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UBERBLICK

Bei EISENFUHR SPEISER wird die Markenkompetenz in
der Praxisgruppe Marken kanzleilibergreifend geblindelt.
Die Rechts- und Patentanwalte tauschen sich regelmafiig
Uber Neuerungen in der Rechtsprechung und Praxis aus.
Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung
von Uber 50 Jahren schopfen. Davon profitieren unsere
Mandanten.

Die aktuellste Rechtsprechung wird ebenfalls berlcksich-
tigt in dem von EISENFUHR SPEISER in Zusammenarbeit
mit Detlef Schennen, Vorsitzender einer Beschwerde-
kammer beim Amt der Europaischen Union fUr geistiges
Eigentum (EUIPO), nun bereits in der 5. Auflage heraus-
gebrachten Kommentar zur Unionsmarkenverordnung
(Eisenfiihr/Schennen, UMV, Carl Heymanns Verlag 2017).

In dieser Rechtsprechungstbersicht hat die Praxisgruppe
Marken acht aktuelle praxisrelevante Entscheidungen
aus den letzten Monaten zusammengestellt und fir Sie
aufbereitet.

Beschaftigt haben die Gerichte vor allem die Kennzeich-
nungskraft von Zeichen sowie die rechtserhaltende und
markenmaf3ige Benutzung. Darliber hinaus ging es auch
um die internationale Zustandigkeit deutscher Gerichte.

April 2018 EISENFUHR SPEISER

Uberblick



VERLETZUNGSVERFAHREN

Internationale Zustidndigkeit deutscher Gerichte bei Verletzung von Unionsmar-

ken und deutschen Marken

BGH, Urteil vom 09.11.2017, | ZR 164/16 - Parfummarken

HINTERGRUND

Bei grenzlberschreitenden Fallen (etwa bei der Lieferung
rechtsverletzender Waren von einem EU-Mitgliedstaat in
einen anderen) ist zunachst die internationale Zustandig-
keit der Gerichte eines Mitgliedstaates zu bestimmen.
Auf Seiten des Klagers ist dabei eine flexible Auswahl von

ENTSCHEIDUNG

Gerichtsstandorten interessant (etwa, um an seinem Hei-
matstandort zu klagen oder die Vorzlige eines bestimm-
ten Gerichtssystems zu nutzen). Die Beklagtenseite hat
dagegen héaufig das Interesse, an ihrem Sitz verklagt zu
werden.

Die Klagerin, Coty, ist einer der grofsten Parfumhersteller
der Welt und vertreibt Parfums beispielsweise unter Mar-
ken wie ,Davidoff”, Joop!”, ,Jil Sander” oder ,Calvin
Klein”. Die Beklagte handelt mit Kosmetikartikeln und
sitzt in Italien. lhr Internet-Auftritt ist auch in deutscher
Sprache verflgbar. Ein drittes, deutsches Unternehmen
fragte bei der Beklagten Informationen Uber konkrete Pro-
dukte an. Die Beklagte schickte dem Dritten per E-Mail
Informationen zum Lagerbestand und zu Preisen der an-
gefragten Produkte. Der Dritte bestellte, die Waren wur-
den in Italien einer Spedition des Dritten Ubergeben und
nach Deutschland verbracht.

Coty verklagte das italienische Unternehmen in Deutsch-
land auf Unterlassung aus Markenrechten.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Klage unzu-
lassig war, soweit sie sich auf Rechte aus Unionsmarken
stltzte. Hinsichtlich der Rechte aus einer Internationalen
Marke, die auf Deutschland (nicht auf die gesamte EU)
erstreckt war, war die Klage hingegen zulassig.

Zur Frage, ob die Gerichte eines bestimmten Mitglied-
staates zustandig sind (sog. internationale Zustandigkeit),
sieht die Unionsmarkenverordnung (UMV) vor, dass im
Prinzip im Land des Sitzes des Beklagten geklagt werden

muss (Art. 97 Abs. 1 UMV). Alternativ kann nach Art. 97
Abs. 5 UMV in jedem Mitgliedstaat geklagt werden, in
dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist
oder droht.

Bei der Verletzungshandlung kommt es auf ein aktives
Verhalten des Verletzers an. Das Kriterium zielt auf den
Mitgliedstaat, in dem sich der Vorfall, der der behaupte-
ten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat, und nicht auf
den Ort, an dem sich die Folgen der Verletzung entfalten.

Der Européische Gerichtshof hatte kurz zuvor entschie-
den, dass bei Veroffentlichung eines Angebots auf der
Webseite des Verkdufers der Ort der Verletzungshand-
lung dort ist, wo der Prozess der Veroffentlichung des An-
gebots durch den Verkaufer in Gang gesetzt worden ist
(EuGH, GRUR 2017, 1120 - Nintendo/Big Ben).

Dementsprechend entschied der Bundesgerichtshof,
dass im vorliegenden Fall das Anbieten einer deutsch-
sprachigen Webseite, auch mit einem integrierten On-
line-Shop, der sich an gewerbliche Abnehmer in Deutsch-
land richtet, an dem Ort erfolgt, an dem der Beklagte die
Veroffentlichung in Gang setzte, hier also Italien. Auch die
Ubermittlung von Preislisten nach Deutschland wurde
demnach in ltalien in Gang gesetzt.
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Besonders interessant ist die Entscheidung aber, weil die
Zustéandigkeit der Gerichte bei Verletzung einer deut-
schen Marke (oder im vorliegenden Fall: einer Internatio-
nalen Registrierung, die auf Deutschland erstreckt
wurde) anders bewertet wurde: Denn in diesem Fall gel-
ten nicht die Spezialvorschriften zur internationalen Zu-
standigkeit aus der UMV, sondern die allgemeinen Re-
geln der Brissel-la-Verordnung. Danach kann eine Person
mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat in einem anderen
Mitgliedstaat verklagt werden, wenn dort ,, ein schadigen-
des Ereignis eingetreten ist” (Art. 7 Abs. 2 der VO). Das

umfasst nach der Rechtsprechung sowohl den Ort der
Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort des
fir den Schaden urséchlichen Geschehens.

Im vorliegenden Fall liegt der Ort des flr den Schaden
urséchlichen Geschehens in Italien, der Ort der Verwirkli-
chung des Schadenserfolgs aber in Deutschland. Somit
kann wegen Verletzung der nationalen Marke in Deutsch-
land geklagt werden.

BEWERTUNG

Die Entscheidung schrankt in Folge der EuGH-Rechtspre-
chung die Auswahl des Gerichtsstands bei Anspriichen
aus Markenrecht in grenzlberschreitenden Streitfallen
ein. Der Fall zeigt auRerdem deutlich, dass durch die aus-
einanderfallenden Regelungen zur Unionsmarke und na-
tionalen Marke die mogliche Rechtsdurchsetzung bei der

unternehmerischen Markenstrategie mitbericksichtigt
werden sollte. Es kann daher sinnvoll sein, neben einer
Unionsmarke auch parallel Uber nationale deutsche Mar-
kenrechte zu verfligen, um eher einen deutschen Ge-
richtsstand zu erhalten. (Brecht)
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2. Marke zur Kontrolle des Herstellungsverfahrens

EuGH, Urteil vom 08.06.2017, C-689/15 - Baumwollibliite

HINTERGRUND

Marken unterliegen gemaR & 26 MarkenG und Art. 15
UMV dem sog. Benutzungszwang und sie missen von ih-
rem Inhaber oder mit Zustimmung des Inhabers durch ei-
nen Dritten fir die Waren oder Dienstleistungen, flr die sie
eingetragen sind, im Inland ernsthaft benutzt worden sein.

In der Entscheidung ,, Baumwollbliite” hatten sich die In-
stanzgerichte mit der Frage zu befassen, unter welchen
Voraussetzungen die Benutzung einer eingetragenen
Marke gerade markenmaf3ig und damit rechtserhaltend,
und nicht lediglich als (sonstiges) Gltezeichen erfolgt.

ENTSCHEIDUNG

Gegenstand dieses Verfahrens ist die Bildmarke

die schon vor ihrer Eintragung als Marke von verschiede-
nen Betrieben als Zeichen flr die gute Qualitdt von Baum-
wollprodukten genutzt wurde. Nach Markeneintragung
durch den Verein Bremer Baumwollbdrse (VBB) schloss
dieser verschiedene Lizenzvertrage mit seinen Mitglie-
dern ab. Dadurch wurde den Lizenznehmern gestattet,
das Baumwollbllte-Zeichen unter gelegentlichen Kontrol-
len des Markeninhabers zur Qualitdtsgarantie ihrer Ware
zZU nutzen.

