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Europaisches Markenrecht in Deutschland

Detlev Oelfke, LL.M., Rechtsanwalt in Hannover

Das von der Europaischen Union vorgegebene
Markenrecht wird nun auch in Deutschland ent-
sprechend umgesetzt.

Der Gesetzgeber will zum Beginn der kommenden
Legislaturperiode ein lange erwartetes Gesetz zur
Reform des Warenzeichenrechts in Kraft setzen. Es
handelt sich dabei um die umfassendste Uberarbei-
tung seit Bestehen des Warenzeichengesetzes von
1894. Anla3 fiir das neue Markenrechtsgesetz,
das das bisherige Warenzeichengesetz ablosen
wird, ist die bereits Uberfallige Umsetzung der eu-
ropaischen Markenrechtsrichtlinie, die zu einer An-
gleichung der Markenrechtssysteme im gemeinsa-
men Markt fihren soll. Gleichzeitig stellt das neue
Markenrechtsgesetz aber auch den vorlaufigen
Abschlul3 jahrzehntelanger nationaler Reformbe-
mihungen dar. Die wesentlichen gesetzgeberi-
schen Ziele des umfangreichen Reformgesetzes
sind die Vereinheitlichung des europaischen Mar-
kenrechts, die Straffung und Vereinfachung von
Anmelde- und Widerspruchsverfahren sowie die
gesetzliche Erfassung und Integration aller Kenn-
zeichnungsrechte in einem umfassenden Geset-
zeswerk unter Einbeziehung der bisherigen zum
Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht ergangenen
Rechtsprechung.

Aufgrund der im gesamten gemeinsamen Markt
geltenden Markenrechtsrichtlinien waren und sind
auch in anderen Landern der Europaischen Union
Re-formgesetze notwendig. So wird unter anderem
in GroRbritannien ebenfalls noch in diesem Jahr ein
neues Markengesetz in Kraft treten. Neben der
Rechtsvereinheitlichung an sich ist es ein erklartes
Ziel der Harmonisierung, den Angehorigen der Mit-
gliedstaaten untereinander den Zugang zu Marken-
rechten zu vereinfachten Bedingungen zu ermdgli-
chen. In diesem Zusammenhang eingefiihrte Er-
leichterungen, wie vereinfachte Voraussetzungen
der Eintragung von Marken, kommen natlrlich
auch den jeweiligen Inlandern zugute.
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Wesentliche Anderungen gegeniiber dem bisheri-
gen Recht

Augenfilligste Anderung ist die Bezeichnung
"Marke", die die bisherigen Begriffe Warenzeichen
und Dienstleistungsmarke ersetzt. Das neue Ge-
setz kennt des weiteren die "nicht eingetragene
Marke", die nach geltendem Recht als Ausstattung
bezeichnet wird.

Eintragungsfahigkeit

Inhaltlich sind unter anderem Anderungen gegen-
Uber dem geltenden Recht bei der Eintragungsfa-
higkeit von Marken vorgesehen. Danach werden
kiinftig Zeichen, die lediglich aus Buchstaben (oder
Buchstabenkombinationen) oder Zahlen (auch
Zahlworten) bestehen, ohne weiteres in die Rolle
eingetragen. Nach geltendem Recht sind dreidi-
mensionale Zeichen sowie etwa unterscheidungs-
kraftige Aufmachungen (z.B. Verpackungen) der
Ware nicht als Warenzeichen eintragbar. Demge-
geniiber sieht das neue Recht nur noch vor, dal3
eine Marke durch eine Abbildung darstellbar sein
mul3. Ausdriicklich zulassig werden damit dreidi-
mensionale Marken, sowie akustische Marken und
moglicherweise "Geruchsmarken", die dann die
Form von zweidimensionalen Darstellungen in die
Rolle gelangen.

Bei der Frage der fiir eine Eintragung erforderlichen
Unterscheidungskraft und dem eine Eintragung
verbietenden Freihaltungsbediirfnis zugunsten der
Allgemeinheit wird das neue Gesetz wohl den
Trend der Rechtsprechung und amtlichen Praxis
der letzten Jahre fortsetzen, der teilweise schon
auf einer Umsetzung einzelner Grundsatze der eu-
ropaischen Markenrechtsrichtlinie beruhte. Nach
einer Zeit der massiv restriktiven Praxis, in der jede
Anmeldung zurlickgewiesen wurde, die auch nur
entfernt aus beschreibenden Begriffen bestand,
hat sich in den letzten Jahren die Rechtsprechung
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und Praxis gewandelt. Es wird nicht als Eintra-
gungshindernis angesehen, wenn es nur theore-
tisch moglich ist, da3 Dritte einen Begriff als be-
schreibenden Hinweis auf bestimmte Eigenschaf-
ten einer Ware benutzen.

