Überblick über das Markenrecht
(kann beliebig verlängert werden ↑)
§§ 1-19 Markengesetz

§§ 126-136 Markengesetz

1. Allgemeines
gewerbliche Schutzrechte gliedern sich in

a) technische Schutzrechte wie z.B. Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht

b) nicht-technische Schutzrechte wie z.B. Marken- und Urheberrecht

2. gesetzliche Grundlage und Bedeutung des Markenrechts

2.1 Markengesetz (1995)
- beruht auf einer europäischen Richtlinie zur Angleichung der Vorschriften über Marken (vorherige Warenzeichen wurden durch Markengesetz neu geregelt)
- Markengesetz enthält wesentliche Veränderungen und deutlich mehr Paragraphen
- erweiterter Schutzbereich: Marken; geschäftliche Bezeichnung; geographische

Herkunftsangaben

2.2 Bedeutung
- nahezu ungebrochener Trend zu Markenanmeldungen, allerdings bleiben Marken immer kurzfristiger auf dem Markt, oder verschwinden nach langer Zeit durch z.B. Firmenfusionen vom Markt

3. Definition und Funktionen

3.1 Definition gemäß § 3(1) Markengesetz
Die Marke ist ein Kennzeichen das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion)
3.2 Funktionen
- Herkunftsfunktion: Bsp. Golf -> VW

- Vertrauensfunktion (Qualitäts-/ Garantiefunktion)

- Werbefunktion (Instrumente des Marketing): Marke soll Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher auf sich ziehen

4. Gegenstand des Markenschutzes

Schutzgegenstand ist gemäß §1 Markengesetz:

4.1 Marken
§3(1): Aufzählungen (Markengesetz)
· z.B. Personennamen: Hugo Boss, Tommy Hilfigger, etc.

· Abbildungen, Logos: ADIDAS (3 Streifen) oder [image: image1.png]Deutsche Bank .




· Dreidimensionale Gestaltung: Dimple-Whiskey
· Farbgestaltung: magenta + grau (T-Com), gelb (Post), blau (Deutsche Bank↑)

4.2 gechäftliche Bezeichnungen
§5(1): Unternehmenskennzeichen und Werktitel §5(2) -> Firmen (Joop, Siemens)
· Name

· Firmierung

· Besondere Kennzeichnung der Unternehmen

- Schutz erfolgt in ganz Deutschland oder nur regional


Bsp.
- Hotel Neptun



- Steak House



- Apothekenbezeichnung



- DRK



- Künstlernamen



- Bezeichnungen mit Abkürzungen

- wichtig ist die Kennzeichnungsfunktion (Entscheidung wird durch BGH- Urteile getroffen)


„+“: Frühstücksdrink, Zentis, Netcom


„-„: Parkhotel, Cityhotel

4.3 Werktitel
- §5(3) Film und Tonwerke, Druckschriften


- Bsp. Focus, Der Spiegel, „Der Untergang“, Phantom der Oper

- Anforderungen an Kennzeichnungskraft sind laut BGH gering


„+“: Berliner Zeitung, Ärztliche Allgemeine, Automagazine, Der Spiegel


„-„: Deutsche Illustrierte, Starrevue

4.4 geographische Herkunftsangaben und Gattungsbezeichnungen
- geographische Herkunftsangaben §§126-136; nicht betrieblicher Herkunft (VW) wird genannt, sondern geographischer (Sitz), d.h. Waren bzw. DL müssen aus genannter Stadt kommen -> Bsp. Lübecker Marzipan, Meissner Porzellan
- davon zu trennen sind Gattungsbezeichnungen (Wiener Schnitzel, Wiener Würstchen, Kölnisch Wasser, etc.), d.h. Produkte kommen nicht aus der genannten Stadt

- Herkunftsangabe ist im Laufe der Jahre zur Gattungsbezeichnung geworden.

