zählt ebenso wie die Marken RL zum Sekundärrecht der EU. Anders als eine RL 

hat die VO allerdings einen rechtsvereinheitlichenden Charakter. Im Speziellen bedeutet dies, 

dass die GMVO von den einzelnen Mitgliedstaaten in ihrem genauen Wortlaut in das 

mitgliedstaatliche Recht zu übernehmen ist. Jede VO, so auch die GMVO, hat allgemeine 

Geltung und ist in jedem Mitgliedstaat verbindlich.
111

 Die GMVO besteht parallel neben den 

einzelnen mitgliedstaatlichen Markenvorschriften und regelt die Anwendung der 

Gemeinschaftsmarke. Die Gemeinschaftsmarke ist eine einheitliche Marke, die im gesamten 

Gemeinschaftsgebiet ihre Wirkung entfacht (siehe Gemeinschaftsmarke, Kap 3.1.7).  

Die GMVO besteht neben den sie begründenden Erwägungen aus XIV Titeln mit ihren 

jeweiligen Abschnitten, insgesamt 167 Artikeln und 2 Anhängen (Anhang I und Anhang II). 
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Sie beginnt mit Titel I und der Beschreibung der Gemeinschaftsmarke (Artikel 1). Artikel 2 

nennt das sowohl für die Gemeinschaftsmarke- zB hinsichtlich der Anmeldung- als auch für 

Muster und Modelle zuständige HABM, ansässig in Alicante, Spanien. Titel II regelt das 

materielle Markenrecht. Hierzu zählen sowohl die Voraussetzungen für die Eintragung einer 

Marke als Gemeinschaftsmarke (Art 4), die Inhaberschaft (Art 5) und der Erwerb der 

Gemeinschaftsmarke (Art 6), die Eintragungshindernisse (Art 7, 8), das ausschließliche 

Recht, das die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber verbrieft (Art 9) als auch die Erschöpfung 

des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke (Art 13). Des Weiteren unterliegt auch die 

Gemeinschaftsmarke gewissen Sanktionen, sollte sie grundlos für den ununterbrochenen 

Zeitraum von fünf Jahren in der Gemeinschaft nicht ernsthaft benutzt worden sein (Art 15). 

Gemäß Art 16 ist die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens mit der nationalen 

Marke gleichgestellt und wird auch wie eine Marke behandelt, die in einem Mitgliedstaat 

angemeldet und eingetragen worden ist. Titel III der GMVO behandelt die Anmeldung der 

Gemeinschaftsmarke. Hierbei hat der Anmelder die Wahl, die Gemeinschaftsmarke beim 

HABM, bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder 

beim BENELUX- Amt für geistiges Eigentum anzumelden (Art 25 Abs 1 lit a, b). In den 

nachfolgenden Artikeln werden die Erfordernisse der Anmeldung, der Anmeldetag und die 

Klassifizierung behandelt. Art 29 des Abschnitts 2 Titel III nennt das Prioritätsrecht, das im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit und gerade hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen von 

entscheidender Bedeutung ist. Titel IV beschäftigt sich anschließend mit dem 

Eintragungsverfahren. Dazu zählen die Prüfung der Anmeldung (Art 36), die Prüfung auf 

Eintragungshindernisse (Art 37) und die Veröffentlichung der Anmeldung (Art 39). Dabei 

besteht bis zu einem Zeitpunkt von drei Monaten nach Anmeldung der Gemeinschaftsmarke 

ein Anspruch auf Widerspruch gegen die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (Art 41), 

sollten die in Art 8 genannten Eintragungshindernisse vorliegen. Art 45 regelt schließlich die 

Eintragung der Gemeinschaftsmarke. In Titel V geht es um  die Dauer, die Verlängerung, die 

Änderung und die Teilung der Gemeinschaftsmarke. Gemäß Art 46 beträgt die Dauer der 

Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zehn Jahre. Gegen Zahlung von Gebühren kann die 

Gemeinschaftsmarke laut § 47 der GMVO verlängert werden. Die Gemeinschaftsmarke darf 

weder während der Dauer ihrer Eintragung noch bei einer Verlängerung- bis auf kleine 

Ausnahmen- geändert werden (Art 48).  

Der Verzicht, der Verfall und die Nichtigkeit werden im folgenden Titel VI geregelt. Die 

Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand eines Verzichts sein, wenn dies vom Inhaber der 

Marke schriftlich bestätigt wird (Art 50). Gemäß Art 51 verfällt die Gemeinschaftsmarke, 
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wenn sie über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren ohne einen Grund in einem 

Mitgliedstaat nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die Gemeinschaftsmarke kann auch für 

nichtig erklärt werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Marke entgegen einer der 

Eintragungshindernisse in Art 7 eingetragen worden ist (Art 52 Abs 1 lit a) oder der Anmelder 

bösgläubig war (Art 52 Abs 1 lit b). Der Antrag über den Verfall bzw die Nichtigkeit kann 

gemäß Art 56 beim HABM gestellt werden. Nach Art 54 GMVO verwirkt das 

Prioritätsprinzip des Art 29 bei Duldung der Benutzung einer später eingetragenen Marke 

über einen Zeitraum von fünf Jahren durch den Markeninhaber. Die jüngere Marke kann dann 

nicht mehr für nichtig erklärt werden. Titel VII der GMVO beschäftigt sich mit dem 

Beschwerdeverfahren. Entscheidungen sind nach Art 58 mittels Beschwerde anfechtbar. Die 

dazugehörigen Artikel regeln die Beschwerdeberechtigten, die Verfahrensbeteiligten, Frist 

und Form der Beschwerde und die Prüfung und Entscheidung über die Beschwerde. Durch 

Klage beim EuGH sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern wiederum anfechtbar 

(Art 65). Der EuGH kann die Entscheidung aufheben oder abändern (Art 65 Abs 3).  

Im nächsten Titel VIII werden sodann Gemeinschaftskollektivmarken behandelt. Eine 

Gemeinschaftskollektivmarke ist nach Art 66 „… eine Gemeinschaftsmarke, die bei der 

Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen 

der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu 

unterscheiden.“
112

 Bei der Anmeldung einer solchen Marke muss dementsprechend die 

Satzung des Verbandes, deren Änderungen ebenfalls dem HABM mitgeteilt werden müssen 

(Art 71), vorgelegt werden (Art 67). Art 73 und 74 normieren die Verfalls- und 

Nichtigkeitsgründe der Gemeinschaftskollektivmarke.  

Titel IX nennt die Verfahrensvorschriften. Hierunter werden Vorschriften wie die Ermittlung 

in einer Sache von Amts wegen, die Anordnung einer mündlichen Verhandlung durch das 

HABM (Art 77), die Beweisaufnahme, die Löschung von Verfahrensfehlern durch das 

HABM oder auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sofern dies als begründet 

erscheint (Art 81), verstanden. Des Weiteren wird in Art 85 die Verteilung der Kosten im 

Widerspruchsverfahren, im Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder im 

Nichtigkeitsverfahren festgelegt. Art 93 bestimmt zugelassene Vertreter, wie Rechtsanwälte, 

für natürliche oder juristische Personen. Der darauf folgende Titel X der GMVO regelt 

Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen. Art 94 besagt, 

dass die Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 auf Gemeinschaftsmarken anzuwenden ist. Diese 
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Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden und bezieht sich demnach auch 

auf die GMVO. Art 95 verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, eine gewisse, nicht allzu 

umfassende Zahl an Gerichten erster und zweiter Instanz zu benennen (sogenannte 

Gemeinschaftsmarkengerichte), die sich den Streitigkeiten bezüglich der Gemeinschaftsmarke 

und der GMVO (siehe Art 96) in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat annehmen. Art 98 regelt 

sodann die Reichweite der Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte. Die Widerklage 

(Art 100), das für die Gemeinschaftsmarkengerichte anwendbare Recht (Art 101), Sanktionen 

durch die Gerichte (Art 102) und die Möglichkeit, einstweilige Verfügungen inklusive 

Sicherungsmaßnahmen bei den Gerichten zu beantragen (Art 103), finden in den folgenden 

Artikeln ihre Niederschrift. Auswirkungen auf das Recht der Mitgliedstaaten werden in Titel 

XI der GMVO behandelt. Hierbei geht es in Abschnitt 1 um zivilrechtliche Klagen aufgrund 

mehrerer Marken aus Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken. Dabei gilt die Regelung, 

dass stets das früher angerufene Gericht für zuständig zu erklären ist, wenn die betreffenden 

Marken identisch sind und für identische Waren und Dienstleistungen gelten (Art 109 Abs 1 

lit a). Art 110 untersagt die Benutzung von Gemeinschaftsmarken zum Zweck der 

Anwendung einzelstaatlichen Rechts. Der Inhaber einer älteren, örtlichen und nationalen 

Marke kann die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem die ältere 

nationale Marke geschützt ist, verweigern, wenn dies das jeweilige mitgliedstaatliche Recht 

vorsieht und zulässt (Art 111). Außerdem kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke gemäß 

Art 112 Abs 1 beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine 

nationale Marke umgewandelt wird, wenn die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke 

zurückgewiesen wird (lit a) oder die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert (lit b). Der 

Antrag auf Umwandlung ist beim HABM zu stellen (Art 113).  

Titel XII der GMVO beschäftigt sich im weiteren Verlauf mit dem HABM selbst, das gemäß 

Art 115 eine Einrichtung der Gemeinschaft ist und Rechtspersönlichkeit besitzt. 

Anmeldungen beim HABM sind nach Art 119 Abs 1 in einer der Amtssprachen der 

Europäischen Union einzubringen. Diese sind gemäß Art 119 Abs 2 Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke wird in 

allen Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht (Art 120). Die Rechtsaufsicht über 

die Handlungen des Präsidenten des HABM obliegt nach Art 122 der Europäischen 

Kommission. Die folgenden Artikel regeln die Zusammensetzung des HABM (Präsident, 

Verwaltungsrat etc). Zuständig für die in der GMVO genannten Verfahren sind gemäß Art 

130 die Prüfer (a), die Widerspruchsabteilungen (b), die Markenverwaltungs- und 
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Rechtsabteilung (c), die Nichtigkeitsabteilungen (d) und die Beschwerdekammern (e), deren 

Zuständigkeiten jeweils in einem der folgenden Artikel näher beschrieben werden (Art 131- 

135). Art 144 über die Gebühren, die für eine Gemeinschaftsmarke zu entrichten sind, sagt 

aus, dass deren Höhe so zu bemessen ist, dass die Einnahmen aus den Gebühren den 

Haushaltsplan des HABM ausgleichen (Art 144 Abs 2).  

Titel XIII beschäftigt sich mit der internationalen Registrierung von Marken. Internationale 

Anmeldungen, die sich auf die Gemeinschaftsmarke stützen, sind nach Art 146 beim HABM 

einzureichen. Nach Art 157 kann eine Gemeinschaftsmarke durch eine internationale 

Registrierung ersetzt werden oder, sollte die Benennung der Gemeinschaft zurückgewiesen 

worden sein oder ihre Wirkung verloren haben, in eine Anmeldung für eine nationale Marke 

umgewandelt werden (Art 159). Gegen internationale Registrierungen, in denen die EU 

benannt ist, kann außerdem Widerspruch eingelegt werden und deren Wirkung gemäß Art 158 

für nichtig erklärt werden.  

Artikel 162 bis 167 im abschließenden Titel XIV regeln die Schlussbestimmungen der 

GMVO. Diese beinhalten gemeinschaftliche Durchführungsverordnungen (Art 162), 

Bestimmungen über die Erweiterung der Gemeinschaft bei Beitritt neuer Mitgliedstaaten (Art 

165) und das Inkrafttreten der GMVO am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung (Art 

167). Die beiden Anhänge I und II beschließen die GMVO.
113

 

4.2.3 RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 

Dieser Rechtsakt des Jahres 2004 war ein weiterer Schritt der EU in Richtung 

Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts und zur Freiheit des Binnenmarkts.   

Das Recht der EU unterscheidet zwischen gewerblichem Rechtsschutz, zu dem unter anderem 

das Markenrecht zu zählen ist, und den Immaterialgüterrechten, die auch geistiges Eigentum 

genannt werden.
114

 Beispiel für ein geistiges Eigentum ist das Urheberrecht. Da sich nun aber 

gemäß Artikel 1 der in diesem Kapitel behandelten RL der Anwendungsbereich auch auf den 

gewerblichen Rechtsschutz erstreckt, sieht es der Autor als notwendige Maßnahme an, die RL 

2004/ 48 EG mit in diese Master- Thesis aufzunehmen und die wichtigsten Vorschriften an 

dieser Stelle vorzustellen (unter geistigem Eigentum ist daher im folgenden Abschnitt auch 

gewerblicher Rechtsschutz zu verstehen). 
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Um sowohl Innovationen und Investitionen zu begünstigen, den gemeinschaftlichen 

Arbeitsmarkt als auch die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, muss die Freiheit des 

Warenverkehrs in der Europäischen Union gewährleistet werden können.
115

 Daher wurde 

unter anderem die RL zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 2004 erlassen. 

Ihr oberstes Ziel ist es, „… ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für 

geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten.“
116

  

Diese RL besteht aus V Kapiteln mit ihren jeweiligen Abschnitten und 22 Artikeln. Art 1 gibt 

an, dass diese RL die Verfahren und Rechtsbehelfe regelt, die notwendig sind, um das Recht 

auf geistiges Eigentum garantieren zu können. Art 3 der RL 2004/ 48 EG verpflichtet die 

Mitgliedstaaten zur fairen, unkomplizierten, kostengünstigen und verzögerungsfreien 

Umsetzung der Vorschriften und Maßnahmen der RL, die zum Schutz und zur Durchsetzung 

der Rechte des geistigen Eigentums notwendig sind, in das jeweilige innerstaatliche Recht. 

Diese Maßnahmen sollen gemäß Art 3 Abs 2 abschreckende Wirkungen erzielen und dazu 

beitragen, jegliche Arten von Schranken für den Handel in der EU zu vermeiden. Berechtigt 

zur Beantragung und zur Inanspruchnahme solcher Maßnahmen sind vor allem die Inhaber 

der Rechte geistigen Eigentums oder auch die Lizenznehmer (Art 4). Ist der Name des 

Inhabers des Rechts auf geistiges Eigentum auf dem Werk angebracht, so gilt gemäß Art 5 

bereits die Vermutung, dass dieser der Inhaber des Werkes der Kunst oder der Literatur ist 

und dementsprechenden Schutz verlangen kann. Gemäß Artikel 9 können auf Antrag gegen 

den Verletzer eines Schutzrechts Maßnahmen zur einstweiligen Verfügung bzw 

Sicherungsmaßnahmen erlassen werden. Abschnitt 5 regelt in den Artikeln 10 

(Abhilfemaßnahmen), 11 (gerichtliche Anordnung) und Art 12 in Abschnitt 6 

(Schadensersatz) weitere Maßnahmen zum Schutz des Inhabers des Rechts eines geistigen 

Eigentums. Des Weiteren steht es dem jeweiligen Mitgliedstaat offen, zusätzlich zu den in der 

RL vorgesehenen Rechtsbehelfen weitere Sanktionen gegen den Verletzer des Rechts eines 

geistigen Eigentums zu erheben (Art 16). Die Umsetzung der RL durch den jeweiligen 

Mitgliedstaat muss der Europäischen Kommission spätestens 3 Jahre nach der in Art 20 Abs 1 

genannten Frist (29.04.2006) durch einen Bericht mitgeteilt werden, so Artikel 18. Diese RL 

ist am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU inkraftgetreten (Art 21).
117
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4.2.4 Verordnung (EG) Nr. 510/ 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 

Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Durch diese Richtlinie sollen vor allem die durch die ländliche Wirtschaft hergestellten 

Erzeugnisse in eher abgelegenen oder benachteiligten Regionen gefördert werden, um die 

Abwanderung der Produzenten aus diesen Gebieten zu vermeiden, zur Steigerung des 

Einkommens der Produzenten beizutragen und somit die für die Gemeinschaft wichtige 

Produktion aufrecht zu erhalten.
118

 Des Weiteren soll dem Verbraucher eine eindeutige 

Auskunft über die Herkunft des Produktes gegeben werden,
119

 indem die Produzenten 

besonderer Erzeugnisse aus bestimmten geographischen Gebieten verpflichtet werden, 

geeignete Gemeinschaftszeichen auf der Verpackung zu verwenden, um somit die 

Identifizierung der Ware auf dem Markt und die Kontrollen im Gemeinschaftsgebiet zu 

erleichtern.
120

 Dadurch sollen wiederum einheitliche Wettbewerbsbedingungen für die 

Produzenten geschaffen werden.
121

 Diese VO ist auf Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

begrenzt, bei denen ein Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Produkts und der 

jeweiligen Herkunftsregion besteht.
122

 Ein Antrag auf Schutz einer geographischen Angabe 

(geschützte geographische Angabe, kurz ggA) oder einer Ursprungsbezeichnung (geschützte 

Ursprungsbezeichnung, kurz gU) kann aber nur von einer Vereinigung gestellt werden.
123

 

Diese VO beinhaltet nicht den Schutz von Wein und Spirituosen (eigene 

Gemeinschaftsbestimmungen).
124

  

Die hier genannte VO wird in der vorliegenden Thesis behandelt, weil die Gefahr, ggAs und 

gUs mit Marken zu verwechseln, nicht unterschätzt werden darf. Daher wird dies auch im 

MSchG in § 4 Abs 1 Nummer 4 geregelt, wonach Zeichen wie ggAs nicht registriert werden 

dürfen,
125

 weil diesen im Vergleich zu einer Marke die notwendige Unterscheidungskraft 

fehlt.
126

 Allerdings können ggAs als Verbandsmarken eingetragen werden und, sollten sie 
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einen Verkehrsgeltungsnachweis erlangt haben, auch ins Register eingetragen werden.
127

 Die 

VO zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel besagt hingegen, dass ggAs und gUs nur dann keinen 

Schutz nach dieser VO erlangen können, wenn der Verbraucher aufgrund des Ansehens und 

der Bekanntheit einer Marke- im Hinblick auf die tatsächliche Identität des Erzeugnisses- 

Gefahr läuft, in die Irre geführt zu werden.
128

 Der Vergleich mit einer eingetragenen Marke 

sollte bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von ggAs und gUs demnach durchaus angestellt 

werden.  

Beispiel für eine gU ist der „Allgäuer Emmentaler“, für dessen Produktion nur die aus dem 

Allgäu
129

 selbst stammende Milch verwendet werden darf und dessen spezieller Geschmack 

und Aroma sich nur daher ergeben, weil sie traditionell auf dem Know- how der Allgäuer 

Käseherstellung basieren.
130

 Der „Allgäuer Emmentaler“ kann deshalb als gU geschützt 

werden, weil seine Merkmale mit denen der Region „Allgäu“ in engem Zusammenhang 

stehen und vom Verbraucher auch damit in Verbindung gebracht werden sollen. 

Die Verordnung (EU) Nr. 1151/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel hat das 

weiterführende Ziel, die Produzenten von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln dabei zu 

unterstützen, die Verbraucher über die Produkteigenschaften und Herstellungsmerkmale ihrer 

Produkte zu unterrichten und damit einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.
131

 Zusätzlicher 

Schutz wird ggAs und gUs außerdem vom deutschen MarkenG in den § 130 ff gewährt; hier 

werden auch die Eintragung und sämtliche zivilrechtliche Ansprüche der Inhaber 

behandelt.
132

 

4.2.5 VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch 

die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates 

 

Die Produktpiraterie ist in der VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen 

Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates 

                                                           
127

 vgl. Schmitz in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 
2  

§ 4 Rz 313, 314. 
128

 VO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen  für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 93/ 12, Art 3 Abs 4. 
129

 Das Allgäu ist eine im südwestlichen Teil Bayerns gelegene Region Deutschlands. 
130

 vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, EU- Agrarpolitik: Schutz von 

Herkunftsbezeichnungen und traditionellen Spezialitäten 

http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/1_EU-

Marktregelungen/_Texte/GeschuetzteBezeichnungen.html (Stand: 01.11.2014). 
131

 VO (EU) Nr. 1151/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl L 343/1, Art 1. 
132

 MarkenG, BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682, BGBl. I S. 1474, § 130 ff. 



