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1. EinfUhrung ins Thema

,,Die Marke* hat im letzten Jahrzehnt einen enormen Aufschwung erlebt. Man begegnet ihr
uberall- sei es in der Arbeit, beim Einkaufen, auf der Geschéftsreise 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 fir Unternehmen weltweit entwickelt, wenn es
darum geht, Produkte effektiv zu schiitzen, ihr Image zu steigern, Verkaufszahlen uber
Qualitat zu generieren und im Wettbewerb konkurrenzféhig zu sein bzw. sein Produkt vor
dem Mitkonkurrenten zu platzieren. Marken koénnen sowohl Produkte als auch
Dienstleistungen sein.! Der Inhaber einer Marke ist geschiitzt und hat zunachst das alleinige
Recht auf Verkauf und Vermarktung seines als Marke eingetragenen Produkts. Viele Marken
haben langst 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 schiitzen, die Verkaufszahlen in die Hohe zu
treiben und den Markt fur 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 mdissen, dem

Endkunden aber erhebliche Preisvorteile bieten.

Doch wie so hdufig geht es auch im Markenrecht meist um den Namen. Eine Marke, die nicht
nur aufgrund ihrer Qualitét, 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 Uber den regionalen Status hinaus bekannt zu machen- das erfolgt von der Eintragung
(national bis international), Uber die Benutzung bis hin zum Marketing und der
Verkaufsforderung des jeweiligen Produktes. Darliber hinaus versuchen die Markeninhaber
die Markte so gut wie moglich abzuschotten. Zum einen um ihren eigenen, legitimen
Markenschutz wahrzunehmen. Zum anderen, um die Konkurrenz zu schwéchen und damit das

eigene Produkt zu starken. Dadurch wird der Handel in der Union beschrankt.

Sowohl die Vielzahl an bestehenden Marken und Markenanmeldungen als auch neue,
moderne Marken und die teils unterschiedlichen nationalen Markenrechte flihren nun aber

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

! So auch Funk.Tenfelde., Uberblick zum Markenrecht http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-
osnabrueck.html (Stand: 08.10.2015).



konnen. Reicht der Markenschutz (ber das Inland hinaus oder gilt er nur national, handelt es
sich um eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen, besteht Ahnlichkeit oder gar
Verwechslungsgefahr zwischen Marken, welche zweier identischer Marken ist die altere 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 gewahrleisten zu konnen. Der Europdische
Gerichtshof (im Folgenden EuGH) gibt den Mitgliedstaaten die Entscheidungsgrundsatze vor,
allerdings ist im Verfahrensrecht immer noch die nationale Gerichtsbarkeit der einzelnen
Mitgliedstaaten maRgebend.? Gerade die Europaische Union (im Folgenden EU) hat vor nicht
allzu langer Zeit eine Harmonisierung der einzelnen nationalen Markenrechte uber die
Richtlinie 2008/ 95/ EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (im Folgenden
Marken RL) vorgenommen. Diese sollte neben weiteren Erwdgungsgriinden insbesondere

dem Funktionieren eines freien Binnenmarkts dienen.®

Dariiber hinaus besteht seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates
vom 26. Februar 2009 (ber die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden GMVO) die Mdglichkeit,
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 starken, indem eine gemeinsame Rechtsgrundlage fur das europaische Markenrecht
geschaffen wurde. Grund hierfir war unter anderem, Markenkollisionen- und Streitigkeiten
einzuschranken und den markenrechtlichen Schutz auf die Verwechslungsgefahr zwischen

Marken und Zeichen in der Gemeinschaft auszuweiten.*

Zusatzlich zu den oben angefuhrten MaRnahmen hat die EU versucht, das Problem der
Abschottung der Mérkte Uber die Grundfreiheiten des Primarrechts- vorrangig die
Warenverkehrsfreiheit- zu 16sen. Dies mag der EU zum groRen Teil gelungen sein, jedoch
konnte das Problem der markenrechtlichen Kollisionen nur partiell geldst werden und bleibt

damit auch weiterhin bestehen.

2 S0 auch Rempe, Europaische Richtertagung zum Markenrecht http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/legacy/forschung/gruppe38Tagung/Europaeische_Richtertagung_2010.pdf (Stand:
April 2010).

® RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, (1).

*VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/ 1, (2).



Das Ziel der vorliegenden Master- Thesis ist es daher, einzelne bzw haufige Kollisionsarten-
und Gefahren aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die Harmonisierung des

gemeinschaftlichen Markenrechts und die Freiheit des Binnenmarkts darzulegen.

Zunéchst sollen grundlegende Aspekte des nationalen und des europdischen 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
europdischen 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 flr

Klé&ger und Beklagte eingegangen. Kapitel 7 erléutert den Grundsatz der Erschopfung.

Die Sinnhaftigkeit einzelner rechtlicher Bestimmungen im Sinne der Harmonisierung und die
sich ergebenden Auswirkungen auf die europdische 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 Anderungen seitens des europaischen Markenrechts erlaubt.
2. ,»Die Marke*
2.1  Begriffsdefinition

Gemall 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. Qualitat, Preiswirdigkeit u. v. a. m. Die Marke ist ein monopolistisches
Recht, ahnlich 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).*

Des Weiteren besagt 8 1 des Osterreichischen
Markenschutzgesetzes (im Folgenden MSchG), dass Marken Zeichen sein kénnen, die sich
graphisch darstellen lassen, wie beispielsweise Worter, 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.® Die Unterscheidungskraft

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

® So Horak, Markenrecht- FAQ: Was ist eine Marke?
https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-fag.html (Stand: 09.10.2015).
® MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 1.



Darstellbarkeit die wichtigste Anforderungsvoraussetzung einer Marke.” Eine Marke, die
jeglicher graphischer Darstellbarkeit entbehrt, ist demnach auch nicht eintragungsfahig.®
Geméll Art 2 der Marken RL konnen Marken ,,...alle Zeichen sein, die sich grafisch
darstellen lassen, insbesondere Worter einschlieBlich 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.“® Der Wortlaut der Definition des MSchG ist dem der
Marken RL nahezu identisch. Das liegt daran, dass die VVorgaben der Marken RL von den
einzelnen Mitgliedstaaten in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden mussten. Dabeli
hatte jeder Mitgliedstaat aber einen gewissen Spielraum beziiglich der Umsetzung in sein
nationales Markenrecht. 8 1 des MSchG wurde in Osterreich gemaR dem Grundsatz der

richtlinienkonformen Interpretation durch die Markenrechtsnovelle 1999 angepasst.°
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- vollig unabhangig vom Preis
(bekannte Marken sind zumeist sehr teuer) und trotz vergleichbarer Qualitat- haufiger gekauft
werden als Marken mit geringerem Bekanntheitsgrad oder sogenannte ,,No- Name-
Produkte“.** Hierfiir kénnen verschiedene Faktoren angefiihrt werden: Zum einen mochte der
Verbraucher Produkte mit einem guten Ruf fur sich erwerben, zum anderen durfen der soziale
Status und die Emotionen, die eine solche Marke beim Verbraucher hervorrufen kann, nicht
unterschatzt werden.’? Fiir den Verbraucher kdnnen bekannte Marken des Weiteren eine
Risikoreduktion und einen ideellen Nutzen darstellen, wohingegen das Unternehmen von
einem gesteigerten Markenwert profitieren kann.** Aus diesem Grund weisen bekannte
Marken einen enormen wirtschaftlichen Wert auf,** wie zB die bekannte Marke ,,Red Bull«
fir Energy Drinks.” Bekannte Marken sollten daher iber einen bestimmten Verkehrskreis

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

" vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht ? (2012) 112.

® So auch Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht > 112.

° RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 2.

1%ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? (2010)
46.

1 50 auch Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2 (2013) § 10 Rz 240.

12 50 auch Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2 § 10 Rz 240.

13 S0 auch Kilian, Markenglossar: Markenfunktionen http://www.markenlexikon.com/glossar_m.html

(Stand: 09.10.2015).

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

'® OGH 12.06.2012, 170b27/ 11m, Red Bull/ Run Cool.



Marken unserer Zeit. Als Nachweis flr die Bekanntheit einer Marke kann die Registrierung
aufgrund ihrer Verkehrsgeltung™ angefilhrt werden.’” Bekannte Marken konnen dem
optionalen Schutz der Markengesetze unterliegen,™® wie zB Art 4 Abs 3, Abs 4 lit a und Art 5
Abs 2 Marken RL," in Deutschland § 14 Abs 2 Nummer 3 Markengesetz (im Folgenden
MarkenG)® oder in Osterreich § 10 Abs 2 MSchG?*. Des Weiteren wird der Schutz der
bekannten Marke auch in der GMVO geregelt.?

2.3 Funktionen einer Marke

Marken haben unter anderem durch ihre vielseitigen Funktionen enorm an wirtschaftlicher
Bedeutung gewonnen.”® Die wichtigste Funktion einer Marke ist die sogenannte
Herkunftsfunktion, zu welcher die Unterscheidungsfunktion bzw die Unterscheidungskraft zu
zahlen ist. Durch diese Funktion soll sich das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung von
anderen unterscheiden.?* 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.”® Daraus folgernd ist die Unterscheidungskraft eine

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

Eine weitere Markenfunktion ist die Qualitatsfunktion, die besagt, dass Markenprodukte eine
bestimmte Qualitat aufweisen sollten, um den Endabnehmer, der eine bestimmte Erwartung
beztiglich der Qualitat einer Marke hat, nicht zu enttauschen.? Produzenten miissen demnach
auch besonders auf die Qualitat ihrer Produkte achten, wenn sie diese ihren Kunden als Marke
im Hochkostensegment anbieten méchten. Gemall 8§ 14 Abs 2 Nummer 5 MSchG kann der
Inhaber einer Marke Rechte gegeniiber seinem Lizenznehmer geltend machen, sollte dieser

16 Erklarung des Begriffes in Kap 6.2, Grundsatz des Prioritatsprinzips.

7 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.

9 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 4 Abs 3, Abs 4 lit a, Art 5 Abs 2.

O MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. |1 S. 1474, § 14 Abs 2 Nummer 3.

1 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 2.

2\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 9 Abs
1litc.

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

S0 auch Bohm, Kompetenzen der béhm anwaltskanzlei: Herkunftsfunktion der Marke
https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619 (Stand: 09.10.2015).

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

% 50 auch Wiebe,Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht 2114,



sich bei der Produktion der Waren nicht an die im Lizenzvertrag vereinbarten Bedingungen

beziiglich der Markenqualitat halten.?’

Neben weiteren Funktionen wie der Kommunikations- und Investitionsfunktion einer Marke®®
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 Verkaufsforderung einsetzen kann;
er kann daher ohne seine vorherige Zustimmung die Benutzung anderer als Zeichen
eingetragenen Produkte, die mit den seinen als Marke eingetragenen Waren dhnlich oder
identisch sind, verbieten, wenn dadurch seine Mdglichkeiten, an der eigenen Marke

WerbemaRnahmen durchzufihren, eingeschrankt werden.?
2.4 Rechte aus einer Marke

Der Inhaber einer Marke hat gemaR Art 9 GMVO® und Art 5 Marken RL*! ein
Ausschliel3lichkeitsrecht. Weitere Rechtsgrundlagen fir das AusschlieBlichkeitsrecht des
Markeninhabers finden sich in den nationalen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel § 10
MSchG* und § 14 MarkenG™. Das AusschlieBlichkeitsrecht besagt, dass der Markeninhaber
einem Dritten verbieten kann, ohne vorherige Zustimmung seine Marke zu benutzen. Das
heifdt, er kann die Benutzung eines mit seiner eingetragenen Marke dhnlichen oder gleichen
Zeichens fir Produkte, Waren oder Dienstleistungen, die mit dem fur die Marke
eingetragenen Produkt identisch sind, verbieten.®* Dasselbe gilt dann, wenn fiir die
Offentlichkeit Verwechslungsgefahr der Produkte oder Dienstleistungen besteht, das heift,
wenn aufgrund der Ahnlichkeit der Waren die Gefahr besteht, dass der Verbraucher das
Zeichen mit der Marke unbewusst gedanklich miteinander in Verbindung bringen konnte.®
Die ,,Verwechslungsgefahr ist seit der Rechtsprechung des EuGH im November 1997 ein

europarechtlicher  Begriff und daher gemeinschaftsweit einheitlich auszulegen.®®

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

%8 ygl. Bohm, Kompetenzen der béhm anwaltskanzlei: Weitere Funktionen der Marke
https://boehmanwaltskanzlei.de/kompetenzen?catid=0&id=1619 (Stand: 09.10.2015).

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

%9\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 9.

1 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 5.

%2 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10.

% MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 14.

% RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 5 Abs 1 lit a.

% RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 5 Abs 1 lit b.

% EuGH 11.11.1997, C- 251/ 95, Sabél BV/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport.



Des Weiteren durfen Waren- vorausgesetzt die Bedingungen der vorherigen Absétze sind
erflllt- gemanl Art 5 Abs 3 lit c Marken RL nicht unter dem der Marke &hnlichen Zeichen ein-
bzw ausgefilhrt werden.®” Durch das AusschlieBlichkeitsrecht soll die Erfiillung der

Markenfunktion gewahrleistet werden.*®

Der Wortlaut der Marken RL und der GMVO in den eingangs genannten Bestimmungen ist
nahezu identisch. Gem&R GMVO kann das Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten
gegenuber allerdings erst nach Veroffentlichung der Eintragung der Marke geltend gemacht

werden.

Im Gegensatz zur Marken RL und zur GMVO enthélt § 10 MSchG in Absatz 3* bereits die
Beschréankungen der Rechte, also die Rechte, die dem Inhaber einer Marke nicht gewahrt
werden kénnen, wahrend sich diese bei der Marken RL in Art 6 und 7** und bei der GMVO in

Artikel 12 und 13* wiederfinden lassen.
3. Marken und Kennzeichen

Das deutsche MarkenG regelt neben dem Schutz von Marken auch das gesamte
Kennzeichenrecht.*® Das Kennzeichenrecht stellt den Oberbegriff fiir das Markenrecht dar,
das  heiBt das  MarkenG  regelt  Marken,  geschaftliche  Bezeichnungen
(Unternehmenskennzeichen) und geographische Herkunftsangaben.** Die Marke allerdings ist
der wichtigste Kennzeichenbegriff.> In  Osterreich existiert kein einheitliches
Kennzeichenrecht, das heif’t, durch verschiedene Gesetze wird geregelt, dass die Bezeichnung
von Kennzeichnungsobjekten rechtlich geschiitzt ist.** Die Rechtsgrundlage fiir den
Markenschutz stellt dabei das MSchG dar.

%" RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 5 Abs 3 lit c.

% vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht? 133.

¥ \O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 9 Abs
3.

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

1 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 6, 7.

2O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 12,
13.

* vgl. Fezer, Markenrecht* X111 b (2009), Rn 14.

* vgl. Eisele, Markenrecht: Kennzeichenrecht http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/
(Stand:13.10.2015).

“* vgl. Feiler, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XVIV 16.

*® vgl. Korn, Kennzeichenrecht http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_cr10_kennzeichenrecht_10.pdf (Stand:
2010), 1.



Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage fir das Kennzeichenrecht bilden die GMVO und die
Marken RL.*

Im Allgemeinen ist das Markenrecht dem gewerblichen Rechtsschutz zuzuordnen.*® Die von
der EU erlassenen Richtlinien (kurz: RL) und Verordnungen (kurz: VVO) zielen alle darauf ab,
den Spagat zwischen den handels- bzw. wettbewerbsbeschrankenden MalRnahmen der
Markeninhaber, deren VVorgehen im Sinne des Markenrechtsschutzes tiberwiegend legitim ist,
und dem auf Freiheit und Funktionieren des Binnenmarkts basierenden Unionsrecht
herzustellen. Deshalb wurde beispielsweise das Territorialitatsprinzip fur den Inhaber eines
gewerblichen Schutzrechts uber die von der EU erlassenen Rechtsakte eingeschrankt.*® Einen
wichtigen Beitrag zur Freiheit des Handels und des Wettbewerbs leisten auch die
Grundfreiheiten. Die Grundlage dieser Grundfreiheiten stellt der Vertrag Uber die
Arbeitsweise der Europaischen Union (im Folgenden AEUV) dar. Die vier Grundfreiheiten
bestehen aus der Warenverkehrsfreiheit gemaR Art 28- 36 des AEUV,”®  der
Dienstleistungsfreiheit, der Personenfreizligigkeit, zu der die Niederlassungsfreiheit und die
Arbeitnehmerfreiziigigkeit z&hlen, 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.>* Der EuGH hat in dieser Rechtssache
entschieden, dass Waren (hier unter anderem Cassis de Dijon, ein spezieller Likdr aus
Frankreich), die in einem Mitgliedstaat (hier Frankreich) der Europaischen Union (damals
Européische Wirtschaftsgemeinschaft, im Folgenden EWG) produziert werden, auch in einem
anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft (hier Deutschland) in Verkehr gebracht werden
dirfen; der Supermarkt ,,REWE* wollte den Likor nach Deutschland importieren, dies wurde
ihm aber verboten, da der Alkoholgehalt des Likdrs 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 gemaRl Art 267
AEUV vor.>® Der EUGH entschied entsprechend. Seither gilt das Prinzip des freien

Warenverkehrs gemeinschaftsweit.

" vgl. Korn, Kennzeichenrecht http://www.univie.ac.at/zib/pdf/wfk_crl0_kennzeichenrecht_10.pdf (Stand:
2010), 49.

*8 S0 auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen® (2015) 1, 2.

%% S0 auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen® 5.

% Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 28- 36 AEUV.

1 EUGH 20.02.1979, C- 120/ 78, REWE- Zentral- AG/ Bundesmonopolverwaltung fiir Branntwein.

%2 EuGH 20.02.1979, C- 120/ 78, REWE- Zentral- AG/ Bundesmonopolverwaltung fiir Branntwein.



3.1 Markenarten
Im Folgenden werden verschiedene Formen von Marken vorgestellt.
3.1.1 Wortmarke

,Wortmarken sind Marken, die aus Wortern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen
Schriftzeichen bestehen...“®® Ihr Schutzbereich erstreckt sich auf die GroR- und
Kleinschreibung sowie auf die Wiedergabe in diversen Schrifttypen.>* Wortmarken sind die
am héufigsten registrierten Marken.>® Beispiele fir Wortmarken sind unter anderem
LADIDAS* oder ,,PHILIPS*>®

3.1.2 Bildmarken

,Bildmarken sind Bilder, Bildelemente oder Abbildungen.“>’ Aufgrund ihrer vielfaltigen
graphischen Darstellungsmdoglichkeiten sind sie besonders gut dazu geeignet, sich von
anderen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden.® Beispiele fur 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.>® Klassische Wort- Bild- Marken bestehen aber aus einem Wort und einer beigefiigten
graphischen Darstellung, zB ,,Mercedes- Benz*“ (Wort) und dem beigefligten 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. 0. d. n. Memex entschieden, dass Horzeichen als Marken zugelassen werden mussen,

> S0 Deutsches Patent- und Markenamt, Wortmarke
http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/wiedergabedermarke/wortmarke/index.html
(Stand: 11.11.2013).

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

> ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 51.

% S0 auch Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt, Beispiele fiir Marken: Wortmarke
https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples (Stand: 12.10.2015).

%" So Funk.Tenfelde., Uberblick zum Markenrecht http://www.funk-tenfelde.de/rechtsgebiet/markenrecht-
osnabrueck.html (Stand: 08.10.2015).

%8 S0 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 52.
%% S0 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 52.
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wenn sie Unterscheidungskraft aufweisen und sich graphisch darstellen lassen.?® § 16 Abs 2
MSchG legt fest, dass bei der Registrierung von Klangmarken sowohl ein Notenschlussel
oder Sonagramm fur die graphische Darstellung als auch ein Datentrdger einzureichen ist, auf
dem die Marke klanglich wiedergegeben werden kann.* Durch das Einreichen eines
Datentrdgers  soll  die  Unterscheidungskraft von anderen Marken und die
Verwechslungsgefahr beurteilt werden.®® Ein Beispiel fiir eine Klangmarke ist das bekannte
Gebrull des ,,Metro- Goldwyn- Mayer“- Lowen, das zu Beginn einiger Filme zu héren ist und

auf der Webseite des Harmonisierungsamtes fiir den Binnenmarkt abgehort werden kann.®
3.1.5 Formmarke

Formmarken werden auch dreidimensionale Marken genannt; sie bestehen aus der &uf3eren
Gestalt einer Sache.®* Formmarken- zB selbstandige Figuren, die Gestaltung der
Warenverpackung oder die Form der Ware selbst- werden aufgrund ihrer besonderen Eigenart
registriert und bendtigen einen hoheren Grad an Unterscheidungskraft als beispielsweise
Bildmarken.® Daher spielt es bei der Beurteilung, ob ein Produkt als Formmarke geschiitzt
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.?® Ein Beispiel fiir eine Formmarke ist die ,, Toblerone* mit

ihrer speziellen Verpackung.®’
3.1.6 Verbandsmarke

Die Verbandsmarke wird fir Waren und Dienstleistungen eines Verbands genutzt, der
Inhaber dieser Marke ist.®® GemaR § 62 Abs 1 MSchG miissen Verbande in diesem Sinne
Rechtspersonlichkeit aufweisen konnen.®® Abs 4 besagt, dass Verbandsmarken nur aus
Zeichen oder Angaben bestehen kénnen, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft
der Ware oder Dienstleistung dienen.”® Sollte die Benutzung der Marke durch einen Dritten
den anstandigen Gepflogenheiten des Handels entsprechen, ist der Inhaber der

® EuGH 27.11.2003, C- 283/ 01, Shield Mark BV/ Joost Kist h. 0. d. n. Memex.

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

82 ygl. Stangl in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz > § 16 Rz 23.

% vgl. Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt, Beispiele fiir Marken: Hérmarke
https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples (Stand: 12.10.2015).

® vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht” 116.

% ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen?®53.
% vgl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht? 117.

87 vgl. Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt, Beispiele fir Marken: Dreidimensionale Marke
https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples (Stand: 12.10.2015).

% So auch Schumacher, Europaisches und Internationales Markenrecht (2015) 11.

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

" MSchG 1970, StF: BGBI. 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 Geschéftsverkehr zu verbieten.”* Bei der Anmeldung einer
Verbandsmarke muss die Satzung des Verbandes beigefiigt werden.”” Beispiel fiir eine

Verbandsmarke ist das Giebelkreuz des osterreichischen Raiffeisenverbandes.”
3.1.7 Gemeinschaftsmarke

Grundlage der Gemeinschaftsmarke ist die GMVO. Gemal Art 1 Abs 2 GMVO st die
Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Marke, die in der gesamten Gemeinschaft einheitliche
Wirkung entfaltet, das heif3t, sie kann nur fir das Gebiet der Gemeinschaft eingetragen oder
ubertragen werden und ihre Benutzung kann nur fir das Gemeinschaftsgebiet untersagt
werden.” Zustandig fiir Angelegenheiten beziiglich der Gemeinschaftsmarke ist das
Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt in Alicante (im Folgenden HABM). Der Vorteil
der Gemeinschaftsmarke besteht unter anderem darin, dass diese entweder beim HABM, beim
BENELUX- Amt fur geistiges Eigentum oder aber bei einem nationalen Amt fir den
gewerblichen Rechtsschutz in dem jeweiligen Mitgliedstaat angemeldet werden kann und
somit in den beiden letzteren Fallen dieselbe Wirkung entfaltet, als ware sie am gleichen Tag
beim HABM angemeldet worden.”” Des Weiteren ist die Gemeinschaftsmarke mit
inlandischen Marken gleichgestellt, um zum einen die zivilrechtliche Durchsetzbarkeit von
Gemeinschaftsmarken und zum anderen Gemeinschaftsmarkenverletzungen beispielsweise
nach dem MSchG gewihrleisten zu kénnen.” Dies gilt nicht nur fir das MSchG, sondern fiir
samtliche nationale Vorschriften bezlglich des Markenschutzes, wie Art 16 der GMVO
darlegt.” 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 gewahrt.”

Zusétzlich zu den oben aufgefiihrten Markenarten existieren einige weitere, die nachfolgend

aufgefuhrt werden:

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

"2 vgl. Schumacher, Europaisches und Internationales Markenrecht 11.

® S0 auch Schumacher, Europaisches und Internationales Markenrecht 11.

VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 1 Abs
2.

\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 25.

"8 S0 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 62.
7\JO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 16.

"8 S0 auch Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt, Marken in der Europaischen 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 Schutzfahigkeit verneint™),

- Geschmacksmarken,

- Farbmarken,

- Tastmarken,

- Positionsmarken,

- Kombinationsmarken,?°

- Bewegungsmarken.®

Dieser Abschnitt zeigt deutlich, welch hohe Anzahl verschiedenartiger Markenarten
mittlerweile vorliegt. Es sei bereits vorweggenommen, dass die Gefahr markenrechtlicher
Kollisionen dadurch, wie im spateren Verlauf dieser Arbeit deutlich gemacht werden wird,

nicht unbedingt reduziert wird.
3.2  Kennzeichen
3.2.1 Geschaftliche Bezeichnungen

Laut 8 5 Abs 1 MarkenG sind geschéftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und
Werktitel.®? Diese unterliegen gemaB § 1 Nummer 2 dem Schutz des MarkenG.?* Die Absatze
2 und 3 des § 5 charakterisieren und beschreiben den Begriff des Unternehmenskennzeichens
und des Werktitels detaillierter. Demnach werden Unternehmenskennzeichen im
geschaftlichen Verkehr als Name, Firma, besondere Bezeichnung eines Geschéftsbetriebes
oder als Zeichen eines Unternehmens verwendet.®* § 5 Absatz 3 MarkenG beschreibt
Werktitel als besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken,
Biihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.® Unternehmenskennzeichen sind ab

dem Zeitpunkt ihrer Benutzung geschitzt.®
3.2.2 Geographische Herkunftsangaben

Auch geographische Herkunftsangaben sind nach § 1 Nummer 3 MarkenG geschiitzt.?” Als

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

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

8 ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 55- 59.
8 vgl. Schumacher, Européisches und Internationales Markenrecht 9.

8 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 5 Abs 1.

8 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 1 Nummer 2.

8 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 5 Abs 2.

8 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 5 Abs 3.

8 vgl. Eisele, Markenrecht: Kennzeichenrecht http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/ (Stand:
13.10.2015).

8 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 1 Nummer 3.
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oder Lander sowie sonstige Kennzeichen, die zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen verwendet werden kénnen, verstanden.®®  Geographische
Herkunftsangaben unterscheiden sich insofern von Marken, dass nicht die betriebliche
Herkunft, sondern die geographische Herkunft, das hei3t der Ort bzw die Gegend, von dem/
der die Ware stammt, geschiitzt werden soll.®® Geographische Herkunftsangaben haben nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (im Folgenden BGH) keinen Inhaber, sondern
gelten vielmehr fur alle Unternehmen, die in ein und demselben Gebiet bzw Ort ansassig sind
und aus diesem Grund berechtigt sind, die geographische Herkunftsangabe zu benutzen.*® Die
geographische Herkunftsangabe ist daher als ein Kollektivwert- bzw Recht fur 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. Mérz 2006 zum Schutz von
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
geschiitzt (siehe Kap 4.2.4)."

4. Harmonisierung im européaischen Markenrecht- Ein Uberblick uber 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.”
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 Osterreichische
Markenrecht an die gemeinschaftsrechtlichen Normen angepasst wurde, zum anderen durch
die mittlerweile zahlreich vorliegende EuGH- Judikatur.”® Die aktuellste Novellierung des
MSchG erfolgte im Jahr 2013 mit Wirksamkeitsbeginn zum 01.01.2014.%* Das MSchG basiert

% MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 126 Abs 1.
% S0 auch Feiler, Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht XVIV 18.

**BGH 10.08.2000, I ZR 126/ 98, ,,Stich den Buben*.

! MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 130.

% ygl. Handig in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz® Einleitung Rz 6.

% vgl. Koppensteiner, Markenrecht* (2012) V Vorwort.

% vgl. Kucsko/ Schumacher in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz? Vorwort.
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groRtenteils auf der Marken RL,%® durch die die nationalen Normen im Sinne der
gemeinschaftsweiten Harmonisierung angeglichen werden mussten. Das MSchG besteht aus
X1 Abschnitten. Abschnitt | behandelt allgemeine Bestimmungen wie die Definition der
Marke. Die Markenregistrierung und Léschung wird in Abschnitt 11 des MSchG geregelt. Im
I1l. Abschnitt werden die zivilrechtlichen Anspriiche des Inhabers bei potentiellen
Markenrechtsverletzungen, im 1VV. Abschnitt die strafrechtlichen Anspriche bei Marken- und
Kennzeichenverletzungen normiert. Der V. Abschnitt behandelt den Vertreter, das heilt,
welche Personen als Vertreter in Frage kommen und welche VVoraussetzungen daftr vorliegen
miissen. Mogliche Vertreter kdnnen Rechtsanwalte, Notare oder Patentanwalte sein.*® Absatz
VI regelt den Bereich der Verbandsmarke. Dabei handelt es sich um die Form der
Registrierung, die Ldschung und beispielsweise um die Moglichkeit der Umschreibung der
Verbandsmarke. Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen sind nach Absatz VII
des MSchG geschitzt. Dabei richtet sich dieser Absatz nach den Rechtsgrundlagen der VO
Nr. 1151/ 2012 dber Qualitatsregelungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom
14.12.2012. Abschnitt VIII erwdhnt die Gemeinschaftsmarke, mit der sich die 8§ 69- 69 d
beschéftigen. Diese nennen bestimmte Verfahren bezlglich der Anmeldung oder der
Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke geméall der GMVO. Abschnitt IX zeigt die
Maoglichkeiten einer internationalen Markenregistrierung gemaR dem Protokoll zum Madrider
Markenabkommen auf.®’’ Die Abschnitte X bis XIII (Verbot der Winkelschreiberei,
Ubergangsbestimmungen und Schlussbestimmungen) sind eher als weniger entscheidendere

Regelungen des MSchG aufzufassen.

Wie in Kap 3 bereits vom Autor erwahnt, besteht in Osterreich kein einheitlicher
Kennzeichenschutz. Der Schutz von Namen und Firmen ist in Osterreich zB im Allgemeinen
Biirgerlichen Gesetzbuch (im Folgenden ABGB) in § 43% und in § 37 (Unbefugter
Firmengebrauch) des Unternehmensgesetzbuches (im Folgenden UGB)'® geregelt.
Unternehmenskennzeichen werden in 8 9 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (im Folgenden UWG) geschiitzt.'®*

% S0 auch Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht® 111.

% MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 61 Abs 2.

7 Aufbau (Abschnitte, Paragraphen) entstammt dem MSchG (Kap 4.1.1).

% S0 auch Koppensteiner, Markenrecht* Rz 12 9.

% ABGB 1917, JGS Nr. 946/1811 zuletzt geandert durch RGBI. Nr. 69/1916, § 43.

' UGB 2007, dRGBI. S 219/1897 zuletzt gedndert durch BGBI. | Nr. 120/2005, § 37.
1 UWG 1984, StF: BGBI. Nr. 448/1984 (WV), § 9.
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4.1.2 Markengesetz von 1994

Das deutsche Markengesetz vom 25.10.1994 ful3t auf verschiedenen Gesetzesvorgangern, wie
beispielsweise dem ersten Markenschutzgesetz des Jahres 1874, durch das dem Inhaber eines
Warenzeichens bereits damals die Anerkennung von Ausschliel}lichkeitsrechten verliehen
wurde.'® Historisch betrachtet basiert das Markenrecht auf der Geschichte des gewerblichen
Rechtsschutzes, wozu die Immaterialgiiterrechte zu zahlen sind.’® 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 geschéftlichen 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 féllt. Teil 2 bestimmt in 5 Abschnitten
die Voraussetzungen, den Inhalt und die Schranken des Schutzes von Marken und
geschaftlichen Bezeichnungen; auBerdem die Ubertragung derer und die Vergabe von
Lizenzen. Teil 3 Dbeschéftigt sich in 7 Abschnitten mit den Verfahren in
Markenangelegenheiten, wie zum Beispiel dem Eintragungsverfahren. Der vierte Teil des
MarkenG ist der Teil Uber die Kollektivmarken. Teil 5 regelt den Schutz von Marken nach
dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen
(internationale Registrierung von Marken), auBerdem widmet er sich in Abschnitt 3 der
Gemeinschaftsmarke. Die Gemeinschaftsmarke wird im MarkenG erwéahnt, da die GMVO zur
Vereinheitlichung des Gemeinschaftsrechts beigetragen hat und die einzelnen Mitgliedstaaten
sich daher danach zu richten haben. So besteht zum Beispiel die Mdoglichkeit 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.'® Die Teile 6 und 7 des MarkenG beschaftigen sich mit geographischen
Herkunftsangaben und den Verfahren in Kennzeichenstreitsachen. Teil 8 bestimmt die Straf-
und BuBgeldvorschriften bei potentiellen strafbaren Kennzeichenverletzungen (Abschnitt 1).

Des Weiteren muss der Gesetzgeber an dieser Stelle auch Bestimmungen fir die

192ygl. Klippel in Ekey, Markengesetz und Markenrecht ausgewahlter auslandischer Staaten I* (2014) 4.
103 ygl. Klippel in Ekey, Markengesetz und Markenrecht ausgewahlter auslandischer Staaten I° 2.
104 MarkenG, BGBI. I S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 125 b.
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Beschlagnahme von Waren bei Ein- und Ausfuhren festsetzen (Abschnitt 2). Zu guter Letzt

werden in den §§ 152- 165 die Ubergangsvorschriften geregelt (Teil 9).'%

4.2  Rechtsakte der Européischen Union

4.2.1 RL 2008/ 95/ EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten tber die Marken

Die Marken RL zdhlt zum sogenannten Sekundarrecht der EU. ,,Sekundares (abgeleitetes)
Unionsrecht sind alle Rechtsakte der Unionsorgane, die auf Rechtsquellen im EUV oder
AEUV, dem Primarrecht, beruhen. Auch Rechtsakte, die aufgrund einer Erméchtigung durch
einen anderen Rechtsakt (ein ,,Gesetz, der Basisrechtsakt) erlassen worden sind, zahlen zum
Sekundarrecht.«!°® Der Vertrag tiber die Europaische Union (im Folgenden EUV) und der
AEUV sind die Vertrage der EU und stellen somit deren verfassungsrechtliche Grundlage dar.

Sie zahlen zusammen mit der Charta der Grundrechte zum Primarrecht der EU.*%’

Das Sekundarrecht der EU kann neben Richtlinien aus Verordnungen, Beschlissen,
Stellungnahmen und Empfehlungen bestehen. Diese werden im Amtsblatt der Europdischen
Union (im Folgenden ABI) verdffentlicht. Durch Richtlinien wie die Marken RL konnen
lediglich Rechtsangleichungen vorgenommen werden. Richtlinien kdnnen die Vertrage daher

1%8 Mit der Marken RL von 2008 hat die EU eine Harmonisierung der einzelnen

nicht &ndern.
mitgliedstaatlichen Markenrechte herbeigefiihrt, um die Freiheit des Binnenmarkts und des
Wettbewerbs zu gewadhrleisten. Keiner der Mitgliedstaaten musste die RL im Wortlaut
ubernehmen. 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, wéhrend jedem Mitgliedstaat
somit bei der Auslegung bezuglich der Form und der Mittel ein weiter Spielraum zugestanden

worden war.*%

Die Marken RL besteht aus den Erwagungsgriinden, insgesamt 19 Artikeln sowie Anhang |
und Anhang Il. Artikel 1 regelt den Anwendungsbereich der RL. Artikel 3 gibt beispielsweise
die Eintragungshindernisse an, das heiflst, unter welchen Voraussetzungen Marken nicht

eintragungsfahig sind. Einer der Grinde fir eine nichteintragungsfahige Marke ist die

195 Aufbau (Teile, Abschnitte, Paragraphen) entstammt dem MarkenG (Kap 4.1.2).

108 50 Europaisches Parlament, Sekundarrecht
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Definitionen/Pdf/Sekundaerrecht.pdf (Stand:15.10.2015).
Y Doralt, Kodex des Européischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 6 Abs 1 EUV.

1% 50 auch Koppensteiner, Markenrecht* Rz 9 8.

1% Doralt, Kodex des Européischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 288 AEUV.
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fehlende Unterscheidungskraft gemaR Art 3 Abs 1 lit b. Des Weiteren kénnen Kollisionen
und darauf folgende Eintragungshindernisse aufgrund der Ahnlichkeit einer Ware zu Waren
und Dienstleistungen entstehen, die bereits zeitlich fruher als Marke eingetragen worden
waren (siehe Art 4). Wie bereits in Kap 2.4 erwahnt, kann der Inhaber einer Marke Rechte aus
dieser ableiten (Art 5). Ein interessanter Artikel, der den Erschépfungsgrundsatz 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 gemald Art 10 zahlt zB das Anbringen der Marke auf
Waren oder deren Aufmachung im entsprechenden Mitgliedstaat fir den Export oder auch die
Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers durch eine befugte Person. Sollte eine
Marke Uber einen ununterbrochenen Zeitraum von flinf 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 Félle 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
Veroffentlichung im  Amtsblatt. Die beiden Anhange beschlielen die Marken RL

letztendlich. '

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

Die GMVO zéhlt ebenso wie die Marken RL zum Sekundérrecht 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 (ibernehmen ist. Jede VO, so auch die GMVO, hat allgemeine
Geltung und ist in jedem Mitgliedstaat verbindlich.*** 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 begrindenden Erwdgungen aus XIV Titeln mit ihren
jeweiligen Abschnitten, insgesamt 167 Artikeln und 2 Anh&ngen (Anhang | und Anhang II).

19 Aufbau und einzelne Artikel entstammen der Marken RL (Kap 4.2.1).
1 Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 288 AEUV.
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Sie beginnt mit Titel 1 und der Beschreibung der Gemeinschaftsmarke (Artikel 1). Artikel 2
nennt das sowohl flr die Gemeinschaftsmarke- zB hinsichtlich der Anmeldung- als auch fur
Muster und Modelle zustandige HABM, anséssig in Alicante, Spanien. Titel Il regelt das
materielle Markenrecht. Hierzu zahlen sowohl die VVoraussetzungen fur 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 ausschlieBliche
Recht, das die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber verbrieft (Art 9) als auch die Erschopfung
des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke (Art 13). Des Weiteren unterliegt auch die
Gemeinschaftsmarke gewissen Sanktionen, sollte sie grundlos fur den ununterbrochenen
Zeitraum von funf Jahren in der Gemeinschaft nicht ernsthaft benutzt worden sein (Art 15).
Gemal} Art 16 ist die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermdgens mit der nationalen
Marke gleichgestellt und wird auch wie eine Marke behandelt, die in einem Mitgliedstaat
angemeldet und eingetragen worden ist. Titel 111 der GMVO behandelt die Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke. Hierbei hat der Anmelder die Wahl, die Gemeinschaftsmarke beim
HABM, bei der Zentralbehdrde fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder
beim BENELUX- Amt flr 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 111 nennt das Prioritatsrecht, das im
weiteren Verlauf dieser Arbeit und gerade hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen von
entscheidender Bedeutung ist. Titel IV beschéftigt sich anschlieBend mit dem
Eintragungsverfahren. Dazu zahlen die Prifung der Anmeldung (Art 36), die Prifung auf
Eintragungshindernisse (Art 37) und die Veroffentlichung 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 schlieBlich die
Eintragung der Gemeinschaftsmarke. In Titel V geht es um die Dauer, die Verlangerung, die
Anderung und die Teilung der Gemeinschaftsmarke. GemaR Art 46 betragt die Dauer der
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zehn Jahre. Gegen Zahlung von Gebihren kann die
Gemeinschaftsmarke laut § 47 der GMVO verlangert werden. Die Gemeinschaftsmarke darf
weder wéahrend der Dauer ihrer Eintragung noch bei einer Verlangerung- bis auf kleine

Ausnahmen- gedndert 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 bestatigt wird (Art 50). Gemal Art 51 verfallt die Gemeinschaftsmarke,
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wenn sie Uber einen ununterbrochenen Zeitraum von fiinf Jahren ohne einen Grund in einem
Mitgliedstaat nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die Gemeinschaftsmarke kann auch fur
nichtig erklart 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
bosglaubig war (Art 52 Abs 1 lit b). Der Antrag tber den Verfall bzw die Nichtigkeit kann
gemédlR Art 56 beim HABM gestellt werden. Nach Art 54 GMVO verwirkt das
Prioritatsprinzip des Art 29 bei Duldung der Benutzung einer spater eingetragenen Marke
uber einen Zeitraum von flnf Jahren durch den Markeninhaber. Die jiingere Marke kann dann
nicht mehr fir nichtig erklart werden. Titel VII der GMVO beschéftigt sich mit dem
Beschwerdeverfahren. Entscheidungen sind nach Art 58 mittels Beschwerde anfechtbar. Die
dazugehorigen Artikel regeln die Beschwerdeberechtigten, die Verfahrensbeteiligten, Frist
und Form der Beschwerde und die Priufung und Entscheidung tber die Beschwerde. Durch
Klage beim EuGH sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern wiederum anfechtbar
(Art 65). Der EuGH kann die Entscheidung aufheben oder abandern (Art 65 Abs 3).

Im ndchsten 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.«*? Bei der Anmeldung einer solchen Marke muss dementsprechend die
Satzung des Verbandes, deren Anderungen ebenfalls dem HABM mitgeteilt werden miissen
(Art 71), vorgelegt werden (Art 67). Art 73 und 74 normieren die Verfalls- und

Nichtigkeitsgriinde der Gemeinschaftskollektivmarke.

Titel IX nennt die Verfahrensvorschriften. Hierunter werden Vorschriften wie die Ermittlung
in einer Sache von Amts wegen, die Anordnung einer mindlichen Verhandlung durch das
HABM (Art 77), die Beweisaufnahme, die Loschung von Verfahrensfehlern durch das
HABM oder auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sofern dies als begrindet
erscheint (Art 81), verstanden. Des Weiteren wird in Art 85 die Verteilung der Kosten im
Widerspruchsverfahren, im  Verfahren zur Erkldrung des Verfalls oder im
Nichtigkeitsverfahren festgelegt. Art 93 bestimmt zugelassene Vertreter, wie Rechtsanwélte,
fir naturliche oder juristische Personen. Der darauf folgende Titel X der GMVO regelt
Zustandigkeit und Verfahren fir Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen. Art 94 besagt,

dass die Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 auf Gemeinschaftsmarken anzuwenden ist. Diese

12,50 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 66
Abs 1 Satz 1.
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Verordnung Uber die gerichtliche Zustandigkeit 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 beztglich der Gemeinschaftsmarke
und der GMVO (siehe Art 96) in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat annehmen. Art 98 regelt
sodann die Reichweite der Zustandigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte. Die Widerklage
(Art 100), das fir die Gemeinschaftsmarkengerichte anwendbare Recht (Art 101), Sanktionen
durch die Gerichte (Art 102) und die Mdglichkeit, einstweilige Verfigungen inklusive
SicherungsmafRnahmen 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 fruher angerufene Gericht fur zustdndig zu erkléren ist, wenn die betreffenden
Marken identisch sind und fur 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 alteren, ortlichen und nationalen
Marke kann die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem die &ltere
nationale Marke geschitzt ist, verweigern, wenn dies das jeweilige mitgliedstaatliche Recht
vorsieht und zuldsst (Art 111). AulRerdem kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke geman
Art 112 Abs 1 beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung fur eine
nationale Marke umgewandelt wird, wenn die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke
zuruckgewiesen wird (lit a) oder die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert (lit b). Der
Antrag auf Umwandlung ist beim HABM zu stellen (Art 113).

Titel XIl der GMVO beschéftigt sich im weiteren Verlauf mit dem HABM selbst, das gemaf
Art 115 eine Einrichtung der Gemeinschaft ist und Rechtspersonlichkeit besitzt.
Anmeldungen beim HABM sind nach Art 119 Abs 1 in einer der Amtssprachen der
Europdischen Union einzubringen. Diese sind gemdal Art 119 Abs 2 Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Italienisch und Spanisch. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke wird in
allen Amtssprachen der Européischen Union verdffentlicht (Art 120). Die Rechtsaufsicht Giber
die Handlungen des Présidenten des HABM obliegt nach Art 122 der Europdischen
Kommission. Die folgenden Artikel regeln die Zusammensetzung des HABM (Président,
Verwaltungsrat etc). Zustandig fur die in der GMVO genannten Verfahren sind gemai Art

130 die Prifer (a), die Widerspruchsabteilungen (b), die Markenverwaltungs- und
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Rechtsabteilung (c), die Nichtigkeitsabteilungen (d) und die Beschwerdekammern (e), deren
Zusténdigkeiten jeweils in einem der folgenden Artikel n&her beschrieben werden (Art 131-
135). Art 144 (ber die Gebihren, die fur eine Gemeinschaftsmarke zu entrichten sind, sagt
aus, dass deren Hohe so zu bemessen ist, dass die Einnahmen aus den Gebuhren den
Haushaltsplan des HABM ausgleichen (Art 144 Abs 2).

Titel X1l beschéftigt sich mit der internationalen Registrierung von Marken. Internationale
Anmeldungen, die sich auf die Gemeinschaftsmarke stuitzen, 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 zurtickgewiesen
worden sein oder ihre Wirkung verloren haben, in eine Anmeldung fir eine nationale Marke
umgewandelt werden (Art 159). Gegen internationale Registrierungen, in denen die EU
benannt ist, kann auBerdem Widerspruch eingelegt werden und deren Wirkung geméafR Art 158

fiir nichtig erklart werden.

Artikel 162 bis 167 im abschlieRenden Titel XIV regeln die Schlussbestimmungen der
GMVO. Diese beinhalten gemeinschaftliche Durchfiihrungsverordnungen (Art 162),
Bestimmungen Uber die Erweiterung der Gemeinschaft bei Beitritt neuer Mitgliedstaaten (Art
165) und das Inkrafttreten der GMVO am zwanzigsten Tag nach ihrer Vertffentlichung (Art
167). Die beiden Anhange | und 11 beschlieRen die GMVO.'*?

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 zahlen ist, und den Immaterialguterrechten, die auch geistiges Eigentum
genannt werden.'** Beispiel fiir ein geistiges Eigentum ist das Urheberrecht. Da sich nun aber
geméR Artikel 1 der in diesem Kapitel behandelten RL der Anwendungsbereich auch auf den
gewerblichen Rechtsschutz erstreckt, sieht es der Autor als notwendige Manahme 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).

3 Aufbau (Titel, Abschnitte, Artikel) entstammt der GMVO (Kap 4.2.2).
114 50 auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen® 1, 2.
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Um sowohl Innovationen und Investitionen zu begunstigen, den gemeinschaftlichen
Arbeitsmarkt als auch die Wettbewerbsfahigkeit zu verbessern, muss die Freiheit des
Warenverkehrs in der Europdischen Union gewahrleistet werden kénnen.'*> 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 fir

geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewahrleisten.«!!®

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 konnen. Art 3 der RL 2004/ 48 EG verpflichtet die
Mitgliedstaaten zur fairen, unkomplizierten, kostengunstigen und verzégerungsfreien
Umsetzung der Vorschriften und Malinahmen der RL, die zum Schutz und zur Durchsetzung
der Rechte des geistigen Eigentums notwendig sind, in das jeweilige innerstaatliche Recht.
Diese MaRRnahmen sollen geméal3 Art 3 Abs 2 abschreckende Wirkungen erzielen und dazu
beitragen, jegliche Arten von Schranken flr den Handel in der EU zu vermeiden. Berechtigt
zur Beantragung und zur Inanspruchnahme solcher Mafinahmen 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 gemaR Art 5
bereits die Vermutung, dass dieser der Inhaber des Werkes der Kunst oder der Literatur ist
und dementsprechenden Schutz verlangen kann. GemaR Artikel 9 kénnen auf Antrag gegen
den Verletzer eines Schutzrechts Malknahmen zur einstweiligen Verfugung bzw
SicherungsmalRnahmen erlassen werden. Abschnitt 5 regelt in den Artikeln 10
(AbhilfemaBnahmen), 11 (gerichtliche Anordnung) und Art 12 in Abschnitt 6
(Schadensersatz) weitere Mallnahmen zum Schutz des Inhabers des Rechts eines geistigen
Eigentums. Des Weiteren steht es dem jeweiligen Mitgliedstaat offen, zusatzlich 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 Européischen Kommission spatestens 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 Veroffentlichung im Amtsblatt der EU inkraftgetreten (Art 21).*/

115 RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, L 195/ 16, (1).

116 50 RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, L 195/ 17, (10).