- Entscheidend ist die Auffassung der Verkehrskreise (Verbraucher)

  > 10-15% Herkunftsangabe

5. Ausschlusstatbestände §3(2)

- Form ist durch die Art der Ware selbstbedingt §3(3).1


Bsp. fünfeckige Fahrerkabine des Gabelstaplers (nicht)

- Form ist zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich §3(2).2
Bsp. Klemmbausteine (Lego), d.h. Abgrenzung zur technischen Erfindung für die Patentschutz oder Gebrauchsmusterschutz zeitlich begrenzt gewährt werden kann; über das Markenrecht soll kein Monopol zementiert werden -> §3(2).3

6. Markenrechtsinhaber §7 Unternehmen und juristische Personen (AG, GmbH) Personengesellschaft

7. Anmelde-/ Eintragungsverfahren §4

Nr.1) Eintragung beim DPMA
Nr.2) Benutzung der Marke, die Verkehrsgeltung erlangt hat

Nr.3) notorisch bekannte Marken (bei 90% der Bevölkerung muss Marke bekannt sein)

7.1 Anmeldung
- DPMA: www.dpma.de
- §32ff Formblatt ausfüllen (formal)

7.2 Gebühren
- Entrichten von Gebühren ergeben sich aus Patentgebührengesetz: Anmeldung der Marken erfolgt für eine bestimmte Warenklasse -> pro Anmeldung erfolgt eine Gebührenberechnung 3 Klassenmöglichkeiten

- 45 Klassen stehen zur Auswahl

- Anmeldung: 290 € Internet und 300 € Papier

7.3 Empfangsbescheinigung und Aktenzeichen
7.4 Eintragung durch DPMA
- liegt ein Eintragungshindernis lt. §8 Markengesetz (absolute Schutzhindernisse) vor, oder fehlen bestimmte Entscheidungskriterien gemäß §9, 10, 12 (relative Schutzhindernisse), so wird eine Eintragung durch die DPMA verweigert, sonst gewährt.
- Veröffentlichung im Markenblatt

- 3 monatiges Widerspruchsrecht

- innerhalb von 5 Jahren Marke benutzen

- alle 10 Jahre Erneuerung

- §8 II schützt die Interessen der Öffentlichkeit

- §8 II Nr.1: der Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft

- §8 II Nr.4: die Marke ist zur Täuschung des Publikums geeignet

- Relative Eintragungshindernisse finden sich in §§ 9, 10, 12.

- Geschützt werden die privaten Interessen von Zeicheninhabern.

- Von besonderer Praxisbedeutung ist §9 I Nr.2 (Verwechslungsgefahr)!

Zusammenfassung: (Marken müssen folgende Kriterien erfüllen)
· Markenfähigkeit §3 (und deren Ausnahmen)

· Unterscheidungskraft

· Nicht nur beschreibend

· Nicht irreführend

· Kein Hoheitszeichen „missbrauchen“

· …….

· …….

→
Eintragung

7.5 Rechtsfolgen
- Eintragung in Markenrolle begründet Schutzrechte.

- Anschließend erfolgt Veröffentlichung im Markenblatt.

7.6 Widerspruch
- Inhaber prioritätsälterer Marken können 3 Monate nach Veröffentlichung einer Marke gegen diese Widerspruch einlegen.

- Nach Entrichtung einer Widerspruchsgebühr können Einwendungen gegen die Marke vorgebracht werden.

- Denkbar ist der Einwand gegen die fehlende Benutzung, da eingetragene Marken innerhalb von 5 Jahren mindestens einmal benutzt werden müssen, §26.

- Hat der Widerspruch erfolgt, so wird die Marke gelöscht.

- Der Markenschutz kann jahrelang bestehen bleiben, es gibt her keine zeitliche Grenze (Eine Verlängerung erfolgt nach jeweils 10 Jahren gegen eine Gebühr).
8. Verkehrsgeltung

- Sie verschafft einer Marke ebenfalls Schutz, problematisch ist nur zu klären, wann Verkehrsgeltung vorliegt.

