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Es stellt sich daran anschliefend noch die Frage der Ver-
teidigung solcher Marken. Wie bereits oben erdrtert, muss
auch das HABM und die europiische Gerichtsbarkeit hier
einfenken, damit sofchen alten Werten die Rechtsbestin-
digkeit- auch in modermer @blicher Druckschrift — aus
den vorher genannten Griinden — zugebilligt wird.

2. DPMA

Dem DPMA muss deutlich geworden sein, was es mit
dieser EDV bzgl. der von mir genannten Markenformen
angerichtet bat und jedem Markenrechtler ist klar, dass
der Schutzumfang von Wort-/Bildmarken und Wort-
marken in der Regel unterschiedlich ist, Deshalb ist es
wichtig, die Kategorie oder den einmal eingetragenen
Markentyp im Hinblick auf die Rechtssicherheit nicht
zu verdndern.

Das DPMA muss gegebenenfalls das System dndern oder
»hiandisch“ die verursachten Fehler korrigieren, was bei
den Marken in Frakturschrift sicherlich leichter maglich
sein wird, als bei den zweizeiligen Wortmarken,

Em Markenregister des DPMA werden seit geraumer
Zeit schon viele der alten Marken, die damals in Frak-
turschrift eingetragen worden sind, als reine Wortmar-
ken in Normalschrift gefithrt. Daravs resultiert die selt-
same Konstellation, dass es den Inhabern solcher Mar-
ken méoglich ist, diese fiir die Senioritit bei der
Gemeinschaftsmarke zuo verwenden ,da sie bereits im
deutschen elektronischen Markenregister in der vom
HABM anerkannten Normalschrift registriert sind und
das HABM die Ubereinstimmung dort {iberpriift. Das
ist in dieser Form bereits geschehen, wie der Verfasser
festgestellt hat. Tnhaber, deren Marken aber noch in

Frakturschrift im Markenregister gefithrt werden und
die auf einen Priifer am HABM treffen, der diese Ums-
stande nicht kennt und der Argumentation der Inkabe-
rin nicht folgt, werden diese Marken nicht fiir eine Se-
nioritdt in Anspruch nehmen kénnen. Damit ist dann
keine Watfengleichheit gewdhrt und das fihrt zu einer
ungerechitfertigten Benachteiligung.

Zweiwortmarken in Frakturschrift, die zweizeilig ange-
meldet und so vom RPA eingetragen waren und per
Hand nachgebessert wurden, stehen jetzt als ‘Wortmar-
ken in Normalschrift einzeilig im Register, was auch un-
zuliissig ist. Marken wie

Fa
Aqua

werden weiterhin als Wort-/Bildmarken gefiihrt. Auch
das ist nicht korrekt.

Es gibt auch schon den Fall, dass das DPMA eine Marke,
die damals in Frakturschrift eingetragen war, jetzt in nor-
maler Schrift im Register fiihrt, wihrend das HABM diese
Marke, obwohl die deutsche Matke die Seniorititsmarke
ist, weiterhin als Wort-/Bildmarke in Frakturschrift einge-
tragen hat. Das kann also in einem Widerspruchsverfah-
ren (zumindest nach der unseligen Entscheidung des EuG
Dor/Cor} unterschiedliche Auswirkungen haben, je nach-
dem ob aus der deutschen oder der Gemeinschaftsmarke
‘Widerspruch erhoben wurde. Dass es aber in einer angeb-
lich harmonisierten Spruchpraxis so nicht gehen kann,
muss jedem klar sein. Da es hier m.E. um den handwerkli-
chen Teil im Markenrecht geht, sollte in diesern Bereich
zuerst einmal in verniinftiger Weise harmonisiert werden,
da ansonsten w.U. alte und auch wertvolle Rechte leicht-
fertig zerstért werden konnten. #

Freihaltebediirfnis und Kennzeichnungskraft von
Marken im Rahmen der Verwechslungsgefahr
Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07 -

Adidas/Marca Mode II"

Jennifer Clayton-Chen?

I. Einleitung

Der EuGH befasst sich in seinem Urteil Adidas/Marca
Mode II mit einigen Aspekten der markenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr, darunter mit Aspekten der Kennzeich-
nungskraft im Allgemeinen und der Kennzeichnungskraft
der Drei-Streifen-Marke von Adidas im Besonderen.

1 MarkenR 2008, 167.
2 Die Autorin ist Rechtsanwiiltin in Miinchen.-

Die Adidas AG ist Inhaberin von Bildmarken, die durch
drei vertikale, parallel verlaufende Streifen jeweils gleicher
Breite gebildet werden, seitlich auf Kleidungsstiicken an-
gebracht werden und farblich mit der Kleidungsfarbe
kontrastieren. Im Ausgangsverfahren, das in den Nieder-
landen stattfand, hatten die Adidas AG und deren aus-
schliefliche Lizenznehmerin fiir das Beneluxgebiet, die
Adidas Benelux BV (im Folgenden gemeinsam als ,Adi-
das“ bezeichmet), eine Unterlassungsklage gegen Marca
Mode und andere Unternehmen wegen Verwendung von
zwei parallel verlaufenden Streifen auf Bekleidung ange-
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strengt, wobei der Hoge Raad der Niederlande in der letz-
ten Instanz das Verfabren aussetzte und dem EuGH meh-
rere Fragen zur Vorabentscheidung vorlegte.

Die Hauptfrage an den EuGH war, ob bzw. inwieweit
bei der Bestimmung des Schutzumfangs einer auf
Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klage-
marke deren Freihaltebediirfnis im Verkehr {vom Hoge
Raad als ,Allgemeininteresse daran, dass die Verfiigbar-
keit von bestimmten Zeichen fir die anderen Wirt-
schaftsteilnehmer, die einschligige Waren oder Dienst-
leistungen anbieten, nicht ungerechtfertigt beschrankt
wird® bezeichnet) zu beriicksichtigen sei. Weiter wurde
gefragt, inwieweit es hierbei einen Unterschied mache,
ob die angegriffenen Zeichen von den beteiligien Ver-
kehrskreisen als blofe Dekoration betrachtet witrden,
thnen die Unterscheidungskraft fehle oder es sich dabei
vm beschreibende Angaben handle.

li. Kann das Freihaltebediirfnis eine Schutz-
schranke bei der Ausiibung von Markenrech-
ten sein?

