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Wie die steigenden Zahlen von Markenanmeldungen und die in den
Marken-Rankings ermittelten enormen Unternehmenswerte belegen,
gewinnen Markenrechte zunehmend an Bedeutung fiir die Unterneh-
menstadtigkeit. Durch die Globalisierung der Mirkte ist es indes mehr
denn je notwendig geworden, sich mit anderen Rechtsordnungen ver-
traut zu machen, um Marken auch in wichtigen Handelszentren aufser-
halb Deutschlands und der EU etablieren und schiitzen zu kénnen.
Das Markenrecht der USA ist dabei wegen der intensiven Handelsbe-
ziehungen zwischen deutschen und US-amerikanischen Unternehmen
und den hdufig anzutreffenden grenziiberschreitenden Holding-
strukturen von besonderem Interesse. Zwar sind durch internationale
Vertrédge, insbesondere die TRIPS-Standards, bereits in vieler Hinsicht
Rechtsangleichungen erfolgt. Gerade die verbliebenen feinen oder
auch deutlichen Unterschiede der Markenrechtssysteme miissen
jedoch bei der Auswahl, Anmeldung und Benutzung von Zeichen
berticksichtigt werden. Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Auf-
deckung solcher Unterschiede aus Sicht des deutschen Markenanmel-
ders. Hierzu werden die Rechtsinstitute des US-amerikanischen Mar-
kenrechts den bekannten Strukturen des deutschen Rechts zugeordnet
und erldutert. Dargestellt werden Rechtsquellen, Schutzsystem und
die verschiedenen Bundesmarkenregister der USA, ferner Kennzei-
chenarten, Entstehungstatbestdnde und Voraussetzungen der Schutz-
fahigkeit von Zeichen als Marke oder Unternehmenskennzeichen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen Markenformen, wie Buch-
staben- und Zahlenmarken, Farb- und dreidimensionale Marken sowie
Hor-, Geruchs- und Multimediamarken.
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Vorwort

Das vorliegende Werk basiert auf meiner Dissertation, die unter dem Titel ,,Markenschutz in den
USA — Eine rechtsvergleichende Untersuchung aus Sicht des deutschen Juristen* im Winterse-
mester 2001/2002 der juristischen Fakultidt der Westfdlischen Wilhelms-Universitdt Miinster
zum Promotionsverfahren eingereicht und im August 2002 verdffentlicht wurde. Sie ist im Zu-
sammenhang mit dem Forschungsvorhaben

Globalisierung

Konsequenzen fiir den gewerblichen Rechtsschutz in der betrieblichen Praxis

entstanden, das von der Forschungsstelle fiir Gewerblichen Rechtsschutz an der Westfalischen
Wilhelms-Universitdt Miinster, unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Thomas Hoeren sowie
auf Anregung und in Zusammenarbeit mit der Widia GmbH, Essen, durchgefiihrt wird. Ziel des
Forschungsvorhabens ist es aufzuzeigen, welche Gesichtspunkte im Bereich des Patent- und
Markenrechts verschiedener Rechtskreise besonders beriicksichtigt werden sollten, um vor dem
Hintergrund der zunehmenden Globalisierung der Forschungsaktivititen und Mérkte erfolgreich
gewerblichen Rechtsschutz betreiben zu konnen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden
mehrere Arbeiten erstellt.

Diese Arbeit befasst sich mit dem US-amerikanischen Markenrecht. Sie skizziert dessen Grund-
lagen und Strukturen und ordnet diese in die Kategorien des deutschen Rechts ein. Dabei werden
Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt. Im Fokus der Arbeit steht die Begriindung von
Markenrechten in den USA. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Schutzfiahigkeit neuer
Markenformen gewidmet, die in der deutschen und europdischen Rechtsprechung und in der
Literatur gerade intensiv diskutiert wird.

Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung konnten bis Februar 2002 beriicksichtigt werden.
Aktuelle Entwicklungen, wie z.B. die Unterzeichnung des PMMA durch Prisident Bush am
2. November 2002, wurden nachtriglich in diese Verodffentlichung eingearbeitet.

Ko6ln im Januar 2003 Kirsten Sowade
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Einfiihrung

A. Gegenstand und Problematik

Markenrechte gewinnen zunehmend an Bedeutung fiir die Unternehmenstitigkeit. Dies zeigen
zum einen die in den letzten Jahren stetig steigenden Zahlen von Markenanmeldungen. So ver-
zeichnete das Deutsche Patent- und Markenamt 1998 mit insgesamt 68.610 Anmeldungen eine
Steigerung von 20,4 % gegeniiber dem Vorjahr. 1999 waren es mit 76.434 Anmeldungen weitere
11,4 % mehr und im Jahr 2000 mit 86.983 Markenanmeldungen weitere 13,8 %.' Zum anderen
vermitteln Marken-Rankings einen Eindruck dariiber, welche enormen Unternehmenswerte viel-
fach in Marken und Unternehmenskennzeichen verkorpert sind. In einer von Interbrand erstellten
Rangliste der wertvollsten Marken 2000 z.B. wird auf Rang 1 der Wert von ,,Coca-Cola* mit 84
Mrd. US-$ angegeben, gefolgt von ,,Microsoft” mit 57 Mrd. US-$ und ,,IBM* mit 44 Mrd. US-S.
Auf weiteren Plitzen rangieren u.a. ,,Intel mit 30 Mrd. US-$ (Rang 7), ,,Nescafé” mit 18 Mrd.
US-$ (Rang 13), ,,BMW* mit 11 Mrd. US-$ (Rang 22) und ,,Kellogg’s“ mit 7 Mrd. US-$ (Rang
30).

Durch die Globalisierung der Markte wiéchst das Bediirfnis, sich mit anderen Rechtsordnungen
vertraut zu machen, um Marken auch in wichtigen Handelszentren auferhalb Deutschlands und
der EU etablieren und schiitzen zu kénnen. Dabei sind die USA wegen der intensiven Handels-
beziehungen zwischen deutschen und US-amerikanischen Unternehmen und den hiufig anzutref-
fenden grenziiberschreitenden Holdingstrukturen von besonderem Interesse. Im Jahr 1999 hat
das US-Patent- und Markenamt insgesamt 87.784 Markeneintragungen vorgenommen. Von den
ausldndischen Anmeldern (13%) waren die deutschen mit 1.393 Anmeldungen die zweitstéirkste

Gruppe hinter den kanadischen mit 2.052 und vor den japanischen mit 1.034 Anmeldungen.

Zwar sind durch internationale Vertridge, insbesondere die TRIPS-Standards, bereits in vieler
Hinsicht Rechtsangleichungen erfolgt. Gerade die verbliebenen feinen oder auch deutlichen Un-
terschiede der Markenrechtssysteme miissen jedoch bei der Auswahl, Anmeldung und Benut-
zung von Zeichen berlicksichtigt werden. Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Aufdeckung

solcher Unterschiede.

' Jahresberichte des DPMA 1998, 1999, 2000, auszugsweise in GRUR Int. 1999, 475; GRUR Int. 2000, 384/385;
GRUR Int. 2001, 371.

2 Vgl. GRUR Int. 2000, 465. Umgekehrt lagen die USA bei den im deutschen Marken- und Patentamt eingegan-
genen ausldndischen Markenanmeldungen mit 1.888 Anmeldungen an der Spitze vor der Schweiz mit 440 und
Japan mit 390 Anmeldungen, vgl. GRUR Int. 2000, 384.



Verglichen werden die Schutzsysteme sowie die Markenarten und —formen im Hinblick auf die
Begriindung von Markenrechten in den USA und in Deutschland. Die Registrierungsverfahren
im einzelnen, die Beendigung des Markenschutzes sowie die mit der Verletzung von Marken-
rechten zusammenhédngenden Fragen der Verwechslungsgefahr, der Anspriiche und der Vertei-

digungsmittel sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

B. Methodik und Gang der Darstellung

Die Arbeit befasst sich mit dem US-amerikanischen Trademark Law aus Sicht eines deutschen
Markenrechtlers. Die Ausfiihrungen zum deutschen Recht werden daher auf die Bereiche be-
schrinkt, in denen das amerikanische Recht vom deutschen abweicht und hinsichtlich derer auf-

grund einer neuen Rechtsentwicklung eine ausfiihrlichere Darstellung geboten ist.

Das erste Kapitel behandelt die Grundlagen des US-amerikanischen Markenrechts. Zur Konkre-
tisierung des Untersuchungsgegenstandes wird zunichst eine grobe Abgrenzung des Marken-
rechts zu anderen gewerblichen Schutzrechten vorgenommen. Sodann werden die Rechtsquellen
des US-amerikanischen Markenrechts im einzelnen sowie die Schutzsysteme Deutschlands und
der Vereinigten Staaten erldutert und verglichen. Geschichtliche Ausfiihrungen werden auf die-
jenigen Punkte beschrinkt, an denen sie zum allgemeinen Verstindnis oder zur Losung eines
Problems notwendig sind. Im iibrigen wird auf eine ausfiihrliche Darstellung der Geschichte so-
wie des Wesens der Marke verzichtet. Diesbeziiglich wird auf die Arbeit von Arnade verwiesen.?
SchlieBlich wird auf die verschiedenen Bundesmarkenregister der USA und deren Wirkungen

eingegangen.

Im zweiten Kapitel werden die im deutschen und amerikanischen Recht anerkannten
Kennzeichenarten  verglichen sowie die in beiden Rechtsordnungen zulédssigen

Entstehungstatbestinde der Benutzung, Registrierung und Notorietét erortert.

Das anschlieBende 3. Kapitel behandelt ausfiihrlich die Voraussetzungen der Schutzfahigkeit von
Zeichen als Marke oder Unternehmenskennzeichen. Neben den traditionellen werden insbeson-
dere die aus deutscher Sicht neuen Markenformen, wie Buchstaben- und Zahlenmarken, Farb-
und dreidimensionale Marken sowie Hor-, Geruchs- und Multimediamarken auf ihre Schutzfa-
higkeit in den USA untersucht. In diesem Zusammenhang wird auch auf die graphische Darstel-

lung in der Anmeldung eingegangen.

> Rolf B. Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht, Berlin 1991,

S.26 ff.



Die zitierten Gesetzes-, Rechtsprechungs- und Literaturnachweise konnen vielfach iiber das In-
ternet beschafft werden. Als Quelle zahlreicher Materialien zum US-Trademark Law ist zunédchst
die Homepage des US-Patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov, hervorzuheben. Hier
kénnen der Federal Trademark Act (15 U.S.C. § 1051 ff.)* und die zugehorigen Ausfihrungsbe-

stimmungen (Trademark Rules of Practice, Stand 11/2000) sowie die umfangreichen Priifungs-
richtlinien fiir die Priifer des Markenamtes (Trademark Manual of Examining Procedure —
TMEP, Stand 8/1997) heruntergeladen werden. Es finden sich dariiber hinaus Anmeldeformulare
zum Ausdruck (PrinTEAS) und fiir Online-Anmeldungen (¢eTEAS). SchlieBlich bietet die Ho-
mepage des USPTO die Moglichkeit einer kostenlosen Markenrecherche in der Datenbank
TESS.

Gerichtsentscheidungen sind, soweit sie vom US-Supreme Court stammen, ebenfalls iiberwie-
gend im Internet abrufbar, z.B. unter:

http://supct.law.cornell.edu/supct/cases/historic.htm, http://romingerlegal.com/supreme.htm oder

http://www.findlaw.com.

Urteile anderer Gerichte konnen - gegen Gebiihr- in der Westlaw-Datenbank unter

http://www.westlaw.com recherchiert werden. Dies gilt ebenso fiir die aktuelle Auflage des Stan-

dardkommentars zum US-Trademark Law von Thomas J. McCarthy.

Der Stand der Gesetzgebung kann, insbesondere im Hinblick auf die Verabschiedung des Proto-

kolls zum Madrider Markenabkommen, unter http://thomas.loc.gov/bss verfolgt werden.

Fiir zahlreiche weitere Informationen und Links zum US-Trademark Law sind folgende Internet-
seiten zu nennen:

http://www.gegmark.com,

http://www .kuesterlaw.com und

http://www.law.cornell.edu/topics/trademark.html.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten findet sich schlieBlich unter:

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/usconst.htm und

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.table.html.

*  Zum einen iiber einen gesonderten Link (Stand 1/1999) und zum anderen als Anhang der Trademark Rules of

Practice (Stand 11/1999).
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1. Kapitel: Grundlagen des US-amerikanischen und deutschen Markenrechts

A. Abgrenzung des Markenrechts zu anderen gewerblichen Schutzrechten

Der Schutz des geistigen Schaffens im gewerblichen Bereich erfolgt durch eine Reihe von Rege-
lungen, die im amerikanischen Recht unter dem Begriff , Intellectual Property Law* bzw. nach
deutschem Sprachgebrauch unter der Bezeichnung ,,Gewerblicher Rechtsschutz® zusammenge-
fasst werden.” Dabei sind zwei Bereiche zu unterscheiden: die Gewihrleistung eines fairen
Wettbewerbs durch kartellrechtliche Vorschriften sowie Regelungen zum unlauteren Wettbe-
werb einerseits und der Schutz der Immaterialgiiterrechte durch Einrdumung von Sonderrechten
andererseits. Die wichtigsten Sonderrechte zum Schutz des geistigen Eigentums sind in den USA
die Copyrights, Patents und Trademarks.’ Im deutschen Recht sind dementsprechend neben dem
Markenrecht das Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht zu nennen sowie das Urhe-
berrecht. Letzteres féllt zwar nicht unter den Oberbegriff ,,Gewerblicher Rechtsschutz®, ergédnzt
diesen aber im wissenschaftlich-kiinstlerischen Bereich.” Die einzelnen Schutzrechte sind wie

folgt voneinander abzugrenzen:

I. Urheberrechte (Copyrights)

Unter der Bezeichnung ,,Urheberrecht” (Copyright) ist ein Konglomerat von Rechten zu verste-
hen, das dem Schopfer eines Werkes der Literatur, Wissenschaft oder Kunst gewéhrt wird.® Die
gesetzliche Grundlage hierfiir findet sich im US-amerikanischen Copyright Act von 1976 (17
U.S.C. §§ 101-810; 1001-1010)° bzw. im deutschen Urheberrechtsgesetz von 1965 (UrhG).

Geschiitzt wird in beiden Rechtsordnungen ein Werk in seiner konkreten Ausgestaltung, die es in
einem fassbaren korperlichen Ausdrucksmittel (tangible medium of expression) gefunden hat,

nicht aber die Idee als solche.'” Schutzvoraussetzung ist des weiteren, dass sich in dem Ergebnis

Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 2; Hubmann/Gétting/Forkel, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1. Zur
Verwendung der Sammelbezeichnung in der deutschen Gesetzessprache vgl. Art. 73 Nr. 9 und 96 Abs. 1 GG
sowie den Einigungsvertrag Anl. I, Kap. III, Sachgebiet E.

Wilson, Trademark Guide, Introduction p. VII; Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 3.

Str.; vgl. hierzu Hubmann/Gétting/Forkel, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1; Steckler, Gewerblicher Rechts-
schutz, S. 3.

Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1; Wilson, Trademark Guide, Introduction p. VIII.
In Kraft getreten am 1. Januar 1978.

10 Vgl. 17 U.S.C. § 102; Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 770; Wilson, Trademark Guide,
Introduction p. VIII; Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2.



des geistigen Schaffens personliche Fahigkeiten des Urhebers widerspiegeln, das Werk mithin
eine gewisse kreative Eigentiimlichkeit aufweist.'" Ein schutzfihiges Werk darf daher weder rein
funktionell (utilitarian) sein, noch blofe Ideen ausdriicken.'> Dem Schopfer eines Werkes, das
diesen Anforderungen entspricht, wird das ausschlieBliche Recht zur Veroffentlichung, Verviel-
filtigung, Bearbeitung (z.B. in Form von Ubersetzungen oder Updates), Auffiihrung und Ver-
trieb des Werkes gewihrt.'?

Copyrights entstehen automatisch mit der Schopfung des Werkes - unabhéngig von einer Regist-
rierung - und bleiben nach US-amerikanischem Recht regelmdfig bis 50, nach deutschem Recht
bis 70 Jahre post mortem auctoris bestehen.'* Danach wird das Werk fiir den Gemeingebrauch
(public domain) frei. Nach US-amerikanischem Recht konnen Urheberrechte zudem in das Re-
gister beim U.S. Copyright Office eingetragen werden. Die Eintragung ist Voraussetzung fiir die

gerichtliche Durchsetzung der Schutzrechte vor amerikanischen Gerichten.'

II. Patente (Patents)

Das Patentrecht ist ein zeitlich begrenztes gesetzliches Monopol, das dem Erfinder einer techni-
schen Innovation gewidhrt wird. Es handelt sich um ein umfassendes Untersagungsrecht kraft
dessen der Erfinder Dritte daran hindern kann, den Gegenstand der Erfindung herzustellen, zu
gebrauchen oder zu verkaufen. Dieses Recht entsteht nicht automatisch mit der Erfindung, son-
dern ist von der Erteilung des Patents durch die zustindige Bundesbehorde bei Vorliegen aller
formellen (ordnungsgemifler Antrag, Gebiihreneinzahlung) und materiellen Voraussetzungen
(Neuheit/Novelty, Erfindungshohe/Non-Obviousness, gewerbliche Anwendbarkeit/Utility) ab-
héngig.

Ziel des Patentrechts ist die Forderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts: Der

Erfinder erhélt voriibergehend ein ausschlieBliches Verwertungsrecht. Im Gegenzug erlangt die

Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 70; Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2; Schricker — Loewen-
heim — § 2 UrhG, RN 11, 12; Fromm/Nordemann — Vinck — § 2 UrhG, RN 13.

12 Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 768.

B Vgl 17 U.S.C. § 106; §§ 11 bis 20 UrhG sowie die Sonderregelungen in § 69a ff. UrhG fiir Computerprogram-
me.

" Vgl. 17 U.S.C. § 302, § 64 UrhG.
5 Vgl 17 U.S.C. §§ 411(a), 101.



Allgemeinheit aufgrund der Verdffentlichungspflicht des Erfinders Kenntnis von der technischen

Neuheit und nach Ablauf des Patents auch die uneingeschrinkte Nutzungsméglichkeit. '

Das US-amerikanische Recht kennt drei Arten von Patenten: Utility Patents fiir technische Er-
findungen, Design Patents fir dsthetische Gestaltungen und Plant Patents fiir neu geschaffene
Pflanzensorten. Gesetzliche Grundlage fiir alle genannten Patentarten ist der Patent Act von 1956

in der Fassung von 1994 (36 U.S.C. §§ 1-376).

In Deutschland existiert ein einheitliches Gesetzeswerk fiir den wissenschaftlich-technischen
Bereich hingegen nicht. Nur der Schutz technischer Erfindungen und Verfahren ist im Patentge-
setz selbst geregelt.!” Daneben existiert das Gebrauchsmustergesetz,'® dessen Schutzgegenstand
ebenfalls technische Erfindungen, nicht jedoch Verfahren sind. Gebrauchsmuster werden im
Gegensatz zu Patenten ohne Priifung der sachlichen Voraussetzungen auf Antrag erteilt. Dem
US-amerikanischen Recht ist dieses Institut fremd.'” Zum Schutz dsthetischer Gestaltungen fin-
den sich gesonderte Regelungen im Geschmacksmustergesetz*’ und zum Schutz neu geschaffe-

ner Pflanzen im Sortenschutzgesetz.”!

Die Geltungsdauer eines Patents ist je nach Patentart unterschiedlich lang. Fiir Patente liber
technische Erfindungen oder Verfahren betrdgt die Schutzfrist sowohl nach US-amerikanischem
Recht als auch nach dem deutschen Patentgesetz 20 Jahre ab dem Anmeldezeitpunkt.” Fiir die

{ibrigen Arten liegt sie zwischen 5 und 35 Jahren.”

III. Marken (Trademarks)

Marken sind Mittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens,
wodurch diese fiir die Konsumenten identifizierbar und von Konkurrenzprodukten unterscheid-

bar gemacht werden (Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion). Auf Seiten der Verbraucher

'® " Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 689.
7" Patentgesetz 1981, in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1989, BGBI. III/FNA 420-1.
Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 28. August 1986, BGBL. I S. 24.

Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 297 ,,utility model*.

2 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz) vom 11. Januar 1876,

BGBI. III/FNA 442-1.

2l Sortenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1997, BGB.1S. 3164.

22 Vgl. § 16 Abs. 1 PatentG, § 23 Abs. 1 und 2 Gebrauchsmustergesetz sowie 35 U.S.C. § 154 in der gednderten
Fassung von 1995.

» Vgl. 35 U.S.C. § 173: US-Design Patents 14 Jahre ab Patenterteilung, Plant Patents 17 Jahre ab Patenterteilung;
§ 9 Geschmacksmustergesetz: 5 max. 20 Jahre, § 13 Sortenschutzgesetz: 25 bzw. 30 Jahre.



ermOglichen Marken gezielte Wiederholungskéufe. Vielfach entwickeln sie sich zu einer Quali-
titsgarantie fiir das gekennzeichnete Produkt. Auf Seiten der Hersteller fungieren Marken als ein
wichtiges Marketing- und Werbemittel. Sie gehdren zum Good-will des Herstellerunternehmens
und kénnen einen erheblichen Wert ausmachen.”® Das Markenrecht befasst sich aus diesem
Grund vor allem mit den Problemen der Nachahmung und des Missbrauchs fremder Zeichen
durch Wettbewerber zu eigenen Zwecken. Es stellt so die wettbewerbsrechtliche Seite der
gewerblichen Schutzrechte dar.” Das gilt in besonderem MaBe fiir das Markenrecht in den USA,
welches aus dem Wettbewerbsrecht der einzelnen Gliedstaaten hervorgegangen ist. Der US-
Supreme Court hat mehrfach in seinen Entscheidungen betont, dass das Markenrecht nicht losge-

16st von seiner Einbeziehung in das System des Wettbewerbsrechts betrachtet werden kann.*®

Dem berechtigten Benutzer einer Marke werden umfassende Abwehrrechte gegen unbefugte
Nachahmer gewéhrt. Dies dient ebenso dem Schutz der Hersteller wie der Verbraucher. Gesetz-
liche Hauptregelungswerke sind der US-amerikanische Lanham Act von 1946 sowie das deut-

sche Markengesetz von 1995.

Markenrechte entstehen - anders als Urheberrechte - nicht allein durch die Schopfung eines
Kennzeichens. Sie sind aber auch nicht von der Beantragung und Registrierung abhingig wie die
Patente. MaB3geblich ist vielmehr die Benutzung einer Kennzeichnung fiir Waren oder Dienst-
leistungen im Verkehr. Eine Registrierung ist daneben zur Verbesserung der Rechtsstellung
moglich, im Falle einer beabsichtigten Aufnahme der Kennzeichenbenutzung auch zur Begriin-

dung von Markenschutz.

Die Schutzdauer fiir Marken ist unbestimmt, denn Markenrechte bestehen grundsétzlich so lange
wie ihre Benutzung im Verkehr andauert. Aus diesem Grund stellen sie héufig ein wichtiges Er-

ginzungsrecht zu den vorgenannten befristeten Schutzrechten dar.

2% Zum Wert von Marken vgl. Giildenberg, Der volkswirtschaftliche Wert und Nutzen der Marke, GRUR 1999,
843 ff.; Berger, Aspekte der Bewertung von Marken im Unternehmensvermogen, MarkenR 1999, 271 ff.; Ray-
le, Intellectual Property Law (Univ. of Georgia) 2000, Vol. 7, No. 2, p. 227 ff., 232 m.w.N. Siehe auch die vor-
stehend in Abschnitt II. der Einfiihrung genannten Werte.

2 Wilson, Trademark Guide, Introduction p. IX; Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Prop-

erty, p. 58.

% Grundlegend Hannover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916); United Drug Co. v. Theodore Recta-
nus Co., 248 U.S. (1918).



B. Rechtsquellen und Schutzsystematik
I. Rechtsquellen des US-amerikanischen Trademark Law

Die Methodik der Rechtsfindung in den USA weist gegeniiber der deutschen einige
Besonderheiten auf. Hervorzuheben ist zum einen die hohe Bedeutung des nicht kodifizierten
Common Law und zum anderen die Uneinheitlichkeit des auf dem Staatsgebiet der USA

anwendbaren Rechts.

So ist es fiir den anglo-amerikanischen Rechtskreis kennzeichnend, dass das Recht weniger
durch den Gesetzgeber und die Wissenschaft als vielmehr durch den Spruch der Richter geschaf-
fen wird. Die in den gerichtlichen Entscheidungen entwickelten Grundsétze und Auslegungsvor-

gaben sind daher das vornehmliche Handwerkszeug fiir die Rechtsfindung.

Die Vereinigten Staaten zdhlen zudem zu den sogenannten Mehrrechtsstaaten. Neben dem
Rechtssystem fiir Bund und Territorien existieren die 50 Rechtsordnungen der Gliedstaaten. Da-
bei treten die in Article I, Section 8 der US-Constitution enumerativ aufgezihlten Zustindigkei-
ten des Bundes vielfach hinter der verfassungsrechtlichen Grundzustdndigkeit der Gliedstaaten
zuriick, wie sie als Bestandteil der ,,Bill of Rights* im 10. Verfassungsanhang (10" Amendment)

konstituiert ist:

., The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to

the States, are reserved to the States respectively, or to the people.“’

Haufig gibt es aus diesem Grund von Staat zu Staat zu derselben Rechtsmaterie unterschiedliche
Vorschriften, die im Rahmen der gegeniiber dem Bund bestehenden Gesetzgebungskompetenz
erlassen wurden. Anders als in Deutschland gilt dieses Prinzip aber in gleichem MaRe fiir das
ungeschriebene Richterrecht (Common Law), denn die foderalistische Verfassungsstruktur der

USA lisst Eingriffe des Bundes nur in deutlich geringerem Umfang zu.”®

1.  Federal Trademark Act (Lanham Act)

Das amerikanische Pendant zum deutschen Markengesetz ist der Lanham Act. Sein sachlicher
Anwendungsbereich bleibt jedoch hinter dem des deutschen Markengesetzes zuriick. Der Grund

hierfiir liegt in der historischen Auseinandersetzung iiber die verfassungsrechtliche Kompetenz

21 Die Befugnisse, die weder den Vereinigten Staaten durch die Verfassung zugewiesen, noch durch diese den

Gliedstaaten untersagt wurden, sind den Gliedstaaten bzw. dem Volk vorbehalten.

*  Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 20.



des Bundes zur Regelung dieses Rechtsgebietes, welche die Markengesetzgebung in den USA
bis heute pragt. Hinzu kommt das Spannungsverhiltnis zwischen dem nicht kodifizierten Com-

mon Law und dem Gesetz.

a) Historische und verfassungsrechtliche Grundlagen

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war in den USA das Wettbewerbsrecht der Einzelstaaten noch
die Hauptquelle fiir den Schutz kommerziellen Good-wills, der in Marken oder in anderen Zei-
chen verkdrpert war, welche auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen hinwiesen.”’ Der
erste Federal Trademark Act, der eine einheitliche Regelung des Markenrechts fiir das gesamte
Gebiet der USA zum Gegenstand hatte, wurde 1870 beschlossen.’® Er begriindete allerdings
kaum materielle Rechte, sondern sah statt dessen nur die Registrierung von Marken vor, die auf-
grund ihrer Benutzung in den Vereinigten Staaten bereits nach Common Law geschiitzt waren
(.,any lawful trademark*).’' Das Statut wurde unrichtiger Weise bezeichnet als: ,, 4n Act To Re-

vise, Consolidate, and Amend The Statutes Relating To Patents And Copyrights“>* 1879 ent-

schied der Supreme Court, dass der Trademark Act von 1870 wegen Uberschreitung der Gesetz-
gebungskompetenz des Kongresses verfassungswidrig sei, da er zu Unrecht auf die verfassungs-

rechtliche Ermichtigung zur Regelung des Patent- und Urheberrechts gestiitzt wurde.”

Die sogenannte ,,Patent Clause™ - Article I, Section 8, Clause 8 der US-Constitution - enthalt
eine ausschlieBliche Gesetzgebungskompetenz zugunsten des Bundesgesetzgebers fiir das Urhe-

ber- und Patentrecht:

»The Congress shall have the power ...
(8) to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing, for limited Times to

Authors and Inventors, the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*.**

Daher kann nur das Federal Government Regelungen zum Urheberrecht erlassen und Patente

gewidhren. Das Markenrecht ist in der Patent Clause hingegen nicht ausdriicklich genannt. Der

¥ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 2 und 219.

30 Act of July 8,1870,ch. 2, §§ 77- 84, 16 Stat. 198.

31 Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 2 und 219.

32 Vgl. Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16, 129 ff., 133.

3 The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 25 L.Ed. 550 (1879), p. 94, 96-97.

3 Der KongreB soll die Befugnis haben ... (8) den Fortschritt von Wissenschaft und niitzlichen Kiinsten zu for-

dern, indem Autoren und Erfindern zeitlich begrenzte Exklusivrechte fiir ihre jeweiligen Werke und Erfindun-
gen garantiert werden.*
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Versuch des Bundesgesetzgebers durch eine weite Auslegung der Patent Clause eine Zustindig-
keit fir den gesamten gewerblichen Rechtsschutz zu konstruieren, schlug fehl. Der Supreme
Court hat unter Schriftfiihrung von Justice Samuel Miller in den grundlegenden Trade-Mark Ca-
ses eine Vergleichbarkeit des Markenrechts mit dem Patent- und Urheberrecht verneint und des-
halb eine ausschlieBliche Regelungskompetenz des Bundes fiir das Markenrecht auf Grundlage

von Article I, Section 8, Clause 8 der US-Constitution abgelehnt.35

Mangels einer spezielleren Erméchtigungsnorm wurde die ,,Commerce Clause* - Article I, Sec-
tion 8, Clause 3 der US-Constitution - als verfassungsrechtliche Grundlage fiir die Bundesge-
setzgebung im Bereich des Markenrechts und des unlauteren Wettbewerbs angesehen.”® Diese

erméchtigt den Kongress zur Regelung des grenziiberschreitenden Handels:

., The Congress shall have the power ...
(3) to regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the

. . «37
Indian Tribes...

Durch die Commerce Clause wird eine Regelungsbefugnis des Bundesgesetzgebers also nur fiir
den Handel zwischen den Bundesstaaten untereinander, einem Bundesstaat und einer anderen
Nation oder mit indianischen Stimmen eroffnet. Der sich allein auf dem Gebiet eines Bundes-
staates ereignende Handel bleibt dagegen der Regelung durch die jeweiligen Einzelstaaten vor-

behalten.

Die Gesetzesinderungen in den Jahren 1881°® und 1905,%° verfolgten in erster Linie den Zweck,
die VerfassungsmiBigkeit des Gesetzes von 1870 durch entsprechende Reduzierung des Anwen-
dungsbereiches herzustellen. Zunichst wurde eine Registrierungsmoglichkeit fiir solche Marken
geschaffen, die im internationalen Verkehr oder im Handel mit den indianischen Stdmmen be-
nutzt wurden, spéter dann fiir die im Verkehr zwischen den Gliedstaaten verwendeten Marken.
Materielle Regelungen wurden aber nicht aufgenommen, denn unter dem Eindruck der Trade-
Mark Cases sowie einiger Dicta in Entscheidungen des Supreme Court zwischen 1926 und 1932

kamen die Gerichte zu dem Schluss, dass der Kongress keine Gesetzgebungsbefugnis hinsicht-

% The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 25 L. Ed. 550 (1879) p. 94, 96-97.

