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Bekanntheit und Markenflhrung

Erfindung von Coca-Cola

Coca-Cola als Marke geschutzt

Grundsatzprozess zur Sicherung der Marke Coca-Cola

Coke als Marke geschiutzt

Erfindung eines Molkegetranks infolge Rohstoffknappheit  Fanta
Einfihrung Sprite (Zitrus)

Orangenlimonade unter der Marke Fanta

Einfihrung Lift (Zitrone)

Einfihrung Mezzo Mix

Wert: 4 Mrd. $

Einflhrung Coca-Cola light

Lift als Apfel- und Krauterlimonade

Coca-Cola erhalt neuen Geschmack

Sprite light

Coca-Cola light koffeinfrei

Coca-Cola light, Sprite und Sprite light erhalten neuen Geschmack
Einfihrung Fanta Pink Grapefruit und Mezzo Mix Zitrone

Wert: 150 Mrd. $

Einfihrung Fanta Limette




Schutz der bekannten Marke

* |In MRR optional, aber EU-weit umgesetzt
 Umfassend harmonisiert

e Tatbestandsvoraussetzungen
— Angriffsmarke bekannt
— Zeichenahnlichkeit

— Produktahnlichkeit nicht erforderlich (zuletzt EUGH
C-236/08 bis C-238/08 v. 23. 3. 2010 Google France)

— Spezifische Schutzvoraussetzungen, dass die Benutzung
des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der bekannten Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrachtigt



Markenmaldige Benutzung
erforderlich?

Unterschiedliche Behandlung bel
Verwechslungsgefahr und bekannter Marke

EuGH C-48/05 v. 25.1.2007 Adam Opel
EuGH C-487/07 v. 18. 6. 2009 L‘Oreal, Tz. 64
BGH in Lila Postkarte:

,Die Verbindung zwischen der Gestaltung der Postkarte und
den Marken der Klagerin macht gerade den Scherz der
Postkarte aus. Im Streitfall ist somit von einer markenmal3igen
Benutzung (...) auszugehen.”

Aber unzutreffend: BGH | ZR 151/05 v. 13. 3. 2008
Metrosex



Begriff der »bekannten Marke«

e EUGH Chevy:
e alle relevanten Umstande des Falles

e Insbesondere
— den Marktanteil der Marke,

— die Intensitat, die geografische Ausdehnung und
die Dauer ihrer Benutzung sowie

— den Umfang der Investitionen, die das
Unternehmen zu ihrer Forderung getatigt hat




Bekanntheitsnachwels

Beispiel 1: BGH | ZR 312/02 v. 21. 7. 2005 BOSS-Club

Das Berufungsgericht ist in seiner Entscheidung davon ausgegangen, dass es sich
bei den Klagemarken im Jahr 1997 um bekannte Marken handelte. Die Klagerin
hat hierzu geltend gemacht, fir Anzeigenwerbung im Inland in den Jahren 1983
bis 1989 zwischen 1,6 Mio. DM und 3,3 Mio. DM jahrlich und in den Jahren 1990
bis 2000 zwischen 2,7 Mio. DM und 7,6 Mio. DM im Jahr aufgewandt zu haben.
Sie hat unter Vorlage verschiedener Veroffentlichungen weiter vorgetragen,
Marktfihrer im Bereich flr Herrenbekleidung zu sein. Zudem hat sie sich auf
Untersuchungen der GfK  berufen, wonach die Marke "BOSS" 1994 87,9 % und
1999 81,9 % der Gesamtbevolkerung bekannt war.

Beispiel 2: EuG T-47/06 v. 10. 5. 2007 Nasdag, bestatigt
durch EuGH C-320/07 P v. 12.3.2009 Antartica

bei kostenloser Produktverteilung

ohne Nachweis prozentualer Bekanntheit

ohne die Mitteilung von Marktanteilen

allein wegen grof3er Medienprasenz und hohen Werbeaufkommens



Mal3dgebliches Territorium

Wesentlicher Tell eines Mitgliedstaats

Bel Gemeinschaftsmarke wesentlicher Tell der Gemeinschatt,
z. B. Osterreich (EuGH C-301/07 v. 6. 10. 2009 — PAGO)