Zum Aspekt des Freihaltebedtirfnisses- fiihrt der EuGH
zundchst aus, dass dieses ein Kriterium sei, das vor Fin-
tragung der Marke als potentielles Eintragungshindernis
zu beriicksichtigen sei (Art. 3 der Richtlinie 89/104/
EWG des Rates vom 21.12.1988 — Markenrechtsharmo-
nisierungsrichtlinie — nachstehend MRRL), und nach er-
folgter Eintragung der Marke ein Verfallskriterium
{Art. 12 MRRI; richtig wohl: Nichtigkeitskriterium)®
darstellen kénne.

Die Frage, um die es hier geht, ist aber, ob das Freihalte-
bediirfnis auch ein Beurteilungskriterium zu dem Zweck
sein kann, nach erfolgter Emtragung der Marke ihren
Schutzumfang zu begrenzen.

In der Folge geht der EuGH niher auf die unterschiedli-
chen rechtlichen Ankntipfungspunkte bei der Prifung
einer Marke auf absolute Schutzfihigkeit einerseits und
bei der Priifung des Schutzumfangs einer ilteren Marke
im Verletzungsverfahren andererseits niher ein und ver-
weist darauf, dass Einwinde gegen den Schutzumfang

3 Unklar ist, weshalb der EuGH auf die Verfallsvorschriften verweist. Der
Verfall einer eingetragenen Matke auf Grund ihrer Eatwicklung zu ei-
ner gebriuchlichen Bezeichnung (Art. 12(2)(a) MRRL) stellt kein Kor-
relat zo Art 3(1)(c) MRRL (beschreibende Angaben), sondern zu
Art. 3(1){d) MRRL (gebriuchliche Bezeichnungen) dar. Der Verweis
auf sein Urteil in Sachen Levi Strauss (BuGH, Urt. v 27. 4, 2006, Mar-
kenR 2006, 209 Rn. 19) hilft in dieser Frage nicht weiter. Art. 12 MRRL
wurde auch in den Schlussantriigen des Generalanwalts nicht erwahnt.

4  EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 25 — Adidas/Marca Mode 1.

EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 26 — Adidas/Marca Mode I1.

6  Generalanwalt Colomer stellt it seinen Schlussantrigen in diesern Ver-
fahren fest, der EuGH habe trotz wiederholter Bexugnahmen (wobei er
allerdings nur vier Urteile nennt) auf das Freihaltebediirfnis nie eine
eingehende Untersuchung dieses Rechtsinstituts deutscher Prigung
vorgenommen, was ibn dazu veranlasste, elne umfangreiche Analyse
desselben  durchzufiihren, vgl Schlussantrige vom 16.1.2008,
Rn. 32-45.

7  EuGH GRUR Int 1994, 168 — Quattro/Quadra.

8  EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 29, 30 — Quattro/Quadra.

9  EuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 36, 37 — Quattro/Quadra.

10 EuGH GRUR Int 1994, 168 Ra. 39 — Quattro/Quadra.

der alteren Marke im Rahmen eines Verletzungsverfah-
rens nur im Rahmen des Art. 5 (Rechte aus der Marke)
und gegebenenfalls des Art. 6 MRRL (Beschrinkung der
Wirkungen der Marke) zu beurteilen seien.”

Auffillig ist zunidchst der hiufige Gebrauch des vom
EuGH ansonsten: cher selten verwendeten Begriffs ,,Prei-
haltebeditrfnis® (in der englischen Fassung: ,signs which
miust remain available for all ‘economic operators®).
Sucht man nach Urtellen des EuGH, in denen der Be-
griff ,,Frethaltebedtirfnis® vorkommit, wird man nicht oft
fiindig, und erst recht nicht, wenn die Suche auf solche
Urteile eingeschrinkt wird, die im Zusammenhang mit
zweiseitigen Markenverfahren ergangen sind.®

Jedoch kann man auf eine frithe Entscheidung aus der
Zeit noch vor Inkrafttreten der Markenrechtsharmoni-
sierungsrichtlinie stofen, ndmlich auf das Urteil vom
30.11.1993 betreffend einen Konflikt zwischen den Mar-
ken ,Quattro® und ,Quadra“ Der Europiische Ge-
richtshof war damals schon einimal mit der Frage be-
fasst, inwieweit nach europiischem Gemeinschaftsrecht
ein eventuelles Freihaltebediirfnis an einem Wort bei der
Ausitbung des Rechts aus einer nationalen Marke zu be-
riicksichtigen sei.” Durch einen Vergleich mit dieser frii-
hen Entscheidung wird deutlich, wie konsequent der
EuGH in der Lage ist, seine Rechtsprechungsgrundsitze
tiber eine Zeitspanne von mehr als 15 }'ahren aufrecht
zu erhalten.