W7 Aufbau (Kapitel, Abschnitte und Artikel) entstammt der RL 2004/ 48 EG zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums (Kap 4.2.3).
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4.2.4 Verordnung (EG) Nr. 510/ 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Durch diese Richtlinie sollen vor allem die durch die landliche Wirtschaft hergestellten
Erzeugnisse in eher abgelegenen oder benachteiligten Regionen gefdrdert werden, um die
Abwanderung der Produzenten aus diesen Gebieten zu vermeiden, zur Steigerung des
Einkommens der Produzenten beizutragen und somit die fir die Gemeinschaft wichtige
Produktion aufrecht zu erhalten.'’® Des Weiteren soll dem Verbraucher eine eindeutige

® indem die Produzenten

Auskunft tber die Herkunft des Produktes gegeben werden,™
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.”®® Dadurch sollen wiederum einheitliche Wettbewerbsbedingungen fiir die
Produzenten geschaffen werden.'?! Diese VO ist auf Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
begrenzt, bei denen ein Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Produkts und der
jeweiligen Herkunftsregion besteht.*?? Ein Antrag auf Schutz einer geographischen Angabe
(geschitzte geographische Angabe, kurz ggA) oder einer Ursprungsbezeichnung (geschitzte
Ursprungsbezeichnung, kurz gU) kann aber nur von einer Vereinigung gestellt werden.'?®
Diese VO beinhaltet nicht den Schutz wvon Wein wund Spirituosen (eigene

Gemeinschaftsbestimmungen).'?*

Die hier genannte VO wird in der vorliegenden Thesis behandelt, weil die Gefahr, ggAs und
gUs mit Marken zu verwechseln, nicht unterschatzt werden darf. Daher wird dies auch im
MSchG in § 4 Abs 1 Nummer 4 geregelt, wonach Zeichen wie ggAs nicht registriert werden
dirfen,*® weil diesen im Vergleich zu einer Marke die notwendige Unterscheidungskraft

fehlt.'® Allerdings kénnen ggAs als Verbandsmarken eingetragen werden und, sollten sie

118 \/O (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, (2).

19vO (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, (4).

20\/0 (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, (5).

121\/O (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, (6).

122\/O (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, (8).

2'\/O (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, Art 5.

24\/O (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, (7).

125 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 4 Abs 1 Nummer 4.

126 yigl. Schmitz in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz * § 4 Rz 314.
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einen Verkehrsgeltungsnachweis erlangt haben, auch ins Register eingetragen werden.*?’ Die
VO zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen flr
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel besagt hingegen, dass ggAs und gUs nur dann keinen
Schutz nach dieser VO erlangen kénnen, wenn der Verbraucher aufgrund des Ansehens und
der Bekanntheit einer Marke- im Hinblick auf die tatséchliche Identitat des Erzeugnisses-
Gefahr lauft, in die Irre gefiihrt zu werden."”® Der Vergleich mit einer eingetragenen Marke
sollte bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit von ggAs und gUs demnach durchaus angestellt

werden.

Beispiel fur eine gU ist der ,,Allgduer Emmentaler®, fir dessen Produktion nur die aus dem
Allgau*® selbst stammende Milch verwendet werden darf und dessen spezieller Geschmack
und Aroma sich nur daher ergeben, weil sie traditionell auf dem Know- how der Allgéuer
Kaseherstellung basieren.™® Der , Allgiuer Emmentaler kann deshalb als gU geschiitzt
werden, weil seine Merkmale mit denen der Region ,,Allgdu” in engem Zusammenhang

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

Die Verordnung (EU) Nr. 1151/ 2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 21.
November 2012 uber Qualitatsregelungen flr Agrarerzeugnisse und Lebensmittel hat das
weiterfihrende Ziel, die Produzenten von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln dabei zu
unterstitzen, die Verbraucher uber die Produkteigenschaften und Herstellungsmerkmale ihrer
Produkte zu unterrichten und damit einen fairen Wettbewerb zu gewahrleisten.™*! Zusatzlicher
Schutz wird ggAs und gUs aufRerdem vom deutschen MarkenG in den § 130 ff gewahrt; hier
werden auch die Eintragung und sémtliche zivilrechtliche Anspriiche der Inhaber
behandelt."*

4.25 VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch
die Zollbehdrden 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 Zollbehérden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates

127 ygl. Schmitz in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz * § 4 Rz 313, 314.

128 \/O (EG) Nr. 510/ 2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 93/ 12, Art 3 Abs 4.

129 Das Allgdu ist eine im siidwestlichen Teil Bayerns gelegene Region Deutschlands.

130 ygl. Bundesministerium fiir Ernahrung und Landwirtschaft, EU- Agrarpolitik: Schutz von
Herkunftsbezeichnungen und traditionellen Spezialitaten
http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/1_EU-
Marktregelungen/_Texte/GeschuetzteBezeichnungen.html (Stand: 01.11.2014).

B1vO (EU) Nr. 1151/ 2012 des Europaischen Parlaments und des Rates iiber Qualitétsregelungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI L 343/1, Art 1.

132 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 130 ff.
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geregelt (im Folgenden Produktpiraterie VO).™** 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 ber das VVorgehen der Zollbehdrden gegen Waren, die im Verdacht
stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die MalRnahmen gegeniber
Waren, die erkanntermafen derartige Rechte verletzen (iberabeitet und dementsprechend auch
die MaRnahmen gegeniiber rechtsverletzenden Waren erneuert und angepasst.*** Mit dieser
Verordnung mdochte die Union den Schutz der rechtstreuen Hersteller und Inhaber
gewerblicher Schutzrechte bestdrken und die Verbraucher vor Tauschung und
sicherheitsrelevanten  Gefahren als auch Gesundheitsgefahrdungen aufgrund von

3% Eine Uberpriifung und Erweiterung der ,,alten VO* war

nachgeahmten Waren schiitzen.
notwendig, um eine Verbesserung des rechtlichen Rahmens im Sinne des Schutzes der
Verbraucher und der Rechtsinhaber, der Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch
die Zollbehdrden und einer angemessenen Rechtssicherheit zu gewahrleisten.”*® Die
Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums direkt an der Grenze durch die Zollbehdrden
stellt einen effizienten Weg dar, die Rechte der Inhaber geistigen Eigentums und der Benutzer
dessen bestmoglich zu schiitzen.** AuBerdem soll nach den Erwagungsgriinden der
Verordnung ein einziges Rechtsverfahren ausreichen, sollten die Waren an der Grenze durch
die Zollbehdrden zuriickgehalten werden.'*® Diese VO regelt nur die Verfahrensvorschriften
fir die Zollbehtrden, daher wurden keine Kriterien fir die Feststellung der Verletzung
geistigen Eigentums erlassen.’*® Personen, deren Rechte verletzt wurden und die ein
Gerichtsverfahren eingeleitet haben, sind gemal dieser VO berechtigt, einen Antrag bei den
Zollbehorden zu stellen, damit diese MaRnahmen ergreifen, die Rechte an geistigem
Eigentum in einem oder auch in einem anderen Mitgliedstaat durchzusetzen.'*® GemaR 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

133v/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15.

134v0 (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (1).

135 VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (2).

138 vO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (3).

37vO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (4).

138 \/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (4).

139 \/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (10).

0v/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, (13), (14).
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ist, das mit der fiir derartige Waren rechtsgiiltig eingetragenen Marke identisch ist.***

Geistiges Eigentum bezieht sich demnach in dieser VO unter anderem auch auf Marken. Der
Rechtsinhaber einer Marke, der sich in seinem Recht verletzt fuhlt, kann in jedem
Mitgliedstaat bei der zustandigen Zollbehdrde gemal Art 3 und Art 5 der VO einen
nationalen oder einen Unionsantrag auf Tatigwerden der jeweiligen Zolldienststelle stellen, ob

ein Recht geistigen Eigentums verletzt worden ist.**?

Wird einem Antrag durch die
Zolldienststelle stattgegeben, so legt diese die Frist fest, innerhalb welcher die zustandige
Zollbehorde tatig werden muss.**® Die zustandige Zollbehérde kann die Uberlassung der
Waren, die im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen, aussetzen oder
diese zuriickhalten."** Dem Rechteinhaber wird die Méglichkeit eingeraumt, die
zuriickgehaltenen Waren zu priifen.*> Die Zollstelle kann Proben der Ware entnehmen und
sie dem Rechteinhaber auf Antrag zum Zweck der Analyse aushéndigen, um das Verfahren zu
erleichtern.**® Dem Rechteinhaber werden die relevanten Daten sowohl iiber die geschatzte
bzw tatséchliche Menge, die Art der Ware als auch Name und Anschrift des Empféangers, 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.**

Waren, die im Verdacht stehen, geistiges Eigentum zu verletzen, kénnen unter
Aufsicht der Zollbehdrden vernichtet werden, ohne dass einer Priifung dartber bedarf, ob die
Ware geistiges Eigentum verletzt, insofern die in Art 23 Abs 1 lit a, b und ¢ genannten

Bedingungen erfillt sind.**®

Gemal} Art 25 durfen Waren, die zur Vernichtung bestimmt sind, das Zollgebiet der Union
nicht verlassen, nicht wiederausgefihrt, nicht in den zollrechtlich freien Verkehr tberfuhrt

und nicht in eine Frei- oder Lagerzone verbracht werden.'*® Die zustandigen Zolldienststellen

141 v/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 2 Nummer 5.

142 v/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 3, Art 5.

3 v/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 11.

¥4 VO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 17 Abs 1.

5vO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 19 Abs 1.

¢ \/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 19 Abs 2.

Y7\/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 17 Abs 4.

148 \/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 23 Abs 1.

9v/O (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 25 Abs 1.
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der Mitgliedstaaten kommunizieren die Daten Uber Entscheidungen im Zusammenhang mit
Antragen und mit der Zuriickhaltung von Waren der Europiischen Kommission.™™

Kapitel VI regelt die Schlussbestimmungen der VO.
5. Entstehung des Markenschutzes

Das folgende Kapitel behandelt die Entstehung des Markenschutzes. Um Schutz erlangen zu
kdnnen, muss eine Marke zunéchst angemeldet werden. lhr Inhaber muss dabei Trager von
Rechten und Pflichten sein, das heifst Rechtspersonlichkeit besitzen- vollig gleichgltig, in
welchem Rechtsgebiet die Marke einzutragen beabsichtigt wird (vergleiche GMVO, MSchG,
MarkenG).

51  Anmeldung und Eintragung nach dem MarkenG

Das formliche Markenrecht entsteht gemal? 8 4 Nummer 1 des deutschen MarkenG durch die
Eintragung einer Marke beim DPMA, durch die Nutzung eines Zeichens als Marke im
Geschaftsverkehr (Nummer 2) oder durch die notorische Bekanntheit einer Marke (Nummer
3) nach der Pariser Verbandsiibereinkunft.'>* Damit die Eintragung einer Marke im
Markenregister des DPMA auch durchgefiihrt werden kann, missen einige Schritte im Voraus
vollzogen werden. Zunachst muss die Anmeldung beim DPMA eingereicht werden.** Nach §
33 Abs 2 begriindet ein feststehender Tag der Anmeldung einer Marke einen Anspruch auf
Eintragung der Marke ins Markenregister.’®® Der Tag der Anmeldung einer Marke kann
entscheidende Bedeutung haben im Hinblick auf das Prioritatsrecht, das bei einer Kollision
einer anzumeldenden Marke mit einer bereits eingetragenen, dlteren Marke eines Dritten
greift (detaillierte Ausfiihrungen hierzu, siehe Kap 6.2).*>* Bei der Anmeldung einer Marke
werden auch Geblhren erhoben, die je nach Art der Anmeldung variieren kénnen, jedoch
maximal 300 € betragen.'*® Eine Marke kann gemaR MarkenG nur geschiitzt werden, wenn
Sie benitzt wird; umgekehrt bedeutet das, dass eine nicht eingetragene Marke allein dadurch,
dass sie im Geschaftsverkehr benutzt wird und als Marke Geltung erlangt hat,

6

markenrechtlich geschiitzt werden kann.™®® Selbst eingetragene Marken, die den

markenrechtlichen Schutz bereits durch ihre Eintragung im Markenregister erlangt haben,

0vO (EU) Nr. 608/ 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/ 2003 des Rates, ABI L 181/ 15, Art 31.

1 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 4 Nummer 1-3,

152 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 32 Abs 1.

153 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 33 Abs 2.

154 50 auch Gétting, Gewerblicher Rechtsschutz® (2007) 303 Rz 6.

155 ygl. Deutsches Patent- und Markenamt, Gebiihren http://dpma.de/marke/gebuehren/index.html Stand
(19.02.2015).

156 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. 1 S. 1474, § 4 Nummer 2.
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missen benutzt werden, da die Rechtserhaltung einer Marke die Benutzung der die Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnenden Marke im Geschaftsverkehr nach einer sogenannten
Benutzungsschonfrist von funf Jahren voraussetzt.”>’ Die Rechtsgrundlage hierfiir findet sich
in Art 10 Marken RL.**®

5.2  Anmeldung und Eintragung nach dem MSchG

In Osterreich entsteht das Markenrecht geméR § 2 Abs 1 MSchG™ in Verbindung mit (im
Folgenden iVm) § 19 Abs 1 MSchG™ durch Eintragung in das vom Patentamt gefiihrte
Markenregister. Wie auch in Deutschland muss die Anmeldung einer Marke einer
GesetzmaBigkeitsprifung (§ 20 Abs 1) und einer Ahnlichkeitsrecherche im Sinne des
Prioritatsgrundsatzes (§ 21 Abs 1)'® durch das Patentamt unterzogen werden, bevor eine
Eintragung vorgenommen werden kann. Bei der GesetzmaRigkeitsprifung wird die zur
Anmeldung eingereichte Marke beziglich absoluter und relativer Eintragungshindernisse
iiberpriift.'®® Die bloRe Benutzung einer nicht eingetragenen Marke begriindet keinen
markenrechtlichen Schutz in Osterreich nach dem MSchG, ein nicht als Marke eingetragenes
Zeichen kann allerdings zum Beispiel nach dem UWG, dem Urhebergesetz oder dem
Firmenrecht Kennzeichenschutz erlangen.'®* Auch in Osterreich muss eine eingetragene
Marke benutzt werden, da sie sonst aufgrund § 33 a'® iVm § 10 a MSchG*® geldscht werden
kann, wenn sie innerhalb der letzten finf Jahre weder von ihrem Inhaber noch einem
berechtigten Dritten ernsthaft verwendet worden ist. Nicht die Verwendung eines Zeichens,
sondern dessen Registrierung ist demzufolge nach ésterreichischem Recht die Grundlage des
markenrechtlichen ~ Schutzes.!®  Auch internationale Marken konnen  aufgrund
zwischenstaatlicher Vereinbarungen Markenschutz in Osterreich erlangen, wahrend die

Gemeinschaftsmarke einer in Osterreich eingetragenen Marke gleichzustellen ist.*®® Des

17 ygl. Gétting, Gewerblicher Rechtsschutz® 289 Rz 53, 54.

158 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 10.

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

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

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

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

163 ygl. Wiebe, Wettberwerbs- und Immaterialgiiterrecht® 132.

164 ygl. Griinwald, Gewerblicher Rechtsschutz | (2015) 37.

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

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

18730 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 60.
168 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 2 Abs 2, 3.
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Weiteren ist eine Markenanmeldung in Osterreich, ebenso wie in Deutschland,

gebiihrenpflichtig.'®
5.3  Anmeldung und Eintragung nach der GMVO

Die Gemeinschaftsmarke wird gemaB Art 6 GMVO mit der Eintragung erworben.'™ Sie
gewahrt dem Inhaber Schutz in allen 28 Mitgliedstaaten der EU (siehe auch Kap 3.1.7).
Voraussetzung fir eine Eintragung ist zunéchst die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke. Wie
bereits in Kap 3.1.7 aufgezeigt, kann die Gemeinschaftsmarke entweder beim HABM, beim
BENELUX- Amt fir geistiges Eigentum oder aber bei einem nationalen Amt fur den
gewerblichen Rechtsschutz in dem jeweiligen Mitgliedstaat angemeldet werden. Im MarkenG
ist die nationale Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in § 125 a,'"* im MSchG in § 69'"
geregelt. Die nationalen Gerichte, wie beispielsweise das dsterreichische Patentamt, leiten die
Gemeinschaftsmarkenanmeldung dann innerhalb einer Frist von zwei Wochen ungeprift an
das HABM in Alicante weiter.!”® Das HABM fiihrt anschlieRend die in Art 36 ff GMVO
genannten Mal3nahmen (Prifung auf Eintragungshindernisse, Priifung des Widerspruchs etc),
die zur erfolgreichen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke erforderlich sind, durch.'’*
Entspricht die Anmeldung den Erfordernissen einer rechtméfigen Gemeinschaftsmarke
gemaB der GMVO, so wird die Marke als Gemeinschaftsmarke eingetragen.'”® Die
Gemeinschaftsmarke muss, genau wie eine nationale Marke, benutzt werden. Sollte sie
innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren von ihrem Inhaber nicht
ernsthaft in der Gemeinschaft verwendet worden sein, so unterliegt sie den in der GMVO
vorgesehenen Sanktionen.'® GemaB Art 26 Abs 2 ist fir die Anmeldung einer

Gemeinschaftsmarke eine Gebiihr zu entrichten.”’

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.*”® Nach der GMVO wird als Benutzung eines Zeichens

insbesondere angesehen, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter

189 ygl. Gsterreichisches Patentamt, Patentamtsgebiihrenverordnung BGBI. 11 198/2010 (PAGV)
http://www.patentamt.at/Media/PAGV.pdf (Stand: 18.10.2015).

1700 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 6.
" MarkenG, BGBI. I S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 125 a.

172 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 69.

13 ygl. Ullrich in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz® § 69.

" \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 36 ff.
5 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 45.
176 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 15
Abs 1.

Y7\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 26
Abs 2.

178 50 auch Schumacher, Europaisches und Internationales Markenrecht 71.
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dem Zeichen Waren anzubieten und in den Verkehr zu bringen, Waren unter dem Zeichen
ein- und auszufiihren und das Zeichen auf Geschéftspapieren und in der Werbung zu

nutzen.!”®
6. Markenrechtliche Kollisionen

Die nun folgenden Kapitel stellen den Kern der Master- Thesis dar. In Kap 6 wird der Autor
zundachst versuchen, den Begriff der ,,markenrechtlichen Kollision* zu definieren bzw etwas
néher zu beschreiben. Daraufhin soll der Grundsatz des Prioritatsprinzips, der im Verlauf
dieser Arbeit schon des Ofteren erwahnt wurde und gerade hinsichtlich markenrechtlicher
Kollisionen eine wichtige Rolle einnimmt, erklart 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 beschaftigt sich mit dem Grundsatz der
Erschopfung, der den markenrechtlichen Schutz begrenzen soll. In Kap 8 versucht der Autor,
Hintergrinde einzelner Bestimmungen darzulegen und deren Auswirkung auf die
Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts kritisch zu bedugen. 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 Anderungen im Europaischen Markenrecht einzugehen.
6.1 Begriff der ,,markenrechtlichen Kollision*

Im Grundsatz sagt der Begriff aus, dass Streitigkeiten Uber die Rechte zweier oder mehrerer
Marken mit unterschiedlichen Inhabern entstehen konnen. In diesem Fall kollidieren die
Rechte der betroffenen Marken, wobei mindestens ein Recht der beteiligten Marken verletzt

wird.

Markenrechtliche Kollisionen kdnnen dann vorliegen, wenn eine einzutragende Marke mit
einer anderen einzutragenden Marke identisch ist und die durch die Marken gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen ebenfalls dhnlich oder identisch sind. Das gleiche gilt auch
dann, wenn die einzutragende Marke mit einer bereits registrierten, alteren Marke genau wie
die durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch ist. In einem solchen
Fall wirde das sogenannte Prioritatsrecht greifen (Erlauterung, siehe Kap 6.2). Die Gefahr
von Markenverwechslungen aufgrund ihrer Identitat oder die Gefahr der Ahnlichkeit mit einer
bekannten oder notorisch bekannten Marke koénnen ebenso markenrechtliche Kollisionen
begrunden. In diesen Fallen kénnen die zur Eintragung vorliegenden Marken auf Widerspruch

1 Djese Informationen stammen aus Art 9 Abs 2 GMVO.
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des Inhabers von der Registrierung ausgeschlossen werden.’® Der Begriff der
markenrechtlichen Kollision ist sehr weit auszulegen, das hei8t, Marken kdénnen auf
unterschiedliche Arten und Weisen kollidieren. Daher fallt eine genaue Definition dieses
Begriffes sehr schwer und kann nicht in einem einzigen Satz vorgenommen werden. Die
Madglichkeit einer markenrechtlichen Kollision kann zum Beispiel auch aufgrund mangelnder
Recherche des Inhabers oder des zustdndigen Amtes vor der Anmeldung einer einzutragenden
Marke bestehen. Somit kann sich die Gefahr identischer Marken ergeben. Kollisionen kdnnen
aber auch vorsétzlich im Sinne von Markenverletzungen ohne Zustimmung des
Markeninhabers geschehen, wenn jemand ein mit der Marke identisches Zeichen fur Waren
benutzt, die mit den fur die Marke eingetragenen Waren identisch sind.*®" Damit wird
versucht, den Wettbewerb zu beschranken bzw sich selbst im hart umkampften Markt
Vorteile zu verschaffen. Kollisionen kdnnen aber auch Gegenstand von Verwechslungen
zwischen einer Marke und einem Unternehmenskennzeichen sein. Neue Formen von Marken
haben unter anderem dazu beigetragen, dass Marken auf vollig verschiedene und vielfaltige
Art und Weise miteinander Kkollidieren kdnnen. Aus diesem Grund féllt es nicht leicht, hier
eindeutige Grenzen setzen zu konnen. 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 Prioritatsprinzips

Der Grundsatz des Prioritatsprinzips (auch Prioritatsrecht oder einfach Prioritatsprinzip
genannt) findet seine Niederschrift sowohl in der GMVO, der Marken RL als auch in den

nationalen Markenrechten.*®?

»Prioritdt nennt man den zeitlichen Vorrang eines dlteren Rechts
vor einem jiingeren, spiter begriindeten Recht.“’®® Nach diesem Grundsatz ist auch das
Prioritatsprinzip im Markenrecht aufgebaut, das heif3t, dass im Kollisionsfall dltere bzw friiher
registrierte Marken generell Vorrang vor spéter angemeldeten, identischen Marken haben.
Der Inhaber einer zeitlich vorrangigen Marke kann demnach die Eintragung oder die
Benutzung einer identischen, spater angemeldeten Marke verhindern. Dabei ist gemal § 6

Abs 2 MarkenG der Anmeldetag der Marke maRgeblich.’®* Dieser ist gemaR § 33 Abs 1

80 vgl. Art 8 GMVO, §8 9, 10 MarkenG, § 10 MSchG.

181 50 auch Schutt, Markenverletzung http://www.markenrecht-portal.de/alles-rund-um-die-
marke/markenverletzung/ (Stand: 22.10.2015).

2 ygl. Art 8, Art 29 ff, Art 35 GMVO; Art 4 Marken RL; § 23 ff MSchG; § 6 iVm § 12 und § 34 ff MarkenG.
183 50 Lager- SiiR in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2§ 23 Rz 2.