Die Beklagte W.F Gozze Frottierweberei kennzeichnete
ihre Produkte mit einem dhnlichen Zeichen, das ebenfalls
eine BaumwollblUte darstellt, ohne jedoch vorher eine Li-
zenz beim VBB erworben zu haben. Daher erhob der VBB
eine Verletzungsklage gegen die W.F. Gozze Frottierwe-
berei, welche diese wiederum mit einer Widerklage auf
Nichtigerklarung der Marke beantwortete. Sie argumen-
tierte, die Marke stehe rein beschreibend flr das ver-
marktete Produkt, gebe keinen Herkunftshinweis und sei
daher nicht ,ernsthaft” benutzt worden. Nachdem die
Widerklage abgewiesen worden war, legte die Frottier-
weberei Berufung beim Oberlandesgericht DUsseldorf
ein, welches zwar bestéatigte, dass eine Verwechslungs-
gefahr zwischen den beiden Zeichen bestehe. Das Ober-
landesgericht Disseldorf war sich jedoch unsicher, ob die

Baumwollblite (auch) als Marke genutzt wird, oder ledig-
lich die Funktion eines Gltezeichens habe.

Kernfrage des Verfahrens ist, ob die Klagerin und die Be-
klagte das Bildzeichen Baumwollblite markenmaRig
und/oder nach Art eines Gltezeichens benutzt haben.
Das Oberlandesgericht Disseldorf sieht eine Benutzung
als Gltezeichen flir moglich an, sodass es das Verfahren
ausgesetzt und dem Europédischen Gerichtshof u. a. fol-
gende Frage vorgelegt hat:

Hat die Klagerin das Zeichen Uberhaupt markenmafiig
und nicht lediglich als Gltezeichen benutzt, was die Vo-
raussetzung daflr ist, dass die Marke nicht entsprechend
der Widerklage geldscht wird?

Der Europédische Gerichtshof beantwortete diese Frage
folgendermal3en:

Eine Unionsindividualmarke (wie das Zeichen Baumwoll-
blite) habe die Hauptfunktion, dem Verkehr zu garantie-
ren, dass die Ware unter der Kontrolle eines einzelnen
Unternehmens hergestellt wird, das fir die Qualitat ver-
antwortlich ist. Zwar kénne die Marke noch weitere Funk-
tionen haben, namlich zum Beispiel Kommunikations-, In-
vestitions- und Werbefunktionen, aber auch die Nutzung
als GUtezeichen. Eine rechtserhaltende Benutzung einer
Marke liege jedoch nur vor, wenn dabei die Hauptfunktion
einer Unionsindividualmarke weiterhin erfallt wird. Ist
dies nicht der Fall, komme es ohne das Vorliegen von be-
rechtigten Grinden zum Verfall der Marke. Vorliegend
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sehe der Verkehr in der Marke ,, Baumwollbliite” lediglich
ein Zeichen, das die hohe Qualitat der Ware garantiert. Es
wirden jedoch keine Rlckschlisse auf die Herkunft des
Produktes getroffen. Demnach sei die einzige Funktion
der ,Baumwollblite” die eines Gltezeichens, wahrend
die Hauptfunktion einer Marke, namlich die Herkunftsga-
rantie fUr ein Produkt, nicht erflllt werde. Die Marke sei
also von dem Verein Bremer Baumwollbérse nicht rechts-
erhaltend benutzt worden.

Folglich sei nach Zurlickweisung des Verfahrens vom
Oberlandesgericht Disseldorf die weitergehende Frage
zu klaren, ob der VBB insgesamt von den Verkehrsteil-
nehmern als Hersteller samtlicher Baumwollprodukte der
Mitglieder mit dem ,, Baumwollbliite “-GUtezeichen ange-
sehen werde. Falls dies nicht der Fall ist, sei die Marke
flr nichtig zu erklaren.

Nach einer weiteren Vorlagefrage des Oberlandesge-
richts Disseldorf war durch den Europaischen Gerichts-
hof erganzend zu prifen, ob die Marke Baumwollbliite
aufgrund von nur selten stattfindenden Qualitatskontrol-
len bei den Lizenznehmern flr nichtig zu erklaren sei, da
auf diese Weise die Qualitat seitens des VBB nicht voll-
standig gewahrleistet werden koénne und damit die
Hauptfunktion der Marke, die Garantie, dass die Ware un-
ter der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens herge-
stellt wird, nur bedingt ausgefliihrt werde. Dazu flhrte der
Europédische Gerichtshof aus, dass die jeweilige Verwal-
tung und Nutzung der Marke flr deren Nichtigerklarung
irrelevant sei, da nur eine Tauschungsgefahr oder ein Ver-
stoR gegen die Vorschriften zum Zeitpunkt der Eintra-
gung ausreichend sei, um eine Markenanmeldung auf-
grund einer ihrimmanenten Tauschungsgefahr fir nichtig
zu erklaren.

BEWERTUNG

Die EuGH-Entscheidung hat zu einer weiteren Klarung
der Markenfunktionen beigetragen und insbesondere be-
statigt, dass eine Verwendung lediglich als Gltezeichen
bis auf Ausnahmefalle nicht ausreicht, um eine rechtser-

haltende Benutzung einer Unionsindividualmarke zu

begrinden. Ist zum Zeitpunkt der Anmeldung die Art der
Nutzung noch offen, kann es daher geboten sein, zusatz-
lich eine Unionsgewahrleistungsmarke anzumelden, um
auch nach dem Ablauf der Benutzungsschonfrist eine
rechtserhaltende Benutzung zu gewaéhrleisten. (Forster)
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Verkehrsauffassung bei der Beurteilung beschreibender Angaben einer Wort-

marke; Verwechslungsgefahr bei klanglicher oder schriftbildlicher Ahnlichkeit

aber abweichendem Begriffsinhalt des Zeichens

BGH, Urteil vom 02.03.2017, 1 ZR 30/16 (OLG Hamm) - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

HINTERGRUND

Die Klagerin geht aus einer deutschen Marke “Medicon-
Apotheke”, eingetragen flir , Dienstleistungen eines Apo-
thekers” vor. Die Beklagte betreibt eine Apotheke unter
der Bezeichnung ,,MediCo Apotheke" in einem Gesund-
heitszentrum namens ,,MediCo". Darlber hinaus unter-
halt sie unter der Domain ,,MediCo-Apotheke” einen In-
ternetauftritt, in dem sie die Bezeichnung , MediCo Apo-
theke” verwendet.

Die Klagerin hat die Beklagte im Wesentlichen auf Unter-
lassung in Anspruch genommen wegen des Vorliegens

von Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen
.~Medicon-Apotheke” und ,,MediCo Apotheke”.

Wahrend die ersten Instanzen das Vorliegen einer Ver-
wechslungsgefahr abgelehnt haben, hat die Berufung der
Klagerin vor dem Bundesgerichtshof Erfolg. Die Berufung
fihrte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zu-
rlckverweisung der Sache an das Oberlandesgericht
Hamm, welches nun weitere Feststellungen zur Beja-
hung einer Markenverletzung zu treffen hat.

ENTSCHEIDUNG

Im ersten Teil des Urteils befasst sich der Bundesge-
richtshof mit der Kennzeichnungskraft der Marke ,Medi-
con-Apotheke”.

Der Bundesgerichtshof beanstandet hier, dass das Beru-
fungsgericht zu Unrecht eine sehr geringe bzw. weit un-
terdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemar-
ke ,Medicon-Apotheke” angenommen hat. Das Beru-
fungsgericht hatte dies damit begriindet, dass der Ver-
kehr die Klagemarke als Aneinanderreihung beschreiben-
der und damit nicht kennzeichnungskraftiger Einzelbe-
standteile ,Medi"”, ,con"” und ,Apotheke” versteht.

Einigkeit bestand lediglich darlber, dass der Bestandteil
.Apotheke” glatt beschreibend ist. Anders als das Beru-
fungsgericht sah der Bundesgerichtshof den Bestandteil
.Medi” aber als nicht glatt beschreibend an.

