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Kapitel 1 Einleitung

Das europdische Markenrecht wurde durch die europédische Gesetzgebung in unter-
schiedlicher Weise umgestaltet. Die nationalen Markenrechte der Mitgliedstaaten der
Europdischen Union haben durch die Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL)! sowie die
Durchsetzungsrichtlinie? eine weitreichende Harmonisierung erfahren.® Als kennzei-
chenrechtliche Alternative zum Markenschutz der europdischen Mitgliedstaaten steht
dariiber hinaus in Form der Gemeinschaftsmarke* ein europdisches Schutzrecht zur
Verfiigung, das sich in ein System gewerblichen Rechtsschutzes in Europa einglie-
dert.>

Die Gemeinschaftsmarke soll fiir das gesamte Gebiet der EU einen Kennzeichenschutz
ermOglichen. Kennzeichenkonflikte miissen fiir die gesamte EU moglichst einheitlich
gelost werden. Sprachliche und kulturelle Unterschiede der EU-Staaten stellen die
Rechtsprechung und Literatur hierbei vor neue Herausforderungen bei der Rechtsfin-
dung.

Anschaulich macht dies das zur Gemeinschaftsmarke ergangene Verfahren Pago.
Dort sah sich der Markeninhaber durch die Aufmachung eines Konkurrenzproduktes —
dessen konkrete Verpackungsform — in seinem Recht verletzt. Als Verletzungstatbe-
stand kam die Ausnutzung der Bekanntheit der Marke Pago in Betracht. Die erforder-
liche Bekanntheit konnte der Kliger lediglich fiir Osterreich nachweisen. Es muss des-
halb davon ausgegangen werden, dass der Kennzeichenkonflikt in Osterreich anders
wahrgenommen wurde als in Mitgliedstaaten, in denen das Zeichen vollkommen un-
bekannt war. Wiederum gab es Mitgliedstaaten, in denen die Marke Pago bereits in
Teilen den erforderlichen Ruhm innehatte. Eine unterschiedliche Wahrnehmung ein-

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken

(89/104/EWG) vom 21.12.1988 (MarkenRL) (ABL. EG Nr. L 40 vom 11.02.1989, S. 1; berichtigt am

10.06.1989, ABI. EG Nr. L 159, S. 60); nunmehr RL 2008/95/EG des Européischen Parlaments und des Rates

vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Marken (ABI. EU Nr. L 299

vom 08.11.2008, S. 25), umgesetzt in Deutschland durch das MarkenG (vom 25.10.1994).

Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates (2004/48/EG) vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der

Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie).

Wichard ZEuP 2002, 23.

4 Geregelt durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung: VO (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 iiber die
Gemeinschaftsmarke (GMV) (ABIL. EG Nr. L 11 vom 14.01.1994, S. 1, zuletzt gedndert durch die VO (EG)
Nr. 1891/2006 vom 18.12.2006 ABI. Nr. L 386 vom 29.12.2006, S. 14), nunmehr VO (EG) Nr. 207/2009 des
Rates vom 26.02.2009 (ABI. EU Nr. L 78 vom 24.03.2009, S. 1).

5 Wichard ZEuP 2002, 23.

® Vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 — Pago.
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Einleitung

zelner Kennzeichen ist in rein nationalen Konflikten nur in wenigen Féllen denkbar;
sie ist insbesondere der Reichweite der Geltung der Gemeinschaftsmarke geschuldet.
Ob in derartigen Fillen eine einheitliche Entscheidung durch das Gericht fiir den ge-
samten Binnenmarkt ergehen muss, ist Gegenstand dieser Arbeit, wobei der Grundsatz
der Einheitlichkeit hierbei von besonderer Bedeutung ist.”

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Relevanz der Verkehrsanschauung im Ver-
letzungsverfahren und der Behandlung von regionalen Abweichungen der Wahrneh-
mung des Verkehrs auseinander. Divergierende Verkehrsauffassungen konnen eine
territorial abweichende Bewertung der Verletzung zur Folge haben. Steht eine solche
Abweichung fest, ist unklar, wie die in Betracht kommenden Anspriiche angemessen
zu behandeln sind. Ebenso muss betrachtet werden, ob und wie abweichende Ver-
kehrsbetrachtungen im Verfahren zu behandeln sind. Im Vordergrund steht bei der
Untersuchung der gemeinschaftsweite Unterlassungsanspruch aus der Gemeinschafts-
marke. Letztlich sind aber alle relevanten Anspriiche des Gemeinschaftsmarkeninha-
bers bei Verletzung dessen Rechts zu betrachten.