- BGH:
● 51,2 % der Bevölkerung (Bekanntheitsgrad) sind nicht ausreichend für die 

Bezeichnung eines allradgetriebenen Fahrzeugs als „Quattro“.

● 30 % der Bevölkerung sind nicht ausreichend für die Farbkombination 

grau - magenta (Telekom)

- Freihaltebedürfnis besteht für solche Zeichen, deren Gebrauch der Allgemeinheit ungehindert offen stehen soll, insbesondere Farben, Zahlen, Buchstaben

9. notorische Bekanntheit

- Bekanntheit von über 90 % bei der Bevölkerung.

Diese Marken stehen unter Verwässerungsschutz.

10. Folgen der Markenrechtsverletzung

10.1 Unterlassungsanspruch §14 V

10.2 Schadensersatzanspruch §§14 VI, VII, 15 V, VI

10.3 Vernichtungsanspruch §18 (selten durchgeführt)

10.4 Auskunftsanspruch §19
Verwechslungsgefahr

1) Allgemeines
- geregelt in §9 I Nr.2
- Geschützt sind die Interessen des prioritätsälteren Markeninhabers.

- Eine Beurteilung erfolgt durch durchschnittlich informierten und aufmerksamen Verbraucher (aktuelles Verbraucherleitbild).

Kriterien:
Warenähnlichkeit

● je größer sie ist, desto größer ist die Verwechslungsgefahr


● Bekanntheit der Marke


→ je bekannter die Marke ist, desto größer ist der Schutzbereich


● Klangwirkung


● Bildwirkung


● Sinngehalt

- Verwechslungsgefahr wird im engeren und im weiteren Sinne untersucht:


→ i.e.S.: Waren und Dienstleistungen stammen aus gleichem Unternehmen

→ i.w.S.: Verbraucher glauben, es gebe wirtschaftliche und vertragliche Beziehungen 

zwischen beiden Unternehmen    z.B. Mc Allen/Mc Chinese zu Mc Donalds(Kläger)

2) Beispielfälle

Beispielfall 1)

CompuNet ↔ ComNet
Siehe Skript
Beispielfall 2)

Kellog´s ↔ Kelly

Siehe Skript

Beispielfall 3)

RegioPost ↔ Regional Post
(BGH-Urteil GRUR 2004, 949)
- Wettbewerber bei der Beförderung von Briefsendungen

● Beklagter hält Bild- und Wortmarke „Regional Post“ gehalten in blau-weiß

   Klasse „Transportwesen“

● Kläger hält Bild- und Wortmarke „RegioPost“, Papier, Pappe, Schreibwaren, Verpackungen

   (Klasse 16)

BGH:
- Ist „Regional Post“ nur beschreibend für Dienstleistungen aus dem Bereich 
  Transportwesen?

- Liegt also ein Herkunftshinweis oder ein reiner Sachhinweis auf die zu erbringende

  Dienstleistungen vor?

- Angesprochene Verkehrskreise werden Bezeichnung „Regional Post“ eher als

  Sachhinweis verstehen.

- Problematisch ist Farbwahl, da es keine Verwechslungsgefahr zwischen den 

  gewählten Farben gibt.

Unterscheidungskraft im Markenrecht
1)
Allgemeines

- fehlende Unterscheidungskraft ist ein absolutes Eintragungshindernis, §8 II Nr.1 MarkenG

- → Freihaltebedürfnis z.B. „Auto“ ist als eingetragene Marke nicht zulässig

- Unterscheidungskraft fehlt z.B. bei einfachen Produktbeschreibungen (Wäschetrockner

  „Trockner“), oder bei Wortmarken ohne Kennzeichnungskraft („Öko“, „Turbo“)

2)
Beispiele aus der Rechtssprechung
2.1 „Baby dry“ (EUGH Urteil vom 20.09.2001, GRUR 2001, 1145)

Sachverhalt:
- Markenamt in Alicante verweigert Procter & Gamble die Eintragung der Marke „Baby dry“

  Wegwerfwindeln

- Artikel 7: schließt Eintragung von „Baby dry“ aus, weil sie zum einen nur die

  Warenbestimmung ausdrückt (=„das Baby trocken zu legen“), zum anderen fehle die

  Unterscheidungskraft
- [Prüfer → Beschwerdekammer → Europ. Gericht 1.Instanz → EUGH]

EUGH:
- Marke ist das Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, im Windelbereich gebe es Zusammen-

  setzung „Baby“ und „dry“ noch nicht.