Vor allem aber befasst sich der Bundesgerichtshof mit
dem vermeintlich beschreibenden Inhalt des Bestandteils
.con”. Das Berufungsgericht war hier der Meinung, dass
.con” auf den Begriff ,Consulting” hindeute. Der Be-
standteil ,,con” bringe zum Ausdruck, dass es sich bei
den Dienstleistungen der Klagerin um ein ,innovatives

Beratungskonzept zu medizinischen Praparaten” han-
dele, wie es die Klagerin im Rahmen des Verfahrens vor-
getragen hatte.

Der Bundesgerichtshof stellte hierzu klar, dass dies,
selbst wenn die Kldgerin ein innovatives Beratungskon-
zept anbiete, nicht maRgeblich sei. Es kommt fiir die Be-
wertung der Kennzeichnungskraft eines Zeichenbestand-
teils allein auf das Verstandnis der mit der Marke konfron-
tierten Verkehrskreise an und nicht darauf, was sich die
Markeninhaberin bei der Schaffung des Zeichens gedacht
hat. Die hier mit den Dienstleistungen eines Apothekers
konfrontierten Durchschnittsverbraucher sahen in dem
Bestandteil ,con” keinen Hinweis auf , Consulting”.

Im zweiten Teil beschaftigt sich das Urteil mit der Frage
der Ahnlichkeit der Zeichen ,Medicon-Apotheke” und
.MediCo Apotheke".

Das Berufungsgericht hatte die Auffassung vertreten,
dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
wegen der rein beschreibenden Bestandteile ,Medi” und
.Apotheke” ausschlieRlich auf die Ahnlichkeit der Be-
standteile ,,con” und ,Co" ankommen solle.

I. Verletzungsverfahren / 3. Verkehrsauffassung bei der Beurteilung beschreibender Angaben
einer Wortmarke; Verwechslungsgefahr bei klanglicher oder schriftbildlicher Ahnlichkeit aber

abweichendem Begriffsinhalt des Zeichens



Da nach Auffassung des Bundesgerichtshofs der Bestand-
teil ,,Medi” nicht rein beschreibend ist, ist dieser ebenfalls
zu bericksichtigen. Der Bundesgerichtshof stellte aulRer-
dem klar, dass der Verkehr in der Regel nicht zu einer zer-
gliedernden Betrachtung eines Zeichens neigt.

Im Gegensatz zur Auffassung des Berufungsgerichts seien
hier die Bestandteile ,,Medicon” und ,,MediCo" zu verglei-
chen. Diese seien sich sowohl klanglich als auch schrift-
bildlich dhnlich.

Anders als es das Berufungsgericht angenommen hatte,
komme dem Bestandteil ,,con” auch nicht ein in begriffli-
cher Hinsicht klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt (hier:
Consulting) zu. So hat der Bundesgerichtshof die standige
Rechtsprechung zur Ausnahmeregelung zwar noch einmal
festgehalten, wonach Verwechslungsgefahr ausnahms-
weise trotz klanglicher oder schriftlicher Ahnlichkeit wegen
eines ohne Weiteres erkennbaren eindeutigen abweichen-
den Begriffsinhalts der Zeichen zu verneinen sein kann,
das Vorliegen einer solchen Ausnahme hier aber verneint.
Es blieb also bei der Regel, dass es zur Bejahung der Zei-
chendhnlichkeit ausreicht, dass die Zeichen entweder in
schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht ahn-
lich sind.

BEWERTUNG

Im dritten Teil des Urteils hélt der Bundesgerichtshof au-
erdem fest, dass sich das Berufungsgericht nach Wieder-
eroffnung des Berufungsverfahrens noch mit der Frage der
markenmaél3igen Verwendung des Zeichens ,MediCo” zu
befassen hat. Es bleibt also zu klaren, ob die Beklagte das
Zeichen ,,MediCo" als Kennzeichnung ihrer Dienstleistun-
gen verwendet hat oder lediglich als Unternehmenskenn-
zeichnung. Hier aulRerte sich der Bundesgerichtshof kri-
tisch, ob unter Zugrundelegung der standigen Rechtspre-
chung Uber den Geschaftsbetrieb hinaus auch die betroffe-
nen Dienstleistungen mit ,MediCo"” gekennzeichnet wur-
den. Dies, zumal ,,MediCo" auch als Bezeichnung fir ein
Gesundheitszentrum aufgefasst werde.

Ebenfalls zu kldren bleibt die Anwendbarkeit der Schutz-
schranke des § 23 in Nr. 1 MarkenG, wonach es einem
Dritten trotz bestehenden Markenschutzes gestattet ist,
seinen Namen weiterhin zu verwenden. Abzuwarten ist
hier, ob diese Vorschrift nach Umsetzung der aktuellen
Harmonisierungsrichtlinie des Europaischen Parlaments in
das deutsche Markenrecht weiterhin auf Unternehmens-
namen anzuwenden bleibt. Die Richtlinie sieht némlich vor,
dass eine Anwendung lediglich auf die Namen natUrlicher
Personen gegeben sein soll, da diese —im Unterschied zu
Unternehmensnamen — nicht frei wahlbar seien.

Das Urteil enthalt in seinen Leitsatzen und den dazugehd-
rigen Ausflhrungen zwar keine Uberraschenden Neuig-
keiten, zeigt aber noch einmal Uberzeugend die Grunds-
atze auf, nach denen die Kennzeichnungskraft eines Zei-
chens festzustellen ist. Dazu gehort, dass es auf die Auf-
fassung der angesprochenen Verkehrskreise ankommt
und nicht darauf, was der Verwender einer Marke in die-
sem Zeichen sieht.

AuRerdem bestatigt der Bundesgerichtshof, dass der ein-
deutige Sinngehalt eines Zeichenbestandteils die Zei-
chendhnlichkeit ausnahmsweise neutralisieren kann,
lehnt das Vorliegen einer solchen Ausnahme im vorlie-
genden Fall aber zu Recht ab.

DarlUber hinaus bestatigt der Bundesgerichtshof, dass
schutzunfahige Zeichenbestandteile in Kombinationszei-

chen fr gewohnlich keine Verwechslungsgefahr begrin-
den kénnen (wie hier der Bestandteil ,Apotheke”, nicht
aber der nicht glatt beschreibende Bestandteil ,,Medi").

Interessant bleibt die durch das Berufungsgericht zu kla-
rende Frage nach der markenmafiigen Verwendung des
Zeichens ,,MediCo” in Abgrenzung zur Verwendung ei-
nes Zeichens als blofser Unternehmenshinweis.

Im Zusammenhang mit der ebenfalls noch zu klarenden
Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 Nr. 1 Mar-
kenG weisen wir auf weitere bevorstehende Anpassun-
gen des deutschen Markengesetzes hin. Die in der EU
Harmonisierungsrichtlinie 2015/2436 vorgesehene An-
passung des nationalen Markenrechts muss zum gréfRten
Teil bis zum 14. Januar 2019 von den Mitgliedsstaaten
vorgenommen werden. (Overhage)
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4. MarkenmifBige Wahrnehmung der Verwendung eines Zeichens

BGH, Urteil vom 03.11.2016, I ZR 101/15 - MICRO COTTON

HINTERGRUND

Voraussetzung fir eine Markenverletzung ist, dass das

angegriffene Zeichen ,markenmaRig” benutzt wird.
Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung ist hierflir
erforderlich, dass durch die Zeichennutzung in eine der
durch den jeweiligen Verletzungstatbestand geschutzten
Markenfunktionen eingegriffen wird. Regelmal3ig geht es
dabei vor allem darum, ob in die Herkunftsfunktion der

Marke eingegriffen wird. Anders gesagt: Entscheidend

ENTSCHEIDUNG

ist die Frage, ob die Zeichennutzung so erfolgt, dass der
Verkehr in ihr einen Hinweis auf die Herkunft des gekenn-
zeichneten Produkts aus einem bestimmten Unterneh-
men erblickt. Bei eingetragenen Marken fir Kunstwaorter
mit beschreibendem Anklang stellt sich die Frage, ob
bzw. unter welchen Voraussetzungen Dritte bei Uber-
nahme des Zeichens flr eigene Waren selbiges marken-
maRig nutzen.