36 McCarthy on Trademarks, §6:2; Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 1.

37 Der Kongref3 soll die Befugnis haben (3) zur Regulierung des Handels mit fremden Nationen, zwischen den
verschiedenen (Glied-)Staaten und mit den indianischen Stimmen.
* Gesetz vom 3. Mirz 1881, 21 Stat. 502.

3 Gesetz vom 20 Februar 1905, ch. 592, 33 Stat. 724.
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lich des materiellen Markenrechts besitze.*® Er sei vielmehr darauf beschriinkt, eine unter Bun-
desaufsicht stehende Registrierungsstelle einzurichten und die Eintragung solcher Marken zu

verweigern, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit registrierten Marken besteht.*'

Nachdem die Gesetzgebungsbefugnis des Kongresses unter der Commerce Clause durch die
Rechtsprechung seit 1887 stark einschriankt worden war, nahm der Supreme Court den urspriing-
lich von Chief Justice Marshall bereits 1824* geprigten weiten Begriff des ,,Commerce® im
Jahre 1937 wieder auf.* Die Rechtsprechung beugte sich damit der als ,,New Deal* bekannten
Roosevelt’schen Sozial- und Wirtschaftsreform. Mit Hilfe des Kriteriums des ,,substantial eco-
nomic effect” wurde nunmehr alles, was sich direkt oder auch nur indirekt auf den zwischen-
staatlichen Handel und Verkehr auswirkt, der Bundesregelung unterstellt.** Im Ergebnis wurde
eine nahezu allumfassende Bundeszustindigkeit im Wirtschaftsleben geschaffen.*’ So kam auch
der fiir die Warenzeichengesetzgebung zustéindige Senatsausschuss zu der Erkenntnis, dass die
VerfassungsmiBigkeit eines Gesetzes, das nicht nur verfahrensméfBige Rechte an Warenzeichen

gewihrt, auBer Frage steht.*

b) Der Lanham Act

Mit dem am 5. Juli 1946 in Kraft getretenen Trademark Act*’ wurde erstmals ein bundesweites
Markenrechtsstatut errichtet, das - angelehnt an die Gesetze der Einzelstaaten - auch materielle
Rechte enthielt. Durch die Gewahrung eines bundesweiten ausschlieSlichen Benutzungsrechts
und die Einfilhrung eines prima-facie-Beweises hinsichtlich der Markeninhaberschaft wurden

bedeutsame Anreize geschaffen, Marken bundesgesetzlich registrieren zu lassen.*®

40 American Steel Foundries v. Robertson, 269 U.S. 372, 46 S.Ct. 160, 70 L.Ed. 317 (1926); American Trading
Co. v. Heacock Co., 285 U.S. 247, 52 S.Ct. 387, 76 L.Ed. 740, 12 U.S.P.Q. 453 (1932); Goldstein, Cases and
Materials on the Law of Intellectual Property, p. 220.

' A. Leschen & Sons Rope Co. v. American Steel and Wirde Co., 55 F.sd. 455, 459, 12 U.S.P.Q. 272 (C.C.P.A.
1932).

2 Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824).
# NLRBv. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1 (1937); Tribe, American Constitutional Law, S. 235.

44 Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 239; Pattishall, Trademark Reporter 1988, Vol. 78,

p. 456 ff., 466/467.
# Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 237; Tribe, American Consitutional Law, 236.

% Senate Report No. 1333, 79™ Congress, 2d. Session (1946), USCCAN p. 1277, Textauszug bei McCarthy on
Trademarks, § 5:4.

7 Public Law 489, 79" Congress, approved July 5, 1946, 60 Stat. 427.
® Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16, 129 ff.; 134.
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Der Trademark Act von 1946 bildet Chapter 22 von Title 15 des United States Code (15 U.S.C.
§§ 1051 — 1127). Er ist bekannt als ,,Lanham Act* nach dem Abgeordneten Fritz Lanham, der
die bereits 1924 vom Abgeordneten Albert Vestal in Gang gebrachten Reformbemiihungen auf-
griff und zur Vollendung brachte.

Nach einigen Gesetzesdnderungen, insbesondere in den Jahren 1962*° und 1975,° wurde der
Lanham Act durch den Trademark Law Revision Act von 1988 noch einmal vollstidndig tiberar-
beitet. Dies geschah auf der Grundlage von Reformvorschlidgen der Trademark Review Commis-
sion, einer Kommission der United States Trademark Association.”’ Die Anderungen betrafen
vor allem das bisherige Erfordernis einer der Registrierung zwingend vorangehenden Markenbe-
nutzung durch Anerkennung einer beabsichtigten Benutzungsaufnahme (sog. ,,Intent-to-Use-
Application®), ferner die Verstirkung der Beweiskraft des Registrierungszertifikates sowie die
Ausweitung des Anwendungsbereichs von § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) zum Schutz
gegen unlautere Handelspraktiken. Seitdem hat das Gesetz weitere zahlreiche Anderungen und
Erginzungen erfahren, zuletzt 1998 durch den Trademark Law Treaty Implementation Act,’” mit
dem die im internationalen Markenrechtsvertrag vorgesehenen Angleichungen der Anmeldeer-
fordernisse umsetzt wurden, sowie den Trademark Amendments Act von 1999, der zu einzel-
nen Ergénzungen des Schutzes beriihmter Marken, der Einbeziehung von Behorden in die Ver-
antwortlichkeit fiir Markenverletzungen oder -verwisserung sowie zur Einfiihrung einer neuen

Beweislastregel gefiihrt hat.

Der Lanham Act ist heute das Hauptregelungswerk fiir die bundesweite Registrierung von Mar-
ken in den USA und die bedeutendste Grundlage fiir materielle Markenrechte.® In der prakti-
schen Anwendung werden die Vorschriften wahlweise durch Angabe des Paragraphen aus dem
Lanham Act, z.B. § 45 Lanham Act, und/oder der entsprechenden Section aus dem United States

Code, etwa 15 U.S.C. § 1127, zitiert.

49 ,Housekeeping Amendments* vom 9. Oktober 1962, Public Law 87-772, 76 Stat. 769.
% Gesetz vom 2. Januar 1975, Public Law 93-600, § 3, 88 Stat. 1955.

! Zu den Reformvorschligen im einzelnen vgl. United States Trademark Association Trademark Review Com-

mission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors: 77 Trademark Reporter
1987, 287 ff.

2 Public Law 105-330, October 30, 1998, 105™ Congress, 112 Stat. 3064.
> Public Law 106-43, August 5, 1999, 106™ Congress, 113 Stat. 218.

> Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 2.
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¢)  Vorschriften in anderen Bundesgesetzen

Neben dem Lanham Act gibt es Regelungen in verschiedenen anderen Bundesgesetzen, die mar-
kenrechtliche Relevanz haben. Sie betreffen insbesondere (zivil-)verfahrensrechtliche Fragen
sowie Besonderheiten einzelner Handelszweige (etwa der Pharmaindustrie). Als Beispiele sind

Zu nennen:

— 15U.S.C. § 1511 (Zusténdigkeit des Department of Commerce fiir das Patent and Trademark
Office);

— 28 U.S.C. § 1254 (nochmalige Priifung von Féllen durch den Supreme Court);

— 28 U.S.C. § 1295 (Zusténdigkeit des United States Court of Appeals fiir den Federal Circuit);

— 28 U.S.C. § 1338 (Zustidndigkeit der District Courts fiir Markenrechtsstreitigkeiten);

— 18 U.S.C. §§ 701 ff. (Gebrauch von Insignien der US-Departments);

— 15U.S.C. § 1, § 1 Sherman Act (Beschrinkungen des Handels);

— 15 U.S.C. § 45 (unfaire Methoden des Wettbewerbs);

— 19 U.S.C. § 1337(a), Tariff Act of 1930 (unfaire Praktiken im Importgeschift);

— 19 U.S.C. § 1526(a), Tariff Act of 1930 (Einfuhrverbot fiir auslandische Waren mit dem
Aufdruck einer Marke, die fiir einen Inlénder registriert ist, wenn die Registrierungsurkunde

bei dem Secretary of the Treasury eingereicht wurde);
— 15 U.S.C. § 68 ff. (Kennzeichnung von Woll-, Fell- und Textilfaserprodukten);

— 21 U.S.C. §§ 301, 321-392, The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Anforderungen an

die Kennzeichnung, Vermeidung von Marken zur Einfiihrung offizieller Bezeichnungen).”

d) Ausfithrungsbestimmungen (Rules of Practice)

Aufgrund der Erméchtigung in 35 U.S.C. § 6 ist der Commissioner of Patents and Trademarks
befugt, im Einklang mit dem geltenden Recht Regelungen fiir die Handhabung des Verfahrens
im Patent and Trademark Office zu erlassen. Solche Ausfiihrungsbestimmungen (Rules of Prac-
tice) beziiglich Patenten, Marken und Urheberrechten sind kodifiziert in Titel 37 des Code of
Federal Regulations. Die sogenannten ,,7rademark Rules* bilden hieraus den 2. Teil. Weitere

Regeln, die bei der Registrierung von Marken zu beachten sind, finden sich im 3. Teil (Rechts-

> Weitere Fundstellen finden sich in Kapitel 1900 TMEP.
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tibertragungen), im 6. Teil (Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen) und im 10 Teil
(Vertretung Dritter vor dem Patent and Trademark Office). Sofern es um generelle Verfahrens-
handlungen geht, sind die Patentregeln aus dem 1. Teil. (Rules 1 bis 26) auf Markenregistrierun-
gen entsprechend anzuwenden. Die Regeln werden zitiert, indem zundchst der Teil, dann die
Ziffer der Regel genannt wird. So ist etwa ,,Trademark Rule 2.45* die Regel Nummer 45 im 2.
Teil von Titel 37 des Code of Federal Regulations (=37 C.F.R. § 2.45).

2. Gesetze der Gliedstaaten

Alle Gliedstaaten haben neben dem Lanham Act eigene Gesetze, die gerichtlichen Schutz bei
Markenverletzungen sowie eine Registrierungsmdglichkeit fiir Marken in dem jeweiligen Staat
vorsehen. Thre Gesetzgebungskompetenz beruht auf der im 10™ Amendment statuierten verfas-
sungsmafigen Grundzustidndigkeit der Gliedstaaten (sogenannte ,,Police Power®). Das erste Tra-
demark Statut in den USA wurde bereits 1845 vom Staat New York erlassen (,,an Act to prevent
fraud in the use of false stamps and labels*),”® also rund 25 Jahre vor der ersten bundesgesetzli-

chen Regelung.

a) ,Little Lanham Acts*

Heute entsprechen die Gesetze der Einzelstaaten {iberwiegend einem von der United States Tra-
demark Association verbreiteten Muster, dem Model State Trademark Bill (MSTB) aus dem Jah-
re 1964, das dem Lanham Act nachgebildet ist, sowie dem Uniform Deceptive Trade Practices
Act (UDTPA) von 1966, der von der National Conference of Commissioners on Uniform State
Laws in Anlehnung an den Federal Trade Commission Act entworfen wurde. Der Unterschied
besteht darin, dass der MSTB die Moglichkeit einer Registrierung vorsieht, wihrend der UDTPA
darauf verzichtet. Letztgenannter sieht aber in § 2 insbesondere eine Klagemoglichkeit fiir den
Fall vor, dass eine Person im Rahmen ihres Gewerbes, Berufs oder ihrer Beschiftigung die Ge-
fahr der Verwechslung oder des Missverstindnisses hinsichtlich der Herkunft, Finanzierung
(Sponsorship), Genehmigung oder Zertifizierung der Waren oder Dienstleistungen verursacht.
Dies ist mit § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a), der Schutz fiir nicht eingetragene Marken

und Ausstattungen gegen Verwechslungsgefahr bietet, vergleichbar.>’

¢ Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, 456 ff., 461; Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16,
129 ff,, 131.

Zur Vergleichbarkeit des UDTPA mit § 43(a) Lanham Act siehe Kason Industries, Inc. v. Component Hardware
Group, Inc., 110 Cir, No. 96-9157, August 29, 1997.

57
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Der MSTB liegt derzeit in der Fassung von September 1992 vor, nachdem er von der Internatio-
nal Trademark Association zur Angleichung an den Trademark Law Revision Act von 1988
noch einmal iiberarbeitet worden ist. Wegen ihrer Anlehnung an die Bundesgesetzgebung wer-

den die Markengesetze der Einzelstaaten mitunter als ,,Little Lanham Acts bezeichnet.”®

Wie die Bundesgesetzgebung basiert auch staatlicher Markenschutz auf der Benutzung der Mar-
ke. Im Gegensatz zum Bundesrecht kennen die Gesetze der Gliedstaaten jedoch keine Markenre-
gistrierung allein aufgrund der Absicht einer spéteren Benutzung (/ntent-to-Use-Application), so

dass die Benutzung der Marke einer Registrierung stets vorangehen muss.”

Ein Vorteil verschiedener einzelstaatlicher Gesetze gegeniiber dem Bundesstatut war bis 1996
der besondere Schutz beriihmter Marken gegen Verwisserungsgefahr. Die hierzu erlassenen so-
genannten anti-dilution-Gesetze sehen zum Schutz notorisch bekannter Marken einen Schadens-
ersatzanspruch wegen aller irrefiihrenden Geschéftspraktiken hinsichtlich der Herkunft von Wa-
ren vor, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr (likelihood of confusion) bedarf.®* Aufgrund
des Federal Trademark Dilution Act von 1995, durch den Absatz (¢) in § 43 Lanham Act (15
U.S.C. § 1125(c)) eingefiihrt wurde, gibt es aber nunmehr auch auf Bundesebene besonderen

Schutz gegen die Verwisserung beriihmter Marken.

b)  Verhiiltnis des Bundesrechts zu den Gesetzen der Gliedstaaten

Ist eine Marke im Bundesregister und in einem Staatenregister angemeldet, kann sich der Be-
rechtigte sowohl auf die Schutzvorschriften des Lanham Act als auch des Gliedstaatengesetzes
berufen. Das Nebeneinander dieser beiden Rechtsquellen veranschaulicht die Besonderheit des
US-amerikanischen Foderativsystems, dass bei konkurrierender Gesetzgebungskompetenz
- anders als bei konkurrierenden Kompetenzen gemill Art. 72, 74 GG - auf bundesgesetzlich
geregelten Sachgebieten weiterhin eine Gesetzgebung der Einzelstaaten moglich ist.’' Eine Ge-
neralklausel wie in Art. 31 GG, die bestimmt, dass Bundesrecht dem giiltigen und kompetenzge-
recht erlassenen Landesrecht vorgeht oder es bricht, ist dem amerikanischen Bundesstaatsrecht
fremd.® Fraglich ist daher, welches Recht Vorrang genieBen wiirde, wenn es zu einem Konflikt

zwischen Bundesrecht und den Gesetzen der Gliedstaaten kdme. Die Losung solcher Diskrepan-

Alces/See, Commercial Law, § 6.1, p. 189.

*  Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407; McCarthy on Trademarks, § 22:1.

8 Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 745.

' Vgl. dazu auch Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 239.

62 Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 85.
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zen erfolgt iiber die Theorie der Vorwegnahme (preemtion) oder Uberlagerung (supersession),
die auf der Supremacy Clause, Art. VI, Sec. 2 der U.S.-Constitution, basiert.”” Die Supremacy

Clause lautet:

., This constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance
thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United
States shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound

thereby, any thing in the constitution or laws of any state to the contrary notwithstand-
64

ing.
Solange der Bund Gesetzgebungskompetenz besitzt, folgt hieraus, dass das Bundesgesetz den
Staatengesetzen im Konfliktfall vorgeht.®> Dies gilt sowohl fiir bereits erlassene bundesgesetzli-

che Regelungen als auch fiir bewusste Regelungsliicken.®®

Einzelstaatliche Regelungen sind zuldssig, solange nicht die Einhaltung des Bundesgesetzes oder
die Erreichung dessen Zwecks hierdurch erschwert wird.®” Eine Bestimmung in einem Gliedstaa-
tengesetz ist daher unwirksam, wenn sie einer Bundesregelung offensichtlich zuwiderlduft, so
dass die Einhaltung beider Vorschriften den Betroffenen unméglich ist®® oder wenn sie den
Zweck des Bundesgesetzes vereitelt, indem sie im Ergebnis ein Verhalten unterbindet, das durch
ein Bundesgesetz gefordert werden sollte oder umgekehrt zu einem Verhalten ermutigt, dessen

Ausbleiben fiir den Vollzug eines Bundesgesetzes von Vorteil wire.”

Einzelstaatliches Markenrecht und einzelstaatliche Registrierungen konnen sich somit nicht iiber

die Rechte, die durch das Bundesstatut fiir bundesweite Registrierungen gewidhrt werden, hin-

8 Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 85; Goldstein, Cases and Materials on the Law of

Intellectual Property, p. 3.

4 Diese Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten zu ihrem Vollzug und alle Vertrige, die unter der

Autoritdt der Vereinigten Staaten abgeschlossen sind oder werden, sollen das héchste Recht des Landes sein,
und die Richter in jedem Staat sollen daran gebunden sein was immer Gegenteiliges die Verfassung oder die
Gesetze eines Staates besagen mogen. “, Ubersetzung aus Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staa-
ten, S. 88.

5 Tribe, American Constitutional Law, § 6-23, p. 376.

% Tribe, American Constitutional Law, § 6-23, p. 376.

67 California v. Zook, 336 U.S. 725, 730 (1949); Tribe, American Constitutional Law, § 6-24, p 379.

% So z.B. entschieden in re McDermott v. Wisconsin, 228 U.S. 115 (1913), wo eine dem Statut von Wisconsin

und dem Federal Food and Drug Act von 1906 gemife Etikettierung von Sirup fiir die Betroffenen unmoglich
war.

% Vgl. zB. Jones v. Rath Packing Co., 97 S.Ct. 1305, 1318 (1977): eine Etikettierung von Mehlverpackungen
nach dem Kalifornischen Statut lief dem Zweck des Federal Fair Packaging and Labeling Act entgegen, da es
anders als das Bundesgesetz keine Gewichtsunterschreitungen (z.B. aufgrund Feuchtigkeitsverlusts) zulieB3, so
dass sich Auswirtige zur Uberfiillung der Packungen gezwungen sahen; Tribe, American Constitutional Law,
§ 6-24, p. 378.
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wegsetzen oder diese einengen.”’ So darf z.B. eine Gliedstaatenregistrierung nicht dazu fiihren,
dass ein spéterer Erwerber einer Bundesregistrierung auf dem gesamten Gebiet des Gliedstaates
von der Benutzung seiner Marke ausgeschlossen ist, obwohl das Bundesstatut vorsieht, dass der
Inhaber der Staatenregistrierung seine Marke in einem solchen Fall lediglich auf einem durch das
Bundesstatut definierten Territorium benutzen darf.”' Des weiteren diirfen Gliedstaatengesetze
nicht verlangen, dass registrierte Marken mit Zusitzen oder in einem anderen Format verwendet
werden, als sich aus dem Registrierungszertifikat der Bundesregistrierung ergibt.”” Nach einigen
diesbeziiglichen Rechtsstreitigkeiten wurde 1982 vom Kongress § 39(a) in den Lanham Act ein-

gefiigt, der dieses Problem ausdriicklich regelt (sog. ,,Century 21 Amendment*).

Im iibrigen lehnen sich die Markengesetze der Gliedstaaten, wie vorstehend erlautert, iberwie-
gend an den Lanham Act an und haben deshalb entweder gleichlautende Bestimmungen wie das
Bundesgesetz oder bieten zusétzlichen Schutz. Materiell stehen die Gliedstaatengesetze daher
mit dem Bundesrecht in Einklang, so dass es einen Konflikt zwischen Bundes- und Staatenrecht

(derzeit) nicht gibt.”

Im Hinblick auf die ausschlieBliche Gesetzkompetenz des Bundes fiir das Patent- und Urheber-
recht ist es den Einzelstaaten untersagt, kraft Wettbewerbsrechts solchen Produktgestaltungen
Nachahmungsschutz zu gewihren, die nicht den Anforderungen des Patentgesetzes geniigen.
Dies hat der Supreme Court in zwei aufsehenerregenden Fallen entschieden, die unter der Kurz-

bezeichnung ,,Sears/Compco® in den USA bekannt geworden sind.”
3. Case Law/ Common Law

a) Terminologie und Methodik

Als Rechtsquelle ist neben dem statutarischen Recht das von den Gerichten gesetzte Prizedenz-
und Einzelfallrecht zu nennen, das in den USA bei der juristischen Tétigkeit regelmifig im Vor-

dergrund steht. Die dabei angewandte Methode der Rechtsfindung wird als ,,Case Law* bezeich-

" McCarthy on Trademarks, § 22:2.

" Burger King of Florida, Inc. v. Hoots, 403 F.2d 904, 156 U.S.P.Q. 760 (CA 7 Ill. 1968); Minute Man of Amer-
ica, Inc. v. Coastal Restaurants, Inc., 391 F Supp 197 (ND Tex. 1975); Safeway Stores, Inc. v. Safeway Quality
Foods, Inc. 433 F.2d 99, 166 U.S.P.Q. 112 (CA 7 Ind. 1970).

2 Century 21 Real Estate Corp. v. Nevada Real Estate Advisory Com., 448 F Supp 1237 (DC Nev. 1978), aff’d
440 US 941.

3 Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S.179.

™ Sears, Roebuck & Co v. Stiffel Co., 376 U.S. 225; Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234;
Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 3 m.w.N.

18



net. Dem englischen Recht entstammend wurde sie nach Vollzug der Unabhéngigkeit der 13
Kolonien von der englischen Krone im Jahre 1783 von den einzelnen Staaten iiberwiegend bei-

behalten.

Die Methode des Case Law beruht auf der Pramisse, dass alle Gerichte innerhalb einer souvera-
nen Gerichtsbarkeit durch die Vorentscheidungen hoherer Gerichte gebunden werden (so ge-
nannte ,,Stare-Decisis-Doktrin®). Eine Vorentscheidung ist dann ein Prdazedenzfall, wenn sie eine
abstrakte ,,ratio decidendi“ enthdlt und fiir die Entscheidung kiinftiger Félle mafigeblich sein

soll.”

Die Beschrinkung der Bindungswirkung auf die Gerichte einer selbstindigen Gerichts-
barkeit bedeutet, dass die Bundesgerichte grundsitzlich nur durch Entscheidungen héherer Bun-
desgerichte und die Staatengerichte nur durch die Urteile der im staatlichen Instanzenzug iiber-
geordneten Gerichte gebunden werden. Eine Bindung der Staatengerichte durch Entscheidungen

der Bundesgerichte oder der Obergerichte anderer Staaten besteht demgegeniiber nicht.

Dogmatisch wird das Case Law in die zwei Siulen ,,Common Law* und ,,Equity Law* unterteilt.
Unter Common Law versteht man das gemeine, durch Richter gesetzte Recht. Haufig wird der
Begriff ,,Common Law* auch stellvertretend fiir das gesamte Case Law und das anglo-
amerikanische Rechtssystem verwandt.”® Als ,,Equity* wird das Billigkeitsrecht bezeichnet, des-
sen Grundsédtze das Common Law ergénzen, um Gerechtigkeit im Einzelfall zu bewirken. Die
oberste Maxime, die zugleich den Charakter der Equity kennzeichnet, lautet: ,,Equity will not
suffer a wrong to be without a remedy“.” Ausfluss des Equity-Rechts in Markenverletzungspro-
zessen ist z.B. das Einbeziehen subjektiver Elemente wie die Verletzungsabsicht bzw. umgekehrt

die Gutgliubigkeit des Markenverletzers.”

Das Common Law ist nicht aufteilbar in ein Common Law des Bundes einerseits und die ver-
schiedenen Rechtssitze der 50 Einzelstaaten andererseits. Zu verweisen ist hier auf die grundle-
gende Entscheidung Erie Railroad Company v. Tompkins, in welcher sich der Supreme Court
unter Berufung auf die verfassungsrechtliche Grundsatzzustindigkeit der Gliedstaaten ausdriick-
lich gegen die Annahme eines allgemeinen Bundes-Common-Laws ausgesprochen hat.”” Das
Recht eines Gliedstaates sei in allen Fillen anzuwenden, in denen sich aus Verfassung und Bun-

desgesetz nicht etwas anders ergebe, und zwar unabhéngig davon, ob es sich um geschriebenes

7 Blumenwitz, Einfiihrung in das anglo-amerikanische Recht, S. 24, FN 46.

76 Blumenwitz, Einfithrung in das anglo-amerikanische Recht, S., 7.

""" = Das Billigkeitsprinzip duldet es nicht, dass ein Unrecht ohne Entschédigung bleibt.

™ Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964); Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc., 367 U.S.
234 (1964); Smith, University of Hawaii Law Review, 1991, Vol. 13, p. 137 ff., 152 ff.

7304 U.S. 64 (1938) Erie Railroad Company v. Tompkins: ,, There is no federal general common law*.
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oder ungeschriebenes Recht des Gliedstaates handele.*® Bei der Anwendung von Gliedstaaten-
Common-Law sind die Bundesgerichte somit an die maflgebliche Auslegung durch die Gerichte

des jeweiligen Gliedstaates gebunden.

Die Entscheidung ist bei den Bundesgerichten auf erheblichen Widerstand gestofen, denn bis zu
diesem Zeitpunkt hatten sie sogenannte ,,general principles” angewandt, und zwar unabhéngig
davon ob ihre Zustdndigkeit eine origindre war oder auf unterschiedlicher Staatenzugehorigkeit
der Parteien (Diversity of Citizenship) beruhte.®' So hatte sich insbesondere in Wettbewerbs- und
Markenrechtsfillen ein Bundes-Common-Law entwickelt. In den ,, diversity cases *“ war den Ent-
scheidungen der Bundesgerichte jedoch aufgrund der Erie-Doktrin die Bindungswirkung entzo-
gen worden. Die Bundesgerichte weigerten sich nun, Staatenrecht anzuwenden oder vermischten
es mit Bundesrecht.*” Ferner wurde auf die fritheren general principles auch nach der einschnei-
denden Entscheidung des Supreme Court vielfach zuriickgegriffen, um in zuldssiger Weise Lii-
cken im Staatenrecht zu schlieBen.®” Da es eine Reihe solcher Liicken gibt, insbesondere in den
Staaten ohne grofle Wirtschaftszentren, hat sich im Markenrecht letztlich doch ein ,,Bundes-
Common-Law* entwickelt.* Die Erie-Doktrin wurde dahingehend modifiziert, dass Bundesrecht
alle Streitfdlle regelt, in denen eine Zustindigkeit der Bundesgerichte begriindet werden kann,
bis auf diejenigen, in denen sich die Zustidndigkeit lediglich auf Diversity of Citizenship griin-

det.®

b) Das US-amerikanische Trademark Law als ,,Common Law System“

Im Bereich des Markenrechts spielt das Common Law seit jeher eine entscheidende Rolle. Das
Markenrecht der USA ist traditionell auch als ,,Common Law System® bekannt, wodurch der
Gegensatz zu den auf Registrierung basierenden Systemen der meisten anderen Nationen ver-

deutlicht werden soll.*

%0 Vgl. 304 U.S. 64 (1938) Erie Railroad Company v. Tompkins.

1" Dole, Minnesota Law Review, 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1007.

82 Maternally Yours, Inc., v. Your Maternity Shop, Inc., 234 F.2d 538, 540 und 545 concurring opinion (2““1 Cir.

1958); intern. Order of Job’s Daughter’s v. Lindeburg & Co. 633 F.2d 912, 916 (9™ Cir. 1980).
% Dole, Minnesota Law Review, 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1007/1008.
8 Zlinkoff, 42 Columbia Law Review, 1942, 955 ff., 968/969; Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 177.

% Intermountain Broadcasting & Television Corp. v. Idaho Microwave Inc., 196 F. Supp. 315, 321-22 (D. Idaho

1961); Zlinkoff, 42 Columbia Law Review, 1942, 955 ff., 989; Dole, Minnesota Law Review, 1967, No. 6, p.
1005 ff., 1007; Arnade, Markenfzhigkeit von Zeichen, S. 177.

% Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16, 129 ff., 133.
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Zu den letztgenannten zidhlt Deutschland, wie die Entwicklung des hiesigen Markenrechtes zeigt.
Zunichst wurde - basierend auf den Gesetzen und Verordnungen der deutschen Lander (wie z.B.
die Verordnung zum Schutze der Fabrikzeichen an Eisen- und Stahlwaren in der Provinz
Westphalen und der Rheinprovinz vom 18. August 1847) - ein formales Zeichenrecht fiir das
Deutsche Reich geschaffen.’’” Der Erwerb von Markenrechten erfolgte hiernach allein durch Ein-
tragung in das Handelsregister. Erst im Jahre 1909 stellte die Rechtsprechung den Grundsatz auf,
dass das Markenrecht Teil des allgemeinen Wettbewerbsrechts sei.*® Diese Erkenntnis fiihrte
dann zur Anerkennung eines sachlichen Ausschlielichkeitsrechts neben dem auf der Register-

eintragung beruhenden formlichen Zeichenrecht.”

Demgegeniiber entstand in den Vereinigten Staaten zuerst das materielle AusschlieBlichkeits-
recht, denn das amerikanische Markenrecht hat seinen Ursprung in der im englischen Common
Law entwickelten ,,passing off“-Klage. Das Verbot des passing (oder auch palming) off bedeutet,
dass niemand seine Produkte als die eines anderen ausgeben darf, um so von dem Irrtum der
Konsumenten zu profitieren.”’ Die Entwicklungen in den USA und GroBbritannien gingen dann
insoweit auseinander, als fiir den Erfolg einer passing off-Klage in GroBbritannien der Nachweis
der Verkehrsbekanntheit (reputation) erbracht werden muss, wéhrend dies nach US-
amerikanischem Common Law nicht erforderlich ist.”’ In den Vereinigten Staaten gilt seit der
Entscheidung des Supreme Court in den Trade-Mark Cases im Jahre 1879 der Grundsatz, dass
Kennzeichenrechte allein durch den Akt der ersten Benutzung entstehen, ohne dass es auf die

tatsichliche Bekanntheit des Kennzeichens im Verkehr ankommt.”

Der kraft Common Law gewihrte Schutz ist sehr weitreichend. Er gilt fiir Kennzeichen aller Art,
solange sich diese nicht in einer reinen Produktbeschreibungen erschdpfen. Obwohl auch die
gesetzlichen Regelungen vom Common Law ausgehen, konnen sich Unterschiede ergeben; so
z.B. hinsichtlich der Behandlung von Handelsnamen (¢rade names), die zwar nach Common Law

unter den gleichen Voraussetzungen wie andere Kennzeichen Schutz erfahren, jedoch im Gegen-

87 Gesetz iiber Markenschutz vom 30. November 1874, RGBI. S. 143.

8 RGZ 97, 90 ff., 93 — Pecho/Pecose; RGZ 111, 192 — Goldina; RGZ 120, 330 — Sonnengold; BGHZ 14, 15 {f.,
18 — Frankfurter Romer; BGH GRUR 1954, 346 — Strahlenkranz.

8 Vgl. Fezer, Markengesetz, Einl. MarkenG, RN 5.

% Blau Plumbing, Inc. v. S.0.S. Fix-It, Inc., 781 F.2d 684, 691 (7™ Cir. 1986): ,, Passing off means fraud; it means
trying to get sales from a competitor by making customers think that they are dealing with that competitor,
when actually they are buying from the passer-off*.

' Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 10 m.w.N.

2 The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879) United States v. Steffens.
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satz zu trademarks nicht registrierungsfahig sind.”” Ebenso wird bei einer Klage nach § 43(a)
Lanham Act vielfach der Nachweis von Verkehrsgeltung (secondary meaning) erforderlich sein,
wihrend es nach Common Law vorrangig darauf ankommt, ob es sich um einen bdsgldubigen
Nachahmer im Sinne des passing off handelt.”* Common Law-Anspriiche kénnen kumulativ

oder alternativ zu den gesetzlichen Anspriichen geltend gemacht werden.”