25 
 

geregelt (im Folgenden Produktpiraterie VO).
133

 Sie besteht aus VI Kapiteln, 40 Artikeln und 

einem Anhang. Aufgrund der Forderung des Rates wurde die VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht 

stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber 

Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen überabeitet und dementsprechend auch 

die Maßnahmen gegenüber rechtsverletzenden Waren erneuert und angepasst.
134

 Mit dieser 

Verordnung möchte die Union den Schutz der rechtstreuen Hersteller und Inhaber 

gewerblicher Schutzrechte bestärken und die Verbraucher vor Täuschung und 

sicherheitsrelevanten Gefahren als auch Gesundheitsgefährdungen aufgrund von 

nachgeahmten Waren schützen.
135

 Eine Überprüfung und Erweiterung der „alten VO“ war 

notwendig, um eine Verbesserung des rechtlichen Rahmens im Sinne des Schutzes der 

Verbraucher und der Rechtsinhaber, der Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch 

die Zollbehörden und einer angemessenen Rechtssicherheit zu gewährleisten.
136

 Die 

Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums direkt an der Grenze durch die Zollbehörden 

stellt einen effizienten Weg dar, die Rechte der Inhaber geistigen Eigentums und der Benutzer 

dessen bestmöglich zu schützen.
137

 Außerdem soll nach den Erwägungsgründen der 

Verordnung ein einziges Rechtsverfahren ausreichen, sollten die Waren an der Grenze durch 

die Zollbehörden zurückgehalten werden.
138

 Diese VO regelt nur die Verfahrensvorschriften 

für die Zollbehörden, daher wurden keine Kriterien für die Feststellung der Verletzung 

geistigen Eigentums erlassen.
139

 Personen, deren Rechte verletzt wurden und die ein 

Gerichtsverfahren eingeleitet haben, sind gemäß dieser VO berechtigt, einen Antrag bei den 

Zollbehörden zu stellen, damit diese Maßnahmen ergreifen, die Rechte an geistigem 

Eigentum in einem oder auch in einem anderen Mitgliedstaat durchzusetzen.
140

 Gemäß Art 2 

Nummer 5 sind nachgeahmte Waren solche, die in einem Mitgliedstaat Gegenstand einer eine 

Marke verletzenden Handlung sind und auf denen ohne Genehmigung ein Zeichen angebracht 
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ist, das mit der für derartige Waren rechtsgültig eingetragenen Marke identisch ist.
141

 

Geistiges Eigentum bezieht sich demnach in dieser VO unter anderem auch auf Marken. Der 

Rechtsinhaber einer Marke, der sich in seinem Recht verletzt fühlt, kann in jedem 

Mitgliedstaat bei der zuständigen Zollbehörde gemäß Art 3 und Art 5 der VO einen 

nationalen oder einen Unionsantrag auf Tätigwerden der jeweiligen Zolldienststelle stellen, ob 

ein Recht geistigen Eigentums verletzt worden ist.
142

 Wird einem Antrag durch die 

Zolldienststelle stattgegeben, so legt diese die Frist fest, innerhalb welcher die zuständige 

Zollbehörde tätig werden muss.
143

 Die zuständige Zollbehörde kann die Überlassung der 

Waren, die im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen, aussetzen oder 

diese zurückhalten.
144

 Dem Rechteinhaber wird die Möglichkeit eingeräumt, die 

zurückgehaltenen Waren zu prüfen.
145

 Die Zollstelle kann Proben der Ware entnehmen und 

sie dem Rechteinhaber auf Antrag zum Zweck der Analyse aushändigen, um das Verfahren zu 

erleichtern.
146

 Dem Rechteinhaber werden die relevanten Daten sowohl über die geschätzte 

bzw tatsächliche Menge, die Art der Ware als auch Name und Anschrift des Empfängers, des 

Versenders, des Anmelders oder des Besitzers und den Ursprung, die Herkunft und die 

Bestimmung der Waren mitgeteilt, die im Verdacht stehen, geistiges Eigentum zu 

verletzen.
147

 Waren, die im Verdacht stehen, geistiges Eigentum zu verletzen, können unter 

Aufsicht der Zollbehörden vernichtet werden, ohne dass einer Prüfung darüber bedarf, ob die 

Ware geistiges Eigentum verletzt, insofern die in Art 23 Abs 1 lit a, b und c genannten 

Bedingungen erfüllt sind.
148

  

Gemäß Art 25 dürfen Waren, die zur Vernichtung bestimmt sind, das Zollgebiet der Union 

nicht verlassen, nicht wiederausgeführt, nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt 

und nicht in eine Frei- oder Lagerzone verbracht werden.
149

 Die zuständigen Zolldienststellen 
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der Mitgliedstaaten kommunizieren die Daten über Entscheidungen im Zusammenhang mit 

Anträgen und mit der Zurückhaltung von Waren der Europäischen Kommission.
150

                

Kapitel VI regelt die Schlussbestimmungen der VO. 

5. Entstehung des Markenschutzes 

Das folgende Kapitel behandelt die Entstehung des Markenschutzes. Um Schutz erlangen zu 

können, muss eine Marke zunächst angemeldet werden. Ihr Inhaber muss dabei Träger von 

Rechten und Pflichten sein, das heißt Rechtspersönlichkeit besitzen- völlig gleichgültig, in 

welchem Rechtsgebiet die Marke einzutragen beabsichtigt wird (vergleiche GMVO, MSchG, 

MarkenG). 

5.1 Anmeldung und Eintragung nach dem MarkenG 

Das förmliche Markenrecht entsteht gemäß § 4 Nummer 1 des deutschen MarkenG durch die 

Eintragung einer Marke beim DPMA, durch die Nutzung eines Zeichens als Marke im 

Geschäftsverkehr (Nummer 2) oder durch die notorische Bekanntheit einer Marke (Nummer 

3) nach der Pariser Verbandsübereinkunft.
151

 Damit die Eintragung einer Marke im 

Markenregister des DPMA auch durchgeführt werden kann, müssen einige Schritte im Voraus 

vollzogen werden. Zunächst muss die Anmeldung beim DPMA eingereicht werden.
152

 Nach § 

33 Abs 2 begründet ein feststehender Tag der Anmeldung einer Marke einen Anspruch auf 

Eintragung der Marke ins Markenregister.
153

 Der Tag der Anmeldung einer Marke kann 

entscheidende Bedeutung haben im Hinblick auf das Prioritätsrecht, das bei einer Kollision 

einer anzumeldenden Marke mit einer bereits eingetragenen, älteren Marke eines Dritten 

greift (detaillierte Ausführungen hierzu, siehe Kap 6.2).
154

 Bei der Anmeldung einer Marke 

werden auch Gebühren erhoben, die je nach Art der Anmeldung variieren können, jedoch 

maximal 300 € betragen.
155

 Eine Marke kann gemäß MarkenG nur geschützt werden, wenn 

Sie benützt wird; umgekehrt bedeutet das, dass eine nicht eingetragene Marke allein dadurch, 

dass sie im Geschäftsverkehr benutzt wird und als Marke Geltung erlangt hat, 

markenrechtlich geschützt werden kann.
156

 Selbst eingetragene Marken, die den 

markenrechtlichen Schutz bereits durch ihre Eintragung im Markenregister erlangt haben, 
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müssen benutzt werden, da die Rechtserhaltung einer Marke die Benutzung der die Waren 

oder Dienstleistungen kennzeichnenden Marke im Geschäftsverkehr nach einer sogenannten 

Benutzungsschonfrist von fünf Jahren voraussetzt.
157

 Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich 

in Art 10 Marken RL.
158

 

5.2 Anmeldung und Eintragung nach dem MSchG 

In Österreich entsteht das Markenrecht gemäß § 2 Abs 1 MSchG
159

 in Verbindung mit (im 

Folgenden iVm) § 19  Abs 1 MSchG
160

 durch Eintragung in das vom Patentamt geführte 

Markenregister. Wie auch in Deutschland muss die Anmeldung einer Marke einer 

Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20 Abs 1)
161

 und einer Ähnlichkeitsrecherche im Sinne des 

Prioritätsgrundsatzes (§ 21 Abs 1)
162

 durch das Patentamt unterzogen werden, bevor eine 

Eintragung vorgenommen werden kann. Bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung wird die zur 

Anmeldung eingereichte Marke bezüglich absoluter und relativer Eintragungshindernisse 

überprüft.
163

 Die bloße Benutzung einer nicht eingetragenen Marke begründet keinen 

markenrechtlichen Schutz in Österreich nach dem MSchG, ein nicht als Marke eingetragenes 

Zeichen kann allerdings zum Beispiel nach dem UWG, dem Urhebergesetz oder dem 

Firmenrecht Kennzeichenschutz erlangen.
164

 Auch in Österreich muss eine eingetragene 

Marke benutzt werden, da sie sonst aufgrund § 33 a
165

 iVm § 10 a MSchG
166

 gelöscht werden 

kann, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre weder von ihrem Inhaber noch einem 

berechtigten Dritten ernsthaft verwendet worden ist. Nicht die Verwendung eines Zeichens,  

sondern dessen Registrierung ist demzufolge nach österreichischem Recht die Grundlage des 

markenrechtlichen Schutzes.
167

 Auch internationale Marken können aufgrund 

zwischenstaatlicher Vereinbarungen Markenschutz in Österreich erlangen, während die 

Gemeinschaftsmarke einer in Österreich eingetragenen Marke gleichzustellen ist.
168

 Des 

                                                           
157

 vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz
8
 289 Rz 53, 54. 

158
 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 10. 
159

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 2 Abs 1. 
160

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 19 Abs 1. 
161

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 20 Abs 1. 
162

 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 21 Abs 1. 
163

 vgl. Wiebe, Wettberwerbs- und Immaterialgüterrecht
2
 132.  

164
 vgl. Grünwald, Gewerblicher Rechtsschutz I (2015) 37. 

165
 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 a Abs 1. 

166
 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 a. 

167
 So auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen

2
 60. 

168
 MSchG 1970, StF: BGBl. Nr. 260/ 1970 (WV), § 2 Abs 2, 3. 



29 
 

Weiteren ist eine Markenanmeldung in Österreich, ebenso wie in Deutschland, 

gebührenpflichtig.
169

  

5.3 Anmeldung und Eintragung nach der GMVO 

Die Gemeinschaftsmarke wird gemäß Art 6 GMVO mit der Eintragung erworben.
170

 Sie 

gewährt dem Inhaber Schutz in allen 28 Mitgliedstaaten der EU (siehe auch Kap 3.1.7). 

Voraussetzung für eine Eintragung ist zunächst die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke. Wie 

bereits in Kap 3.1.7 aufgezeigt, kann die Gemeinschaftsmarke entweder beim HABM, beim 

BENELUX- Amt für geistiges Eigentum oder aber bei einem nationalen Amt für den 

gewerblichen Rechtsschutz in dem jeweiligen Mitgliedstaat angemeldet werden. Im MarkenG 

ist die nationale Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in § 125 a,
171

 im MSchG in § 69
172

 

geregelt. Die nationalen Gerichte, wie beispielsweise das österreichische Patentamt, leiten die 

Gemeinschaftsmarkenanmeldung dann innerhalb einer Frist von zwei Wochen ungeprüft an 

das HABM in Alicante weiter.
173

 Das HABM führt anschließend die in Art 36 ff GMVO 

genannten Maßnahmen (Prüfung auf Eintragungshindernisse, Prüfung des Widerspruchs etc), 

die zur erfolgreichen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke erforderlich sind, durch.
174

 

Entspricht die Anmeldung den Erfordernissen einer rechtmäßigen Gemeinschaftsmarke 

gemäß der GMVO, so wird die Marke als Gemeinschaftsmarke eingetragen.
175

 Die 

Gemeinschaftsmarke muss, genau wie eine nationale Marke, benutzt werden. Sollte sie 

innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren von ihrem Inhaber nicht 

ernsthaft in der Gemeinschaft verwendet worden sein, so unterliegt sie den in der GMVO 

vorgesehenen Sanktionen.
176

 Gemäß Art 26 Abs 2 ist für die Anmeldung einer 

Gemeinschaftsmarke eine Gebühr zu entrichten.
177

 

Die Benutzung einer Marke ist in Art 9 Abs 2 GMVO, Art 5 Abs 3 Marken RL, § 14 Abs 3 

MarkenG und § 10 a MSchG geregelt.
178

 Nach der GMVO wird als Benutzung eines Zeichens 

insbesondere angesehen, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter 
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dem Zeichen Waren anzubieten und in den Verkehr zu bringen, Waren unter dem Zeichen 

ein- und auszuführen und das Zeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung zu 

nutzen.
179

 

6. Markenrechtliche Kollisionen 

Die nun folgenden Kapitel stellen den Kern der Master- Thesis dar. In Kap 6 wird der Autor 

zunächst versuchen, den Begriff der „markenrechtlichen Kollision“ zu definieren bzw etwas 

näher zu beschreiben. Daraufhin soll der Grundsatz des Prioritätsprinzips, der im Verlauf 

dieser Arbeit schon des Öfteren erwähnt wurde und gerade hinsichtlich markenrechtlicher 

Kollisionen eine wichtige Rolle einnimmt, erklärt werden. Kap 6.3 geht sodann auf einzelne 

Arten von Kollisionen ein, die in der Praxis bislang aufgetreten sind und Gegenstand 

gerichtlicher Entscheidungen waren. Kap 7 beschäftigt sich mit dem Grundsatz der 

Erschöpfung, der den markenrechtlichen Schutz begrenzen soll. In Kap 8 versucht der Autor, 

Hintergründe einzelner Bestimmungen darzulegen und deren Auswirkung auf die 

Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts kritisch zu beäugen. Im letzten Teil stellt der Autor 

eine kritische Reflexion der in dieser These behandelten Aspekte an und richtet seinen Blick 

auch Richtung Zukunft, um auf Änderungen im Europäischen Markenrecht einzugehen.  

6.1 Begriff der „markenrechtlichen Kollision“ 

Im Grundsatz sagt der Begriff aus, dass Streitigkeiten über die Rechte zweier oder mehrerer 

Marken mit unterschiedlichen Inhabern entstehen können. In diesem Fall kollidieren die 

Rechte der betroffenen Marken, wobei mindestens ein Recht der beteiligten Marken verletzt 

wird.  

Markenrechtliche Kollisionen können dann vorliegen, wenn eine einzutragende Marke mit 

einer anderen einzutragenden Marke identisch ist und die durch die Marken gekennzeichneten 

Waren oder Dienstleistungen ebenfalls ähnlich oder identisch sind. Das gleiche gilt auch 

dann, wenn die einzutragende Marke mit einer bereits registrierten, älteren Marke genau wie 

die durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch ist. In einem solchen 

Fall würde das sogenannte Prioritätsrecht greifen (Erläuterung, siehe Kap 6.2). Die Gefahr 

von Markenverwechslungen aufgrund ihrer Identität oder die Gefahr der Ähnlichkeit mit einer 

bekannten oder notorisch bekannten Marke können ebenso markenrechtliche Kollisionen 

begründen. In diesen Fällen können die zur Eintragung vorliegenden Marken auf Widerspruch 
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des Inhabers von der Registrierung ausgeschlossen werden.
180

 Der Begriff der 

markenrechtlichen Kollision ist sehr weit auszulegen, das heißt, Marken können auf 

unterschiedliche Arten und Weisen kollidieren. Daher fällt eine genaue Definition dieses 

Begriffes sehr schwer und kann nicht in einem einzigen Satz vorgenommen werden. Die 

Möglichkeit einer markenrechtlichen Kollision kann zum Beispiel auch aufgrund mangelnder 

Recherche des Inhabers oder des zuständigen Amtes vor der Anmeldung einer einzutragenden 

Marke bestehen. Somit kann sich die Gefahr identischer Marken ergeben. Kollisionen können 

aber auch vorsätzlich im Sinne von Markenverletzungen ohne Zustimmung des 

Markeninhabers geschehen, wenn jemand ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren 

benutzt, die mit den für die Marke eingetragenen Waren identisch sind.
181

 Damit wird 

versucht, den Wettbewerb zu beschränken bzw sich selbst im hart umkämpften Markt 

Vorteile zu verschaffen. Kollisionen können aber auch Gegenstand von Verwechslungen 

zwischen einer Marke und einem Unternehmenskennzeichen sein. Neue Formen von Marken 

haben unter anderem dazu beigetragen, dass Marken auf völlig verschiedene und vielfältige 

Art und Weise miteinander kollidieren können. Aus diesem Grund fällt es nicht leicht, hier 

eindeutige Grenzen setzen zu können. Daher sind in diesem Bereich auch viele 

Rechtsprechungen und Entscheidungen verschiedenster nationaler als auch 

gemeinschaftlicher Gerichte zu verzeichnen, auf die im nachfolgenden Abschnitt 6.3 

besonders eingegangen werden soll.  

6.2 Grundsatz des Prioritätsprinzips 

Der Grundsatz des Prioritätsprinzips (auch Prioritätsrecht oder einfach Prioritätsprinzip 

genannt) findet seine Niederschrift sowohl in der GMVO, der Marken RL als auch in den 

nationalen Markenrechten.
182

 „Priorität nennt man den zeitlichen Vorrang eines älteren Rechts 

vor einem jüngeren, später begründeten Recht.“
183

 Nach diesem Grundsatz ist auch das 

Prioritätsprinzip im Markenrecht aufgebaut, das heißt, dass im Kollisionsfall ältere bzw früher 

registrierte Marken generell Vorrang vor später angemeldeten, identischen Marken haben. 