Die Klagerin macht primér eine registrierte Unionsmarke
.MICRO COTTON" (Wort) geltend. Diese Marke ist u. a.
fir Hand- und Badetlcher aus Textil registriert. Die Be-
klagten handeln mit Handtlchern in der folgenden Auf-
machung:

i

'2 Microcotton Handtiicher

a. 50 x 100 am

Aauschia
. o)

« Hohe

Das Oberlandesgericht Hamburg hatte als Berufungs-
instanz die Klage wegen Markenverletzung mit im We-
sentlichen dem Argument abgewiesen, dass die Beklag-
ten ,Microcotton” nicht markenmaéf3ig nutzen wirden.
Darlber hinaus hat das Berufungsgericht einer Wider-
klage auf Nichtigerklarung der geltend gemachten Mar-
ken wegen u. a. mangelnder Unterscheidungskraft statt-
gegeben.

Der Bundesgerichtshof hebt das Berufungsurteil jedoch
als fehlerhaft auf und verweist die Sache zurlick an das
Berufungsgericht. Die markenmaéRige Benutzung entfalle
entgegen der Ansicht des Oberlandesgerichts nicht
dadurch, dass bei der angegriffenen Aufmachung das
Wort ,,Microcotton” zwischen die Zahl ,2" und dem wei-
teren Wort ,Handtlcher” eingebettet sei. Denn der
Schriftzug ,,2 Microcotton Handtlcher” sei nicht zuletzt
aufgrund seiner GréRe und Anordnung in der Aufma-
chung als Uberschrift ausgestaltet. In derartigen Uber-
schriften erblicke der Verkehr regelméRig einen Her-
kunftshinweis.

Auch folgt der Bundesgerichtshof nicht der Auffassung
des Oberlandesgerichts, dass ,Microcotton” rein be-
schreibend sei. Das Berufungsgericht hatte insoweit
zwar festgestellt, dass ,Microcotton” ein Kunstwort sei.
Dessen Bedeutung dahingehend, dass es sich um beson-
ders flauschige und volumindse Baumwollhandtlicher
handele, erschliefe sich —so das Berufungsgericht —dem
Verkehr aber aus der Parallele zum allseits bekannten Be-
griff ,Mikrofaser”. Demgegentiber hat nach Ansicht des
Bundesgerichtshofs ,Microcotton” zwar einen beschrei-
benden Anklang. Es handele sich jedoch um ein Kunst-
wort mit eigenschdpferischem Gehalt, dem nicht jegliche
Unterscheidungskraft abgesprochen werden kénne.
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Das Berufungsgericht hatte ferner darauf abgestellt, dass
. Microcotton” bereits vor der im vorliegenden Fall bean-
standeten Handlung von Dritten beschreibend verwendet
worden sei. Hierdurch sei das Verkehrsverstandnis im
Sinne eines beschreibenden Begriffsinhalts gepragt wor-
den. Dem folgt der Bundesgerichtshof aber unter Hin-
weis darauf, dass die Klagerin letztlich gegen jene Dritt-
nutzung erfolgreich vorgegangen war, nicht.

Im Ergebnis hélt der Bundesgerichtshof vor diesem Hin-
tergrund eine markenmaRige Benutzung flr gegeben.
Auch hat das Oberlandesgericht zu Unrecht der Wider-
klage auf Nichtigerklarung der geltend gemachten Marke
stattgegeben. Denn dieser fehle es aus den genannten
Grinden nicht an Unterscheidungskraft. Die Zurlckver-
weisung an das Berufungsgericht ist insoweit erforder-
lich, als dass das Oberlandesgericht sich - aus seiner

BEWERTUNG

Sicht konsequent — bislang noch nicht mit entscheidungs-
erheblichen Fragen wie insbesondere der Verwechs-
lungsgefahr auseinandergesetzt hatte.

In prozessualer Hinsicht hatte sich der Bundesgerichts-
hof im Ubrigen damit auseinanderzusetzen, dass Uber
das Vermogen der Beklagten zu 2, die die Lieferantin der
Beklagten zu 1 war, im Laufe des Revisionsverfahrens
das Insolvenzverfahren eréffnet worden war. Dies fuhrt
zu einer Unterbrechung des Verfahrens gegen die Be-
klagte zu 2. Der Bundesgerichtshof halt dessen unbe-
schadet ein Teilurteil im Verletzungsverfahren hinsichtlich
der Beklagten zu 1 flir zulassig, da beide Beklagten auch
einzeln/separat hatten verklagt werden kdnnen und somit
keine sogenannten , notwendigen Streitgenossen” sind.

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der Bundesgerichts-
hof bei der Frage der Unterscheidungskraft von Kunst-
worten mit beschreibendem Anklang — welche hier auch
fur die Frage der markenmafigen Benutzung relevant
wurde — vergleichsweise grofRzigig ist. Dies jedenfalls
dann, wenn man den vorliegenden Fall in Relation z. B.
zum ,, Doublemint”-Urteil des Europaischen Gerichts-
hofs (Urteil vom 23.10.2003, C-191/01 P) betrachtet.
Wenngleich diese EuGH-Entscheidung schon etwas alter
ist, gilt sie noch als gliltig und in ihr war gerade darauf

erkannt worden, dass der Umstand, dass ein Zeichen ein
Kunstwort ist, fir die Unterscheidungskraft dann nicht
ausreicht, wenn es vom Verkehr jedenfalls in einer seiner
Bedeutungen ein beschreibendes Merkmal der fraglichen
Waren bezeichnen kann. Wenngleich der Bundesge-
.MICRO COTTON"
.Doublemint”-Entscheidung befasst, praktiziert er inso-

richtshof sich in nicht mit der

weit, wie gesagt, augenscheinlich eine zugunsten der
Markeninhaber groRRzligigere Sichtweise. (Eberhardt)
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kennzeichnend

5. Geometrisches (Stoff-)Muster regelmafig dekorativ und nicht markenmaBig

BGH, Urteil vom 10.11.2016, I ZR 191/15 - Sierpinski-Dreieck

HINTERGRUND

Da fur eine Markenverletzung eine ,, markenmafige”
Verwendung des Zeichens, also dessen Benutzung als
Produktkennzeichen, erforderlich ist, stellt sich insbe-
sondere im Modesektor nicht selten die Frage, ob ein
Zeichen auf dem Kleidungsstiick als Produktkennzei-
chen oder nur als dekoratives Element verstanden wird.
Strei-
fenornamentik auf Sportbekleidung und Knochenmus-

Neben Nahtgestaltungen auf Jeans-Taschen,

tern auf Schuhsohlen beschéftigten sich die Gerichte in
diesem Rahmen auch bereits mit auf Oberbekleidung
aufgedruckten Wortern und Wortfolgen. So hatte sich
zum Beispiel im Jahr 2010 der Bundesgerichtshof mit
zwei Urteilen vom selben Tag zu auf den Vorderseiten

von Bekleidungsstlicken angebrachten Symbolen ehe-
maliger Ostblockstaaten mit dieser Frage auseinander-
gesetzt. FUr die dort in Rede stehenden Bezeichnungen
.DDR" mit DDR-Staatswappen und ,,CCCP* (kyrillische
AbkUrzung der friheren UdSSR) mit Hammer und Sichel
hat der Bundesgerichtshof angenommen, solche Sym-
bole wirden vom angesprochenen Verkehr regelmafiig
nicht als Produktkennzeichen, sondern vielmehr nur als
dekoratives Element wahrgenommen. Anders konne
dies aber sein, wenn dem Verkehr ein bestimmtes Zei-
chen als Herkunftshinweis flir bestimmte Produkte be-
kannt sei; dann sehe er es als Kennzeichen auf Beklei-
dungsstlcken an.

ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidungen ,,DDR" und ,, CCCP" aus dem Jahr
2010 hat der Bundesgerichtshof mit der vorliegenden
Entscheidung |, Sierpinski-Dreieck” explizit auch fir
Symbole bestatigt. Die dortigen Parteien stritten um die
MarkenmaRigkeit einer Verwendung des sogenannten
.Sierpinski-Dreiecks” auf Bekleidung. Beklagt war eine
Herstellerin von Wintersportartikeln und Wintersportbe-
kleidung, insbesondere Skibekleidung, die im geschéftli-

chen Verkehr unter dem Zeichen

'yt

(sogenanntes , Sierpinski-Dreieck”) auftritt, wobei unter-
halb des Dreiecks das Firmenschlagwort angebracht ist.