184 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. 1 S. 1474, § 6 Abs 2.
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MarkenG der Tag, an dem die Unterlagen beim Patentamt eingehen.’® GemaR Art 29 Abs 2
GMVO qilt als prioritatsbegriindend jede Anmeldung, der nach innerstaatlichem Recht die
Bedeutung einer nationalen Anmeldung zukommt, das gilt ebenfalls fur zwei- oder
mehrseitige Vertrage.'®® Rechte gleicher Prioritét fiihren zur Koexistenz und begriinden daher
keine Anspriiche gegen den anderen Markeninhaber,'®” auBerdem tritt bei einer Erneuerung
von Marken kein anderer Anmeldezeitpunkt ein, sondern der urspriingliche Anmeldetag bleibt

bestehen, 88

Gemall Art 112 Abs 1 GMVO kann eine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung fiir eine
nationale Marke umgewandelt werden.*® In diesem Fall besteht der Vorteil darin, dass die
nationale Anmeldung im betreffenden Mitgliedstaat dieselbe Prioritédt, das heif3t, denselben
zeitlichen Rang, besitzt wie die friiher bzw vorher angemeldete Gemeinschaftsmarke.**® 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 fir seine nachfolgende Anmeldung einer
identischen Gemeinschaftsmarke im jeweiligen Mitgliedstaat verwenden, so Art 34
GMVO.™" Sollte die nationale Marke anschlieRend geléscht 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 geléscht
wurde, dieselben Rechte wahrzunehmen, die ihm zustehen wiirden, wenn die nationale Marke

noch bestehen wiirde.%?

Ist eine Marke nicht eingetragen worden, hat sie aber aufgrund ihrer Benutzung
Verkehrsgeltung erlangt (sogenannte Benutzungsmarke), so richtet sich der Zeitpunkt fur die
Bestimmung der Prioritat nach dem Zeitpunkt der Erlangung der Verkehrsgeltung.'*®

Verkehrsgeltung hat eine Marke oder ein Zeichen dann erlangt, ,,... wenn ein nicht

185 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. 1 S. 1474, § 33 Abs 1.

186 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 29
Abs 2.

187 yigl. Gétting, Gewerblicher Rechtsschutz® 302 Rz 36.

188 ygl. Lager- SR in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz ?§ 23 Rz 10.

189 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 112
Abs 1.

%9vO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 112
Abs 3.

B1vO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 34
Abs 1.

192\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 34
Abs 2.

193 ygl. Barth, Windhundprinzip: Der Prioritatsgrundsatz im Markenrecht http://www.it-recht-
kanzlei.de/markenrecht-prioritaetsgrundsatz.html (Stand: 14.09.2015).
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unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise es fir bestimmte Waren oder
Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen als Herkunftshinweis zuordnet.“!** Je
geringer die Unterscheidungskraft der Benutzungsmarke ist, desto hoher muss der
Bekanntheitsgrad im Geschéftsverkehr sein, wobei hier nicht auf prozentuale Werte
abzustellen ist, sondern immer der Einzelfall betrachtet werden muss.'* Ein besonderer Fall
liegt nach Art 9 Marken RL vor, nachdem ein Anspruch auf Ungultigerklarung gegentber
dem Inhaber einer jlingeren, identischen Marke nicht geltend gemacht werden kann, wenn der
Inhaber der alteren Marke in Kenntnis Uber die Benutzung der jungeren Marke in einem
Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums von funf aufeinanderfolgenden Jahren war und dies

geduldet hat; er kann sich der Benutzung dann auch nicht widersetzen.'*
6.3  Kollisionsrecht

Das Kaollisionsrecht, 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 (ber das auf vertragliche
Schuldverhdltnisse anzuwendende Recht (im Folgenden ROM I- VO) und zum anderen die
VO (EG) Nr. 864/ 2007 vom 11. Juli 2007 Uber das auf auRervertragliche Schuldverhéltnisse
anzuwendende Recht (im Folgenden ROM II- VO). Die ROM I- VO st auf vertragliche
Schuldverhaltnisse anzuwenden.'®” Die ROM II- VO hingegen normiert auRervertragliche
Schuldverhdltnisse und setzt sich daher mit den in dieser Arbeit behandelten gewerblichen
Schutzrechten und dem geistigen Eigentum, hier im Speziellen dem Markenrecht,
auseinander; mafgeblich hierbei ist Art 8 der ROM II- VO, der das Schutzlandprinzip regelt;
nach diesem ist bei Markenrechtsverletzungen das Recht des Staates anzuwenden, fiir den der

Schutz beansprucht wird.** Dieses Prinzip gilt auch fiir Gemeinschaftsmarken.'*

194 50 Krebs, Gliederungsvorschlag fiir die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung
(Benutzungsmarke) http://www.wiwi.uni-
siegen.de/rechtswissenschaften/krebs/materialien/wettbewerbsrecht/uwg_markenrecht/entstehung_von_markens
chutz_kraft_verkehrsgeltung_(benutzungsmarke).pdf (Stand: 04.03.2010), 3.

195 ygl. Eisenmann/ Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht™ (2015) 148 Rz 293.

19 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 9.

¥7VO (EG) Nr. 593/ 2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 iiber das auf
vertragliche Schuldverhéltnisse anzuwendende Recht, ABI L 177/ 6.

1% \/O (EG) Nr. 864/ 2007 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 tiber das auf
aulRervertragliche Schuldverhéltnisse anzuwendende Recht, ABI L 199/ 40, Art 8.

199 ygl. Rausch, Gewerblicher Rechtsschutz und Vertragsrecht auf der internationalen Ebene
http://www.anwaltskanzlei-online.de/2010/03/23/gewerblicher-rechtsschutz-und-vertragsrecht-auf-der-
internationalen-ebene/ (Stand: 23.03.2010).
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6.4  Einzelne Kollisionsarten mit Urteilen und Beispielen
6.4.1 Unzulassige Benutzungshandlungen

Im folgenden Kapitel wird der Autor auf unterschiedliche Formen unzuldssiger
Benutzungshandlungen eingehen. Hier werden, wie im gesamten Kapitel 6, klassische
Kollisionsfalle als auch im Besonderen Markenverletzungen, die, wie aus dem folgenden
Abschnitt 6.4.1.1 hervorgeht, auch vorsatzlich begangen werden koénnen, behandelt. Der
Begriff der Markenverletzung steht in engem Zusammenhang mit dem der Markenkollision.
Deswegen wird ihm auch in dieser Master- Thesis, in besonderem MaRe in diesem Kapitel,

Beachtung geschenkt.
6.4.1.1 Unlautere Benutzungshandlungen

GeméaR der Rechtsprechung des EuGH liegt unlauteres Handeln dann vor, wenn die
Unterscheidungskraft und die Wertschatzung 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.?®® Unlautere Benutzungshandlungen liegen haufig bei bekannten Marken vor, da
diese eine besondere Sogwirkung entfachen kdnnen und hohes Ansehen geniel3en. Unlautere

Benutzungshandlungen werden aufgrund der genannten Griinde meist vorsétzlich begangen.
6.4.1.1.1 Bekannte Marke

Die bekannte Marke wurde im Verlauf dieser Arbeit bereits erwéhnt. Sie unterliegt sowohl in
der GMVO, der Marken RL als auch in den nationalen Rechtsvorschriften besonderem, aber
optionalem Schutz (siehe Kap 2.2). Sie erhdlt im Vergleich zu einer ,,Standardmarke®
besonders auch dann Schutz durch das Gesetz, wenn zwar das einzutragende Zeichen einer
jungeren Marke mit dem der &lteren bekannten Marke identisch ist, sich die Waren der
jungeren Marke aber von denen der &lteren bekannten Marke unterscheiden und daher eben
nicht identisch sind. Geschutzt wird hier zB geméalR Art 9 GMVO die Unterscheidungskraft
und die Wertschatzung einer bekannten Marke, in diesem Fall der bekannten
Gemeinschaftsmarke, die durch ein jiingeres Zeichen auf unlautere Art und Weise ausgenutzt
werden konnte?® (siehe auch EuGH C- 487/ 07). Die bekannte Marke ist daher erhohten

200 FGH 18.06.2009, C- 487/ 07, L’Oréal SA/ Bellure NV.
21 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 9
Abs 1 lit c.
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Risiken der Kollision bzw vermehrt vorsatzlicher, unlauterer Handlungen- sprich

Markenverletzungen- ausgesetzt.

Des Weiteren besteht auch die Gefahr der gedanklichen Verbindung mit einer bekannten
Marke; laut EUGH mussen die bekannte Marke und das von einem Dritten verwendete
Zeichen dafir jedoch nicht verwechselbar dhnlich sein,?®? sondern es reicht hier bereits aus-
ist gleichzeitig aber auch fur den Schutz der bekannten Marke notwendig-, dass das von
einem Dritten verwendete Zeichen und die bekannte Marke von den Dbeteiligten
Verkehrskreisen gedanklich miteinander verkniipft werden.?”® Demnach ist die
Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung fur den Schutz einer bekannten Marke. Aus der
Entscheidung ,,Boss Zigaretten 111 des Obersten Gerichtshofes (im Folgenden OGH) ergibt
sich, dass der besondere Schutz der bekannten Marke nur dann besteht, wenn die jlngere
204

Marke unlauter benutzt wird und kein Rechtfertigungsgrund fiir die Benutzung vorliegt.

Im Folgenden werden nun einige unlautere Benutzungshandlungen vorgestellit.
6.4.1.1.1.1 Rufschadigung- und Ausbeutung

Rufschadigung 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 fur 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 Beeintrachtigung der Marke verbieten.”®
Rufausbeutung muss allerdings nicht immer unlauter sein; zur Erfillung des Tatbestands der
Unlauterkeit muss etwas AnstoRiges zur Ausnutzung des fremden Rufs hinzutreten.?%® Da die
Rufschadigung- und Ausbeutung einen breiten Abgrenzungsbereich erfasst, mussen sich die
jeweils zustandigen Gerichte daher bei der Frage, ob bereits Rufschadigung vorliegt oder

nicht, an den bislang zugrunde liegenden Fallgruppen orientieren.?”’

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

Veranschaulichung herangefihrt:

292 ygl. Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2§ 10 Rz 321 = EuGH 23.10.2003, C-
408/ 01, Adidas- Salomon AG, Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd.

203 ygl. Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2§ 10 Rz 321 = OGH 22.09.2009, 17
Obl5/ 09v, ,,Styriagra“.

2% OGH 17.12.2001, 40b234/ 01t, ecolex 2002/ 106, ,,Boss Zigaretten IT1.

%5 50 auch Griinwald, Gewerblicher Rechtsschutz 1 100.

26 OGH 17.12.2001, 40b234/ 01t, ecolex 2002/ 106, ,,Boss Zigaretten I11*.

27 ygl. Gopfert, Die Strafbarkeit von Markenverletzungen 1V (2006) 138.
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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
Schiadigung des Rufes des Schokoriegelherstellers ,,Mars®“. Das Ansehen wurde dadurch
geschadigt, dass ein Scherzartikelhersteller die bekannte Marke ,,Mars* als WerbemalRnahme
insofern missbrauchte, dass der Verbraucher davon ausgehen konnte, dass es sich bei dieser
Malnahme um eine des Schokoriegelherstellers ,,Mars* und damit um eine WerbemaBnahme
des rechtmalligen Markeninhabers handeln konnte. Inhalt der Scherzwerbung, verpackt in
einem Karton, war ein Kondom. Auf dem Packchen wurde zusammen mit dem
originalgetreuen ,,Mars*- Schriftzug der bekannte ,,Mars“- Werbespruch angebracht. Jedoch
wurde dieser zum Nachteil des Schokoriegelherstellers veréandert- um nicht zu sagen entstellt-
und lautete wie folgt: ,,Mars macht mobil bei Sex- Sport und Spiel. Nattrlich kénnte 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 tatsachlich auch
um den Inhaber der bekannten Marke ,,Mars* handelt. Der BGH entschied allerdings, im
Ubrigen auch mit Recht, dass das Ansehen der Marke derart benachteiligt werden konnte,
dass der Eindruck entstehen konne, es handele sich um eine geschmacklose, unpassende und
gar unasthetische WerbemalRnahme 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 beeintrachtigt werden darf. Das
Unternehmen behauptete, der Missbrauch des Warenzeichens stelle einen Eingriff in ihren
Geschéftsbetrieb dar und rechtfertige daher auch die geltend gemachten Unterlassungs- und

Schadensersatzanspriiche des Klagers. Der BGH sah dies ebenfalls als erwiesen an.”%

Eine Verunglimpfung der bekannten Marke liegt auch dann vor, wenn die Anziehungskraft
der Marke in der Offentlichkeit durch die Waren oder Dienstleistungen, fir die das identische

Zeichen benutzt wird, eingeschrankt wird.?*
» Urteil des OGH vom 28.02.2012, ,, Trikot der Nationalmannschaft*

In dieser Rechtssache klagte der Dachverband der neun  Osterreichischen
LandesfuRballverbdnde und der &sterreichischen Fufl3ball- Bundesliga gegen das seiner
Meinung nach unlautere VVorgehen des Herausgebers einer Gratis- Zeitung, in der eine Frau
mit dem Trikot der Osterreichischen Ful3ballnationalmannschaft sowohl auf der Titelseite als

auch im Inneren der Zeitschrift zu sehen ist. Die Herausgeber der Zeitung kundigen damit im

28 BGH 10.02.1994, 1 ZR 79/92, , Markenverunglimpfung.
209 ygl Miiller/ Holler- Prantner (2013), Markenrecht kompakt 65.
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Vorfeld eines Landerspiels die Verlosung von Eintrittskarten an. Der Dachverband betreut die
Nationalmannschaft und gestaltet deren Trikot. Er bringt vor, dass das Trikot der
Osterreichischen Nationalmannschaft im Inland allgemeine Bekanntheit geniefe und der
Dachverband selbst durch WerbemaRnahmen und Sponsoring den wirtschaftlichen Wert des
Nationalteams erhoht habe. Durch das Abbilden der das Trikot tragenden Frau auf der
Zeitschrift wirde der Herausgeber den guten Ruf der Nationalmannschaft ausbeuten und sich
den Aufmerksamkeitswert des Trikots zunutze machen. Der Kl&ger beantragte der Beklagten
mit einstweiliger Verfligung 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 dhnlichen Trikot zu tragen, um damit Werbung fur
ein Gewinnspiel zu machen, bei dem Karten fur das anstehende Spiel gewonnen werden
kénnen. Das Erstgericht hat die einstweilige Verfigung mit der Begrindung 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 Ubrigen auch ungleichartig sein konnen, zu bewerben. Durch die Verwendung
des Trikots auf der Zeitung werde der gute Ruf, den die Nationalmannschaft in Osterreich
genielle, und deren Bekanntheitsgrad auf die Zeitung der Beklagten Ubertragen. Auch das
Rekursgericht bestétigte diese Entscheidung mit einer nahezu identischen Argumentation und
verwies darauf, dass die von der Beklagten beantragte Revision zwar zul&ssig sei, weil der
Begriff und die Rechtslage der Rufausbeutung einer Klarstellung durch den OGH bedurften.

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

Der OGH wiederum bezweifelte das Vorliegen einer Rufausbeutung im eigentlichen Sinne,
da die Wertschatzung, die die Anhénger der Nationalmannschaft entgegenbringen, sich
lediglich auf das Sportliche bezége und die damit verbundenen Qualitatsvorstellungen keinen
Bezugspunkt hatten, der sich vom Unternehmensgegenstand der Beklagten erheblich
unterscheide. Eine Ubertragung dieser Qualitatsvorstellungen sei daher nur sehr schwer
vorstellbar. Des Weiteren seien die Zeitung und ihre Werbung nicht wie die
Nationalmannschaft und ihre Fans fur sportliche und patriotische Gefiihle 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 ¢
GMVO und 8§ 10 Abs 2 MSchG. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine bekannte

Marke namlich vor der unlauteren Ausnutzung ihrer Wertschatzung und Unterscheidungskraft
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geschutzt, siehe auch C- 487/ 07, L’Oréal in Kap 6.4.1.1. Auch ohne eigentliche
Rufubertragung wiirde daher das Ausnutzen der Unterscheidungskraft mit der dem Zeichen
entgegengebrachten Wertschatzung, die dem Ruf entspreche, einhergehen. Die eben
angebrachten Ausfiihrungen und Erwagungen wirden laut OGH nicht nur bei eingetragenen
Marken, sondern auch bei Unternehmenskennzeichen gelten, wenn diese gewissen
Bekanntheitsgrad erlangt hatten und aus diesem Grund von Wettbewerbern fir ihre eigenen
Waren und Dienstleistungen ausgenutzt wirden. Der KI&ger sei hier Trager 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 wirde, so der
OGH. Auferhalb des Markenrechts liege daher ohnehin sonstiges unlauteres Verhalten im
Sinne von 8 1 Abs 1 Nummer 1 UWG vor. Die Beklagte wiederum verwende fremden
Aufwand fir eigene Zwecke ohne Gegenleistung und nehme somit an der
Unterscheidungskraft des Trikots teil. Das Urteil des OGH l&sst sich daher wie folgt

zusammenfassen:

Der Schutz gegen das unlautere Ausnutzen der Kennzeichnungskraft und der Wertschatzung
gilt fir Unternehmenskennzeichen, die einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt haben, gemal §
1 Abs 1 Nummer 1 UWG ebenso wie fir bekannte Marken, die dem markenrechtlichen
Schutz gemaB Art 9 Abs 1 lit c GMVO bzw § 10 Abs 2 MSchG unterliegen.?*

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

Unternehmenskennzeichen im Inland aus.
6.4.1.1.1.2 Verwasserung

Die Verwasserung zahlt ebenfalls zum Bereich der unlauteren Benutzungshandlungen. Sie
tritt dann ein, wenn die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke beeintrachtigt wird; in
einem solchen Fall kann die Werbefunktion einer bekannten Marke durch ein verletzendes,
identisches Zeichen dadurch gemindert werden, dass die unmittelbare gedankliche
Verknipfung 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

.. . 1211
sozusagen ,,verwassert™ wird.

219 OGH 28.02.2012, 40b212/ 11x, ,,Trikot der Nationalmannschaft«.
21 ygl. Guggenbichler in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2§ 10 Rz 356.
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Im Urteil C- 408/ 01 (,,Adidas I*) vom 23.10.2003 fiihrte der EuGH aus, dass Art 5 Abs 2 der
Marken RL keine Verwechslungsgefahr voraussetze, sondern, dass eine Ahnlichkeit zwischen
der bekannten Marke und dem identischen Zeichen bestehen muss, aufgrund derer der
Verbraucher die beiden Zeichen gedanklich miteinander verknlpft, aber sie eben nicht
miteinander verwechselt.”*? Mit dieser Entscheidung hat der EUGH klargestellt, dass Inhaber
ihre bekannten Marken geméald Art 5 Abs 2 Marken RL nur dann gegen den Tatbestand der
Verwasserung schutzen lassen kdnnen, wenn im geschaftlichen Verkehr eine gedankliche

Verknipfung zwischen der bekannten Marke und dem identischen Zeichen vorliegt.

Im Folgenden wird zur weiteren Verdeutlichung des Tatbestands der Verwasserung 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 Verwésserung ausgeweitet. Die Intel
Corporation, die Inhaber der unstreitig bekannten Marke ,,Intel* in GroBbritannien ist, hat im
Ausgangsverfahren begehrt, die Marke ,,Intelmark® des Inhabers CPM United Kingdom
Limited fur Dienstleistungen im Bereich des Marketing und des Telemarketing aufgrund von
Art 5 Abs 2 Marken RL in Grof3britannien flr nichtig erklaren zu lassen. Nach der
Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C- 408/ 01 ,,Adidas 1* (siche oben) ist jedoch die
Frage offen geblieben, wie die Verbraucher bzw die Verkehrskreise die gedankliche
Verknipfung 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 missten je Einzelfall die zu
beruicksichtigenden Tatsachen und Umstdnde umfassend beurteilt werden. GemélR EuGH
genlige die Tatsache nicht, dass die altere Marke flr bestimmte Arten von Waren oder
Dienstleistungen sehr bekannt ist, diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder
Dienstleistungen, fur die die jingere Marke eingetragen ist, undhnlich oder in hohem Male
undhnlich sind und die &ltere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher
Art einmalig ist, um zwingend eine Verknipfung zwischen den beiden Marken herzustellen.
Sie gentige auch nicht, um nachzuweisen, dass die jingere Marke die Unterscheidungskraft
der &lteren, bekannten Marke beeintrachtige.

212 EyGH 23.10.2003, C- 408/ 01, Adidas- Salomon AG, Adidas Benelux BV/ Fitnessworld Trading Ltd.
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Der Inhaber misse daher, um Schutz fiir seine bekannte Marke zu erlangen und die jiingere
identische Marke flr nichtig erkladren zu lassen, Beweise fur die Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft erbringen. Es miusse ein Nachweis vorliegen, dass sich das
wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, fur
die die altere, bekannte Marke eingetragen ist, in Folge der Existenz und der Benutzung der
identischen, jungeren Marke zum Nachteil der bekannten Marke verdndert habe oder in
Zukunft entwickeln wurde. Gemal EuGH kann die Benutzung der jingeren Marke die
Unterscheidungskraft der alteren, bekannten Marke selbst dann beeintrachtigen, wenn die alte,
bekannte Marke nicht einmalig ist. Des Weiteren kann, gemaR der Rechtsprechung des
EuGH, eine erste, einmalige Benutzung der jungeren Marke zur Beeintréchtigung der &lteren,

bekannten Marke fiihren.?*3

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

den Schutzumfang bekannter Marken ausgeweitet.

An dieser Stelle mdchte der Autor noch auf den Begriff des sogenannten ,, Trittbrettfahrens*
eingehen. Dieser ist immer haufiger zu horen. Der Begriff setzt sich gemal der
Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C- 323/ 09 zum einen aus der unlauteren
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft, zum anderen aus der Ausnutzung des guten Rufes
einer Marke zusammen (siche auch OGH ,Trikot der Nationalmannschaft”, Kap
6.4.1.1.1.1).24

6.4.1.1.2 Irrefihrung

Im folgenden Abschnitt soll auf die Irrefuhrung eingegangen werden. Diese kann sowohl bei
bekannten Marken als auch bei ,,Standardmarken® auftreten. Daher wird sie nicht mehr unter
dem Abschnitt der bekannten Marke geflihrt, jedoch unter dem Abschnitt der unlauteren
Benutzungshandlungen, da sie zur Irrefiihrung des Verbrauchers fiihren kann und somit nicht

erlaubt ist.

Irreflihrung kann sowohl durch den Inhaber einer Marke selbst vorgenommen werden als
auch durch Inhaber jungerer bzw identischer Marken. Die Irrefliihrung kann aus verschiedenen
Grunden erfolgen und kann sich auf unterschiedliche Faktoren beziehen. Es muss hier auch

nicht zwingend eine markenrechtliche Kollision vorliegen.

213 EYGH 27.11.2008, C- 252/ 07, Intel Corporation Inc/ CPM United Kingdom Ltd.
24 EYGH 22.09.2011, C- 323/ 09, Interflora/ Marks& Spencer.
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Die GMVO erwahnt die Irrefihrung in Art 7 Abs 1 lit g und Art 51 Abs 1 lit c. Bei
Irrefiihrung kann die Gemeinschaftsmarke daher auf Antrag fiir verfallen erklart werden.*
Des Weiteren schreibt Art 52 Abs 1 lit a GMVO eine Nichtigerklarung auf Antrag vor, sollte
die Marke geeignet sein, das Publikum zu tiuschen und damit irrefuhrend sein.?'®
Deutschland und Osterreich haben Art 12 Abs 2 lit b Marken RL nahezu wortlich in ihre

innerstaatlichen Markengesetze tibernommen.

In Deutschland wird die Irrefiihrung sowohl im MarkenG als auch im UWG geregelt und
kann auch als ,, Tauschung® bezeichnet werden.”*” GemaR § 8 Abs 2 Nummer 4 iVm § 37 Abs
3 MarkenG sind Marken bereits von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie geeignet sind,
das Publikum insbesondere (ber die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen zu tauschen.”® Die Gesetzesnorm des UWG beziiglich des
unlauteren Tatbestandsmerkmals der Irrefihrung ist § 5 Abs 1.2° Der Verfall einer
irrefiihrenden Marke wird auf Antrag hin gemdB § 49 Abs 2 Nummer 2 Marken G
geregelt.’® Gegen eine irrefilhrende Tatigkeit kann daher bereits bei Eintragung, spétestens

aber bei irreflihrender Benutzung der Marke vorgegangen werden.