Der Inhaber einer zeitlich vorrangigen Marke kann demnach die Eintragung oder die 

Benutzung einer identischen, später angemeldeten Marke verhindern. Dabei ist gemäß § 6 

Abs 2 MarkenG der Anmeldetag der Marke maßgeblich.
184

 Dieser ist gemäß § 33 Abs 1 
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MarkenG der Tag, an dem die Unterlagen beim Patentamt eingehen.
185

 Gemäß Art 29 Abs 2 

GMVO gilt als prioritätsbegründend jede Anmeldung, der nach innerstaatlichem Recht die 

Bedeutung einer nationalen Anmeldung zukommt, das gilt ebenfalls für zwei- oder 

mehrseitige Verträge.
186

 Rechte gleicher Priorität führen zur Koexistenz und begründen daher 

keine Ansprüche gegen den anderen Markeninhaber,
187

 außerdem tritt bei einer Erneuerung 

von Marken kein anderer Anmeldezeitpunkt ein, sondern der ursprüngliche Anmeldetag bleibt 

bestehen.
188

  

Gemäß Art 112 Abs 1 GMVO kann eine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine 

nationale Marke umgewandelt werden.
189

 In diesem Fall besteht der Vorteil darin, dass die 

nationale Anmeldung im betreffenden Mitgliedstaat dieselbe Priorität, das heißt, denselben 

zeitlichen Rang, besitzt wie die früher bzw vorher angemeldete Gemeinschaftsmarke.
190

 Der 

Anmeldetag der jetzt vorliegenden nationalen Marke bleibt demnach erhalten. Dies kann im 

Falle einer markenrechtlichen Kollision erheblich von Vorteil sein. Umgekehrt kann der 

Inhaber einer nationalen Marke den Zeitrang für seine nachfolgende Anmeldung einer 

identischen Gemeinschaftsmarke im jeweiligen Mitgliedstaat verwenden, so Art 34 

GMVO.
191

 Sollte die nationale Marke anschließend gelöscht werden, hat der Inhaber der 

Gemeinschaftsmarke nun dadurch, dass er den Zeitrang der alten nationalen Marke in 

Anspruch nehmen kann, den Vorteil, in dem Mitgliedstaat, in dem die alte Marke gelöscht 

wurde, dieselben Rechte wahrzunehmen, die ihm zustehen würden, wenn die nationale Marke 

noch bestehen würde.
192

 

Ist eine Marke nicht eingetragen worden, hat sie aber aufgrund ihrer Benutzung 

Verkehrsgeltung erlangt (sogenannte Benutzungsmarke), so richtet sich der Zeitpunkt für die 

Bestimmung der Priorität nach dem Zeitpunkt der Erlangung der Verkehrsgeltung.
193

 

Verkehrsgeltung hat eine Marke oder ein Zeichen dann erlangt, „… wenn ein nicht 
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unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise es für bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen als Herkunftshinweis zuordnet.“
194

 Je 

geringer die Unterscheidungskraft der Benutzungsmarke ist, desto höher muss der 

Bekanntheitsgrad im Geschäftsverkehr sein, wobei hier nicht auf prozentuale Werte 

abzustellen ist, sondern immer der Einzelfall betrachtet werden muss.
195

 Ein besonderer Fall 

liegt nach Art 9 Marken RL vor, nachdem ein Anspruch auf Ungültigerklärung gegenüber 

dem Inhaber einer jüngeren, identischen Marke nicht geltend gemacht werden kann, wenn der 

Inhaber der älteren Marke in Kenntnis über die Benutzung der jüngeren Marke in einem 

Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren war und dies 

geduldet hat; er kann sich der Benutzung dann auch nicht widersetzen.
196

 

6.3 Kollisionsrecht 

Das Kollisionsrecht, auch Internationales Privatrecht genannt, regelt, welches Recht bei 

Streitigkeiten anzuwenden ist. Dabei basiert das Kollisionsrecht auf gemeinschaftsrechtlicher 

Basis. Es umfasst die VO (EG) Nr. 593/ 2008 vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (im Folgenden ROM I- VO) und zum anderen die 

VO (EG) Nr. 864/ 2007 vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (im Folgenden ROM II- VO). Die ROM I- VO ist auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwenden.
197

 Die ROM II- VO hingegen normiert außervertragliche 

Schuldverhältnisse und setzt sich daher mit den in dieser Arbeit behandelten gewerblichen 

Schutzrechten und dem geistigen Eigentum, hier im Speziellen dem Markenrecht, 

auseinander; maßgeblich hierbei ist Art 8 der ROM II- VO, der das Schutzlandprinzip regelt; 

nach diesem ist bei Markenrechtsverletzungen das Recht des Staates anzuwenden, für den der 

Schutz beansprucht wird.
198

 Dieses Prinzip gilt auch für Gemeinschaftsmarken.
199
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6.4 Einzelne Kollisionsarten mit Urteilen und Beispielen 

6.4.1 Unzulässige Benutzungshandlungen  

Im folgenden Kapitel wird der Autor auf unterschiedliche Formen unzulässiger 

Benutzungshandlungen eingehen. Hier werden, wie im gesamten Kapitel 6, klassische 

Kollisionsfälle als auch im Besonderen Markenverletzungen, die, wie aus dem folgenden 

Abschnitt 6.4.1.1 hervorgeht, auch vorsätzlich begangen werden können, behandelt. Der 

Begriff der Markenverletzung steht in engem Zusammenhang mit dem der Markenkollision. 

Deswegen wird ihm auch in dieser Master- Thesis, in besonderem Maße in diesem Kapitel, 

Beachtung geschenkt.   

6.4.1.1  Unlautere Benutzungshandlungen 

Gemäß der Rechtsprechung des EuGH liegt unlauteres Handeln dann vor, wenn die 

Unterscheidungskraft und die Wertschätzung einer Marke von Dritten ausgenutzt werden, um 

sowohl vom Ruf der Marke als auch ihrer Anziehungskraft zu profitieren; dabei werden die 

wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers ohne finanzielle Gegenleistung 

ausgenutzt.
200

 Unlautere Benutzungshandlungen liegen häufig bei bekannten Marken vor, da 

diese eine besondere Sogwirkung entfachen können und hohes Ansehen genießen. Unlautere 

Benutzungshandlungen werden aufgrund der genannten Gründe meist vorsätzlich begangen. 

6.4.1.1 .1 Bekannte Marke 

Die bekannte Marke wurde im Verlauf dieser Arbeit bereits erwähnt. Sie unterliegt sowohl in 

der GMVO, der Marken RL als auch in den nationalen Rechtsvorschriften besonderem, aber 

optionalem Schutz (siehe Kap 2.2). Sie erhält im Vergleich zu einer „Standardmarke“ 

besonders auch dann Schutz durch das Gesetz, wenn zwar das einzutragende Zeichen einer 

jüngeren Marke mit dem der älteren bekannten Marke identisch ist, sich die Waren der 

jüngeren Marke aber von denen der älteren bekannten Marke unterscheiden und daher eben 

nicht identisch sind. Geschützt wird hier zB gemäß Art 9 GMVO die Unterscheidungskraft 

und die Wertschätzung einer bekannten Marke, in diesem Fall der bekannten 

Gemeinschaftsmarke, die durch ein jüngeres Zeichen auf unlautere Art und Weise ausgenutzt 

werden könnte
201

 (siehe auch EuGH C- 487/ 07). Die bekannte Marke ist daher erhöhten 
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Risiken der Kollision bzw vermehrt vorsätzlicher, unlauterer Handlungen- sprich 

Markenverletzungen- ausgesetzt.  

Des Weiteren besteht auch die Gefahr der gedanklichen Verbindung mit einer bekannten 

Marke; laut EuGH müssen die bekannte Marke und das von einem Dritten verwendete 

Zeichen dafür jedoch nicht verwechselbar ähnlich sein,
202

 sondern es reicht hier bereits aus- 

ist gleichzeitig aber auch für den Schutz der bekannten Marke notwendig-, dass das von 

einem Dritten verwendete Zeichen und die bekannte Marke von den beteiligten 

Verkehrskreisen gedanklich miteinander verknüpft werden.
203

 Demnach ist die 

Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für den Schutz einer bekannten Marke. Aus der 

Entscheidung „Boss Zigaretten III“ des Obersten Gerichtshofes (im Folgenden OGH) ergibt 

sich, dass der besondere Schutz der bekannten Marke nur dann besteht, wenn die jüngere 

Marke unlauter benutzt wird und kein Rechtfertigungsgrund für die Benutzung vorliegt.
204

                              

Im Folgenden werden nun einige unlautere Benutzungshandlungen vorgestellt.  

6.4.1.1 .1.1 Rufschädigung- und Ausbeutung 

Rufschädigung einer bekannten Marke liegt dann vor, wenn der Ruf bzw das Image oder das 

Ansehen einer bekannten Marke durch unlautere Handlungen eines Dritten, der das gleiche 

Zeichen für unterschiedliche, meist qualitativ schlechtere Waren oder Dienstleistungen 

verwendet, ruiniert und ausgenutzt wird. Der Inhaber einer bekannten Marke kann dann die 

kommerzielle Ausbeutung, die Ausnutzung und die Beeinträchtigung der Marke verbieten.
205

 

Rufausbeutung muss allerdings nicht immer unlauter sein; zur Erfüllung des Tatbestands der 

Unlauterkeit muss etwas Anstößiges zur Ausnutzung des fremden Rufs hinzutreten.
206

 Da die 

Rufschädigung- und Ausbeutung einen breiten Abgrenzungsbereich erfasst, müssen sich die 

jeweils zuständigen Gerichte daher bei der Frage, ob bereits Rufschädigung vorliegt oder 

nicht, an den bislang zugrunde liegenden Fallgruppen orientieren.
207

  

Im Folgenden werden beispielhaft zwei nationale Urteile- jeweils des BGH und des OGH- zur 

Veranschaulichung herangeführt: 
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 Urteil des BGH vom 10.02.1994, „Markenverunglimpfung“: 

Ein in der Rechtsprechung des BGH im Jahr 1994 ergangener Fall bezog sich auf die 

Schädigung des Rufes des Schokoriegelherstellers „Mars“. Das Ansehen wurde dadurch 

geschädigt, dass ein Scherzartikelhersteller die bekannte Marke „Mars“ als Werbemaßnahme 

insofern missbrauchte, dass der Verbraucher davon ausgehen konnte, dass es sich bei dieser 

Maßnahme um eine des Schokoriegelherstellers „Mars“ und damit um eine Werbemaßnahme 

des rechtmäßigen Markeninhabers handeln könnte. Inhalt der Scherzwerbung, verpackt in 

einem Karton, war ein Kondom. Auf dem Päckchen wurde zusammen mit dem 

originalgetreuen „Mars“- Schriftzug der bekannte „Mars“- Werbespruch angebracht. Jedoch 

wurde dieser zum Nachteil des Schokoriegelherstellers verändert- um nicht zu sagen entstellt- 

und lautete wie folgt: „Mars macht mobil bei Sex- Sport und Spiel“. Natürlich könnte sich ein 

rational denkender und durchschnittlich informierter Verbraucher beim Inhalt des Slogans die 

Frage stellen, ob es sich bei dem Urheber der hier vorliegenden Werbeaktion tatsächlich auch 

um den Inhaber der bekannten Marke „Mars“ handelt. Der BGH entschied allerdings, im 

Übrigen auch mit Recht, dass das Ansehen der Marke derart benachteiligt werden könnte, 

dass der Eindruck entstehen könne, es handele sich um eine geschmacklose, unpassende und 

gar unästhetische Werbemaßnahme des Markeninhabers. Dies galt und gilt es um jeden Preis 

zu vermeiden, da die bekannte Marke besonderem markenrechtlichen Schutz unterliegt und 

der Wettbewerb nicht durch unlautere Handlungen beeinträchtigt werden darf. Das 

Unternehmen behauptete, der Missbrauch des Warenzeichens stelle einen Eingriff in ihren 

Geschäftsbetrieb dar und rechtfertige daher auch die geltend gemachten Unterlassungs- und 

Schadensersatzansprüche des Klägers. Der BGH sah dies ebenfalls als erwiesen an.
208

    

Eine Verunglimpfung der bekannten Marke liegt auch dann vor, wenn die Anziehungskraft 

der Marke in der Öffentlichkeit durch die Waren oder Dienstleistungen, für die das identische 

Zeichen benutzt wird, eingeschränkt wird.
209

  

 Urteil des OGH vom 28.02.2012, „Trikot der Nationalmannschaft“ 

In dieser Rechtssache klagte der Dachverband der neun österreichischen 

Landesfußballverbände und der österreichischen Fußball- Bundesliga gegen das seiner 

Meinung nach unlautere Vorgehen des Herausgebers einer Gratis- Zeitung, in der eine Frau 

mit dem Trikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft sowohl auf der Titelseite als 

auch im Inneren der Zeitschrift zu sehen ist. Die Herausgeber der Zeitung kündigen damit im 
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Vorfeld eines Länderspiels die Verlosung von Eintrittskarten an. Der Dachverband betreut die 

Nationalmannschaft und gestaltet deren Trikot. Er bringt vor, dass das Trikot der 

österreichischen Nationalmannschaft im Inland allgemeine Bekanntheit genieße und der 

Dachverband selbst durch Werbemaßnahmen und Sponsoring den wirtschaftlichen Wert des 

Nationalteams erhöht habe. Durch das Abbilden der das Trikot tragenden Frau auf der 

Zeitschrift würde der Herausgeber den guten Ruf der Nationalmannschaft ausbeuten und sich 

den Aufmerksamkeitswert des Trikots zunutze machen. Der Kläger beantragte der Beklagten 

mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, das Trikot der Nationalmannschaft zu eigenen 

Werbezwecken zu tragen und/ oder dabei Lichtbilder mit Personen zu verwenden, die das 

Trikot der Mannschaft bzw eines diesem ähnlichen Trikot zu tragen, um damit Werbung für 

ein Gewinnspiel zu machen, bei dem Karten für das anstehende Spiel gewonnen werden 

können. Das Erstgericht hat die einstweilige Verfügung mit der Begründung erlassen, dass 

hier Rufausbeutung vorliege, die wettbewerbswidrig sei, vor allem und besonders auch dann, 

wenn der Verletzer den guten Ruf einer fremden Ware ausnutze, um damit seine eigene 

Waren, die im Übrigen auch ungleichartig sein können, zu bewerben. Durch die Verwendung 

des Trikots auf der Zeitung werde der gute Ruf, den die Nationalmannschaft in Österreich 

genieße, und deren Bekanntheitsgrad auf die Zeitung der Beklagten übertragen. Auch das 

Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung mit einer nahezu identischen Argumentation und 

verwies darauf, dass die von der Beklagten beantragte Revision zwar zulässig sei, weil der 

Begriff und die Rechtslage der Rufausbeutung einer Klarstellung durch den OGH bedürften. 

Es bekräftigte aber auch, dass die Revision nicht berechtigt sei. 

Der OGH wiederum bezweifelte das Vorliegen einer Rufausbeutung im eigentlichen Sinne, 

da die Wertschätzung, die die Anhänger der Nationalmannschaft entgegenbringen, sich 

lediglich auf das Sportliche bezöge und die damit verbundenen Qualitätsvorstellungen keinen 

Bezugspunkt hätten, der sich vom Unternehmensgegenstand der Beklagten erheblich 

unterscheide. Eine Übertragung dieser Qualitätsvorstellungen sei daher nur sehr schwer 

vorstellbar. Des Weiteren seien die Zeitung und ihre Werbung nicht wie die 

Nationalmannschaft und ihre Fans für sportliche und patriotische Gefühle geeignet. Der OGH 

betonte allerdings, dass es in diesem Fall nicht auf eine Rufausbeutung im eigentlichen Sinne 

ankomme, sondern darauf, dass die Beklagte die Bekanntheit des Trikots in unlauterer Weise 

ausgenutzt habe. Und damit auch dessen Unterscheidungskraft. Deshalb bestehe hier auch 

kein Unterschied zur Ausnutzung einer bekannten Marke im Sinne des Artikels 9 Abs 1 lit c 

GMVO und § 10 Abs 2 MSchG. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine bekannte 

Marke nämlich vor der unlauteren Ausnutzung ihrer Wertschätzung und Unterscheidungskraft 
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geschützt, siehe auch C- 487/ 07, L’Oréal in Kap 6.4.1.1. Auch ohne eigentliche 

Rufübertragung würde daher das Ausnutzen der Unterscheidungskraft mit der dem Zeichen 

entgegengebrachten Wertschätzung, die dem Ruf entspreche, einhergehen. Die eben 

angebrachten Ausführungen und Erwägungen würden laut OGH nicht nur bei eingetragenen 

Marken, sondern auch bei Unternehmenskennzeichen gelten, wenn diese gewissen 

Bekanntheitsgrad erlangt hätten und aus diesem Grund von Wettbewerbern für ihre eigenen 

Waren und Dienstleistungen ausgenutzt würden. Der Kläger sei hier Träger eines 

Unternehmenskennzeichens, da das Trikot der Nationalmannschaft sowohl im Verlauf eines 

Spiels als auch durch das alleinige Tragen zur Identifizierung des Teams beitrage und daher 

eine kennzeichnende Funktion habe, die der Verband wirtschaftlich nutzen würde, so der 

OGH. Außerhalb des Markenrechts liege daher ohnehin sonstiges unlauteres Verhalten im 

Sinne von § 1 Abs 1 Nummer 1 UWG vor. Die Beklagte wiederum verwende fremden 

Aufwand für eigene Zwecke ohne Gegenleistung und nehme somit an der 

Unterscheidungskraft des Trikots teil. Das Urteil des OGH lässt sich daher wie folgt  

zusammenfassen: 

Der Schutz gegen das unlautere Ausnutzen der Kennzeichnungskraft und der Wertschätzung 

gilt für Unternehmenskennzeichen, die einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt haben, gemäß § 

1 Abs 1 Nummer 1 UWG ebenso wie für bekannte Marken, die dem markenrechtlichen 

Schutz gemäß Art 9 Abs 1 lit c GMVO bzw § 10 Abs 2 MSchG unterliegen.
210

 

Der OGH weitete mit dieser Entscheidung den Schutz bekannter Marken auf bekannte 

Unternehmenskennzeichen im Inland aus.  

6.4.1.1.1.2 Verwässerung 

Die Verwässerung zählt ebenfalls zum Bereich der unlauteren Benutzungshandlungen. Sie 

tritt dann ein, wenn die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke beeinträchtigt wird; in 

einem solchen Fall kann die Werbefunktion einer bekannten Marke durch ein verletzendes, 

identisches Zeichen dadurch gemindert werden, dass die unmittelbare gedankliche 

Verknüpfung des Konsumenten mit einer bekannten Marke dadurch verloren geht, weil 

wiederum durch die gedankliche Verbindung des Verbrauchers mit dem verletzenden, 

identischen Zeichen der Werbewert der bekannten Marke in den Hintergrund tritt und 

sozusagen „verwässert“ wird.
211
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Im Urteil C- 408/ 01 („Adidas I“) vom 23.10.2003 führte der EuGH aus, dass Art 5 Abs 2 der 

Marken RL keine Verwechslungsgefahr voraussetze, sondern, dass eine Ähnlichkeit zwischen 

der bekannten Marke und dem identischen Zeichen bestehen muss, aufgrund derer der 

Verbraucher die beiden Zeichen gedanklich miteinander verknüpft, aber sie eben nicht 

miteinander verwechselt.
212

 Mit dieser Entscheidung hat der EuGH klargestellt, dass Inhaber 

ihre bekannten Marken gemäß Art 5 Abs 2 Marken RL nur dann gegen den Tatbestand der 

Verwässerung schützen lassen können, wenn im geschäftlichen Verkehr eine gedankliche 

Verknüpfung zwischen der bekannten Marke und dem identischen Zeichen vorliegt.  

Im Folgenden wird zur weiteren Verdeutlichung des Tatbestands der Verwässerung das 

nachfolgende Urteil herangezogen: 

 Urteil des EuGH vom 27.11.2008, Intel Corporation Inc/ CPM United Kingdom 

Limited: 

Mit dem Urteil C- 252/ 07 vom 27.11.2008 hat der EuGH die Rechte der Inhaber bekannter 

Marken gegen den unlauteren Tatbestand der Verwässerung ausgeweitet. Die Intel 

Corporation, die Inhaber der unstreitig bekannten Marke „Intel“ in Großbritannien ist, hat im 

Ausgangsverfahren begehrt, die Marke „Intelmark“ des Inhabers CPM United Kingdom 

Limited für Dienstleistungen im Bereich des Marketing und des Telemarketing aufgrund von 

Art 5 Abs 2 Marken RL in Großbritannien für nichtig erklären zu lassen. Nach der 

Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C- 408/ 01 „Adidas 1“ (siehe oben) ist jedoch die 

Frage offen geblieben, wie die Verbraucher bzw die Verkehrskreise die gedankliche 

Verknüpfung zwischen bekannter Marke und identischer Marke wahrzunehmen haben. In der 

hier vorliegenden Rechtssache hat der EuGH dann jedoch betont, dass es vollkommen 

ausreichend sei, wenn das identische Zeichen dem aufmerksamen Durchschnittsverbraucher 

die bekannte Marke in Erinnerung ruft. Allerdings müssten je Einzelfall die zu 

berücksichtigenden Tatsachen und Umstände umfassend beurteilt werden. Gemäß EuGH 

genüge die Tatsache nicht, dass die ältere Marke für bestimmte Arten von Waren oder 

Dienstleistungen sehr bekannt ist, diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder 

Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße 

unähnlich sind und die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher 

Art einmalig ist, um zwingend eine Verknüpfung zwischen den beiden Marken herzustellen. 