Danach wird einer Marke kiinftig nur noch dann
die Eintragung versagt werden, wenn ihr jegliche
Unterscheidungskraft fehlt oder sie nur aus Begrif-
fen besteht, die einem konkreten Freihaltungsbe-
dirfnis unterliegen, also etwa im Zusammenhang
mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen
im Verkehr als beschreibende Angabe wirklich be-
notigt werden. Die theoretische Moglichkeit einer
derartigen Benutzung reicht dafiir nicht mehr aus.

Insgesamt wird daher das kiinftige Recht in An-
gleichung an internationale Gepflogenheiten eine
weitere Erleichterung der Eintragungsfahigkeit
bringen; auch in Deutschland werden nun Zahlen
und Buchstaben oder entfernt beschreibende Beg-
riffe dem Markenschutz zuganglich gemacht.

Umfassende Behandlung aller Kennzeichnungs-
rechte

Neben den eingetragenen Marken enthalt das neue
Gesetz Vorschriften tber andere Kennzeichenrech-
te, wie die nicht eingetragene Marke, den Namen,
die Firma oder die Geschaftsbezeichnung, welche
teilweise bislang in anderen Gesetzen geregelt wa-
ren. Darliberhinaus sind erstmalig in einem Gesetz
besondere Voraussetzungen und Auswirkungen
auf den Schutzumfang fiir besonders bekannte und
berihmte Marken enthalten.

Schutzumfang

Auch die neue Marke wird grundsatzlich Schutz
nur im Rahmen des fiir die Abwendung von Ver-
wechslungen und im Zusammenhang mit bestimm-
ten Waren oder Dienstleistungen notwendigen Um-
fangs genief3en. Dabei ist wie im geltenden Recht
davon auszugehen, dald es zu Verwechslungen nur
dann kommt, wenn einerseits die beiden Zeichen
selbst im wesentlichen Ubereinstimmen und ande-
rerseits die Art der mit dem einen bzw. dem ande-
ren Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen Anlal3 zu der Vermutung geben, diese
stammten aus demselben Geschaftsbetrieb.

Allerdings ersetzt das neue Gesetz die bisherigen
Begriffe der "Verwechselbarkeit" und der "Waren-
gleichartigkeit" durch den Begriff der "Ahnlich-
keit". Hierbei wird nicht mehr von einer strikten

Trennung der Frage der (klanglichen oder ander-
weitigen) Unterscheidbarkeit zweier kollidierender
Zeichen einerseits und der davon unabhangigen
abstrakten Gleichartigkeit bestimmter Waren oder
Dienstleistungen mit anderen andererseits auszu-
gehen sein. Vielmehr wird in jedem Einzelfall zu
betrachten sein, ob im Hinblick auf Ubereinstim-
mungen der betreffenden kollidierenden Kenn-
zeichnungen im Zusammenhang mit den Waren
oder Dienstleistungen, fir die beide geschiitzt sind
oder benutzt werden, die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht.

Daneben trifft das Gesetz gesonderte Festlegun-
gen etwa uber einen erweiterten Schutz von be-
rithmten Marken unter anderem gegen Verwasse-
rungsgefahr.

Grundsatzlich steht zu erwarten, dal3 sich die
Rechtsprechung zum Schutzumfang auf der Grund-
lage der bisherigen Entscheidungspraxis weiter-
entwickeln wird. Es wird aber damit zu rechnen
sein, dal3 der Schutz gegen Verwechslungsgefahr
bei "einfachen" Marken wie etwa Buchstaben oder
entfernt beschreibenden Ausdriicken, die nach al-
tem Recht nicht hatten eingetragen werden dir-
fen, nur in deutlich geringerem Umfang gewahrt
werden wird. Das neue Recht erlaubt auch die
ausdrickliche Differenzierung des Schutzumfangs
bei "schwachen" Marken und Marken mit "norma-
ler" Unterscheidungskraft.

Benutzungszwang

Auch das neue Gesetz sieht vor, dal3 eine einge-
tragene Marke ihre Schutzwirkung verliert, wenn
sie langer als finf Jahre nicht in Benutzung ist.
Der bisher sehr streng und formal ausgestaltete
Benutzungszwang wird jedoch gelockert.

Zum einen darf die Benutzung kiinftig in unwe-
sentlichen Details von der eingetragenen Form
abweichen. Dies erlaubt in geringem Umfang eine
Aktualisierung oder Abwandelung von Zeichen.