Im Quattro/Quadra-Urteil wurde die Vorabentschei-
dungsfrage noch unmittelbar auf der Grundlage des
EWG-Vertrags gepriift, und zwar unter dem Aspekt der
unzulidssigen Behinderung des innergemeinschaftlichen
Handels nach den damaligen Art. 30 und 36 EWG-Ver-
trag (jetzt: Ast. 28 und 30 EG-Vertrag). Der FuGH stell-
te damals fest, Beschrinkungen des freien Warenver-
kehrs sefen nur erlaubt, soweit sie zur Wahrung von
Rechten gerechtfertigt seien, die den spezifischen Gegen-
stand des in Frage stehenden gewerblichen oder kom-
merziellen Eigentums awsmachten. Der spezifische Ge-
genstand des Warenzeichenrechts bestehe darin, dass der
‘Warenzeicheninhaber gegen die Gefabhr von Verwechs-
lungen geschiitzt werde, mittels derer Dritte aus dem
Ruf der Waren des Zeicheninhabers widerrechtlich Vor-
teile ziehen kinnten.® Weder die Annahme einer unmit-
telbaren Verwechslungsgefahr zwischen den Marken
»Quattro® und ,,Quadra®“ noch die Annahme einer mit-
telbaren Verwechslungsgefahr zwischen ,(Audi) Quat-
tro“ und ,(Renault) Quadra® nach nationalem Recht
kénne nach Gemeinschaftsrecht grundsétzlich in Frage
gestellt werden, da der spezifische Gegenstand des Wa-
renzeichenrechts eben gerade im Schutz des Imhabers
gegen Verwechslungsgefahr bestehe.” Es stelle deshalb
grundsitzlich keine unzulissige Behinderung des inner-
gemeinschaftlichen Handels dar, wenn ein Markeninha-
ber in einem Mitgliedstaat ein nationales Markenrecht
an einem Wort geltend mache, obwohl das Wort in ei-
nem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahl-
worts (hier; quattro) habe, und obwohl die damit be-
zeichnete Zahl 4 im Automobilbereich eine bedeutende
Rolle spiele.'®

Der EuGH hatte sich in jener Entscheidung auch mit
der Frage nach der Rechtsgrundlage fitr die Begrimmdung
eines Recht an der Bezeichnung ,quattro® befasst und
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festgestellt, dass das deutsche Recht sehr strenge Voraus-
setzungen fiir den warenzeichenrechtlichen Schutz einer
Bezeichnung wie ,quattro® aufstellt.’* Im Ubrigen un-
terschied das Gericht. ausdriicklich zwischen der Be-
griindung des Rechts ecinerseits und der Ausiibung des
Rechts andererseits.’” Die Quattro/Quadra-Entschei-
dung vom 30.11.1993 kann, wie die weitere Analyse zei-
gen wird, durchaus als ein Vorldufer des hier behandel-
ten Urteils vom 10.4.2008 betrachtet werden.

Zwischen den Entscheidungen in Sachen Quattro/Quadra
und Adidas/Marca Mode IT erging das bekannte Chiem-
see-Urteil vorn 4. 5. 1999, in dem sich der Europdische Ge-
richtshof mit der Frage auseinander setzte, ob die Eintra-
gung einer geographischen Angabe nach Art 3(1)(¢)
MRRL nur dann zuriickgewiesen werden kénne, wenn ein
»konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebediirfnis®
vorliege. Dies hat das Gericht damals verneint und festge-
stellt, nicht nur ein gegenwirtiges, sondern auch ein ver-
niinftigerweise fiir die Zukunit zu erwartendes Interesse
an der Freihaltung einer geographischen Herkunftsangabe
fiir die betreffenden Waren, kénne ein von der nationalen
Behorde zu beriicksichtigendes, relevantes Zuriickwei-
sungskriterium sein.'? Damit hat der Europiische
Gerichtshof die Notwendigkeit der Anwendung des im
Allgemeininteresse liegenden Freihaltebediirfnisses her-
vorgehoben und dabei auf das Ziel der genannten Vor-
schrift {Art. 3(1){c) MRRL) abgestellt, das darin besteht,
die Benutzung eines Zeichens oder einer Angabe bet der
Entscheidung iber die Eintragung freizuhalten.'* Damit
ist aber noch nichts tiber die Bedeutung des Freihaltebe-
dirfnisses als magliche Schutzschranke nach der Eintra-
gung der Marke ausgesagt. .

Im Chiemsee-Urteil hatte sich der EuGH dann noch mit
der Frage auseinander zu setzen, ob die Anforderungen
des Art. 3(3}(1) MRRL (durch Benutzung erlangte Un-

11 FuGH GRUR Iat 1994, 168 Rn. 22 — Quattro/Quadra.

12 BuGH GRUR Int 1994, 168 Rn. 16 — Quattro/Quadra,

13  EuGH MarkenR 1999, 189 Rn. 19, 35 und 37 — Chiemsee. Zur Recht-
sprechung des EuGH zum Thema Freihaltebediirfnis als Schutzhinder-
nis vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 187 und Fisenfiths/
Schennen, GMV, 2. Aufl., Art, 7 Ra., 14 - 23.

14 Vgl Schlussantrige des Generalanwalts (Fn. 6}, Ra. 44.

15 Diese ,nene Bedeutung” wird im US-Recht als ,secondary meaning®
bezeichnet.

16 Hervorhebung durch die Autorin,

17 EuGH MarkenR 1999, 183 Ra. 47, 48 und 54 — Chiemsee.

18 Vgl den Wortlaut des Art. 3(3}(1} MRRL: ,Eine Marke wird nicht ge-
mif Abs. 1 Buchst. b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder
fiir ungiltig erklirt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benut-
zung Unterscheidungskraft erworben hat.” Vgl. zu dieser Problemstel-
lung auch Nevak, BuZW 2001, 613, 617, 618 sowie Ingerl, GRUR Int
2001, 581, 582 und Stribele, GRUR 20608, 569, 570.

19 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 22-26 - Adidas/Marca Mode IL

20  BuGH MarkenR 1999, 189 Rn. 14 — Chiemsee.

21 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 26 — Adidas/Marca Mode Ii. Hierauf
hatte der Generalanwalt in seinen Schlussantrigen (Fo. 6) hingewiesen
{vgl. dort Rn. 27). Drer Generalanwalt hat sich im Verlaufe seines Gut-
achtens dann aber mehr mit Art. 6 als mit Art. 5 MRRL auseinander
gesetzt (vgl. dort Rn. 46£).

22 EaGH MarkenR 2008, 167 Rn. 29 — Adidas/Marca Mode IL

23 Insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedank-
lichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr
hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Max-
ke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren
cder Dienstleistungen.