Sie genüge auch nicht, um nachzuweisen, dass die jüngere Marke die Unterscheidungskraft 

der älteren, bekannten Marke beeinträchtige.  
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Der Inhaber müsse daher, um Schutz  für seine bekannte Marke zu erlangen und die jüngere 

identische Marke für nichtig erklären zu lassen, Beweise für die Beeinträchtigung der 

Unterscheidungskraft erbringen. Es müsse ein Nachweis vorliegen, dass sich das 

wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für 

die die ältere, bekannte Marke eingetragen ist, in Folge der Existenz und der Benutzung der 

identischen, jüngeren Marke zum Nachteil der bekannten Marke verändert habe oder in 

Zukunft entwickeln würde. Gemäß EuGH kann die Benutzung der jüngeren Marke die 

Unterscheidungskraft der älteren, bekannten Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die alte, 

bekannte Marke nicht einmalig ist. Des Weiteren kann, gemäß der Rechtsprechung des 

EuGH, eine erste, einmalige Benutzung der jüngeren Marke zur Beeinträchtigung der älteren, 

bekannten Marke führen.
213

 

Der EuGH hat mit diesem Urteil die Inhaber bekannter Marken bestärkt und deren Rechte und 

den Schutzumfang bekannter Marken ausgeweitet.   

An dieser Stelle möchte der Autor noch auf den Begriff des sogenannten „Trittbrettfahrens“ 

eingehen. Dieser ist immer häufiger zu hören. Der Begriff setzt sich gemäß der 

Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C- 323/ 09 zum einen aus der unlauteren 

Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, zum anderen aus der Ausnutzung des guten Rufes 

einer Marke zusammen (siehe auch OGH „Trikot der Nationalmannschaft“, Kap 

6.4.1.1.1.1).
214

 

6.4.1.1.2 Irreführung 

Im folgenden Abschnitt soll auf die Irreführung eingegangen werden. Diese kann sowohl bei 

bekannten Marken als auch bei „Standardmarken“ auftreten. Daher wird sie nicht mehr unter 

dem Abschnitt der bekannten Marke geführt, jedoch unter dem Abschnitt der unlauteren 

Benutzungshandlungen, da sie zur Irreführung des Verbrauchers führen kann und somit nicht 

erlaubt ist. 

Irreführung kann sowohl durch den Inhaber einer Marke selbst vorgenommen werden als 

auch durch Inhaber jüngerer bzw identischer Marken. Die Irreführung kann aus verschiedenen 

Gründen erfolgen und kann sich auf unterschiedliche Faktoren beziehen. Es muss hier auch 

nicht zwingend eine markenrechtliche Kollision vorliegen.  
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Die GMVO erwähnt die Irreführung in Art 7 Abs 1 lit g und Art 51 Abs 1 lit c. Bei 

Irreführung kann die Gemeinschaftsmarke daher auf Antrag für verfallen erklärt werden.
215

 

Des Weiteren schreibt Art 52 Abs 1 lit a GMVO eine Nichtigerklärung auf Antrag vor, sollte 

die Marke geeignet sein, das Publikum zu täuschen und damit irreführend sein.
216

 

Deutschland und Österreich haben Art 12 Abs 2 lit b Marken RL nahezu wörtlich in ihre 

innerstaatlichen Markengesetze übernommen.  

In Deutschland wird die Irreführung sowohl im MarkenG als auch im UWG geregelt und 

kann auch als „Täuschung“ bezeichnet werden.
217

 Gemäß § 8 Abs 2 Nummer 4 iVm § 37 Abs 

3 MarkenG sind Marken bereits von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie geeignet sind, 

das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft 

der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.
218

 Die Gesetzesnorm des UWG bezüglich des 

unlauteren Tatbestandsmerkmals der Irreführung ist § 5 Abs 1.
219

 Der Verfall einer 

irreführenden Marke wird auf Antrag hin gemäß § 49 Abs 2  Nummer 2 Marken G 

geregelt.
220

 Gegen eine irreführende Tätigkeit kann daher bereits bei Eintragung, spätestens 

aber bei irreführender Benutzung der Marke vorgegangen werden.  

In Österreich ist die Irreführung in § 33 c MSchG geregelt.
221

 Dabei wirkt die Erkenntnis der 

Löschung auf den Zeitpunkt des Nachweises der irreführenden Marke zurück.
222

 War die 

Marke bereits vor der Registrierung irreführend, wirkt die Löschungserkenntnis auf den 

Beginn der Schutzdauer zurück.
223

 Vor dieser Regelung konnte als Rechtsgrundlage gegen 

irreführende Geschäftspraktiken nur § 2 UWG angeführt werden, während das Markenrecht 

zum damaligen Zeitpunkt von dieser Regelung des UWG ausgenommen war (heute ist ein 

markenrechtlicher Schutz gegen den Tatbestand der Irreführung auch nach § 2 UWG 

gedeckt).
224

 Ein Löschungsantrag gegen eine irreführende Marke nach deren Eintragung kann 
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grundsätzlich von jedermann und jederzeit im Sinne einer sogenannten Popularklage gemäß 

Art 33 MSchG gestellt werden.
225

 

Im Folgenden wird der Autor zur Veranschaulichung des unlauteren Tatbestands der 

Irreführung einen Beschluss des BGH heranführen: 

 Beschluss des BGH vom 17.10.2013, „grill meister“: 

Die Anmelderin beantragte beim DPMA die Eintragung der Wort- Bild- Marke „grill meister 

®“. Das ®- Symbol sollte der Öffentlichkeit deutlich machen, dass es sich hierbei um eine 

registrierte Marke handele.
226

 Das Zeichen enthielt außer dem Wortlaut „grill meister“ ein 

Bild, das eine weiße Wurst auf rotem Hintergrund darstellte. Die Anmeldung wurde vom 

DPMA aufgrund fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses 

zurückgewiesen.  

Daraufhin legte die Anmelderin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein, welche erfolglos 

blieb. Die Anmelderin verfolgte ihren Antrag jedoch weiter und reichte eine zulässige 

Rechtsmittelbeschwerde beim BGH ein. Die Rechtsmittelbeschwerde der Anmelderin gegen 

den Beschluss des Bundespatentgerichts wurde vom BGH ebenfalls zurückgewiesen.  

Bereits das Patentgericht hatte die Beschwerde für unbegründet erachtet, da die Anmeldung 

der Marke sowohl gemäß § 8 Abs 2 Nummer 1 (fehlende Unterscheidungskraft) als auch § 8 

Abs 2 Nummer 4 (Täuschung des Publikums) MarkenG ausgeschlossen sei. Das Patentgericht 

argumentierte, dass das angesprochene Publikum bei der Marke keinen Herkunftshinweis 

erkennen könne und dass die Abbildung der angesprochenen Wurst und deren graphische 

Gestaltung dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen würde. Der BGH bestätigte 

dies und begründete, dass aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortbestandteile 

eine einfache graphische Abbildung eines Produkts (hier einer Wurst) nicht ausreichen würde, 

um das Schutzhindernis der Unterscheidungskraft zu überwinden. Den Waren und 

Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet werden sollte, fehle außerdem überwiegend 

der Bezug zu Grillprodukten.  

Außerdem gelte das ®- Zeichen nur für den Wortbestandteil „grill“ oder „grill meister“ und 

nicht für das gesamte Zeichen. Daher werde die Öffentlichkeit darüber getäuscht, dass dieser 

Zeichenbestandteil, auf den sich das ®- Symbol bezieht, keinen markenrechtlichen Schutz 

genieße. Demnach liege hier gemäß § 8 Abs 2 Nummer 4 des MarkenG eine Irreführung 
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durch den Zeicheninhalt vor. Diese Entscheidung des Patentgerichts bekräftigte der BGH. Die 

Rüge der Anmelderin, das Bundespatentgericht habe bei der Beurteilung einen zu hohen 

Maßstab angesetzt und es lasse sich ihrer Meinung nach nicht feststellen, dass das ®- Zeichen 

eindeutig nur für einen Wortbestandteil gelte, hielt der Rechtsbeschwerde vor dem BGH nicht 

stand. Demnach handelte es sich laut BGH um eine unwahre Werbeangabe, indem das 

Unternehmen gegenüber seinem Publikum den falschen Eindruck vermittle, dass es Rechte an 

einem bestimmten Zeichen besitze und somit Vorteile gegenüber seinen Wettbewerbern 

erwerbe. Dies sei auf jegliche Art und Weise zu vermeiden.
227

 

In der Entscheidung C- 195/ 14 entschied der EuGH, dass Inhaber von Marken die 

Verpackung und Etikettierung ihrer Waren nicht zur Irreführung der Verbraucher benutzen 

dürfen.
228

 So geschehen im Fall der Marke Teekanne, die wohl zu den ältesten, eingetragenen 

Warenzeichen Deutschlands zählen dürfte.
229

 Der EuGH betonte, dass die Etikettierung eines 

Lebensmittels und besonders die bildliche Darstellung, die Bezeichnung oder das Aussehen 

einer bestimmten Zutat auf dieser Etikettierung nicht den Eindruck erwecken dürften, dass 

diese in einem Lebensmittel vorhanden sei, obwohl sich bereits aus dem Verzeichnis der 

Zutaten auf der Verpackung ergäbe, dass diese es nicht ist.
230

 

6.4.1.1.3 Bösgläubigkeit 

Die bösgläubige Anmeldung einer Marke zählt ebenfalls zu den unlauteren Handlungen und 

Tatbeständen. Gemäß gemeinschaftsrechtlichen als auch nationalen Bestimmungen sind 

bösgläubige Markenanmeldungen von der Eintragung ausgeschlossen bzw können gelöscht 

werden.
231

 

Die Bösgläubigkeit stellt zwar mittlerweile zweifelsohne einen Begriff der Europäischen 

Union dar, jedoch ist hierfür keine eindeutige Definition hinterlegt worden.
232

  

Eine bösgläubige Markenanmeldung kann vorgenommen werden und von einer solchen 

Anmeldung ist gerade dann auszugehen, wenn der Anmelder der Marke davon Kenntnis hat, 
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dass eine ähnliche bzw identische Marke bereits existiert.
233

 Jedoch reicht diese Annahme für 

eine Bejahung der Bösgläubigkeit gemäß dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Lindt 

Goldhase nicht aus; das Urteil zeigt vielmehr, dass eine bösgläubige Markenanmeldung dann 

vorliegen kann, wenn das Ziel verfolgt wird, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, 

indem die Marke ohne Benutzungsabsicht eingetragen wird; außerdem kann sich aus der 

Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten, für das bereits rechtlicher Schutz besteht, für 

eine mit der angemeldeten Marke ähnliche Ware ergeben, dass der Dritte bei der Anmeldung 

bösgläubig war.
234

 Des Weiteren kann auch die Absicht bösgläubig sein, den Ruf einer 

fremden Marke auszubeuten
235

 (zur Rufschädigung- und Ausbeutung siehe Kap 6.4.1.1.1.1). 

Gemäß der Rechtsprechung des BGH im Rechtsstreit „The Colour of Elégance“ handelt ein 

Anmelder einer Marke auch dann unlauter, das heißt, in diesem Fall bösgläubig, wenn er ohne 

Grund in Kenntnis der Vorbenutzung für gleiche Waren ein ähnliches bzw identisches oder 

zum Verwechseln ähnliches Zeichen eintragen lässt, um die Verwendung der Marke für den 

Vorbenutzer unmöglich zu machen und damit die Sperrwirkung zweckentfremdet, indem er 

sie als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.
236

   

In Deutschland und Österreich bietet das UWG neben dem MarkenG und dem MSchG Schutz 

gegen den unlauteren Tatbestand der Bösgläubigkeit.
237

 

Die GMVO regelt die Bösgläubigkeit in Art 7 Abs 1 lit f, Art 51 Abs 1 lit b und Art 52 Abs 1 

lit b. Demnach kann eine Gemeinschaftsmarke bei Bösgläubigkeit auf Antrag für nichtig 

erklärt werden.
238

  

Führt man sich die obigen Ausführungen und Beispiele vor Augen, erscheint es notwendig, 

dass auch sittenwidrige Handlungen im Zusammenhang mit dem unlauteren Tatbestand der 

Bösgläubigkeit berücksichtigt werden. „Verstoß gegen das Anstandsgefühl aller billig und 

gerecht Denkenden. Dabei ist bes. die Wertordnung des Grundgesetzes zu 

berücksichtigen.“
239

 Aufgrund dieser Definition im Zusammenhang mit den oben genannten 

Beispielen bzw Urteilen der unlauteren Tatbestände liegt laut Meinung des Autors bei einer 

bösgläubigen Markenanmeldung zumeist auch Sittenwidrigkeit vor. Art 7 Abs 1 lit f GMVO 
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regelt zwar „nur“ den Ausschluss von Marken von der Eintragung, die gegen die öffentliche 

Ordnung und die guten Sitten verstoßen.
240

 Da jedoch aus den obigen Ausführungen deutlich 

hervorgeht, dass bösgläubige Markenanmeldungen zumeist auch unter dem Tatbestand der 

Sittenwidrigkeit zu beurteilen sind und daher beide in engem Zusammenhang stehen, sollte 

Art 7 Abs 1 lit f der GMVO für diese Art der unlauteren Handlungen miteinbezogen und zum 

zusätzlichen Schutz herangezogen werden. 

6.4.1.1.4 Produktpiraterie 

Die Produktpiraterie ist der Vertrieb von Produktfälschungen.
241

 Sie ist in der Produktpiraterie 

VO geregelt (siehe auch Kap 4.2.5). Produktpiraterie ist ein weiteres Tatbestandsmerkmal der 

unlauteren Benutzungshandlungen. Nach der Produktpiraterie VO können Waren, die im 

Verdacht stehen, Rechte der Inhaber geistigen Eigentums, zB Markeninhaber, zu verletzen, 

gemäß Art 23 Abs 1 zum Schutz des Inhabers aus dem Verkehr gezogen werden und 

vernichtet werden (siehe auch Kap 4.2.5).  

Die Produktpiraterie hat sich in den letzten Jahren zum Milliardengeschäft entwickelt, das 

nicht nur den Wirtschaftsunternehmen und damit den Inhabern der Rechte geistigen 

Eigentums massive Schäden zufügt, sondern auch dem „normalen Verbraucher“, dem durch 

billige Produktimitationen ernsthafte gesundheitliche Gefahren drohen können.
242

 Gemäß dem 

deutschen Bundesministerium der Finanzen (Zoll) hat sich die Überarbeitung der VO (EG) 

Nr. 1383/ 2003 bereits jetzt ausgezahlt: 

Die Anzahl der Aufgriffe habe sich- auch aufgrund des Kleinsendungsverfahrens, das in die 

neue Produktpiraterie VO mitaufgenommen wurde- um 75% auf 45738 erhöht, insgesamt 

seien 93 % der Sendungen, die vom Zoll angehalten wurden, vernichtet worden, zudem seien 

die Schutzrechte von 495 Inhabern des gewerblichen Rechtsschutzes verletzt worden; 

außerdem arbeiteten die Zollbehörden (Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz) im Jahr 

2014, dem ersten Jahr nach Inkrafttreten der neuen Produktpiraterie VO, mit 914 

Schutzrechtsinhabern zusammen.
243

 Eine Studie des HABM macht deutlich, dass der Verkauf 

von gefälschter Kleidung, Schuhen und Accessoires knapp 10 % des Gesamtumsatzes des 

Wirtschaftszweigs in der gesamten EU ausmacht und dadurch 363000 Arbeitsplätze verloren 
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gehen, weil ehrliche Unternehmen wesentlich weniger verkaufen und dadurch jedes Jahr 

Umsatzeinbußen in Höhe von 26 Milliarden Euro hinzunehmen haben, was sich wiederum auf 

die Anzahl der Beschäftigten auswirkt.
244

  

Der EuGH hat hingegen die Inhaber von Schutzrechten nicht gerade gestärkt, indem er in den 

Rechtssachen C- 446/ 09 und C- 495/ 09 entschieden hat, dass die Inhaber von Marken 

nachweisen müssten, dass die gefälschten und rechtsverletzenden Waren Dritter dazu 

bestimmt sind, in der Europäischen Union in den Verkehr gebracht zu werden und sich daraus 

ergibt, dass sie für einen Verbraucher in der EU bestimmt sind.
245

 

Im Urteil „Converse I“ vom 15. März 2012 folgte der deutsche BGH dem EuGH, obwohl er 

zunächst zwar entschied, dass Dritte grundsätzlich dazu verpflichtet sind, nachzuweisen, dass 

sie keine Produktfälschungen betrieben und dass eine Zustimmung des Markeninhabers zur 

Benutzung des Zeichens gemäß § 14 Abs 2 MarkenG und gemäß Art 9 Abs 1 GMVO 

gegeben ist.
246

 Das gelte auch für den Internethandel, auf den sich dieser spezielle Fall bezog. 

Markeninhaber aber treffe für den Fall, dass sie die Behauptung aufstellten, ein Dritter würde 

Produktfälschungen betreiben, eine sogenannte sekundäre Darlegungslast, welche für den 

Markeninhaber aber im Rahmen seines Zumutbaren bestehe und er deshalb keine 

Betriebsgeheimnisse offen legen müsse.
247

  

Aufgrund dieser Urteile sahen sich Markeninhaber durchaus geschwächt in ihren Rechten 

gegenüber unlauteren, rechtsverletzenden Produktfälschungen. Durch das Inkrafttreten der 

neuen Produktpiraterie VO im Jahr 2014 wurde Markeninhabern nun ein verbesserter 

Rechtsrahmen zugesichert, indem Produktfälschungen ohne ein gerichtliches Verfahren von 

Zollbehörden noch an der Grenze vernichtet werden können (siehe auch weiter oben, Art 23 

Abs 1). 

Des Weiteren hat der EuGH in der Rechtssache C- 98/ 13 vom 06.02.2014 entschieden, dass 

auch Waren, die von Privatpersonen aus der EU über das Internet bestellt werden, von den 

Zollbehörden beschlagnahmt werden können, wenn sich das Angebot des Onlinehändlers auf 

Personen in der EU bezogen hat und sich die Werbung des Händlers demnach an einen 

Mitgliedstaat richtete.
248
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6.4.1.2 Unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten der unzulässigen      

Benutzungshandlungen  

Gemäß § 14 Abs 3 MarkenG ist es Dritten verboten, ohne Genehmigung des Markeninhabers 

Zeichen auf Waren oder ihrer Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren oder 

Dienstleistungen anzubieten, unter dem Zeichen Waren ein- und auszuführen oder das 

Zeichen in Geschäftspapieren oder der Werbung zu nutzen.
249

 Der deutsche und der 

österreichische Gesetzgeber regeln in § 14 Abs 3 MarkenG und § 10 MSchG jeweils 

unzulässige Benutzungshandlungen. § 10 MSchG bezieht sich auf § 10 a MSchG und § 14 

Abs 3 MarkenG auf den vorhergehenden Absatz 2. Der Unterschied zwischen diesen 

Regelungen besteht darin, dass § 10 MSchG die Rechte, die sich aus einer Marke ergeben, 

behandelt, während § 14 Abs 3 MarkenG verbotene bzw unzulässige Handlungen nennt. Der 

österreichische Gesetzgeber beschäftigt sich mit den zu § 14 Abs 3 MarkenG vergleichbaren 

und identischen Handlungen in § 10 a MSchG. Dieser zählt im Vergleich zum § 14 Abs 3 

MarkenG allerdings nur unterschiedliche Arten zulässiger Benutzungshandlungen im Sinne 

des MSchG auf (keine Verbote). Die Verbindung zwischen den Rechten eines 

Markeninhabers (Verbot der Benutzung eines Kennzeichens ohne Genehmigung) gemäß § 10 

MSchG und den verschiedenen Benutzungsarten (§ 10 a MSchG) wird vom Gesetzgeber über 

ständige Verweise des § 10 auf § 10 a MSchG hergestellt.  