7 Niaher zum Kernproblem unten Kapitel 4.



Kapitel 2 Entstehung und Leitmotive des
Gemeinschaftsmarkenrechts

I. Wirtschaftliche Marktinteressen

Der européische Markenschutz wird von Grundprinzipien geprigt, die ihre Manifesta-
tion in den Erwigungsgrinden der GMV finden. Ausgangspunkt des Bediirfnisses
nach Markenschutz im Allgemeinen ist die Herstellung von Markttransparenz. Marken
sollen den Verbrauchern ermdglichen, die Giiter nach ihrer Herkunft zu identifizieren
und voneinander zu unterscheiden, sowie gegebenenfalls eine Verbindung zwischen
einem bestimmten Erzeugnis und seiner Qualitit und seinem Ruf herzustellen.® Das
fiir den redlichen Wettbewerb erforderliche Markenrecht ist ein technisches, stark von
den dahinterstehenden wirtschaftlichen Interessen geprigtes Rechtsgebiet.’

Die Verkniipfung der Marke mit dem Ursprung eines Produkts fiihrt im Besonderen zu
einem Bediirfnis des Verbrauchers nach klarer und unmissverstdndlicher Kennzeich-
nung des jeweils gewiinschten Produktes. So macht erst die Marke das Angebot von
Endverbrauchsgiitern gleicher Gattung fiir den Verbraucher transparent. Entsprechen-
des gilt fiir Dienstleistungen. Der Schutz der Marke gewahrleistet zudem die Unab-
hiangigkeit der Verbraucherentscheidung von Irrefiihrung und T4duschung.

Aus Sicht des Unternehmers besteht ein berechtigtes Interesse an einem effektiven
Schutz seines Kennzeichens. Sein Bestreben ist es, umfangreiche Investitionen fiir die
AulBlendarstellung des Produktes zu tédtigen, um die Marke als Instrument der Kenn-
zeichnung und Empfehlung seines Erzeugnisses bekannt zu machen und es in einer
bestimmten Qualitit und mit bestimmten Eigenschaften anzubieten.! Der Unterneh-
mer wird nur dann in erheblichem Umfang investieren, wenn er darauf vertrauen darf,
dass er allein von den eigenen Investitionen profitiert. Fiir den Markeninhaber geht es
mithin um den Schutz des in der Marke verkorperten Goodwills seiner Firma oder sei-
nes Produktes und ihre Anziehungskraft auf Kunden.!!

Die Marke stellt sich letztlich als ein unentbehrliches Instrument der Absatzférderung

8 Kommission der Europdischen Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 482.

® Wichard ZEuP 2002, 23.

10" Fezer, MarkenR Einl C, Rn. 6; Kommission der Europdiischen Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 482.
"' Kommission der Europdischen Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 482.
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dar und tragt dadurch zur weiteren Integration zwischen den nationalen Mérkten bei.!?
Sie unterstiitzt Hersteller dabei, neue Mairkte zu erschlielen, was insbesondere die

Ausweitung der Wirtschaftstétigkeit {iber nationale Grenzen hinweg begiinstigt.!?

Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass das Interesse des Verbrauchers an der
Markttransparenz einerseits und das Investitionsvertrauen des Unternehmers anderer-
seits unabdingbare Voraussetzungen fiir einen ungestdrten und redlichen Wettbewerb
aller Marktteilnehmer sind, die durch den Kennzeichenschutz geférdert werden. !4

I1. Schaffung eines Markenrechts in der Gemeinschaft

1. Zweispuriger Ansatz

Die grofle wirtschaftliche Relevanz fiihrte zu frithen Harmonisierungsbestrebungen
durch volkerrechtliche Vertrage, wie die Pariser Verbandstibereinkunft von 1883. Die
fast 30 Jahre, die erforderlich waren bis sich die zdhen Arbeiten 1988 zunéchst in der
MarkenRL und 1994 in der GMV niederschlugen, zeigen demgegeniiber, dass gerade
mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung starke nationale Eigeninteressen zu iiber-
winden waren. !>