24 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 29, 30 — Adidas/Marca Mode II.

terscheidungskraft einer Marke) je nach dem Grad des
vorliegenden Frethaltebediirfnisses unterschiedlich seien,
Hierzu hat er zunichst festgestellt, dass eine geographi-
sche Bezeichnung infolge ihrer Benutzung die Eignung
erlangen konne, die Ware, fiir welche die Eintragung be-
antragt sei, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und damit diese Ware von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, In
einem solchen Fall habe die geographische Bezeichnung
nidmlich eine neue Bedeutung erlangt, die micht mehr
nur beschreibend sei; diese neue Bedeutung rechtfertige
ihre Eintragung als Marke."”” Hieraus hat der Europii-
sche Gerichtshof den Schiuss gezogen, dass Art. 3(3)(1)
MRRL eine Differenzierung der Unterscheidungskraft
nach dem festgestellten Interesse daran, die geographi-
sche Bezeichnung fiir die Benutzung durch andere’® Un-
ternechmen freizuhalten, nicht zulasse."” Diese Aussage
wurde im Chiemsee-Urteil danm nicht weiter vertieft,
beruht aber offensichtlich auf einer strikten Auslegung
der Richtlinie nach dem Wortlaut, denn Art. 3(3)(1)
MRRL stellt fir die Erlangung der Unterscheidungskraft
ausschlieflich anf die Benutzung der Marke, nicht auf
davon unabhingige Faktoren ab.™®

In der Adidas/Marca Mode II-Entscheidung nimmt der
EuGH den in den damaligen Entscheidungen liegen ge-
lassenen Paden quasi wieder auf. Im Lichte des Chiem-
see-Urteils werden auch seine relativ umfangreichen, als
»voriiberlegungen® bezeichneten Ausfilhrungen zum
Verhiltnis zwischen Eintragungshindernis und Schutz-
begrenzung'® erst verstindlich, denn in diesen Passagen
werden einige Aspekte der Chiemsee-Entscheidung
nachtriglich relativiert. In ,,Chiemsee® hatte sich der
EuGH pimlich — in Ubereinstimmung mit den vom
Landgericht Mimnchen I gestellten Fragen — ausschlief3-
lich mit Art. 3 MRRL, also mit Schutzfihigkeitserwi-
gungen, befasst, obwohl es in jenem Fall eben nicht um
die Eintragung des Zeichens ,,Chiemsee, sondern um
die Geltendmachung von Rechten aus der Bezeichnung
»Chiemsee ging.*" In dem hier besprochenen Urteil hat
der EuGH erkannt, dass fir die Beurteilung der eventu-
ellen Begrenzung des Schutzumfangs einer geschiitzten
Marke nicht aaf Art. 3 sondern auf Art. 5 MRRL abzu-
stellen ist.>!

So priift der BuGH nun, gestiitzt auf die seit der Quat-
tro/Quadra-Entscheidung gednderte Rechtsgrundlage,
namlich die Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie, ob
das Freihaltebediirfnis ein relevanter Umstand der Ver-
wechslungsgefahr ist.*?

I Ist das Freihaltebedirfnis ein im
Rahmen der Verwechslungsgefahr zu
beriicksichtigender Umstand?

Zunichst auf Art. 5(1)(b) MRRL (Rechte aus der Marke
bei Verwechslungsgefahr) eingehend, filhrt der FuGH
unter Hinweis auf den zehnten Erwigungsgrund der
Markenrechtsharmonisierungsrichtlinie aus, dass die
Verwechslungsgefahr zwar von einer Vielzahl von Um-
stinden abhinge, der Umstand, dass bei den Wettbe-
werbern ein Bediirfnis nach freier Verfiigbarkeit des Zej-
chens bestehe, aber nicht zu diesen relevanten
Umsténden gehore.™*
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Der BuGH begriindet dieses Ergebnis zweckorientiert:
Konne sich ein Dritter im Rahmen der Verwechslungsge-
fahr quf ein Freihaltebeditrfinis berufen, kénnte die wirksa-
me Anwendung des Art. 5(1)(b) MRRL dadurch unterlau-
fen werden. Dritte kéunten Zeichen, die grundsitzlich™
fiir alle Wirtschaftsteilnehmer verfiighar bleiben miissten,
sogar in missbriuchlicher Weise mit dem Ziel benutzen,
beim Verbraucher Verwechslungen hervorzunifen, um sich
anschliefiend gegeniiber dem Markeninhaber auf ein Frei-
haltebediirfnis zu berufen.”® Die vom EuGH aufgezeigten
Handlungsweisen kinnten somit als ,gezielte Verwisse-
rung in missbriuchlicher Absicht® bezeichnet werden.

Letztendlich stellt der Buropiische Gerichtshof auf die
konkrete Verwechslungsgefahr ab: Liegt diese tatsichlich
vor, was vom zustindigen nationalen Gericht festgestellt
werden muss, kaon sich ein Dritter nicht erfolgreich da-
rauf berufen, dass ein Freihaltebediirfnis vorliegt. Der
EuGH hat den in der Quattro/Quadra-Entscheidung
unter dem Aspekt des ,spezifischen Gegenstands des
Markenrechts® begonnenen Ansatz somit in der Adidas/
Marca Mode Il-Entscheidung unter dem Aspekt der
Verwechshmgsgefahr konsequent zu Ende gefithrt.