In Osterreich ist die Irrefiihrung in § 33 ¢ MSchG geregelt.?** Dabei wirkt die Erkenntnis der
Loéschung auf den Zeitpunkt des Nachweises der irrefiihrenden Marke zuriick.?> War die
Marke bereits vor der Registrierung irrefuhrend, wirkt die Léschungserkenntnis auf den
Beginn der Schutzdauer zuriick.”*® Vor dieser Regelung konnte als Rechtsgrundlage gegen
irrefiihrende Geschaftspraktiken nur § 2 UWG angefihrt werden, wahrend das Markenrecht
zum damaligen Zeitpunkt von dieser Regelung des UWG ausgenommen war (heute ist ein
markenrechtlicher Schutz gegen den Tatbestand der Irrefihrung auch nach § 2 UWG

gedeckt).?* Ein Loschungsantrag gegen eine irrefiihrende Marke nach deren Eintragung kann

213\/0 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 51
Abs 1 litc.

218\/0 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 52
Abs 1 lit a.

21750 auch Kopp, Irrefithrung durch Personenmarken und Personenfirmen (2010) 10.

?18 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 8 Abs 2 Nummer 4, § 37 Abs 3.
2% UWG, Neugefasst durch Bek. v. 3.3.2010 | 254

Zuletzt gedndert durch Art. 6 G v. 1.10.2013 1 3714, 8 5 Abs 1.

220 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 49 Abs 2 Nummer 2.

221 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 ¢ Abs 1.

222 MSchG 1970,StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 ¢ Abs 2.

222 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33 Abs 2.

224 ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 361.
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grundsatzlich von jedermann und jederzeit im Sinne einer sogenannten Popularklage gemaR
Art 33 MSchG gestellt werden.?®

Im Folgenden wird der Autor zur Veranschaulichung des unlauteren Tatbestands der
Irreflihrung einen Beschluss des BGH heranfiihren:

» 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 Offentlichkeit deutlich machen, dass es sich hierbei um eine
registrierte Marke handele.?®® Das Zeichen enthielt auBer dem Wortlaut ,,grill meister ein
Bild, das eine weille Wurst auf rotem Hintergrund darstellte. Die Anmeldung wurde vom
DPMA aufgrund fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedirfnisses

zurilickgewiesen.

Daraufhin legte die Anmelderin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein, welche erfolglos
blieb. Die Anmelderin verfolgte ihren Antrag jedoch weiter und reichte eine zuldssige
Rechtsmittelbeschwerde beim BGH ein. Die Rechtsmittelbeschwerde der Anmelderin gegen

den Beschluss des Bundespatentgerichts wurde vom BGH ebenfalls zuriickgewiesen.

Bereits das Patentgericht hatte die Beschwerde fiir unbegriindet erachtet, da die Anmeldung
der Marke sowohl geméal? 8 8 Abs 2 Nummer 1 (fehlende Unterscheidungskraft) als auch § 8
Abs 2 Nummer 4 (Tduschung des Publikums) MarkenG ausgeschlossen sei. Das Patentgericht
argumentierte, dass das angesprochene Publikum bei der Marke keinen Herkunftshinweis
erkennen koénne und dass die Abbildung der angesprochenen Wurst und deren graphische
Gestaltung dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleinen wiirde. Der BGH bestatigte
dies und begrindete, dass aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortbestandteile
eine einfache graphische Abbildung eines Produkts (hier einer Wurst) nicht ausreichen wirde,
um das Schutzhindernis der Unterscheidungskraft zu (berwinden. Den Waren und
Dienstleistungen, flr die die Marke angemeldet werden sollte, fehle auRerdem uberwiegend
der Bezug zu Grillprodukten.

Aullerdem gelte das ®- Zeichen nur fiir den Wortbestandteil ,,grill*“ oder ,,grill meister” und
nicht fur das gesamte Zeichen. Daher werde die Offentlichkeit dariiber getauscht, dass dieser
Zeichenbestandteil, auf den sich das ®- Symbol bezieht, keinen markenrechtlichen Schutz

geniele. Demnach liege hier gem&lR § 8 Abs 2 Nummer 4 des MarkenG eine Irrefihrung

225 ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 361.
226 Erklarung und Ausfiihrungen zur registrierten Marke in Kap 6.4.3.
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durch den Zeicheninhalt vor. Diese Entscheidung des Patentgerichts bekréftigte der BGH. Die
Rige der Anmelderin, das Bundespatentgericht habe bei der Beurteilung einen zu hohen
Malstab angesetzt und es lasse sich ihrer Meinung nach nicht feststellen, dass das ®- Zeichen
eindeutig nur fur einen Wortbestandteil gelte, hielt der Rechtsbeschwerde vor dem BGH nicht
stand. Demnach handelte es sich laut BGH um eine unwahre Werbeangabe, indem das
Unternehmen gegenuber seinem Publikum den falschen Eindruck vermittle, dass es Rechte an
einem bestimmten Zeichen besitze und somit Vorteile gegenlber seinen Wettbewerbern

erwerbe. Dies sei auf jegliche Art und Weise zu vermeiden.?’

In der Entscheidung C- 195/ 14 entschied der EuGH, dass Inhaber von Marken die
Verpackung und Etikettierung ihrer Waren nicht zur Irreflhrung der Verbraucher benutzen
diirfen.??® So geschehen im Fall der Marke Teekanne, die wohl zu den &ltesten, eingetragenen
Warenzeichen Deutschlands zahlen diirfte.?”® 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 durften, dass
diese in einem Lebensmittel vorhanden sei, obwohl sich bereits aus dem Verzeichnis der

Zutaten auf der Verpackung ergabe, dass diese es nicht ist.*

6.4.1.1.3 Bosglaubigkeit

Die bosglaubige Anmeldung einer Marke zahlt ebenfalls zu den unlauteren Handlungen und
Tatbestdnden. Gemé&R gemeinschaftsrechtlichen als auch nationalen Bestimmungen sind
bosglaubige Markenanmeldungen von der Eintragung ausgeschlossen bzw kdénnen geldscht

werden.?%

Die Bosglaubigkeit stellt zwar mittlerweile zweifelsohne einen Begriff der Europaischen

Union dar, jedoch ist hierfiir keine eindeutige Definition hinterlegt worden.?*?

Eine bdsglaubige Markenanmeldung kann vorgenommen werden und von einer solchen

Anmeldung ist gerade dann auszugehen, wenn der Anmelder der Marke davon Kenntnis hat,

2T BGH 27.10.2013,1ZB 11/ 13, ,,grill meister*.

228 EUGH 04.06.2015, C- 195/ 14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande/
Teekanne GmbH& Co. KG.

229 news aktuell GmbH, Teekanne GmbH& Co. KG http://www.presseportal.de/pm/12854/1087719 (Stand:
20.11.2007).

230 EUGH 04.06.2015, C- 195/ 14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande/
Teekanne GmbH& Co. KG.

281 5.8 Abs 2 Nummer 10 iVm § 37 Abs 3 MarkenG, § 34 MSchG, Art 3 Abs 2 lit d Marken RL.

82 ygl. Hofinger in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz >§ 34 Rz 8, 9.
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dass eine ahnliche bzw identische Marke bereits existiert.?*® Jedoch reicht diese Annahme fiir
eine Bejahung der Bosglaubigkeit gemélR dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Lindt
Goldhase nicht aus; das Urteil zeigt vielmehr, dass eine bdsglaubige Markenanmeldung dann
vorliegen kann, wenn das Ziel verfolgt wird, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern,
indem die Marke ohne Benutzungsabsicht eingetragen wird; auBerdem kann sich aus der
Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten, fir das bereits rechtlicher Schutz besteht, fiir
eine mit der angemeldeten Marke ahnliche Ware ergeben, dass der Dritte bei der Anmeldung
bosglaubig war.”®* Des Weiteren kann auch die Absicht bosglaubig sein, den Ruf einer

fremden Marke auszubeuten®®

(zur Rufschadigung- und Ausbeutung siehe Kap 6.4.1.1.1.1).
GemaR der Rechtsprechung des BGH im Rechtsstreit ,,The Colour of Elégance” handelt ein
Anmelder einer Marke auch dann unlauter, das heif3t, in diesem Fall bosglaubig, wenn er ohne
Grund in Kenntnis der Vorbenutzung fiir gleiche Waren ein &hnliches bzw identisches oder
zum Verwechseln ahnliches Zeichen eintragen lasst, um die Verwendung der Marke fur den
Vorbenutzer unmdoglich zu machen und damit die Sperrwirkung zweckentfremdet, indem er

sie als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.?*®

In Deutschland und Osterreich bietet das UWG neben dem MarkenG und dem MSchG Schutz

gegen den unlauteren Tatbestand der Bosglaubigkeit. >’

Die GMVO regelt die Bosglaubigkeit 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 Bosglaubigkeit auf Antrag fir nichtig

erklart werden.>®

Fuhrt man sich die obigen Ausfiihrungen und Beispiele vor Augen, erscheint es notwendig,
dass auch sittenwidrige Handlungen im Zusammenhang mit dem unlauteren Tatbestand der
Bosglaubigkeit berlicksichtigt werden. ,,Verstol? gegen das Anstandsgefihl aller billig und
gerecht Denkenden. Dabei ist bes. die Wertordnung des Grundgesetzes zu
beriicksichtigen.“**® Aufgrund dieser Definition im Zusammenhang mit den oben genannten
Beispielen bzw Urteilen der unlauteren Tatbestédnde liegt laut Meinung des Autors bei einer
bosglaubigen Markenanmeldung zumeist auch Sittenwidrigkeit vor. Art 7 Abs 1 lit f GMVO

2% 50 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 363.
2 EuGH 11.06.2009, C- 529/ 07, Lindt& Spriingli AG/ Hauswirth GmbH = Hofinger in Kucsko/ Schumacher
(Hrsg.), marken. schutz?§ 34 Rz 9.

2% ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 363.

26 BGH 20.01.2005, | ZR 29/ 02, ,,The Colour of Elégance*.

3788 3,4 UWG, § 1 UWG 1984

28 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 52
Abs 1 lit b.

29 50 Bartsch, Sittenwidrigkeit http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/sittenwidrigkeit.html (Stand:
26.10.2015).
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regelt zwar ,,nur“ den Ausschluss von Marken von der Eintragung, die gegen die 6ffentliche
Ordnung und die guten Sitten verstoRen.?*® Da jedoch aus den obigen Ausfiihrungen deutlich
hervorgeht, dass bosglaubige 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 fir diese Art der unlauteren Handlungen miteinbezogen und zum

zusétzlichen Schutz herangezogen werden.
6.4.1.1.4 Produktpiraterie

Die Produktpiraterie ist der Vertrieb von Produktfalschungen.?** 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 kdnnen Waren, die im
Verdacht stehen, Rechte der Inhaber geistigen Eigentums, zB Markeninhaber, zu verletzen,
gemall 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 Milliardengeschaft entwickelt, das
nicht nur den Wirtschaftsunternehmen und damit den Inhabern der Rechte geistigen
Eigentums massive Schiaden zufiigt, sondern auch dem ,,normalen Verbraucher®, dem durch
billige Produktimitationen ernsthafte gesundheitliche Gefahren drohen kénnen.?*> GemaR dem
deutschen Bundesministerium der Finanzen (Zoll) hat sich die Uberarbeitung 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 erhoht, insgesamt
seien 93 % der Sendungen, die vom Zoll angehalten wurden, vernichtet worden, zudem seien
die Schutzrechte von 495 Inhabern des gewerblichen Rechtsschutzes verletzt worden;
aullerdem arbeiteten die Zollbehdrden (Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz) im Jahr
2014, dem ersten Jahr nach Inkrafttreten der neuen Produktpiraterie VO, mit 914
Schutzrechtsinhabern zusammen.?*® Eine Studie des HABM macht deutlich, dass der Verkauf
von gefalschter Kleidung, Schuhen und Accessoires knapp 10 % des Gesamtumsatzes des

Wirtschaftszweigs in der gesamten EU ausmacht und dadurch 363000 Arbeitsplatze verloren

#9\/0 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 7
Abs 1 lit f.

21 ygl. Schumacher in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz 2§ 10 Rz 2.

2 ygl. Gebhard, Wie Falschungen der Wirtschaft schaden http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel -
konsumgueter/produktpiraterie-wie-faelschungen-der-wirtschaft-schaden/9798696.html (Stand: 26.04.2014).
3 ygl. Bundesministerium der Finanzen, Gewerblicher Rechtsschutz- Statistik fiir das Jahr 2014
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Reise-Post/statistik_gew_rechtsschutz_2014.htmI?nn=29858
(Stand: August 2015), 5.



46

gehen, weil ehrliche Unternehmen wesentlich weniger verkaufen und dadurch jedes Jahr
UmsatzeinbufRen in Héhe von 26 Milliarden Euro hinzunehmen haben, was sich wiederum auf
die Anzahl der Beschaftigten auswirkt.?**

Der EuGH hat hingegen die Inhaber von Schutzrechten nicht gerade gestarkt, indem er in den
Rechtssachen C- 446/ 09 und C- 495/ 09 entschieden hat, dass die Inhaber von Marken
nachweisen miussten, dass die gefdlschten und rechtsverletzenden Waren Dritter dazu
bestimmt sind, in der Europdischen Union in den Verkehr gebracht zu werden und sich daraus
ergibt, dass sie filr einen Verbraucher in der EU bestimmt sind.?*°

Im Urteil ,,Converse I vom 15. Marz 2012 folgte der deutsche BGH dem EuGH, obwohl er
zunéchst zwar entschied, dass Dritte grundsétzlich dazu verpflichtet sind, nachzuweisen, dass
sie keine Produktfalschungen betrieben und dass eine Zustimmung des Markeninhabers zur
Benutzung des Zeichens gemdal § 14 Abs 2 MarkenG und geméR Art 9 Abs 1 GMVO
gegeben ist.>*® Das gelte auch fir den Internethandel, auf den sich dieser spezielle Fall bezog.
Markeninhaber aber treffe fur den Fall, dass sie die Behauptung aufstellten, ein Dritter wiirde
Produktfélschungen betreiben, eine sogenannte sekundére Darlegungslast, welche fir den
Markeninhaber aber im Rahmen seines Zumutbaren bestehe und er deshalb keine
Betriebsgeheimnisse offen legen miisse.?*’

Aufgrund dieser Urteile sahen sich Markeninhaber durchaus geschwaécht in ihren Rechten
gegeniiber unlauteren, rechtsverletzenden Produktfalschungen. Durch das Inkrafttreten der
neuen Produktpiraterie VO im Jahr 2014 wurde Markeninhabern nun ein verbesserter
Rechtsrahmen zugesichert, indem Produktfalschungen ohne ein gerichtliches Verfahren von
Zollbehdrden noch an der Grenze vernichtet werden kdnnen (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 Uber das Internet bestellt werden, von den
Zollbehdrden beschlagnahmt werden kdnnen, wenn sich das Angebot des Onlinehandlers auf
Personen in der EU bezogen hat und sich die Werbung des Handlers demnach an einen

Mitgliedstaat richtete.?*®

24 ygl. Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt, Verlust von mehr als 26 Mrd. EUR und bis zu 363 000
Arbeitsplatzen pro Jahr in der EU durch gefélschte Bekleidung, Schuhe und Accessoires
https://oami.europa.eu/ohimportal/de/web/guest/news/-/action/view/2267775 (Stand: 21.07.2015).

#5 EUGH 01.12.2011, C- 446/ 09, Koninklijke Philips Electronics NV/ Lucheng Meijing Industrial Company
Ltd, C- 495/ 09, Nokia Corporation/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

26 BGH 15.03.2012, 1 ZR 52/10, ,,Converse I,

2T BGH 15.03.2012, 1 ZR 52/10, ,,Converse I,

#8 EUGH 06.02.2014, C- 98/ 13, Martin Blomqvist/ Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA.
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6.4.1.2 Unterschiedliche Auslegungsmoglichkeiten der unzul&ssigen

Benutzungshandlungen

Gemal} 8 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 auszufuhren oder das
Zeichen in Geschaftspapieren oder der Werbung zu nutzen.®*® Der deutsche und der
Osterreichische Gesetzgeber regeln in § 14 Abs 3 MarkenG und 8 10 MSchG jeweils
unzuldssige Benutzungshandlungen. 8 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 8 10 MSchG die Rechte, die sich aus einer Marke ergeben,
behandelt, wahrend § 14 Abs 3 MarkenG verbotene bzw unzulassige Handlungen nennt. Der
Osterreichische Gesetzgeber beschaftigt sich mit den zu § 14 Abs 3 MarkenG vergleichbaren
und identischen Handlungen in 8 10 a MSchG. Dieser z&hlt im Vergleich zum § 14 Abs 3
MarkenG allerdings nur unterschiedliche Arten zuldssiger Benutzungshandlungen im Sinne
des MSchG auf (keine Verbote). Die Verbindung zwischen den Rechten eines
Markeninhabers (Verbot der Benutzung eines Kennzeichens ohne Genehmigung) gemaR § 10
MSchG und den verschiedenen Benutzungsarten (8 10 a MSchG) wird vom Gesetzgeber tiber
standige Verweise des § 10 auf § 10 a MSchG hergestelit.

Das deutsche MarkenG normiert demnach gemaR 8 14 Abs 3 ein Verbot unzuléssiger
Benutzungshandlungen, wahrend das Osterreichische MSchG in § 10 sich die aus einer
Marke ergebenden Rechte nennt und diese anschlieRend auf die unterschiedlichsten
Benutzungsformen bezieht (8 10 a MSchG). Daraus lasst sich selbstverstandlich auch ein
Verbot unzulassiger Benutzungshandlungen ableiten. Das MSchG orientiert sich dabei starker
an der Marken RL (Art 5, 6) und der GMVO (Art 9, 12), die beide zunachst von Rechten des
Markeninhabers sprechen, als das MarkenG.

Dies zeigt wieder einmal, dass zwar bezlglich des gemeinsamen Zieles Einigkeit besteht und
gemall Marken RL bestehen muss, die européischen Gesetzgeber den einzelnen
Mitgliedstaaten dennoch die Freiheit einrdumen, ihre Rechtsvorschriften auf die jeweils

eigene Art und Weise zu gestalten (Auslegung von Form und Mittel, siehe auch Kap 4.2.1).

9 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 14 Abs 3.
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Zu den unzuldssigen Benutzungshandlungen ist ferner 8 14 Abs 4 MarkenG
miteinzubeziehen. Dieser besagt, dass es Dritten ohne Genehmigung des Inhabers untersagt

ist, Marken auf Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmitteln anzubringen.*®
6.4.1.3 Verwechslungsgefahr und Doppelidentitat

Die Verwechslungsgefahr ist ein europarechtlicher Begriff, der einheitlicher Auslegung
innerhalb der Union bedarf.”>* 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 zéhlt wie die Doppelidentitdt zu den

unzul&ssigen Benutzungshandlungen.

Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke gleiches oder
ahnliches Zeichen fur gleiche oder &hnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt und der
Verbraucher Gefahr laufen kénnte, das Zeichen mit der (&lteren) Marke zu verwechseln oder
das Zeichen mit der (&lteren) Marke gedanklich in Verbindung zu bringen.?®® Die
Verwechslungsgefahr schlieft die Gefahr der gedanklichen Verbindung auch nach der
GMVO mit ein (Ausnahme siehe bekannte Marke in Kap 6.4.1.1.1).?°° Bei der Beurteilung,
ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auf den Gesamteindruck der beiden Marken hinsichtlich
der Ahnlichkeit unter Beriicksichtigung der sie unterscheidenden und dominierenden
Merkmale zu verweisen; gemélR EuGH ist die Verwechslungsgefahr umso groRer, je grofer
die Kennzeichnungskraft der &lteren Marke ist.”>* 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 fir gewohnlich als Ganzes wahr; die
Verwechslungsgefahr ist daher umfassend zu beurteilen; dabei sind folgende Faktoren zu

prufen:

e Kennzeichnungskraft der dlteren Marke
e Ahnlichkeitsgrad der Marken

e Ahnlichkeitsgrad der Waren oder Dienstleistungen.?®

20 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 14 Abs 4.

1 ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 131.
%2 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 1 Nummer 2.

%3\/0 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 8
Abs 1 litb.

%4 EUGH 11.11.1997, C- 251/ 95, Sabél BV/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport = Engin- Deniz, MSchG:
Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 131.

%5 ygl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht? 135.
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Die hier genannten Faktoren sind je nach Einzelfall unterschiedlich zu gewichten, da sie in
einer Wechselwirkung zueinander stehen, das heil3t Abweichungen zwischen Marken kdnnen
beispielsweise durch die N&he der Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden und im
Umkehrschluss eine Ahnlichkeit der Marken die Unterschiede zwischen Waren oder

Dienstleistungen kompensieren.?*®

Der EuGH hat in der Rechtssache T 213/ 09 vom 15.02.2011 eine Verwechslungsgefahr
bejaht.”>’ Die Yorma’s AG hatte in diesem Rechtsstreit gegen die Aufhebung ihres beim
HABM eingetragenen Bildzeichens geklagt, die aufgrund der verwechselbaren Ahnlichkeit
mit der alteren Marke ,,Norma“ vorgenommen wurde; der EUGH allerdings entschied, dass im
vorliegenden Fall aufgrund der Ahnlichkeit der von den Marken erfassten Waren und
Dienstleistungen sowie der festgestellten Ahnlichkeit der beiden Marken in Bild und Klang
Verwechslungsgefahr bestehe.”® Die Kldgerin (Yorma’s AG) hatte die bildlichen
Unterschiede betont, die Verbraucher wahrnehmen wiirden, wenn sie in Bahnhdfen in Eile bei
ihr einkaufen wirden und verdeutlicht, dass daher die besonders sichtbaren und
wahrzunehmenden Elemente der angemeldeten Marke- der Buchstabe ,,S“, der Wortanfang
und das groBe ,,Y* im Hintergrund- an entscheidender Bedeutung gewinnen wirden; der
EuGH stimmte zwar zu, dass die bildlichen Aspekte tatsachlich dazu geeignet seien, eine
grolRere Bedeutung zu besitzen, jedoch ergebe sich aus dem bildlichen Gesamteindruck der
allgemeine Eindruck einer Ahnlichkeit der Marken, insbesondere bei Beriicksichtigung des
Umstands, dass der Wortbestandteil der dominierende Bestandteil sei; aulerdem 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.?*
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 ausfihrlichen Prifung unterzogen wird, die
Verwechslungsgefahr zwischen Marken flr solche Produkte in dem entscheidenden
Zeitpunkt, in dem die Wahl zwischen den Produkten und den Marken getroffen wird,
verringern kénne.?®® Zum einen koénne allerdings nicht auf den geringsten Grad der
Aufmerksamkeit, den ein Produkt beim Verbraucher hervorrufen kann, abgestellt werden, da

in diesem Fall jegliche Relevanz fur das Kriterium, wonach der Aufmerksamkeitsgrad je nach

%6 ygl. Ekey, Markengesetz und Markenrecht ausgewahlter auslandischer Staaten 1° 1514,

T EyuGH 15.02.2011, Yorma’s AG/ Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt.

8 EuGH 15.02.2011, Yorma’s AG/ Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt.

%9 EuGH 15.02.2011, Yorma’s AG/ Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt.

260 EyGH 12.01.2006, C- 361/ 04 P, Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt.



50

Art der Ware unterschiedlich sein kann, fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
verloren ginge; zum anderen konne von der jeweils entscheidenden Stelle verniinftigerweise
auch nicht verlangt werden, einen durchschnittlichen Wert des Aufmerksamkeitsgrades fur
die jeweiligen Produkte zu ermitteln.?®* Der EuGH bekraftigte in dieser Rechtssache auch,
dass der Begriff der Verwechslungsgefahr gemaR 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. 2%

AuBerdem hat der EuGH fir Recht gesprochen, dass bei der Prifung der
Verwechslungsgefahr grundsatzlich kein Freihaltebedirfnis fir die Wettbewerber besteht; in
der Rechtssache adidas/ Marca Mode argumentierte der EuGH, dass Streifenmotive flr
Kleidung grundsatzlich frei zur Verfligung stinden und von jedermann auf unterschiedliche
Art und Weise genutzt und auf Kleidung angebracht werden konnten, solange fiir den
Verbraucher keine Gefahr der Verwechslung mit dem von adidas entwickelten und

geschiitzten 3- Streifenmotiv bestehe.?®®

Im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr wird die Doppelidentitat 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. Doppelidentitat gewahrt dem Inhaber einer eingetragenen Marke das
Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke gleiches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleich sind, fiir die die Marke eingetragen
ist.®* Vollig identische Zeichen sind bei Doppelidentitat allerdings nicht notwendig, das
heif3t, es ist moglich, dass dem Verbraucher bei fluchtiger Betrachtungsweise unbedeutende
Unterschiede zwischen den Marken entgehen kénnen.?®®> Grundvoraussetzung firr den Schutz
des Markeninhabers aufgrund der Doppelidentitat ist dabei im Wesentlichen die
Beeintrachtigung der Herkunftsfunktion durch ein anderes Zeichen,®® zB der Verkauf von
nicht offiziellen FulRball- Fanartikeln, die auf einen FulRballclub verweisen, der die auf den
Fanartikeln abgebildeten Zeichen als Marke schiitzen lieB.”*” Dem Verbraucher werde nach

Verlassen des Verkaufsstandes der Eindruck vermittelt, dass das Zeichen als Angabe des

61 EUGH 12.01.2006, C- 361/ 04 P, Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt.
262 EyGH 12.01.2006, C- 361/ 04 P, Picasso/ Daimler Chrysler AG, Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt.
3 EuGH 10.04.2008, C- 102/ 07, adidas AG/ Marca Mode CV = Schumacher in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.),
marken. schutz § 10 Rz 87.