Territorial beschrankte Geltendmachung von
Gemeinschaftsmarken:

— OGH GRUR Int. 2007, 82 Red Bull/Red Dragon (+)

— Vorlageverfahren C-235/09 v. 29.6.2009 DHL Express France :

 Ist Art. 98 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 dahin
auszulegen, dass das von einem Gemeinschaftsgericht ausgesprochene
Verbot von Rechts wegen im gesamten Gemeinschaftsgebiet wirkt?

 |st das Gericht, falls diese Frage verneint wird, berechtigt, speziell dieses
Verbot auf das Gebiet anderer Staaten, in denen die Markenverletzungen
begangen werden oder drohen, zu erstrecken?



Notorisch bekannte Marke

e Gebhilet

— EuGH C-328/06 v. 22.11.2007 Nuno: Gebiet eliner
Autonomen Gemeinschaft, einer Region, eines Kreises
oder einer Stadt ausreichend?

— Die altere Marke muss im gesamten Hoheitsgebiet des
Eintragungsmitgliedstaats oder in einem wesentlichen Tell
dieses Staates notorisch bekannt sein.

— Stadt oder Umland nicht ausreichend

 Bekanntheitsgrad

— Nach deutscher Tradition erheblich hdhere Anforderungen
an die notorische Bekanntheit

— Auch EuG fordert fur notorisch bekannte Marken einen
hoheren Bekanntheitsgrad als fur bekannte Marken (EuG
T-420/03 v. 17.6.2008 BOOMERANG/BoomerangTV)



Zelichenahnlichkeit

» EuGH: es genugt, dass der Grad der Ahnlichkeit
zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen
bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das
Zeichen und die Marke gedanklich miteinander
verknupfen (EuGH C-408/01 v. 23. 10. 2003
Adidas/Fitnessworld; C-102/07 v. 10. 4. 2008 adidas
und adidas Benelux; C-252/07 v. 27. 11. 2008 Intel
[,in Erinnerung ruft’]; C-136/08 P v. 30.4.2009 Japan
Tobacco; C-487/07 v. 18. 6. 2009 L‘Oreal)

* Intel: ,whether there is a link“; ,bring to the mind*,
d’'un lien“




Zeichenahnlichkeit

e [ntel: Alle Umstande des Einzelfalls, insbesondere

den Grad der Ahnlichkeit der einander gegentiberstehenden Marken;

die Art der Waren und Dienstleistungen, flr die die einander
gegenuberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschliel3lich
des Grades der Nahe oder der Unahnlichkeit dieser Waren und
Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise;

das Ausmald der Bekanntheit der alteren Marke;

den Grad der der alteren Marke innewohnenden oder von ihr durch
Benutzung erworbenen Unterscheidungskratft;

das Bestehen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum;
eine etwaige Alleinstellung des Inhabers mit der Marke.

. Aber EuGH C-57/08 P v. 11.12.2008 Gateway (bei Marken
,LGATEWAY* einerseits und ,ACTIVY Media Gateway*
andererseits Prufung wie bei Verwechslungsgefahr)

 Berichterstatter in beiden Fallen: lleSi



Zelichenahnlichkeit

 BGH:

o fruher einheitliche Grundsatze wie bel Verwechslungsgefahr
(BGH GRUR 2004, 594, 596 Ferrari-Pferd, mit zahlreichen
Nachweisen zum Meinungsstand; GRUR 2004, 598, 599
Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 783 Zwilling/Zweibrider,
Mm.wW.N.; BGH | ZR 6/05 v. 20. 9. 2007 Kinder II; | ZR 94/04 v.
20. 9. 2007 Kinderzeit)

« vorsichtiger, aber im Ergebnis fast wie friher: BGH | ZR
200/06 v. 18. 12. 2008 Augsburger Puppenkiste

— ,Die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt aber weiter
voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang
gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Es
genugt nicht, dass ein Zeichen geeignet ist, durch blof3e Assoziation
an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken (vgl. BGH
GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zwelibrtder)."