Die Beklagte ist auch Inhaberin zweier Bildmarken, die
ebenfalls diese Grundform aufweisen:

d & & & & A& &
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Letztere Gestaltung ist ferner durch zwei Unionsbildmar-
ken und eine internationale Registrierung mit Wirkung fr
Deutschland far ein Schwesterunternehmen der Beklag-
ten geschutzt, woraus die Beklagte Anspriiche gegen-
Uber Dritten im eigenen Namen geltend machen darf. Die
Klagerin bot im Winter 2012/2013 vorwiegend im west-
und sliddeutschen Raum Kapuzenpullover wie folgt an:
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Eine zunachst von der Beklagten gegen die Klagerin er-
wirkte Unterlassungsverfligung wurde vom Oberlandes-
gericht KéIn mit der Begrtindung aufgehoben, dass es an
einer markenmaRigen Verwendung der Marken der Be-
klagten auf den Bekleidungsstlcken der Klagerin fehle. Die
Klagerin erhob daraufhin negative Feststellungsklage vor
dem Landgericht Dusseldorf, gerichtet auf die Feststel-
lung, dass der Beklagten kein Unterlassungsanspruch zu-
stehe. Die Beklagte hat widerklagend Markenverletzung
durch die Bekleidungsstlicke der Klagerin geltend ge-
macht. Das Landgericht Disseldorf war zunéchst von einer
nicht markenmaRigen, sondern nur dekorativen Verwen-
dung ausgegangen. In der Berufung vor dem Oberlandes-
gericht DUsseldorf unterlag die Klagerin. Das Oberlandes-
gericht Dlsseldorf sah die Verwendung als ,, markenma-
Big” an, da im Segment fir hochwertige Mode-, Leder-
und Schmuckwaren — etwa der Firmen Yves Saint Laurent,
Gucci, Moschino und Hermés — in der standig gleichen Ab-
folge des immer gleichen Symbols auf den von der Klage-
rin angebotenen Pullovern ein Herkunftshinweis erkannt
wirde. Auf die gegen diese Beurteilung gerichtete Revi-
sion der Klagerin hin hat der Bundesgerichtshof das Urteil

BEWERTUNG

aufgehoben und an das Berufungsgericht zurlickverwie-
sen. In Fortflihrung der eingangs genannten BGH-Urteile
.DDR" und ,,CCCP" begriindete der Bundesgerichtshof
dies im Wesentlichen damit, dass der Verkehr die Aneinan-
derreihung einer Ublichen geometrischen Grundform, wie
das vorliegende ,Sierpinski-Dreieck”, die dem Verkehr
nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art ei-
nes Stoffmusters Uber das gesamte Bekleidungsstlick er-
streckt, regelmaf3ig nur als dekoratives Element und nicht
als Produktkennzeichen auffasse. Wenn eine andere Ver-
kehrsauffassung im Luxussegment vorliege, kdnne diese
nicht ohne Weiteres auch auf den vorliegenden Bereich
Lalltaglicher Kleidung” Ubertragen werden. Vor diesem
Hintergrund komme eine andere Beurteilung aber dann in
Betracht, wenn das verwendete Zeichen eine besondere
Bekanntheit habe, und zwar nicht nur im Bereich Skisport-
bekleidung, sondern auch im Bereich Alltagsbekleidung.
Da das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen ge-
troffen habe, verwies der Bundesgerichtshof zurlick an das
Oberlandesgericht.

Das vorliegende Urteil fihrt konsequent die bisherige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fort und stellt
klar, dass die in ,,DDR" und ,,CCCP" genannten Grunds-
atze auch und besonders flir geometrische Figuren gel-
ten, vor allem, wenn diese Uber das gesamte Beklei-
dungsstlick verteilt verwendet werden. Insoweit half der
Beklagten Markeninhaberin auch nicht die Marke

& &

& A Y & &
& & & & A &

& &

die eine solche Aneinanderreihung erfasst. Interessant ist
hier auch der Aspekt, dass im Luxussegment eine ent-
sprechende Produktkennzeichnung durchaus Ublich ist,
wovon sich das Oberlandesgericht Disseldorf in der Be-
rufungsinstanz auch zu Gunsten der Annahme einer mar-
kenmaRigen Benutzung leiten liefs. Ob insoweit immer

zwischen Luxussegment und Alltagskleidung zu Lasten
einer markenmaRigen Verwendung unterschieden wer-
den muss oder ob dies nur bei absolut Ublichen geomet-
rischen Formen relevant ist, lasst sich dem Urteil des
Bundesgerichtshofs nicht eindeutig entnehmen. Der Hin-
weis auf die entscheidungserhebliche Frage einer mégli-
chen Bekanntheit des Zeichens flir Bekleidung allgemein
l&sst sich aber so deuten, dass in Einzelfallen auch unter-
scheidungskraftige(re) Zeichen als Produktkennzeichen
dienen koénnen, selbst wenn sie Uber das gesamte Klei-
dungsstulick verteilt verwendet werden. Bei einfachen ge-
ometrischen Figuren, wie Dreiecken oder Streifen, dirfte
demnach eine markenmaéRige Verwendung allenfalls
dann in Betracht kommen, wenn diesen Figuren als Hin-
weis auf einen bestimmten Hersteller eine gewisse Be-
kanntheit zukommmt, ohne dass es darauf ankommt, ob
der angesprochene Verkehrskreis diese Hinweise auch
dem richtigen Hersteller zuordnet. (Dekker)
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Il. SCHUTZFAHIGKEIT / LOSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVER-

FAHREN

Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Marke gem. § 26

Abs. 1, Abs. 3 S. 1 MarkenG

BGH, Beschluss vom 11.05.2017, | ZB 6/16 - Dorzo-Vision

HINTERGRUND

Der Beschluss des Bundesgerichtshofs befasst sich mit
den Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung
einer eingetragenen Marke, die jedoch mit weiteren Zu-
sdtzen benutzt wird. Insbesondere die Frage, ob und un-
ter welchen Umsténden der kennzeichnende Charakter

ENTSCHEIDUNG

einer eingetragenen Marke durch die benutzte Form ver-
andert wurde und somit eine rechtserhaltende Benut-
zung der Marke durch die aktuell benutzte Form ausschei-
det, wird in diesem Beschluss diskutiert.

Der Entscheidung liegt ein Widerspruch zugrunde, bei dem
sich die Inhaberin der alteren Marke ,,Dorzo” gegen die An-
meldung der Marke ,Dorzo plus T STADA" zur Wehr ge-
setzt hat.

Das Bundespatentgericht hatte nach einem zunachst flr
die Widersprechende erfolgreichen Widerspruchsverfah-
ren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die ersten
Beschllsse aufgehoben. Es ist dabei nicht nur davon aus-
gegangen, dass die sich gegenilberstehenden Zeichen
nicht verwechslungsfahig sind, sondern hatte Uberdies an-
genommen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtser-
haltend benutzt wurde.

Die Widerspruchsmarke ,,Dorzo” ist jedenfalls nicht in der
eingetragenen Form, sondern mit Zuséatzen als ,,Dorzo-Vi-
sion®", ,,DorzoComp-Vision®" und , DorzoComp-Vision®
sine” wie nachfolgend dargestellt benutzt worden:

2

Der Bundesgerichtshof bestatigt die Auffassung des
Bundespatentgerichts, dass die der eingetragenen Form
am nachsten kommenden Verwendungsformen , Dorzo-
Vision®" und ,, DorzoComp-Vision®" vom Verkehr nicht
in die Bestandteile ,Dorzo” bzw. , DorzoComp” und ,,Vi-
sondern als einheitliche Her-

sion” aufgespalten,

kunftshinweise wahrgenommen werden.

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichen-
den Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung
nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG nur vor, wenn die Abwei-
chung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht
verandert. Eine Veranderung des kennzeichnenden Cha-
rakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das ab-
weichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung
der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit
der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutz-
ten Form noch dieselbe Marke sieht.

Der Bundesgerichtshof stellt darauf ab, dass vorliegend
die zu beurteilenden Kriterien u. a. die Grofse und Ausge-
staltung der einzelnen Bestandteile sowie deren Verbin-
dung durch einen Bindestrich sind. Auch die Anbringung
des Symboles ® nicht hinter dem Bestandteil ,Dorzo”
sondern hinter den Bezeichnungen ,Dorzo-Vision” und
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.DorzoComp-Vision” spricht flr eine einheitliche Kenn-
zeichnung, da der Verkehr dem ®-Symbol regelmafig
entnimmt, dass es die Marke in der konkret registrierten
Form wiedergibt.