%4 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 10 Abs 1 Nummer 1.

%5 ygl. Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht? 134.

%6 EyGH 23.03.2010, C- 236/ 08, Google France SARL, Google Inc/ Louis Vuitton Malletier SA = Schumacher
in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz® § 10 Rz 39.

%7 EyGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed = Schumacher in Kucsko/
Schumacher (Hrsg.), marken. schutz? § 10 Rz 39.
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FuBballclubs als Herkunftsunternehmen diene, was gemal EuGH die Herkunftsfunktion einer
Marke verletze.”® In dem angesprochenen Fall hatte Herr Matthew Reed einen inoffiziellen
Verkaufsstand betrieben und Schals, die den offiziellen Waren des Arsenal FC, fur die der
Club Markenschutz besitzt, gleich sind, verkauft und vertrieben.?®® Der EUGH argumentierte,
dass selbst die Benutzung des Zeichens und damit der Verkauf der Waren zum Ausdruck der
Unterstutzung, der Treue und der Zugehorigkeit gegenuber dem Verein nicht von einer
markenverletzenden Handlung im Sinne der Doppelidentitat freisprechen wirde, damit die
Herkunftsfunktion als hdchste zu schiitzende Funktion der Marke gewahrleistet werden

konne.?™
6.4.2 Marke vs sonstige Kennzeichen

In diesem Abschnitt geht der Autor auf die Kollision von Marken und sonstigen Kennzeichen
ein. Sonstige Kennzeichen kdnnen geschéftliche Bezeichnungen oder geographische
Herkunftsangaben sein. Es macht fur den jeweiligen Schutzanspruch- und Umfang durchaus
einen Unterschied, welche Art des Kennzeichens vorliegt bzw welche Kennzeichen
miteinander kollidieren.?”* Geschaftliche Bezeichnungen wie Unternehmenskennzeichen
unterscheiden Unternehmen, Marken kennzeichnen Produkte.”’? 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.?”® Auch im Falle einer Kollision zwischen einer Marke und einem sonstigen

Kennzeichen gilt, wie in Kap 6.2 bereits beschrieben, das Prioritatsprinzip.

In Osterreich fallen nicht- registrierte Marken unter den Begriff der ,,sonstigen Einrichtung*
und konnen gemdl 8§ 9 Abs 3 UWG geschitzt 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

%68 EUGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed = Schumacher in Kucsko/
Schumacher (Hrsg.), marken. schutz® § 10 Rz 39.

29 EyGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed.

219 EyGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed.

2 vgl. Rausch, Markenrecht: Die Kollision von Marken und Unternehmenskennzeichen
http://www.anwaltskanzlei-online.de/2009/08/14/markenrecht-die-kollision-von-marken-und-
unternehmenskennzeichen/ (Stand: 14.08.2009).

272 50 auch Brennecke, Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und
Unterschiede http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke---Teil-
2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede (Stand: November 2005).

213 ygl. Eisele, Markenrecht: Kennzeichenrecht http://www.jurawerk.de/ip-recht/markenrecht/ (Stand:
13.10.2015).
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40b204/ 06p.?™ Kennzeichen wie Namen kénnen aufgrund Art 4 Abs 4 lit ¢ i Marken RL
besonderen Schutz genielen; demnach kann eine eingetragene Marke von jedem
Mitgliedstaat fir ungultig erklart werden oder von der Eintragung ausgeschlossen werden,
wenn die Benutzung der Marke aufgrund eines alteren Rechts untersagt werden kann.?” Es
liegt auch eine Kollision vor, wenn Marken mit anderen bzw sonstigen Kennzeichen
verwechselt werden. MaRgeblich ist die Kennzeichnungskraft der Marke, der
Ahnlichkeitsgrad zwischen Marke und Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen.?’® Hierbei muss aber beachtet werden, dass es sich bei einer
geschaftlichen 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 Branchenndhe abzustellen, die dann entsteht, wenn
zwischen den Unternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, geschéftliche
Zusammenhdnge bestehen und somit die Gefahr besteht, der Verkehr konnte diese
miteinander verwechseln.?”” Auf der einen Seite verschieden, so haben Marke und
Unternehmenskennzeichen doch auch inhaltliche Gemeinsamkeiten, sodass sie nicht immer
unbedingt strikt voneinander abgegrenzt werden kodnnen; Unternehmen sind oftmals nach
ihrem besten und bekanntesten Produkt benannt, bei dem ein Unternehmenskennzeichen auch
gleichzeitig als Marke geschiitzt ist, wie das Beispiel ,,Coca- Cola* deutlich zeigt.?”® Das
Gegenbeispiel hierzu liefert die Daimler AG, deren wohl bekanntestes Produkt- Mercedes-

Benz- als Marke geschitzt ist.

Die Verletzung eines Namens lag in der Rechtssache ,,Bundesheer des OGH vor; der
Betreiber einer Domain verwendete den geschiitzten Namen ,,Bundesheer, um damit die
Aufmerksamkeit auf das von ihm gegrundete Diskussionsforum zu lenken; der OGH
entschied allerdings, dass der Namenstrager durch einen derartigen Namensgebrauch, der mit

2™ OGH 16.01.2007, 40b204/ 06p, ecolex 2007/ 360 = Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere
kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 530.

2> RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 4 Abs 4 lit c i.

27% ygl. Horak in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz” § 32 Rz 13.

2 ygl. Brennecke, Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und
Unterschiede http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke---Teil-
2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede (Stand: November 2005).

278 ygl. Brennecke, Das Unternehmenskennzeichen im Unterschied zur Marke - Teil 2 Gemeinsamkeiten und
Unterschiede http://www.brennecke.pro/3863/Das-Unternehmenskennzeichen-im-Unterschied-zur-Marke---Teil-
2-Gemeinsamkeiten-und-Unterschiede (Stand: November 2005).
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den Aktivitaten des Schutzrechtsinhabers nichts zu tun habe, ein Recht darauf habe, dass sein

Name nicht benutzt wird, weil seine Interessen dabei verletzt wiirden.?’®

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 alteres Recht gemal TRIPS-
Abkommen®° gelten kénne, wenn der Inhaber des Namens (ber 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 ahnliches oder identisches Zeichen zu benutzen.?®! 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.?*

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 fiir ungultig zu erklaren, wenn Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem
sonstigen im geschéftlichen Verkehr benutzten Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der
jungeren Marke erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses
sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jungeren Marke zu

untersagen.?®®

Nach der Rechtsprechung des EUGH in der Rechtssache Céline, die das vorhergehende Urteil
Anheuser- Busch (C- 245/ 02) bestétigte, ist gemal Art 6 Abs 1 lit a Marken RL das
Tatbestandsmerkmal Name nicht restriktiv auszulegen; daher kdnne 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 ware.”®* Das hei3t nun, dass

der Markeninhaber nicht das Recht hat, einem Dritten zu verbieten, seinen Namen oder seine

" OGH 25.09.2001, 40b209/ 01s, , Bundesheer* = Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere
kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 526.

%0 Das TRIPS- Abkommen ist ein internationales Ubereinkommen beziiglich handelsbezogener Aspekte der
Rechte geistigen Eigentums.

%1 EUGH 16.11.2004, C- 245/ 02, Anheuser- Busch Inc/ Budejovicky Budvar, narodni podnik = Lamsa, Die
Firma der Auslandsgesellschaft (2011) 440.

%82 ygl. Lamsa, Die Firma der Auslandsgesellschaft 440.

283 Art 4 Abs 4 lit b Marken RL, Art 8 Abs 4 GMVO.

284 EUGH 11.09.2007, C- 17/ 06, Céline SARL/ Céline SA = Lamsa, Die Firma der Auslandsgesellschaft 445.
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Firma im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den ansténdigen

Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.”®

Ein weiteres Beispiel fir eine Kollision zwischen Unternehmenskennzeichen und Marken
liefert das Urteil des Landgerichts Kéln (im Folgenden LG Kéln) vom 20.12.2007.% In
diesem Verfahren obsiegte die Beklagte, die aufgrund der als Unternehmenskennzeichen
benutzten Bezeichnung ,,C" die d&lteren und daher besseren Rechte im Vergleich zur
gleichnamigen Wortmarke des Klagers aufzuweisen hatte; da hier das Prioritatsprinzip gelte,
lasse auch die Tatsache, dass die von der Beklagten betriebene Domain zwischenzeitlich zum
Verkauf angeboten wurde, gemadR dem LG Koln keine Ruickschlisse auf eine
Benutzungsaufgabe zu, solange im Kundenkontakt die Geschaftsbezeichnung weiterhin

gefiihrt werde.?®’

6.4.3 Registrierte und nicht- registrierte Marke (®- und ™- Zeichen)

Das ®- Zeichen (Englisch: ,registered trademark®) ist im Gemeinschaftsgebiet nicht als
Zeichen geschitzt, sondern stammt aus dem anglo- amerikanischen Raum (hauptsachlich aus
den Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA).?®® Das Zeichen wird dort verwendet, um
dem Verbraucher zu signalisieren, dass er im Inbegriff ist, eine Marke zu kaufen. Dabei steht
das ®- Zeichen fir eine registrierte Marke (registered).”®® Das ®- Zeichen (,,R im Kreis®)
findet mittlerweile auch immer haufiger 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 fiihren, dass sein Produkt als Marke
eingetragen ist und den markenschutzrechtlichen Anforderungen geniigt.?*® Eine potentielle
Gefahr besteht jedoch darin, dass auch Inhaber einer nicht registrierten Marke das ®- Zeichen
verwenden konnten. 8 2 UWG nennt diese Geschéftspraktik Irreflihrung, wenn das Zeichen
missbrauchlich verwendet wird und so zu einer Tauschung des Verbrauchers flhrt, indem er
zu Entscheidungen veranlasst wird, die er sonst nicht getroffen hatte.”** Der OGH hat nach
der Novellierung des UWG 2007 allerdings ausgesprochen, dass die Verwendung des ®-
Zeichens fir einen nicht geschiitzten Werbeslogan keinen Einfluss auf die Entscheidung eines

8 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 6 Abs 1 lit a.

280 | G Kéln 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07.

%87 LG KélIn 20.12.2007, Az 84 O 127/ 07.

%88 50 auch Miiller/ Héller- Prantner, Markenrecht kompakt 49.

9 50 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).

2050 auch Miiller/ Héller- Prantner, Markenrecht kompakt 49.

21 YWG 1984, StF: BGBI. Nr. 448/1984 (WV), § 2 Abs 1.
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heutigen Verbrauchers hat; er hatte hierbei aber nicht lber die potentielle Gefahr einer
Tauschung des Verbrauchers oder der Konkurrenz zu entscheiden.?” Da die Rechtsprechung
hierzu bei Weitem nicht abschlieBend geklart ist, sollte sich der Inhaber einer nicht
registrierten Marke daher reiflich Uberlegen, ob er diese mit einem ®- Zeichen kennzeichnet,
da hierdurch getéuschte und in die Irre gefiihrte Wettbewerber Unterlassungsanspriiche gegen
den Inhaber geltend machen kdnnen, was in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden
ist.”®® 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 beschranken. Geméll dem Urteil ,,Thermoroll“ des BGH vom
26.02.2009 ist die Verwendung des ®- Zeichens auRerdem wettbewerbswidrig, wenn dieser

Zusatz fiir eine Marke verwendet wird, die gar nicht existiert.”*

Auch das ™- Zeichen (Englisch: ,,unregistered trademark®) ist kein im Gemeinschaftsgebiet
geschutztes 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 fiir seine Marke.?*® Im anglo- amerikanischen Raum ist namlich die
Voraussetzung, markenrechtlichen Schutz zu erlangen, die Verwendung bzw. Benutzung
einer Marke im geschaftlichen Verkehr und eben nicht die Registrierung dieser.?*® Ein
Markeninhaber in der Gemeinschaft kann das ™- Zeichen jedoch verwenden, um zu zeigen,
dass die Marke zwar nicht registriert ist, aber im geschaftlichen Verkehr verwendet wird.?’
FUr nicht- registrierte Marken wie Namen (auch ABGB), Titel von Druckwerken oder
geographischen Angaben und Herkunftsbezeichnungen besteht nach dem 0Osterreichischen
UWG Schutz; zum einen durch den Kennzeichenschutz bei Erlangung von Verkehrsgeltung,

zum anderen Schutz vor sittenwidriger Ausbeutung.”®®

292 ygl. Miiller/ Héller- Prantner, Markenrecht kompakt 49.

29 50 auch Horak, Markenrecht- FAQ: Was bedeuten die Zeichen ®, © und ™?
https://www.diemarkenrechtler.de/Markenrecht/Markenrecht-FAQ/markenrecht-fag.html (Stand: 20.10.2015).
2% BGH 26.02.2009, | ZR 219/ 06, ,,Thermoroll*.

2% ygl. 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).

2% 50 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen?
1056.

27 50 auch Schumacher, Europaisches und Internationales Markenrecht 19.

2% 50 auch Schumacher, Europaisches und Internationales Markenrecht 47/ 48.
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6.5  Folgen markenrechtlicher Kollisionen

Liegt eine markenrechtliche Kollision bzw eine Verletzung einer Marke vor, so kann der
Schutzberechtigte unterschiedliche Anspriiche, je nach nachdem, um welche Art der
Verletzung es sich handelt, geltend machen. Der Verletzte hat jedoch zundchst das Vorliegen
einer rechtswidrigen Handlung zu beanstanden und nachzuweisen.?® 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 tber die Marken

Erwégungsgrund 6 der Marken RL macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten die
Verfahrensbestimmungen fur den Verfall oder die Unglltigkeit der durch Eintragung
erworbenen Marken selbst festlegen kdénnen; das heilst, die Mitgliedstaaten haben die
Moglichkeit, selbst zu bestimmen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der
Ungltigerklarung einer Marke zukommt und ob- wenn beispielsweise dltere Rechte im
Eintragungsverfahren geltend gemacht werden kénnen- ein Widerspruchsverfahren oder eine

Priifung von Amts wegen oder beides vorzusehen sind.3®

Die Marken RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Nutzung der Marke nach Art 10 und legt

die Sanktionen im Falle der Nichtbenutzung fest.3*

Art 9 besagt, dass die Duldung einer
jungeren Marke durch den Inhaber einer &lteren Marke nicht zur Ungultigerklarung der
jungeren Marke fiihren darf, es sei denn, die Anmeldung dieser wurde bdsglaubig
vorgenommen (Verwirkung durch Duldung, siehe auch Kap 6.2).>°> Art 11 verbietet die
Ungiltigerklarung einer jingeren Marke, wenn die &ltere Marke nicht gemaR Art 10 benutzt
wird (bzw wurde).®® Die Marken RL regelt auch den Verfall einer Marke, wenn diese iiber
einen ununterbrochenen Zeitraum von fiinf Jahren nicht benutzt wurde, wenn sie infolge des

Verhaltens ihres Inhabers im geschaftlichen Verkehr zur gebréuchlichen Bezeichnung einer

99 50 auch St. Korn in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz® (2013) § 52 Rz 9 = OGH 24.03.2009, 17
Ob40/ 08v, ,,Tramontana II*.

%0 R 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, (6).

%01 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 10.

%02 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 9.

%03 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 11 Abs 1.
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Ware geworden ist, flr die sie eingetragen wurde oder wenn sie infolge ihrer Benutzung
durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung fiir Waren geeignet ist, die Offentlichkeit
irrezufiihren.*® Die Marke kann auch unter Angabe von Griinden nur fiir einen Teil ihrer
Waren oder Dienstleistungen fiir ungiiltig oder verfallen erklart werden.’® Die Ungiltigkeit
oder der Verfall einer Marke konnen auBerdem nachtraglich festgestellt werden, wenn bei
einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer &lteren Marke in Anspruch genommen wird, die

306 gSamtliche  weitere

Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen st
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 Uber die Gemeinschaftsmarke

GemaR Art 41 iVm Art 8 GMVO kann gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke
innerhalb einer Frist von drei Monaten Widerspruch erhoben werden.*®” Der Widerspruch
kann von Inhabern &lterer Marken und berechtigten Lizenznehmern erhoben werden sowie
von den Inhabern alterer sonstiger Kennzeichenrechte.**®® Widerspruch kann auch dann gemaR
Art 41 Abs 2 unter den Bedingungen des Absatzes 1 erhoben werden, wenn die Anmeldung
einer Marke gemall Art 43 Abs 2 Satz 2 GMVO geandert und anschlielend veroffentlicht
wurde.® Ein Widerspruch ist generell schriftlich einzureichen und gilt erst als erhoben, wenn
die Widerspruchsgebiihr entrichtet worden ist.°® Zum einen kann die Gemeinschaftsmarke
Gegenstand des Verzichts sein (Art 50 GMVO); zum anderen kann sie auf Antrag flr
verfallen erklart werden, wenn sie tUber einen ununterbrochenen Zeitraum von funf Jahren
nicht ernsthaft benutzt worden ist (Art 51 Abs 1 lit a), sie infolge des Verhaltens ihres
Inhabers zur gebréuchlichen Bezeichnung geworden ist (Art 51 Abs 1 lit b) oder sie infolge
des Verhaltens ihres Inhabers dazu geeignet ist, das Publikum irrezufiihren (Art 51 Abs 1 lit

). Fir nichtig wird eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag erklart, wenn absolute

%% RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 12 Abs 1, 2.

%05 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 13.

%% RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken, ABI L 299/ 25, Art 14.

%70 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 41,
Art 8.

%% \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 41.
%09 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 41
Abs 2, Art 43 Abs 2 Satz 2.

$10\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 41
Abs 3.

11 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 50,
Art 51 Abs 1.
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Eintragungshindernisse vorliegen oder die Anmeldung bdsglaubig vorgenommen wurde.®*?

AuRerdem kann die Gemeinschaftsmarke fur nichtig erklart werden, wenn eine &ltere Marke

313 Des Weiteren wird die Gemeinschaftsmarke

oder ein &lteres sonstiges Kennzeichen besteht.
.,... auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls fur nichtig
erklart, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen alteren Rechts geméall dem fiir dessen
Schutz malgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann
insbesondere eines a) Namensrechts.“** In Artikel 54 GMVO st die Verwirkung durch
Duldung geregelt (vgl Art 9 Marken RL), aufgrund derer- auBer des Vorsatzes der
Bosglaubigkeit- keine jungere Gemeinschaftsmarke fiir nichtig erklart werden kann; dies gilt
sowohl fir den Inhaber einer dlteren Gemeinschaftsmarke (Art 54 Abs 1) als auch fiir den
Inhaber einer alteren, nationalen Marke oder eines &lteren, nationalen sonstigen Kennzeichens
in dem Mitgliedstaat, in dem die &ltere nationale Marke oder das &ltere sonstige Kennzeichen
geschiitzt sind (Art 54 Abs 2).3'°> Aufgrund der Art 58- 64 besteht nach dieser Verordnung
auch das Recht auf ein Beschwerdeverfahren, sollten die Widerspruchs- oder
Nichtigkeitsentscheidungen der Priifer angefochten werden wollen.**® Die Entscheidungen der

Beschwerdekammern sind wiederum durch Klage beim EuGH anfechtbar.3’

Fur Verfahren aus gleichzeitigen oder aufeinander folgenden Klagen aus
Gemeinschaftsmarken oder aus nationalen Marken ist die VO (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates
uber die gerichtliche Zustadndigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden.®® Diese VO hat den Zweck,
Bestimmungen ber die Zustandigkeit der Gerichte zu erlassen, um die Vorschriften in Zivil-
und Handelssachen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.®'® Sie regelt daher die
Zustandigkeit der jeweiligen nationalen Gerichte in verschiedenen und bestimmten Féllen.

Die Mitgliedstaaten haben nach Art 95 GMVO sogenannte Gemeinschaftsmarkengerichte

#12\/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 52
Abs 1lita, b.

13 \/0 (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 tiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 53
Abs 1lita-ciVm Art 8 Abs 2, 3, 4.

%1450 VO (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 53
Abs 2 lit a.

312 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 54
Abs 1, 2.

318 /O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 58
Abs 1.

17O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 {iber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 65
Abs 1.

%18 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 94
Abs 1.

$19\/O (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 (iber die gerichtliche Zustandigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABI L 12/ 1, (2).
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(nationale Gerichte erster und zweiter Instanz) zu benennen, die die Aufgaben, die ihnen
durch die GMVO zugetragen werden, ibernehmen.**® GemaR Art 96 sind diese Gerichte zB
fir Klagen gegen die Verletzung von Gemeinschaftsmarken und fur Widerklagen auf
Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke zustandig.*** Die
Widerklage kann geméaR Art 100 GMVO nur auf die in der VO geregelten Verfalls- oder
Nichtigkeitsgriinde gestiitzt werden.*?? Bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke miissen die
die Gemeinschaftsmarke verletzenden Handlungen eingestellt werden (Verbot); das
zustandige Gericht trifft nach nationalem Recht die Entscheidungen, die zur Einhaltung dieses
Verbots notwendig sind.**® Ein Gemeinschaftsmarkengericht wendet das Recht des
Mitgliedstaates an, indem die Verletzungen begangen worden sind.*** Art 109 regelt
zivilrechtliche Klagen (gleichzeitig und aufeinanderfolgend) aus Gemeinschaftsmarken und
nationalen Marken.**® Hier gilt generell der Grundsatz, dass sich das spater angerufene
Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts fiir unzustandig zu erklaren hat.>?°
Anspriiche einer bestehenden &lteren Marke oder eines bestehenden sonstigen dlteren
Kennzeichens konnen wegen der Benutzung einer jingeren Gemeinschaftsmarke nach
innerstaatlichem Recht geltend gemacht werden, dies gilt auch fiir zivil-, verwaltungs- und
strafrechtliche Anspriiche.®” Der Inhaber eines alteren, ortlichen Rechts kann sich der
Benutzung einer jiingeren Gemeinschaftsmarke in dem jeweiligen Gebiet, in dem die ortliche
Marke von Bedeutung und daher geschiitzt ist, widersetzen, es sei denn, er hat die Benutzung
der Gemeinschaftsmarke in den letzten finf aufeinander folgenden Jahren geduldet

(Verwirkung durch Duldung).>?®

%20 \/O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 95
éPi/%) (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 tber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 96 lit
glz_zd\./O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 lber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 100
Q?i/lo (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 102
Q‘Pi/lo (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 102
é‘?i/%) (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 109
éé)i/%) _(EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 uber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 109
ég)i/%)“(th) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 uber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 110.
%8O (EG) Nr. 207/ 2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI L78/1, Art 111.
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6.5.3 Rechte aus dem Markenschutzgesetz von 1970
6.5.3.1 Loschung, Widerspruch, Rekurs

Rechte aus einer nationalen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke kdnnen sich auch aus dem
MSchG ableiten lassen. Eine Marke kann aufgrund des Antrags des Inhabers geldscht

werden.3?°

Ein weiterer mdglicher Loschungsgrund ergibt sich auf Grund einer
rechtskraftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten
Loschungsantrag stattgegeben wurde.®* Die Léschung einer jiingeren Marke durch den
Inhaber einer noch zu Recht bestehenden, alteren Marke kann dann beantragt werden, wenn
die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marken eingetragen sind,
gleich sind (8 30 Abs 1 Nummer 1) oder dhnlich sind und dadurch fir die Offentlichkeit die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr miteinschliet, dass die Marke mit der
alteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nummer 2).%3! § 31 MSchG legt die
Loschung einer Marke aufgrund des Bestehens eines &lteren, nicht registrierten Zeichens fur

ahnliche Waren oder Dienstleistungen fest.**?