Das Bediirfnis nach einem européischen einheitlichen Schutzrecht fiir Marken bestand
bereits in den Anfangstagen der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft.!¢ Die Not-
wendigkeit einer Vereinheitlichung der einzelstaatlichen Rechte wurde vorrangig an
dem neu geschaffenen einheitlichen Wirtschaftsraum festgemacht, in dem Waren und
Dienstleistungen frei gehandelt werden sollen. Es bestand die konkrete Befiirchtung,
dass der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr und dementsprechend der Gemein-
same Markt durch die Unterschiede der einzelnen Markenrechtsordnungen geféhrdet
werden.!” Die Uberwindung der Unterschiede der einzelstaatlichen Regelungssysteme
ist letztlich auf zwei Ebenen verfolgt worden, zum einen durch eine Harmonisierung
der nationalen Markensysteme und zum anderen durch die Schaffung einer einheit-
lichen Gemeinschaftsmarke.

12 Kommission der Europdischen Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 483; So auch Fezer, MarkenR Einl C,
Rn. 14.

13 Kommission der Europdiischen Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 483.

4 Vgl. auch Fezer, MarkenR Einl C, Rn. 15.

> Wichard ZEuP 2002, 23, 24.

16 Schricker/Beier, Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 59.

17 V. Miihlendahl/Ohlgart/v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, Einl. S. 4; HK-Markenrecht-v. Kapff, GMV
Art. 1, Rn. 1.
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2. Harmonisierung der nationalen Marken

Fiir die angestrebte Vereinheitlichung des Markenrechts bot sich auf europiischer
Ebene zunichst die Moglichkeit an, eine Homogenitdt der Rechtsordnung im Wege
der Harmonisierung der nationalen Markensysteme zu erreichen. Sie sollte dem Abbau
von Handelshemmnissen dienen, die bei grenziiberschreitenden Sachverhalten auf-
grund unterschiedlicher nationaler Regelungen entstehen. Eine Angleichung der natio-
nalen Rechte nach dem Prinzip der Richtlinienumsetzung vermag die Hiirden des in-
nereuropdischen Handels allerdings nicht vollstindig abzuschaffen. Zwar sind die ein-
zelnen Regelungen der europdischen Staaten infolge einer solchen Harmonisierung
grofBtenteils vereinheitlicht und in der Wirkung identisch. Dies kann aber nicht dariiber
hinwegtduschen, dass fiir jedes Land weiterhin ein eigenes Kennzeichenrecht gilt. Die-
ses nationale Recht entfaltet seine Wirkung entsprechend dem Grundsatz der Territori-
alitdt der Kennzeichenrechte fiir das Gebiet des betroffenen Staates.!® In der Konse-
quenz muss also der Marktteilnehmer fiir jeden Mitgliedstaat ein eigenes Markenrecht
erwerben, welches dann nur fiir diesen Staat gilt. Das Territorialititsprinzip beein-
trachtigt letztlich den freien Warenverkehr, welcher mit der Harmonisierung gefordert
werden soll. !

Die territoriale Beschrankung der Markenrechte begiinstigt wiederum die Abschottung
der nationalen Mirkte, zumal der Markeninhaber jeweils fiir das Gebiet jedes Staates,
in dem er Kennzeichenrechte innehat, gesondert den Handel kontrollieren und steuern
kann. Der Kennzeicheninhaber ist hierdurch in der Lage, die Mérkte Europas aufzu-
gliedern und getrennt voneinander wirtschaftlich zu nutzen. Dieser Zustand kann den
freien zwischenstaatlichen Handel mit Markenwaren bzw. den Dienstleistungsverkehr
im EG-Binnenmarkt behindern. Ein Binnenmarkt ohne Grenzen und Handelshemm-
nisse setzt hingegen voraus, dass die territoriale Begrenzung der gewerblichen Schutz-
rechte {iberwunden wird.?’ Die Grenzen der Mitgliedstaaten sollten keinen Einfluss auf
die wirtschaftliche Verwertung von Waren und Dienstleistungen haben.