Das deutsche MarkenG normiert demnach gemäß § 14 Abs 3 ein Verbot unzulässiger 

Benutzungshandlungen, während das österreichische MSchG  in § 10 sich die aus einer 

Marke ergebenden Rechte nennt und diese anschließend auf die unterschiedlichsten 

Benutzungsformen bezieht (§ 10 a MSchG). Daraus lässt sich selbstverständlich auch ein 

Verbot unzulässiger Benutzungshandlungen ableiten. Das MSchG orientiert sich dabei stärker 

an der Marken RL (Art 5, 6) und der GMVO (Art 9, 12), die beide zunächst von Rechten des 

Markeninhabers sprechen, als das MarkenG. 

Dies zeigt wieder einmal, dass zwar bezüglich des gemeinsamen Zieles Einigkeit besteht und 

gemäß Marken RL bestehen muss, die europäischen Gesetzgeber den einzelnen 

Mitgliedstaaten dennoch die Freiheit einräumen, ihre Rechtsvorschriften auf die jeweils 

eigene Art und Weise zu gestalten (Auslegung von Form und Mittel, siehe auch Kap 4.2.1).  
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Zu den unzulässigen Benutzungshandlungen ist ferner § 14 Abs 4 MarkenG 

miteinzubeziehen. Dieser besagt, dass es Dritten ohne Genehmigung des Inhabers untersagt 

ist,  Marken auf Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmitteln anzubringen.
250

 

6.4.1.3  Verwechslungsgefahr und Doppelidentität 

Die Verwechslungsgefahr ist ein europarechtlicher Begriff, der einheitlicher Auslegung 

innerhalb der Union bedarf.
251

 Geregelt ist die Verwechslungsgefahr in Art 8 Abs 1 lit b 

GMVO, Art 4 Abs 1 lit b Marken RL, § 10 Abs 1 Nummer 2 MSchG und § 14 Abs 2 

Nummer 2 MarkenG. Die Verwechslungsgefahr zählt wie die Doppelidentität zu den 

unzulässigen Benutzungshandlungen.  

Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke gleiches oder 

ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt und der 

Verbraucher Gefahr laufen könnte, das Zeichen mit der (älteren) Marke zu verwechseln oder 

das Zeichen mit der (älteren) Marke gedanklich in Verbindung zu bringen.
252

 Die 

Verwechslungsgefahr schließt die Gefahr der gedanklichen Verbindung auch nach der 

GMVO mit ein (Ausnahme siehe bekannte Marke in Kap 6.4.1.1.1).
253

 Bei der Beurteilung, 

ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auf den Gesamteindruck der beiden Marken hinsichtlich 

der Ähnlichkeit unter Berücksichtigung der sie unterscheidenden und dominierenden 

Merkmale zu verweisen; gemäß EuGH ist die Verwechslungsgefahr umso größer, je größer 

die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist.
254

 Der Verbraucher wird in der jeweiligen 

Situation nicht in der Lage sein, die Zeichen detailliert miteinander zu vergleichen und auf 

Einzelheiten zu achten, daher nimmt er diese für gewöhnlich als Ganzes wahr; die 

Verwechslungsgefahr ist daher umfassend zu beurteilen; dabei sind folgende Faktoren zu 

prüfen: 

 Kennzeichnungskraft der älteren Marke 

 Ähnlichkeitsgrad der Marken 

 Ähnlichkeitsgrad der Waren oder Dienstleistungen.
255
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Die hier genannten Faktoren sind je nach Einzelfall unterschiedlich zu gewichten, da sie in 

einer Wechselwirkung zueinander stehen, das heißt Abweichungen zwischen Marken können 

beispielsweise durch die Nähe der Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden und im 

Umkehrschluss eine Ähnlichkeit der Marken die Unterschiede zwischen Waren oder 

Dienstleistungen kompensieren.
256

 

Der EuGH hat in der Rechtssache T 213/ 09 vom 15.02.2011 eine Verwechslungsgefahr 

bejaht.
257

 Die Yorma’s AG hatte in diesem Rechtsstreit gegen die Aufhebung ihres beim 

HABM eingetragenen Bildzeichens geklagt, die aufgrund der verwechselbaren Ähnlichkeit 

mit der älteren Marke „Norma“ vorgenommen wurde; der EuGH allerdings entschied, dass im 

vorliegenden Fall aufgrund der Ähnlichkeit der von den Marken erfassten Waren und 

Dienstleistungen sowie der festgestellten Ähnlichkeit der beiden Marken in Bild und Klang 

Verwechslungsgefahr bestehe.
258

 Die Klägerin (Yorma’s AG) hatte die bildlichen 

Unterschiede betont, die Verbraucher wahrnehmen würden, wenn sie in Bahnhöfen in Eile bei 

ihr einkaufen würden und verdeutlicht, dass daher die besonders sichtbaren und 

wahrzunehmenden Elemente der angemeldeten Marke- der Buchstabe „S“, der Wortanfang 

und das große „Y“ im Hintergrund- an entscheidender Bedeutung gewinnen würden; der 

EuGH stimmte zwar zu, dass die bildlichen Aspekte tatsächlich dazu geeignet seien, eine 

größere Bedeutung zu besitzen, jedoch ergebe sich aus dem bildlichen Gesamteindruck der 

allgemeine Eindruck einer Ähnlichkeit der Marken, insbesondere bei Berücksichtigung des 

Umstands, dass der Wortbestandteil der dominierende Bestandteil sei; außerdem sei in der 

von Yorma’s geschilderten Verkaufssituation (siehe weiter oben) nicht davon auszugehen, 

dass der Verbraucher auf die bildlichen Unterschiede im Besonderen aufmerksam wird.
259

 

Der EuGH hat auch in der Rechtssache C- 361/ 04 P Picaro/ Picasso entschieden, dass der 

Grad der Aufmerksamkeit, der einem Produkt entgegengebracht wird, zB in dem das Produkt 

vor dem Kauf einer vom Verbraucher ausführlichen Prüfung unterzogen wird, die 

Verwechslungsgefahr zwischen Marken für solche Produkte in dem entscheidenden 

Zeitpunkt, in dem die Wahl zwischen den Produkten und den Marken getroffen wird, 

verringern könne.
260

 Zum einen könne allerdings nicht auf den geringsten Grad der 

Aufmerksamkeit, den ein Produkt beim Verbraucher hervorrufen kann, abgestellt werden, da 

in diesem Fall jegliche Relevanz für das Kriterium, wonach der Aufmerksamkeitsgrad je nach 
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Art der Ware unterschiedlich sein kann, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr 

verloren ginge; zum anderen könne von der jeweils entscheidenden Stelle vernünftigerweise 

auch nicht verlangt werden, einen durchschnittlichen Wert des Aufmerksamkeitsgrades für 

die jeweiligen Produkte zu ermitteln.
261

 Der EuGH bekräftigte in dieser Rechtssache auch, 

dass der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäß Art 8 Abs 1 lit b und Art 9 Abs 1 lit b der 

der GMVO vorhergehenden Verordnung Nummer 40/ 94 nicht unterschiedlich auszulegen 

sei.
262

 

Außerdem hat der EuGH für Recht gesprochen, dass bei der Prüfung der 

Verwechslungsgefahr grundsätzlich kein Freihaltebedürfnis für die Wettbewerber besteht; in 

der Rechtssache adidas/ Marca Mode argumentierte der EuGH, dass Streifenmotive für 

Kleidung grundsätzlich frei zur Verfügung stünden und von jedermann auf unterschiedliche 

Art und Weise genutzt und auf Kleidung angebracht werden könnten, solange für den 

Verbraucher keine Gefahr der Verwechslung mit dem von adidas entwickelten und 

geschützten 3- Streifenmotiv bestehe.
263

 

Im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr wird die Doppelidentität in Art 8 Abs 1 lit a GMVO, 

Art 4 Abs 1 lit a Marken RL sowie § 10 Abs 1 Nummer 1 MSchG und § 14 Abs 2 Nummer 1 

MarkenG geregelt. Doppelidentität gewährt dem Inhaber einer eingetragenen Marke das 

Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder 

Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen 

ist.
264

 Völlig identische Zeichen sind bei Doppelidentität allerdings nicht notwendig, das 

heißt, es ist möglich, dass dem Verbraucher bei flüchtiger Betrachtungsweise unbedeutende 

Unterschiede zwischen den Marken entgehen können.
265

 Grundvoraussetzung für den Schutz 

des Markeninhabers aufgrund der Doppelidentität ist dabei im Wesentlichen die 

Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion durch ein anderes Zeichen,
266

 zB der Verkauf von 

nicht offiziellen Fußball- Fanartikeln, die auf einen Fußballclub verweisen, der die auf den 

Fanartikeln abgebildeten Zeichen als Marke schützen ließ.
267

 Dem Verbraucher werde nach 

Verlassen des Verkaufsstandes der Eindruck vermittelt, dass das Zeichen als Angabe des 
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Fußballclubs als Herkunftsunternehmen diene, was gemäß EuGH die Herkunftsfunktion einer 

Marke verletze.
268

 In dem angesprochenen Fall hatte Herr Matthew Reed einen inoffiziellen 

Verkaufsstand betrieben und Schals, die den offiziellen Waren des Arsenal FC, für die der 

Club Markenschutz besitzt, gleich sind, verkauft und vertrieben.
269

 Der EuGH argumentierte, 

dass selbst die Benutzung des Zeichens und damit der Verkauf der Waren zum Ausdruck der 

Unterstützung, der Treue und der Zugehörigkeit gegenüber dem Verein nicht von einer 

markenverletzenden Handlung im Sinne der Doppelidentität freisprechen würde, damit die 

Herkunftsfunktion als höchste zu schützende Funktion der Marke gewährleistet werden 

könne.
270

  

6.4.2 Marke vs sonstige Kennzeichen 

In diesem Abschnitt geht der Autor auf die Kollision von Marken und sonstigen Kennzeichen 

ein. Sonstige Kennzeichen können geschäftliche Bezeichnungen oder geographische 

Herkunftsangaben sein. Es macht für den jeweiligen Schutzanspruch- und Umfang durchaus 

einen Unterschied, welche Art des Kennzeichens vorliegt bzw welche Kennzeichen 

miteinander kollidieren.
271

 Geschäftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen 

unterscheiden Unternehmen, Marken kennzeichnen Produkte.
272

 Die Marke bietet keinen 

besseren Schutz als ein sonstiges Kennzeichen, sondern ist aufgrund ihrer Eintragung 

lediglich leichter dokumentierbar; im Falle der Kollision bedarf es daher bei einem sonstigen 

Kennzeichen wie einem Unternehmenskennzeichen einer schwierigeren und deshalb besseren 

Argumentation.
273

 Auch im Falle einer Kollision zwischen einer Marke und einem sonstigen 

Kennzeichen gilt, wie in Kap 6.2 bereits beschrieben, das Prioritätsprinzip. 

In Österreich fallen nicht- registrierte Marken unter den Begriff der „sonstigen Einrichtung“ 

und können gemäß § 9 Abs 3 UWG geschützt werden, wenn sie in beteiligten 

Verkehrskreisen als Kennzeichen eines Unternehmens gelten; dabei muss das Zeichen aber 

Verkehrsgeltung erlangt haben, was nicht zwingend mit einer gewissen Dauer der 

Verwendung des Zeichens einhergeht; zu diesem Schluss kam der OGH in der Rechtssache 
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4Ob204/ 06p.
274

 Kennzeichen wie Namen können aufgrund Art 4 Abs 4 lit c i Marken RL 

besonderen Schutz genießen; demnach kann eine eingetragene Marke von jedem 

Mitgliedstaat für ungültig erklärt werden oder von der Eintragung ausgeschlossen werden, 

wenn die Benutzung der Marke aufgrund eines älteren Rechts untersagt werden kann.
275

 Es 

liegt auch eine Kollision vor, wenn Marken mit anderen bzw sonstigen Kennzeichen 

verwechselt werden. Maßgeblich ist die Kennzeichnungskraft der Marke, der 

Ähnlichkeitsgrad zwischen Marke und Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten 

Waren oder Dienstleistungen.
276

 Hierbei muss aber beachtet werden, dass es sich bei einer 

geschäftlichen Bezeichnung (im Folgenden Unternehmenskennzeichen) nicht um einen 

Hinweis auf eine Ware oder Dienstleistung (Marke), sondern um einen Hinweis auf ein 

Unternehmen handelt. Es ist daher bei der Feststellung einer potentiellen 

Verwechslungsgefahr auf eine gewisse Branchennähe abzustellen, die dann entsteht, wenn 

zwischen den Unternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, geschäftliche 

Zusammenhänge bestehen und somit die Gefahr besteht, der Verkehr könnte diese 

miteinander verwechseln.
277

 Auf der einen Seite verschieden, so haben Marke und 

Unternehmenskennzeichen doch auch inhaltliche Gemeinsamkeiten, sodass sie nicht immer 

unbedingt strikt voneinander abgegrenzt werden können; Unternehmen sind oftmals nach 

ihrem besten und bekanntesten Produkt benannt, bei dem ein Unternehmenskennzeichen auch 

gleichzeitig als Marke geschützt ist, wie das Beispiel „Coca- Cola“ deutlich zeigt.
278

 Das 

Gegenbeispiel hierzu liefert die Daimler AG, deren wohl bekanntestes Produkt- Mercedes- 

Benz- als Marke geschützt ist. 

Die Verletzung eines Namens lag in der Rechtssache „Bundesheer“ des OGH vor; der 

Betreiber einer Domain verwendete den geschützten Namen „Bundesheer“, um damit die 

Aufmerksamkeit auf das von ihm gegründete Diskussionsforum zu lenken; der OGH 

entschied allerdings, dass der Namensträger durch einen derartigen Namensgebrauch, der mit 
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den Aktivitäten des Schutzrechtsinhabers nichts zu tun habe, ein Recht darauf habe, dass sein 

Name nicht benutzt wird, weil seine Interessen dabei verletzt würden.
279

  

Der EuGH entschied in der Rechtssache C- 245/ 02, dass bei der Kollision zwischen einer 

eingetragenen Marke und einem Handelsnamen, der in einem Mitgliedstaat weder eingetragen 

ist, noch Verkehrsgeltung erlangt hat, der Name als bestehendes älteres Recht gemäß TRIPS- 

Abkommen
280

 gelten könne, wenn der Inhaber des Namens über ein in den zeitlichen und 

sachlichen Anwendungsbereich des Abkommens fallendes Recht besitzt, es vor dem 

Markenrecht, mit dem es kollidiert, entstanden ist und seinem Inhaber erlaubt, ein mit dieser 

Marke ähnliches oder identisches Zeichen zu benutzen.
281

 Diese Entscheidung ist als eine der 

Grundentscheidungen des EuGH anzusehen, in denen er dem Namen weiteren 

kennzeichenrechtlichen Schutz zugesichert und ihn erweiternd ausgelegt hat, indem jetzt auch 

Unternehmenskennzeichen unter diesen Begriff fallen.
282

 

Bei der Kollision zwischen einer Marke und einem sonstigen Kennzeichen hat jeder 

Mitgliedstaat das Recht die Eintragung einer Marke zu untersagen oder eine eingetragene 

Marke für ungültig zu erklären, wenn Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem 

sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der 

jüngeren Marke erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses 

sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu 

untersagen.
283

 

Nach der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Céline, die das vorhergehende Urteil 

Anheuser- Busch (C- 245/ 02) bestätigte, ist gemäß Art 6 Abs 1 lit a Marken RL das 

Tatbestandsmerkmal Name nicht restriktiv auszulegen;  daher könne sich ein Dritter auf Art 6 

Abs 1 lit a Marken RL berufen, um ein mit der Marke verwechselbares Kennzeichen zur 

Angabe seines Handelsnamens zu nutzen, auch wenn diese Benutzung im Sinne des Art 5 Abs 

1 Marken RL aufgrund der Rechte des Markeninhabers verboten wäre.
284

 Das heißt nun, dass 

der Markeninhaber nicht das Recht hat, einem Dritten zu verbieten, seinen Namen oder seine 
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Firma im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen 

Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
285

 

Ein weiteres Beispiel für eine Kollision zwischen Unternehmenskennzeichen und Marken 

liefert das Urteil des Landgerichts Köln (im Folgenden LG Köln) vom 20.12.2007.
286

 In 

diesem Verfahren obsiegte die Beklagte, die aufgrund der als Unternehmenskennzeichen 

benutzten Bezeichnung „C" die älteren und daher besseren Rechte im Vergleich zur 

gleichnamigen Wortmarke des Klägers aufzuweisen hatte; da hier das Prioritätsprinzip gelte, 

lasse auch die Tatsache, dass die von der Beklagten betriebene Domain zwischenzeitlich zum 

Verkauf angeboten wurde, gemäß dem LG Köln keine Rückschlüsse auf eine 

Benutzungsaufgabe zu, solange im Kundenkontakt die Geschäftsbezeichnung weiterhin 

geführt werde.
287

 

6.4.3  Registrierte und nicht- registrierte Marke (®- und ™- Zeichen)  

Das ®- Zeichen (Englisch: „registered trademark“) ist im Gemeinschaftsgebiet nicht als 

Zeichen geschützt, sondern stammt aus dem anglo- amerikanischen Raum (hauptsächlich aus 

den Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA).
288

 Das Zeichen wird dort verwendet, um 

dem Verbraucher zu signalisieren, dass er im Inbegriff ist, eine Marke zu kaufen. Dabei steht 

das ®- Zeichen für eine registrierte Marke (registered).
289

 Das ®- Zeichen („R im Kreis“) 

findet mittlerweile auch immer häufiger im Gemeinschaftsgebiet Anwendung. Dem Inhaber 

einer registrierten Marke ist es erlaubt, seine eingetragene Marke mit einem ®- Zeichen zu 

kennzeichnen und dem Verbraucher somit vor Augen zu führen, dass sein Produkt als Marke 

eingetragen ist und den markenschutzrechtlichen Anforderungen genügt.
290

 Eine potentielle 

Gefahr besteht jedoch darin, dass auch Inhaber einer nicht registrierten Marke das ®- Zeichen 

verwenden könnten. § 2 UWG nennt diese Geschäftspraktik Irreführung, wenn das Zeichen 

missbräuchlich verwendet wird und so zu einer Täuschung des Verbrauchers führt, indem er 

zu Entscheidungen veranlasst wird, die er sonst nicht getroffen hätte.
291

 Der OGH hat nach 

der Novellierung des UWG 2007 allerdings ausgesprochen, dass die Verwendung des ®- 

Zeichens für einen nicht geschützten Werbeslogan keinen Einfluss auf die Entscheidung eines 

                                                           
285

 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Marken, ABl L 299/ 25, Art 6 Abs 1 lit a. 
286

 LG Köln 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07. 
287

 LG Köln 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07. 
288

 So auch Müller/ Höller- Prantner, Markenrecht kompakt 49. 
289

 So auch Lehmann, Darf ich das TM- Zeichen in Deutschland verwenden?  

https://www.breuerlehmann.de/darf-ich-das-tm-zeichen-in-deutschland-verwenden/ (Stand: 22.10.2013). 
290

 So auch Müller/ Höller- Prantner, Markenrecht kompakt 49. 
291

 UWG 1984, StF: BGBl. Nr. 448/1984 (WV), § 2 Abs 1. 