Aufgrund des § 32 kann ein Unternehmer die
Loschung einer jiingeren Marke verlangen, ,,... wenn sein Name, seine Firma oder die
besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ahnliche
Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert
worden ist (§ 12) und wenn die Benutzung der Marke geeignet ware, im geschéaftlichen
Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorher erwéhnten
Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen.«3* § 33 begriindet die Léschung
einer Marke aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund, zb weil sie nicht hatte
registriert werden durfen, § 33 a die Loschung einer Marke aufgrund Nichtbenutzung, 8 33 b
begriindet die Loschung einer Marke, weil sie aufgrund des Verhaltens ihres Inhabers zur
gebréauchlichen Bezeichnung geworden ist und § 33 ¢ begriindet die Loschung einer Marke
aufgrund der Irrefiihrung des Publikums.*** Aufgrund § 34 kann eine Marke geldscht werden,

wenn die Anmeldung bosglaubig vorgenommen wurde.**

%29 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 29 Abs 1 Nummer 1.

%30 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 29 Abs 1 Nummer 5.

%1 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 30 Abs 1 Nummer 1, 2.
2 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 31 Abs 1.

%33 50 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 32 Abs 1.

¥4 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 33, §33a, § 33 b, § 33 c.
%5 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 34 Abs 1.
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Gemal? § 29 a Abs 1 MSchG kann gegen die Registrierung einer Marke innerhalb von drei
Monaten ab dem Tag der Verdffentlichung der Registrierung der Marke Widerspruch erhoben

werden, wenn die Voraussetzungen des § 30 Abs 1 (siehe weiter oben) vorliegen.3®

Gegen die Entscheidungen des Patentamtes kann gemaR § 37 Rekurs eingelegt werden.**’
Gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes, die Uber Antrage auf
Loschung und unter anderem Uber Antrage auf nachtragliche Feststellung der Ungltigkeit

einer Marke befindet,**® kann Berufung eingelegt werden.**
6.5.3.2 Zivilrechtliche Anspriche

Die zivilrechtlichen Anspriiche beziiglich Markenverletzungen finden sich in 8§ 51 ff MSchG
wider,*®® wahrend  zivilrechtliche MaBnahmen beziiglich der Verletzung von
Kennzeichenrechten im UWG behandelt werden.®** Das UWG behandelt Vergehen an
Kennzeichenrechten in § 14 ff; hier sind mitunter zivilrechtliche Anspriiche auf Unterlassung
(88 14, 14 a), Beseitigung (8§ 15), Schadensersatz (§ 16) oder auf Erlassung einstweiliger
Verfiigungen (§ 24) méglich.>*? GemaR § 51 MSchG kann auf Unterlassung klagen, wer in
seinen durch die Marke eingeraumten Befugnissen verletzt wird (siehe auch § 54 Abs 1).3** §
52 MSchG verpflichtet den Markenverletzer zur Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden
Zustandes.*** Bei schuldhafter Markenverletzung hat der Verletzte einen Anspruch auf

345

Schadensersatz und Herausgabe des Gewinns, ansonsten auf angemessenes Entgelt.”™ GeméR

8 56 hat der Verletzte auch ein Recht auf den Erlass einstweiliger Verfligungen, einerseits zur

Sicherung des Anspruchs selbst, andererseits zur Sicherung von Beweismitteln.>*

Da Antrage auf Eintragung einer Bezeichnung als geschutzte geographische Angabe oder
geschiitzte Ursprungsbezeichnung gemiR der VO (EU) Nr. 1151/ 2012, auf Anderung der
Spezifikation oder auf Ldschung einer eingetragenen Bezeichnung, beim Patentamt
einzureichen und von diesem zu priifen sind,**’ bestehen auch Anspriiche bei Verletzung
derselbigen nach dem MSchG; wer gegen Art 12 Abs 1 oder Art 13 der VO (EU) Nr. 1151/

%36 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 29 a Abs 1.

%7 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 37 Abs 1.

%8 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 39 Abs 1.

%9 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 40.

9 50 auch Koppensteiner, Markenrecht* Rz 80 184.

1 ygl. Ofner in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz” § 51 Rz 3.
%2 UWG 1984, StF: BGBI. Nr. 448/1984 (WV), §8 14, 14 a, 15, 16, 24.
3 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 51.

¥4 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 52 Abs 1.

5 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 53 Abs 1, 2.

%6 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 56 Abs 1.

7 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 Abs 1.
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2012 verst6l3t, kann von den Berechtigten auf Unterlassung und Beseitigung in Anspruch
genommen werden.**® Schadensersatz und Ersatz des entgangenen Gewinns konnen gefordert
werden, wenn schuldhaft gegen die oben genannten Artikel der VO Nr. 1151/ 2012 verstol3en
wird.**® Des Weiteren kdnnen gemaB § 68 g MSchG einstweilige Verfiigungen zur Sicherung

der Anspriiche und der Beweismittel erlassen werden.**°
6.5.3.3 Strafrechtliche Anspriche

Sollte im geschéftlichen Verkehr ein Markenrecht verletzt worden sein, so ist der Verletzer
vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessatzen zu bestrafen, bei gewerbsmaRiger
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 Geschaftsverkehr auftreten konnen.®* Voraussetzung ist allerdings
jeweils ein Vorgehen bzw ein Antrag des Verletzten gemaR § 60 a Abs 1 MSchG.**? Die
zivilrechtlichen Anspriiche auf Beseitigung und Schadensersatz kénnen genauso wie das
Recht auf Verdffentlichung des Urteils im Strafverfahren geltend gemacht werden.**®

Mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessdtzen und bei gewerbsmaRigem Vergehen mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren ist auf Antrag zu bestrafen, wer ggAs oder gUs zur
Kennzeichnung anderer ahnlicher Erzeugnisse nutzt, sich diese widerrechtlich aneignet oder
nachahmt, den Ruf dieser ausniitzt oder diese auf irrefuhrende Art und Weise im Vertrieb von

Waren oder Dienstleistungen oder zur Kennzeichnung seines Unternehmens nutzt.**

6.5.4 Rechte aus dem Markengesetz von 1994
6.5.4.1 Loschung, Widerspruch, Beschwerde

Die Loschung einer Marke ist in den 88 48- 55 MarkenG geregelt. 8 48 MarkenG gestattet
dem Inhaber einer Marke, diese auf Antrag l6schen zu lassen (Verzicht).**> Die Marke wird
auf Antrag geldscht, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren
nicht benutzt worden ist (Verfall), wenn die Marke infolge des Verhaltens ihres Inhabers zur

gebréuchlichen Bezeichnung fiir die Waren geworden ist, fiir die sie eingetragen ist, oder

8 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 f Abs 1.

¥9 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 f Abs 2.

%50 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 g Abs 1.

51 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 60 Abs 1, 2.

%52 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 60 a Abs 1.

%3 ygl. Koppensteiner, Markenrecht* Rz 81 185.

%4 MSchG 1970, StF: BGBI. Nr. 260/ 1970 (WV), § 68 h Abs 1, § 68 i Abs 1.

%55 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. 1 S. 1474, § 48 Abs 1.
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wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung fir
die Waren, fiir die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum zu tauschen.®*® § 51
MarkenG bestimmt, dass eine Marke auf Klage hin wegen Nichtigkeit zu Idschen ist, wenn
ihr ein alteres Recht- wie zB die Identitat, die Verwechslungsgefahr oder die gedankliche
Verbindung mit einer &lteren oder bekannten Marke (8 9 Abs 1) oder wie die Kollision mit
einem &lteren geschaftlichen Kennzeichen (§ 12)- gegeniibersteht.**” Die Klage auf Loschung
aufgrund des Verfalls oder aufgrund Nichtigkeit wegen des Bestehens dalterer Rechte ist
gemaB § 55 an den eingetragenen Inhaber zu richten.*® Der Klager hat unter normalen
Umsténden auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass er seine eingetragene, altere Marke
uber einen ununterbrochenen Zeitraum von flnf Jahren, soweit die Marke bereits solange

besteht, benutzt hat.**® Zustandig fiir die Durchfiihrung der Verfahren ist das Patentamt.>*°

8§ 42 Marken G regelt die Moglichkeit des Widerspruchs fur den Inhaber einer alteren Marke

oder eines sonstigen Kennzeichens, wenn die Voraussetzungen des Abs 2 erfillt sind.**

Das MarkenG raumt den Beteiligten an einem Verfahren auch ein Recht auf Beschwerde
ein.? Gegen die Beschliisse des Beschwerdesenats des Patentgerichts kann wiederum

Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt werden.**
6.5.4.2 Zivilrechtliche Anspriche

Wer das ausschliefliche Recht eines Markeninhabers verletzt, kann auf Unterlassung- bei
fahrlassiger oder vorsatzlicher Verletzung auf Schadensersatz und Ersatz des entgangenen
Gewinns- in Anspruch genommen werden.** Ebenso kann der Verletzer eines Rechts an einer
geschaftlichen Bezeichnung oder einem sonstigen Kennzeichen vom Inhaber auf
Unterlassung- bei vorsétzlicher oder fahrlassiger Verletzung auf Schadensersatz und Ersatz
des entgangenen Gewinns- in Anspruch genommen werden.*®® AuRerdem hat der Inhaber

einer Marke oder eines sonstigen Kennzeichens nach 8 18 das Recht auf Vernichtung oder

%6 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 49 Abs 1, 2 Nummer 1, 2.
357 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 1 S. 682, BGBI. | S. 1474, § 51 Abs 1.

3% MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 1 S. 682, BGBI. | S. 1474, § 55 Abs 1.

%9 MarkenG, BGBI. I S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 55 Abs 3.

%0 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 56 Abs 1.

%1 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 42 Abs 1, 2.

%2 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 66 Abs 1.

%3 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 83 Abs 1.

%4 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 14 Abs 5, 6.

35 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 15 Abs 4, 5.
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Rickruf der sich im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich

gekennzeichneten Waren.3®

Dieselben Anspriiche auf Unterlassung- bei Vorsatz und Fahrlassigkeit auf Schadensersatz
und Ersatz des entgangenen Gewinns- bestehen auch fur den Inhaber einer geographischen
Herkunftsangabe gemaR § 128.%°" Da Antrage auf Eintragung einer ggA und einer gU in das
von der  Europaischen = Kommission  geflihrte  Register  der  geschitzten
Ursprungsbezeichnungen und der geschiitzten geographischen Angaben beim Patentamt
einzureichen sind, bestehen auch Anspriiche 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 fur Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel verstoRt, kann von den nach 8 8 Abs 3 des deutschen UWG Berechtigten auf
Unterlassung in Anspruch genommen werden.**® Einspriiche gegen die Eintragung von ggAs
und gUs und Antrage auf Loschung sind gemaR der §§ 131, 132 vorzunehmen.>*®

6.5.4.3 Strafrechtliche Anspriche

Die Straf- und BuRgeldvorschriften des MarkenG werden in den 88 143 ff. geregelt. Bei
Verletzung eines Marken- oder eines sonstigen Kennzeichenrechts gemall den 88 14 und 15
MarkenG wird der Verletzer auf Antrag mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe gemaR § 143 Abs 1 bestraft.*”® Dieselbe Strafe erhalt, wer gegen Art 9 Abs 1 Satz
2 der GMVO verstoRt.>"™

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 verstoit.*"?

%6 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 18 Abs 1, 2.

%7 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 128 Abs 1, 2.

38 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 130 Abs 1, § 135 Abs 1.
%9 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 131 Abs 1, § 132 Abs 2.
370 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 143 Abs 1, 4.

371 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 143 a Abs 1.

372 MarkenG, BGBI. 1 S. 3082; 1995 1 S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 144 Abs 1, 2.
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7. Der Grundsatz der Erschépfung

Die Union hat Grenzen fir den Markenschutz festgelegt. Zum einen durch die
Harmonisierung des Markenrechts uber den sogenannten Erschopfungsgrundsatz in Art 13
GMVO, Art 7 Marken RL, 8 24 MarkenG und § 10 b MSchG. Dieser besagt, dass die Marke
ihrem Inhaber nicht das Recht gewahrt, ,,...einem Dritten zu verbieten, die Marke fur Waren
zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.“*”® Im deutschen MarkenG weitet sich
der Erschopfungsgrundsatz dementsprechend auf geschéftliche Bezeichnungen aus. Der
Grundsatz der Erschopfung wurde aullerdem seit dem Abkommen der EU mit den Staaten der

374 {iber

European Free Trade Association (im Folgenden EFTA) mit Ausnahme der Schweiz
den Européischen Wirtschaftsraum (im Folgenden EWR) ausgeweitet (EWR = EU+ EFTA-
Staaten Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island).*”®> Der Wortlaut des Grundsatzes der
Erschopfung ist in allen genannten relevanten Rechtsvorschriften nahezu identisch. Das zeigt,

welchen Wert dieser Grundsatz fiir den europaischen Binnenmarkt hat.

Der Erschopfungsgrundsatz hat den Sinn, die ausschlielichen Rechte nationaler
Markeninhaber, welche durch das Inverkehrbringen von Waren, fur die die Marken
eingetragen sind, in einem anderen Staat als dem eigenen Mitgliedstaat nicht berticksichtigen,
ob sie bereits ,,eine Belohnung™ fiir ihr Recht ber den Markt erhalten haben, einzugrenzen
und das Territorialitatsprinzip, auf dem das AusschlieBlichkeitsrecht beruht,
einzuschranken.®”® Markeninhaber konnten sich andernfalls durch das Territorialitatsprinzip
eine Art Monopolstellung schaffen, womit sie sich dem Weiterverkauf der Waren, fir die die
Marke eingetragen wurde und die sie ihren Abnehmern vertrieben haben, widersetzen
kénnten.*”” Dies wiirde zu Einschrankungen des Handels, des freien Warenverkehrs und zur

Abschottung nationaler Markte filhren und somit dem Prinzip des Binnenmarkts der

373 S0 RL 2008/ 95 EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber
die Marken, ABI L 299/ 25, Art 7.

¥ Eidgendssisches Departement fiir auswartige Angelegenheiten EDA, Die Européische Freihandelsassoziation
(EFTA) und der Europdische Wirtschaftsraum (EWR)
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale-organisationen/die-
europaeischefreihandelsassoziationeftaunddereuropaeischewirt.html (Stand: 18.02.2015).

375 Abkommen (iber den Europaischen Wirtschaftsraum, Beschluss 94/ 1/ EG, EGKS des Rates und der
Kommission vom 13. Dezember 1993 iber den Abschluss des Abkommens tber den Européischen
Wirtschaftsraum, ABI L 1 vom 03.01.1994.

%76 50 auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen® 4.

%77 S0 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 196.
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Gemeinschaft widersprechen, da die Europaische Union auf einem Wirtschaftsraum des freien

Waren- und Dienstleistungsverkehrs ohne Handels- und Wettbewerbsbeschrankungen fuRt.>”

Zum anderen wurden Grenzen fur den Markenschutz festgelegt, indem im Primarrecht der
Versuch unternommen wurde, Handelsbeschrankungen durch die Inhaber gewerblicher
Schutzrechte- hier der Markeninhaber- zu vermeiden. Dafiir wurde in Art 36 Satz 2 AEUV
ein Verbot fur verschleierte Handelsbeschrankungen geschaffen.®”® Bewegt sich der
Schutzrechtsinhaber im Rahmen, das heif3t, innerhalb seiner Schutzrechte der Marke, dann
sind beispielsweise auch sich daraus ergebende Hemmnisse geméal? Art 36 Satz 1 AEUV im
Sinne der 6ffentlichen 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 daruber hinaus, liegt eine
gegen die Einfuhr gerichtete willkirliche Diskriminierung oder eine verschleierte
Handelsbeschrankung gemaR Art 36 Satz 2 AEUV vor, die dazu geeignet ist, den Handel zu

beschranken; eine solche Handlung ist daher verboten.*®°

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 Wettbewerbsbeschrankungen im
Binnenmarkt auftreten konnen. Diesen Konflikt vor Augen hat die EU einen Mittelweg
gewahlt, der einerseits sowohl Inhabern von Marken Schutz, aber andererseits auch dem
Binnenmarkt und damit den Grundfreiheiten und dem Wettbewerb Schutz gewahrleistet,
indem sich das Recht eines Markeninhabers an der Marke erschopft, 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 Ursprungsidentitat damit gewahrt
bleibt.*!

¥78 Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 102 AEUV.

¥ Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 36 Satz 2 AEUV.

%0 Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 36 AEUV = Aicher, Gewerblicher
Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen® 6.

%1 50 auch Aicher, Gewerblicher Rechtsschutz in der EU: Die Grundlagen® 7.
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8. Hintergrinde einzelner Harmonisierungsbestimmungen und Auswirkungen auf

das Gemeinschaftsrecht

Dem Markenschutz wurde in den verschiedensten Rechtsvorschriften in dieser Arbeit
Rechnung getragen. Allein die Tatsache, dass eine eintragungswurdige Marke
Unterscheidungskraft und Herkunftsfunktion aufweisen muss, stellt die Grundlage fir einen
effektiven Markenschutz in der EU dar. Die Qualitatsfunktion 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 lasst.?® Je bekannter ein Produkt und das fiir die Ware eingetragene
Kennzeichen bzw die Marke ist, desto geringer ist auch die Gefahr der Kollision mit anderen
Marken, wenn man mal von unlauteren Tatbestanden wie beispielsweise der Rufschadigung
absieht. Dies bestatigt auch die Rechtsprechung des BGH in der Rechtssache ,,Jette Joop*.3®
Der BGH entschied, dass trotz gesteigerter Kennzeichnungskraft und vorliegender
Warenidentitat mit der Marke der Klagemarken fiir Bekleidungsstiicke- hier mit der Marke
,,Joop!“- keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe, weil dem Bestandteil ,,Jette*
der Marke der Beklagten pragende Bedeutung zukomme und die Beklagte dem Verkehr unter
ihrem vollen Namen (Jette Joop) seit Jahren in der Modebranche bekannt, wenn nicht sogar

bertihmt, sei.>®

Die 88 10 MSchG und 14 MarkenG haben den Zweck, dem Inhaber das ausschlie3liche Recht
zu verleihen, Dritten die Benutzung identischer Marken zu verbieten oder vor
Verwechslungen zu schitzen (siehe Kap 2.4). AulRerdem 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 Ausschlie3lichkeitsrecht und die Interessen der
Markeninhaber kollidieren allerdings stark mit den Zielen der Européaischen Union, einen
Binnenmarkt mit freiem Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewdbhrleisten (siehe Kap 7).
Ahnlich verhilt es sich mit markenrechtlichen Kollisionen: Kollisionen widersprechen dem
Prinzip der Freiheit des Wettbewerbs. Hintergrund des AusschlieBlichkeitsrechts ist daher der

Schutz des Markeninhabers vor Angriffen Dritter, vor Verwechslungsgefahr und somit die

%2 EyGH 23.10.2010, C- 236/ 08 bis C- 238/ 08, Tz 92, Google France SARL und Google Inc.
%3 BGH, 07.12.2010, KZR 71/ 08, , Jette Joop*.
%4 BGH, 07.12.2010, KZR 71/ 08, , Jette Joop*.
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Vermeidung von Kollisionen und Markenverletzungen. So soll zum einen der Schutz von

Markeninhabern und zum anderen die Freiheit des Wettbewerbs gewéhrleistet werden.

Die Union hat Ober Art 5 der Marken RL eine Harmonisierung der einzelnen
mitgliedstaatlichen Rechte von Markeninhabern vorgenommen. Allerdings ist die Aufzéhlung
der Rechte in Art 5 bei Weitem nicht erschopfend. Das deutsche MarkenG hat eine
Erweiterung in 8§ 14 Abs 4 vorgenommen, indem hier beispielsweise das Recht des Inhabers,
die Anbringung des Zeichens ohne seine Zustimmung auf Etiketten, Anhangern und

Aufnihern zu verbieten, ausgedehnt wurde.®

Im Urteil C- 348/ 04 bestarkte der EUGH die Rechte von Markeninhabern, indem er fiir Recht
sprach, ,,... dass der Inhaber einer Marke sich dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen
Mitgliedstaat eingefiihrten Arzneimittels in seiner inneren und aufleren Originalverpackung,
die vom Importeur mit einem zusatzlichen aufReren Aufkleber versehen wurde, widersetzen
kann.“*® Somit hat der EuGH den Erschépfungsgrundsatz fir diese Art von Féllen
eingeschrankt und die Rechte der Markeninhaber erweitert. Der Inhaber einer Marke, deren
Herkunft und Identitat aufgrund eines Aufklebers also nicht zweifelsfrei ermittelt werden
konnen, unterliegt in diesem Fall besonderem Schutz und kann sich der Einfuhr dieser Waren-
trotz Erschdpfungsgrundsatz- widersetzen. Der EUGH stérkte den Markeninhabern in dieser
Entscheidung auch insofern den Rucken, 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 Markte zwischen den
Mitgliedstaaten vorliegen kann und dass es Sache des Parallelimporteurs sei, zu beweisen,
dass das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeintrachtigen kann; auRerdem
durfe gemall EuGH das umgepackte Arzneimittel nicht auf eine Art und Weise aufgemacht
sein, die zu einer Rufausbeutung der Marke und deren Inhaber fiihre und es misse auf der
neuen Verpackung erkennbar angegeben werden, von wem das Arzneimittel umgepackt
worden und wer der Hersteller dessen sei; im Gegenzug schrénkte der EuGH jedoch die
Rechte der Markeninhaber fiir weitere, kinftige Entscheidungen insofern ein, indem er die
Entscheidung daruber, ob der Ruf der Marke geschadigt werden kann, wenn die Marke nicht
auf dem neuen duflReren Karton angebracht wird, der Parallelimporteur hingegen sein eigenes
Firmenlogo oder Kennzeichen auf dem Karton anbringt oder einen zusétzlichen Aufkleber so
anbringt, dass die Marke verdeckt wird und auf diesem Aufkleber nicht den Namen der

Marke, sondern seinen eigenen in GroBbuchstaben angibt, je nach Sachverhalt den nationalen

%85 MarkenG, BGBI. | S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682, BGBI. | S. 1474, § 14 Abs 4 Nummer 1.
%86 EUGH 26.04.2007, C- 348/ 04, Boehringer Ingelheim KG/ Swingward Ltd.
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Gerichten zu entscheiden tiberlieB.%’ Gerade im Hinblick auf diese heikle Sachfrage, die nach
Meinung des Autors eine Grundsatzentscheidung darstellt und aus diesem Grund durch den
EuGH dementsprechend hétte behandelt werden miissen, hatte man sich im Sinne der Inhaber
von Markenschutzrechten eindeutig mehr Entscheidungsfreude und Rickendeckung durch

den EuGH gewiinscht.

Im Laufe der Zeit hat der EuGH jedoch zu weiteren, ahnlichen Entscheidungen Stellung
bezogen. Hierbei hat er eine liberale Haltung eingenommen, die Parallelimporte kinftig

fordern durfte. >

Im Gegensatz dazu besteht fiir einen Markeninhaber durch die Notwendigkeit seiner
Zustimmung bezuglich des Inverkehrbringens seiner Marken zusatzlicher Schutz. Dies kann
als weiterer Schutzbestandteil gegen mogliche Versuche Dritter, den Inhaber des Schutzrechts
zu umgehen, angesehen werden. Allerdings halten sich auch in diesem Bereich flr
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 erschopft
ist und wann nicht. Eine Grundsatzentscheidung hiertber ist nicht méglich und vom EuGH
aufgrund der Komplexitét der jeweiligen Sachverhalte im Einzelfall zu prifen.

Einen solchen Einzelfall stellte die Entscheidung ,,Canon“ des OGH dar, die fir
Markeninhaber ein durchweg positives Ende nahm.*®° Demnach werden dem Markeninhaber
durch die Einschrankung des Erschdpfungsgrundsatzes zusatzliche Rechte eingerdumt, wenn
die Ware erstmals auRerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden ist; dann namlich wirden
identische Zeichen gemaR § 10 Abs 1 Nummer 1 MSchG vorliegen, worauf sich ein
Unterlassungsanspruch des Markeninhabers begriinden kénne.**® Erstmals jedoch hatte der
EuGH in der Rechtssache Silhouette 1998 Folgendes fur Recht erkannt:

,Nationale Rechtsvorschriften, die die Erschdopfung des Rechts aus einer Marke fur Waren
vorsehen, die vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung unter dieser Marke auRerhalb
des Européischen 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

%87 EUGH 26.04.2007, C- 348/ 04, Boehringer Ingelheim KG/ Swingward Ltd.