— Lat. associare: vereinigen, verbinden, verkntpfen, vernetzen



Zelichenahnlichkeit

e EuG uneinheitlich

« meist noch Prifung wie bei der Verwechslungsgefahr (,Ahnlichkeit
gemeinsame Anwendungsvoraussetzung®)

— EuG T-151/08 v. 11. 6. 2009 Gallo/Gallec — 8. Kammer
« Mit Rechtmittel angefochten: EuGH C-342/09 P

— EuG T-140/08 v. 14. 10. 2009 KINDER/TiMi KINDERJOGHURT - 2. Kammer
* Mit Rechtsmittel angefochten: EuGH C-552/09 P

» Erster Rechtsmittelgrund: Das Gericht erster Instanz der Europaischen
Gemeinschaften habe die Systematik des Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94
missachtet, indem es eine einzige tatsachenbezogene Ahnlichkeitsprufung im
Hinblick sowohl auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b als auch auf Art. 8 Abs. 5 vorgenommen
habe, obwohl beide Bestimmungen ganz unterschiedliche Prifungsmalistdbe
vorsahen

— Vorsichtiger, aber ohne Erwdhnung von Intel: EuG T-308/08 v. 15. 9. 2009
ADIORABLE/MANGO adorably — 1. Kammer und EuG T-309/08 v. 21. 1. 2010

G STOR/G STAR — 5. Kammer)

» teilweise Prufung nach Intel-Kriterien

— EuG T-438/07 v. 12.11. 2009 SPA/SpagO — 8. Kammer

« zwar geringe Ahnlichkeit

» aber keine Verknupfung der Anmeldemarke flr alkoholische Getranke einerseits
und der alteren Marke flr Mineralwéasser)

— EuG T-434/07 v. 2. 12. 2009 VOLVO/SOLVO - 6. Kammer
* Aufhebung des HABM



Beispiele zur Ahnlichkeit
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e Japan Tobacco (EuGH C-136/08 P v. 30.4.09)
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Die Lidl - Marlboro

GARETTES - AMERICAN BLEND

ESUAIS RN TWANVIOIUNR

Rauchen fiigt Ihnen
und den Menschen in
Ihrer Umgebung
erheblichen Schaden zu




Der Penny - Jagermeister

IGISTERED TRADEMAKE (1

. Mast-
Jagermeister AG

WOLFENBUTTEL
GrLMANY

101 N 3




Die Aldi Kronung



CK One beil Aldi



Spezifische Schutzvoraussetzungen

EuGH C-487/07 v. 18. 6. 2009 L‘Oreal
Fallgruppen:

Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der Marke =, Verwasserung“ oder
,>chwachung* die Eignung der Marke zur Produktidentifizierung wird
geschwacht, weil die Benutzung des identischen oder ahnlichen Zeichens durch
Dritte zur Auflosung der Identitat der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum
fuhrt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Marke, die eine unmittelbare
gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen
hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag

Beeintrachtigung der Wertschatzung der Marke = ,Verunglimpfung“ oder
,Herabsetzung“ die Produkte, flr die das identische oder ahnliche Zeichen von
Dritten benutzt wird, kOnnen auf die Offentlichkeit in einer solchen Weise wirken,
dass die An2|ehungskraft der Marke geschmalert wird. Die Gefahr einer solchen
Beeintrachtigung kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die von Dritten
angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften
Eufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten alteren Marke auswirken
onnen.

Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der
Marke = ,parasitares Verhalten“ oder ,Trittbrettfahren® Tatbestand ist nicht nur
mit der Beeintrachtigung der Marke verknupft, sondern auch mit dem Vorteil, den
der Dritte aus der Benutzung des identischen oder ahnlichen Zeichens zieht;
umfasst insbesondere die Falle, in denen aufgrund der Ubertragung des Bildes der
Marke oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder
ahnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren eine eindeutige Ausnutzung der
bekannten Marke gegeben ist.