¢) Verhiltnis des Common Law zum Gesetzesrecht bei Konflikten oder Uberschneidun-

gen

Markenrechte werden kraft Common Law durch Benutzung begriindet und nicht durch statutari-
sches Recht.”® Das Gesetzesrecht greift erst mit der Eintragung einer Marke ein. Bereits durch
Benutzung erworbene Markenrechte werden hierdurch verstirkt.”” Nur im Falle einer Intent-to-
Use-Anmeldung werden Markenrechte (ausnahmsweise) durch Registrierung begriindet. Eine
spatere Aufnahme der Benutzung bleibt aber auch hier erforderlich. Da das Gesetzesrecht in ma-
terieller Hinsicht auf Grundlage des Common Law errichtet wurde, erscheinen Konflikte zwi-
schen diesen Rechtsquellen ausgeschlossen. Soweit die gesetzlichen Bestimmungen reichen,
wiirden sie im Falle widerspriichlicher Inhalte dem ungeschriebenen Recht jedoch vorgehen.”
Im tibrigen stehen sie nebeneinander und kdnnen kumulativ oder alternativ in Markenstreitigkei-

ten angefiihrt werden.

4. Internationale Vertrige

SchlieBlich gibt es eine Reihe internationaler Vertrige, die das Markenrecht betreffen.”” Sie tra-
gen den Problemen Rechnung, die sich durch den Territorialitdtsgrundsatz, der in allen Rechts-
ordnungen anerkannt ist, flir international titige Markeninhaber ergeben. Denn aufgrund des
Territorialititsgrundsatzes miisste ein Markeninhaber zur Erlangung eines flichendeckenden
Markenschutzes in jedem Staat das Anmeldeverfahren mit den jeweiligen nationalen Besonder-
heiten durchlaufen. Dabei wiirden insbesondere unterschiedliche Prioritdtstage entstehen. Zudem

konnten Markenanmeldungen in einzelnen Staaten gar als Inlédnderprivileg ausgestaltet oder fiir

McCarthy on Trademarks, § 9:1; Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13.
% Smith, University of Hawaii Law Review 1991, Vol. 13, p. 137 ff., 154, 155.

% Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 4.

% Rayle, Intellectual Property Law (Univ. of Georgia) 2000, Vol. 7, No. 2, p. 227 ff., 250.
7 Rayle, Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 250 (2000).

% Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 176.

% Ubersicht in GRUR Int. 1999, 427 ff.
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Auslinder an zusétzliche Bedingungen gekniipft werden. Mit Hilfe internationaler Vertrége sol-
len internationale Markenanmeldungen erleichtert und ein einheitlicher Mindeststandard der je-

weiligen Schutzvorschriften geschaffen werden.

a) PVU

Durch die Unterzeichnung der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) errichteten am 20. Mirz
1883 elf Staaten die Internationale Vereinigung zum Schutz des gewerblichen Eigentums, um
sicherzustellen, dass ihre Biirger auch in fremden Staaten Schutzrechte erhalten. Die Vereinigten
Staaten sind seit dem 30.5.1887 Mitglied in der PVU, Deutschland seit dem 1.5.1903. Es ist das
wichtigste mehrseitige Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Eine Er-
rungenschaft der PVU ist die Ermdglichung einer priorititswahrenden (Zweit-)Anmeldung in
einem Unionsstaat innerhalb von sechs Monaten nach der Erstanmeldung (Art. 4 C Abs. 1 PVU).
Die Marken in den jeweiligen Unionsldandern sind dabei in ihrem Bestand nicht voneinander ab-
hingig (Art. 6 PVU). Hervorzuheben ist zudem der in Art. 69" PV statuierte Grundsatz des
so genannten ,telle-quelle-Schutzes®. Dieser besagt, dass im Ursprungsland eingetragene Mar-
ken in den anderen Verbandslandern im gleichen Umfang geschiitzt werden miissen. Bei Beru-
fung auf den telle-quelle-Grundsatz findet eine Priifung nur noch nach Art. 62" pPVU statt
und nicht nach nationalem Recht. Die Versagungsgriinde sind in Art. 67" B Nr. 1 bis 3 PVU
abschlieend aufgezihlt. Hinsichtlich der Form des Zeichens entscheidet das Recht des Ur-
sprungslandes, wihrend der Inhalt der Priifung durch die Behorden des Vertragsstaates, in dem

Schutz begehrt wird, unterliegt.'”

b) WIPO

Das von den urspriinglichen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsiibereinkunft fiir administrative
Aufgaben errichtete Internationale Biiro verschmolz 1893 mit dem der Berner Verbandsiiberein-
kunft. Aus dem Vereinigten Internationalen Biiro zum Schutz des geistigen Eigentums entstand
spater die World Intellectual Property Organization (WIPO) - auch unter dem franzdsischen
Namen Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) bekannt - mit Sitz in Genf,
der heute 171 Mitgliedstaaten angehdren. Die USA sind seit dem 25.8.1970, Deutschland seit
dem 19.9.1970 Mitglied in der WIPO. Ende 1974 erhielt die WIPO den Status einer Sonderorga-

nisation der UN. Als ,,Sekretariat“ der Internationalen Vereinigung zum Schutz des geistigen

1 Fezer, Markengesetz, Art.6%""* PV(J, RN 4.
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Eigentums verwaltet sie derzeit 21 Abkommen, zu denen im Bereich des Markenrechtes die Ne-

benabkommen der PVU zihlen.

¢) NKA

Eines dieser Nebenabkommen ist das Nizzaer Klassifikationsabkommen von 1957 (NKA), wel-
ches die Vertragsstaaten verpflichtet, die in dem Abkommen vorgegebenen Klassifikationen zur
Vereinheitlichung als Haupt- oder Nebenklassifikationen einzufiihren. Die USA sind dem NKA,
dem Deutschland bereits seit dem 19.1.1962 angehért, am 25.5.1972 beigetreten.'®!

d) MMA und PMMA

Zu nennen sind ferner das Madrider Markenabkommen (MMA) von 1891'% sowie das Protokoll
zum MMA (PMMA),'” das 1996 in Kraft trat und derzeit 43 Staaten bindet. Diese internationa-
len Vertriige, die ebenfalls Nebenabkommen der PVU sind, dienen der Erleichterung einer paral-
lelen Markenanmeldung in mehreren Mitgliedstaaten. Angehdrige der Vertragsstaaten kdnnen
fiir ihre im Heimatland eingetragene Marke durch eine einheitliche internationale Registrierung
beim Internationalen Biiro in Genf in allen anderen Vertragsstaaten den gleichen Schutz erlangen
wie sonst durch nationale Einzelanmeldungen, vgl. Art. | MMA. Deutschland ist dem MMA am
1.12.1922 beigetreten, dem PMMA am 20.3.1996. Letzteres wurde in der Absicht geschaffen,
die Lander, die dem MMA aus grundséitzlichen Erwdgungen nicht beigetreten sind, in das Sys-
tem des MMA einzubeziehen.'™ Insbesondere gingen die Bemiihungen dahin, Konformitit mit
den Anforderungen der Vereinigten Staaten zu erreichen, um diese zum Beitritt in das Abkom-

men zu bewegen.

Trotz urspriinglichen Interesses verweigerten die USA aber lange Zeit einen Beitritt zum
PMMA, da das der EU zusétzlich zu den Stimmrechten ihrer Mitgliedstaaten zugebilligte eigene
Stimmrecht dort auf erheblichen Widerstand traf. Insbesondere befiirchtete das State Depart-
ment, dass dieses Model als Prizedenzfall fiir weitere Abkommen gelten und so zu einer Abkehr
von dem demokratischen Prinzip ,,eine Stimme pro Staat™ fiihren konnte. So scheiterten entspre-

chende Gesetzesentwiirfe zur Anderung des Lanham Act, die von Senator DeConcini als Vorlage

101 Revidiert in Genf: Beitritt der USA am 29.2.1984, Deutschland am 12.1.1982.

192 Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891.

19 Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken, angenommen in Madrid

am 27. Juni 1989.
1% Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, Einl. RN 19.
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S. 977 in den 103. Kongress und von Senator Leahy als Vorlage S. 2191 in den 105. Kongress

eingebracht worden waren, jeweils nach Weiterleitung an den Rechtsausschuss des Senats.

Im 106. Kongress war die Ratifizierung des Protokolls erstmals in greifbare Nihe geriickt, weil
durch die am 2. Februar 2000 abgegebene Absichtserkldrung der Europdischen Gemeinschatft,
ihre Stimmrechte so ausiiben zu wollen, dass die Anzahl der Stimmen die Anzahl ihrer Mitglied-
staaten nicht iiberschreitet, der Streit iiber die Stimmrechte innerhalb des Madrider Protokolls
beigelegt worden war. Vor diesem Hintergrund hatte der Rechtsausschuss des Senats am 10.
Februar 2000 den von Senator Leahy erneut als S. 671 eingebrachten Gesetzesentwurf, den so
genannten Madrid Protocol Implementation Act, befiirwortet und dem Senat die Verabschiedung
empfohlen.'™ Im Reprisentantenhaus war am 13. April 1999 der gleichlautende Entwurf
H.R. 769 verabschiedet und an den Senat weitergeleitet worden. Zur Ratifizierung kam es jedoch
nicht mehr. Der Gesetzesentwurf wurde daher im Februar 2001 wiederum von Senator Leahy als
Vorlage S. 407 in den 107. Kongress eingebracht und dem Rechtsausschuss des Senats zugelei-
tet. Auch das Repridsentantenhaus verabschiedete abermals einen gleichlautenden Entwurf
H.R. 741. Dieser vierte Anlauf hatte nun Erfolg. Nachdem der Madrid Protocol Implementation
Act mit einigen technischen Anderungen als Bestandteil von H.R. 2215'% im September 2002
das Représentantenhaus und im Oktober den Senat passierte, wurde er schlieBlich am 2. Novem-
ber 2002 von Prisident Bush unterzeichnet.'”’” Das Gesetz soll genau ein Jahr nach der Unter-
zeichnung in Kraft treten. Bis zum 1. August 2003 muss die Beitrittsurkunde bei der WIPO hin-
terlegt werden, damit die Mitgliedschaft der USA im November 2003 in Kraft treten kann. Sie
werden das 57. Mitglied.

In den betroffenen Kreisen, wie z.B. der International Trademark Association, der American
Intellectual Property Law Association und der Information Technology Association of America
findet der Madrid Protocol Implementation Act breite Unterstiitzung. Von dem Beitritt der USA
verspricht man sich eine einfachere, schnellere und vor allem kostengiinstigere Mdoglichkeit fiir
amerikanische Markeninhaber, Schutzrechte im Ausland zu begriinden. So seien in einigen Lan-
dern mehrere Jahre erforderlich, um eine Registrierung zu erlangen (z.B. vier Jahre in Japan),
wihrend fiir Anmeldungen nach dem PMMA die durchschnittliche Zeit 18 Monate betrage. Die

derzeitigen Kosten von etwa $ 14.000 fiir zehn separate Auslandsanmeldungen wiirden auf

195 Senate Committee Report 249, 106™ Congress, 2d. Session, 27. Mérz 2000.
1% Titel: ,,To authorize appropriations for the Department of Justice for fiscal year 2002, and for other purposes.

197" Public Law 107-273 vom 2. November 2002, abrufbar im Internet unter http:/thomas.loc.gov/bss.
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$ 4.700 sinken.'® Aufgrund dieser Kostenersparnis soll insbesondere kleineren Unternchmen der

Weg zur Erlangung internationalen Markenschutzes geebnet werden.

Durch die Ratifizierung des Abkommens und die Inkraftsetzung des Madrid Protocol Implemen-
tation Act konnen auch deutsche Markenanmelder, die Schutzrechte in den USA begriinden wol-
len, mit einer Verfahrens- und Kostenerleichterung rechnen. Insbesondere wird die Beauftragung
eines nationalen Vertreters entbehrlich. Dariiber hinaus werden Markenregistrierungen nach den
Madrider Abkommen, die in den USA bislang nicht als Basis fiir eine dortige Anmeldung akzep-

tiert wurden,'?” kiinftig wohl den Anforderungen geniigen.

e) MHA

Dem Madrider Herkunftsabkommen (MHA), das die Staaten verpflichtet, Herkunftsangaben aus
anderen Mitgliedstaaten in bestimmtem Umfang zu schiitzen, sind die USA - anders als Deutsch-

land'"’ - bislang ebenfalls nicht beigetreten.

f)  TRIPS

Eine weitere Mitgliedschaft ist hingegen die in der World Trade Organisation (WTO), welche an
die Stelle des General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) getreten ist. Ein unselbsténdiger
Teil der WTO ist die Vereinbarung liber Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,
die unter der Bezeichnung TRIPS bekannt ist. Das Ziel von TRIPS besteht darin, einen Mindest-
standard fiir die Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums in den WTO-Staaten festzule-
gen. In Teil II Abschnitt 2 Art. 15-21 sind die markenrechtlichen Vorgaben enthalten. Dieses
sind unter anderem Grundprinzipien beziiglich der Rechte, die existieren sollen, beziiglich ihres
materiellen Gehaltes und ihrer Dauer. Vorgegeben ist im Kern auch das System, das in den Mit-
gliedstaaten vorhanden sein muss, um Schutzrechten Geltung verschaffen zu kdnnen. Ferner sind
Kontrollmechanismen zur Uberpriifung der Einhaltung von TRIPS-Standards vorgesehen sowie
Mittel zur Streitschlichtung. Sowohl die USA als auch Deutschland haben die Anerkennung von
TRIPS erklédrt. Das Abkommen ist am 1.1.1995 in Kraft getreten, in den Vereinigten Staaten mit

Wirkung zum 1.1.1996. Soweit durch TRIPS eine priorititswahrende Markenregistrierung in-

18" Brenda Sandburg, ,,House Gives the Nod to Key Trademark Bill“, May 4, 2001, Web-Doc.: www.law.com; vgl.
auch Sabra Chartrand, ,, After 13 years of ruminating, the United States agrees to join a global trademark sys-
tem”, Web-Doc.: www.inta.org/press/news2002_16.shtml.

19" Vgl. TMEP Appendix B.
"% Mitglied seit dem 12.6.1925, Lissabon 1.6.1963, Zusatzvereinbarung Stockholm 19.9.1970.
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nerhalb von sechs Monaten nach der Heimatanmeldung ermoglicht wird, ist dieses im Verhiltnis
Deutschland - USA (und umgekehrt) ohne Auswirkung, da diese Mdglichkeit bereits aufgrund

der Pariser Verbandiibereinkunft besteht.'"

g) TLT

Das neueste Abkommen zum Markenrecht ist der Internationale Markenrechtsvertrag (Trade-
mark Law Treaty — TLT) der WIPO. Mit ihm wird eine Vereinheitlichung und Erleichterung der
Registrierungsverfahren bezweckt. Dies wird durch eine Liste formaler Anforderungen, die den
Anmeldern maximal auferlegt werden diirfen, sowie eine Liste unzuldssiger Anforderungen be-
wirkt. Dariiber hinaus enthilt das Abkommen Regelungen zur Post-Registrierungs-Phase, insbe-
sondere zur Erhaltung und zur Erneuerung von Registrierungen. Der Vertrag, an dem bereits seit
1987 gearbeitet wird, ist seit 1994 zur Unterzeichnung freigegeben und seit dem 1. August 1996
nach Ratifizierung durch fiinf Mitgliedstaaten in Kraft getreten. Sowohl die USA als auch
Deutschland haben den Internationalen Markenrechtsvertrag unterzeichnet. In den USA ist er
bereits durch den Trademark Law Treaty Implementation Act vom 30. Oktober 1998 in nationa-

112

les Rechts umgesetzt worden.” ~ In Deutschland liegt der Entwurf eines Ratifikationsgesetzes

dem Bundestag derzeit zur Billigung vor.'"

h) NAFTA und weitere Abkommen mit Drittstaaten

SchlieBlich ist das North American Free Trade Agreement (NAFTA) zu erwdhnen, ein Freihan-
delsabkommen, das zwischen den USA, Kanada und Mexiko gilt und am 8. Dezember 1993 in
Kraft trat. Dieses hat zu einigen Gesetzesdnderungen im Lanham Act gefiihrt, auf die an den

entsprechenden Stellen eingegangen wird.

Neben den vorstehend genannten gibt es weitere von den USA unterzeichnete Abkommen, wie
z.B. die Pan-American Convention oder die Buenos Aires Convention, die aber auf das Verhalt-

nis zu Deutschland keine Auswirkungen haben und deshalb hier nicht nidher zu erldutern sind.

" Siehe hierzu TMEP Appendix B ,,Members of World Trade Organization®.
"2 Pub. L. No. 105-330, 112 Stat. 3064 (15 U.S.C. 1051).
'3 BT-DS 14/7044, Gesetzesentwurf vom 05.10.2001.
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II.  Vergleich der Schutzsysteme in Deutschland und den USA
1.  Das zweischichtige amerikanische Schutzsystem

In den USA muss zwischen einzelstaatlichen und bundesgesetzlichen Regelungen iiber den
Schutz und die Registrierung von Marken unterschieden werden. Aufgrund dieser Koexistenz
von Bundes- und Gliedstaatenrecht besteht in den Vereinigten Staaten ein zweischichtiges

Schutzsystem.''* Dessen Ebenen sind weitgehend unabhingig voneinander.

a) State Law
aa) Anwendungsbereich des Gliedstaatenrechts

Wird eine Marke nur innerhalb eines Gliedstaates benutzt (intrastate), unterliegt sie allein dem
Markenrecht dieses Staates. Hingegen kdnnen Marken, die in mehreren Gliedstaaten (interstate)
oder iber territoriale oder internationale Grenzen hinweg benutzt werden, sich sowohl auf ein-
zelstaatliches als auch auf Bundesrecht stiitzen.'"” Fiir solche Unternehmen, gemeinniitzige Ver-
eine, Kiinstlergruppen oder Restaurantbetriebe z.B., deren Betitigungsfeld regional begrenzt ist,
sind die Systeme der einzelnen Gliedstaaten nach wie vor die einzige Quelle fiir den Schutz ihrer

- - 116
Waren- und Dienstleistungsmarken.

bb) Wirkungen einer Staatenregistrierung

Die Registrierung in einem Gliedstaat berechtigt zur Berufung auf die Schutzvorschriften des
jeweiligen staatlichen Markenrechtsstatuts. Der hierdurch gewihrte Schutz tritt dann neben den
aufgrund Common Laws bereits bestehenden. Eintragungsantrdge konnen bei den State Trade-
mark Departments angefordert werden, die iiblicherweise Teil des Secretary of State sind.""” Fiir
die Erstellung des Warenklassenverzeichnisses ist das alte US-amerikanische Klassifikationssys-

tem anzuwenden. Die Registrierung erfolgt gegen eine geringe Gebiihr von $10 bis $ 25.

Die Eintragung einer Marke in ein staatliches Register fiihrt bei dem Markeninhaber allerdings

nicht zu einem Zuwachs materieller Rechte, da die Gesetze blole Kompilationen des existieren-

114 Ahnlich Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 742: ,.zweispuriges Schutzsystem®.

"3 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407; siehe auch die vorstehenden Ausfiihrungen unter A.L1.

"1 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407.

""" Eine Adressenliste aller einzelstaatlichen Markenimter findet sich bei Wilson, Trademark Guide, Appendix, p.

141 ff. sowie im Internet unter: www.mycounsel.com/content/intelprop/trademark/register/dir.html.
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den Common Laws sind.''® Er profitiert im wesentlichen davon, dass seine Marke aufgrund der
Registrierung bei bundesweiten Markenrecherchen leicht gefunden werden kann und andere
dann von der Benutzungsaufnahme einer verwechslungsfdhigen Marke moglicherweise abgehal-
ten werden. In einigen Staaten bewirkt die Eintragung zudem eine Verbesserung der Rechtsstel-
lung bei einer gerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung, z.B. durch die Vermutung der
materiellen Berechtigung des Eingetragenen, die Erstattung von Rechtsanwaltsgebiihren sowie

119

einen hoheren Schadensersatzanspruch (punitive damages). "~ Ein staatenweites, unabhingig von

der Reichweite der tatsidchlichen Verkehrsbekanntheit bestehendes Ausschlieflichkeitsrecht re-

sultiert aus einer Staatenregistrierung aber regelmifig nicht.'*’

Auch berechtigt sie nicht zur Be-
nutzung des ®—-Symbols, da dieses einer bundesgesetzlichen Registrierung vorbehalten ist. Der
Markeninhaber kann lediglich ™ fiir Trademark oder *™ fiir Service Mark verwenden, um den

Gebrauch des Zeichens als Marke anzuzeigen.'*!

cc) Verhiltnis zwischen den Gliedstaatensystemen

Die Benutzung einer Marke in einem Gliedstaat schlieB3t es nicht aus, dass in einem anderen
Gliedstaat Rechte an einer dhnlichen Marke begriindet werden, da aufgrund des Territorialitéts-
prinzips Schutz nur im Umfang der tatsichlichen Benutzung gewihrt wird. Maf3geblich ist das
Kriterium der Verwechslungsgefahr. Zwischen zwei dhnlichen Marken, die fiir die gleichen Wa-
ren oder Dienstleistungen von einem Unternehmer ausschlieBlich in Kalifornien und einem ande-
ren nur in Colorado benutzt werden, besteht wegen der Verschiedenheit der Mérkte keine Ver-
wechslungsgefahr. Der Zweitbenutzer erwirbt daher, unter der Voraussetzung, dass er hinsicht-
lich der Rechte des Erstbenutzers gutglaubig war und sich sein Verhalten nicht als eine unbillige
Einschriankung berechtigter Expansionserwartungen des Erstbenutzers darstellt, in seinem Markt
ebenfalls ein AusschlieBlichkeitsrecht, ohne dass es auf die Prioritdt der Aneignung des Kenn-

. 122
zeichens ankommt.

8 Heilein, GRUR Int. 2001, 377 ff., 379, FN 23.

9 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407.

120 McCarthy on Trademarks, § 22:1; Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 250 (2000), FN 141.

121 Wilson, Trademark Guide, p. 73.

22 Hannover Star Milling Co. v. Metcalf, 210, U.S. 403, 415 (1916): ,,...where two parties independently are

employing the same mark upon goods of the same class, but in separate markets wholly remote the one from the
other, the question of prior appropriation is legally insignificant, unless, at least, it appear that the second
adopter has selected the mark with some design inimical to the interests of the first user, such as to take the
benefit of the reputation of his goods, to forestall the extension if his trade, or the like.”; Von Miihlendahl,
GRUR Int. 1976, 27 ff., 31.
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b) Federal Law
aa) ,Interstate Commerce*

Wird eine Marke im ,,interstate commerce* benutzt oder ist dies beabsichtigt, ist sie - bei Vorlie-
gen der weiteren Schutzvoraussetzungen - zur Registrierung im Bundesregister zugelassen. Eine
solche Markenbenutzung liegt nicht nur bei tatsdchlich grenziiberschreitendem Handel vor, son-
dern auch, wenn sie Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen oder internationalen Handel hat.
Letzteres ist z.B. der Fall, wenn Leistungen auBerhalb des Heimatstaates beworben oder gegen-
{iber Touristen erbracht werden.'” Insbesondere das Bewerben von Leistungen im Internet hat
- selbst bei lokal praktizierenden Unternehmen - Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen
Handel, da die Websites weltweit abgerufen werden kénnen und in den Suchmaschinen zusam-
men mit Unternehmen derselben Branche aus anderen Teilen der USA oder anderen Liandern

aufgelistet werden, die die gleichen Suchbegriffe vorgegeben haben.'**

bb) Verhiltnis zwischen Bundes- und Gliedstaatenrechten

Durch eine Bundesregistrierung erhidlt der Markeninhaber ein ausschlieBliches Benutzungsrecht
fiir das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten. Eine Einschrdnkung dieses Grundsatzes ist je-
doch zu machen, wenn vor der Registrierung eine dhnliche Marke oder ein Unternehmenskenn-
zeichen bereits von einem anderen Unternehmer in einem der Gliedstaaten benutzt wurde. Zum
einen konnen solche dlteren Rechte Dritter gemél3 § 2(d) Lanham Act einer Bundesregistrierung
entgegenstehen. Eine Ablehnung der Eintragung auf Basis dieser Vorschrift erfolgt jedoch nur
selten, da der Priifer hierzu eine dltere Benutzungsmarke ausfindig machen und sodann feststel-
len miisste, ob an dieser tatsichlich Rechte begriindet und nicht wieder aufgegeben wurden.'?
Zum anderen steht dem Inhaber einer édlteren Common Law-Marke gemal § 13 Lanham Act, 15
U.S.C. § 1063 ein Widerspruchsrecht (Opposition) zu. Kleinere und mittelstandische, ausschlie3-
lich regional tdtige Unternehmen beachten die Veroffentlichung angemeldeter Marken jedoch
kaum und machen von ihrem Widerspruchsrecht regelméBig keinen Gebrauch. Hierfiir besteht
zumeist auch kein Bediirfnis, denn ein durch frithere Benutzung nach Common Law erworbener
Besitzstand wird im Streitfall gewahrt und bleibt in diesem Umfang - jedoch ohne Auswei-

tungsmoglichkeit - gegeniiber einer spiteren bundesgesetzlichen Registrierung durch einen ande-

12 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 352/353, 415/416.

124 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p., 391. Sieche auch Web-Doc.: ,, E-Commerce*, Communique Spring
2001, Mallor Clendening Grodner & Bohrer LLP, http://www.mcgb.com/communique/archive/2001 1art4.html.

12> In re Allen Electic & Equipment Co., 175 U.S.P.Q. 239 (T.T.A.B. 1972); TMEP § 1207.03.
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ren Markeninhaber bestehen. Der Anmelder zum Bundesregister erhdlt daher ein ausschlieB3li-
ches Benutzungsrecht auf nationaler Basis, mit Ausnahme des Gebietes, in dem der Konkurrent
seine Marke schon verwendet.'*® Gegeniiber dem Inhaber der Bundeseintragung hat der nach

Common Law Berechtigte dann in seinem Wirkungsfeld einen Unterlassungsanspruch.127

Dies gilt im Falle einer einzelstaatlichen Registrierung der konkurrierenden Marke gleicherma-
Ben, denn diese reflektiert in erster Linie den Gebrauch der Marke im Verkehr. Allein das Inne-
haben einer Staatenregistrierung ohne tatsdchliche Benutzung des Zeichens begriindet keine
Rechte. Aus der Staatenregistrierung resultiert — wie bereits erortert — regelméfig auch kein staa-

tenweites Exklusivrecht.'?®

Wihrend ein élteres einzelstaatliches Markenrecht geduldet werden muss, kann sich der Inhaber
einer bundesgesetzlich registrierten Marke aber gegen die spitere, auch auf das Gebiet eines ein-
zelnen Gliedstaates beschrinkte Benutzung einer verwechslungsfahigen Marke durch einen
Wettbewerber zur Wehr setzen, wenn diese in sein Wirkungsfeld eingreift. Die Anwendbarkeit
des Lanham Act auf solche lokalen Verletzungstatbestinde wird durch die weite Auslegung der
Commerce Clause ermoglicht, nach der eine auch nur mittelbare Beeintrdchtigung des zwischen-
staatlichen Handels geniigt, um eine Regelungskompetenz des Bundes zu begriinden.'*’ Bei der
Definition des Anwendungsbereichs des Lanham Act wurde die vormals ausdriickliche Be-
schrankung auf ,,commerce with foreign nations and the Indian tribes* und ,,among the several
States*, wie sie im Bemiihen um VerfassungsmaBigkeit in die Gesetze von 1881 und 1905 einge-
fiigt worden waren, gestrichen. Statt dessen enthélt der Abschnitt mit den Definitionen eine Er-
klarung tiber den Zweck des Gesetzes. Dieser liegt darin, den innerhalb der Kompetenz des Kon-
gresses liegenden Handel zu regeln, indem ein Klagerecht gegen tduschenden und irrefithrenden
Gebrauch von Marken in solchem Handel gewidhrt wird, registrierte Marken, die in solchem
Handel benutzt werden, vor Beeintrachtigung durch Staaten- oder territoriale Gesetze geschiitzt
werden u.s.w., vgl. § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 ,Intent of Act“. Durch diese Bezugnah-

me auf die Commerce Clause und ihren von der Rechtsprechung geprégten Inhalt hat der An-

126

Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 391 Example 4, 395.

127 Mr. Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc. 418 F.2d 838, 164 USPQ 67 (9th Cir. 1969); Von Miihlendahl,
GRUR Int. 1976, 27 ff., 32.

128 Siche vorstehend Abschnitt I1.1.a).

12" Pure Food Inc. v. Minute Maid Corp., 214 F2d 792, 795, 102 USPQ 271, 273 (CA 5 1954): ,,...an activity local
in nature but which interferes with the free flow of interstate commerce or exercises a substantial economic ef-
fect on interstate commerce may be regulated by Congress...The Lanham Act extends jurisdiction to interstate
[sic] infringement which has a substantial economic effect on interstate commerce .
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wendungsbereich des Statuts gegeniiber seinen Vorldufern eine deutliche Ausdehnung erfah-

ren."’

2. Das gestaffelte deutsche Schutzsystem
a) Nationales Bundesrecht

Anders als in den Vereinigten Staaten besteht in Deutschland aufgrund von Art. 73 Nr. 9 GG

eine ausschlieBliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Bereiche ,,Gewerblicher

Rechtsschutz, Urheberrecht und Verlagsrecht®. Das Markenrecht zihlt somit zu den gesamtstaat-

lichen Grundbelangen und —aufgaben, die nur einer einheitlichen Regelung zugénglich sein kon-
131

nen. ~ Fir eigenstindige Registrierungssysteme der einzelnen Bundeslédnder bleibt aufgrund der

Sperrwirkung von Art. 73 Nr. 9 GG kein Raum.

Betrachtet man die Vorldufer des deutschen Grundgesetzes, so zeigt sich, dass die Gesetzgebung
zum geistigen Eigentum den Bundesldndern auch frither nicht {iberlassen wurde. Bereits in der
Frankfurter Paulskirchenverfassung vom 28.03.1849 ist das geistige Eigentum an zwei Stellen
erwahnt. Zum einen wurde in Art. VII § 40 die ausschlieBliche Gesetzgebungskompetenz des
Reichsgesetzgebers statuiert, um den Particulargesetzen der Einzelstaaten ein Ende zu berei-

ten.'*

Zum anderen wurde das geistige Eigentum in den Grundrechtskatalog (Artikel IX) aufge-
nommen. Unter den nachfolgenden Verfassungen von 1871 und 1919 gehorte das Markenrecht
zur Vorranggesetzgebung des Bundes (konkurrierende Gesetzgebungskompetenz). Dies ergab
sich in der Bismark schen Reichsverfassung aus Art. 4 Ziffer 6, wonach der Schutz des geistigen
Eigentums* der ,,Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben® unterlie-
gen sollte (hierauf beruhte das Gesetz iiber den Markenschutz von 1874),'* bzw. unter Geltung
der Weimarer Reichsverfassung aus der Zustindigkeit des Reiches fiir das biirgerliche Recht.'**
In den Beratungen des Zustidndigkeitsausschusses des parlamentarischen Rates iiber das Grund-
gesetz im Jahre 1948 wurden die Bereiche ,,gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- und Verlags-
recht* schlieBlich wieder in den Katalog der ausschlieflichen Zustédndigkeitsmaterien des Bun-

des aufgenommen.