%8 ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 208.
%9 OGH 16.12.2003, 4 0b213/ 03g, ,,Canon.

%% ygl. Schumacher in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz?§ 10 Rz 43 = OGH 16.12.2003, 4 Ob213/
03g, ,,Canon*.
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Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber die Marken in der Fassung des
EWR- Abkommens vom 2. Mai 1992 vereinbar.«***

Daraus lasst sich schlieBen, dass das Markenrecht des Inhabers noch nicht erschopft ist, wenn

er die Ware auRerhalb des EWR selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr bringt. Ob

sich dadurch allerdings auch ein kollisionsrechtlicher Markenschutz fur 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 Erschopfungsgrundsatz muss daher hinsichtlich markenrechtlicher Kollisionen aus

verschiedenen Perspektiven betrachtet werden:

Zum einen flhrt er dazu, dass markenrechtliche Kollisionen verringert werden, indem
sich das Recht des Markeninhabers nach Inverkehrbringen erschopft. Er hat dann kein
Recht mehr, Dritten die Benutzung der Marke fur Waren, die unter dieser Marke in
Verkehr gebracht wurden, zu verbieten. Das AusschlieBlichkeitsrecht des
Markeninhabers greift dann nicht mehr, was im Allgemeinen als Nachteil fur den
Inhaber, jedoch positiv fur 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 eingeschrankt.

Auf der anderen Seite hat der Grundsatz der Erschopfung den Sinn, einen freien
Wettbewerb in der Gemeinschaft zu gewahrleisten und die Abschottung der nationalen
Mérkte zu verhindern. Bei dessen Erlass spielte die Reduzierung von
markenrechtlichen Kollisionen eher- um es vorsichtig auszudriicken- eine
untergeordnete Rolle. Obwohl mit der Regelung des Grundsatzes der Erschopfung in
samtlichen Rechtsvorschriften sicherlich in gewissen Féllen auch eine Reduktion
markenrechtlicher Kollisionen verbunden sein mag (siehe oben), birgt er fir die
Inhaber  von  Marken- und  Kennzeichenrechten  durchaus  Gefahren.
Parallelimporteure  haben durch die unterschiedliche Preisgestaltung der
Markeninhaber in verschiedenen Staaten die Moglichkeit, Waren in einem
Mitgliedstaat gunstig 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,

%1 50 EUGH 16.07.1998, C- 355/ 96, Silhouette/ Hartlauer.
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da die Parallelimporteure die billig eingekauften und importierten Markenartikel
gunstiger verkaufen konnen als die Handelspartner des Markeninhabers; fiir das
jeweilige Unternehmen bedeutet das hartere Konkurrenz durch Parallelimporteure,
weniger Absatz durch weniger verkaufte Produkte und eine erhéhte Gefahr durch
Markenkollisionen bzw -Verletzungen, da sich die Parallelimporteure an den
Marktbedingungen des jeweiligen Landes orientieren mussen, was zu einer
erheblichen Verénderung des &ufleren Erscheinungsbildes, wie beispielsweise der
Verpackung, einer Ware fithren kann (vgl auch oben, EuGH C- 348/ 04).3% Diese
Gefahr bringt der Grundsatz der Erschopfung mit sich. Eine Einddmmung der
Tatigkeiten der Parallelimporteure wird sich schwierig gestalten, da diese nur ihren
naturlichen Interessen folgen. Serviert wird ihnen diese Mdglichkeit sowieso erst
durch die unterschiedliche Preisgestaltung der Markeninhaber, die der EuGH im
Ubrigen in der Rechtssache C- 349/ 95 geférdert hat.>*® Eine allgemein giiltige Losung
fur den Gemeinschaftsraum wird sich auch diesbezuglich 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 Ausiibung von Markenrechten einen
grundsétzlichen Bestandteil im Sinne des freien und unverzerrten Wettbewerbs
darstelle.®® Der EuGH spricht hier die Ausiibbung von Markenrechten im
Zusammenhang mit dem unverzerrten Wettbewerb an. Der unverzerrte und freie
Wettbewerb, der durch den Erschopfungsgrundsatz gewahrleistet werden soll, sollte
die Grundvoraussetzung fur die Austbung des Markenrechts darstellen.
Markenrechtskollisionen und -Verletzungen tragen jedoch zu einer Verzerrung des
Wettbewerbs bei. Markenrechte kénnen demnach nur vollstandig ausgetibt werden,
wenn Kollisionen vermieden bzw reduziert werden kdnnen. Nach Meinung des Autors
muss deswegen auch die Reduzierung und Bek&mpfung markenrechtlicher
Kollisionen und Markenrechtsverletzungen im Sinne der Starkung eines unverzerrten

Wettbewerbs vermehrt berticksichtigt werden.

%92 50 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 205,

206.

%93 ygl. Gaderer/ Reitbock in Kucsko/ Schumacher (Hrsg.), marken. schutz? § 10 b Rz 4 = EuGH 11.11.1997, C-
349/ 95, Loendersloot/ Ballantine.

¥4 EUGH 12.11.2002, C- 206/ 01, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed = Engin- Deniz, MSchG:
Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 184.
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Die Europdische Union wurde neben weiteren Grindungszielen geschaffen, um einen
Binnenmarkt zu errichten.®*® Dieser Binnenmarkt soll einen Raum ohne Binnengrenzen, in
dem die vier Grundfreiheiten (freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital) errichtet wurden, gewahrleisten, so Art 26 Abs 2 AEUV.**® Daher ist diesem Ziel
von Seiten der Europdischen Union alles unterzuordnen. Dies bezieht sich ebenfalls auf den
Schutz des gewerblichen bzw geistigen Eigentums. Hier rdumen der EuGH und die brigen
Organe der Union dem Schutz des freien Warenverkehrs und des unverzerrten Wettbewerbs
ohnehin einen hoheren Stellenwert ein als den einzelnen Rechten der Inhaber von Marken-
und Kennzeichenrechten. Gleichermalien verhdlt es sich mit markenrechtlichen Kollisionen:
Die Union méchte mit Recht mit aller Macht die Abschottung nationaler Mérkte durch die
Inhaber von Markenrechten oder die Inhaber von anderen gewerblichen Schutzrechten
verhindern. Trotzdem wird man das Gefihl nicht los, markenrechtliche Kollisionen, aber auch
Markenverletzungen, sind Spannungen bzw Streitigkeiten, die sich aufgrund unterschiedlicher
Interessen der Wirtschaftsteilnehmer bezlglich ihrer zu schiutzenden 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 Gewadbhrleistung des Funktionierens des Binnenmarkts anzustellen.
Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Rechtsakte der Européischen
Union groBtenteils auf den Entscheidungen des EuGH beruhen, der bei seinen Urteilen stets
die Grundfreiheiten zu beriicksichtigen hat. Die Grundfreiheiten sind ebenfalls in einem
Atemzug mit einem unverzerrten Wettbewerb zu nennen, welcher wiederum nur Uber die
Wahrung der Rechte Einzelner zu gewéhrleisten ist. Kollisionen verzerren den Wettbewerb.
Daher sollten sie im Vergleich zum freien Wettbewerb zum einen als gleichberechtigt, zum
anderen als Hindernis, das es zu bekdmpfen gilt, betrachtet werden. Im Sinne des
Binnenmarkts und des freien Wettbewerbs ist eine entsprechende Haltung des EUGH in seiner
kiinftigen Rechtsprechung daher- auch wenn dies h&ufig nur Uber Einzelurteile mdglich
erscheint- zu erhoffen. Darliber hinaus bedarf die gemeinschaftsweite Harmonisierung im
Bereich des Markenrechts und im Sinne der Starkung der Rechte von Markeninhabern einer
der Zeit und dem Wettbewerb angepassten Erneuerung. Die Union kdnnte den Inhabern von

Markenrechten damit mehr Solidaritat und Riickendeckung entgegenbringen.

%% Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 3 Abs 3 EUV.
%% Doralt, Kodex des Europaischen Rechts: Europarecht 2013%° Art 26 Abs 2 AEUV.
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9. Fazit

Kollisionen verschiedener Markenrechte sind heutzutage sicherlich als eine Folge des sich
standig weiterentwickelnden globalen Wettbewerbs zu verstehen. Marken werden von den
Unternehmen angemeldet, damit sie ihre Friichte daraus ziehen kénnen 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 missen es tun,
um ihre Existenz zu sichern. Unternehmen bauen in den verschiedenen Staaten ganze
Vertriebsnetze mit Handelspartnern, Lizenznehmern und Handlern auf, die ihre Markenware
in den jeweiligen Léndern vertreiben und so flr einen maximalen Absatz sorgen sollen.
Zudem setzen Markeninhaber vermehrt eine differenzierte Preisgestaltung in
unterschiedlichen Landern durch. Daraus entstehen zwangslaufig 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,**” nicht
mehr zu Uberblicken sind. Insofern setzen sich Markeninhaber auch selbst ungewollt der
Gefahr von Kollisionen aus. Dartber hinaus werden auch unlautere Handlungen in Zeiten von

Gier und Machtinteressen der Unternehmen weiter zunehmen.

Zunéchst muss festgehalten werden: je groRer die Bekanntheit einer Marke, desto geringer ist
die Gefahr der Kollision, weil die Marke globale Bekanntheit genief3t und damit auch Inhaber
von Marken, die angemeldet werden sollen, im Bilde (ber die bereits registrierte und
geschutzte Marke sind. Im Gegensatz dazu steigt jedoch die Gefahr der unlauteren
Benutzungshandlungen an einer bekannten Marke wie beispielsweise der Rufschédigung-
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 fiihren. Markenschutz und dessen Starkung durch die
Gemeinschaft ist aber trotzdem absolut notwendig, weil der Inhaber genau dann
ausreichenden Schutz erlangt, wenn er ihn bendtigt- ndmlich dann, wenn eine Kollision bzw
Markenrechtsverletzung vorliegt. Abgesehen von unlauteren und bdswilligen Absichten ist es
entscheidend, dass Marken und deren Schutzinhalt der Offentlichkeit bekannt gemacht
werden. Nur so lassen sich standige Kollisionen, gerade wenn man sich die Globalisierung
vor Augen flihrt, reduzieren. Denn woher sollen Verbraucher und vor allem Wettbewerber
wissen, dass es sich bei dem angebotenen bzw konkurrierenden Produkt um eine geschiitzte

Marke handelt, wenn diese keinen Uber den regionalen Bekanntheitsgrad hinausgehenden

%7 ygl. Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 205.
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Status erreicht hat. Eine Praventiviosung konnte die verpflichtende Einfuhrung des ®-
Zeichens bei der Registrierung von Marken darstellen, um Wettbewerbern bereits vor der
Anmeldung zu zeigen, dass markenrechtlicher Schutz vorliegt. Alternativ konnte ein
Markenbesitzer mit dem ™- Zeichen der Offentlichkeit vor Augen filhren, dass die Marke
zumindest von ihm benutzt wird bzw, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat. Dieser VVorschlag
mag auf den ersten Moment sinnvoll erscheinen, jedoch lassen sich damit unlautere und
boswillige Absichten, die mit Angriffen auf Marken einhergehen, schwieriger einddmmen. Im
Gegenteil, sie konnen die Aushutzung bekannter, registrierter Marken gegebenenfalls sogar
noch verstéarken. Jedoch ist bekanntlich keine Chance ohne Risiko, weshalb Chancen genutzt
werden sollten. Aus diesem Grund ist die verpflichtende Einfihrung des ®- Symbols meiner
Meinung nach empfehlenswert und wiirde zur Verbesserung des Markenrechts und zur

Reduzierung von markenrechtlichen Kollisionen beitragen.

Auch unabhangig wvon einer verpflichtenden Einfuhrung des ®- Zeichens sollte
Markeninhabern geraten werden, das Zeichen flr ihre registrierten Marken zu verwenden.
Zum einen, weil es in der Gemeinschaft nicht verboten ist. Zum anderen, weil es zu erhohter
Transparenz beitragt und dem Geschaftsverkehr und den Verbrauchern damit frihzeitig Klar

gemacht wird, dass es sich bei dem jeweiligen Produkt um eine registrierte Marke handelt.

Des Weiteren gabe es die Maoglichkeit der Markenbeobachtung als Préaventionsmalnahme.
Markeninhaber kdnnten in ihrem Unternehmen ein System integrieren, das ausschlieRlich fiir
die Beobachtung der Anmeldung neuer Marken verantwortlich ist. Auf diese Weise kénnte
man sich frihzeitig schitzen, indem beispielsweise rechtzeitig Widerspruch eingereicht
werden kann. Allerdings wére ein solch beschriebenes System auch mit nicht unerheblichen
Kosten verbunden. Im Vergleich zu den Kosten, die bei haufigen Markenkollisionen und -
Verletzungen entstehen konnen, halten sich die Kosten fur eine Implementierung eines
solchen Systems durch einen externen Dienstleister aber aller VVoraussicht nach im Rahmen.
Um umfassenderen Schutz erreichen zu konnen, wére die Implementierung eines solchen

,,Frithwarnsystems* insofern aus meiner Sicht nur zu empfehlen.

Eine abschlieBende Auflistung und Berucksichtigung aller moglichen Kollisions- und
Verletzungsgefahren, um einen vollstandigen Rechtsschutz der Inhaber gewerblicher
Schutzrechte und des geistigen Eigentums gewéhrleisten zu kénnen, wird nicht moglich sein.
Einerseits sind die Ausdehnung und die Anpassung des Markenschutzes an die heutigen
Gegebenheiten als zwingend notwendig zu erachten und bediirfen einer Uberarbeitung durch

die Union. Andererseits sollte versucht werden, Kollisionen durch préventive Malinahmen
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einzuschranken. Eine vollstandige Beseitigung wird nicht mdglich sein. Daher sind
Kollisionen differenziert von den Rechten der Markeninhaber zu betrachten, weil die Gefahr
dieser zwar durch den Grundsatz der Erschopfung reduziert werden kann, hierbei aber
wiederum die Rechte der Inhaber eingeschrankt werden. Dieser eingeschrankte Verlust an
Rechten ist aus Sicht des Autors fir Markeninhaber zu verkraften, solange das Augenmerk
der Union kinftig verstarkt auf die Reduktion von markenrechtlichen Kollisionen und -
Verletzungen im Sinne des freien Wettbewerbs gerichtet wird. Die oben erwéhnten

Malnahmen kdnnten einen ersten Schritt in diese Richtung darstellen.

Deutliche Fortschritte wurden von der Union im Bereich der Produktpiraterie tber die neue
Produktpiraterie- VO gemacht, indem Nachahmungen nun mittlerweile direkt an der Grenze
durch die Zollbehorden vernichtet werden konnen. Privatbestellungen (ber das Internet
konnen ebenfalls der Kontrolle der Zollbehdrden unterliegen, soweit deren Werbung fiir das
Gebiet der EU bestimmt war (siehe Kap 6.4.1.1.4, EuGH Urteil C- 98/ 13).

Dariiber hinaus hat die EU bis Ende des Jahres 2015 beziiglich der gemeinschaftsweiten
Harmonisierung vor, Neuerungen zu verabschieden, von denen einige durchaus im Interesse

der Markeninhaber sein kdnnten:

e war der Schutz fur bekannte Marken bislang nur optional, so wird dieser nun
vernunftigerweise erweitert und kiinftig als absolut zwingend vorgeschrieben sein,

e Nichtigkeitsklagen aufgrund von Bdsglaubigkeit werden nun fur alle nationalen
Marken in der EU verpflichtend sein,

e Widerspruchsverfahren sollen beschleunigt und effizienter gestaltet werden,
auBerdem kann sich der Markeninhaber auf mehr als nur ein &lteres Recht stutzen,
was bislang in nicht jedem Mitgliedstaat moglich war,

e schnellere und effizientere Verfahren sollen auch im Bereich der Verfalls- und
Nichtigerkldrung nationaler Marken innerhalb von sieben Jahren von den
Mitgliedstaaten umgesetzt werden;

allgemein sollen die Anderungen von den Mitgliedstaaten innerhalb eines Zeitraums von drei

Jahren in ihr innerstaatliches Recht umgesetzt werden. 3

Neuerungen wurden nicht nur fir die Marken RL in Aussicht gestellt, sondern auch fur die

GMVO; demnach soll Unternehmen ein gréRerer Anreiz geboten werden, eine

%% ygl. 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).
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Gemeinschaftsmarke registrieren zu lassen, indem das Markenrecht schneller, zuganglicher
und insgesamt zuverlassiger gemacht und mit groRerer Rechtssicherheit ausgestattet werden
soll.** Die Gemeinschaftsmarke und das HABM sollen umbenannt und den Inhabern
kiinftiger Gemeinschaftsmarken die Mdoglichkeit eingerdumt werden, die Durchfuhr
rechtsverletzender Waren durch die EU zu verhindern; des Weiteren soll der Zeitraum bis zur
endgiiltigen Schutzerteilung einer Gemeinschaftsmarke um 5 Monate verkiirzt werden.*® Die
Europdische Kommission mochte aullerdem bessere Maoglichkeiten der Bekdmpfung von

Nachahmungen und Falschungen verabschieden lassen.*%*

Momentan sieht es also tatsachlich 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 Anderungen diesbeziiglich schon seit langerer Zeit in Planung. Es
bleibt daher abzuwarten, ob es tatsachlich zur Verabschiedung der dringend notwendigen
Erneuerungen durch das Parlament Ende dieses Jahres kommen wird. Und selbst wenn dies
geschehen sollte- ein allgemein glltiges Rezept fur 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 Européischen
Union dabei bleiben, dass sich die Inhaber gewerblicher Schutzrechte und des geistigen

Eigentums dem Wettbewerbsrecht, das als hoherwertig angesehen wird, zu beugen haben.*%?

%9 ygl. Bundesrechtsanwaltskammer, Reform des Markenrechts in der EU- Kompromiss in Trilogverhandlungen
erreicht http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/europa/aktuelles/reform-des-markenrechts-in-der-eu-kompromiss-
in-trilogverhandlungen-erreicht/ (Stand: 2015).

%00 ygl. 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).

%01 ygl. Bundesrechtsanwaltskammer, Reform des Markenrechts in der EU- Kompromiss in Trilogverhandlungen
erreicht http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/europa/aktuelles/reform-des-markenrechts-in-der-eu-kompromiss-
in-trilogverhandlungen-erreicht/ (Stand: 2015).

%02 50 auch Engin- Deniz, MSchG: Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen? 186.
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Stand: 01.11.2014.

Deutsches Patent- und Markenamt
Wortmarke
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https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-examples
Stand: 12.10.2015

Marken in der Europdischen Union

https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks-in-the-european-union
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Kilian, Karsten

Markenglossar: Markenfunktionen
http://www.markenlexikon.com/glossar_m.html
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V1. Anhang

Zusammenfassung

Ziel der Masterthesis ist es, einzelne bzw héaufige Kollisionsarten- und Gefahren des
européischen Markenrechts herauszustellen und sowohl die Hintergriinde einzelner
rechtlicher Bestimmungen als auch deren Auswirkungen auf die EU- weite Harmonisierung
im Markenrecht darzulegen.

Der Autor beginnt zunédchst damit, ,,die Marke* vorzustellen, indem er eine Definition des
Begriffes anstellt und die Funktionen und Rechte einer Marke, die im Hinblick auf das
gewdhlte Thema von grofler Bedeutung sind, zu erkléren. Des Weiteren erldutert der Autor
den zusatzlichen optionalen Schutz der bekannten Marke durch das Gemeinschaftsrecht.
Durch die Vorstellung der verschiedenen Marken- und Kennzeichenarten soll dem Leser ein
besserer Uberblick Gber die Vielfalt der heutigen Markenwelt verschafft werden. Daran wird
der Leser im spateren Verlauf der Arbeit erkennen, warum es sich schwierig gestaltet,
markenrechtliche Kollisionen zu vermeiden.

Das Kapitel 4 wurde dazu auserwéhlt, 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
ubernehmen. Dabei macht der Autor deutlich, dass hier lediglich eine Rechtsangleichung
hinsichtlich des gemeinsamen Zieles vorgenommen werden muss, den Mitgliedstaaten aber
beziiglich der Auslegung hinsichtlich Form und Mittel ein relativ weiter Spielraum
zugestanden wird. AulRerdem nennt der Autor hier die GMVO, die zusammen mit der Marken
RL die Eckpfeiler des europdischen Markenrechts darstellt. Die GMVO bietet die
Mdoglichkeit  der  Anmeldung einer  Gemeinschaftsmarke, die im  gesamten
Gemeinschaftsgebiet Wirkung entfaltet.

Weiter hielt es der Autor fur 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
Erwahnung dieses Kapitels kann damit begrindet werden, dass die Anmeldung einer Marke
und die Entstehung des Markenrechts hinsichtlich des Prioritatsprinzips entscheidend sind.
Auf diesen Begriff wird dann sogleich in Kap 6.2 ausfiihrlich eingegangen. Da der Tag der

Anmeldung einen Anspruch auf Eintragung einer Marke begriindet, ist bei markenrechtlichen



Kollisionen stets der Tag der Anmeldung maRgeblich, wenn es darum geht, Anspriiche einer
alteren, bereits eingetragenen Marke gegentber einer jingeren Marke, die hinsichtlich der
Waren oder Dienstleistungen als auch des fur diese Waren oder Dienstleistungen
angemeldeten Zeichens mit der &lteren Marke identisch ist, geltend zu machen. In diesem
Zusammenhang werden die unterschiedlichen Mdoglichkeiten und Gefahren der
Markenkollision und der Markenverletzung vorgestellt. Dabei wird sowohl auf unlautere und
boswillige Benutzungshandlungen und Absichten als auch auf typische Arten der Kollision-
wie beispielsweise die Verwechslungsgefahr- eingegangen.

Im darauf folgenden Kapitel werden die Mdglichkeiten der rechtmaRigen Markeninhaber,
Markenkollisionen von sich abzuwenden bzw gegen die Angriffe Dritter vorzugehen,
erlautert. Hierzu z&hlen- um nur wenige zu nennen- die Mdglichkeit der Ldschung, des
Widerspruchs und aus zivilrechtlicher Sicht Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche.

Bei strafbaren Handlungen regeln die nationalen Gesetze die Bestrafung der ,, Téter”. Diese
reicht- auch bei VerstdRen gegeniiber Gemeinschaftsmarken, ggAs und gUs- von hohen
Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen.

Nachdem die Entstehung des Markenschutzes in Kapitel 5 Erwéhnung fand, folgt nun die
Einschrankung des Markenschutzes durch den Grundsatz der Erschopfung in Kapitel 7.
Zusammenfassend muss betont werden, dass markenrechtliche Kollisionen gewiss keine
groBe Rolle beim Erlass des Grundsatzes der Erschopfung spielten. Hier wurde dem
gemeinschaftlichen Ziel der Freiheit des Wettbewerbs und des Binnenmarkts Rechnung
getragen, indem die Abschottung nationaler Méarkte durch Markeninhaber vermieden und die
Rechte der Inhaber gewerblicher und geistiger Schutzrechte eingeschréankt werden sollten.
Kapitel 8 hat sich umfassend damit beschéftigt, was der Erschopfungsgrundsatz neben
weiteren Bestimmungen nun fur die Gefahr markenrechtlicher Kollisionen und den
Markenschutz bedeuten kdnnte. 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 Starkung des
Markenschutzes bezwecken sollen, wird man sich ernsthafte Verbesserungen in Zukunft
wahrscheinlich nur durch die Starkung der Rechte der Markeninhaber aufgrund von
Einzelurteilen des EUGH erhoffen kénnen.

Fur 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 Bemihungen 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 Ldsungen greifen- auch im Sinne
ihres Binnenmarktes. Mdgliche Préaventivmalnahmen wurden in dieser Arbeit hierzu bereits

vorgestellt.



Eidesstattliche Erklarung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Master- Thesis selbstandig
angefertigt, nicht anderweitig fur Prifungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und
Hilfsmittel angegeben, sowie wortliche und sinngemalie Zitate als solche gekennzeichnet
habe.
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