Zum anderen wird demnachst auch diejenige Be-
nutzung als ausreichend anerkannt, die nicht an
der betreffenden Ware selbst, sondern nur im Zu-
sammenhang damit, etwa auf Preislisten, Angebo-
ten, Rechnungen oder in der Werbung erfolgt. Es
ist davon auszugehen, dal3 zahlreiche bisher aus
formalen Griinden als unbenutzt anzusehende
Marken hierdurch wieder Schutz erlangen.
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Unter einem Gesichtspunkt jedoch tritt eine Ver-
scharfung des Benutzungszwangs ein: Nach altem
Recht konnte der Anmelder eines Zeichens, dessen
Anmeldung durch einen Widerspruch aufgrund ei-
nes alteren Zeichens angegriffen wurde, die Nicht-
benutzung des W.iderspruchszeichens nur dann
einwenden, wenn dieses zum Zeitpunkt der Be-
kanntmachung seiner neuen Anmeldung bereits
funf Jahre lang in der Rolle eingetragen war. Kiinf-
tig spielt der Tag der Bekanntmachung des Anmel-
dezeichens keine Rolle mehr. Der Nichtbenut-
zungseinwand kann daher auch spater zum Tragen
kommen, wenn die flinfjdhrige Benutzungsschon-
frist des Widerspruchszeichens im Verlauf des Wi-
derspruchsverfahrens ablauft.

Geschaftsbetrieb

Erstmalig verabschiedet sich das deutsche Recht
von dem bislang wesentlichen Erfordernis des Ge-
schaftsbetriebes, wonach nur derjenige eine Marke
schitzen kann, der fir die betreffenden Waren
oder Dienstleistungen einen aktiven Geschaftsbe-
trieb als Hersteller oder Handler besitzt. Insbeson-
dere fir auslandische Markenanmelder dirfte dies
als wichtige Neuerung aufgenommen werden,
denn gerade hier werden Marken haufig von Hol-
ding-Gesellschaften oder Franchising-Gebern (ohne
eigenen Geschaftsbetrieb) oder im Rahmen von
Gesellschafts- oder Kreditsicherungsverhaltnissen
von Dritten gehalten. Kiinftig dirften jedenfalls
auch Konzernmarken sowie Marken von Holding-
Gesellschaften zulassig sein.

Allerdings kann ein rechtmaRiger Markenschutz
auch kinftig nur "in gutem Glauben" erlangt wer-
den. Diese Vorschrift konnte so ausgelegt werden,
dald ein Markenschutz demjenigen nicht zusteht,
der eine Marke etwa nur zum Zwecke der Lizensie-
rung der Marke selbst oder ganz ohne Benut-
zungsabsicht - etwa als Defensivzeichen - anmel-
det.

Das Gesetz sieht keine Vorschriften fiir nach altem
Recht eingetragene Marken vor. Es wird daher da-
von auszugehen sein, dald derzeit eingetragene
Marken, die mangels Geschaftsbetrieb unwirksam
sind, weiterhin unheilbar unwirksam bleiben.

Verbrauch und Verwirkung von Markenrechten

Erstmalig regelt ein Gesetz die Erschopfung des
Markenrechts mit dem ersten Inverkehrbringen der
Markenware durch den Markeninhaber oder einen
berechtigten Dritten. Nach geltender Rechtspre-

chung erlischt das Zeichenrecht mit dem Inver-
kehrbringen der Ware, so dal} die Markenware da-
nach unbegrenzt unter Benutzung der Marke -
auch in der Werbung - weiterveraul3ert werden
darf. Hierbei sieht das neue Gesetz vor, dal3 der
markenrechtliche Verbrauch eintritt, wenn das In-
verkehrbringen in einem der Lander der EU oder
EFTA erfolgt. Danach sind also sogenannte Reim-
porte aus diesen Landern grundsatzlich ohne Ge-
nehmigung des Markeninhabers moglich.

Eine weitere Neuheit stellt die gesetzliche Rege-
lung einer Verwirkung von Markenrechten dar. Bis-
lang galten hierfiir die allgemeinen Grundsatze des
birgerlichen Rechts zur milBbrauchlichen
Rechtsaustibung ( 242 BGB). Kiinftig regelt das
neue Markengesetz, dald die weitere Benutzung
jingerer kollidierender Kennzeichnungen geduldet
werden muf3, wenn der Benutzer der jlingeren
Kennzeichnung durch Benutzung Uber einen lange-
ren Zeitraum hinweg einen schitzenswerten Be-
sitzstand erworben hat.

Teilbarkeit von Marken

Erstmalig erklart ein Gesetz Marken fir teilbar.
Damit wird die Marke fiir einen Teil der eingetra-
genen Waren oder Dienstleistungen getrennt ver-
aulderbar.