130 Ppattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p. 456 ff., 465/466.
P! Stern, StaatsR, Bd. II, S. 601 zu Art. 73 GG.

132 Wadle in: Festschrift fiir Geck, S. 932/933 unter Hinweis auf die Gesetzgebungsmotive (Verfassungsausschuf

und Nationalversammlung).
'3 Von Mangoldt/Klein/Pestalozza, GG, Art. 73 Nr. 9, RN 529.
134 Von Mangoldt/Klein/Pestalozza, GG, Art. 73 Nr. 9, RN 534 m.w.N.
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Es ist daher festzustellen, dass die Regulierung des Markenrechts in den deutschen Verfassungen
verschiedener Epochen entweder vorrangig oder sogar ausschlieBlich dem Bund zugewiesen
war. Das Markenrecht besa3 somit stets eine hohere verfassungsrechtliche Wertigkeit als in den
Vereinigten Staaten. Der Bund hat von seiner Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich seit
1874 auch uneingeschrankt Gebrauch gemacht und so die Moglichkeit gesonderter Regelungen

und Registrierungssysteme der einzelnen Bundesldnder von Anfang an ausgeschlossen.

b)  Europiisches Gemeinschaftsrecht

Eine Parallele zum US-amerikanischen System ergibt sich erst, wenn man das Recht der Europé-
ischen Gemeinschaft betrachtet. Aufgrund der am 15. Mirz 1994 in Kraft getretenen Verordnung
des Rates der Europdischen Kommission'*> wurde die Gemeinschaftsmarke (community trade-
mark) als supranationales Recht eingefiihrt. Das Markenrecht der Mitgliedstaaten wird hierdurch
nicht aufgehoben, vielmehr besteht eine Wahlmdglichkeit zwischen dem Schutz nach nationalem

o 1
oder europdischem Recht.'*

Durch die Zugehorigkeit Deutschlands zur Europédischen Gemeinschaft kann der deutsche Mar-
keninhaber neben einer nationalen Marke auch eine iliber das deutsche Staatsgebiet hinaus in
ganz Europa wirkende Marke anmelden. Man kann das deutsche Schutzsystem im Hinblick auf
diese Schutzerweiterungsmoglichkeit daher (in Anlehnung an das Bild vom zweischichtigen

amerikanischen System) als ein gestaffeltes bezeichnen.

3. Griinde fiir die unterschiedliche verfassungsrechtliche Wertigkeit des Markenrechts

in den USA und in Deutschland

Der erste Federal Trademark Act der USA wurde nur vier Jahre vor dem ersten deutschen Gesetz
zum Schutz von Marken erlassen. Der amerikanische Kongress ging dabei — ebenso wie der
deutsche Gesetzgeber - von einer umfassenden Gesetzgebungsbefugnis aus, obwohl das Marken-
recht zu dieser Zeit in den Kompetenztiteln beider Verfassungen nicht ausdriicklich erwédhnt war.
Infolge der Rechtsprechung des Supreme Court in den Trade-Mark Cases, der eine extensive
Auslegung der Patent and Copyright Clause ablehnte, musste der amerikanische Gesetzgeber
jedoch Einschrinkungen vornehmen, die bis heute das Schutzsystem priagen, wihrend in

Deutschland die AusschlieBlichkeit der Bundesregelung stets anerkannt wurde. Es stellt sich

35 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (GMarkenV,
ABIL. EG Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1)

13 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 104.
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somit die Frage, warum das Markenrecht in den USA - anders als in Deutschland - verfassungs-

rechtlich nicht auf gleicher Stufe wie das Patent- und Urheberrecht angesiedelt ist.

Als Grund fiir die fehlende Erwdhnung des Markenrechts in der Patent and Copyright Clause
wird iiblicherweise angefiihrt, dass diesem Rechtsgebiet im Zeitpunkt der Verabschiedung der
US-amerikanischen Verfassung im Jahre 1787 noch keine Bedeutung zukam."?’ Demgemal gibt
es in keinem der Verfassungsmaterialien Hinweise darauf, dass das Markenrecht Eingang in die

138

Verfassung finden sollte. ™" Fraglich bleibt, warum nach Aufdecken dieser Liicke durch den

Supreme Court in den Trade-Mark Cases im Jahre 1879'°

und mit zunehmender Geltung des
Markenrechts (insbesondere seit der Unterzeichnung der PVU am 30. Mai 1887), keine Ande-

rung herbeigefiihrt wurde.

Zu denken wire insbesondere an eine entsprechende Ergénzung der Patent and Copyright Clause
im Wege der formellen Verfassungsdnderung, um eine ausschlieBliche Gesetzgebungskompetenz
des Bundes auch fiir den Bereich des Markenrechts zu erreichen. Verfassungsidnderungen, die
stets mit politischem Sprengstoff geladen sind, werden in den Vereinigten Staaten jedoch nach
Tunlichkeit vermieden.'*® So wurden von den iiber 2000 Eingaben seit Erlass der Unionsverfas-
sung nur 22 Amendments tatsdchlich von den Staaten angenommen. Die ersten zehn koénnen
dabei nicht als wirkliche Verfassungsdnderungen angesehen werden, denn sie enthalten die von

Anfang an vorgesehenen Grundrechteerklirungen, die sog. ,,Bill of Rights.'*!

Als Mittel zur Anpassung an geédnderte politische, wirtschaftliche und soziale Verhéltnisse wird
statt dessen die stindige Auslegung der einzelnen Verfassungsbestimmungen durch den Supreme
Court vorgezogen. Dies gilt in besonderem MaB3e fiir die gemdll der Commerce Clause dem
Kongress zugewiesene Zustiandigkeit flir den zwischenstaatlichen Handel. Diese Erméchtigungs-
grundlage wird in der Spruchpraxis des Supreme Court inzwischen so weit ausgelegt, dass eine
Aktivitdt, die auf dem Gebiet eines Gliedstaates ausgefiihrt wird (intrastate), aufgrund seiner
Auswirkungen auf andere Staaten insgesamt zum Gegenstand der Bundesgesetzgebung werden
kann (so nach der Rechtsprechung z.B. auch bei Eisenbahnlinien, die sich vollig innerhalb eines

Staates befinden, da sie Glieder im zwischenstaatlichen Verkehr sind).'* Selbst bei dieser weiten

7 McCarthy on Trademarks, § 6:2.

138 Ppattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p. 456.

139100 U.S. 82, 94: ,, We are unable to see any such power in the constitutional provision concerning authors and

inventors, and their writings and discoveries. *

10 Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 42.

"I Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 35.

"2 United States v. Rock Royal Co-operative, Inc., 307 U.S. 533, 569 (1939): ,, Activities conducted within State
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Auslegung ist aber stets ein Zusammenhang mit dem zwischenstaatlichen Verkehr notwendig,
um eine Regelungskompetenz des Bundes zu begriinden. Die daneben bestehenden rein lokalen
Sachverhalte bleiben der Regelung durch den jeweiligen Gliedstaat vorbehalten. Im Wege der
Auslegung kann daher nicht iiber den Wortlaut der Commerce Clause hinaus eine ausschlieBli-

che Gesetzgebungskompetenz des Bundes konstruiert werden.

Zur Erreichung einer ausschlieBlichen Regelungskompetenz des Bundes bleibt demnach nur die
formelle Verfassungsdnderung. Da diese jedoch einen Einschnitt in die Befugnisse der Glied-
staaten bedeuten wiirde, deren qualifizierte Zustimmung im Rahmen eines Verfassungsinde-
rungsverfahrens aber zur Ratifikation erforderlich ist,'* erscheint diese Vorgehensweise als we-
nig erfolgversprechend. Hierin mag sicher einer der Griinde liegen, warum es — soweit ersicht-

lich — nie derartige Anderungsbestrebungen gegeben hat.

Die Beibehaltung der bestehenden Aufteilung des Markenrechts zwischen Bund und Gliedstaa-
ten konnte aber auch Ausfluss eines manifestierten allgemeinen Grundverstindnisses beziiglich
des Erwerbs von Kennzeichenrechten sein. So stellen sich Urheber- und Patentrecht eher als
»Abstraktum® dar, wihrend das Markenrecht aufgrund des in den USA geltenden, urspriinglich
sogar reinen Benutzungsprinzips seit seinen Anfingen untrennbar mit dem Warenverkehr ver-
kniipft ist. Der Grundsatz der zwingenden Bindung von Markenrechten an den Handel mit den so
gekennzeichneten Produkten war teilweise schon vor Errichtung der Unionsverfassung aufgrund
des britischen Case Law im Wettbewerbsrecht der damaligen britischen Kolonien und spéteren
Gliedstaaten verwurzelt. Da die Regelung des Handels in den USA zwischen Bund und Glied-
staaten geteilt ist, war die Unterordnung des Markenrechts unter die Commerce Clause letztlich

die logische Folge.

Schon lange vor der Entscheidung des Supreme Court in den Trade-Mark Cases wurde von dem
Staatssekretidr Thomas Jefferson in seinem Bericht gegeniiber dem Kongress im Jahre 1791 die
Auffassung vertreten, dass der Bundesgesetzgeber ein Markenrechtsstatut auf Grundlage der
Commerce Clause fiir den grenziiberschreitenden Handel schaffen solle, um die bestehende Ge-
setzesliicke zu schlieBen.'** Ferner wurde von Francis H. Upton in seiner Abhandlung aus dem
Jahre 1860 eine Vergleichbarkeit des Markenrechts mit dem Urheber- und Patentrecht und deren

145

Analogiefahigkeit abgelehnt. ™ Wenn der historische Gesetzgeber bei der Schaffung des Federal

lines do not by this fact alone escape the sweep of the Commerce Clause. Interstate commerce may be depend-
ent upon them *; Tribe, American Constitutional Law, p. 236.
43 Zum Verfassungsinderungsverfahren siche Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 40.
144 Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p.456 ft., 459.

143 Upton, Treatise on the Law of Trade-Marks, p. 17-19; Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p.456 ff., 461.

35



Trademark Act von 1870 diesen frithen Erkenntnissen im Bemiihen um eine einheitliche Rege-
lung auch keine Beachtung geschenkt hat, so zeigt sich doch, dass das heutige zweischichtige
System die konsequente Folge einer auf der Benutzung eines Zeichens im Warenverkehr beru-
henden Konzeption des Markenschutzes ist, die sich im Laufe der Zeit manifestiert hat. In
Deutschland liegt der Ursprung des Kennzeichenschutzes demgegeniiber in einem reinen Regist-
rierungsprinzip. Das Markenrecht war daher dhnlich ,,abstrakt wie das Patentrecht, deren

Gleichbehandlung somit naheliegender.

Es stellt sich nach alledem die Frage, ob in den Vereinigten Staaten {iberhaupt ein Bediirfnis fiir

eine einheitliche allumfassende Markengesetzgebung besteht.

Ein grundsétzliches Bediirfnis fiir ein einheitliches Wettbewerbsrecht ist in der Rechtsprechung
und im amerikanischen Schrifttum seit der Erie-Entscheidung aus dem Jahre 1938 anerkannt,
denn sie fiihrte dazu, dass die Bundesgerichte in Féllen von Diversity of Citizenship das damals
mitunter stark voneinander abweichende Common Law der beteiligten Einzelstaaten anwenden
mussten.'*® Aus diesem Grund legte der Kongressabgeordnete Lindsay dem Kongress erstmals
1959'*7 den Entwurf eines Bundesgesetzes vor (bekannt als ,,Lindsay Bill), durch welches den
Einzelstaaten bestimmte MaBstdbe beziiglich des unlauteren Wettbewerbs einschlieBlich der Be-
handlung von Markenrechtsverletzungen (vgl. Sec. 3 des Lindsay Bill) auferlegt werden soll-
ten.'* Trotz weiterer Vorlagen in den Jahren 1961,149 1962,150 1963"" und 1965' fand der
Entwurf aber keine Mehrheit. Die Schwierigkeiten im Umgang mit den unterschiedlichen Rege-
lungen der einzelnen Gliedstaaten und deren Auslegung durch die jeweiligen Staatengerichte
gaben schlieBlich den Anlass zur Schaffung des Uniform Deceptive Trade Practices Act und des
Model State Trademark Bill, die heute weitgehend fiir Ubereinstimmung der Gliedstaatengesetze
untereinander sowie mit dem Lanham Act sorgen. Statt des Bundesgesetzes wurde eine Verein-
heitlichung auf freiwilliger Basis durch die genannten Gesetzesmodelle vorgezogen. Bemer-

kenswert ist, dass alle beschriebenen Ansétze allein auf die Vereinheitlichung der Staatengesetz-

¢ vgl. Judge Medina in re American Safety Table Co., v. Schreiber, 269 F.2 255, 271 (2d Cir. 1959): ,, Since
most cases involve interstate transactions, perhaps some day the much needed federal statute or uniform laws
on unfair competition will be passed’’; Dole, 51 Minnesota Law Review 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1006 m.w.N.

7 H.R. 7833, 86™ Congress, 1 Session.

148 Vgl. die Prefatory Note zum Uniform Deceptive Trade Practices Act der National Comference of Commission-

ers on Uniform State Laws.
149 H.R. 4590, 87" Congress, 1*' Session.
130 H.R. 10038, 87™ Congress, 2" Session.
I 'H.R. 4651, 88™ Congress, 1*' Session, auch abgedruckt in: 54 Trademark Reporter 1964, p. 781 ff.
132 H.R. 5514, 89™ Congress, 1 Session.
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gebung und des Common Law abzielten, nicht aber auf deren Abschaffung zugunsten einer aus-

schlieBlichen Bundeszustiandigkeit.

Eine nachtriigliche Anderung des bestehenden Schutzsystems in ein allumfassendes des Bundes
wiirde wegen vielfiltiger Uberschneidungen existierender einzelstaatlicher Marken zudem auf
erhebliche praktische Probleme stofen. So lieBen sich auch im Benelux-Modell viele nationale
Marken nicht oder nur teilweise in das gemeinsame System iiberleiten.'> Bei der Einfithrung der
Gemeinschaftsmarke auf europiischer Ebene fiihrten diese Uberlegungen ebenfalls dazu, dass

154 .
Zudem erschien es dem Rat

die nationalen Registrierungssysteme nicht aufgehoben wurden.
der Europdischen Gemeinschaft nicht gerechtfertigt, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken
als Gemeinschaftsmarken anzumelden. Im Hinblick auf solche Unternehmen, die keinen Schutz
threr Marken auf Gemeinschaftsebene wiinschen, wurde die Beibehaltung innerstaatlichen Mar-

ken als notwendig erachtet.'”

Die Trennung zwischen rein lokalen und grenziiberschreitenden
Sachverhalten und ein Bediirfnis fiir deren Koexistenz ist mithin auch auf europiischer Ebene

anerkannt.

SchlieBlich ist zu beachten, dass der Anwendungsbereich des Lanham Act inzwischen so umfas-
send ist, dass den einzelstaatlichen Registrierungssystemen praktisch kaum Gewicht zukommt.
An die Benutzung einer Marke im ,,interstate commerce* werden zunehmend geringere Anforde-
rungen gestellt. Insbesondere wird alles, was sich direkt oder auch nur indirekt auf den zwi-

schenstaatlichen Handel und Verkehr auswirkt, der Bundesregelung unterstellt.'*®

Ein Bediirfnis fiir eine Anderung des bestehenden zweischichtigen Markenrechtssystems der
USA kann somit nicht festgestellt werden.
III. Die verschiedenen Bundesmarkenregister in den USA

Neben den erdrterten Systemunterschieden, d.h. der Existenz zusétzlicher einzelstaatlicher Re-
gister in den USA, ist ein weiterer hervorzuheben, nimlich die Existenz zweier verschiedener

Markenregister auch auf Bundesebene.

153" Von Miihlendahl, GRUR Int. 1976, 27 ff., 29 m.w.N.

154 Vgl. von Miihlendahl, GRUR Int. 1967, 27 ff., 29 m.w.N. bereits zum Vorentwurf der Gemeinschaftsmarken-
verordnung von 1964.

155 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI. Nr. L 11 vom
14.1.1994, S. 1.

1% Vgl. die vorstehenden Ausfiihrungen in Abschnitt B.1.1.a) und B.IL.1.b)aa).
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Zum einen existiert das sog. ,,Principal Register, also das bundesgesetzliche Hauptregister, das
im wesentlichen unserem Markenregister entspricht. Eine Eintragung in diesem zu erreichen, ist

vordringliches Ziel der Markeninhaber.

Durch das Statut von 1920 wurde zudem ein Erginzungsregister, das sog. ,,Supplemental Regis-
ter*, eingefiihrt. In dieses konnen solche Marken eingetragen werden, die sich wegen mangeln-
der Unterscheidungskraft nicht fiir die Eintragung in das Hauptregister qualifiziert haben, wie
z.B. beschreibende Angaben oder Eigennamen. Die Einfiihrung dieses Erginzungsregisters er-
folgte im Zuge des Abschlusses internationaler Abkommen, die eine priorititswahrende Aus-
landsanmeldung auf Basis einer nationalen Basismarke ermdglichen. Demgemidl3 liegt sein
Zweck in erster Linie darin, den amerikanischen Markenanmeldern Zugang zu auslédndischen
Markenregistern zu er6ffnen, die eine Eintragung auch solcher Kennzeichen erlauben, die nach
amerikanischem Recht nicht schutzfihig sind. Umgekehrt musste zur Erfiillung der Verpflich-
tung aus den Abkommen den auslindischen Markenanmeldern eine Moglichkeit zur Registrie-
rung gegeben werden. Die Vorteile eine Eintragung im Supplemental Register bleiben allerdings

weit hinter denen des Principal Registers zuriick.

1.  Wirkungen der Eintragung im Hauptregister (Principal Register)

Die Registrierung einer Marke im Principal Register bringt dem Markeninhaber eine Reihe

prozessualer und materiellrechtlicher Vorteile. Zu nennen sind insbesondere:

e Gesetzliche Vermutung der Wirksamkeit der Marke, der Inhaberschaft des Eingetragenen
und seines exklusiven Benutzungsrechts im zwischenstaatlichen Verkehr, § 7(b) Lanham

Act, 15 U.S.C. § 1057(b),

e Fiktion der Kenntnisnahme der Allgemeinheit hinsichtlich der Inhaberschaft der Marke
(Constructive Notice), § 22 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1072,

e Befugnis des Markeninhabers zur Fiihrung des ,,®“ oder der Abkiirzung ,,Reg. U.S. Pat.
Off.“, § 28 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1111,

e Moglichkeit zur prioritdtswahrenden Anmeldung in anderen Staaten, mit denen ein Abkom-

men {liber wechselseitigen Markenschutz besteht,

e Eroffnung des Zugangs zu den Bundesgerichten, § 39 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1121,
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e Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns, Schadensersatz, Ersatz der Kosten der
Rechtsverfolgung, dreifachen Schadensersatz und Erstattung des Anwaltshonorars im Mar-

kenverletzungsprozess vor dem Federal Court, § 35 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117,

e Moglichkeit des Erwirkens von Grenzbeschlagnahmen, § 42 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1124,

und

e  Unangreifbarkeit” (Incontestability) der Marke hinsichtlich bestimmter Einwendungen nach

fiinfjahriger Registrierung, §§ 15, 33(b) Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1065, 1115(b).

Durch den Status der Incontestability wird die Registrierung in ihrem Bestand gegen bestimmte
Einwidnde geschiitzt und gilt im Verletzungsstreit als Beweis der Wirksamkeit der Marke und der
Inhaberschaft des Eingetragenen. Dritte konnen die Registrierung dann nur noch auf Basis der in
§ 14 Lanham Act (Cancellation) oder § 33(b) Lanham Act (Incontestability Defenses) genannten
Einwendungen angreifen, jedoch nicht mehr mit dem Argument, dass es der Marke an hinrei-
chender Unterscheidungskraft und Verkehrsdurchsetzung fehle. Auch das deutsche Recht kennt
eine Unangreifbarkeit von Marken, indem es den entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG einge-
tragenen Marken nach zehnjdhriger Registrierung Bestandsschutz gegeniiber Loschungsantriagen
gewihrt, § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. In den USA bewirkt der Status der Incontestability aber
iber einen solchen Bestandsschutz hinaus, dass der ,,unangreifbare* Markeninhaber im Marken-
verletzungsprozess Konkurrenten von dem Gebrauch beschreibender und im Wettbewerb niitzli-
cher Begriffe ausschlieBen kann."”” Er kann sich mithin nicht nur zur Verteidigung gegen eine
Loschung auf diesen Status berufen, sondern auch offensiv um eine gerichtliche Verfiigung ge-
gen einen Konkurrenten zu erlangen.'”® Incontestability wird dem Markeninhaber auf Antrag
nach flinfjdhriger Registrierung eingerdumt, sofern nicht einer der Ausschlussgriinde aus § 15

(1)-(3) Lanham Act vorliegt.

Wegen der genannten Vorteile einer Registrierung auf dem Hauptregister wird regelméBig diese
beantragt, sofern das Zeichen nicht offensichtlich ungeeignet ist. Sieht der Priifer des USPTO die
angemeldete Marke als rein beschreibend an, kann der Anmelder entweder gegen diese Ein-
schidtzung Einspruch einlegen oder den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung gemif § 2(f) Lan-
ham Act, 15 U.S.C. § 1052(f) erbringen, um dennoch eine Eintragung im Hauptregister zu errei-
chen. Fiihrt beides nicht zum Erfolg, kann der Anmelder seinen Antrag gemil3 Trademark Rule

2.75 auf eine Eintragung im Ergénzungsregister umstellen.

157 Vgl. z.B. Park’n Fly, Inc. v. Dollar Park’n Fly, Inc., 105 S. Ct. 658 (1985); Shopiro, DePaul Law Review, Vol.
35 (1985), 241 ft., 242; Miller/Davis, Intellectual Property, p. 211.

'8 Park’n Fly, Inc. v. Dollar Park’n Fly, Inc., 105 S. Ct. 658 ff., 667 (1985).
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2. Wirkungen der Eintragung im Erginzungsregister (Supplemental Register)

Regelungen iiber die Eintragung einer Marke in das Supplemental Register, welches ebenfalls
vom U.S. Patent and Trademark Office gefiihrt wird, finden sich in §§ 23 ff. Lanham Act, 15
U.S.C. §§ 1091 ff. Danach konnen jedwede Zeichen, die im zwischenstaatlichen Verkehr benutzt
werden und abstrakte Unterscheidungskraft besitzen, in das Ergdnzungsregister aufgenommen
werden (vgl. die Aufzdhlung in §23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c)). Solchen Zeichen, die
aus anderen Griinden als wegen ihres rein beschreibenden Charakters von der Eintragung in das
Hauptregister ausgeschlossen sind, wird allerdings auch die Aufnahme in das Erginzungsregister
versagt. Dies gilt insbesondere fiir Gattungsbegriffe (generic names) oder explizit ausgeschlos-
senes Material, wie z.B. skandalose Zeichen oder Staatssymbole (vgl. §§ 2(a)-(d), 26 Lanham
Act, 15 U.S.C. §§ 1052(a)-(d), 1094). Durch die Eintragung einer Marke im Ergénzungsregister
wird deren spétere Registrierung im Hauptregister nicht ausgeschlossen, § 27 Lanham Act, 15

U.S.C. § 1095.

Wegen des Mangels konkreter Unterscheidungskraft der auf dem Ergédnzungsregister platzierten
Marken wird diesen nicht im gleichen Umfang Schutz gewiéhrt, wie den im Hauptregister einge-

tragenen. Insbesondere folgende Wirkungen fehlen einer solchen Registrierung:

(1) Prima-facie-Beweis eines AusschlieBlichkeitsrechts des Eingetragenen zur Benutzung der

Marke,
(2) Kenntnisfiktion und Eigentumsvermutung im Prozessfall,
(3) Anspruch auf Gewihrung des Incontestability-Status nach flinfjdhriger Registrierung,

(4) Recht zur Beantragung eines Importverbotes.

Die Verletzung eines Zeichens nachzuweisen, das im Supplemental Register eingetragen ist,
bereitet Schwierigkeiten, da thm kein prima-facie-Schutz als giiltige Marke zuerkannt wird, son-
dern im Gegenteil, bereits die Tatsache einer solchen Registrierung ein Zugestéindnis des Mar-
keninhabers darstellt, dass das Zeichen fiir seine Waren oder Dienstleistungen nicht hinreichend

159

unterscheidungskréftig ist. ©~ Markenschutz kann daher nur aufgrund des Nachweises nachtrig-

lich durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft (acquired distinctiveness) erreicht werden.

Einige Vorteile erwachsen aber auch aus einer Eintragung im Supplemental Register, wie z.B.:

'3 In re Consolidated Foods Corp., 200 U.S.P.Q. 477, n.2 (T.T.A.B. 1978).
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Befugnis des Markeninhabers zur Fiihrung des ,,®“ oder der Abkiirzung ,,Reg. U.S. Pat.
Off.”, § 28 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1111,

Erfassung der Marke beim USPTO mit der Folge, dass sie spateren Antrégen Dritter zur Ein-
tragung identischer Marken fiir identische Waren oder Dienstleistungen (auch fiir das Princi-
pal Register) von den Priifern entgegen gehalten werden kann (§ 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052(d),"®°

Moglichkeit zur prioritdtswahrenden Anmeldung in anderen Staaten, mit denen ein Abkom-

men liber wechselseitigen Markenschutz besteht,
Eroffnung des Zugangs zu den Bundesgerichten, § 39 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1121,

Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns, Schadensersatz, Ersatz der Kosten der
Rechtsverfolgung, dreifachen Schadensersatz und Erstattung des Anwaltshonorars im Mar-
kenverletzungsprozess vor dem Federal Court, § 35 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117, sofern
die Marke mit Registrierungsvermerk benutzt und der Verletzungsprozess gewonnen wurde,

§ 35 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117.

Erleichterung des Nachweises nachtraglich erlangter Unterscheidungskraft zur Umschrei-
bung der Marke in das Hauptregister durch Berufung auf die Vermutungswirkung einer flinf-
jéhrigen, ununterbrochenen Markenbenutzung gemiB3 § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052(f).'!

Marken, die zur Eintragung im Supplemental Register zugelassen worden sind, konnen nicht

Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens (Opposition) sein, § 24 Lanham Act, 15 U.S.C.

§ 1092. Sie werden daher auch nicht vor der Registrierung, sondern erst danach in der Official

Gazette verdffentlicht. Ebenso konnen die zum Supplemental Register angemeldeten Marken im

Falle eines Konfliktes zwischen anhéngigen Anmeldungen nicht zum Gegenstand eines sog. In-

terference Proceedings gemacht werden, §§ 26, 16 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1094, 1066. Sie

konnen aber jederzeit auf Antrag einer Person, die nachweisen kann, dass sie durch die Eintra-

gung geschadigt wird oder werden wird, wieder geloscht werden.'®

2

160

161

162

Application of Clorox Co., 578 F.2d 305, 198 U.S.P.Q. 337 (C.C.P.A. 1978); in re Hunke & Jochheim, 185
U.S.P.Q. 188 (T.T.A.B. 1975); in re Texas Instruments, Inc., 193 U.S.P.Q. 678 (T.T.A.B. 1976); McCarthy on
Trademarks, § 19:37.

McCarthy on Trademarks, § 19:37 ; Wilson, Trademark Guide, p. 64.

Bruce Foods Corp. v. B. F. Trappey’s Sons, Inc., 192 U.S.P.Q. 725 (T.T.A.B. 1976); McCarthy on Trademarks,
§ 19:41.
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C. Zwischenergebnis

Anders als in Deutschland existieren in den USA zwei selbstindige Systeme zum Schutz von
Markenrechten, ndmlich das des Bundes einerseits und das der einzelnen Gliedstaaten anderer-
seits. Die Koexistenz dieser Systeme beruht auf dem Grundverstindnis, dass Markenrechte hin-
sichtlich ihrer Entstehung und ihres Fortbestandes an die Benutzung im Handel mit den gekenn-
zeichneten Produkte gebunden sind. Die verfassungsrechtliche Erméchtigungsgrundlage fiir den
Bund zur Regelung des Markenrechts ist demgemif die sogenannte ,,Commerce Clause* der
US-Constitution. Diese gestattet allerdings nur eine Gesetzgebung fiir den grenziiberschreitenden
Handel. Neben dem Lanham Act als Markenrechtsstatut des Bundes haben daher alle Gliedstaa-
ten eigene Markengesetze und —register. Beriihrungspunkte zwischen den Systemen bestehen
insoweit, als dltere einzelstaatliche Rechte zu einer Beschrinkung der ansonsten bundesweit wir-

kenden Bundesregistrierung fiithren.

Fiir den deutschen Unternehmer, der in die USA expandiert, steht aufgrund des grenziiberschrei-
tenden Verkehrs stets der Weg zur bundesgesetzlichen Registrierung offen. Eine einzelstaatliche
Registrierung ist zudem moglich, wenn in einem der Gliedstaaten die Benutzung bereits aufge-
nommen wurde. Allerdings bringt diese seit dem Erlass des Federal Dilution Acts von 1995 ge-
geniliber einer bundesweiten Registrierung keine besonderen Vorteile mehr. Auch im {ibrigen
kommt den einzelstaatlichen Markensystemen zunehmend geringere Bedeutung zu, denn durch
die weite Auslegung der Commerce Clause konnen inzwischen alle Sachverhalte unter das Bun-
desstatut subsumiert werden, die eine wie auch immer geartete Auswirkung auf den zwischen-
staatlichen Handel haben. Dies wird schon bei lokaler Erbringung von Leistungen gegeniiber

Touristen oder Bewerbung im Internet bejaht.

Wird eine Marke auf Bundesebene zur Eintragung angemeldet, ist zwischen dem Haupt- und
dem Ergédnzungsregister zu unterscheiden. In Letzterem konnen Marken registriert werden, die
sich wegen mangelnder Unterscheidungskraft nicht fiir das Hauptregister qualifizieren. Die Vor-
teile einer solchen Eintragung sich dementsprechend geringer. Insbesondere folgt aus ihr keine
Kenntnisfiktion oder die Moglichkeit Incontestability zu erlangen. Der Grund fiir die Schaffung
des Ergénzungsregisters bestand darin, den Verpflichtungen internationaler Abkommen zu ge-

niigen, ohne die bestehenden Standards fiir die Registrierung von Marken @ndern zu miissen.
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2. Kapitel: Markenarten und Entstehungstatbestinde

A. Die verschiedenen Arten von Kennzeichen

Wihrend das deutsche Markengesetz in § 1 drei Arten geschiitzter Marken und sonstiger
Kennzeichen nennt, die in seinen Anwendungsbereich fallen, ndmlich die Marken, die
geschiftlichen Bezeichnungen und die geographischen Herkunftsangaben, wird in der

Terminologie des Lanham Act unterschieden zwischen:

e Trademarks,
e Service Marks,
e (Collective Marks und

e Certification Marks einerseits sowie den

e Trade Names andererseits.

In § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 sind diese Begriffe legaldefiniert. Die ersten vier fallen
hiernach, im Gegensatz zu den Trade Names, unter den Oberbegriff ,,Mark*. Eine korrekte Ein-
ordnung der verschiedenen Arten von Marken ist bei der Beantragung einer Registrierung zu
beachten, denn fiir die jeweiligen Markenarten gelten diesbeziiglich unterschiedliche Vorschrif-
ten (vgl. §§ 1-4 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1054). Eine nach fehlerhafter Einordnung er-

folgte Registrierung kann zum Gegenstand eines Loschungsverfahrens werden.'®

Dies gilt ins-
besondere im Falle von Trade Names, da fiir diese eine Registrierungsmdglichkeit im Lanham
Act nicht vorgesehen ist. Aber auch Service Marks z.B. sind geldscht worden, wenn sie in

Wahrheit als Collective Marks fungierten.'®*

Bei der Darstellung der verschiedenen Arten der Marken wird im Folgenden von der Terminolo-
gie und Systematik des Lanham Act ausgegangen. Auf eine gesonderte Darstellung des unge-
schriebenen Rechts wird verzichtet, da das Bundesgesetz - wie bereits erldutert - auf Basis des
Common Law errichtet wurde. Durch das Bundesgesetz werden die Common Law-Rechte aller-
dings erweitert, indem neben den ,,Trademarks® (§§ 1, 2 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052)
ausdriicklich auch ,,Service Marks* (§ 3 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1053) anerkannt und neue

1 National Trailways Bus System v. Trailway Van Lines, Inc., 222 F. Supp 143, 139 USPQ 54 (E.D.N.Y. 1963)
und 269 F. Supp 352, 155 USPQ 507 (E.D.N.Y. 1965); siche auch TMEP § 108.

"% National Trailways Bus System v. Trailway Van Lines, Inc., 269 F. Supp 352, 155 USPQ 507 (1965); Mil-
ler/Davis, Intellectual Property, p. 239.
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Kategorien von ,,Collective Marks* (§ 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054) geschaffen wurden.'®
Soweit sich Abweichungen des Common Law vom statutarischen Recht ergeben, wird auf diese

an entsprechender Stelle eingegangen.

1. Trademarks — Warenzeichen
1. Funktionen

Die §§ 1, 2 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 regeln ausfiihrlich die Registrierung von
Trademarks. Fiir den Begriff der ,,Trademark® wird in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127
folgende Definition gegeben:

., The term , trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination
thereof

(1)  used by a person, or

(2)  which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on
the principal register established by this Act,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufac-
tured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is un-

(166
known.

Diese Definition gilt auch fiir Trademarks nach Common Law.'®” Mafgeblich ist die Funktion
der Marke, auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren des Markeninhabers hinzuweisen und
sie von den Produkten anderer unterscheidbar zu machen. Mit dem letzten Halbsatz der Definiti-
on soll deutlich gemacht werden, dass es ausreicht, wenn die Konsumenten aufgrund der Marke
ein Produkt derselben Quelle zuordnen wie andere gleichermafen gekennzeichnete Produkte und

dass sie glauben, das Unternehmen werde von derselben Person oder Organisation betrieben.'*®

195 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 154.

16 Der Begriff ,, Trademark* umfafit jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol oder jede Vorrichtung oder jede

Kombination hieraus,

(1) die von einer Person benutzt wird, oder

(2) beziiglich derer eine Person die Absicht der Benutzung im Verkehr hat und die Registrierung in dem nach
diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt,

um ihre Giiter, einschlieflich eines einzigartigen Guts, zu identifizieren und sie von denjenigen zu unterschei-
den, die von anderen hergestellt oder vertrieben werden, und um die Quelle der Giiter anzuzeigen, selbst wenn
jene Quelle unbekannt ist.

17 La Chemise Lacoste v. Alligator Co. 374 F. Supp. 52, 54 (D. Del. 1974); Arnade, Markenféhigkeit von Zeichen,
S. 145.

1% Alces/See, Commercial Law, § 6.2.2, p. 192.
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Die Kenntnis des konkreten Produzenten ist hingegen - wie im deutschen Recht - nicht erforder-

lich.'®

Ungeachtet der als primdr angesehenen Herkunftsfunktion hat der Supreme Court schon 1877
erstmals entschieden, dass auch sog. ,,Dealer Marks* oder ,,Merchant’s Marks* (Héndlermarken)
zuzulassen sind.'”’ Seit der Entscheidung Menendez v. Holt & Co elf Jahre spiter ist es allge-
mein anerkannt, dass ein Héndler eine Marke halten kann, obwohl er die gekennzeichneten Wa-

171

ren nur vertreibt, nicht aber auch herstellt.””” Die Marke kennzeichnet in diesem Fall, von wem

die Ware selektiert und klassifiziert wurde.!”

In der Definition der ,,Trademark* in § 45 Lanham
Act, 15 U.S.C. § 1127 kommt die Anerkennung von Hidndlermarken durch die Formulierung:
,-..to 1dentify and distinguish his or her goods ... from those manufactured or sold by others”,

zum Ausdruck.

Der Begriff ,,Trademark® entspricht damit im wesentlichen dem des ,,Warenzeichens®, wie er
unter Geltung des Warenzeichengesetzes verstanden wurde.'” Das Markengesetz von 1995 ver-
wendet nunmehr einheitlich den Begriff der ,,Marke* (vgl. § 1 MarkenG). Dieser schlie3t die
fritheren Kategorien des Warenzeichens, der Dienstleistungs- und der Kollektivmarke mit ein.'”
Anders als in den USA ist die Herkunftsfunktion eines Zeichens in Deutschland (und in Europa)
aber nicht mehr die primére. Neben der Herkunftsfunktion sowie der Qualitits- und der Werbe-
funktion, die auch im US-amerikanischen Recht anerkannt werden, sind Marken in Deutschland
geschiitzte Rechtspositionen i.S.d. Eigentumsgarantie des Grundgesetzes' "~ und gelten als ,,Aus-
druck des Leistungswillens“ des Unternehmers.'’® Zunehmend wird inzwischen die Multifunkti-
onalitit der Marke propagiert.'”’ Dies hingt u.a. damit zusammen, dass nach dem Markengesetz
—anders als noch unter Geltung des Warenzeichengesetzes - keine Identitdt zwischen Marken-

halter und Unternehmensinhaber mehr erforderlich ist. Eine Marke kann nach deutschem Recht

deshalb ohne weiteres zur Unterscheidung von Waren (oder Dienstleistungen) eines fremden

1 Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 233 (2000).
70" Mc Lean v. Fleming 96 US 245, 252/253 (1877).

I Menendez v. Holt 128 US 514, 520 (1888); General Businiess Service, Inc. v. Rouse 495 F. Supp. 536, 538
(E.D.Pa. 1980); siche auch McCarthy on Trademarks, § 16:46; Arnade, Markenféhigkeit von Zeichen, S. 180.

12" Menendez v. Holt 128 US 514, 520 (1888).

' Vgl. Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 242.

74 g ezer, Markengesetz, Einl. MarkenG, RN 17, § 1, RN 5; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 1, RN 5.
'3 BVerfGE 51, 193 (1979).

176 BVerfGE 51, 193 ff., 218 (1979); BVerfGE 78, 58 (1988) (Esslinger Neckarhalde II).

177 Vgl. Lehmann, Anmerkung zur Wal-Mart-Entscheidung des US-Supreme Court, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815;
ders., GRUR Int. 1986, 6 ff., Lehmann/Schonfeld, GRUR 1994, 481 ff.; Fezer, Markengesetz, Vorwort ,,Para-
digmenwechsel* und Einl. RN 35 ff.
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Unternehmens von den Produkten eines anderen Unternehmens benutzt werden.!” Infolge dieses
Grundverstiandnisses der Marke als Eigentumsposition werden im deutschen Markenrecht die
Rechte des Markeninhabers betont. In den USA steht hingegen nach wie vor der Schutz der
Konsumenten vor Verwechslungsgefahr im Vordergrund, denn das Recht an einer Marke wird
als eine besondere Form des Eigentums angesehen, das keine Existenz losgeldst von dem Good-
will des Produktes (oder der Dienstleistung) hat, welches symbolisiert wird.'”” McCarthy bringt
dies mit dem prdgnanten Satz zum Ausdruck: ,,The property in a trademark is the right to prevent

confusion.*!'%°

2.  Verkehrsfihigkeit

Wihrend Marken nach deutschem Recht gemél § 27 MarkenG frei libertragen werden konnen,
sind Marken in den USA nur eingeschrinkt verkehrsfahig, da sie lediglich Ausdruck des Good-
wills sind. Sowohl nach Common Law als auch nach § 10 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1060 kann
eine Abtretung daher einzig mit dem Good-will des Unternehmens, fiir das die Marke benutzt
wird, oder mit demjenigen Teil des Good-wills, mit dem der Gebrauch der Marke verbunden ist
und der durch die Marke versinnbildlicht wird, erfolgen. Good-will ist der Wert der Fahigkeit
des Unternehmens, Kunden anzuziehen."' Insofern bedarf es nicht der gleichzeitigen Ubertra-
gung des Geschiftsbetriebs selbst oder einzelner Wirtschaftsgiiter, um einer Markenabtretung
zur Wirksamkeit zu verhelfen, sondern vielmehr eines notwendigen Patentes oder Rezeptes zur
Herstellung des Produktes, von Kundenlisten oder anderer notwendiger Ausriistung.'®” Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass der Gebrauch der Marke durch den Abtretungsempfanger
nicht zu einer Verbrauchertduschung fiihrt und die Kontinuitét des durch die Marke symbolisier-

ten Produkts nicht abgebrochen wird.'®

Vor Aufnahme der Benutzung kann eine angemeldete Marke gar nicht iibertragen werden, da sie
noch keinen Good-will verkdrpert. Ausgenommen sind Abtretungen an den Rechtsnachfolger

des Unternehmens oder des Unternehmensteils, zu dem die Marke gehort, wenn der Geschéfts-

178 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 105.

17 Sugar Busters LLC v. Brennan, 177 F.3d 258 ff., 265 (5th Cir. 1999); Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 238.
(2000)

%0 McCarthy on Trademarks, § 2:14.

181 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 347 ,,assignment of mark*.

182" Mulhens & Kropff, Inc. v. Ferd Muelhens, Inc., 43 F.2d 937, 6 U.S.P.Q. 144 (2rml Cir. 1930); Mister Donut of
America, Inc. v. Mr. Donut, Inc., 418 F.2d 838 ff., 842, 164 USPQ67 ff., 69 (9thCir. 1969).

'8 Green River Bottling Co. v. Grenn River Corp., 997 F.2d 359, 362, 27 U.S.P.Q.2d 1304, 1306 (7" Cir. 1993);
Sugar Busters v. Brennan, 177 F.3d 258, 265.266, 50 U.S.P.Q.2d 1821, 1825 (5th Cir. 1999).
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betrieb fortgefiihrt wird. Hierdurch soll sog. ,, Trafficking*, also die Anmeldung von Marken oh-
ne tatsdchliche Benutzungsabsicht allein zum Zwecke eines spédteren Handels mit diesen, verhin-

'8 Erforderlich ist in diesem Fall also der Ubergang des Geschiftsbetriebs. Eine

dert werden.
ohne Beachtung dieser Voraussetzung vorgenommene Abtretung der Anmeldung einer Marke,
die noch nicht benutzt worden ist (Intent-to-Use-Application), fihrt zum Untergang der Anmel-

dung.'®

Die USA stehen mit dem Wirksamkeitserfordernis einer gleichzeitigen Ubertragung des Good-
wills heute ziemlich allein. GroB3britannien, auf dessen Common Law das US-amerikanische
Markenrecht basiert, gehorte interessanter Weise zu den ersten Liandern, die das Verbot einer

isolierten Abtretung aufgehoben haben.'®

Auch in den USA gab es unterdessen Kritiker dieses
Verbotes, die vorbrachten, dass es ohnedies keine Garantie einer gleichbleibenden Qualitét der
Waren bei einem neuen Eigentiimer gebe.'®” Ferner fithre die Festlegung durch die Gerichte, was
im Einzelfall den Good-will ausmacht, zu einer Rechtsunsicherheit bei den Markeninhabern hin-
sichtlich der Wirksamkeit ihrer Abtretungen.'®® Dennoch haben sich die Anhénger der Common
Law-Regel in der Gesetzgebungsgeschichte stets durchsetzen konnen. Von der Moglichkeit einer

189
oder

Abschaffung dieser Beschrinkungen wurde auch im Rahmen der Umsetzung des TLT
des NAFTA," die eine isolierte Existenz von Marke und Geschiftsbetrieb zulassen, kein
Gebrauch gemacht. Gleichwohl ist es bemerkenswert, dass die USA derartigen Abkommen bei-
getreten sind, die den Bestand ihrer traditionellen markenrechtlichen Grundsétze nicht unterstiit-
zen. Dies mag bereits als Zeichen einer beginnenden Lésung von dem bestehenden verbraucher-

schiitzenden Markenrecht und einer allmdhlichen Entwicklung in Richtung eines eigentlimerori-

entierten Markenrechts zu werten sein.

'8 TMEP § 501.01(a); The United States Trademark Association Review Commission Report and Recommenda-

tions to USTA President and Board of Directors, 77 Trademark Reporter 375 ff., 403 (1987).

'8 The Clorox Co. v. Chemical Bank, 40 U.S.P.Q.2d 1098 ff., 1104 (T.T.A.B. 1996); Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227
ff., 278 (2000).

'8 Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., (2000) , 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 278 (2000) m.w.N.

187 1 adas, Trademarks and Related Rights, § 617, p. 1118; McDade, 77 Tex. L. Rev. 456 ff., 490 (1998).
'8 Ladas, Trademarks and Related Rights, § 617, p. 1118/1119.

'8 Art. 3(7)(ii) und Art. 11(4) TLT.

%0 Art. 1708(11) NAFTA.
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II.  Service Marks — Dienstleistungsmarken

Wie im deutschen Recht!”!

ist die Schutzfdhigkeit eines Zeichens, das die Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden vermag, auch in den USA
gesetzlich anerkannt. Wiahrend das Markengesetz aber, wie bereits erwihnt, nicht mehr zwischen
Warenzeichen und Dienstleistungsmarken unterscheidet, sondern diese insgesamt dem Marken-
begriff unterstellt (§ 1 Nr. 1 MarkenG), wird der Begriff der ,,Service Mark® in § 45 Lanham

Act, 15 U.S.C. § 1127 gesondert definiert:

., The term ,,service mark*“ includes any word, name, symbol, or device, or any combination
thereof

(1)  used by a person, or

(2)  which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on
the principal register established by this Act,

to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the
services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown.
Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be
registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the

goods of the sponsor. “"*’

Service Marks dienen hiernach dem Zweck, nicht fassbare Aktivititen, die von einer Person zu-
gunsten anderer Personen ausgefiihrt werden, zu identifizieren.'” Fiir ihre Registrierung gelten
gemil § 3 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1053 die Regeln iiber Trademarks entsprechend. Eine Re-
gistrierung kann verweigert werden, wenn die Marke nicht als Service Mark fiir die in der An-
meldung angegebenen Dienstleistungen fungiert oder wenn die fraglichen Aktivitdten nicht als

wdervice* zu qualifizieren sind. Der Begriff ,,Service® ist indessen gesetzlich nicht nidher be-

Pl vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG.

2 Der Begriff ,, Service Mark* umfafit jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol oder jede Vorrichtung oder jede

Kombination hieraus,

(1) die von einer Person benutzt wird, oder

(2) beziiglich derer eine Person die Absicht der Benutzung im Verkehr hat und die Registrierung in dem nach
diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt,

um die Dienstleistungen einer Person, einschlieflich einer einzigartigen Dienstleistung, zu identifizieren und sie
von den Dienstleistungen anderer zu unterscheiden und um die Quelle der Dienstleistungen anzuzeigen, selbst
wenn jene Quelle unbekannt ist. Titel, Namen von Charakteren und andere unterscheidungskriftige Merkmale
von Radio- oder Fernsehprogrammen diirfen als Service Marks registriert werden, ungeachtet dessen, dass sie
oder die Programme die Giiter ihres Sponsors bewerben mégen.

' TMEP § 102.
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stimmt. Aufgrund der ergangenen Rechtsprechung haben sich folgende Kriterien herausgebildet,

nach denen im US-Patent and Trademark Office das Vorliegen eines ,,Service* beurteilt wird: !

(1) Es muss sich um eine tatséichliche - physische oder mentale - Aktivitit handeln.'”

(2) Die Dienstleistung muss gegeniiber oder zugunsten einer anderen Person als dem Anmelder

1
erbracht werden.'”®

(3) Die Tatigkeit muss eine hinreichende Selbstidndigkeit besitzen, darf also nicht im Zusam-
menhang mit dem Verkauf der Waren des Anmelders oder dessen anderen Dienstleistungen

notwendig sein."”’

Dies entspricht im wesentlichen den fritheren Vorgaben der deutschen Rechtsprechung. Die dif-
ferenzierte Rechtsprechung zur Abgrenzung von Waren und Dienstleistungen ist unter Geltung
des Markengesetzes jedoch weitestgehend obsolet geworden,'”® denn der Sammelbegriff ,, Waren
oder Dienstleistungen® in § 3 MarkenG umfasst nunmehr das gesamte Angebotsspektrum samt-
licher denkbarer Leistungen.'” Die Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen hat
allerdings — wie im amerikanischen Recht - weiterhin Bedeutung fiir die Aufstellung des Ver-
zeichnisses der Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung der Marke, ferner fiir die Fest-
stellung des Schutzbereichs im Rahmen von § 14 MarkenG und die rechtserhaltende Benutzung
der Marke gemil3 § 26 Abs. 1 MarkenG sowie flir die Erschopfung gemél § 24 MarkenG, die

nur bei Waren eintreten kann.>*

Service Marks sind auch ohne Eintragung schutzfdhig, denn nach den Common Law Grundsit-
zen des unlauteren Wettbewerbs kann sich der Inhaber eines Zeichens, das zur Unterscheidung
von Dienstleistungen dient, ebenfalls gegen Verwechslungsgefahr stiftenden Gebrauch zur Wehr

setzen.””! Der Begriff der ,,Service Mark® wurde jedoch erst 1946 durch den Lanham Act einge-

% Vgl. im einzelnen TMEP§1301.01.

% In re Scientific Methods Inc., 201 USPQ 917 (TTAB 1979); in re Compagnie Nationale Air France, 265 F.2d
938, 121 USPQ460 (C.C.P.A. 1959); in re Holiday Inns, Inc., 223 USPQ 149 (TTAB 1984).

1% In re Reichhold Chemicals, Inc., 167 USPQ 376 (TTAB 1970); in re Dr. Pepper Co., 836 F.2d 508, 5 USPQ2d
1207 (Fed. Cir. 1987); in re Canadian Pacific Ltd., 754 F.2d 992, 224 USPQ 971 (Fed. Cir. 1985).

7 In re Landmark Communications, Inc., 204 USPQ 692, 695 (TTAB 1979); in re Mitsubishi Motor Sales of
America, Inc., 11 USPQ2d 1312 (TTAB1989); in re Alaska Northwest Publishing Co., 212 USPQ 316 (TTAB
1981).

198 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 17; a.A. Fezer, Markengesetz, § 3, RN 129 ff.
199 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 17.
200 g ezer, Markengesetz, § 3, RN 119, 130; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 17.

2 Searchlight Gas Co. v. Prest-o-Lite Co. 215 F. 692, 695 (7" Cir. 1914); Covenant Radio Corp. v. Ten-eighty
Corp. 390 A.2d 949, 956 (Conn. 1977).
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fiihrt und hat seitdem nach und nach Eingang in die Terminologie der Gerichte bei der Erorte-

rung von Common Law-Theorien gefunden.?”

III. Collective Marks — Kollektivmarken

Die dritte Art von Marken nach dem Lanham Act bilden die sogenannten ,,Collective Marks*®.

Der Begriff wurde wie der der Service Mark erst durch den Lanham Act eingefiihrt. Aber auch

zuvor wurden diese Marken kraft Common Laws geschiitzt.

203

Fiir Collective Marks gibt § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 folgende Definition:

,, The term ,, collective mark‘ means a trademark or service mark

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or or-
ganization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a
bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register estab-
lished by this Act,

and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organiza-

tion. 204

Collective Marks in diesem Sinne sind also Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken, die von

Mitgliedern einer Gruppe in der Weise benutzt werden, dass jedes Mitglied die Marke fiir seine

jeweiligen Produkte verwendet, um sie von den Waren oder Dienstleistungen von Nichtmitglie-

dern zu unterscheiden. Sie lassen sich so zunéchst in ,,Collective Trademarks® und ,,Collective

Service Marks* einteilen. Wird dagegen ein Zeichen von den Mitgliedern einer Organisation nur

zu

dem Zweck verwendet, ihre Mitgliedschaft in dieser anzuzeigen, handelt es sich um eine

,, Collective Membership Mark*.

202

203

204

50

McCarthy on Trademarks, § 9:12.

Huber Baking Company v. Strockmann Bros. Company 252 F.2d 945, 952(2™ Cir. 1958); Arnade, Markenfi-
higkeit von Zeichen, S. 184.

,,Der Begriff ,, Collective Mark* bezeichnet ein Warenzeichen oder eine Dienstleistungsmarke,

(1) die von Mitgliedern einer Arbeitsgemeinschaft, Gesellschaft oder anderen Gemeinschaftsgruppe oder
Organisation benutzt wird, oder

(2) beziiglich derer eine solche Arbeitsgemeinschaft, Gesellschaft oder andere Gemeinschaftsgruppe oder Or-
ganisation die Absicht der Benutzung im Verkehr hat und die Registrierung in dem nach diesem Gesetz einge-
richteten Hauptregister beantragt,

und schliefst Marken ein, die dazu benutzt werden, um die Mitgliedschaft zu einer Vereinigung, Gesellschaft
oder anderen Organisation anzuzeigen. *



1. Collective Trade- und -Service Marks

Inhaber einer Collective Trade- oder -Service Mark ist stets der Rechtstrager der Gemeinschatft,

205 1~: .
Die Gemein-

der die Kontrolle liber den Gebrauch der Marke durch seine Mitglieder ausiibt.
schaftsorganisation hilt die Marke fiir den ausschlielichen Gebrauch durch ihre Mitglieder, die
sie zur Unterscheidung ihrer Produkte von denen der Nichtmitglieder verwenden. Bietet hinge-
gen eine Gemeinschaftsorganisation selbst Waren oder Dienstleistungen an und kennzeichnet
diese durch eine Marke, so steht die Organisation in der gleichen Position wie eine Einzelperson,
die eine Marke fiir ihre Produkte verwendet. Bei der Marke handelt es sich dann um eine blof3e

Trademark oder Service Mark, nicht um eine Collective Trade- oder Service Mark.?%

Die Anmeldung einer Collective Mark muss eine Erklarung enthalten, dass der Anmelder die
Kontrolle iiber den Gebrauch der Marke durch seine Mitglieder ausiibt oder —im Falle einer
ITU-Application - dieses beabsichtigt.”” Ferner muss gemiB Trademark Rule 2.44(a), 37 C.F.R.
§ 2.44(a) der zur Benutzung der Collective Mark berechtigte Personenkreis spezifiziert werden,
unter Darlegung ihrer Beziehung zum Anmelder und der Art der Kontrolle des Anmelders iiber

die Benutzung der Marke.

Auch das deutsche Recht kennt Kollektivmarken als Gegenstiick zur Individualmarke als dem
Regeltypus des Markenrechts (vgl. §§ 97 ff. MarkenG). Sie werden wie im US-amerikanischen
Recht vom Markenbegriff mitumfasst.*”® Nach der (unvollstindigen) Definition in § 97 Abs. 1
MarkenG kommt es darauf an, dass die Eignung besteht, Waren oder Dienstleistungen gerade
der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denen anderer Unternehmen zu unterschei-
den. Inhaber einer Kollektivmarke konnen gemifl § 98 MarkenG nur rechtsfahige Verbédnde
sein.””

Der Begriff der Kollektivmarke nach deutschem Recht entspricht damit im wesentlichen dem der
amerikanischen Collective Trademark bzw. der Collective Service Mark. Die Gemeinschaftsor-

ganisation selbst kann jedoch nach US-amerikanischem Recht keine eigenen Waren oder Dienst-

25 TMEP § 103.

29 TMEP § 104.

27 TMEP § 1303.02(c).

208 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 1, RN 5.

29 zum Begriff siehe Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 98, RN 6 sowie die Entscheidung des BGH zur Rechtsfi-
higkeit der Gesellschaft biirgerlichen Rechts: BGH - AZ: 11 ZR 331/00 - BB 2001, 374 ff. = DB 2001, 423 ff. m.
Anmerkung von Rémermann. A.A. noch BGH DB 2000, 2117 = LM Nr. 1 zu § 7 MarkenG mit Anmerkung
von Westermann. Zu den durch die BGH-Entscheidung aufgeworfenen Rechtsfragen und Konsequenzen: Ha-
bersack, BB 2001, 477; Wertenbruch, DB 2001, 419 ff.; Ulmer, ZIP 2001, 585 ff., 588; Westermann, NZG
2001, 289 ff., 293
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leistungen unter der Collective Mark anbieten, sondern bewirbt lediglich die Waren und Dienst-
leistungen ihrer Mitglieder, die unter der Marke vertrieben werden.?'® Ungeachtet dessen darf sie
aber dieselbe Marke fiir Waren oder Dienstleistungen, die von der Registrierung als Collective
Mark abgedeckt sind, als Trade- oder Service Mark verwenden. Die sog. ,,anti-use-by-owner-
rule” aus § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054 gilt nicht fiir Collective Marks, sondern nur fiir Cer-
tification Marks.?'" Die Marke kann daher neben ihrer Eigenschaft als Collective Mark, die von
den Mitgliedern der Organisation benutzt wird, als Trademark fiir die Gemeinschaftsorganisation
selbst fungieren. Im deutschen Recht wird eine Nutzungsberechtigung des Verbandes fiir die
Kollektivmarke als solche neben seinen Mitgliedern als rechtmifig angesehen und reicht sogar

zur rechtserhaltenden Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG aus.?'?

2. Collective Membership Marks

Neben den Collective Trade- und -Service Marks gibt es im US-amerikanischen Recht noch ei-
nen besonderen Typus von Collective Marks: die sog. ,,Collective Membership Marks®. Diese
werden von den Mitgliedern einer Gruppe allein zu dem Zweck verwendet, ihre Mitgliedschaft
in der Gruppe anzuzeigen (siche § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 am Ende).*"* Weder die Or-
ganisation noch ihre Mitglieder benutzen in diesem Fall die Marke zur Identifizierung von Wa-

ren oder Dienstleistungen im geschiftlichen Verkehr.*'

Mit der Einflihrung der Collective
Membership Mark durch den Trademark Act von 1946 wurde dem Bediirfnis solcher Organisa-
tionen Rechnung getragen, die nicht kommerziell titig sind, aber ihre Symbole vor dem

Gebrauch durch andere schiitzen wollen.>"?

Es gibt eine grofle Bandbreite moglicher Organisati-
onsformen, deren Mitglieder Membership Marks benutzen, z.B. berufsstindische Organisationen

oder studentische Vereinigungen.*'® Die in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 genannten For-

219 Aloe Creme Laboratiries, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc.192 USPQ 170 ff., 173

(TTAB 1976).

' Roush Bakery Products Co. v. F.R. Lepage Bakery Inc., 4 USPQ2d 1401 (TTAB 1987), bestitigt 851 F.2d 351,
7 USPQ2d 1395 (Fed. Cir. 1988), zuriickverwiesen 863 F.2d 43, 9 USPQ2d 1335(Fed. Cir. 1988), modifiziert
13 USPQ2d 1045 (TTAB 1989); TMEP § 1303.01.

12 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 97, RN 5 unter Hinweis auf § 100 Abs. 2; ders. § 100, RN 8.

13 In re International Association for Enterostomal Therapy, Inc., 218 USPQ 343 (TTAB 1983); in re Triangle

Club of Princeton University, 138 USPQ 332 (TTAB 1963); Concept of collective membership marks is dis-
cussed in Ex parte Supreme Shrine of the Order of the White Shrine of Jerusalem, 109 USPQ 248 (Comm’r
Pats. 1956)

Aloe Creme Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc.192 USPQ 170 ff., 173
(TTAB 1976).

215 TMEP § 1304.01.

216 ygl. z.B. Application of American Society of Clinical Path., Inc. 442 F.2d 1404 (C.C.P.A. 1971); Aloe Creme
Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc.192 USPQ 170 ff., 173 (TTAB 1976);

214
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men der ,,cooperative* und ,,association” sind nicht abschlieend, wie die Formulierung ,,other

collective group or organization* zeigt.

Inhaber einer Membership Mark ist normalerweise die Gemeinschaftsorganisation, deren Mit-
glieder die Marke benutzen. Die Marke kann aber auch von jemand anderem gehalten werden.
Es braucht sich hierbei nicht ebenfalls um eine Gemeinschaftsorganisation zu handeln.”’” Wer
die Kontrolle iiber den Gebrauch der Marke ausiibt, ist Markeninhaber und zur Registrierung
berechtigt.”"®

Gericht klagen zu konnen und verklagt zu werden (vgl. § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127

Allerdings muss der Inhaber einer Marke die rechtliche Fihigkeit besitzen, vor

»Person, juristic person®). Eine Gemeinschaftsorganisation muss daher eine rechtliche Einheit in
diesem Sinne sein, um eine Marke halten und anmelden zu kénnen. Sofern die Gemeinschaftsor-
ganisation jedoch nicht selbst Anmelder der Collective Membership Mark ist, braucht sie keine
Rechtsfdhigkeit zu besitzen. Erforderlich ist dann nur ein gewisser Grad an Verbundenheit zwi-
schen den einzelnen natiirlichen oder juristischen Personen, die dazu fiihrt, dass die Gruppe als

ein Verbund von Mitgliedern angesehen wird.*"’

Verglichen mit dem deutschen Recht erscheint die Collective Membership Mark als eine Marke
eigener Art. Denn nach hiesigem Recht fillt dieser besondere Typus weder unter den Begriff der
Kollektivmarke noch ist er in anderen Markenarten inbegriffen. Der Schutz von Vereinssymbo-
len ist vielmehr zivilrechtlich ausgestaltet. Abwehrrechte und Schadensersatzanspriiche folgen
aus den §§ 12, 823 Abs. 1 (Namensrecht als sonstiges Recht), 249, 252 BGB, ggf. auch aus
§ 826 BGB sowie aus §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB.?*” Dabei werden die fiir die Verletzung
von Immaterialgiitern geltenden Grundsitze vielfach entsprechend angewandt. So wird etwa bei
Verletzung des Namensrechts Schadensersatz in entsprechendem Umfang wie bei Immaterialgii-
terrechtsverletzungen gewihrt, d.h. die dreifache Schadensberechnung nach der entgangenen
(hypothetischen) Lizenzgebiihr, nach dem Verletzergewinn und nach dem (nachzuweisenden)

Differenzschaden samt dem Marktverwirrungsschaden.”'

Intern. Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co. 633 F.2d 912 (9™ Cir. 1980); Ex parte Supreme Shrine of
the Order of the White Shrine of Jerusalem 109 USPQ 248 (Comm-‘r. Pats. 1956); in re International Associa-
tion for Enterostomal Therapy, Inc., 218 USPQ 343 (TTAB 1983); in re Triangle Club of Princeton University,
138 USPQ 332 (TTAB 1963).