55 
 

heutigen Verbrauchers hat; er hatte hierbei aber nicht über die potentielle Gefahr einer 

Täuschung des Verbrauchers oder der Konkurrenz zu entscheiden.
292

 Da die Rechtsprechung 

hierzu bei Weitem nicht abschließend geklärt ist, sollte sich der Inhaber einer nicht 

registrierten Marke daher reiflich überlegen, ob er diese mit einem ®- Zeichen kennzeichnet, 

da hierdurch getäuschte und in die Irre geführte Wettbewerber Unterlassungsansprüche gegen 

den Inhaber geltend machen können, was in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden 

ist.
293

 Nach Meinung des Autors sollte sich die Verwendung des ®- Zeichens zum Schutz der 

Verbraucher und zur Aufrechterhaltung eines fairen und ausgeglichenen Wettbewerbs daher 

auf registrierte Marken beschränken. Gemäß dem Urteil „Thermoroll“ des BGH vom 

26.02.2009 ist die Verwendung des ®- Zeichens außerdem wettbewerbswidrig, wenn dieser 

Zusatz für eine Marke verwendet wird, die gar nicht existiert.
294

  

Auch das ™- Zeichen (Englisch: „unregistered trademark“) ist kein im Gemeinschaftsgebiet 

geschütztes Zeichen, sondern findet seinen Ursprung ebenfalls im anglo- amerikanischen 

Raum. Durch Benutzung seiner Marke und gleichzeitiger Verwendung des ™- Zeichens 

erlangt der Inhaber beispielsweise in den USA Verkehrsgeltung und beansprucht somit 

markenrechtlichen Schutz für seine Marke.
295

 Im anglo- amerikanischen Raum ist nämlich die 

Voraussetzung, markenrechtlichen Schutz zu erlangen, die Verwendung bzw. Benutzung 

einer Marke im geschäftlichen Verkehr und eben nicht die Registrierung dieser.
296

 Ein 

Markeninhaber in der Gemeinschaft kann das ™- Zeichen jedoch verwenden, um zu zeigen, 

dass die Marke zwar nicht registriert ist, aber im geschäftlichen Verkehr verwendet wird.
297

 

Für nicht- registrierte Marken wie Namen (auch ABGB), Titel von Druckwerken oder 

geographischen Angaben und Herkunftsbezeichnungen besteht nach dem österreichischen 

UWG Schutz; zum einen durch den Kennzeichenschutz bei Erlangung von Verkehrsgeltung, 

zum anderen Schutz vor sittenwidriger Ausbeutung.
298
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6.5  Folgen markenrechtlicher Kollisionen 

Liegt eine markenrechtliche Kollision bzw eine Verletzung einer Marke vor, so kann der 

Schutzberechtigte unterschiedliche Ansprüche, je nach nachdem, um welche Art der 

Verletzung es sich handelt, geltend machen. Der Verletzte hat jedoch zunächst das Vorliegen 

einer rechtswidrigen Handlung zu beanstanden und nachzuweisen.
299

 Innerhalb der EU regelt 

die RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums die 

Verfahrensvorschriften, die von den einzelnen Mitgliedstaaten umzusetzen sind (siehe auch 

Kap 4.2.3). 

6.5.1 Rechte aus der RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Marken  

Erwägungsgrund 6 der Marken RL macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten die  

Verfahrensbestimmungen für den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung 

erworbenen Marken selbst festlegen können; das heißt, die Mitgliedstaaten haben die 

Möglichkeit, selbst zu bestimmen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der 

Ungültigerklärung einer Marke zukommt und ob- wenn beispielsweise ältere Rechte im 

Eintragungsverfahren geltend gemacht werden können- ein Widerspruchsverfahren oder eine 

Prüfung von Amts wegen oder beides vorzusehen sind.
300

  

Die Marken RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Nutzung der Marke nach Art 10 und legt 

die Sanktionen im Falle der Nichtbenutzung fest.
301

 Art 9 besagt, dass die Duldung einer 

jüngeren Marke durch den Inhaber einer älteren Marke nicht zur Ungültigerklärung der 

jüngeren Marke führen darf, es sei denn, die Anmeldung dieser wurde bösgläubig 

vorgenommen (Verwirkung durch Duldung, siehe auch Kap 6.2).
302

 Art 11 verbietet die 

Ungültigerklärung einer jüngeren Marke, wenn die ältere Marke nicht gemäß Art 10 benutzt 

wird (bzw wurde).
303

 Die Marken RL regelt auch den Verfall einer Marke, wenn diese über 

einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht benutzt wurde, wenn sie infolge des 

Verhaltens ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer 
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Ware geworden ist, für die sie eingetragen wurde oder wenn sie infolge ihrer Benutzung 

durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren geeignet ist, die Öffentlichkeit 

irrezuführen.
304

 Die Marke kann auch unter Angabe von Gründen nur für einen Teil ihrer 

Waren oder Dienstleistungen für ungültig oder verfallen erklärt werden.
305

 Die Ungültigkeit 

oder der Verfall einer Marke können außerdem nachträglich festgestellt werden, wenn bei 

einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch genommen wird, die 

Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist.
306

 Sämtliche weitere 

Anspruchsgrundlagen regeln die RL 2004/ 48 EG und die mitgliedstaatlichen Vorschriften, 

die auf den folgenden Seiten beschrieben werden. 

6.5.2  Rechte aus der VO (EG) Nr. 207/ 2009 über die Gemeinschaftsmarke 

Gemäß Art 41 iVm Art 8 GMVO kann gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke 

innerhalb einer Frist von drei Monaten Widerspruch erhoben werden.
307

 Der Widerspruch 

kann von Inhabern älterer Marken und berechtigten Lizenznehmern erhoben werden sowie 

von den Inhabern älterer sonstiger Kennzeichenrechte.
308

 Widerspruch kann auch dann gemäß 

Art 41 Abs 2 unter den Bedingungen des Absatzes 1 erhoben werden, wenn die Anmeldung 

einer Marke gemäß Art 43 Abs 2 Satz 2 GMVO geändert und anschließend veröffentlicht 

wurde.
309

 Ein Widerspruch ist generell schriftlich einzureichen und gilt erst als erhoben, wenn 

die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist.
310

 Zum einen kann die Gemeinschaftsmarke 

Gegenstand des Verzichts sein (Art 50 GMVO); zum anderen kann sie auf Antrag für 

verfallen erklärt werden, wenn sie über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren 

nicht ernsthaft benutzt worden ist (Art 51 Abs 1 lit a), sie infolge des Verhaltens ihres 

Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist (Art 51 Abs 1 lit b) oder sie infolge 

des Verhaltens ihres Inhabers dazu geeignet ist, das Publikum irrezuführen (Art 51 Abs 1 lit 

c).
311

 Für nichtig wird eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag erklärt, wenn absolute 
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Eintragungshindernisse vorliegen oder die Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde.
312

 

Außerdem kann die Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt werden, wenn eine ältere Marke 

oder ein älteres sonstiges Kennzeichen besteht.
313 Des Weiteren wird die Gemeinschaftsmarke 

„… auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig 

erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts gemäß dem für dessen 

Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann 

insbesondere eines a) Namensrechts.“
314

 In Artikel 54 GMVO ist die Verwirkung durch 

Duldung geregelt (vgl Art 9 Marken RL), aufgrund derer- außer des Vorsatzes der 

Bösgläubigkeit- keine jüngere Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt werden kann; dies gilt 

sowohl für den Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke (Art 54 Abs 1) als auch für den 

Inhaber einer älteren, nationalen Marke oder eines älteren, nationalen sonstigen Kennzeichens 

in dem Mitgliedstaat, in dem die ältere nationale Marke oder das ältere sonstige Kennzeichen 

geschützt sind (Art 54 Abs 2).
315

 Aufgrund der Art 58- 64 besteht nach dieser Verordnung  

auch das Recht auf ein Beschwerdeverfahren, sollten die Widerspruchs- oder 

Nichtigkeitsentscheidungen der Prüfer angefochten werden wollen.
316

 Die Entscheidungen der 

Beschwerdekammern sind wiederum durch Klage beim EuGH anfechtbar.
317

  

Für Verfahren aus gleichzeitigen oder aufeinander folgenden Klagen aus 

Gemeinschaftsmarken oder aus nationalen Marken ist die VO (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates 

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden.
318

 Diese VO hat den Zweck,  

Bestimmungen über die Zuständigkeit der Gerichte zu erlassen,  um die Vorschriften in Zivil- 

und Handelssachen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.
319

 Sie regelt daher die 

Zuständigkeit der jeweiligen nationalen Gerichte in verschiedenen und bestimmten Fällen. 

Die Mitgliedstaaten haben nach Art 95 GMVO sogenannte Gemeinschaftsmarkengerichte 

                                                           
312

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 52 

Abs 1 lit a, b. 
313

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 53 

Abs 1 lit a- c iVm Art 8 Abs 2, 3, 4. 
314

 So VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 53 

Abs 2 lit a.  
315

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 54 

Abs 1, 2.  
316

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 58 

Abs 1.  
317

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 65 

Abs 1.  
318

 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl L78/1, Art 94 

Abs 1.  
319

 VO (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl L 12/ 1, (2). 



59 
 

(nationale Gerichte erster und zweiter Instanz) zu benennen, die die Aufgaben, die ihnen 

durch die GMVO zugetragen werden, übernehmen.
320

 Gemäß Art 96 sind diese Gerichte zB 

für Klagen gegen die Verletzung von Gemeinschaftsmarken und für Widerklagen auf 

Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke zuständig.
321

 Die 

Widerklage kann gemäß Art 100 GMVO nur auf die in der VO geregelten Verfalls- oder 

Nichtigkeitsgründe gestützt werden.
322

 Bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke müssen die 

die Gemeinschaftsmarke verletzenden Handlungen eingestellt werden (Verbot); das 

zuständige Gericht trifft nach nationalem Recht die Entscheidungen, die zur Einhaltung dieses 

Verbots notwendig sind.
323

 Ein Gemeinschaftsmarkengericht wendet das Recht des 

Mitgliedstaates an, indem die Verletzungen begangen worden sind.
324

 Art 109 regelt 

zivilrechtliche Klagen (gleichzeitig und aufeinanderfolgend) aus Gemeinschaftsmarken und 

nationalen Marken.
325

 Hier gilt generell der Grundsatz, dass sich das später angerufene 

Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären hat.
326

 

Ansprüche einer bestehenden älteren Marke oder eines bestehenden sonstigen älteren 

Kennzeichens können wegen der Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke nach 

innerstaatlichem Recht geltend gemacht werden, dies gilt auch für zivil-, verwaltungs- und 

strafrechtliche Ansprüche.
327

 Der Inhaber eines älteren, örtlichen Rechts kann sich der 

Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in dem jeweiligen Gebiet, in dem die örtliche 

Marke von Bedeutung und daher geschützt ist, widersetzen, es sei denn, er hat die Benutzung 

der Gemeinschaftsmarke in den letzten fünf aufeinander folgenden Jahren geduldet 

(Verwirkung durch Duldung).
328
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6.5.3  Rechte aus dem Markenschutzgesetz von 1970 

6.5.3.1   Löschung, Widerspruch, Rekurs 

Rechte aus einer nationalen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke können sich auch aus dem 

MSchG ableiten lassen. Eine Marke kann aufgrund des Antrags des Inhabers gelöscht 

werden.
329

 Ein weiterer möglicher Löschungsgrund ergibt sich auf Grund einer 

rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten 

Löschungsantrag stattgegeben wurde.
330

 Die Löschung einer jüngeren Marke durch den 

Inhaber einer noch zu Recht bestehenden, älteren Marke kann dann beantragt werden, wenn 

die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, 

gleich sind (§ 30 Abs 1 Nummer 1) oder ähnlich sind und dadurch für die Öffentlichkeit die 

Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr miteinschließt, dass die Marke mit der 

älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nummer 2).
331

 § 31 MSchG legt die 

Löschung einer Marke aufgrund des Bestehens eines älteren, nicht registrierten Zeichens für 

ähnliche Waren oder Dienstleistungen fest.
332

 Aufgrund des § 32 kann ein Unternehmer die 

Löschung einer jüngeren Marke verlangen, „… wenn sein Name, seine Firma oder die 

besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche 

Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert 

worden ist (§ 12) und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen 

Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorher erwähnten 

Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.“
333

 § 33 begründet die Löschung 

einer Marke aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund, zb weil sie nicht hätte 

registriert werden dürfen, § 33 a die Löschung einer Marke aufgrund Nichtbenutzung, § 33 b 

begründet die Löschung einer Marke, weil sie aufgrund des Verhaltens ihres Inhabers zur 

gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist und § 33 c begründet die Löschung einer Marke 

aufgrund der Irreführung des Publikums.
334

 Aufgrund § 34 kann eine Marke gelöscht werden, 

wenn die Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde.
335
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Gemäß § 29 a Abs 1 MSchG kann gegen die Registrierung einer Marke innerhalb von drei 

Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der Registrierung der Marke Widerspruch erhoben 

werden, wenn die Voraussetzungen des § 30 Abs 1 (siehe weiter oben) vorliegen.
336

  

Gegen die Entscheidungen des Patentamtes kann gemäß § 37 Rekurs eingelegt werden.
337

 

Gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes, die über Anträge auf 

Löschung und unter anderem über Anträge auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit 

einer Marke befindet,
338

 kann Berufung eingelegt werden.
339

 

6.5.3.2   Zivilrechtliche Ansprüche 

Die zivilrechtlichen Ansprüche bezüglich Markenverletzungen finden sich in § 51 ff MSchG 

wider,
340

 während zivilrechtliche Maßnahmen bezüglich der Verletzung von 

Kennzeichenrechten im UWG behandelt werden.
341

 Das UWG behandelt Vergehen an 

Kennzeichenrechten in § 14 ff; hier sind mitunter zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung 

(§§ 14, 14 a), Beseitigung (§ 15), Schadensersatz (§ 16) oder auf Erlassung einstweiliger 

Verfügungen (§ 24) möglich.
342

 Gemäß § 51 MSchG kann auf Unterlassung klagen, wer in 

seinen durch die Marke eingeräumten Befugnissen verletzt wird (siehe auch § 54 Abs 1).
343

 § 

52 MSchG verpflichtet den Markenverletzer zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden 

Zustandes.
344

 Bei schuldhafter Markenverletzung hat der Verletzte einen Anspruch auf 

Schadensersatz und Herausgabe des Gewinns, ansonsten auf angemessenes Entgelt.
345

 Gemäß 

§ 56 hat der Verletzte auch ein Recht auf den Erlass einstweiliger Verfügungen, einerseits zur 

Sicherung des Anspruchs selbst, andererseits zur Sicherung von Beweismitteln.
346

  

Da Anträge auf Eintragung einer Bezeichnung als geschützte geographische Angabe oder 

geschützte Ursprungsbezeichnung gemäß der VO (EU) Nr. 1151/ 2012, auf Änderung der 

Spezifikation oder auf Löschung einer eingetragenen Bezeichnung, beim Patentamt 

einzureichen und von diesem zu prüfen sind,
347

 bestehen auch Ansprüche bei Verletzung 

derselbigen nach dem MSchG; wer gegen Art 12 Abs 1 oder Art 13 der VO (EU) Nr. 1151/ 
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2012 verstößt, kann von den Berechtigten auf Unterlassung und Beseitigung in Anspruch 

genommen werden.
348

 Schadensersatz und Ersatz des entgangenen Gewinns können gefordert 

werden, wenn schuldhaft gegen die oben genannten Artikel der VO Nr. 1151/ 2012 verstoßen 

wird.
349

 Des Weiteren können gemäß § 68 g MSchG einstweilige Verfügungen zur Sicherung 

der Ansprüche und der Beweismittel erlassen werden.
350

  

6.5.3.3   Strafrechtliche Ansprüche 

Sollte im geschäftlichen Verkehr ein Markenrecht verletzt worden sein, so ist der Verletzer 

vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, bei gewerbsmäßiger 

Verletzung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren; dies gilt auch bei der unbefugten Benutzung 

von sonstigen Kennzeichen wie Namen oder Unternehmenskennzeichen, wenn dadurch 

Verwechslungen im Geschäftsverkehr auftreten können.
351

 Voraussetzung ist allerdings 

jeweils ein Vorgehen bzw ein Antrag des Verletzten gemäß § 60 a Abs 1 MSchG.
352

 Die 

zivilrechtlichen Ansprüche auf Beseitigung und Schadensersatz können genauso wie das 

Recht auf Veröffentlichung des Urteils im Strafverfahren geltend gemacht werden.
353

 

Mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen und bei gewerbsmäßigem Vergehen mit einer 

Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren ist auf Antrag zu bestrafen, wer ggAs oder gUs zur 

Kennzeichnung anderer ähnlicher Erzeugnisse nutzt, sich diese widerrechtlich aneignet oder 

nachahmt, den Ruf dieser ausnützt oder diese auf irreführende Art und Weise im Vertrieb von 

Waren oder Dienstleistungen oder zur Kennzeichnung seines Unternehmens nutzt.
354

   

6.5.4  Rechte aus dem Markengesetz von 1994 

6.5.4.1  Löschung, Widerspruch, Beschwerde 

Die Löschung einer Marke ist in den §§ 48- 55 MarkenG geregelt. § 48 MarkenG gestattet 

dem Inhaber einer Marke, diese auf Antrag löschen zu lassen (Verzicht).
355

 Die Marke wird 

auf Antrag gelöscht, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren 

nicht benutzt worden ist (Verfall), wenn die Marke infolge des Verhaltens ihres Inhabers zur 

gebräuchlichen Bezeichnung für die Waren geworden ist, für die sie eingetragen ist, oder 
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wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für 

die Waren, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum zu täuschen.
356

 § 51 

MarkenG bestimmt, dass eine Marke auf Klage hin wegen Nichtigkeit zu löschen ist, wenn 

ihr ein älteres Recht- wie zB die Identität, die Verwechslungsgefahr oder die gedankliche 

Verbindung mit einer älteren oder bekannten Marke (§ 9 Abs 1) oder wie die Kollision mit 

einem älteren geschäftlichen Kennzeichen (§ 12)- gegenübersteht.
357

 Die Klage auf Löschung 

aufgrund des Verfalls oder aufgrund Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte ist 

gemäß § 55 an den eingetragenen Inhaber zu richten.
358

 Der Kläger hat unter normalen 

Umständen auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass er seine eingetragene, ältere Marke 

über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren, soweit die Marke bereits solange 

besteht, benutzt hat.
359

 Zuständig für die Durchführung der Verfahren ist das Patentamt.
360

 

§ 42 Marken G regelt die Möglichkeit des Widerspruchs für den Inhaber einer älteren Marke 

oder eines sonstigen Kennzeichens, wenn die Voraussetzungen des Abs 2 erfüllt sind.
361

       

Das MarkenG räumt den Beteiligten an einem Verfahren auch ein Recht auf Beschwerde 

ein.
362

 Gegen die Beschlüsse des Beschwerdesenats des Patentgerichts kann wiederum 

Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt werden.
363

  

6.5.4.2   Zivilrechtliche Ansprüche 

Wer das ausschließliche Recht eines Markeninhabers verletzt, kann auf Unterlassung- bei 

fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung auf Schadensersatz und Ersatz des entgangenen 

Gewinns- in Anspruch genommen werden.
364

 Ebenso kann der Verletzer eines Rechts an einer 

geschäftlichen Bezeichnung oder einem sonstigen Kennzeichen vom Inhaber auf 

Unterlassung- bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung auf Schadensersatz und Ersatz 

des entgangenen Gewinns- in Anspruch genommen werden.
365

 Außerdem hat der Inhaber 

einer Marke oder eines sonstigen Kennzeichens nach § 18 das Recht auf Vernichtung oder 
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Rückruf der sich im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich 

gekennzeichneten Waren.
366

  

Dieselben Ansprüche auf Unterlassung- bei Vorsatz und Fahrlässigkeit auf Schadensersatz 

und Ersatz des entgangenen Gewinns- bestehen auch für den Inhaber einer geographischen 

Herkunftsangabe gemäß § 128.
367

 Da Anträge auf Eintragung einer ggA und einer gU in das 

von der Europäischen Kommission geführte Register der geschützten 

Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben beim Patentamt 

einzureichen sind, bestehen auch Ansprüche bei Verletzung derselbigen nach dem MarkenG; 

wer gegen Artikel 8 oder Artikel 13 der VO (EG) Nr. 510/ 2006 zum Schutz von 

geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und 

Lebensmittel verstößt, kann von den nach § 8 Abs 3 des deutschen UWG Berechtigten auf 

Unterlassung in Anspruch genommen werden.
368

 Einsprüche gegen die Eintragung von ggAs 

und gUs und Anträge auf Löschung sind gemäß der §§ 131, 132 vorzunehmen.
369

  

6.5.4.3   Strafrechtliche Ansprüche 

Die Straf- und Bußgeldvorschriften des MarkenG werden in den §§ 143 ff. geregelt. Bei 

Verletzung eines Marken- oder eines sonstigen Kennzeichenrechts gemäß den §§ 14 und 15 

MarkenG wird der Verletzer auf Antrag mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe gemäß § 143 Abs 1 bestraft.
370

 Dieselbe Strafe erhält, wer gegen Art 9 Abs 1 Satz 

2 der GMVO verstößt.
371

  

Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 

geographische Herkunftsangabe, einen Namen, eine Angabe oder ein Zeichen widerrechtlich 

benutzt oder versucht, den Ruf einer geographischen Herkunftsangabe auszunutzen; zum 

Schutz vor Verwendung, Aneignung und Nachahmung von ggAs und gUs wird genauso 

bestraft, wer gegen Art 13 Abs 1 lit a, b der VO (EG) Nr. 510/ 2006 verstößt.
372
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7. Der Grundsatz der Erschöpfung 

Die Union hat Grenzen für den Markenschutz festgelegt. Zum einen durch die 

Harmonisierung des Markenrechts über den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz in Art 13 

GMVO, Art 7 Marken RL, § 24 MarkenG und § 10 b MSchG. Dieser besagt, dass die Marke 

ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, „…einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren 

zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der 

Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.“
373

 Im deutschen MarkenG weitet sich 

der Erschöpfungsgrundsatz dementsprechend auf geschäftliche Bezeichnungen aus. Der 

Grundsatz der Erschöpfung wurde außerdem seit dem Abkommen der EU mit den Staaten der 

European Free Trade Association (im Folgenden EFTA) mit Ausnahme der Schweiz
374

 über 

den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden EWR) ausgeweitet (EWR = EU+ EFTA- 

Staaten Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island).
375

 Der Wortlaut des Grundsatzes der 

Erschöpfung ist in allen genannten relevanten Rechtsvorschriften nahezu identisch. Das zeigt, 

welchen Wert dieser Grundsatz für den europäischen Binnenmarkt hat.  