Ermittlung der Verkehrskreise

« EUGH C-252/07 v. 27. 11. 2008 Intel

e Verkehrskreise

— Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung  Verkehrskreise, die von den
unter der alteren, also der bekannten Marke
geschutzten Produkten angesprochen werden

— Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung der alteren Marke
Verkehrskreise, fur die die jingere Marke Schutz
beansprucht



Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft
oder Wertschatzung

« EUGH C-252/07 v. 27. 11. 2008 Intel

 Nachwels, dass die Benutzung der jungeren
Marke die Unterscheidungskraft der alteren
Marke beeintrachtigt oder beeintrachtigen
wurde  das wirtschaftliche Verhalten des
Durchschnittsverbrauchers der Produkte, flr
die die altere Marke eingetragen ist, hat sich
iInfolge der Benutzung der jiungeren Marke
geandert oder es besteht die ernsthafte
Gefahr einer kiinftigen Anderung




Ausnutzen der Unterscheidungskraft

« EuGH C-487/07 v. 18. 6. 2009 L'Oreal:

o Zur Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke in unlauterer
Weise ausnutzt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten
Umstande des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere

— des Ausmalies der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der
Marke,

— des Grades der Ahnlichkeit der einander gegentiberstehenden Marken (Je
unmittelbarer und starker die altere Marke von der jingeren Marke in
Erinnerung gerufen wird, desto grol3er ist die Gefahr, dass die gegenwartige
oder kinftige Benutzung der jingeren Marke die Unterscheidungskraft oder
die Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrachtigt - EuGH C-252/07 v. 27. 11. 2008 Intel) sowie

— der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer
Nahe.

 Es kann aulRerdem bericksichtigt werden,
— ob eine Gefahr der Verwasserung oder der Verunglimpfung der Marke besteht.
— ob von der alteren Marke zu Werbezwecken profitiert werden soll.



Ausnutzen der Unterscheidungskraft

« EuGH C-487/07 v. 18. 6. 2009 L‘Oreal:

— Beispiel — ahnliche Aufmachung von Duftflakons: Versucht
ein Dritter, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das
einer bekannten Marke ahnlich ist, in den Bereich der
Sogwirkung dieser Marke zu begeben um von ihrer
Anziehungskraft, ihrem Ruf und inrem Ansehen zu
profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und
ohne daflr eigene Anstrengungen machen zu mussen, die
wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur
Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke
auszunutzen, ist der sich aus dieser Verwendung
ergebende Vortell als unlautere Ausnutzung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke
anzusehen.

« EuGH C-236/08 bis C-238/08 v. 23. 3. 2010 Google
France:

— Beispiel — Falschungen



Lauterkeit

Keine ausdrtckliche EuGH-Rechtsprechung

BGH: Insoweit gelten dieselben Erwagungen, die der Annahme eines
Verstol3es gegen die guten Sitten 1.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG
entgegenstehen (BGH | ZR 42/07 v. 30. 4. 2009 DAX)

Ubertragbarkeit der EuUGH-Rechtsprechung zu Schrankenbestimmungen?
— EuGH C-63/97 v. 23.2.1999 — BMW

« Kein Anschein einer Verbindung zwischen Markeninhaber und Drittem,
insbesondere einer Handelsbeziehung oder einer Zugehorigkeit zu einem
Vertriebsnetz

— EuGH C-245/02 v. 16.11.2004 — Anheuser-Busch/Bud jovicky Budvar
» Kenntnisse des Dritten zu berticksichtigen
— EuGH C-228/03 v. 17.3.2005 — Gillette

» Keine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung in unlauterer
Weise

» Kein Herabsetzen oder Schlechtmachen der Marke
» Dabei erh6hte Anforderungen bei bekannter Marke
» Kein Anschein der Imitation oder Nachahmung der Originalware

» Unterscheidungsmadglichkeiten des Verkehrs einschliel3lich der Anstrengungen des
Dritten



Schutz der bekannten Marke

« Fallgruppen
— Verunglimpfung
e Lusthansa
« BMW-Bums mal wieder
« Mars macht mobil, bei Arbeit Sex und Spiel
— Absicherung des Merchandisings
» Aber Japan Tobacco
* Regelmalig identische Marke
» Regelmalig abweichende Produkte
— Nachahmungen einschliel3lich Look-alikes
e L'Oreal
» Google France
* Regelmalig ahnliches Zeichen aul3erhalb der Verwechslungsgefahr
 identische Produkte
— Bezeichnende Benutzung
» Googeln
* Abgrenzung zu DAX