217 TMEP § 1304.05.

218 In re Stence Aero Engineering Corp., 170 USPQ 292 (TTAB 1971).
219 TMEP § 1304.06.

2 Hierzu ausfiihrlich Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 821 m.w.N.

221 BGHZ 44, 372 ff., 380 — Mefmer-Tee II; BGH GRUR 1990, 1008 ff. - Lizenzanalogie; OLG Miinchen, GRUR
1985, 548 — Vier-Streifen-Schuh; Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 821.
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Trotz dieses umfassenden zivilrechtlichen Namensschutzes bleiben Vorteile der Marke bestehen,
die fiir die Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes auf nicht kommerzielle aktive Vereini-
gungen durch Zulassung von Mitgliedschaftsmarken wie in den USA sprechen konnten. Vorteile
der Marken liegt z.B. darin, dass sie nicht nur lizenzierbar, sondern auch mit dinglicher Wirkung
iibertragbar sind (§ 27 MarkenG), wihrend das akzessorische Namensrecht nur mit schuldrecht-
licher Wirkung iibertragen werden kann, ferner in dem {iiber § 249 BGB hinausgehenden Ver-
nichtungsanspruch gemif3 § 18 MarkenG und dem Entzug der Exkulpationsmdglichkeit durch
§ 14 Abs. 7 MarkenG.*** Der Collective Membership Mark kommt jedoch keine der {iblichen
Markenfunktionen, wie Herkunfts-, Qualitits-, Giite-, Unterscheidungs- oder Werbefunktion zu.
RegelméBig ist es dem Erwerber eines das Vereinsemblem darstellenden Gegenstandes (z.B.
Ring, Anstecknadel, Kleidungsstiick, Fanartikel) gleichgiiltig, von wem dieser hergestellt wurde.
Nicht die Qualitit sondern die Mitgliedschaft oder Vereinssympathie sind Beweggrund. Auf-
grund der Wesensverschiedenheit solcher Zeichen und Marken sowie des weitreichenden zivil-
rechtlichen Namensschutzes besteht meines Erachtens kein Bediirfnis fiir eine Eréffnung der

kennzeichenrechtliche Ebene im deutschen Recht.

IV. Certification Marks — Giitezeichen

In § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. §1054 ist neben der Registrierung von Collective Marks auch die
der sog. ,,Certification Marks* geregelt, ohne dass zwischen den beiden Markenarten naher dif-
ferenziert wird. Der Abschnitt mit den Begriffsbestimmungen (§ 45 Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1127) gibt jedoch gesonderte Definitionen. Unter einer Certification Mark ist hiernach folgen-

des zu verstehen:

., The term ,, certification mark‘ means any word, name, symbol, or device, or any combina-
tion thereof

(1) used by a person other than its owner, or

(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use
in commerce and files an application to register on the principal register established by this

Act,

2 Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 821.
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to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other
characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or

) : . 223
services was performed by members of a union or other organization.

Certification Marks sind reine ,,Statutory Law*-Marken.”** Sie unterscheiden sich von Trade-
oder -Service Marks dadurch, dass sie weder die kommerzielle Quelle von Waren oder Dienst-
leistungen anzeigen noch die Produkte einer Person von denen einer anderen unterscheiden.
Dartiber hinaus werden sie nicht von dem Inhaber der Marke selbst oder in Verbindung mit des-
sen Produkten benutzt. Certification Marks sind aber in ihrem Wesen auch verschieden von Col-
lective Marks, obwohl sie wie diese von mehreren Personen benutzt werden, denn der Zweck
von Certification Marks ist es, die Konsumenten dariiber zu informieren, dass die Waren oder
Dienstleistungen einer Person bestimmte Charakteristika aufweisen oder bestimmten Standards
entsprechen, wihrend es bei Collective Marks um die Zugehorigkeit des Herstellers zu einer

2 Die Inhaberschaft an einer Certification Mark bringt kein AusschlieBlichkeits-

Gruppe geht.
recht mit sich, sondern das Benutzungsrecht muss allen offenstehen, die die Zertifizierungskrite-

. . 226
rien erfillen.

Es gibt drei Arten von Certification Marks:

(1) solche die garantieren, dass die Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten geogra-

phischen Region stammen,**’

(2) solche die garantieren, dass die Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Standard

hinsichtlich Qualitit, Material oder Herstellungsweise entsprechen,”® und

23 Der Begriff ,, Certification Mark* umfaf3t jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol oder jede Vorrichtung oder

Jjede Kombination hieraus,

(1) die von einer anderen Person als dem Inhaber benutzt wird, oder

(2) beziiglich derer der Inhaber die Absicht hat, einer anderen Person als dem Inhaber die Benutzung im Ver-
kehr zu gestatten, und die Registrierung in dem nach diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt,

um die gebietsmdflige oder anderweitige Herkunft, das Material, die Herstellungsart, die Qualitdt, die Genau-
igkeit oder andere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen einer solchen Person zu gewdhrleisten oder dass
die Arbeit oder die Tdtigkeit die sich auf die Waren oder Dienstleistungen bezieht, von Mitgliedern einer Verei-
nigung oder einer anderen Organisation durchgefiihrt wird. *

24 Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 182.

Miller/Davis, Intellectual Property, p. 237.

226 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 234.

27 7 B. Roquefort fiir Kdse, siche Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494, 133 USPQ
633 (2d Cir. 1962).

228 7 B CELANESE fiir einen bestimmten Sicherheitsstandard bei Plastikspielzeug, siehe in re Celanese Corpora-

tion of America, 136 USPQ 86 (TTAB 1962).
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(3) solche die garantieren, dass der Erbringer der Dienstleistungen oder Hersteller der Waren zu

einer bestimmten Organisation oder Vereinigung gehért.”

Haufig ist in Certification Marks eine Formulierung wie ,,approved by*, ,,inspected®, conforming

to* oder ,,certified enthalten. Notwendig ist dies jedoch nicht.

Certification Marks diirfen nur von anderen Personen als dem Inhaber benutzt werden (,,anti-use-
by-owner-rule). Der Markeninhaber kontrolliert den Gebrauch der Certification Mark durch
diese. Er stellt sicher, dass die Marke nur in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen be-
nutzt wird, welche die erforderlichen Charakteristika aufweisen oder bestimmten Anforderungen
entsprechen, die er zur Zertifizierung selbst festgelegt oder anderweitig iibernommen hat (etwa
von einer Behorde oder einer privaten Forschungsstelle).”" DemgemiB sind zur Registrierung
einer Certification Mark folgende (zusitzliche) Erfordernisse vom Anmelder zu erfiillen (Tra-
demark Rule 2.45, 37 C.F.R. § 2.45): (1) Spezifizierung der Bedingungen, unter denen die Certi-
fication Mark benutzt wird; (2) Erkldrung, dass der Anmelder die rechtmifige Kontrolle iiber
den Gebrauch der Marke ausiibt; (3) Erkldarung, dass der Anmelder nicht mit der Produktion oder
Vermarktung der Giiter oder Dienstleistungen befasst ist, fiir die die Marke verwendet wird;
(4) Anlage einer Kopie der Standards, die bestimmen, ob andere die Certification Mark fiir ihre
Waren/Dienstleistungen verwenden diirfen. Eine registrierte Certification Mark kann jederzeit
geloscht werden, wenn der Markeninhaber keine Kontrolle {iber den Gebrauch mehr ausiibt oder
selbst die gekennzeichneten Giiter oder Dienstleistungen anbietet, vgl. § 14 Lanham Act, 15

U.S.C. § 1064 und die weiteren dort genannten Loschungsgriinde.

Will der Markeninhaber seinerseits unter einer Marke Waren vertreiben oder Dienstleistungen
anbieten, darf diese Trade- bzw. Service Mark nicht mit der Certification Mark identisch sein.
Eine Doppelfunktion und demgemifle Registrierung als Trademark und Certification Mark ist

231 . N
Um von einer Markenart zur anderen wechseln zu konnen, muss der

generell ausgeschlossen.
Anmelder seine bereits eingetragene (Waren- oder Giite-) Marke erst gemal3 § 7(e) Lanham Act,

15 U.S.C. § 1057(e) 16schen lassen.”

Die Registrierung einer Certification Mark kann auf Basis der §§ 1, 2, 4 und 45 Lanham Act, 15
U.S.C. §§ 1051, 1052, 1054 und 1127 abgelehnt werden, wenn die Marke ihrem Inhalt nach

¥ 7.B. in re National Institute for Automotive Service Excellence, 218 USPQ 744 (TTAB 1983), Benutzung der
(Design-)Marke um zu garantieren, dass der Erbringer der Dienstleistungen bestimmte Standards erfiillt.

20 TMEP §§ 1306.01(a), 1306.04.
3! ygl. in re Florida Citrus Commission, 160 USPQ 495 (TTAB 1968).
32 37 CF.R. §2.172; TMEP §§ 1306.05(b), 1607.01.
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nicht als Certification Mark fungiert. Abgrenzungsprobleme ergeben sich insbesondere bei aka-
demischen Graden oder Titeln, wenn diese so benutzt werden, dass sie lediglich auf die Qualifi-

L o . . . . . 233
kation einer Person hinweisen, nicht aber Gewéhr fiir deren Dienstleistungen bieten.

Ein unmittelbares deutsches Pendant zur Certification Mark als selbstindiger Markenart neben
der Kollektivmarke gibt es nicht. Giitezeichen (auch Qualitéts-, Garantie- oder Gewéhrleis-
tungsmarke genannt) bilden im deutschen Recht keine eigene Art von Marken. Sie werden im
Markengesetz auch nicht ausdriicklich erwédhnt. Lediglich in § 97 MarkenG, der die Kollektiv-
marken regelt, ist der Giiteaspekt durch das Kriterium der ,,Qualitit“ angesprochen.** Haufig
werden daher Kollektivmarken als Giitezeichen verwendet. Der Verkehr erwartet dann, dass die
entsprechende Ware oder Dienstleistung auf die Erfiillung von Mindestanforderungen anhand
objektiver Merkmale von einer neutralen, auflerhalb des gewerblichen Gewinnstrebens stehen-

25 1st dies nicht der Fall, so ist das Zeichen tiu-

den zustindigen Stelle gepriift worden ist.
schend.”® Nach deutschem Verstindnis kennzeichnet auch das Giitezeichen die Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen, ndmlich durch Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe von Be-
trieben, die sich der Giitesicherung angeschlossen und den satzungsméfigen Kontrollauflagen
unterworfen haben.”” Als Individualmarken scheiden Garantiemarken regelmiBig aus, da sie im

Individualgebrauch iiblicherweise nur als Kontroll- oder Priifzeichen die Einhaltung der Quali-

tatsanforderungen belegen.”*®

Giitezeichen konnen, da es sich nach deutschem Recht um eine Kollektivmarke handelt, nur von
einem rechtsfahigen Verband gehalten werden. In den USA kommt als Inhaber einer Certificati-
on Mark hingegen jede rechtsfahige natiirliche oder juristische Person in Betracht. Das divergie-
rende Verstandnis der Markenarten nach deutschem und US-amerikanischem Recht erlangt auch
im Hinblick auf die Registrierungsformalien Bedeutung. Denn bei der Anmeldung in ein US-
amerikanisches Register ist je nachdem, ob die Marke als Collective Trade- oder -Service Mark,
als Collective Membership Mark oder als Certification Mark einzuordnen ist, ein anderes An-
meldeformular zu verwenden, in dem markenspezifische Erkldrungen abgefragt werden. Dem-

gegeniiber hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein einheitliches Formular zur Anmeldung

23 In re Institute for Certification of Computer Professionals, 219 USPQ 372 (TTAB 1973); in re Professional
Photographers of Ohio, Inc., 149 USPQ 857 (TTAB 1966); in re National Association of Purchasing Manag-
mement, 228 USPQ 768 (TTAB 1986); TMEP §§ 1306.06(a), 1306.03.

% Siehe auch den Begriff der ,,Giitezeichengemeinschaft* in § 27 Abs. 1 S. 2 GWB.
235 BPatGE 28, 139 — Giitezeichenverband.

26 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 97, RN 6.

27 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 97, RN 6.

2% Siehe hierzu Fezer, Markengesetz, § 3, RN 46 und 110.
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von Marken herausgegeben, das die Wahlmoglichkeit einer Registrierung als Kollektivmarke

enthélt. Eine weitere Differenzierung nach Markenarten ist nicht vorgesehen.

V. Geographische Herkunftsangaben

Geographische Herkunftsangaben gelten im deutschen Recht als ,,sonstige Zeichen* i.S.d. § 1
Nr. 3 MarkenG. Thr Schutz kann auf vier verschiedene Weisen — alternativ oder kumulativ - er-

folgen:

(1) ohne Eintragung aufgrund der §§ 126 ff. MarkenG;

(2) nach Eintragung in das Verzeichnis geschiitzter Ursprungsbezeichnungen und geschiitzter
geographischer Angaben gemif3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 i.V.m. §§ 130 ff. Mar-
kenG;

(3) durch Eintragung als Kollektivmarke gemaB §§ 97 ff. MarkenG bzw. als Gemeinschaftskol-
lektivmarke geméB Art. 64 ff. GMVO;

(4) im Einzelfall als Individualmarke nach Umwandlung in eine betriebliche Herkunftsangabe.

Im US-amerikanischen Markenrecht gibt es keine den §§ 126 ff. MarkenG entsprechende Rege-
lungen fiir geographische Herkunftsangaben. Da die USA bislang dem MHA nicht beigetreten
sind, besteht hierzu auch keine Verpflichtung.

Schutz erfahren geographische Herkunftsangaben nur in Form von Certification Marks. Zwar ist
in § 2(e)(2) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(2) — dhnlich § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG — festge-
legt, dass die Eintragung von Marken, die aus vorwiegend geographisch beschreibenden Anga-
ben bestehen, ausscheidet. Eine Ausnahme soll aber gelten, soweit § 4 Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1054 eine Eintragung zuldsst. Diese Vorschrift hat u.a. folgenden Inhalt:

,Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are appli-
cable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be

registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks,
239

Collective und Certification Marks, einschlieBlich geographischer Herkunftsangaben, konnen

also in der gleichen Weise und mit der gleichen Wirkung wie Trademarks eingetragen werden.

239 . .. . .. . . . .
,,Nach Mafigabe der Bestimmungen iiber die Registrierung von Warenzeichen, soweit diese anwendbar sind,

sollen Kollektiv- und Giitemarken, einschliefSlich geographischer Herkunfisangaben, in der gleichen Weise und
mit der gleichen Wirkung wie Warenzeichen eingetragen werden... “.
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Es kann jedoch nur eine Certification Mark, nicht aber einer Collective Mark, definitionsgemaf3
die Funktion ausiiben, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten geo-
graphischen Region zu garantieren.”** Die geographische Angabe kann dabei entweder allein
oder als Teil einer zusammengesetzten Marke verwendet werden. Sie muss auch nicht der exak-
ten Bezeichnung der Region entsprechen, sondern kann in einer Abkiirzung bestehen oder an-

derweitig verandert sein, solange sie nicht irrefithrend ist.**!

Voraussetzung fiir die Inhaberschaft an einer Certification Mark, die ausschlieBlich oder vorwie-
gend aus einer geographischen Herkunftsangabe besteht, ist, dass der Markenanmelder die Be-
fugnis zur Ausiibung der Kontrolle iiber die Verwendung der geographischen Bezeichnung hat.
Eine solche Befugnis besitzt regelmifig nur eine Regierungsinstitution. Die Berechtigung einer
Privatperson - etwa in Form eines Markenrechts - scheidet hingegen aufgrund des Freihaltebe-

242 :
Zur Verwendung einer

diirfnisses der anderen Unternehmer dieser Region fiir gewohnlich aus.
geographischen Herkunftsbezeichnung in einer Certification Mark werden zwei Aspekte als
maligebliche Bedingung angesehen: zum einen muss die Mdoglichkeit zur Nutzung der geogra-
phischen Angabe fiir alle Personen der Region erhalten bleiben, und zum anderen muss ein un-
rechtmifiger Gebrauch der Marke, der fiir die Berechtigten nachteilig wire, verhindert werden.
Eine Privatperson ist regelméBig nicht in der Lage, dies zu gewéhrleisten, wahrend eine Regie-
rung - sei es unmittelbar oder durch einen autorisierten Verband - die notwendigen Mittel hierzu
hat.**> Markenanmelder einer die geographische Herkunft garantierenden Certifiation Mark kann
daher insbesondere die Regierung einer Nation, eines Bundeslandes oder einer Stadt sein, eine

ihrer Behorden oder ein Verband, der mit 6ffentlichen Befugnissen ausgestattet ist.2*

Wihrend Certification Marks mit den als Giitezeichen verwendeten deutschen Kollektivmarken
vergleichbar sind, gilt dies nicht fiir Kollektivmarken mit geographischer Herkunftsangabe. Un-
terschiede ergeben sich nach den vorstehenden Ausfithrungen vor allem hinsichtlich des mogli-
chen Markenhalters. So werden nach US-amerikanische Recht unter den Gesichtspunkten Frei-
haltebediirfnis und Missbrauchsverhinderung praktisch nur Triager offentlicher Befugnisse als
Anmelder einer die geographische Herkunft garantierenden Certification Mark zugelassen. Nach

deutschem Recht gibt es eine solche Beschriankung nicht, denn das Problem des Freihaltebediirf-

207 B. Roquefort fiir Kése, siehe Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494, 133 USPQ
633 (2d Cir. 1962).

21 TMEP § 1306.02.

22 TMEP § 1306.02(b).
3 TMEP § 1306.02(b).
2 TMEP § 1306.02(c).
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nisses wurde durch die Regelung des § 100 Abs. 1 MarkenG geldst. Durch diese gesetzliche
Schutzschranke wird sichergestellt, dass auch Unternehmen, die nicht vom Zeicheninhaber eine
Gestattung der Nutzung erlangen kénnen, die geographische Herkunftsangabe in Ubereinstim-

mung mit § 126 MarkenG benutzen kénnen.**

Die Kontrolle iiber die ordnungsgeméfle Marken-
benutzung wird dem Inhaber auf Grundlage der 6ffentlichen Markensatzung (§ 102 MarkenG)
ermdglicht. Markeninhaber einer Kollektivmarke kann jedoch —anders als bei einer US-
amerikanischen Certification Mark - nur ein rechtsfahiger Verband sein. Insofern ist auch nach

deutschem Recht eine Einschrankung der moglichen Markenhalter gegeben.

VI. Trademarks used by Related Companies — Konzern- und Holdingmarken

Marken, die von Konzerngesellschaften benutzt werden, bilden keinen gesonderten Markenty-
pus. Der Gebrauch von Marken durch ,,Related Companies* wird aber in § 5 Lanham Act, 15

U.S.C. § 1055 hervorgehoben:

“Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by
related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for regis-
tration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration provided

. . . . 246
such mark is not used in such manner as to deceive the public.”

Der rechtmifBige Gebrauch einer Marke durch eine Konzerngesellschaft wird also dem Marken-
inhaber oder Anmelder zu dessen Gunsten zugerechnet und beeintrachtigt daher weder die Giil-
tigkeit der Marke noch deren Eintragung. Durch die Regelung des § 5 Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1955 wird kein neues Eigentumsrecht geschaffen, sondern es werden lediglich die Rechte des
Eigentiimers einer Marke in einer ,,Related Company-Situation* anerkannt. Was unter dem Beg-
riff der ,,Related Company* zu verstehen ist, wird durch § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127
folgendermalien festgelegt:

245 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 99, RN 3.

6 Wenn eine eingetragene Marke oder eine Marke, deren Eintragung ersucht wird, in rechtmdfiger Weise durch

Konzerngesellschaften gebraucht wird oder gebraucht werden kann, soll dieser Gebrauch dem Gebrauch durch
den eingetragenen Markeninhaber oder den Markenanmelder gleichkommen; dieser Gebrauch wird die Giiltig-
keit der Marke oder ihre Eintragung nicht beeintrdchtigen, vorausgesetzt, dass sie nicht in einer die Allgemein-
heit irrefiihrenden Art gebraucht wird. “.

60



“The term ,,related company‘ means any person whose use of a mark is controlled by the
owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in

) } ] ) 247
connection with which the mark is used.”

Es ist hiernach allein erforderlich, dass der Gebrauch der Marke im Hinblick auf Beschaffenheit
und Qualitéit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von dem Markeninhaber kon-
trolliert wird. Bei einer Registrierung der Marke kann der Anmelder sein Eigentumsrecht entwe-
der auf den eigenen ausschlieBlichen Gebrauch der Marke stiitzen oder auf die alleinige Benut-
zung durch ein verbundenes Unternehmen oder auf den gleichzeitigen Gebrauch der Marke so-

wohl durch den Anmelder selbst als auch durch ein verbundenes Unternehmen.*

Die Konstruktion des ,,Related Company Use* wird im deutschen Recht unter dem Begriff der
Konzernmarke diskutiert. Der Gebrauch einer Marke durch verbundene Unternehmen wird je-
doch im Markengesetz, anders als im US-amerikanischen Trademark Act, nicht ausdriicklich

erwahnt.

Ein Konzern liegt vor, wenn ein herrschendes und ein oder mehrere abhidngige Unternehmen
unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst sind (§ 18
Abs. 1 S. 1 AktG). Gleiches gilt fiir mehrere rechtlich selbstindige Unternehmen, die unter ein-
heitlicher Leitung zusammengefasst sind, ohne dass das eine Unternehmen von dem anderen
abhéngig ist (vgl. § 18 Abs. 2 AktG). Da der Konzern nur eine wirtschaftliche, nicht aber eine
rechtliche Einheit darstellt, fehlt ihm die Markenrechtsfdahigkeit nach § 7 MarkenG. Die Eintra-
gung einer Konzernmarke fiir den Gesamtkonzern scheidet aus diesem Grund aus, obwohl nach
dem Markengesetz keine Bindung an einen Geschiftsbetrieb mehr erforderlich ist und damit eine

unter Geltung des Warenzeichengesetzes (vgl. §§ 1, 8 WZG) bestehende Barriere gefallen ist.**’

Eine Marke, die fiir ein einzelnes Konzernunternehmen eingetragen ist, aber von allen Konzern-
unternehmen benutzt wird, wurde indessen schon nach der Rechtsprechung zum Warenzeichen-
gesetz nicht wegen inhaltlicher Unrichtigkeit geloscht, wenn die gekennzeichneten Produkte von

den beteiligten Verkehrskreisen als aus dem Bereich des Konzerns und nicht des Geschéftsbe-

27 Der Begriff ,, Related Company* bezeichnet jede Person, deren Gebrauch der Marke durch den Inhaber der

Marke kontrolliert wird in Bezug auf die Beschaffenheit und Qualitit der Waren oder Dienstleistungen, auf de-
nen oder in Verbindung mit denen die Marke benutzt wird.

2% TMEP § 1201.01.
249 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 7, RN 9; a.A. Fezer, Markengesetz, § 7, RN 39 und § 3, RN 38.
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triebs des eingetragenen Markeninhabers stammend angesehen wurden, denn in diesem Fall

stimmt die Vorstellung des Verkehrs mit den tatséchlichen Verhiltnissen iiberein.>°

Der Schutz von Marken, die gleichzeitig von verschiedenen Konzerngesellschaften benutzt wer-
den, basiert auf Art. 5 lit. C Abs. 3 PVU, der den Mitgliedstaaten dies vorschreibt, sofern nicht
offentliche Belange entgegenstehen, wie namentlich eine zu befiirchtende Irrefiihrung der

Verbraucher.?!

Auch unter Geltung des Markengesetzes ist der Gebrauch einer Marke durch
verbundene Unternehmen daher unter dieser Voraussetzung zuldssig. Er kann dartiber hinaus als
rechtserhaltende Benutzung zugunsten des Markeninhabers wirken, denn gemdfl § 26 Abs. 2
MarkenG gilt eine Benutzung durch Dritte mit (ausdriicklicher oder konkludenter) Zustimmung
des Markeninhabers wie dessen eigene. Eine Konzernsituation kann diese Bedingung erfiillen.***

Im Ergebnis entspricht dies der Rechtslage nach dem Lanham Act.

Eine dhnliche Konstruktion wie die Konzernmarken sind die sog. Holdingmarken. Hierunter
versteht man die Marke einer Holdinggesellschaft, die weder ein Produktionsunternehmen noch
ein Handelsunternehmen betreibt (z.B. Verwaltungs- oder Finanzholding).”® Holdingmarken
sind sowohl in den USA als auch in Deutschland schutz- und eintragungsfihig, sofern die Hol-
ding als rechtsfdhige Gesellschaft organisiert ist. Nach US-amerikanischem Recht kénnen Hol-
dings in jeder beliebigen Gesellschaftsform gefiihrt werden.”* Ublich ist die Rechtsform der
Corporation, der Kapitalgesellschaft. Als juristische Person kdnnen sie infolgedessen Markenhal-
ter sein. In Deutschland scheiterte die Griindung einer rechtsfahigen Holdinggesellschaft bis
1998 an dem Erfordernis des Betriebs eines Grundhandelsgewerbes gemi3 § 1 Abs. 2 HGB
a.F.>> Nachdem diese Einschrinkung im Zuge der Handelsrechtsreform®® weggefallen ist, steht
der numerus clausus der Gesellschaftsrechtsfomen der Errichtung einer rechtsfahigen Holding-

gesellschaft auch nach deutschem Recht nicht mehr entgegen.

20 BGH GRUR 1957, 350 — Raiffeisensymbol; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG, § 1, RN 81..
1 Fezer, Markengesetz, §3, RN 34.

22 Vgl. Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 26, RN 71; Fezer, Markengesetz, § 26, RN 80.

23 Fegzer, Markengesetz, § 3, RN 41.

2% Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 252,

25 Arnade, Markenféahigkeit von Zeichen, S. 252.

6 Handelsrechtsreformgesetz — HRefG - vom 22.6.1998, BGBL. 1 S. 1474,
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VII. Trade Names — Geschiftliche Bezeichnungen
1. Unternehmenskennzeichen

Von den Trademarks sind schlieBlich die 7rade Names (Handelsnamen) zu unterscheiden. In
§ 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 wird unter der Uberschrift ,, Trade name, commercial name*

folgende Definition gegeben:

., The terms ,,trade name** and ,,commercial name“ mean any name used by a person to iden-

P . 257
tify his or her business or vocation.

Unter dem Begriff Trade Name werden mithin Firmen, Unternehmenskennzeichen und sonstige
Geschiftsbezeichnungen zusammengefasst, die nicht auf die Herkunft eines Produktes hinwei-
sen, sondern ein Unternchmen unmittelbar identifizieren.>® Sie symbolisieren die Reputation
eines Unternehmens als ganzes, wogegen Trademarks zur Unterscheidung der verschiedenen

259

Produkte dieses Unternehmens verwendet werden konnen.”” Die Registrierung eines Zeichens,

das allein als Trade Name benutzt wird, ist im Lanham Act aufgrund dieser von Trademarks ab-

weichenden Zweckrichtung nicht vorgesehen.”®

Hiervon zu trennen ist die Registrierung des
Gesellschaftsnamens nach den Handelsgesetzen.”*' Diese kann zwar eine Gesellschaftsgriindung
unter demselben Namen verhindern, also die Benutzung als Corporate Name, nicht jedoch die

Verwendung des Namens in kennzeichenrechtlicher Hinsicht, also als Trade Name.**

Auch im deutschen Recht ist der Schutz geschiftlicher Bezeichnungen nicht als Registerrecht
ausgestaltet, sondern basiert wie im US-amerikanischen Recht auf deren Benutzung im Verkehr.
Das Markengesetz kennt zwei Arten geschéftlicher Bezeichnungen: die Unternehmenskennzei-
chen einerseits und die Werktitel andererseits (§ 5 Abs. 1 MarkenG). Die Unternehmenskennzei-
chen sind mit den Trade Names zu vergleichen (vgl. die Legaldefinition in § 5 Abs. 2 MarkenG).
Sie erlangen ohne Eintragung oder Verkehrsgeltung Schutz, soweit sie hinreichend unterschei-

dungskriftig sind. Das ist insbesondere fiir namensméfige Unternehmenskennzeichen wie den

257 . “ . L. .
,, Der Begriff ,,Handelsname* (trade name/commercial name) meint jeden Namen, der von einer Person zur

Identifizierung seines oder ihres Unternehmens oder Berufes verwendet wird. *

28 Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13 m.w.N.

29 McCarthy on Trademarks, § 9:3.

260 Application of Walker Process Equipment, Inc., 43 CCPA 912, 233 £.2d 329, 110 USPQ 41 (1956).

261 Alces/See, Commercial Law, § 6.3.4, p. 195/196. Zur unterschiedlichen Schutzrichtung einer Registrierung im

Handelsregister nach deutschem Recht: Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 5, RN 32.

62 Lawyers Title Insurance Company v. Lawyers Title Insurance Corporation, 109 F.2d 35 (1939); Alces/See,

Commercial Law, § 6.3.4, p. 196; McCarthy on Trademarks, § 9:3.

63



Familiennamen oder die Firma und fiir Phantasiebezeichnungen zu bejahen, wéhrend andere
Zeichen erst Verkehrsgeltung erlangen miissen, um schutzfihig zu sein”® Im US-
amerikanischen Recht hdngt der Beginn des Schutzes gleichermaBlen davon ab, ob der Trade
Name urspriinglich unterscheidungskriéftig ist oder nicht. Urspriinglich unterscheidungskriftige
Handelsnamen genielen den gleichen Schutz wie urspriinglich unterscheidungskriftige Waren-
zeichen, d.h. der Schutz beginnt mit Aufnahme der ersten Benutzung.”** Dies ist jedoch im Ge-
gensatz zum deutschen Recht gerade dann nicht der Fall, wenn das Zeichen aus dem Familien-

namen des Geschiiftsinhabers besteht.?®’

Die Registrierung eines Gesellschaftsnamens im Markenregister ist in beiden Rechtsordnungen
nur bei gleichzeitiger Erfiillung einer Markenfunktion moglich.*®® Eine Firma kann als Trade
Name, als Trademark oder in beiden Eigenschaften verwendet werden, je nachdem wie der Na-
me in Verbindung mit den Produkten erscheint und von den Verbrauchern aufgefasst wird.”®’
Die Beweislast dafiir, dass der Name markenmiBig benutzt wird, liegt beim Anmelder.”*® Ein
Faktor, der auf einen Gebrauch als Marke schlieen ldsst, ist z.B. die Benutzung ohne die fiir

269

einen Trade Name typischen Zusitze wie Postfach oder Standort,”™ insbesondere wenn es sich

nur um einen Teil des Gesellschaftsnamens handelt.”°

Auch eine Hervorhebung durch Fett-
druck, andere Farbgebung oder Schrift kann dazu fithren, dass der Gesellschaftsname zugleich
als Marke aufgefasst wird.”’' Die Verwendung unter Angabe der Rechtsform der Gesellschaft

spricht dagegen eher fiir einen Trade Name.”"?

Einige Unternehmen gestalten ihren Namen nicht als Marke aus, sondern verwenden verschiede-

ne Trade- oder Service Marks, um ihre Produkte unterscheidbar zu machen. Andere benutzen

263 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, Einl. MarkenG, RN 9, § 5, RN 23.
264 McCarthy on Trademarks, § 9:1, § 9:2; von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13.
Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13.

266 Martahus v. Video Duplication Services, Inc., 3 F.3d 417, 27 USPQ2d 1846 (Fed. Cir. 1993). Zum deutschen
Recht: Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 5, RN 1

*7 In re Lytle Engineering & Mfg. Co., 125 USPQ 308 (TTAB 1960); in re Unclaimed Salvage & Freight Co.,
192 USPQ 165 (TTAB 1976): test is probable impact on customers.

268 Alfred Electronics v. Alford Mfg. Co., 51 CCPA 1533, 333 F2d 912, 142 USPQ 168 (1964).
% In re Industiral & Commercial Redearch Corp., 193 USPQ 568 (TTAB 1976).

210 Ex parte Little Studio, Inc., 111 USPQ 224 (Comm’r Pats. 1956): Der Namensteil ,,THE LITTLE STUDIO“
wurde als Service Mark anerkannt.

"' In re Univar Corp., 20 USPQ2d 1865 (TTAB 1991).