Der Erschöpfungsgrundsatz hat den Sinn, die ausschließlichen Rechte nationaler 

Markeninhaber, welche durch das Inverkehrbringen von Waren, für die die Marken 

eingetragen sind, in einem anderen Staat als dem eigenen Mitgliedstaat nicht berücksichtigen, 

ob sie bereits „eine Belohnung“ für ihr Recht über den Markt erhalten haben, einzugrenzen 

und das Territorialitätsprinzip, auf dem das Ausschließlichkeitsrecht beruht, 

einzuschränken.
376

 Markeninhaber könnten sich andernfalls durch das Territorialitätsprinzip 

eine Art Monopolstellung schaffen, womit sie sich dem Weiterverkauf der Waren, für die die 

Marke eingetragen wurde und die sie ihren Abnehmern vertrieben haben, widersetzen 

könnten.
377

 Dies würde zu Einschränkungen des Handels, des freien Warenverkehrs und zur 

Abschottung nationaler Märkte führen und somit dem Prinzip des Binnenmarkts der 
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Gemeinschaft widersprechen, da die Europäische Union auf einem Wirtschaftsraum des freien 

Waren- und Dienstleistungsverkehrs ohne Handels- und Wettbewerbsbeschränkungen fußt.
378

   

Zum anderen wurden Grenzen für den Markenschutz festgelegt, indem im Primärrecht der 

Versuch unternommen wurde, Handelsbeschränkungen durch die Inhaber gewerblicher 

Schutzrechte- hier der Markeninhaber- zu vermeiden. Dafür wurde in Art 36 Satz 2 AEUV 

ein Verbot für verschleierte Handelsbeschränkungen geschaffen.
379

 Bewegt sich der 

Schutzrechtsinhaber im Rahmen, das heißt, innerhalb seiner Schutzrechte der Marke, dann 

sind beispielsweise auch sich daraus ergebende Hemmnisse gemäß Art 36 Satz 1 AEUV im 

Sinne der öffentlichen Sittlichkeit, der Ordnung und der Sicherheit, zum Schutz der Tiere und 

der Menschen und zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu 

akzeptieren; geht die Handlung des Markeninhabers allerdings darüber hinaus, liegt eine 

gegen die Einfuhr gerichtete willkürliche Diskriminierung oder eine verschleierte 

Handelsbeschränkung gemäß Art 36 Satz 2 AEUV vor, die dazu geeignet ist, den Handel zu 

beschränken; eine solche Handlung ist daher verboten.
380

  

Zusammengefasst ist zu konstatieren, dass Markeninhabern auf der einen Seite ein legitimes 

Recht auf Schutz ihrer Marke zusteht. Auf der anderen Seite darf dieser Schutz einen 

gewissen Rahmen nicht sprengen, da sonst Handels- und Wettbewerbsbeschränkungen im 

Binnenmarkt auftreten können. Diesen Konflikt vor Augen hat die EU einen Mittelweg 

gewählt, der einerseits sowohl Inhabern von Marken Schutz, aber andererseits auch dem 

Binnenmarkt und damit den Grundfreiheiten und dem Wettbewerb Schutz gewährleistet, 

indem sich das Recht eines Markeninhabers an der Marke erschöpft, wenn er diese selbst oder 

mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht hat. Er kann dann den 

Reimport oder den Weiterverkauf seiner Waren im Sinne des freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs nicht verhindern, weil nicht eine andere Ware mit identischer, 

verwechselbarer Marke, sondern die gleiche Ware (und daher die gleiche Marke) auf anderem 

Vertriebsweg in Verkehr gebracht wird und der Schutz der Ursprungsidentität damit gewahrt 

bleibt.
381
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8. Hintergründe einzelner Harmonisierungsbestimmungen und Auswirkungen auf 

 das Gemeinschaftsrecht 

Dem Markenschutz wurde in den verschiedensten Rechtsvorschriften in dieser Arbeit 

Rechnung getragen. Allein die Tatsache, dass eine eintragungswürdige Marke 

Unterscheidungskraft und Herkunftsfunktion aufweisen muss, stellt die Grundlage für einen 

effektiven Markenschutz in der EU dar. Die Qualitätsfunktion erschwert die Nachahmung 

einer Marke durch billige Kopien und bindet auch den Lizenznehmer an gewisse 

Bedingungen.  Die verbundenen Urteile des EuGH C- 236/ 08 bis C- 238/ 08 (Google France 

SARL und Google Inc) sind aus folgendem Aspekt sehr interessant, weil sich daraus mehr 

oder weniger die Werbefunktion und das Recht des Markeninhabers, sein Produkt zu 

bewerben, ableiten lässt.
382

 Je bekannter ein Produkt und das für die Ware eingetragene 

Kennzeichen bzw die Marke ist, desto geringer ist auch die Gefahr der Kollision mit anderen 

Marken, wenn man mal von unlauteren Tatbeständen wie beispielsweise der Rufschädigung 

absieht. Dies bestätigt auch die Rechtsprechung des BGH in der Rechtssache „Jette Joop“.
383

  

Der BGH entschied, dass trotz gesteigerter Kennzeichnungskraft und vorliegender 

Warenidentität mit der Marke der Klagemarken für Bekleidungsstücke- hier mit der Marke 

„Joop!“- keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe, weil dem Bestandteil „Jette“ 

der Marke der Beklagten prägende Bedeutung zukomme und die Beklagte dem Verkehr unter 

ihrem vollen Namen (Jette Joop) seit Jahren in der Modebranche bekannt, wenn nicht sogar 

berühmt, sei.
384

  

Die §§ 10 MSchG und 14 MarkenG haben den Zweck, dem Inhaber das ausschließliche Recht 

zu verleihen, Dritten die Benutzung identischer Marken zu verbieten oder vor 

Verwechslungen zu schützen (siehe Kap 2.4). Außerdem zeigt Kap 6.5 dieser Thesis deutlich 

auf, dass Markeninhabern ein umfangreicher Schutz zur Verteidigung ihrer Marken und zur 

Verfolgung ihrer Rechte verliehen wurde. Das Ausschließlichkeitsrecht und die Interessen der 

Markeninhaber kollidieren allerdings stark mit den Zielen der Europäischen Union, einen 

Binnenmarkt mit freiem Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (siehe Kap 7). 

Ähnlich verhält es sich mit markenrechtlichen Kollisionen: Kollisionen widersprechen dem 

Prinzip der Freiheit des Wettbewerbs. Hintergrund des Ausschließlichkeitsrechts ist daher der 

Schutz des Markeninhabers vor Angriffen Dritter, vor Verwechslungsgefahr und somit die 
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Vermeidung von Kollisionen und Markenverletzungen. So soll zum einen der Schutz von 

Markeninhabern und zum anderen die Freiheit des Wettbewerbs gewährleistet werden.        

Die Union hat über Art 5 der Marken RL eine Harmonisierung der einzelnen 

mitgliedstaatlichen Rechte von Markeninhabern vorgenommen. Allerdings ist die Aufzählung 

der Rechte in  Art 5 bei Weitem nicht erschöpfend. Das deutsche MarkenG hat eine 

Erweiterung in § 14 Abs 4 vorgenommen, indem hier beispielsweise das Recht des Inhabers, 

die Anbringung des Zeichens ohne seine Zustimmung auf Etiketten, Anhängern und 

Aufnähern zu verbieten, ausgedehnt wurde.
385

  

Im Urteil C- 348/ 04 bestärkte der EuGH die Rechte von Markeninhabern, indem er für Recht 

sprach, „… dass der Inhaber einer Marke sich dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen 

Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in seiner inneren und äußeren Originalverpackung, 

die vom Importeur mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber versehen wurde, widersetzen 

kann.“
386

 Somit hat der EuGH den Erschöpfungsgrundsatz für diese Art von Fällen 

eingeschränkt und die Rechte der Markeninhaber erweitert. Der Inhaber einer Marke, deren 

Herkunft und Identität aufgrund eines Aufklebers also nicht zweifelsfrei ermittelt werden 

können, unterliegt in diesem Fall besonderem Schutz und kann sich der Einfuhr dieser Waren- 

trotz Erschöpfungsgrundsatz- widersetzen. Der EuGH stärkte den Markeninhabern in dieser 

Entscheidung auch insofern den Rücken, indem er entschied, dass es dem Parallelimporteur 

selbst unterliege, nachzuweisen, dass dadurch, dass sich der Markeninhaber einem Vertrieb 

der umgepackten Ware widersetzt, eine Abschottung der Märkte zwischen den 

Mitgliedstaaten vorliegen kann und dass es Sache des Parallelimporteurs sei, zu beweisen, 

dass das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen kann; außerdem 

dürfe gemäß EuGH das umgepackte Arzneimittel nicht auf eine Art und Weise aufgemacht 

sein, die zu einer Rufausbeutung der Marke und deren Inhaber führe und es müsse auf der 

neuen Verpackung erkennbar angegeben werden, von wem das Arzneimittel umgepackt 

worden und wer der Hersteller dessen sei; im Gegenzug schränkte der EuGH jedoch die 

Rechte der Markeninhaber für weitere, künftige Entscheidungen insofern ein, indem er die 

Entscheidung darüber, ob der Ruf der Marke geschädigt werden kann, wenn die Marke nicht 

auf dem neuen äußeren Karton angebracht wird, der Parallelimporteur hingegen sein eigenes 

Firmenlogo oder Kennzeichen auf dem Karton anbringt oder einen zusätzlichen Aufkleber so 

anbringt, dass die Marke verdeckt wird und auf diesem Aufkleber nicht den Namen der 

Marke, sondern seinen eigenen in Großbuchstaben angibt, je nach Sachverhalt den nationalen 
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Gerichten zu entscheiden überließ.
387

 Gerade im Hinblick auf diese heikle Sachfrage, die nach 

Meinung des Autors eine Grundsatzentscheidung darstellt und aus diesem Grund durch den 

EuGH dementsprechend hätte behandelt werden müssen, hätte man sich im Sinne der Inhaber 

von Markenschutzrechten eindeutig mehr Entscheidungsfreude und Rückendeckung durch 

den EuGH gewünscht.  

Im Laufe der Zeit hat der EuGH jedoch zu weiteren, ähnlichen Entscheidungen Stellung 

bezogen. Hierbei hat er eine liberale Haltung eingenommen, die Parallelimporte künftig 

fördern dürfte.
388

 

Im Gegensatz dazu besteht für einen Markeninhaber durch die Notwendigkeit seiner 

Zustimmung bezüglich des Inverkehrbringens seiner Marken zusätzlicher Schutz. Dies kann 

als weiterer Schutzbestandteil gegen mögliche Versuche Dritter, den Inhaber des Schutzrechts 

zu umgehen, angesehen werden. Allerdings halten sich auch in diesem Bereich für 

Markeninhaber positive sowie negative Urteile des EuGH die Waage. Bei diesen Urteilen 

geht es im Speziellen darum, auf welche Weise die Zustimmung des Inhabers erfolgen muss 

bzw kann, inwiefern ein Dritter durch den Inhaber der Marke zum Inverkehrbringen 

berechtigt ist und dementsprechend daraus folgend, wann das Recht an einer Marke erschöpft 

ist und wann nicht. Eine Grundsatzentscheidung hierüber ist nicht möglich und vom EuGH 

aufgrund der Komplexität der jeweiligen Sachverhalte im Einzelfall zu prüfen. 

Einen solchen Einzelfall stellte die Entscheidung „Canon“ des OGH dar, die für 

Markeninhaber ein durchweg positives Ende nahm.
389

 Demnach werden dem Markeninhaber 

durch die Einschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes zusätzliche Rechte eingeräumt, wenn 

die Ware erstmals außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden ist; dann nämlich würden 

identische Zeichen gemäß § 10 Abs 1 Nummer 1 MSchG vorliegen, worauf sich ein 

Unterlassungsanspruch des Markeninhabers begründen könne.
390

 Erstmals jedoch hatte der 

EuGH in der Rechtssache Silhouette 1998 Folgendes für Recht erkannt: 

 „Nationale Rechtsvorschriften, die die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke für Waren 

vorsehen, die vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung unter dieser Marke außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind, sind nicht mit 

Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/ 104/ EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur 
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Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der Fassung des 

EWR- Abkommens vom 2. Mai 1992 vereinbar.“
391

  

Daraus lässt sich schließen, dass das Markenrecht des Inhabers noch nicht erschöpft ist, wenn 

er die Ware außerhalb des EWR selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr bringt. Ob 

sich dadurch allerdings auch ein kollisionsrechtlicher Markenschutz für den Inhaber ergibt, 

bleibt zumindest anzuzweifeln, da hier zwar die Rechte des Inhabers erweitert wurden, die 

Gefahr identischer Zeichen und damit die Kollision von Marken aber gleichzeitig bestehen 

bleibt.  

Der Erschöpfungsgrundsatz muss daher hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen aus 

verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: 

 Zum einen führt er dazu, dass markenrechtliche Kollisionen verringert werden, indem 

sich das Recht des Markeninhabers nach Inverkehrbringen erschöpft. Er hat dann kein 

Recht mehr, Dritten die Benutzung der Marke für Waren, die unter dieser Marke in 

Verkehr gebracht wurden, zu verbieten. Das Ausschließlichkeitsrecht des 

Markeninhabers greift dann nicht mehr, was im Allgemeinen als Nachteil für den 

Inhaber, jedoch positiv für den Binnenmarkt anzusehen ist. Andererseits ist dadurch 

die Gefahr der Kollision bzw der Verletzung der Rechte des Markeninhabers aufgrund 

der legalen Benutzung der Marke durch einen Dritten eingeschränkt. 

 

 Auf der anderen Seite hat der Grundsatz der Erschöpfung den Sinn, einen freien 

Wettbewerb in der Gemeinschaft zu gewährleisten und die Abschottung der nationalen 

Märkte zu verhindern. Bei dessen Erlass spielte die Reduzierung von 

markenrechtlichen Kollisionen eher- um es vorsichtig auszudrücken- eine 

untergeordnete Rolle. Obwohl mit der Regelung des Grundsatzes der Erschöpfung in 

sämtlichen Rechtsvorschriften sicherlich in gewissen Fällen auch eine Reduktion 

markenrechtlicher Kollisionen verbunden sein mag (siehe oben), birgt er für die 

Inhaber von Marken- und Kennzeichenrechten durchaus Gefahren.      

Parallelimporteure haben durch die unterschiedliche Preisgestaltung der 

Markeninhaber in verschiedenen Staaten die Möglichkeit, Waren in einem 

Mitgliedstaat günstig einzukaufen und diese in einem anderen Mitgliedstaat teurer zu 

verkaufen; dadurch werden die von den Markeninhabern zum Ausbau ihres Absatzes 

aufgebauten Vertriebsnetze von den Parallelimporteuren unterlaufen und ausgenutzt, 
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da die Parallelimporteure die billig eingekauften und importierten Markenartikel 

günstiger verkaufen können als die Handelspartner des Markeninhabers; für das 

jeweilige Unternehmen bedeutet das härtere Konkurrenz durch Parallelimporteure, 

weniger Absatz durch weniger verkaufte Produkte und eine erhöhte Gefahr durch 

Markenkollisionen bzw -Verletzungen, da sich die Parallelimporteure an den 

Marktbedingungen des jeweiligen Landes orientieren müssen, was zu einer 

erheblichen Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes, wie beispielsweise der 

Verpackung, einer Ware führen kann (vgl auch oben, EuGH C- 348/ 04).
392

 Diese 

Gefahr bringt der Grundsatz der Erschöpfung mit sich. Eine Eindämmung der 

Tätigkeiten der Parallelimporteure wird sich schwierig gestalten, da diese nur ihren 

natürlichen Interessen folgen. Serviert wird ihnen diese Möglichkeit sowieso erst 

durch die unterschiedliche Preisgestaltung der Markeninhaber, die der EuGH im 

Übrigen in der Rechtssache C- 349/ 95 gefördert hat.
393

 Eine allgemein gültige Lösung 

für den Gemeinschaftsraum wird sich auch diesbezüglich nicht finden lassen. Daher 

sollte diese Art der Benutzungshandlungen immer anhand ihrer spezifischen 

Eigenschaften im jeweiligen Einzelfall durch den EuGH selbst beurteilt werden.  

 

 In der Rechtssache „Arsenal FC gegen Matthew Reed“ entschied der EuGH im Sinne 

der Markeninhaber und meinte, dass die Ausübung von Markenrechten einen 

grundsätzlichen Bestandteil im Sinne des freien und unverzerrten Wettbewerbs 

darstelle.
394

 Der EuGH spricht hier die Ausübung von Markenrechten im 

Zusammenhang mit dem unverzerrten Wettbewerb an. Der unverzerrte und freie 

Wettbewerb, der durch den Erschöpfungsgrundsatz gewährleistet werden soll, sollte 

die Grundvoraussetzung für die Ausübung des Markenrechts darstellen. 

Markenrechtskollisionen und -Verletzungen tragen jedoch zu einer Verzerrung des 

Wettbewerbs bei. Markenrechte können demnach nur vollständig ausgeübt werden, 

wenn Kollisionen vermieden bzw reduziert werden können. Nach Meinung des Autors 

muss deswegen auch die Reduzierung und Bekämpfung markenrechtlicher 

Kollisionen und Markenrechtsverletzungen im Sinne der Stärkung eines unverzerrten 

Wettbewerbs vermehrt berücksichtigt werden.   
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Die Europäische Union wurde neben weiteren Gründungszielen geschaffen, um einen 

Binnenmarkt zu errichten.
395

 Dieser Binnenmarkt soll einen Raum ohne Binnengrenzen, in 

dem die vier Grundfreiheiten (freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 

Kapital) errichtet wurden, gewährleisten, so Art 26 Abs 2 AEUV.
396

 Daher ist diesem Ziel 

von Seiten der Europäischen Union alles unterzuordnen. Dies bezieht sich ebenfalls auf den 

Schutz des gewerblichen bzw geistigen Eigentums. Hier räumen der EuGH und die übrigen 

Organe der Union dem Schutz des freien Warenverkehrs und des unverzerrten Wettbewerbs 

ohnehin einen höheren Stellenwert ein als den einzelnen Rechten der Inhaber von Marken- 

und Kennzeichenrechten. Gleichermaßen verhält es sich mit markenrechtlichen Kollisionen: 

Die Union möchte mit Recht mit aller Macht die Abschottung nationaler Märkte durch die 

Inhaber von Markenrechten oder die Inhaber von anderen gewerblichen Schutzrechten 

verhindern. Trotzdem wird man das Gefühl nicht los, markenrechtliche Kollisionen, aber auch 

Markenverletzungen, sind Spannungen bzw Streitigkeiten, die sich aufgrund unterschiedlicher 

Interessen der Wirtschaftsteilnehmer bezüglich ihrer zu schützenden Waren ergeben und die- 

mehr oder weniger- im Schatten des vorrangig geltenden Prinzips des Schutzes der 

Grundfreiheiten hinzunehmen sind. Die Interessen des Einzelnen sind daher generell hinter 

denen der Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarkts anzustellen.                      

Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Rechtsakte der Europäischen 

Union größtenteils auf den Entscheidungen des EuGH beruhen, der bei seinen Urteilen stets 

die Grundfreiheiten zu berücksichtigen hat. Die Grundfreiheiten sind ebenfalls in einem 

Atemzug mit einem unverzerrten Wettbewerb zu nennen, welcher wiederum nur über die 

Wahrung der Rechte Einzelner zu gewährleisten ist. Kollisionen verzerren den Wettbewerb. 

Daher sollten sie im Vergleich zum freien Wettbewerb zum einen als gleichberechtigt, zum 

anderen als Hindernis, das es zu bekämpfen gilt, betrachtet werden. Im Sinne des 

Binnenmarkts und des freien Wettbewerbs ist eine entsprechende Haltung des EuGH in seiner 

künftigen Rechtsprechung daher- auch wenn dies häufig nur über Einzelurteile möglich 

erscheint- zu erhoffen. Darüber hinaus bedarf die gemeinschaftsweite Harmonisierung im 

Bereich des Markenrechts und im Sinne der Stärkung der Rechte von Markeninhabern einer 

der Zeit und dem Wettbewerb angepassten Erneuerung. Die Union könnte den Inhabern von 

Markenrechten damit mehr Solidarität und Rückendeckung entgegenbringen. 
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9. Fazit 

Kollisionen verschiedener Markenrechte sind heutzutage sicherlich als eine Folge des sich 

ständig weiterentwickelnden globalen Wettbewerbs zu verstehen. Marken werden von den 

Unternehmen angemeldet, damit sie ihre Früchte daraus ziehen können und das Unternehmen 

im kompromisslosen und harten Wettbewerb der heutigen Zeit bestehen zu lassen. Diesen 

Willen und diesen Ehrgeiz wollen die Unternehmen nicht nur aufbringen- sie müssen es tun, 

um ihre Existenz zu sichern. Unternehmen bauen in den verschiedenen Staaten ganze 

Vertriebsnetze mit Handelspartnern, Lizenznehmern und Händlern auf, die ihre Markenware 

in den jeweiligen Ländern vertreiben und so für einen maximalen Absatz sorgen sollen. 

Zudem setzen Markeninhaber vermehrt eine differenzierte Preisgestaltung in 

unterschiedlichen Ländern durch. Daraus entstehen zwangsläufig Konflikte, weil die Vielfalt 

an Marken, deren unterschiedliche, neue Formen und die Art der Markeninhaber, je nach 

Staat ihre Marken unter verschiedenen Marktbedingungen in den Verkehr zu bringen,
397

 nicht 

mehr zu überblicken sind. Insofern setzen sich Markeninhaber auch selbst ungewollt der 

Gefahr von Kollisionen aus. Darüber hinaus werden auch unlautere Handlungen in Zeiten von 

Gier und Machtinteressen der Unternehmen weiter zunehmen.  

Zunächst muss festgehalten werden: je größer die Bekanntheit einer Marke, desto geringer ist 

die Gefahr der Kollision, weil die Marke globale Bekanntheit genießt und damit auch Inhaber 

von Marken, die angemeldet werden sollen, im Bilde über die bereits registrierte und 

geschützte Marke sind. Im Gegensatz dazu steigt jedoch die Gefahr der unlauteren 

Benutzungshandlungen an einer bekannten Marke wie beispielsweise der Rufschädigung- 

oder Ausbeutung. Die Ausdehnung des Markenschutzes und der Rechte der Inhaber mag nach 

Meinung des Autors nicht in jedem Fall zu einer Minderung der vorliegenden Gefahr 

markenrechtlicher Kollisionen führen. Markenschutz und dessen Stärkung durch die 

Gemeinschaft ist aber trotzdem absolut notwendig, weil der Inhaber genau dann 

ausreichenden Schutz erlangt, wenn er ihn benötigt- nämlich dann, wenn eine Kollision bzw 

Markenrechtsverletzung vorliegt. Abgesehen von unlauteren und böswilligen Absichten ist es 

entscheidend, dass Marken und deren Schutzinhalt der Öffentlichkeit bekannt gemacht 

werden. Nur so lassen sich ständige Kollisionen, gerade wenn man sich die Globalisierung 

vor Augen führt, reduzieren. Denn woher sollen Verbraucher und vor allem Wettbewerber 

wissen, dass es sich bei dem angebotenen bzw konkurrierenden Produkt um eine geschützte 

Marke handelt, wenn diese keinen über den regionalen Bekanntheitsgrad hinausgehenden 
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Status erreicht hat. Eine Präventivlösung könnte die verpflichtende Einführung des ®- 

Zeichens bei der Registrierung von Marken darstellen, um Wettbewerbern bereits vor der 

Anmeldung zu zeigen, dass markenrechtlicher Schutz vorliegt. Alternativ könnte ein 

Markenbesitzer mit dem ™- Zeichen der Öffentlichkeit vor Augen führen, dass die Marke 

zumindest von ihm benutzt wird bzw, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat. Dieser Vorschlag 

mag auf den ersten Moment sinnvoll erscheinen, jedoch lassen sich damit unlautere und 

böswillige Absichten, die mit Angriffen auf Marken einhergehen, schwieriger eindämmen. Im 

Gegenteil, sie können die Ausnutzung bekannter, registrierter Marken gegebenenfalls sogar 

noch verstärken. Jedoch ist bekanntlich keine Chance ohne Risiko, weshalb Chancen genutzt 

werden sollten. Aus diesem Grund ist die verpflichtende Einführung des ®- Symbols meiner 

Meinung nach empfehlenswert und würde zur Verbesserung des Markenrechts und zur 

Reduzierung von markenrechtlichen Kollisionen beitragen. 

Auch unabhängig von einer verpflichtenden Einführung des ®- Zeichens sollte 

Markeninhabern geraten werden, das Zeichen für ihre registrierten Marken zu verwenden. 

Zum einen, weil es in der Gemeinschaft nicht verboten ist. Zum anderen, weil es zu erhöhter 

Transparenz beiträgt und dem Geschäftsverkehr und den Verbrauchern damit frühzeitig klar 

gemacht wird, dass es sich bei dem jeweiligen Produkt um eine registrierte Marke handelt. 

Des Weiteren gäbe es die Möglichkeit der Markenbeobachtung als Präventionsmaßnahme. 

Markeninhaber könnten in ihrem Unternehmen ein System integrieren, das ausschließlich für 

die Beobachtung der Anmeldung neuer Marken verantwortlich ist. Auf diese Weise könnte 

man sich frühzeitig schützen, indem beispielsweise rechtzeitig Widerspruch eingereicht 

werden kann. Allerdings wäre ein solch beschriebenes System auch mit nicht unerheblichen 

Kosten verbunden. Im Vergleich zu den Kosten, die bei häufigen Markenkollisionen und -

Verletzungen entstehen können, halten sich die Kosten für eine Implementierung eines 

solchen Systems durch einen externen Dienstleister aber aller Voraussicht nach im Rahmen. 

Um umfassenderen Schutz erreichen zu können, wäre die Implementierung eines solchen 

„Frühwarnsystems“ insofern aus meiner Sicht nur zu empfehlen.  

Eine abschließende Auflistung und Berücksichtigung aller möglichen Kollisions- und 

Verletzungsgefahren, um einen vollständigen Rechtsschutz der Inhaber gewerblicher 

Schutzrechte und des geistigen Eigentums gewährleisten zu können, wird nicht möglich sein. 

Einerseits sind die Ausdehnung und die Anpassung des Markenschutzes an die heutigen 

Gegebenheiten als zwingend notwendig zu erachten und bedürfen einer Überarbeitung durch 

die Union. Andererseits sollte versucht werden, Kollisionen durch präventive Maßnahmen 
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einzuschränken. Eine vollständige Beseitigung wird nicht möglich sein. Daher sind 

Kollisionen differenziert von den Rechten der Markeninhaber zu betrachten, weil die Gefahr 

dieser zwar durch den Grundsatz der Erschöpfung reduziert werden kann, hierbei aber 

wiederum die Rechte der Inhaber eingeschränkt werden. Dieser eingeschränkte Verlust an 

Rechten ist aus Sicht des Autors für Markeninhaber zu verkraften, solange das Augenmerk 

der Union künftig verstärkt auf die Reduktion von markenrechtlichen Kollisionen und -

Verletzungen im Sinne des freien Wettbewerbs gerichtet wird. Die oben erwähnten 

Maßnahmen könnten einen ersten Schritt in diese Richtung darstellen. 

Deutliche Fortschritte wurden von der Union im Bereich der Produktpiraterie über die neue 

Produktpiraterie- VO gemacht, indem Nachahmungen nun mittlerweile direkt an der Grenze 

durch die Zollbehörden vernichtet werden können. Privatbestellungen über das Internet 

können ebenfalls der Kontrolle der Zollbehörden unterliegen, soweit deren Werbung für das 

Gebiet der EU bestimmt war (siehe Kap 6.4.1.1.4, EuGH Urteil C- 98/ 13).  

Darüber hinaus hat die EU bis Ende des Jahres 2015 bezüglich der gemeinschaftsweiten 

Harmonisierung vor, Neuerungen zu verabschieden, von denen einige durchaus im Interesse 

der Markeninhaber sein könnten: 

 war der Schutz für bekannte Marken bislang nur optional, so wird dieser nun 

vernünftigerweise erweitert und künftig als absolut zwingend vorgeschrieben sein, 

 Nichtigkeitsklagen aufgrund von Bösgläubigkeit werden nun für alle nationalen 

Marken in der EU verpflichtend sein, 

 Widerspruchsverfahren sollen beschleunigt und effizienter gestaltet werden, 

außerdem kann sich der Markeninhaber auf mehr als nur ein älteres Recht stützen, 

was bislang in nicht jedem Mitgliedstaat möglich war, 

 schnellere und effizientere Verfahren sollen auch im Bereich der Verfalls- und 

Nichtigerklärung nationaler Marken innerhalb von sieben Jahren von den 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden; 

allgemein sollen die Änderungen von den Mitgliedstaaten innerhalb eines Zeitraums von drei 

Jahren in ihr innerstaatliches Recht umgesetzt werden.
398

  

Neuerungen wurden nicht nur für die Marken RL in Aussicht gestellt, sondern auch für die 

GMVO; demnach soll Unternehmen ein größerer Anreiz geboten werden, eine 
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 vgl. Dolde/ Hawkins, Neues EU-Markenrecht nimmt Gestalt an http://www.noerr.com/de/presse-

publikationen/News/neues-eu-markenrecht-nimmt-gestalt-an.aspx (Stand: 09.07.2015). 



76 
 

Gemeinschaftsmarke registrieren zu lassen, indem das Markenrecht schneller, zugänglicher 

und insgesamt zuverlässiger gemacht und mit größerer Rechtssicherheit ausgestattet werden 

soll.
399

 Die Gemeinschaftsmarke und das HABM sollen umbenannt und den Inhabern 

künftiger Gemeinschaftsmarken die Möglichkeit eingeräumt werden, die Durchfuhr 

rechtsverletzender Waren durch die EU zu verhindern; des Weiteren soll der Zeitraum bis zur 

endgültigen Schutzerteilung einer Gemeinschaftsmarke um 5 Monate verkürzt werden.
400

 Die 

Europäische Kommission möchte außerdem bessere Möglichkeiten der Bekämpfung von 

Nachahmungen und Fälschungen verabschieden lassen.
401

 

Momentan sieht es also tatsächlich danach aus, dass das bereits leicht angerostete EU- 

Markenrecht einen neuen Schliff verpasst bekommen und mehr an die Gegebenheiten der Zeit 

und des Wettbewerbs angepasst werden soll. Das ist als sehr positiv und unabdingbar zu 

bewerten. Allerdings sind Änderungen diesbezüglich schon seit längerer Zeit in Planung. Es 

bleibt daher abzuwarten, ob es tatsächlich zur Verabschiedung der dringend notwendigen 

Erneuerungen durch das Parlament Ende dieses Jahres kommen wird. Und selbst wenn dies 

geschehen sollte- ein allgemein gültiges Rezept für die Behandlung markenrechtlicher 

Kollisionen und vor allem -Verletzungen wird sich im Grundsatz nur schwer finden und 

umsetzen lassen. Besonders und gerade dann, wenn EuGH und Organe der Europäischen 

Union dabei bleiben, dass sich die Inhaber gewerblicher Schutzrechte und des geistigen 

Eigentums dem Wettbewerbsrecht, das als höherwertig angesehen wird, zu beugen haben.
402
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VI. Anhang  

 

Zusammenfassung 

 

Ziel der Masterthesis ist es, einzelne bzw häufige Kollisionsarten- und Gefahren des 

europäischen Markenrechts herauszustellen und sowohl die Hintergründe einzelner 

rechtlicher Bestimmungen als auch deren Auswirkungen auf die EU- weite Harmonisierung 

im Markenrecht darzulegen. 

Der Autor beginnt zunächst damit, „die Marke“ vorzustellen, indem er eine Definition des 

Begriffes anstellt und die Funktionen und Rechte einer Marke, die im Hinblick auf das 

gewählte Thema von großer Bedeutung sind, zu erklären. Des Weiteren erläutert der Autor 

den zusätzlichen optionalen Schutz der bekannten Marke durch das Gemeinschaftsrecht.  

Durch die Vorstellung der verschiedenen Marken- und Kennzeichenarten soll dem Leser ein 

besserer Überblick über die Vielfalt der heutigen Markenwelt verschafft werden. Daran wird 

der Leser im späteren Verlauf der Arbeit erkennen, warum es sich schwierig gestaltet, 

markenrechtliche Kollisionen zu vermeiden.  

Das Kapitel 4 wurde dazu auserwählt, dem Leser die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen 

aufzuzeigen. Hintergrund der nationalen Markengesetze ist die Marken RL, die die 

Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet, diese in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu 

übernehmen. Dabei macht der Autor deutlich, dass hier lediglich eine Rechtsangleichung 

hinsichtlich des gemeinsamen Zieles vorgenommen werden muss, den Mitgliedstaaten aber 

bezüglich der Auslegung hinsichtlich Form und Mittel ein relativ weiter Spielraum 

zugestanden wird. Außerdem nennt der Autor hier die GMVO, die zusammen mit der Marken 

RL die Eckpfeiler des europäischen Markenrechts darstellt. Die GMVO bietet die 

Möglichkeit der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, die im gesamten 

Gemeinschaftsgebiet Wirkung entfaltet.  

Weiter hielt es der Autor für notwendig, die Anmeldung einer Marke und die Entstehung des 

Markenrechts nach der GMVO und den mitgliedstaatlichen Markenrechten, die die 

Vorschriften der Marken RL zu vereinheitlichen hatten, mit in diese Thesis aufzunehmen. 

Hierbei werden gesetzliche Grundlagen nach der jeweiligen Vorschrift dargelegt. Die 

Erwähnung dieses Kapitels kann damit begründet werden, dass die Anmeldung einer Marke 

und die Entstehung des Markenrechts hinsichtlich des Prioritätsprinzips entscheidend sind. 

Auf diesen Begriff wird dann sogleich in Kap 6.2 ausführlich eingegangen. Da der Tag der 

Anmeldung einen Anspruch auf Eintragung einer Marke begründet, ist bei markenrechtlichen 



 
 

Kollisionen stets der Tag der Anmeldung maßgeblich, wenn es darum geht, Ansprüche einer 

älteren, bereits eingetragenen Marke gegenüber einer jüngeren Marke, die hinsichtlich der 

Waren oder Dienstleistungen als auch des für diese Waren oder Dienstleistungen 

angemeldeten Zeichens mit der älteren Marke identisch ist, geltend zu machen. In diesem 

Zusammenhang werden die unterschiedlichen Möglichkeiten und Gefahren der 

Markenkollision und der Markenverletzung vorgestellt. Dabei wird sowohl auf unlautere und 

böswillige Benutzungshandlungen und Absichten als auch auf typische Arten der Kollision- 

wie beispielsweise die Verwechslungsgefahr- eingegangen.  

Im darauf folgenden Kapitel werden die Möglichkeiten der rechtmäßigen Markeninhaber, 

Markenkollisionen von sich abzuwenden bzw gegen die Angriffe Dritter vorzugehen, 

erläutert. Hierzu zählen- um nur wenige zu nennen- die Möglichkeit der Löschung, des 

Widerspruchs und aus zivilrechtlicher Sicht Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.  

Bei strafbaren Handlungen regeln die nationalen Gesetze die Bestrafung der „Täter“. Diese 

reicht- auch bei Verstößen gegenüber Gemeinschaftsmarken, ggAs und gUs- von hohen 

Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen.  

Nachdem die Entstehung des Markenschutzes in Kapitel 5 Erwähnung fand, folgt nun die 

Einschränkung des Markenschutzes durch den Grundsatz der Erschöpfung in Kapitel 7.  

Zusammenfassend muss betont werden, dass markenrechtliche Kollisionen gewiss keine 

große Rolle beim Erlass des Grundsatzes der Erschöpfung spielten. Hier wurde dem 

gemeinschaftlichen Ziel der Freiheit des Wettbewerbs und des Binnenmarkts Rechnung 

getragen, indem die Abschottung nationaler Märkte durch Markeninhaber vermieden und die 

Rechte der Inhaber gewerblicher und geistiger Schutzrechte eingeschränkt werden sollten. 

Kapitel 8 hat sich umfassend damit beschäftigt, was der Erschöpfungsgrundsatz neben 

weiteren Bestimmungen nun für die Gefahr markenrechtlicher Kollisionen und den 

Markenschutz bedeuten könnte. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass sich positive als auch 

negative Urteile der verschiedenen Gerichte hinsichtlich der Rechte von Markeninhabern und 

markenrechtlicher Kollisionen nahezu die Waage halten. Auch wenn die EU wichtige 

Neuerungen im Bereich des Markenrechts in Aussicht stellt, die die Stärkung des 

Markenschutzes bezwecken sollen, wird man sich ernsthafte Verbesserungen in Zukunft 

wahrscheinlich nur durch die Stärkung der Rechte der Markeninhaber aufgrund von 

Einzelurteilen des EuGH erhoffen können.  

Für die EU steht der freie Wettbewerb im Mittelpunkt, jedoch ist Wettbewerb auch nur dann 

frei und unverzerrt, wenn keine Kollisionen auftreten. Hier herrscht allerdings noch ein zu 

deutliches Ungleichgewicht zwischen den Bemühungen um die Freiheit des Wettbewerbs auf 



 
 

der einen Seite und den Bestrebungen zur Reduktion markenrechtlicher Kollisionen auf der 

anderen Seite. Als Markenrechtsinhaber kann man nur hoffen, dass die Gesetzgeber der EU 

dieses Ungleichgewicht bald erkennen und zu zeitnahen Lösungen greifen- auch im Sinne 

ihres Binnenmarktes. Mögliche Präventivmaßnahmen wurden in dieser Arbeit hierzu bereits 

vorgestellt.  
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