IV. Istdie Wahrnehmung eines Zeichens als
bloBe Dekoration ein Umstand, der die
Verwechslungsgefahr ausschlieBen kann?

Ahnliche Erwigungen gelten fiir den Einwand, dass das
Publikum ein bestimmtes Zeichen als blofe Dekoration
wahrnehme. Nach Auffassung des BuGH ist diese Tatsa-
che unerheblich, wenn trotz des dekorativen Charakters
des Zeichens eine Verwechslungsgefahr vorliegt.”” Das
mit dem Fall befasste nationale Gericht miisse die Prii-
fung, ob der Durchschnittsverbraucher Zweistreifenmo-
tive, die an den selben Stellen angebracht seien und die-
selben Merkmale aunfwiesen wie die fiir Adidas

25 Der iibersetzte Begriff ,grundsitzlich® ist hier wohl eher i.S.v. ,prinzi-
piell, als solche™ zu verstehen als im juristischen Sinne, vel. die in der
englischen Fassung verwendete Bezeichnung ,generally” (nicht ,basi-
cally™). Der EuGH verweist nimlich im folgenden Abschnitt des Urteils
(vgl. dort Rn. 32) auf ,Streifenmotive als solche®, die ,frei verfiigbar™
seien und ,von allen Wettbewerbern auf vielerlei Art und Weise auf
Sport- und Freizeitbekleidung angebracht werden kinnten®.

26 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 31 — Adidas/Marca Mode II.

27 BuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 34 — Adidas/Marca Mode I1.

28 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 33, 35 — Adidas/Marca Mode IL

29 FuGH MarkenR 2608, 167 Rn. 36 — Adidas/Marca Mode IL

30 Vgl Knaak, GRUR Int 2007, 801, 802.

31 Vgl z.B. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rn. 320, In der zehnten Begriin-
dungserwigung der MRRL und der sicbten Begriindungserwigung der
GMV wird der Bekanntheitsgrad der Marke it Markt als fiir die Ver-
wechslungsgefahr relevanter Umstand erwahnt.

32 EnGH GRUR 1998, 387 — Springende Raubkatze.

33 EuGH GRUR 1998, 387 Rn. 24 — Springerde Raubkatze.

34 FEuGH GRUR 1998, 922 Rn. 18 — Canon.

35 Vgl Stribele/Hacker (Fn, 13), § 9 Rn. 182 und 184 m.w.N.

36 Vgl Knaak, GRUR Int 2007, 801 unter Hinweis auf BGH GRUR 2008,
937, 938 = MarkenR 2006, 409 - Ichthyol I m.w.N.; Ingerl/Rofinke
(Fn. 31), § 14 Rn. 272 m.w.N. Alle Markenbeschwerdesenate des BPats
priifen in Widerspruchs-Beschwerdesachen ebenfalls routinemiRig die
Kennzeichnunggkraft der Widerspruchsmarke.

37 Vgl zB. BGH MarkenR 2007, 501 — Kinder Il. Bernecke, WRP 2007,
1417, 1420 weist darauf hin, dass zusitzlich auch die Qualifikation des
Durchschnittsverbrauchers das Niveau des Markenschutzes bestimmt: Je

eingetragenen Motive, als Hinweis auf die Herkunft von
Adidas ansehen kdnnte, nachholen.”®

V. Welche Rolle spielt die erhéhte
Kennzeichnungskraft im Rahmen der
Verwechslungsgefahr?

Noch im Zusammenhang mit der Prifung des
Art. 5(1)(b) MRRL (Rechte aus der Marke bei Ver-
wechslungsgefahr) kommt der EuGH auch auf die Frage
nach dem Bekanntheitsgrad der dlteren Marke zu spre:
chen. Auch dieser bestimme — neben dem Grad der
Ahnlichkeit zwischen der ilteren Marke und dem kolli-
dierenden Zeichen - die Frage, wie leicht das Zeichen
mit der Marke in Verbindung gebracht werden konne

Die Bekanntheit einer Marke ist neben den Eigenschaften,
die eine Marke von Haus aus besitzt, ein wesentliches Kri-
terium®® bei der Bestimmung ihrer Kennzeichnungskraft,
die, zusammen mit der Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen und der Ahnlichkeit der sich gegeniiber
stehenden Zeichen, wiederum ein ungeschriebenes Tatbe-
standsmerkmal der Verwechslungsgefahr ist.*!

Bereits in seinem vor mehr als 10 Jahren erlassenen, ers-
ten Urteil unter der Geltung der Markenrechtsharmoni-
,\sierungsrichﬂim'e tiberhaupt,” hat der FuGH festge-
stellt, die Verwechslungsgefahr sei umso grofier, je

. grofer sich die Kennzeichnungskraft der #lteren Marke

darstelle. Daher konne eine Verwechslungsgefahr dann
bestehen, wenn der ilteren Marke entweder von Hause
aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kenm-
zeichnungskraft zukime.” Auch dieser Grundsatz ge-
hért somit schon lange zum Rechtsprechungs-“Fundus®
des EuGH.

Bereits im unmittelbar darauf folgenden Canon-Urteil
wurde diese Aussage folgendermafen prizisiert: Da der’
Schutz einer eingetragenen Marke nach Art. 4(1)(b)
MRRL vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhin-
ge, gendssen Marken, die, von Haus aus oder wegen ih-
rer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeich-
nungskraft besiflen, eine umfassenderen Schutz gegen
Verwechslungsgefahr als Marken, deren Kenngzeich-
nungskraft geringer sei’® Aus dieser Rechtsprechung
folgt, dass es, bei der Priifung einer Kollisionslage uner-
lasslich ist, den Grad der Kennzeichnungskraft der ilte-
ren Marke festzustellen.>

Diesen Grundsatz haben der Bundesgerichtshof und das
Bundespatentgericht ebenfalls schon seit Langem in ihre
stindige Rechtsprechung integriert, und zwar sowohl in
Markenverletzungsverfahren als auch in Widerspruchs-
verfahren.”® Die inzwischen zum ,Standardsatz gewor-
dene Aussage des BGH lautet, dass von einer Wechsel-
wirkung zwischen der Identitit oder der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, demn Grad der Ahnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritats-
dteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein ge-
ringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder DYenst-
leistungen durch einen hdheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der ilteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt.”” Umso bedauerlicher ist es, dass es