→ Unterscheidungskraft gegeben, wenn man das gebildete Ganze betrachtet.


→ Fraglich ist, ob diese Marke eine reine Produktbeschreibung sei.


→ Abzustellen sei auf den englischsprachigen Verbraucher.


→ Diese verwende die Bezeichnung „Baby dry“ nicht synonym für Wegwerfwindeln.

→ Eintragung als Marke zulässig!!
2.2 Wortmarke „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ 
(BGH Beschluss vom 17.05.2001,

GRUR 2001, 1043)

Sachverhalt:
- Anmelderin möchte Wortfolge eintragen lassen für:

→ kosmetische Badezusätze, Make-up, Parfüm, Seifen, Shampoo, Tonträger, Uhren,

     Schmuckwaren, Wecker, Bücher, Karten, Zeitschriften, Spielkarten, Regen- und Sonnen-

     schirme, Becher, Kochgeschirr, Tassen, Bettwäsche, Hemden, Ausstrahlung von

     Fernsehprogrammen, Darbietungen von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion und

     Filmverleih

Markenamt:
- DPMA lehnt Eintragung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ab
Bundespatentgericht:
- Freihaltebedürfnis steht Eintragung entgegen.

- Slogan enthält verkürzte Wiedergabe einer Lebensweisheit (kirchliche Heirat)

- Insbesondere für den Medienbereich beschreibe der Slogan nur, dass die Darsteller den

  Wechselfällen des Lebens unterliegen.

- Außerdem fehle generell Unterscheidungskraft!

- Slogan sei eine inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne fantasievolle Originalität.

  (Slogan ist also höchstens als Werktitel geeignet)

- Verkehr sehe darin keinen Hinweis auf betriebliche Herkunft.

BGH:
- Entscheidung muss aufgehoben werden, soweit es nicht um Tonträger, Bücher,

  Zeitschriften, Fernsehprogrammausstrahlungen, Darbietungen von Shows, Filmproduktion

  und Fernsehunterhaltung geht!
→
Definition Unterscheidungskraft: [bedeutet die einer Marke innewohnende Eignung,

um Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfolgten Waren und

Dienstleistungen eines Unternehmens von den eines anderen Unternehmen aufgefasst

zu werden.]
- Großzügige Beurteilung nötig, geringfügige Unterscheidungskraft reicht aus!

- Hat die Wortfolge also ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt, oder kommt ihr

  gewisse Unterscheidungskraft zu.

- Unterscheidungskraft ist festzumachen an: Originalität, Prägnanz o. Kürzel einer Wortfolge.

- Grundsätzlich sei die Wortfolge prägnant (kurz und treffend), für die Anmeldung im
  Medienbereich allerdings nur inhaltsbeschreibend.

- Für alle anderen Produkte liegen keine reinen Inhaltsbeschreibungen vor.
- Vielmehr sei der Slogan hier mehrdeutig.

→
Zum einen bezieht sich der Slogan auf Käufer, deren Leben durch gute und schlechte


Zeiten geprägt seien.

→
Zum anderen ist die Nutzung der Produkte in guten wie in schlechten Zeiten möglich.
- Die Mehrdeutigkeit rege zum Nachdenken an, was genüge, um eine geringere Unterscheid-

  ungskraft zu bejahen.

- Hingegen fehlt es im Medienbereich an einer Unterscheidungskraft.