Auch die wechselseitige Bezugnahme der beiden Be-
standteile ,Dorzo” und , Vision" in begrifflicher Hinsicht
wurde nach Auffassung des Bundesgerichtshofs rechts-
fehlerfrei in die Beurteilung des Bundespatentgerichts
einbezogen. ,,Dorzo” bezeichnet demnach die Wirkstoff-
bezeichnung , Dorzolamid”, was — zumal auf den Verpa-
ckungen angegeben — vom allgemeinen Publikum er-
kannt wird. Der englische Begriff ,Vision” steht fur
.Sicht”, ,Sehkraft” und ,Sehvermdgen” und bezieht
sich mithin ebenfalls auf den Anwendungsbereich. Da
sich die beiden Begriffe inhaltlich aufeinander beziehen,
spricht auch dies fir eine einheitliche Betrachtung des
Kennzeichens.

Die Rechtsbeschwerdefliihrerin hatte noch argumentiert,

dass es flr die Beurteilung der rechtserhaltenden Benut-
zung auch darauf ankommt, dass der Bestandteil ,,Dorzo”

BEWERTUNG

in den Produktbezeichnungen ,Dorzo-Vision®" und

.DorzoComp-Vision®" eine selbststandig kennzeich-
nende Stellung innehat. Zu Recht haben Bundespatent-
gericht und Bundesgerichtshof hierzu festgestellt, dass
das Kriterium der selbststdndig kennzeichnenden Stel-
lung fur die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer
Marke keine Rolle spielt. Hingegen kommt es allein da-
rauf an, ob durch die konkrete Verwendungsform die Un-
terscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form
verandert wurde. Wenn der angesprochene Verkehr aber
in der benutzten Kombinationsmarke nicht mehr das ei-
genstandige Kennzeichen erblickt, welches registriert
wurde, scheidet eine rechtserhaltende Benutzung im Er-
gebnis aus. Die Einbeziehung des Kriteriums der selbst-
sténdig kennzeichnenden Stellung hingegen ist hier fehl
am Platze und bleibt der Verwechslungsprifung vorbe-
halten.

Die abweichende Benutzung einer eingetragenen Wort-
marke durch Hinzufligung zusétzlicher Wort-, Bild- und/
oder Wort- und Bildbestandteile ist in der Praxis weit ver-
breitet. Dabei stellen gerade die rein beschreibenden oder
grafisch simpel ausgestalteten Zusatze zumeist keinerlei
Probleme dar. Dennoch kommt es auch hier immer auf
den Einzelfall an und es ist daher vorab genau zu prifen,
ob auch vermeintlich einfache bzw. beschreibende Zu-
sétze aufgrund der konkreten Ausgestaltung nicht doch ge-
eignet sein kénnen, die Unterscheidungskraft der eingetra-
genen Marke zu verandern.

Die Anbringung des Symbols ®, welches viele Unterneh-
men gern nutzen, um auf ihre Markenrechte hinzuweisen,
ist dabei immer unmittelbar an der eingetragenen Marke
selbst und nicht hinter der benutzten, aber nicht geschiitz-
ten Gesamtkombination vorzunehmen, um zu verhindern,
dass hier ein falscher Eindruck zum Schutzumfang der
Marke entsteht.

Eventuellen Lizenznehmern ist aufzugeben, in welcher Art
und Weise die Marke benutzt werden darf, um rechtliche
Nachteile fir den Inhaber auszuschlieRen. (Holderied)
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MEISSEN durch

7. Bekannte Marke MEISSEN fiir Porzellan setzt sich nicht gegen Sanitarprodukte

EuGH, Urteil vom 26.07.2017, C-471/16P - MIEISSEN

HINTERGRUND

Die fur hochwertige Porzellanwaren bekannte Staatliche
Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meissen Porzellan)
und die ebenfalls in Meif3en ansassige Meissen Keramik
GmbH (Meissen Keramik) haben sich viele Jahre in rechtli-
chen Auseinandersetzungen befunden, in denen es um die
markenmaf3ige Verwendung von MEISSEN auf Sanitarpro-
dukten der Meissen Keramik ging. Parallel zu diesem zivil-
rechtlichen Streit wurde ein Widerspruchsverfahren gegen

ENTSCHEIDUNG

eine von Meissen Keramik angemeldete Wort-/Bildmarke
MEISSEN bis zum Européischen Gerichtshof getragen.
Just nachdem der Europaische Gerichtshof am 26. Juli
2017 sein Urteil erlassen hatte, verglichen sich die Parteien
vor dem Oberlandesgericht Dresden und einigten sich auf
eine Koexistenz der Zeichen. Nichtsdestotrotz gibt die Ent-
scheidung des Europdischen Gerichtshofes wichtige recht-
liche Hinweise fur den Praktiker.

Meissen Porzellan erhob Widerspruch gegen eine von
Meissen Keramik angemeldete EU-weite Wort-/ Bild-
marke MEISSEN fur Waren im Sanitérbereich sowie
Mébel
wurde auf mehrere altere Marken gestltzt, die jeweils
den Bestandteil MEISSEN enthielten. Fur die Entschei-
dung kam es vor allem auf die Marke HAUS MEISSEN,
deren Benutzung noch nicht nachzuweisen war, sowie

Wandfliesen, und Spiegel. Der Widerspruch

auf die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke
MEISSEN flr Porzellanwaren an. Meissen Porzellan trug
vor, die Uberragende Bekanntheit der Marke MEISSEN
kdnne als amtsbekannt unterstellt werden. Nachdem
dem Widerspruch vom Europaischen Institut flr Geisti-
ges Eigentum teilweise stattgegeben worden war, legten
beide Parteien Beschwerde ein. Die Beschwerdeabtei-
lung befand die sich gegentberstehenden Waren insge-
samt als unahnlich. Vor allem seien Porzellanwaren nicht
ahnlich mit Waren im Sanitéarbereich, da diese Produkte
in unterschiedlichen Geschaften angeboten wirden und
auch kein Erganzungsverhaltnis bestlinde. Zudem sei die
Kennzeichnungskraft der Marke HAUS MEISSEN wegen
der Ortsangabe ,, Meillen” geschwaécht. Zwar sei zuguns-
ten von Meissen Porzellan von einer Bekanntheit der
Marke MEISSEN fir hochwertige Porzellanwaren auszu-
gehen — hieraus folge aber kein Anspruch aus Artikel 8
Absatz 5 Unionsmarkenverordnung, weil die jeweils an-

gesprochenen Verkehrskreise die Marken nicht gedank-
lich miteinander verknlpften. Meissen Porzellan setzte
sein Bestreben mit Klagen vor dem Gericht der Europai-
schen Union und dem Europaischen Gerichtshof fort. Die
Gerichte folgten den Argumenten nicht und hielten die
Beschwerdeentscheidung aufrecht.

Der Europédische Gerichtshof stellte klar, dass die von
Meissen Porzellan erst im Klageverfahren vor dem Ge-
richt der Européaischen Union vorgelegten Beweise nicht
zu berlcksichtigen seien. Die Kontrolle der europaischen
Gerichte beschrankt sich ndmlich auf die RechtméaRigkeit.
Das Argument, die neuen Beweise ergdnzten nur den
Sachvortag aus den vorherigen Instanzen, wurde zuriick-
gewiesen. Die fir die Marke MEISSEN im Register ver-
merkte Verkehrsdurchsetzung sei nicht auf die Marke
HAUS MEISSEN zu Ubertragen. Jedes Schutzrecht sei
gesondert zu bewerten und bei der Marke HAUS MEIS-
SEN sei Verkehrsdurchsetzung im Anmeldeverfahren
nicht geltend gemacht worden. Insoweit kdnnte auch von
einer Schwachung der Unterscheidungskraft des Be-
standteils ,MEISSEN" wegen des Bezugs zur Ortsan-
gabe ,MeilRen” ausgegangen werden. Zuletzt wurde im
Rahmen des Bekanntheitsschutzes bestatigt, dass die
Art der fraglichen Waren und der Grad ihrer Unahnlichkeit
in der Prifung, ob die Marken von den angesprochenen
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Verkehrskreisen gedanklich miteinander verknlUpft wer-
den, einer von mehreren Faktoren ist. Hochwertige Por-
zellanwaren einerseits und Waren im Sanitérbereich, Mo-

bel und Spiegel seien so unahnlich, dass die Verkehrs-
kreise die Marken nicht gedanklich miteinander verknipf-
ten.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Europaischen Gerichtshofes gibt
dem Praktiker drei wichtige Aspekte an die Hand. Es geht
weniger um rechtlich Neues, als um klare , Arbeitshin-
weise”, die bereits im Widerspruchsverfahren, spates-
tens aber in der Beschwerdeinstanz sorgféltig zu beach-
ten sind.