480 Clayton-Chen — Freihaltebedirfnis und Kennzeichnungskraft von Marken

MarkenR 11-12/2008

dennoch in der Praxis an verldsslichen Kriterien zur Be-
stimmung des Grades der Kennzeichnungskraft und zur
konsequenten Beriicksichtigung der Kennzeichnungs-
kraft im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu fehlen
scheint. Es ist nicht zu tibersehen, dass auch die sub-
stantilerte und durch Mittel zur Glaubhaftmachung
unterstiitzte Geltendmachung einer erhhten Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke von den
Markenstellen oft ignoriert, unter Hinweis auf die be-
schrinkten Uberpriifungsméglichkeiten im  Wider-
spruchsverfahren zuriickgewiesen, oder allenfalls halb-
herzig beriicksichtigt wird®® Diese unbefriedigende
Handhabung mag auch auf vereinzelte Stellangnahmen
in der einschligigen Kommentar- und Aufsatzliteratur,
die mit den von der Rechtsprechung aufgestellten An-
forderungen nicht mehr in Einklang zu bringen und so-
mit diberholt sind, zuriickzufithren sein.*

mehr Kenntnisse und Aufmerksamkeit dem Verbraucher zageschrielen
werden, desto weniger ist er der Gefahr von Verwechslungen ausgesetzt,

38 Tm Gegensatz dazu wird eine verminderte Kennzeichnungskraft der
‘Widerspruchsmarke in Widerspruchsentscheidungen des BPMA nicht
selten mit refativ Lleichter Hand® festgestellt.

‘39 So werden in Widerspruchsentscheidungen des DPMA gerne folgende
Passagen aus Strobele/Hacker (Fn. 13) zitiert: ,,Jm markenrechtlichen
Widerspruchsverfahren kann der Behauptung eines erweiterten Schutz-
bereichs dllerdings nur in beschrinktem Umfange nachgegangen wer-
den. Da in diesem registerrechtlichen Verfahren kein Ravm fur die zur
exakten TFeststellung der tatsichlichen Benutzungslage erforderlichen
vollstidndigen Beweiserhebungen ist, wird nach bisheriger Rechtspre-
chung eine darauf gestiitzte Kennzeichnungsstérke der Widerspruchs-
marke nus beriicksichtigt, wenn sie ,Jiquide® ist, d.h. wenn alle fiir die
‘Tatsache der behaupteten Benutzung und der durch sie bewirkten Ver-
kehrsbekanntheit maRgeblichen Umstinde umstreitig oder amtsbekanmt
sind.”, sowie ,In Betracht kommen z.B. Hinweise auf den Inhalt 6ffent-
licher Register und sonstiger dem DPMA und BPatG chne weiteres zu-
ginglicher Quellen sowie die Vorlage von Statistiken, die von amtlichen
oder zumindest neutralen Institutionen erstellt worden sind, oder von
Verkehrsbefragungen durch demoskopische Unternehmen® (Sirdbele/
Hacker (Fn. 13), § 9 Ru. 192, 193). Hierbei wird von den Priifern unbe-
ritcksichtigt gelassen, dass Hacker ein paar Passagen weiter dafiir pli-
diert, die fiir die Darlegung der Markenbenutzung im Rahmen des
Benutzungszwangs geltenden Grundsatze auch fiir die Erdrterung der
Markenbenutzung bei der Beanspruchung einer erthohten Kenrezeich-
nungskraft heranzuziehen, In beiden Fillen sei deshalb eine Glaubhaft-
machung der mafigeblicken Tatsachen durch den Inhaber des lteren
Rechts ,notwendig, aber auch ausreichend™ (vgl. Strobele/Hacker
(Fn. 13), § 9 Rn. 195). Zu dieser Thematik siche auch Imgerl/Rohnke,
42 Rn. 53-56.

40 Jingst wurde etwa ein Vorschlag zur mathematischen Berechnung der
drei Kriterien der Verwechshuingsgefahr, Waren- und Markenghnlichkeit
sowie Kennzeichnungskraft der slteren Marke gemacht, vgl Schwarz,
MarkenR 2008, 237 ff.

41 Aber auch in Verletzungsprozessen scheint es fiir die Feststellung und
Bewertung der Kennzeichnungskraft im Rahmen der Verwechslungsge-
fahr an einheitlichen und verlisslichen Kriterien zu fehlen, vgl. Strobele/
Hacker (Fn. 13}, §9 Rn. 189-191 und Ingerl/Rohnke (Fn.31), §14
Ra. 386-389.

42 FuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 36 — Adidas/Marca Mode IL

43 Beeintrichtigung der Wertschitzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise,

44  Laut Ingerl/Rohnke (Fn. 31), §$ 14 Rn. 793 ist jede Steigerung der ur-
spriimglichen Kennzeichmungskraft eines Zeichens durch Benutzung
graduell als Verwechslungsfaktor mit zu beriicksichtigen. Damit sei in-
soweit eine allgemeingiiltige Abgrenzung zur Bekanntheit als Voraus-
setzung des erweiterten Schutzes weder moglich noch notwendig.

45  Strébele/Hacker (Fn. 13), § 14 Rn. 187, 190 unter Hinweis auf EuGH
MarkenR 2003, 61 Rn. 30 - DavidofffGofkid und EuGH MarkenR
2003, 453, 456 Rn. 18 ff. ~ Adidas/Fitnessworld.

46 FEuGH GRUR Int 1994, 168 ff. Rn. 30 - Quattro/Quadra,

47 Vgl z.B. Swibele/Hacker (Fn. 13}, §9 Rn. 182 und Tngerl/Rohnke
(Fn. 31), § 14 Ro. 381. Laut Berneke, WRP 2007, 1417, 1426 ist die An-
nahme einer regelmifigen Steigerung der Gefshr unmitteibarer Ver-
wechslungen bei Kennzeichnungsstirke einer Marke empirisch nicht
gerechtfertigt.