Ungeachtet dessen bleibt die Vereinheitlichung mittels Richtlinie fiir die Herstellung
eines Europdischen Binnenmarktes nicht gdnzlich ohne Wirkung. Die Beseitigung von
Divergenzen der materiellen Regelungen — insbesondere der Erwerbsvoraussetzungen
sowie der unterschiedliche Umgang mit dem Erschopfungsgrundsatz — und die damit
einhergehende Verbesserung der Rechtsklarheit und -sicherheit rechtfertigen das Har-

18 Zum Prinzip der Territorialitit der Kennzeichenrechte: Kapitel 4 II1. 1.

9" Kommission der Europdischen Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 485; Vorschlag einer Verordnung des
Rates iiber die Gemeinschaftsmarke, Dokument KOM (80) 625 endg. / 2, vom 27.11.1980 vgl. GRUR Int.
1981, 86.

20 Troller GRUR Int. 1980, 723, 726.
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monisierungsbestreben.?! Trotz der genannten Einschrinkungen hat der europdische
Gesetzgeber an nationalen Marken festgehalten, deren Rechtsrahmen aber durch die
Markenrechtsrichtlinie harmonisiert.

3. Einheitliches Markenrecht der Gemeinschaftsmarkenverordnung

Zusatzlich zur Angleichung nationaler Rechtsordnungen hat der europédische Gesetz-
geber eine einheitliche europédische Marke mit einer zentralen Eintragungsbehorde und
zentralen Vollzugsbefugnissen geschaffen.?? Dies erfolgte mit der Motivation, eine
europdische Marke konne die Folgen der territorialen Rechtszersplitterung tiberwinden
und im Wesentlichen zur Beseitigung rechtlicher Hemmnisse im Europdischen Bin-
nenmarkt beitragen.?

Die Gemeinschaftsmarke sollte urspriinglich die Zersplitterung des Europiischen
Wirtschaftsraums durch nationale Marken vollstindig ablésen.?* Das scheiterte jedoch
an mangelnder politischer Durchsetzbarkeit.?> Neben den Problemen der Einigung auf
europdischer Ebene sprach gegen ein eingleisiges System, dass kleine und mittlere
Unternehmen hiufig an einem nationalen Schutz interessiert sind.?® Dariiber hinaus
gab es praktische Griinde; eine Uberleitung von in verschiedenen Staaten koexistie-
renden Marken verschiedener Inhaber hitte zu kaum iiberwindbaren Konflikten zwi-
schen diesen Rechten gefiihrt.?” Derartige Uberlegungen bewirkten die zweispurige
Regelung von Gemeinschaftsmarke neben der Harmonisierung der nationalen Marken-
rechte und damit die Koexistenz zweier Markensysteme.?®

Die GMYV begriindet in Ergdnzung zu den nationalen Markenrechten ein eigenes mate-
rielles Recht, welches jedem Marktteilnehmer zur Verfiigung steht. Sie gilt als Ver-
ordnung unmittelbar fiir das gesamte Gebiet der Europidischen Gemeinschaft. Die
MarkenRL bedurfte hingegen einer Umsetzung in die nationalen Rechtsordnungen.
Der parallele Erlass von GMV und MarkenRL war urspriinglich angestrebt. Dieser
Vorgehensweise standen jedoch insbesondere politische Auseinandersetzungen in Be-
zug auf den Sitz der zustdndigen Behorde sowie auf die Sprachregelungen entgegen,

21 Celli, Internationales Kennzeichenrecht, S. 206; vgl. auch Erwidgungsgrund 2 der MarkenRL.

22 Dazu u.a.: Rottger GRUR Int. 1959, 329 ff.; Saint-Gal GRUR Int. 1960, 169 ff.; Heydt GRUR Int. 1960, 348
ff.; HK-Markenrecht-v. Kapff, GMV Art. 1, Rn. 1.

2 Unterausschuss der GRUR GRUR Int. 1960, 359 f.

2% Dazu: Wichard ZEuP 2002, 23, 34; Ann ZEuP 2002, 5, 9; Hackbarth S. 25 f.; Réttger GRUR Int. 1959, 329;

kritisch: Saint-Gal GRUR Int. 1960, 169, 173 £., 176.

Vgl. Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 27.

26 Vgl. Erwigungsgrund 6 der GMV.

2 Wichard ZEuP 2002, 35.2

28 Zu den Vorziigen dieser Losung: v. Miihlendahl GRUR Int. 1976, 27, 29 f.; Kommission der Europdischen
Gemeinschaften GRUR Int. 1976, 481, 488 {.; Beier GRUR Int. 1976, 363, 368; kritisch: Ingerl, Die Gemein-
schaftsmarke, S. 27.
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