Erstens ist schon in den Instanzen beim Europaischen
Institut fir Geistiges Eigentum hochste Sorgfalt im Hin-
blick auf notwendige Beweise angezeigt. Relevanter Tat-
sachenvortrag durch Nachweise zur rechtserhaltenden
Benutzung, Kennzeichnungskraft oder sogar Bekanntheit
der Marke sind friihzeitig einzureichen. Dies bedeutet
haufig einen hohen Zeitaufwand auf Seiten der Mandant-
schaft. Es wére aber falsch, erst einmal abwarten, um der
eigenen Mandantschaft diese Arbeit flir das Zusammen-
stellen von Unterlagen zu ersparen. Es erfordert eine gute
Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
die sich am Ende auszahlt.

Zweitens ist sehr genau zwischen den einzelnen Schutz-
rechten, die in einem Verfahren geltend gemacht wer-
den, zu unterscheiden. In der Regel richtet sich der Blick
der Mandantschaft aus ihrem kaufméannischen Verstand-
nis heraus auf die eigenen Produkte als Ganzes und we-
niger auf die dahinterstehenden Schutzrechte im Einzel-
nen. Rechtlich hingegen muss sehr genau differenziert
werden. Es dirfen keine automatischen Rulckschlisse
von einem Schutzrecht auf ein anderes gezogen werden.
So bedeutet die Eintragung einer Marke wegen Verkehrs-

durchsetzung zum Beispiel nicht, dass anderen identi-
schen Marken eine erhéhte Kennzeichnungskraft beizu-
messen ist.

Drittens stellt der Européische Gerichtshof in Bestatigung
seiner bisherigen Rechtsprechung klar, dass im Rahmen
des Bekanntheitsschutzes nach Artikel 8 Abs. 5 Unions-
markenverordnung die Art der Waren und der Grad der
Unahnlichkeit ein wesentlicher Faktor bei der Prifung ist,
ob die Verkehrskreise die sich gegentberstehenden Mar-
ken gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Erst
wenn diese gedankliche Verknlpfung vorliegt, ist weiter
zu prafen, ob die Wertschatzung und die Unterschei-
dungskraft der alteren Marke in unlauterer Weise durch
die jingere Marke ausgenutzt oder beeintrachtigt wird.

Der ,Fingerzeig” des Europaischen Gerichtshofs liegt
also vor allem darin, dass auch bei vermeintlich klaren Fal-
len eine genaue Analyse und Argumentation am konkre-
ten Sachverhalt unerlasslich ist. Fir Eisenflihr Speiser ist
eben diese stets auf hochstem Qualitadtsniveau stehende
Prifung eine Selbstverstandlichkeit in der téglichen Bera-
tung, auch um mogliche Schwachstellen in einem auf den
ersten Blick einfach zu gewinnenden Fall von Anfang an
im Blick zu haben. Der Mandantschaft mag dies einiges
abverlangen, da wir beim Zusammentragen des Sachver-
halts auf Informationen angewiesen sind und nicht selten
mehrmals ,nachhaken” miussen. Diese enge, zielfih-
rende Zusammenarbeit ist aber der beste Garant flr eine
erfolgreiche Durchsetzung der Schutzrechte. (Ehlers)
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8.

~Stadtwerke Bremen” ist eintragbar als Wortmarke

BGH, Beschluss vom 09.11.2016 - I ZB 43/15 - Stadtwerke Bremen

HINTERGRUND

FUr Waren der Klassen 4 und 9 und Dienstleistungen der
Klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40 und 42 hatte die Marken-
stelle des Deutschen Patent- und Markenamts die An-
meldung der Wortmarke , Stadtwerke Bremen” wegen
fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihal-
tungsbedlrfnisses zurlickgewiesen. Dagegen legte die
Anmelderin Beschwerde ein und Ubertrug die Anmel-
dung auf ein anderes Unternehmen, an dem die Stadt
Bremen lediglich eine Minderheitsbeteiligung hielt. In der
Beschwerdeinstanz ist aulRerdem die Prasidentin des
Deutschen Patent- und Markenamts angehdért worden,
die ebenso wie die Markenstelle die Eintragbarkeit we-
gen fehlender Unterscheidungskraft und des Vorliegens

eines Freihaltungsbedlrfnisses ablehnte. Das Bundespa-
tentgericht vertrat die Auffassung, dass die Marke zwar
unterscheidungskréaftig sei, mit Blick auf die nicht beste-
hende Mehrheitsbeteiligung der Stadt Bremen an den
Stadtwerken lage jedoch das Schutzhindernis der Tau-
schungseignung nach &8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG vor.
Dementsprechend hat das Bundespatentgericht die Be-
schwerde der Anmelderin zurlickgewiesen, wogegen
sich die Anmelderin mit der vom Bundespatentgericht zu-
gelassenen Rechtsbeschwerde wendete.

ENTSCHEIDUNG

Zunachst befasste sich der Bundesgerichtshof mit dem
Eintragungsausschlussgrund der Tduschungseignung. Ge-
mafk § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind solche Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publi-
kum insbesondere Uber die Art, die Beschaffenheit oder
die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistun-
gen zu tduschen. Die Annahme des Bundespatentgerichts,
die Angabe ,Stadtwerke Bremen” sei zur Tduschung des
Verbrauchers Uber die kommunale Tragerschaft im Sinne
von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet, weil die Stadt Bre-
men aufgrund ihrer (mittelbaren) Minderheitsbeteiligung
einen bestimmenden kommunalen Einfluss auf die Unter-
nehmenspolitik der Anmelderin nicht sicherstellen kénne,
sei unrichtig. Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutz-
hindernis besteht, gehe es um die Tauschung durch den
Zeicheninhaber selbst und nicht um die Prifung, ob das
Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Ge-
schaftsverkehr geeignet sein kann, irreflihrende Vorstel-
lungen zu wecken. Das absolute Schutzhindernis der Tau-
schungseignung liege insoweit nicht vor, wenn fir die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Markenbe-
nutzung moglich sei, bei der keine Irrefihrung des Ver-
kehrs erfolge. Irrefihrende Angaben zu den beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen, die nicht aus dem Inhalt

oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich
erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen
des Markeninhabers ergeben, seien grundsétzlich nicht zur
Téauschung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeig-
net, jedoch kénne eine generelle Eignung der angemelde-
ten Wortmarke, das Publikum Gber die kommunale Trager-
schaft des Anbieters der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu tduschen, nicht bejaht werden. Die
Benutzung der Wortmarke , Stadtwerke Bremen" flr die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei nicht in je-
dem Fall irrefihrend. Es erscheine moglich, dass die Stadt
Bremen im Zuge einer weitergehenden Rekommunalisie-
rung einen bestimmenden Einfluss auf die Geschaftstatig-
keit der Anmelderin gewinne. Nicht ausgeschlossen sei
ferner, dass die Anmelderin die Marke an einen von der
Stadt Bremen geflihrten oder beherrschten Versorgungs-
betrieb lizenziere oder Ubertrage.

Des Weiteren vertrat der Bundesgerichtshof die Auffas-
sung, dass der Marke ,, Stadtwerke Bremen" nicht jegliche
Unterscheidungskraft im Sinne des & 8 Abs. 1 Nr. 1 Mar-
kenG fehle. Der Begriff ,Stadtwerke” deute nach seinem
Sinngehalt auf ein Versorgungsunternehmen in der Hand
einer Kommune hin. Der angesprochene Verkehr sehe die
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im Begriff , Stadtwerke” zum Ausdruck kommende kom-
munale Tragerschaft durch den Stadtenamen , Bremen”
konkretisiert. Damit bringe die angemeldete Wortmarke
zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen von einem Versorgungsunternehmen in der
Hand der Stadt Bremen stammten.