Es wiire zu wiinschen, dass Rechtsprechung und Litera-
tur als Konsequenz aus der Akzeptanz der Kennzeich-
nungskraft als vollwertiges, wenn auch ungeschriebenes,
Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr auch die
dringend benstigten Instrumente zur Handhabung und
Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis zur Verfiigung
stellen wiirden,®® was die Vorhersehbarkeit und Nach-
vollziehbarkeit aller Entscheidungen in Markenkollisi-
onsfillen, insbesondere aber von Widerspruchsentschei-
dungen, verbessern wiirde.*!

Der auf der bisherigen EuGH-Rechtsprechung basieren-
de Grundsatz hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der
priorititsdlteren Marke besagt, dass Marken mit hoher
Kennzeichnungskraft einen umfassenderen Schutz gegen
Verwechslungsgefahr geniefen als Marken, deren Kenn-
zeichnungskraft geringer ist. Mit dem Adidas/Marca
Mode II-Urteil bringt der EuGIH nun folgenden Aspekt
in die Beurteilung ein; Je bekannter eine Marke sei, des-
to grofler sei die Zahl der Wetibewerber, die dhnliche
Zeichen bemutzen mochten. Das Vorhandensein einer
groflen Menge von mit dhnlichen Zeichen versehenen
Waren auf dem Markt kénne die Marke dadurch verlet-
zen, dass es ihre Unterscheidungskraft zu vermindern
drohe und ihre Hauptfunktion gefihrde, die darin be-
stehe, gegeniiber den Verbrauchern die Herkunft der
Waren zu gewihrleisten.”? Obwohl der EuGH die erhoh-
te Kennzeichnungskraft unter dem Tatbestand der Ver-
wechslungsgefahr priift, soll nun also auch der dem
Art. 5(2) MRRL zuzuordnende Rufausbeutungsaspekt
der Verwisserungsgefahr® in die Pritfung mit einbezo-
gen werden.

Diese Herangehensweise scheint zwar neu zu sein, passt
jedoch trotz der unterschiedlichen dogmatischen Grund-
lagen des Verwechslungsschutzes (Art. 5(1)(b) MRRL) ei-
nerseits und des Bekanntheitsschutzes (Art. 5(2) MRRL)
andererseits in die insbesondere durch die FuGH-Recht-
sprechung bisher schon herausgearbeitete Systematik.
Denn tiber die Beriicksichtigung der erhéhten Kennzeich-
nungskraft im Rabmen der Verwechslungsgefahr einer-
seits™ und die Anwendung des Bekanntheitsschutzes
auch auf dhnliche Waren und Dienstleistungen anderer-
seits® sind diese beiden Tatbestinde in ihrer Anwendung
ohnehin schon einander angenshert worden. Bereits in
der Quattro/Quadra-Entscheidung war festgestellt wor-
den, dass der spezifische Gegenstand des Warenzeichen-
rechts darin bestehe, dass der Warenzeicheninhaber gegen
die Gefahr von Verwechslungen geschiitzt werde, mittels
deren Dritte widerrechtlich aus dem Ruf der Waren des
Zeicheninhabers Vorteile zichen konnten.*s

Die (Mit)berlicksichtigung der Verwisserungsgefahr als
Aspekt der Rufausbeutung kénnte tatsichlich dazn bei-
tragen, die Akzeptanz der Kennzeichnungskraft als voll-
wertiges Kriterium der Verwechslungsgefahr in Literatur,
Rechtsprechung und Entscheidungspraxis des DPMA
weiter zu erhdhen. So wird die angenommene Rechts-
folge, dass Marken mit erhéhter Kennzeichnungskraft
einen entsprechend erweiterten Schutzumfang gegen
Verwechslungsgefahr beanspruchen kénnen, wegen der
tatsdchlichen Moglichkeit, dass diese Marken unter Um-
stinden gerade wegen ifwwer Bekanntheit von anderen
Kennzeichen leichter zu unterscheiden seien, von eini-
gen Autoren kritisch hinterfragt.*” Man miisse von der
rein subjektiven/empirischen Abstellung auf die tatsich-
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liche Verwechselbarkeit verstirkt dazu itbergehen, objek-
tive/normative Kriterien heranzuziehen, die sich an der
von der unternchmerischen Leistung des Markeninha-
bers beeinflussten Kennzeichnungskraft orientierten.®®
Der groBere Schutzumfang bei intensiver Benutzung
rechtfertige sich in erster Linie als Anerkennung der in
der Marke verkdrperten wettbewerblichen Leistung und
ihrer daraus resultierenden hiheren Schutzwiirdigkeit
bzw. Schutzbediirftigheit.*’

Ein verstirktes Abstellen auf den Rufausbeutungsaspekt
kdnnte wegen der damit einhergehenden Betonumg des
Schutzes der Herkunftsfunktion der ilteren Marke zu der
geforderten Objektivierung beitragen. Allerdings ist frag-
lich, ob bzw. wie weit der Verwisserungsaspekt auch im
armtlichen Widerspruchsverfahren hilfreich sein kann, da
der Schutz einer bekannten Marke gegen Verwiisserungs-
gefabr im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht
werden kann ($ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Man darf ge-
spannt sein, ob der Rufausbeutungsaspekt zukiinftig auch
in Widerspruchsverfahren vor dem DPMA stirker be-
riicksichtigt werden wird, was zu einer weiteren Annihe-
rung des Verwechslungsschutzes und des Bekanntheits-
schutzes tiber das bisherige Maf hinaus fithren wiirde.