2.3 Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken für Spirituosen
„Kleiner Feigling“ – „Frechling“
(BGH Urt. vom 25.03.2004, GRUR 2004, 598)

Sachverhalt:
- Klägerin ist Markeninhaberin von „Feigling“ und „Kleiner Feigling“ (Wodka mit Feige),

  sie ist Marktführerin.

- Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke „Frechling“ (Apfel-Kräuter-Likör).

- Klägerin weist überragende Verkehrsbekanntheit nach und nimmt Beklagte wegen Marken-
  rechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch.

- Landgericht und Oberlandesgericht geben der Klage statt:

OLG:
- Wortmarke der Klägerin kommt durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zu.

- Prägender Wortteil ist der Begriff „Feigling“.

- Im Zusammenhang mit Spirituosen sei er fantasievoll und originell.

- Das vorangestellte Wort „Kleiner“ trete optisch in den Hintergrund.

- Verkehrskreise fassten dies als Hinweis auf die Flaschengröße auf.

- Gegenüber stehen sich „Feigling“ und „Frechling“.

- Aufgrund besonderer Aussprache bestände Verwechslungsgefahr.

- Zudem könnten die Verbraucher aufgrund der Marktführerschaft der Klägerin glauben, 

  zwischen beiden Anbietern bestünden vertragliche oder wirtschaftliche Beziehungen.

- Das begründet die indirekte Verwechslungsgefahr!

BGH:
- OLG bejaht Verwechslungsgefahr zu Unrecht.

- Zwar läge hier Warenidentität vor, allerdings ist es fehlerhaft, das Wort „Kleiner“ in den

  Hintergrund treten zu lassen und davon auszugehen, die Verkehrskreise würden das Wort

  auf die Flaschengröße beziehen.

- Abzuzielen sei auf den Gesamteindruck!

- „Kleiner“ bestimme den Gesamteindruck mit „Kleiner Feigling“ ist spöttisch – ironisch

  gemeint. → Eine Verwechslungsgefahr besteht nicht, weder direkt noch indirekt!
2.4 Freihaltebedürfnis „INDIVIDUELLE“
(BGH GRUR 2002, 64)

- Eintragung wird verweigert mit Hinweis auf bestehendes Freihaltebedürfnis.
- Einzahl- und Mehrzahlform des Wortes fänden häufig in der Werbesprache Verwendung,

   um Individualität von Produkt bzw. Abnehmer zu bezeichnen.

- Mit dem Freihaltebedürfnis verknüpft seien erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungs-

   kraft.

- Eine solche besondere Unterscheidungskraft fehle der Wortmarke jedoch. (Soweit die

   1. Instanz, das Bundespatentgericht)

BGH:
- Hauptfunktion einer Marke ist es, die Ursprungsidentität der Ware/ Dienstleistung zu

   gewährleisten.

- Bezüglich der Unterscheidungskraft ist ein großzügiger Maßstab anzulegen.
- Dieser Maßstab wird auch nicht dadurch verschärft, dass eventuell ein Freihaltebedürfnis

   für die Wortmarke besteht.

- Zur Unterscheidungskraft: das Besondere sei die Alleinstellung des Wortes (keine

   Verwendung in einem kompletten Satz oder in Verbindung mit einem weiteren Wort).
- Es ist kein gebräuchliches Wort der Alltagssprache, so dass es der Rechtsverkehr als

   Unterscheidungsmerkmal wahrnehmen kann.

- Außerdem sei INDIVIDUELLE mehrdeutig und daher zur Unterscheidung geeignet.

- Es kann sich sowohl auf Produkte und Dienstleistungen beziehen, als auch auf Abnehmer

   und die jeweilige Einzigartigkeit betonen.

- Dadurch ist eine lediglich beschreibende Verwendung ausgeschlossen (lediglich beschrei-

   bende Marken werden ebenfalls nicht eingetragen).

- Schließlich stärke auch die besondere Schreibweise die Unterscheidungskraft

   (INDIVIDUELLE).

→ Eintragung ist als Marke möglich!!