Sodann prifte der Bundesgerichtshof noch das Vorliegen
eines (aktuellen) Freihaltebedirfnisses gemaf § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG und verneinte es. Nach dieser Vorschrift
sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen,
die ausschlieRlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografi-
schen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder
der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen die-
nen kénnen. Die angemeldete Wortmarke sei nicht auf die
beschreibende Angabe beschrankt, die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen wirden von einem in Bremen
ansassigen Versorgungsunternehmen oder fir im Einzugs-
gebiet der Stadt Bremen anséssige Kunden angeboten.
Der Verbraucher verstehe die Wortkombination ,Stadt-
werke Bremen” dahingehend, dass die Versorgungsleis-
tungen von einem kommunalen Unternehmen erbracht
wiirden, das zumindest mehrheitlich von der Stadt Bremen
betrieben werde.

Auch ein zukilnftiges Freihaltebedurfnis verneinte der Bun-
desgerichtshof. Fiir die Annahme einer zukiinftig beschrei-
benden Angabe bedlrfe es der Feststellung, dass eine der-
artige Verwendung vernlinftigerweise zu erwarten sei. Es

sei zwar durchaus anzunehmen, dass angesichts der Priva-
tisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der
Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen
sei, dass in Zukunft weitere Anbieter von Leistungen der
Daseinsvorsorge mit Sitz in Bremen auf dem Markt auftre-
ten wirden. Dass diese Anbieter zur Kennzeichnung ihrer
Waren oder Dienstleistungen dann die Bezeichnung
. Stadtwerke” verwenden, sei aber fernliegend, weil es
wettbewerbswidrig ware, den Begriff ohne eine zumin-
dest mehrheitliche Unternehmensbeteiligung der Stadt
Bremen zu verwenden. Ein Unternehmen verhielte sich im
Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und 3 UWG irre-
fihrend, wenn es Versorgungsleistungen unter der Be-
zeichnung ,, Stadtwerke" in Bremen anbietet, wenn es sich
nicht Uberwiegend in der Hand der Stadt Bremen befinde.
Selbst wenn solche irreflihrenden Verwendungen stattfin-
den sollten, wéren sie rechtlich unbeachtlich. Es liege nicht
im allgemeinen Interesse, im Zuge einer Markt6ffnung je-
dem Wirtschaftsteilnehmer die Mdglichkeit der rechtswid-
rigen Verwendung einer Bezeichnung zu erdffnen. Unter
diesen Umstinden sei eine kiinftige Anderung des Sinnge-
halts der Bezeichnung ,, Stadtwerke Bremen" dahin, dass
der Verbraucher sie als Hinweis auf das Angebot von Wa-
ren und Dienstleistungen seitens eines Versorgungsunter-
nehmens im Stadtgebiet Bremen verstehen werde, ver-
nunftigerweise nicht zu erwarten.

Aus diesen Griinden wurde die Entscheidung des Bundes-
patentgerichts aufgehoben und die Sache an das Bundes-
patentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung zurlickverwiesen.

BEWERTUNG

Die Frage der Tauschungseignung hat der Senat mit zutref-
fender Begriindung verneint. Auch die Ausfihrungen, dass
im vorliegenden Fall kein Freihaltebedurfnis besteht und
insbesondere kein zukinftiges Freihaltebedlrfnis, erschei-
nen durchaus noch vertretbar.

Dass der Wortmarke jedoch Unterscheidungskraft zugebil-
ligt wurde, Uberrascht. Die angemeldete Wortmarke bringt
zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen von einem Versorgungsunternehmen in der
Hand der Stadt Bremen stammen bzw. erbracht werden.

Also bezeichnet die Marke die Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen aus einem bestimmten Versorgungsun-
ternehmen in kommunaler Tragerschaft. Dabei spielt das
Wort ,,Bremen” fir die Frage der Unterscheidungskraft
keine Rolle, dieser Markenbestandteil ist als geografische
Angabe, die jeder in Deutschland kennt, selbstverstandlich
nicht unterscheidungskraftig. Aber auch das Wort ,Stadt-
werke" ist als solches nicht unterscheidungskréaftig. Unter
einem ,Werk" versteht man eine Produktionsstatte im in-
dustriellen Malf3stab, ein anderes Wort daflir wére Fabrik;
im Kontext mit dem vorangestellten Wort ,Stadt” und
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dem Plural erkennt der Verkehr die Herkunft aus Werken
bzw. Fabriken einer Stadt. Solche Werke/Fabriken gibt es
in zahlreichen deutschen Stadten, der Verkehr kann dem
Wort ,, Stadtwerke” keine Unterscheidungseignung in Be-
zug auf so gekennzeichnete \Waren oder Dienstleistungen
entnehmen. Dass die Ortsangabe , Bremen” im vorliegen-
den Fall die Zuordnung zu einem bestimmten Unterneh-
men ermogliche, ist zwar nicht von der Hand zu weisen,
aber flhrt nicht dazu, dem Begriff , Stadtwerke” in Bezug
auf Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft zu-
zubilligen — und auch nicht der zusammengesetzten Wort-
folge.

Die Eintragung der Gesamtbezeichnung ,, Stadtwerke Bre-
men” fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
wirft Uberdies flr zuklnftige Verletzungsprozesse nicht
ganz einfach zu beantwortende Fragen auf. Soll die Inha-
berin der Marke ,, Stadtwerke Bremen”, die beispielsweise
eingetragen wird fur ,Apparate und Instrumente zum Lei-
ten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrol-
lieren von Elektrizitat” anderen Stadtwerken —z. B. , Stadt-

werke Minchen” oder ,Stadtwerke Hannover” — untersa-
gen kénnen, derartige Waren zu vertreiben, auf denen ihre
Unternehmensbezeichnung ,, Stadtwerke Minchen” bzw.
. Stadtwerke Hannover” steht, weil der Verkehr hierin eine
markenmaéRige Benutzung sehen wiirde und bei der Pri-
fung der Frage der Verwechslungsgefahr der Ortsangabe
keine Beachtung geschenkt wirde? Oder kénnen (und
sollten) nun alle Stadtwerke mit dem Wortbestandteil
.Stadtwerke” in ihrer Unternehmensbezeichnung in
Deutschland aufgrund ihrer alteren Unternehmensbezeich-
nung gegen die Eintragung und Benutzung der Marke
.Stadtwerke Bremen” vorgehen? Wie ist zuklinftig der
Schutzumfang der diversen deutschen Markeneintragun-
gen zu bestimmen, in denen das Wort ,, Stadtwerke” eine
durchaus dominante Stellung einnimmt, die aber noch
Uber zusétzliche grafische Bestandteile verfligen, die maf-

geblich fir die Eintragbarkeit des Gesamtzeichens waren?

Es waére zu begriiRen gewesen, wenn sich die Prasidentin
des Deutschen Patent- und Markenamts mit ihrer Ansicht
durchgesetzt hatte. (Sander)
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Eisenfuhr Speiser

Die 1966 in Bremen gegriindete Kanzlei Eisenfihr Speiser ist
spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums
(Intellectual Property, kurz: IP) und gehort zu den , Top Ten” der
IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und
Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das
Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenflhr Speiser beschaftigt
sowohl Patent- als auch Rechtsanwalte, deren enge Zu-
sammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den
Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, |P-Portfolio-
Analyse sowie IP Due Diligence fihrt.

Im Mittelpunkt samtlicher Aktivitdten steht dabei stets das
unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfaltiger
Recherchen und Analysen gibt Eisenfiihr Speiser den Man-
danten Handlungsempfehlungen fir den strategischen Einsatz
gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwaélte von
Eisenflihr Speiser gleichermaRen vor den Amtern und Gerichten,
die Uber die Rechtsbestandigkeit der Schutzrechte zu
entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patent-
streitkammern und -senaten. DarUber hinaus waren die Anwalte
von Eisenflhr Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in
umfangreichen internationalen Streitverfahren téatig und haben
die Arbeit groRer Teams ausldndischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, Minchen, Berlin
und Hamburg sind Uber 200 Mitarbeiter, darunter mehr als
50 Berufstrager/IP-Professionals, auf nationaler und internatio-

naler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com
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