VI. Ist das Freihaltebediifnis ein bei der
bekannten Marke zu beriicksichtigender
Umstand?

Der EuGH hat auch diese Frage in kurzen Ausfiihrun-
gen verneint. Unter Hinweis auf seine stindige Recht-
sprechung zum Schutz der bekannten Marke (Art. 5(2)
MRRL)* hat er zusammengefasst, dass der Schutz be-
kannter Marken zwar nicht voraussetze, dass eine Ver-
wechslungsgefahr bestehe, dass aber ein bestimmter
Grad der Ahnlichkeit zwischen der bekannten Marke
und dem Zeichen vorliegen miisse, aufgrurid dessen die
beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwi-
schen dem Zeichen und der Marke sehen und beide ge-
danklich miteinander verkniipfen wiirden, ohne sie zu
verwechseln.” Da das Freihaltebediirfnis weder mit der
Beurteilung des Grades der Ahnlichkeit zwischen der
bekannten Marke und demi von dem Dritten benutzten
Zeichen noch mit der gedanklichen Verkniipfung zwi-
schen beiden etwas zu tun habe, kénne es kein rele-
vanter Gesichtspunkt fir die Priifung sein, ob die
Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke in
unlauterer Weise ausnutze oder beeintrachtige.”

48  Strijbele/Hacker (Fn. 13), § 9 Rn. 183.

49  Ingerl/Rohnke (Pn. 31}, § 14 Rn. 384; #hnlich Berneke, WRP 2007, 1417,
1424,

50 EuGH MarkenR 2008, 167 Ra. 40 — Adidas/Marca Mode IT unter Hin-
weis auf EuGH MarkenR 2000, 255 Rn. 36 — Marca Mode und auf
EuGH MarkenR 2003, 453 Ra. 31 — Adjdasifimessworld.

51 EnGH MarkenR 2008, 167 Rn. 41 — Adidas/Marca Mode 1L
52 FuGH MarkenR 2008, 167 Ru. 43 — Adidas/Marca Mode I1.

53 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 45 — Adidas/Marca Mode II; vgl. auch
FuGH MarkenR 2002, 394 Ru. 37 und 38 — Arsenal.

54 FuGH MarkenR 2002, 394 Rn. 42 — Arsenal.

55 Vgl Ingerl/Rohnke (Fn. 31), § 23 Rn. 59.

56 EuGH MarkenR 1999, 189 — Chiemsee

57 BuGH MarkenR 2008, 167 Ru. 46 — Adidas/Marca Mode IL

58 EuGH MarkenR 2008, 167 Rn. 47 und 49 ~ Adidas/Marca Mode TI.

VIl. Ist der dekorative Charakter eines
Zeichens im Rahmen des Art. 6(1)(b) MRRL
(Beschrankung der Wirkungen der Marke)
zu beriicksichtigen?

Der BuGH hat zuletzt gepriift, ob die Geltendmachung
des rein dekorativen Charakters eines Zeichens durch den
benutzenden Dritten  unter den Tatbestand des
Art. 6(1)(b} MRRL fallen kann. Wihrend Axrt. 5 MRRL
die Rechte aus der Marke definiert, enthilt Art. 6 Vor-
schriften iiber die Beschrinkung der Wirkungen der Mar-
ke.>? Art. 6(1){b) MRRL sieht vor, dass der Inhaber einer
Marke einem Dritten nicht verbieten kann, Angaben iiber
die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung,
den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der
Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleis-
tung oder liber andere Merkmale der Ware oder Dienst-
leistung im geschifitichen Verkehr zu benutzen, sofern die
Benutzung den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe
oder Handel entspricht. Wahrend der EuGH die Abgren-
zung der Anwendungsbereiche der Art. 5 und 6 MRRL im
Arsenal-Urteil iiber die Funktion der Marke und das spe-
zifische Interesse des Inhabers ,als Markeninhaber® vor-
genomunen hat,> orientiert er sich nunmehr an Wortlaut
und Zweck des Art. 6(1){b) MRRL und lisst es nicht zu,
dass der Anwendungsbereich dieser Vorschrift durch die
allgemeine Bezugnahme auf ein , Freihaltebediirfnis® auf-
geweicht wird. Der Wortlaut der Vorschrift sieht vor, dass
sich die von dem Dritten benutzte Angabe auf ein ,Merk-
mal det von diesem vertriebenen Ware™ (bzw. der er-
brachten Dienstleistung) beziehen muss. Bei dem im vor-
liegenden Fall von der Firma Marca Mode geltend
gemachten rein dekorativen Charakter des Zwei-Streifen-
Motivs handelt es sich laut EuGH aber nicht um ein

- wMerkmal der Ware® im Sinne dieser Vorschrift. Hilfreich

fiir das Verstindnis kann hier die Erlduterung sein, dass es
sich bei dekorativem Gebrauch nicht um eine beschrei-
bende Angabe, sondern um einen produkigestaltenden
Gebrauch, also um eine von Art. 6(1)(b) MRRL nicht er-
fasste Kategorie der Benutzung handelt.”

Unter ausdriicklicher Bezugnahme u.a. auf die Chiem-
see-Entscheidung™ bestitigt der EuGH, dass die Vor-
schrift des Art 6(1)(b) MRRL zwar eine Ausprigung des
Frejhaltebediirfnisses sei,”” dieses aber in keinem Fall ei-
ne selbstindige Beschrinkung der Wirkungen der Marke
sein kénne, die zu den in Art. 6(1)(b) MRRL ausdriick-
lich vorgesehenen Beschrinkungen hinzutrete. Vielmehr
kénne es nur im vorgesehenen Anwendungsbereich die-
ser Vorschrift beriicksichtigt werden.”® Auch in diesem
Punkt kniipft das Adidas/Marca Mode I-Urteil unver-
kennbar an die Chiemsee-Rechtsprechung zum Freihal-
tebediirfnis an und erginzt diese.

VIll. Fazit

Der Europiische Gerichtshof hat in dieser Entscheidung
wiederum die Kontinuitit und Geschlossenbeit seiner
markenrechtlichen Rechtsprechung betont, auch wenn
sich diese, wie nicht zuletzt der schwierige Briicken-
schlag von der Chiemsee- zur Adidas/Marca Mode II-
Entscheidung zeigt, manchmal nur mit kleinen nach-
triglichen Korrekturen herstellen lisst. G |