2 In re Maguire, 122 USPQ 398 (TTAB 1959) Registrierung der Bezeichnung ,, SOUTHERN* als Service Mark
abgelehnt wegen Verwendung mit postalischen Angaben auf Rechnungen und Briefbdgen; in re Univar Corp.,
20 USPQ2d 1865 n.6 (TTAB 1991) Registrierung als Trademark und Service Mark zugelassen trotz Verwen-
dung mit postalischen Angaben, aber ohne Gesellschaftsrechtsform; McCarthy on Trademarks, § 9:16.
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den Unternehmensnamen als Marke fiir alle Produkte.?”® Und wiederum andere kennzeichnen
ihre Waren sowohl mit Produktmarken als auch mit dem Unternehmensnamen als Hausmarke

™ Insbesondere Unternehmenslogos dienen hiufig sowohl

(House Mark, Corporate Trademark).
als Symbol zur Unternehmensidentifikation als auch als Produktmarke.””” Eine Registrierung

kommt allerdings immer nur als Trade- oder Service Mark in Betracht, nicht als Trade Name.

Trotz fehlender Registrierungsmoglichkeit fiir Trade Names wird den durch Benutzung erwor-
benen Eigentumsrechten nach Common Law oder iiber § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a)
unter denselben Voraussetzungen Schutz zuerkannt, wie den Trademarks, d.h. es werden diesel-
ben Anforderungen an die Kennzeichnungskraft gestellt und es gelten dieselben Prinzipien bei
der Feststellung von Verletzungstatbestinden.”’® Der Schutz von Trade Names und Trademarks
geht dabei ineinander iiber: Es kann etwa als Markenverletzung (Trademark Infringement) ge-
wertet werden, wenn der Name eines Unternehmens von einem Konkurrenten als Marke benutzt

d*”” oder umgekehrt eine Marke als Bestandteil einer Firma.”’® Ferner kann die frithere Be-

wir
nutzung eines Trade Names der spiteren Registrierung einer dhnlichen Trade- oder Service Mark
durch einen Wettbewerber entgegenstehen.””” Entsprechender Schutz wird den durch Benutzung
begriindeten Rechten an Unternehmenskennzeichen gemill § 15 MarkenG im deutschen Recht
gewdhrt. Hiernach ist es Dritten untersagt, die geschéftliche Bezeichnung oder ein dhnliches Zei-
chen im geschéftlichen Verkehr in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen

hervorzurufen.

3 Die Verwendung als Trademark wurde bejaht in re Texaco, Inc., 143 USPQ 364 (TTAB 1964): THE TEXAS
COMPANY used to identify and distinguish gasoline and related products.

2™ Fiir letzteres nennt McCarthy als Beispiel die Gesellschaft E.I. du PONT de NEMOURS & CO. INC,, die als
Hausmarke den Schriftzug ,,DU PONT* in einem Oval verwendet und seine Produkte zusitzlich mit Marken
wie ,,TEFLON* oder ,,ADIPRENE® kennzeichnet, siche McCarthy on Trademarks, § 9:13

" 1In re Schering-Plough Corp., 211 USPQ 69 (TTAB 1981).

76 Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc., 841 F. Supp. 1339, 33 USPQ2d 1961 (ED.N.Y.
1994); Accuride Internationals, Inc. v. Accuride Corp., 871 F.2d 1531, 10 USPQ2d 1589 (9" Cir. 1989); Elias,
Patent, Copyright & Trademark, p. 412; Von Miihlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13; Woodson,
Louisianna Law Review 1981, Vol. 41, No. 4, p. 1389 ff., 1390.

27 Cornell University v. Messing Bakeries, Inc., 285 App. Div. 490, 138, N.Y.S.2d 280, 105 USPQ 140 (1955),
bestitigt in 309 N.Y. 722, 128 N.E.2d 421, 106 USPQ 391; John Roberts Mfg. Co. v. University of Notre Dame
Du Lac, 152, F.Supp. 269, 114 USPQ 111 (D.C. Ind. 1957), bestitigt in 258 F.2d 256, 118 USPQ 431 (7™ Cir.
1958); Varian Associates v. IMAC Corp., 160 USPQ 283 (N.D. III. 1968).

28 Safeway Stores, Inc. v. Safeway Properties, Inc., 307 F.2d 495, 134 USPQ 467 (2" Cir. 1962); Alfred Dunhill
of London, Inc. v. Dunhill Shirt Co., 213 F.Supp. 179, 136 USPQ 537 (S.D.N.Y. 1963); McCarthy on Trade-
marks, § 9:3.

¥ McCarthy on Trademarks, § 9:17.
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2. Nichtkommerzielle Organisationen als Zeicheninhaber

Das amerikanische Recht weicht insofern vom deutschen ab, als die US-amerikanischen Gerich-
te die fiir Trade Names entwickelten Grundsitze des unlauteren Wettbewerbs in gleichem Malle
auf nichtkommerzielle und karitative Organisationen anwenden. Solchen Vereinigungen wird
derselbe Schutz gegen irrefiihrenden Gebrauch ihres Namen zuerkannt wie den gewerblichen
Unternehmen, vorausgesetzt sie besitzen die Fahigkeit, vor Gericht zu klagen und verklagt wer-

.. 280
den zu konnen.

Nach deutschem Recht setzt der Schutz von Geschiftsabzeichen eine Unternehmensqualitit des
Zeicheninhabers voraus, also eine wie auch immer geartete wirtschaftliche Betitigung auf dem
Markt.”®" Daher koénnen etwa Sportvereine nur dann gewerblichen Rechtsschutz fiir ihre Ver-
einsembleme erlangen, wenn sie am Wirtschaftsleben teilnehmen (z.B. durch Angebot von
Sportveranstaltungen gegen Entgelt, Ein- und Verkauf von Spielern, Vermarktung von Fanarti-

282 Nicht kommer-

keln etc.) und ihre Embleme daher auch als Geschéftsabzeichen verwenden.
ziell aktiven oder karitativen Vereinigungen wird der markenrechtliche Schutz ihres Namens und
ihrer Embleme versagt. Vergleichbare Ergebnisse werden aber iiber den zivilrechtlichen Na-
mensschutz (§§ 12, 823 Abs. 1, 826, 249 BGB) erzielt.”® Fiir eine Ausweitung des Kennzei-
chenschutzes auf solche Organisationen, die unentgeltliche Leistungen anbieten, besteht kein
Bediirfnis, da sich humanistische Vereinigungen nicht als in einer Konkurrenzsituation befind-
lich verstehen, wie sie zwischen gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen herrscht, und auch
fiir den Abnehmer solcher unentgeltlichen Leistungen die Herkunfts- und Unterscheidungsfunk-

tion nicht in gleichem Mafe von Interesse ist.”**

3. Werktitel

Anders als im US-amerikanischen Trademark Act werden im deutschen Markengesetz auch die
Werktitel explizit in den Schutz der geschéftlichen Bezeichnungen einbezogen. Werktitel sind

gemidl § 5 Abs. 3 MarkenG die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften,

%0 Cape May Yacht Club v. Cape May Yacht & Country Club, 81 N.J. Eq. 454, 86 A. 972 (1913); National Tuber-
culosis Assoc. V. Summit Courty Tuberculosis & HealthAssoc., 122 F.Supp. 654, 101 USPQ 387 (D.C. Ohio
1954); National Bd. of YMCA v. Flint YMCA, 764 F.2d 199, 226 USPQ 324 (6™ Cir. 1985); McCarthy on
Trademarks, § 9:5 m.w.N.; Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 412.

21 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 86; Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 823.
22 Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 823.
" Siehe die vorstehenden Ausfiihrungen zur Collective Membership Mark in Abschnitt A II1.2.

% Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 253.
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Filmwerken, Tonwerken, Biihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.”*> Da sie ein
Produkt kennzeichnen, stehen sie systematisch den durch Benutzung aufgrund Verkehrsgeltung

.. . 286
erworbenen Marken naher als den Unternechmenskennzeichen.

Ihr Schutz entsteht jedoch —
wie bei den Unternehmenskennzeichen — bei origindrer Kennzeichnungskraft auch ohne Ver-

kehrsgeltung mit der ersten Benutzungsaufnahme.

Ein solcher ausdriicklicher Titelschutz findet sich im Lanham Act nicht. Werktitel (/iterary titles)
werden aber nach den Grundsitzen des Marken- und Wettbewerbsrechts, also kraft Common
Laws, geschiitzt. Unter dem Begriff des Literary Title werden wie im deutschen Recht die Titel
von Biichern, Zeitschriften und Zeitungen, Biihnen- und Filmwerken, Fernsehserien, Liedern,
Schallplatten und dergleichen verstanden.”®” Anders als bei reguldren Marken verlangen die Ge-
richte jedoch Verkehrsgeltung (secondary meaning), bevor sie dem Titel eines einzelnen Werkes
Markenschutz zuerkennen, und zwar selbst dann, wenn der Titel urspriinglich unterscheidungs-
kréftig (inherently distinctive) ist.**® Der Nachweis von Verkehrsgeltung wird als sine qua non
fir den Titelschutz angesehen.”® Begriindet wurde dies in der dlteren Rechtsprechung damit,
dass ein Werktitel, wie z.B. der Titel eines Buches, per se einen beschreibenden Hinweis auf das
literarische Werk selbst enthilt und der einzige Name ist, durch den die Offentlichkeit das Werk

beschreibt.?”°

Aus denselben Erwadgungen heraus lehnte der Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) die
Anmeldung eines Biichertitels zur Registrierung als Marke unter dem Lanham Act ab. Der Titel
fungiere nicht ohne weiteres als Trademark fiir das jeweilige Buch, da er allein ein spezifisches
literarisches Werk identifiziere und nach der Verkehrsauffassung nicht mit dem Verlag, der Dru-

291

ckerei oder dem Buchhéndler assoziiert werde.” Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass dem

5 Name eines Computerprogramms: OLG Hamburg, WRP 1997, 1184 ff. ,,Powerpoint™; LG Miinchen I, WRP
1997, 1181 ff. . FTOS*.

2% Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 5, RN 41.
%7 McCarthy on Trademarks, § 10:1.

28 In re National Council Books, 121 USPQ 198 (1959); in re Cooper, 254 F.2d 611, 615-616, 117 USPQ 396, 400
(C.C.P.A. 1958), cert. Denied, 358 U.S. 840, 119 USPQ 501 (1958).

2 In re Gordon v. Warner Bros. Pictures, Inc., 269 Cal. App. 2d 31 (1969, 2d Dist.), 74 Cal. Rptr. 499, 161 USPQ
316.

20 TInternational Film Service, Inc., v. Denton & Haskins Music Pub. Co., 259 NY 86, 181 NE 57, reh. den. 259
NY 629, 182 NE 211 (1932); McCarthy on Trademarks, § 10:3.

! In re Cooper, 254 F.2d 611, 615-616, 117 USPQ 396, 400 (C.C.P.A. 1958), cert. Denied, 358 U.S. 840, 119
USPQ 501 (1958); in re Hal Leonard Publishing Corp., 15 USPQ2d 1574 (TTAB 1990); TMEP § 1202 [R-1].
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Titel eines einzelnen Werkes auch Markenfunktion zukommt. Voraussetzung ist dann jedoch ein

markenmiBiger Gebrauch.***

In Abgrenzung zu den Titeln von Einzelwerken ist fiir Serien von Biichern, Zeitschriften oder
Zeitungen die Markenfunktion des Titels anerkannt, da er bei Serien darauf hinweist, dass jede
Auflage von derselben Quelle stammt wie die vorhergehenden. Der Name der Serie ist nicht be-
schreibend fiir die einzelnen Biicher, sondern diese haben jeweils noch eigene Titel.*”* Serientitel
fiir Publikationen werden daher von der Rechtsprechung nicht anders behandelt als Marken fiir
andere Produkte.””* So iibt etwa der Titel einer Zeitung fiir den Leser, der zwischen verschiede-
nen Zeitungen wahlen muss, in gleicher Weise eine Markenfunktion aus, als wenn er zwischen
konkurrierenden Haushaltsprodukten zu wiahlen hitte.””” Er kann daher als Trademark registriert
werden.*”® Secondary Meaning ist fiir Serientitel dann nicht erforderlich, wenn sie phantasievoll
sind.*’ Die meisten sind jedoch beschreibend hinsichtlich ihres Inhaltes und miissen daher nach

markenrechtlichen Grundsitzen den Nachweis von Verkehrsgeltung erbringen.””®

B. Zulassige Entstehungstatbestinde

Wie das deutsche Recht, das drei Kategorien von Markenrechten nach ihrer Entstehung unter-
scheidet (Registermarken, Benutzungsmarken, und Notorietdtsmarken § 4 Nr. 1-3 MarkenG),
lasst auch das US-amerikanische verschiedene Entstehungstatbestinde zu. Aufgrund der histori-
schen Entwicklung gilt in den USA vorrangig das Benutzungsprinzip (Common Law System).?*
Die Inhaberrechte beruhen allein auf dem Common Law.’” Eine Registrierung bereits benutzter
Marken hat daher lediglich die Verstirkung des Markenschutzes zur Folge, nicht aber dessen
Begriindung. Etwas anderes gilt fiir die 1988 im Rahmen des Trademark Law Revision Act ge-

schaffene Moglichkeit der sogenannten Intent-to-Use-Application. Diese ermoglicht die Anmel-

2 In re Cooper, 254 F2d 613.
% In re Cooper, 245 F2d 615; in re First Nat. City Bank, 168 USPQ 180 (1970 TTAB).

% Jenkins Publishing Co. v. Metalworking Publishing Co., 50 CCPA 1218 (1963), 315 F2d 955, 137 USPQ 358;
in re Simulations Publications, Inc., 521 F2d 797 (1975 CCPA), 187 USPQ 147.

2% McCarthy on Trademarks, § 10:6.

2 In re Landmark Communications, Inc., 204 USPQ 692 (1979 TTAB); in re Alaska Northwest Publishing Co.,
212 USPQ 316 (1981 TTAB).

7 Giannini Controls Corp. v. Litton Precision Products, Inc., 150 USPQ 387 (1966, TTAB); Jenkins Publishing
Co. v. Metalworking Publishing Co., 50 CCPA 1218 (1963), 315 F2d 955, 137 USPQ 358.

2% McCarthy on Trademarks, § 10:7.
% Siehe die vorstehenden Ausfiihrungen in Kapitel 1, Abschnitt B.1.3b).
3% Liddy, 86 TMR (1996), 421 ff., 422.
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dung von Zeichen, deren Benutzungsaufnahme erst fiir die Zukunft beabsichtigt ist. Von einer

spateren Aufnahme der Benutzung entbindet sie jedoch nicht.

I.  Aneignung und Benutzung im geschiftlichen Verkehr
1. Benutzung als Entstehungstatbestand

Fiir die Entstehung von AusschlieBlichkeitsrechten an Kennzeichen geniigt in den USA deren
Aneignung und (gutgldubige) Benutzung im geschiftlichen Verkehr. MalB3geblich ist dabei allein
der Akt der ersten Benutzung, ohne dass es auf die tatsdchliche Bekanntheit des Kennzeichens in

391 Nach deutschem Recht entsteht der Markenschutz

den beteiligten Verkehrskreisen ankommt.
fiir Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) hingegen nicht schon durch die Aufnahme der Be-
nutzung, sondern erst durch den Erwerb von Verkehrsgeltung als Marke. Eine Ausnahme von
diesem Grundsatz besteht nur fiir geschiftliche Bezeichnungen i.S.d. § 5 MarkenG, die originér

kennzeichnungskréftig sind.

Durch Verwendung der Abkiirzungen ,,TM* oder ,,SM* in Verbindung mit der Waren- oder
Dienstleistungsmarke auf dem Produkt, zeigt der Benutzer, dass er Markenrechte an dem Zei-
chen geltend macht. Hierzu besteht zwar keine Pflicht, solche Zusitze sind in den USA aber

durchaus tiblich und auch in Deutschland zunehmend gebréuchlich.

AusschlieBlichkeitsrechte konnen auch durch Aneignung und Benutzung aufgegebener Marken

302

Dritter begriindet werden (adoption of an abandoned mark).””” Durch frithere Benutzung erlang-

te Rechte erléschen im Falle der endgiiltigen Aufgabe der Marke. Dies wird nach US-
amerikanischem Recht bei Nichtbenutzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vermutet.’®
Den Erstbenutzer trifft nach diesem Zeitraum die Beweislast zur Widerlegung der Vermutung,

. . . . 4
d.h. er muss seine Absicht zur Wiederaufnahme der Benutzung nachweisen.*’

Dem Inhaber einer in den USA benutzten Marke wird kraft Common Laws innerhalb des geo-
graphischen Gebietes, auf welches sich seine kommerzielle Aktivitit erstreckt, und innerhalb der

Produkte, fiir die aufgrund ihrer Ahnlichkeit eine Wettbewerbssituation besteht, ein AusschlieB-

305

lichkeitsrecht gewéhrt.”” Die Verteidigung der im zwischenstaatlichen Verkehr benutzten Trade

' The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879) United States v. Steffens.

302 Scher, Patents, Trademarks & Copyrights, p. 68.

3% Miller/Davis, Intellectual Property, p. 160.

3% Miller/Davis, Intellectual Property, p. 160.

35 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 151, 152.
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Names und nicht registrierten Marken kann daneben auf § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1125(a) gestiitzt werden.

2.  Exkurs: Schutz von Benutzungsmarken durch § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1125(a)

Der Lanham Act besteht in gewisser Weise aus zwei Teilen: der erste enthilt die Vorschriften
iiber die Registrierung von Marken und die verschiedenen Markenformen, der zweite besteht
allein aus § 43(a). Wéhrend der erst Teil Markenschutz im eigentlichen Sinne gewéhrt, stellt
§ 43(a) Lanham Act ein neues Bundesrecht des unlauteren Wettbewerbs dar, welches im Zu-

sammenhang mit zwischenstaatlichen gewerblichen Aktivititen falsche Auskiinfte untersagt.’*®

§ 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) ist die Hauptnorm zum Schutz nicht registrierter Mar-
ken und Trade Names im zwischenstaatlichen Verkehr. Hiernach sind zwei grundlegende Arten
kommerzieller Aktivitdt untersagt: die Verwendung einer Marke oder eines Labels zur félschli-
chen Herkunftsbestimmung einer Ware oder Dienstleistung und deren unrichtige Beschreibung

(false advertising).’"’

Wer Produkte oder Dienstleistungen mit falscher Herkunftsbezeichnung
oder Beschreibung im ,,interstate commerce* verwendet, kann vor einem Bundesgericht verklagt
werden. Diese (unfair competition-) Klage wegen Verletzung eines nicht registrierten Kennzei-
chens wird technisch nicht als ,,trademark infringement action* bezeichnet, da es an einer Mar-
kenregistrierung fehlt. Der Kldger kommt in einem solchen Verfahren auch nicht in den Genuss
der besonderen Vorteile einer Markenregistrierung (Vermutung der Inhaberschaft, Constructive
Notice und Incontestability). Er kann aber die Verwendung einer dhnlichen Marke bei Ver-

wechslungsgefahr durch ein Bundesgericht stoppen und dreifachen Schadensersatz sowie Erstat-

tung der Anwaltskosten bei absichtlicher Markenrechtsverletzung erlangen.’”®
II.  Registrierung

1. Nationale Anmeldung

Bis zum Trademark Law Revision Act von 1988, der am 16. November 1989 in Kraft trat, war
die Benutzung einer Marke im geschiftlichen Verkehr der einzige Weg zur Begriindung von

AusschlieBlichkeitsrechten. Auch fiir die Registrierung war die vorherige Benutzung eines Zei-

3% Miller/Davis, Intellectual Property, p. 232.
7 Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 416.
% Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 416.
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chens zwingend. Erst durch den Trademark Law Revision Act wurde dieses Vorbenutzungser-
fordernis gelockert. Die Anmeldung zur Registrierung kann seitdem auch aufgrund der gutgliu-
bigen Absicht einer spéteren Benutzungsaufnahme (Bona fide intention to use the mark) erfol-
gen. Mit der Einfithrung der Benutzungsabsicht als zusdtzliche Registrierungsbasis (/ntent-to-
Use-Application oder kurz ITU-Application) wurde das US-amerikanische Markenrecht in eine
Linie mit dem Recht anderer Lander gebracht, die solche Anmeldungen bereits seit langem ges-
tatteten oder auf das Erfordernis einer Benutzungsabsicht sogar génzlich verzichteten. Insbeson-
dere im deutschen Markenrecht ist die Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung eines
Zeichens in das Markenregister der Regelfall.*”” Ein durch Anmeldung und Eintragung begriin-
detes Recht ist hierzulande wéhrend der fiinfjdhrigen Benutzungsschonfrist von der tatsdchlichen
Benutzung unabhingig (vgl. §§ 25 Abs. 1 a.E., Abs. 2 S.1a.E., 43 Abs. 1 a.E., 49 Abs. 1 S. 1,
55 Abs. 3 S. 1 a.E. MarkenG).>"® Anders als unter Geltung des Warenzeichengesetzes bedarf es
bei der Eintragung auch keiner Benutzungsabsicht mehr. Die dltere Rechtsprechung des BGH,

311

die eine solche Benutzungsabsicht forderte,” " ist mit dem Markengesetz, insbesondere § 3, nicht

. 312
mehr vereinbar.

Mit der Einfiihrung der ITU-Application in den USA sollte der Benachteiligung von Inléndern
gegeniiber ausldndischen Anmeldern entgegengewirkt werden, die zur Erlangung einer Regist-
rierung geméal § 44 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126 eine Benutzung ihrer Marke in den USA vor-

erst nicht nachweisen miissen.’!

Anmeldungen auf Intent-to-Use-Basis folgen zunédchst demselben Schema wie Anmeldungen auf
Benutzungsbasis, d.h. das Patent and Trademark Office (USPTO) {iberpriift die Anmeldung auf
ihre Ubereinstimmung mit den gesetzlich vorgegebenen Formalien und auf etwaige Eintra-
gungshindernisse aufgrund dlterer Rechte Dritter. Sodann wird die Marke in der Official Gazette
verdffentlicht. Wird kein Widerspruch erhoben, erfolgt jedoch — anders als bei Anmeldungen auf
Benutzungsbasis®'* — nicht unmittelbar die Eintragung, sondern es ergeht lediglich eine sog.
»Notice of Allowance*. Zur Eintragung kommt es erst, wenn der Anmelder innerhalb von sechs

Monaten nach diesem Bescheid eine beglaubigte Erkldrung beim USPTO einreicht, dass die

3% vgl. die Ausfithrungen in Kapitel 1, Abschnitt B.1.3b).
310 Siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 5, § 25, RN 6.

3 Vgl etwa BGH GRUR 1964, 454 ff., 456 — Palmolive; BGH GRUR 1975, 487 ff., 488 — WMF-
Mondmdinnchen.

312 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 11.

313 Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 222.

31 Vgl. § 13(b)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1063(b)(1).
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Marke im geschéftlichen Verkehr benutzt wird (4llegation of Use), § 1(d)(1) Lanham Act, 15
U.S.C. § 1051(d)(1). Die Benutzungsschonfrist (Waiting Period) kann mehrfach auf Antrag ver-
langert werden. Maximal betrdgt sie 36 Monate. Zusammen mit der Zeit, die zwischen Antrag-
stellung und Erlass der Notice of Allowance vergeht, ist es moglich, eine Marke in den USA
ohne tatsichliche Benutzung fiir etwa vier Jahre zu reservieren.’'” Die zwischenzeitliche Benut-
zungsaufnahme eines verwechslungsfahigen Zeichens durch einen Wettbewerber kann nach er-
folgter Registrierung unter Berufung auf die zum Anmeldetag zuriickwirkende Prioritdt abge-

316
wehrt werden.

Diese iiber die Konstruktion der ITU-Application erreichte Benutzungsschonfrist ist verglichen
mit dem deutschen Recht nicht nur kiirzer, auch der Ansatz ist ein anderer: Die Aufnahme der
Benutzung bleibt in den USA nidmlich weiterhin Grundvoraussetzung, damit eine Marke zur Ein-
tragung gelangt, wogegen ein Benutzungsnachweis zur Registrierung eines Zeichens im deut-
schen Markenregister nicht erforderlich ist. Rechte aus der Marke konnen bei einer ITU-
Application auch erst mit Aufnahme der Benutzung und deren Anzeige gegeniiber dem USPTO
zwecks Eintragung abgeleitet werden. Thr Vorteil liegt somit allein in der riickwirkenden Priori-
tat. Nach deutschem Recht entsteht hingegen bereits mit der von einem Benutzungsnachweis
unabhéngigen Eintragung ein formelles Recht des Anmelders. Wird nach Ablauf der fiinfjéhri-
gen Benutzungsschonfrist, die mit der Eintragung oder dem Abschluss eines etwaigen Wider-
spruchverfahrens zu laufen beginnt, von einem Verletzer die Einrede der mangelnden Benutzung
im Rahmen eines Prozesses erhoben, hat dies zur Folge, dass der Markeninhaber die ihm aus der
Marke erwachsenden Anspriiche nicht durchsetzen kann.’'” Gleiches gilt im Rahmen des Wider-
spruchsverfahrens (§ 43 MarkenG), Verfalls (§ 49 MarkenG) oder Loschungsverfahrens (§ 55
MarkenG). Der Benutzungsnachweis dient mithin der Rechtserhaltung und —durchsetzung nach
erfolgter Eintragung, wihrend er bei einer ITU-Application fiir die (riickwirkende) Begriindung

von Markenrechten erforderlich ist.

Trotz der Moglichkeit, Markenschutz aufgrund einer ITU-Anmeldung zu erlangen, halten die
USA im Ergebnis an dem traditionellen Benutzungssystem fest. Dies zeigt sich nicht nur an dem
Erfordernis der Allegation of Use gemal3 § 1(d)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(d)(1), sondern
auch an der weitergehenden Verpflichtung des Markeninhabers zur regelméBigen Einreichung

von Benutzungsnachweisen, wenn er die Registrierung aufrechterhalten will. So war bislang

1% Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 223.
16 Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 223.
317 Berlit, Markenrecht, RN 332.
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gemal § 8(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1058(b) zwischen dem 5. und 6. Jahr der Eintragung und
gemil § 9(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1059(a) bei jeder Verldngerung in dem Jahr vor Ablauf
der Schutzfrist eine Erkldrung tliber die andauernde Benutzung (Affidavit of Use) beim USPTO
vorzulegen sowie eine Reihe von Mustern (Specimens) fiir jede Warenklasse, aus denen die Be-
nutzung hervorgeht. Durch Art. 13 des Trademark Law Treaty wird indessen das Erschweren der
Schutzfristverldangerung durch solche Benutzungsnachweise untersagt. Die USA haben daher im
Rahmen des Trademark Law Treaty Implementation Act die bisherige Bedingung in § 9 Lanham
Act gestrichen. Hierdurch erfolgte aber keine vollige Abkehr vom bisherigen Benutzungssystem,
denn gleichzeitig wurde eine neue Nachweispflicht in § 8(b) Lanham Act eingefligt, das sog.
SYAffidavit of Continued Use*. Neben dem Benutzungsnachweis zwischen dem 5. und 6. Jahr der
Eintragung ist - wie bereits zuvor - alle zehn Jahre, jeweils zwischen dem 9. und 10. Jahr, ein
solcher Nachweis fillig. Das Versdumnis der rechtzeitigen Einreichung fiihrt zur Loschung der
Marke von Amts wegen. Im Ergebnis hat sich damit auch nach dem Trademark Law Treaty
Implementation Act nichts an der bisherigen Praxis gedndert, ohne dass aber eine formelle Ver-

letzung des Abkommens vorliegt.”"®

2. IR-Anmeldung
a) PVU

Da sowohl Deutschland als auch die USA Mitglied der Pariser Verbandsiibereinkunft sind, kann
Markenschutz hier wie dort im Wege einer internationalen Registrierung gemiB Art. 63"Uies

PVU begriindet werden (sog. ,.telle-quelle*“-Schutz).*"

Die Pariser Verbandsiibereinkunft ist neben anderen internationalen Abkommen der USA in § 44
Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126 implementiert. Hiernach kann eine Registrierung in den USA auf
Basis einer Markenregistrierung bzw. -anmeldung in einem Vertragsstaat erlangt werden, ohne

dass die Marke vorher in den USA oder anderswo benutzt worden sein muss.

Voraussetzung ist stets, dass das Ursprungsland des Anmelders (Country of Origin) zu den Ver-
tragsstaaten der USA gehort. Gemal § 44(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(c) ist dies das Land,
in dem der Anmelder seine tatsichlich gewerbliche Niederlassung oder seinen Wohnsitz hat,

oder - falls dieses nicht zu den Vertragsstaaten zéhlt - das Land, dessen Staatsangehdrigkeit er

3% McCarthy on Trademarks, § 19:142.1; Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 263 (2000).
319 Vgl. hierzu auch die vorstehenden Ausfiihrungen im 1. Kapitel, Abschnitt B.4.a).
320 TMEP § 1001 [R-1] und 1003.
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besitzt. Obwohl § 44(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(c) diese Reihenfolge vorgibt, kann ein

Anmelder mehrere Ursprungslidnder haben.

Der Anmelder kann wahlweise allein § 44 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126 oder zusétzlich entwe-
der Benutzungsabsicht gemil § 1(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(b) oder tatséchliche Benut-
zung in den USA gemil § 1(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) als Registrierungsbasis ange-
ben, 37 C.F.R. § 2.33(d). Wird eine Kombination gewéhlt, miissen jedoch die Anforderungen
samtlicher angegebener Eintragungsgrundlagen erfiillt werden, um ein Anmeldedatum zu erhal-

ten.

Bei Bezugnahme auf eine auslidndische Registrierung gelten die in § 44(e) Lanham Act,
15 U.S.C. § 1126(e) geregelten Voraussetzungen. Der Anmelder muss hiernach insbesondere
eine vom heimischen Markenamt beglaubigte Kopie seiner Eintragungsurkunde nebst einer eng-
lischsprachigen Ubersetzung beim USPTO einreichen (vgl. 37 C.F.R. § 2.33(a)(1)(viii)) und eine
Erklarung abgeben, die Marke in den USA benutzen zu wollen. Als taugliche Basisregistrierung
kommt ebenso die auf einem Ergidnzungsregister, dhnlich dem des U.S.-amerikanischen Supple-
mental Register, in Betracht. Die Basisregistrierung muss im Zeitpunkt der Eintragung in das
U.S.-amerikanische Register noch giiltig sein. Die Anmeldung ruht daher ggf. bis zum Nachweis

. . . . . 21
einer Verlingerung der Basisregistrierung,’

Bei Bezugnahme auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat kann gemal3 § 44(d) Lanham
Act, 15 U.S.C. § 1126(d) deren Priorititsdatum gewahrt werden, wenn die Anmeldung in den
USA innerhalb von sechs Monaten nach dieser erfolgt. Um in den Genuss jenes Prioritdtsdatums
zu gelangen, muss sich der Anmelder ausdriicklich darauf berufen, 37 C.F.R. § 2.21(a)(5)(iii). Er
hat hierzu eine Erkldrung abzugeben, aus der Datum und Land der Erstanmeldung sowie das
Aktenzeichen hervorgehen, oder - sofern diese Angaben noch nicht verfiigbar sind - zumindest
darzulegen, dass eine auslindische Prioritit beansprucht wird.’** Eine spitere Ergénzung der

Anmeldung ist dann erforderlich.