Sofortige Eintragung

Eine wesentliche Anderung des zukiinftigen Ein-
tragungsverfahrens betrifft die sofortige Eintra-
gung einer Marke nach Abschluld des patentamtli-
chen Prifungsverfahrens. Bislang wurde das an-
gemeldete Zeichen nach der sogenannten absolu-
ten Priifung im Warenzeichenblatt bekanntgemacht
und hierdurch die Widerspruchsfrist in Lauf ge-
setzt. An die Stelle der Bekanntmachung tritt im
neuen Recht die sofortige Eintragung in die Rolle.
Negative Entscheidungen im danach stattfinden-
den Widerspruchsverfahren fiihren zur Léschung
oder Teilldschung der Marke. Dieses - bereits im
geltenden Recht als Ausnahme vorgesehene - Ver-
fahren entspricht dem Patenterteilungsverfahren
sowie den meisten auslandischen Markeneintra-
gungsverfahren.

Amtsgebiihren

Die Anmeldegeblihr fiir eine neue Marke wird kinf-
tig die Klassengebiihren fiir die ersten drei gebiih-
renpflichtigen Waren- oder Dienstleistungsklassen
einschlielen. Erst von der vierten Klasse an wer-
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den gesonderte Klassengebihren erhoben. Diese
Regelung hat sich bei der Internationalen Marke
bewahrt und soll zahlreiche, unter der derzeit gel-
tenden Regelung stattfindenden Klassifizierungs-
streitigkeiten obsolet machen.

Inkrafttreten

Mit dem Inkrafttreten des neuen Markengesetzes
wird zum 1. Januar 1995 gerechnet. Zuvor haben
der Bundesjustizminister und das Deutsche Patent-
amt noch entsprechend gednderte Ausfiihrungs-
verordnungen zu erlassen.

Bedeutung der Markenrechtsreform

Die aus rechtlicher Sicht bedeutendste Anderung
stellt die Abkehr von dem Erfordernis des Ge-
schaftsbetriebes dar. Kiinftig wird es Konzernen
moglich sein, ihre Hausmarken durch die Mutter-
gesellschaft zu halten und die Benutzung innerhalb
der Gruppe zu lizensieren. Ohne das rechtliche Er-
fordernis eines Geschaftsbetriebes wird die Marke
darliber hinaus zum frei handelbaren Vermogens-
gegenstand.

Grol3e praktische Bedeutung wird auch der Erleich-
terung der Eintragung insbesondere von Buchsta-
ben, Zahlen und dreidimensionalen Marken zu-
kommen. Hersteller von Markenprodukten und An-
bieter von Dienstleistungen werden kiinftig eine
viel groRere Zahl an Markenanmeldungen vorneh-
men konnen aber auch miissen, um einen ange-
messenen Markenschutz zu erlangen oder auf-
rechtzuerhalten. Neben den heute verbreiteten
Wort- und Bildmarken werden jetzt vermehrt Zah-
len- und Buchstabenkombinationen sowie entfernt
beschreibende Ausdriicke, die bislang als nicht
unterscheidungskraftig angesehen wurden, pro-
duktdifferenzierend als Typenkennzeichen Bedeu-
tung erlangen. In der Praxis wird neben der
Hauptmarke eines Artikels noch die in der Wer-
bung verwendete Typenbezeichnung als Marke zu
schiitzen sein. Auch die Aufmachung der Ware,
insbesondere Verpackungsmuster mit Wiederer-
kennungswert, gilt es kiinftig vor Nachahmung zu
schiitzen. Jeder Anbieter von Markenprodukten
wird jetzt kritisch prifen missen, fiir welche neu-
en Kennzeichnungen er Schutz bendtigt.

Die Lockerung der formalen Anforderungen des
Benutzungszwangs wird in vielen Fallen den
Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung er-
leichtern oder liberhaupt ermdglichen. Insbesonde-
re die strenge Bindung an die eingetragene Form

einer Marke ist vielen Markeninhabern gar nicht
bekannt. Die Folge ist, dal} eine Vielzahl von Mar-
ken nach derzeit noch geltendem Recht unwirksam
sind, weil sie zwar benutzt werden, die Benut-
zungsform aber ein wenig von der Eintragung ab-
weicht. Klnftig werden einige dieser Marken wie-
der Schutz erlangen, da geringe Abweichungen,
die den Gesamteindruck nicht verandern, als un-
schadlich angesehen werden. Aus Sicht der Wirt-
schaft ist diese Lockerung zu begriiRen, da sie ei-
ne flexiblere, weniger formale Handhabung der
Benutzung ermdoglicht.
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