§ 44(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(d) stellt allerdings keine selbstidndige Eintragungsgrund-
lage dar.*>* Als solche kommen vielmehr nur Benutzungsabsicht oder tatséchliche Benutzung der
Marke in den USA sowie § 44(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(e) in Betracht. Wéhlt der An-
melder § 44(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(e) als endgiiltige Eintragungsbasis, braucht er

321 TMEP § 1004.03.
32 Vgl. hierzu TMEP § 1005.03 m.w.N.
2 In re Daiwa Seiko, Inc., 230 USPQ 794 (Comm’r. Pats. 1986).
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ausnahmsweise keine beglaubigte Kopie seiner Eintragungsurkunde beim USPTO einzureichen,
um ein Anmeldedatum zu erhalten, denn die Eintragung ist in den Fillen des § 44(d) Lanham
Act, 15 U.S.C. § 1126(d) regelmiBig noch nicht erfolgt.’** Hat er zusitzlich Benutzung oder
Benutzungsabsicht als Registrierungsgrundlage angegeben, so behilt er auch beim Wegfall der
ausldndischen Basisregistrierung das Priorititsdatum, wenn er den Anforderungen des § 1(a)

bzw. § 1(b) Lanham Act geniigt.’”’

Die angemeldete Marke wird auf ihre Unterscheidungskraft und etwaige Schutzhindernisse ge-

priift. Je nach Qualifikation erfolgt die Eintragung dann im Haupt- oder Ergédnzungsregister.

b) PMMA

Eine internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen wird in
den USA voraussichtlich ab dem 2. November 2003 mdglich sein. Das Gesetz zur Implementie-
rung des PMMA wurde von Prisident Bush am 2. November 2002 unterzeichnet. Es soll ein Jahr
spéter in Kraft treten. Die Beitrittsunterlagen miissen bis zum 1. August 2003 bei der World In-
tellectual Property Organization in Genf hinterlegt werden, damit internationale Registrierungen

von und in die USA ab November 2003 moglich sind.**

Nur der Inhaber einer national registrierten Marke oder nationalen Markenanmeldung kann eine
internationale Registrierung beantragen. Dies geschieht durch Einreichung eines von der WIPO
herausgegebenen Formblattes beim zustdndigen nationalen Markenamt, von wo es an die WIPO
weitergeleitet wird. Das USPTO wird voraussichtlich als erste Behorde eines Mitgliedsstaates
ein elektronisches Anmeldeverfahrens einsetzen, um Anmeldungen und Gebiihren einfacher und
schneller an die WIPO weiterleiten zu kénnen.””” Hierdurch soll insbesondere gewihrleistet
werden, dass der Eingang der Anmeldung beim nationalen Markenamt als Priorititsdatum ge-
wahrt wird, denn Voraussetzung hierfiir ist, dass die Anmeldung mit allen erforderlichen Min-

destangeben innerhalb zwei Monaten bei der WIPO eingeht.

Nach Priifung des Antrags durch die WIPO wird die Marke sofort in das internationale Marken-

register eingetragen und eine Mitteilung an den betreffenden Vertragsstaat versandt. Marken-

324 TMEP § 1005.

33 TMEP § 1005.08. Zu den Anmeldeerfordernissen im einzelnen bei Angabe mehrerer Registrierungsgrundlagen

und dem Wechsel zwischen diesen vgl. TMEP § 1006.01 ff.

326 Vgl. hierzu die vorstehenden Ausfiihrungen im 1. Kapitel unter 1.4.d).

327 P. Jay Hines, ,,4 Short Primer on the Madrid Protocol for U.S. Trademark Owners and Counsel ', Web-Doc.:
www.inta.org/policy/madrid_primer.shtml.
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schutz wird hierdurch in gleicher Weise begriindet, als ob die Marke in dem Vertragsstaat unmit-
telbar registriert worden wire. Allerdings haben die Behdrden des Vertragsstaates ab der Eintra-
gungsmitteilung der WIPO 18 Monate lang Zeit, die Anmeldung auf ihre Konformitét mit den
nationalen Regelungen zur priifen und ihr ggf. den Schutz auf ihrem Gebiet zu versagen. Es
kommt daher auch bei einer Anmeldung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen

weiterhin auf die nationalen Schutzvoraussetzungen an.

Fiir internationale Registrierungen nach dem PMMA in den USA sieht der Madrid Protocol
Implementation Act vor, dass nur Marken, die sich fiir das Principal Register qualifizieren, auf
diesem Weg Schutz erlangen konnen. Zudem wird eine Erkldrung des Anmelders verlangt, die
Marke im geschéftlichen Verkehr benutzen zu wollen (Declaration of Bona Fide Intention to

Use the Mark in Commerce).

Wihrend der ersten fiinf Jahre ist die internationale Registrierung von dem Bestand der nationa-
len Basismarke bzw. -anmeldung abhingig. Mit deren Loschung entféllt auch der Schutz der IR-

Marke.

III. Notorietit

Im deutschen Markenrecht wird die notorische Bekanntheit i.S.v. Art. 6™ PVU als selbstandiger
Entstehungstatbestand in § 4 Nr. 3 MarkenG ausdriicklich anerkannt. Erfasst werden hiervon
sowohl Warenmarken als auch notorisch bekannte Dienstleistungsmarken.*® Bedeutung kommt
der Norm jedoch nur im Hinblick auf ausldndische Marken zu, die im Inland nicht benutzt wer-
den, dort aber notorisch bekannt sind, denn die im Inland benutzten, notorisch bekannten Marken
besitzen regelmiBig auch Verkehrsgeltung i.S.v. § 4 Nr. 2 MarkenG.**” Unter welchen Voraus-
setzungen Notorietit anzunehmen ist, lisst sich der PVU nicht ausdriicklich entnehmen. Nach
deutschem Verstdndnis setzt sie die Allbekanntheit einer Marke innerhalb der beteiligten Ver-

kehrskreise voraus, d.h. von etwa 70%.%3°

Auch die USA sind zum Schutz beriihmter ausldndischer Marken verpflichtet, selbst wenn sie
dort nicht benutzt werden. Dies ergibt sich aus der PVU und aus TRIPS, ferner aus dem NAFTA.
Sowohl Art. 16 Abs. 2 S. 1 TRIPS als auch Art. 1708(6) NAFTA nehmen auf Art. 6" PVU Be-

zug und erweitern seinen Anwendungsbereich auf Dienstleistungsmarken. Zudem wird abwei-

328 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 23; Fezer, Markengesetz, § 4, RN 223; Berlit, Markenrecht, RN 19.
329 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 23.
30 Fezer, Markengesetz, § 4, RN 227; Art. 6 PVU, RN 5.
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chend von Art. 6 PVU nicht auf die allgemeine Bekanntheit, sondern auf die Bekanntheit der
Marke ,,im maBgeblichen Teil der Offentlichkeit abgestellt. Art. 16 Abs.2 S.2 TRIPS stellt
ferner klar, dass es nicht auf die Benutzung der Marke in dem jeweiligen Mitgliedstaat, sondern

auf deren Bekanntheit ankommt.

Trotz der vorgenannten Verpflichtung ist ein solcher Schutz auslidndischer, notorisch bekannter

Marken jedoch weder im Lanham Act noch in einzelstaatlichen Gesetzen ausdriicklich enthal-

331
ten.

schiitzt, ist § 43(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c), der 1995 durch den Federal Trademark
332 333

Die einzige Norm im Bundesstatut, die explizit beriihmte Marken gegen Verwisserung

Dilution Act™” zur Umsetzung der TRIPS-Standards erlassen wurde.”” Abweichend von der
Terminologie der internationalen Vertridge wird jedoch nicht der Begriff der ,,well-known mark*,
sondern der ,,famous mark* verwendet. Die zur Bestimmung der Beriithmtheit exemplarisch vor-
gegebenen Faktoren (A) bis (H) sind zudem so beschaffen, dass eine Marke in einem wesentli-

. .. 4
chen Teil der USA benutzt werden muss, um als , famous* angesehen werden zu kénnen.>

Die US-amerikanischen Gerichte und das Trademark Trial and Appeal Board (T.T.A.B.) gewih-
ren jedoch iiber die sog. ,,Famous Mark Doctrine* ausldndischen Marken Schutz, die in den
USA bekannt geworden sind, und zwar iiber die Warengleichartigkeit hinaus auch fiir entfernte
Produktbereiche. In den grundlegenden Entscheidungen ,,Maison Prunier aus dem Jahr 1936

9,3 3% in denen diese bekannten Marken fiir Restaurants in Paris

und ,,Maxim‘s“ aus dem Jahr 195
gegen die Verwendung durch Dritte fiir Restaurants in New York geschiitzt wurden, stiitzten sich
die Gerichte auf New Yorks Unfair Competition Law sowie auf Art. 10°® PVU. Spitere Ent-
scheidungen legten den Verwechslungsschutz gemif3 § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d)

unter Bezugnahme auf die Maxim’s-Entscheidung entsprechend weit aus. So verhinderte z.B.

331 Rittweger, Schutz bekannter und beriihmter Marken, S. 193/194.

332 pub.L. No. 104-98, 109 Stat. 985, kodifiziert in 15 U.S.C. § 1125, 1127, in Kraft seit dem 16. Januar 1996.
333 Vgl. die Begriindung im House Report, H.R. Rep. No. 104-374, p. 4.

34 Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANXx) p. 41 (US District Court,
Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/; McCart-
hy on Trademarks, § 24:92 zu Faktor (D): ,,a mark should not be dubbed "famous" under the federal Act unless
it has been used on a substantially national scale®; Rittweger, Schutz bekannter und beriihmter Marken, S. 197.

335 Maison Prunier v. Prunier’s Restaurant & Cafe, 228 N.Y.S. 529 (1936).

336 Vaudable v. Montmartre, Inc., 193 N.Y.S.2d 332, 123 USPQ 357 (1959). Vgl. auch Koffler Stores, Ltd. v.
Shoppers Drug Mart, Inc., 434 F. Supp. 697, 704 (E.D. Mich 1976).
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der Veranstalter des englischen Tennisturniers im Widerspruchsverfahren erfolgreich die Eintra-

gung der Marke ,,Wimbledon Cologne* mit dem Bild eines Tennisspielers.**’

Zwar verwendet die ,,Famous Mark Doctrine* ebenso wie der Federal Trademark Dilution Act
den Begriff ,,famous*. In Fortsetzung der Maxim’s-Rechtsprechung wird dieser jedoch dahinge-
hend ausgelegt, dass bereits eine hinreichende Bekanntheit der Marke in den beteiligten Ver-

kehrskreisen ausreicht.**®

Die Feststellung einer solchen Bekanntheit erfolgt entweder aufgrund
eigener Sachkunde des Gerichts oder anhand von Verbraucherstudien, Nachweisen tiber Werbe-
aufwendungen, Verkaufszahlen etc. Dabei wird derselbe Malistab angelegt, wie zur Feststellung
nachtriglich erlangter Unterscheidungskraft beschreibender Zeichen (secondary meaning).”* Im
Fall der mexikanischen Supermarktkette ,,Gigante* hielt der erkennende District Court einen
Bekanntheitsgrad von 20-22% bei den in San Diego lebenden Mexikanern, die die Zielgruppe
des Unternehmens ausmachten, fiir ausreichend, um cin schiitzenswertes Interesse an dem Na-

men in dieser Region zu begriinden.**’ Der geforderte Durchsetzungsgrad in den beteiligten Ver-

kehrskreisen liegt damit deutlich unter dem der Notorietit nach deutschem Recht.

Hat eine auslidndische Marke in den USA eine hinreichende Bekanntheit in den mafgeblichen
Verkehrskreisen erlangt, kann der Inhaber gestiitzt auf die Famous Mark Doctrine eine spétere
Benutzungsaufnahme und Registrierung durch einen Wettbewerber gemal3 § 43(a) Lanham Act
bzw. § 2(d) Lanham Act abwehren. Teilweise haben die Gerichte auch erklirt, dass die PVU zum
Schutz ausliandischer Marken, die in den USA als ,,well known* eingestuft werden, unmittelbar

anwendbar sei und iiber den Lanham Act hinausgehende Rechtsschutzmdglichkeiten biete.**!

Dem T.T.A.B. fehlt hingegen die Kompetenz hierzu.***

Damit wird die Bekanntheit auslandischer Marken auch nach US-amerikanischem Recht als Ent-

stehungstatbestand fiir die Erlangung von Markenschutz anerkannt. Allein die Berlihmtheit einer

37 All England Lawn Tennis Club Ltd. v. Creations Aromatique, Inc., 220 USPQ 1969 (TTAB 1983) —
WIMBLEDON.

3% Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANX) p. 14 (US District Court,
Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/. Vgl.
ferner Resorts Int’l, Inc. v. Greate Bay Hotel & Casino, Inc., 1991 WL 352487 (D.N.J. 1991).

39 Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANXx) p. 15/16 (US District
Court, Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/.

% Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANX) p. 21 (US District Court,
Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/.

! Davidoff Extension S.A. v. Davidoff International, Inc., 612 F.Supp. 4 (S.D. Fla. 1984), bestitigt durch 744
F.2d 1178, 475 U.S. 122 (1986); Laboratories Roldan v. Tex International, Inc., 902 F.Supp. 1555 (S.D. Fla.
1995); Bernard Industries, Inc. v. Bayer AG, 38 U.S.P.Q.2d 1422 (S.D.Fla. 1996) — CANESTEN.

2 Hennessey, ,, Developments in the Protection of Famous Trademarks in the United States — August 1996, Web-

Doc.: www.ipmall.fplc.edu/hosted resources/fam_ustm.htm.
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Marke ohne deren tatséchliche Benutzung in den USA reicht hingegen nicht als Basis fiir eine

Registrierung oder deren Aufrechterhaltung.’®

C. Zwischenergebnis

Markenschutz kann sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Recht durch Registrie-
rung oder Benutzung und aufgrund Notorietdt ausliandischer, im Inland nicht benutzter Marken
begriindet werden. Letzteres ergibt sich in den USA jedoch nicht ausdriicklich aus dem Marken-
statut, sondern durch unmittelbare Anwendung der PVU sowie durch TRIPS-konforme Ausle-
gung der §§ 2(d), 43 (a) Lanham Act im Rahmen der Famous Mark Doctrine. Hierfiir kann be-
reits ein vergleichsweise geringer Bekanntheitsgrad ausreichen. Zur Erlangung eines weiterge-
henden Schutzes gegen Verwisserung einer berithmten Marke ist hingegen ein hoher Bekannt-

heitsgrad und die Benutzung in einem wesentlichen Teil der USA erforderlich.

Anders als im deutschen Recht bleibt die Benutzung eines Zeichens auch im Fall einer Registrie-
rung entscheidend, denn es werden stets Benutzungsnachweise zur Erlangung und Aufrechter-
haltung einer Registrierung verlangt. Dies gilt insbesondere auch fiir Intent-to-Use-Applications.
Die Prioritdt wirkt hier aber auf den Anmeldezeitpunkt zuriick. Die Pflicht zur Einreichung von
Benutzungsnachweisen besteht nach der Umsetzung des Trademark Law Treaty fort. Sie ist nur
nicht mehr als Voraussetzung der Schutzfristverlingerung konzipiert, sondern als periodische

Verpflichtung des Markeninhabers alle zehn Jahre.

Die in beiden Rechtsordnungen vorgesehenen Markenarten entsprechen einander liberwiegend.
Trademarks und Service Marks finden ihr deutsches Pendant in der (Waren- und
Dienstleistungs-) Marke. Sie sind auch in Form von Héndlermarken anerkannt. Wéhrend das
deutsche Markenrecht aber die Interessen des Markeninhabers in den Vordergrund stellt, wird im
US-amerikanischen Recht vordringlich die Wahrnehmung der Verbraucher geschiitzt. Primér
entscheidend ist daher in den USA die Funktion eines Zeichens, die Herkunft der Ware oder
Dienstleistung anzuzeigen. Marken werden daher auch nicht als Eigentum angesehen, sondern
als ein Recht, Verwechslungen abzuwehren. Sie sind nur mit dem Good-will des Produktes, das

sie symbolisieren, iibertragbar.

Collective Trademarks und -Service Marks gleichen der deutschen Kollektivmarke. Eine Beson-

derheit stellt hingegen die im US-amerikanischen Recht existierende sog. Collective Members-

3 Imperial Tobacco, Ltd., Assignee of Imperial Group PLC v. Philip Morris, Inc., 899 F.2d 1575, 14 U.S.P.Q.2d
1390 (Fed. Cir. 1990).
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hip Mark dar, welche allein dem Zweck dient, die Zugehorigkeit zu einer Vereinigung anzuzei-

gen. Eine solche Markenart ist dem deutschen Recht nicht bekannt.

Abweichungen des US-amerikanischen vom deutschen Markenrecht bestehen auch in Bezug auf
Giitezeichen, die in den USA unter dem Begriff ,,Certification Mark* eine eigene Markenart dar-
stellen. Giitezeichen sind im deutschen Recht nur in Form von Kollektivmarken, die eine beson-
dere Qualitdt verbiirgen, schutzfihig. Voraussetzung ist daher — anders als im amerikanischen
Recht — dass sich die an einer Glitezertifizierung Interessierten zu einem rechtsfdhigen Verband

zusammenschlieBen.

Geographische Herkunftsangaben, die nach dem Markengesetz eigenen Schutzvorschriften un-
terliegen, sind in den USA nur insoweit schutzfdhig, als sie als Certification Mark benutzt wer-
den. Dabei sind weitere Einschrankungen hinsichtlich méglicher Markenhalter zu beachten, denn
Voraussetzung fiir die Inhaberschaft an einer die Herkunft garantierenden Certification Mark ist
die Kontrolle des Markenhalters iiber die Verwendung der geographischen Angabe. Die Mittel

hierzu haben anerkanntermaf3en nur staatliche Einrichtungen.

Konzernmarken bilden keinen gesonderten Markentypus. Der Gebrauch einer Marke durch ver-
bundene Unternehmen ist in den USA aber ohne weiteres moglich und in § 5 Lanham Act, 15
U.S.C. § 1055 ausdriicklich geregelt. Er wird hiernach dem Markeninhaber oder Anmelder zu
dessen Gunsten zugerechnet. In Deutschland basiert der Schutz solcher Marken, die fiir ein ein-
zelnes Konzernunternehmen eingetragen sind, aber von allen Konzernunternehmen benutzt wer-
den, vorwiegend auf Art. 5 lit. C Abs. 3 PVU. Die Eintragung von Konzernmarken wird mangels
Rechtsfdhigkeit des Konzerns abgelehnt. Eine Konzernsituation erfiillt indessen regelméBig die
Voraussetzungen von § 26 Abs. 2 MarkenG, so dass der Gebrauch einer Marke durch verbunde-
ne Unternehmen wie im US-amerikanischen Recht als rechtserhaltende Benutzung zugunsten

des Markeninhabers gewertet werden kann.

Holdingmarken sind sowohl in den USA als auch in Deutschland schutz- und eintragungsfahig,
sofern die Holding als rechtsfidhige Gesellschaft organisiert ist. Nach US-amerikanischem Recht
konnen Holdings in jeder beliebigen Rechtsform gefiihrt werden. Auch in Deutschland steht der
numerus clausus der Gesellschaftsrechtsfomen der Errichtung einer rechtsfahigen Holdinggesell-
schaft, nicht ldnger entgegen, da das Erfordernis des Betriebs eines Grundhandelsgewerbes im

Zuge der Handelsrechtsreform weggefallen ist.

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen (Trade Names) ist in den USA wie auch in Deutsch-

land als ein durch Benutzung erworbenes Recht ausgestaltet. Eine Eintragung in das jeweilige
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Markenregister kommt nur in Betracht, wenn der geschéiftlichen Bezeichnung zugleich eine
Doppelfunktion als Marke zukommt. Das US-amerikanische Recht geht allerdings insofern wei-
ter, als die wettbewerbsrechtlichen Prinzipien auch auf nicht kommerziell aktive Vereinigungen
angewendet werden, wihrend in Deutschland der Schutz von Vereinsnamen allein durch das

biirgerliche Recht gewihrleistet wird

Neben den geschéftlichen Bezeichnungen werden im deutschen Markengesetz auch die Werkti-
tel ausdriicklich als Schutzobjekt genannt. Sie sind bei origindrer Kennzeichnungskraft ohne
Nachweis von Verkehrsgeltung allein durch Aufnahme der Benutzung geschiitzt. Im Lanham
Act wird hingegen kein gesonderter Titelschutz statuiert. Dieser wird jedoch kraft Common
Laws gewihrt. Bei Titeln einzelner Werke ist der Erwerb von Verkehrsgeltung (secondary mea-
ning) erforderlich. Sie gelten auch nicht per se als Marke, sondern nur bei markenmifBigem
Gebrauch. Serientitel kdnnen dagegen ohne weiteres Schutz erlangen, wenn sie phantasievoll

sind. Nach der Rechtsprechung iiben sie Markenfunktion aus und sind daher registrierbar.
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3. Kapitel: Voraussetzungen der Schutzfihigkeit von Zeichen als Marke oder

Unternehmenskennzeichen

Der Katalog der als Marke schutzfdhigen Zeichen nimmt mit dem Fortschritt der Technik und
dem Wandel des Markenbewusstseins stetig zu. Der Stand der Entwicklungen im US-
amerikanischen und deutschen Recht hat sich dabei seit der hiesigen Markenrechtsreform von
1995 weitestgehend angeglichen. Wahrend unter Geltung des Warenzeichengesetzes einige der
in den USA bereits zuldssigen Markenformen in Deutschland noch ausgeschlossen waren oder
Beschrinkungen unterlagen,*** wurde aufgrund des groBziigigeren MaBstabs des Markengesetzes
etwa im Hinblick auf Zahlen, Buchstaben, Horzeichen, Farbkombinationen oder dreidimensiona-

le Gestaltungen der Anschluss geschaffen.

Die Schutzfihigkeit eines Zeichens ist in beiden Rechtsordnungen gleichermaflen von der Vor-
frage seiner Unterscheidungskraft abhéngig, da ohne sie die Funktion einer Marke, auf die Her-
kunft von Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen und dadurch eine Verwechslung zu vermei-
den, naturgemdl nicht erfiillt werden kann. Fiir die Registrierung ist zudem eine den jeweiligen
Bestimmtheitsanforderungen entsprechende Darstellbarkeit der Marke erforderlich. Die nationa-

len Eigenheiten werden im Folgenden untersucht.

A. Distinctiveness — konkrete Unterscheidungskraft

Common Law-Schutz wird Kennzeichen aller Art gewihrt, sofern sie unterscheidungskréftig
sind. Das Erfordernis der Unterscheidungskraft (Distinctiveness) ist ferner ein feststehender
Grundsatz der bundesgesetzlichen Registrierung. So heifit es in § 2 Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052:

,,No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of

others shall be refused registration... “**

Die erforderliche Unterscheidungskraft kann einem Zeichen immanent sein oder nachtriglich

durch Marketing erworben werden. Im Falle einer Intent-to-Use-Application wird diese Frage

3 Vgl. hierzu das Werk von Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem
Recht, 1991, S. 254 ff.

35 Keiner Marke, durch die die Waren des Anmelders von den Waren anderer unterschieden werden kdnnen, soll

eine Registrierung verweigert werden...
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allerdings erst nach Aufnahme der tatsdchlichen Benutzung und Einreichung entsprechender

Nachweise durch den Anmelder abschlieBend geklart.**®

I.  Urspriinglich unterscheidungskriiftige Zeichen

Nach dem MaB ihrer Unterscheidungskraft werden Marken in den USA {iblicherweise in folgen-
de, urspriinglich von Judge Friendly entwickelte Kategorien in aufsteigender Rangfolge einge-
teilt: (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, (4) arbitrary und (5) fanciful.**’ Urspriinglich
unterscheidungskriftige Zeichen (inherently distinctive marks) sind demgemill zundchst die
phantasievollen (fanciful) oder ausgedachten (coined) Bezeichnungen, ferner solche, die bei ihrer
Verwendung fiir die gekennzeichnete Ware als willkiirlich gewdhlt (arbitrary) erscheinen und
keine Charakterisierung des Produkts vornehmen. In die letztgenannte Gruppe gehoren auch die
sogenannten ,,suggestive marks*, die, ohne das Produkt tatsdchlich zu beschreiben, bestimmte

Eigenschaften suggerieren.

Die urspriinglich unterscheidungskriftigen Zeichen sind nach der alten Common Law-Definition
auch als ,,Technical Trademarks* bekannt.**® Sie erlangen aufgrund ihrer Eigentiimlichkeit un-
mittelbar durch Aneignung und Benutzungsaufnahme markenrechtlichen Schutz.>*’ Die Marke-
ninhaberschaft ist an die Prioritdt der Benutzung gekniipft. Weder nach Common Law noch fiir
eine bundesgesetzliche Registrierung ist der Nachweis von Verkehrsgeltung oder Verkehrs-

durchsetzung erforderlich.

II. Secondary Meaning

Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, sind nicht als Marke schutzfahig. Gemil § 2(e)
Lanham Act werden daher folgende Bezeichnungen von einer Registrierung im bundesgesetzli-

chen Hauptregister grundsatzlich ausgenommen:

e beschreibende oder irrefithrende beschreibende Angaben (deceptively misdescriptive terms),

§ 2(e)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

36 ygl. TMEP §§ 1202.03(d); 1202.04(e)(iv); 1202.04(f); Arden, Nontraditional Marks, p. 66.

347 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 ff., 9 (CA2 1976); Two Pesos, Inc. v. Taco Ca-
bana, Inc., 505 US 763 ff., 768.

¥ McCarthy on Trademarks, § 16:2 m.w.N.
9 McCarthy on Trademarks, § 16:2.
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e geographische oder irrefiihrende geographische Angaben, § 2(e)(2) und (3), mit Ausnahme

der Certification Marks,**°

e Familiennamen, § 2(¢)(4) und

e rein funktionale Gestaltungen, § 2(e)(5).

Etwas anderes gilt fiir diese Zeichen aber dann, wenn sie im Verkehr als Marke bekannt gewor-
den sind, vgl. § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f).*®' Verbinden die Verbraucher mit einer
an sich beschreibenden Angabe nur noch das Produkt eines bestimmten Herstellers, ist das Zei-
chen (nachtriglich) unterscheidungskriftig geworden — es hat neben seiner buchstéblichen Be-
deutung eine weitere hinzugewonnen.’>? Man spricht in diesem Fall von ,, Secondary Meaning
oder ,, Acquired Distinctiveness ““. Der US-Supreme Court hat in seiner Entscheidung in Sachen
Inwood Laboratories v. Ives Laboratories®> ausgefiihrt: ,,Um Secondary Meaning zu begriinden
muss der Hersteller nachweisen, dass nach Auffassung der Konsumenten die hauptsidchliche Be-
deutung eines Zeichens darin liegt, die Herkunft des Produktes zu identifizieren anstatt das Pro-
dukt selbst.”, sog. Primary-Significance-Test.*>* Es muss eine Assoziation der Kauferschaft zwi-

schen dem Zeichen und einer einzigen Quelle des Produktes bestehen.>

Dies kann durch lange
oder intensive Benutzung im geschéftlichen Verkehr und zumeist umfangreiche Werbeaufwen-

. 356
dungen erreicht werden.

Voraussetzung fiir den Erwerb von Secondary Meaning ist eine Wettbewerbssituation.”’ Gibt es
nur einen Anbieter des Produktes, kann nicht festgestellt werden, ob ein Zeichen als Gattungsbe-
zeichnung fiir das Produkt oder als Marke benutzt wird. Auf eine bestimmte Herkunftsquelle

weist das Zeichen in beiden Fillen hin, da es nur diese eine gibt. Es wird dann von ,,de facto Se-

3505 0. Abschnitt A.IV.

3! In re Park’N Fly, Inc., v. Dollar Park & Fly, Inc. (1985) 105 S. Ct. 658, 662; Union Carbide Corp. v. Ever-
Ready, Inc., 531 F.2d 366 (7th Cir.), cert. denied, 429 U.S. 830 (1976); Miller Brewing Co. v. G. Heileman
Brewing Co., 561 F.2d 75, 79 (7" Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1025 (1978).

332 Charcoal Steak House, Inc. v. Staley (1964) 263 NC 199, 139 SE2d 185, 144 U.S.P.Q. 241; Hubbard, Washing-
ton & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1438 m.w.N.

333 Tnwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851, 72 L. Ed.2d 606, 102 S. Ct. 2182
(1982).

354 Vgl. auch Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111, 118, 83 L.Ed. 73, 59 S. Ct. 109 (1938); Bristol-
Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033 ff,, 1041 (2™ Cir. 1992); I.P. Lund Tradings ApS and
Kroin Inc., v. Kohler Co. and Robern, Inc., 163 F.3d 27 (1™ Cir. 1998), 49 U.S.P.Q.2d 1225.

3% Carter-Wallace, Inc., v. Procter & Gamble Co. 434 F2d 794, 167 U.S.P.Q. 713 (1970, CA9 Cal).

336 In re Coca-Cola Co. v. Seven-Up Co. 497 F.2d 1351, 182 U.S.P.Q. 207 (C.C.P.A. 1974); Miller/Davis, Intellec-
tual Property, p. 165.

37 Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 167.
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condary Meaning® gesprochen.”® AusschlieBlichkeitsrechte an dem Zeichen konnen daraus
nicht abgeleitet werden. So hatte der US-Supreme Court 1938 in der Entscheidung Kellogg Co.
v. National Biscuit Co.*”’ die Anwendung der Secondary Meaning Doctrine verweigert, als Nati-
onal Biscuit nach Auslaufen eines Patentes auf sein kissenformiges ,,Shredded Wheat“-Produkt
Markenrechte an der Bezeichnung ,,Shredded Wheat“ geltend machte. Nach Auffassung des Ge-
richts zeigte der dargebotene Beweis lediglich, dass aufgrund der langen Zeit, in der National
Biscuit und seine Rechtsvorginger der einzige Hersteller des Produktes waren, viele Menschen
das Produkt und als Konsequenz daraus den Namen, unter dem das Produkt generell bekannt ist,
mit seiner Fabrik an den Niagara Féllen assoziierten. Um Markenrechte zu erlangen, miisse aber
nachgewiesen werden, dass die Bezeichnung von den Verbrauchern vorrangig mit einem Her-

steller und nicht mit einem Produkt in Verbindung gebracht wird.*®’

1. Nachweis von Secondary Meaning

Zum Nachweis von Secondary Meaning stehen dem Zeicheninhaber verschiedene Beweismittel
zur Verfiigung, die in den Trademark Rules nédher bezeichnet sind. Der Umfang seiner Darle-
gungslast hingt mafigeblich davon ab, ob zu seinen Gunsten eine gesetzliche Vermutung ein-

greift.

Nach fiinfjidhriger ausschlieflicher und ununterbrochener Benutzung eines Zeichens als Marke
wird die Erlangung von Secondary Meaning prima facie vermutet, § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052(f). Als Beweis des ersten Anscheins gilt gemdfl Trademark Rule 2.41(b), 37 C.F.R.
§ 2.41(b) ferner die Inhaberschaft des Anmelders an einer oder mehreren Vorregistrierungen
derselben Marke im bundesgesetzlichen Hauptregister oder unter dem Trademark Act von 1905.
Erforderlich ist in diesem Fall zudem eine gewisse Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen,
damit auf eine Bekanntheit der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen geschlossen werden

361
kann.

Beruft sich ein Anmelder auf § 2(f) Lanham Act und kann er weder Vorregistrierungen noch
eine fiinfjahrige exklusive Benutzung anfiihren oder werden diese prima-facie-Beweise als unzu-
reichend zuriickgewiesen, so muss er den tatsdchlichen Nachweis der nachtriglich erworbenen

Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens erbringen (Trademark Rule 2.41(a), 37 C.F.R.

3% McCarthy on Trademarks, § 15:24.

3% Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111 (1938).

360 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111, 118 (1938).
31 TMEP § 1212.04(c).
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§ 2.41(a)). Dieser kann sich auf verschiedene Faktoren beziehen, die zur Bestimmung von Se-

condary Meaning in Erwdgung gezogen werden. Dazu gehoren z.B.:

e Zeugnisse von Konsumenten;

e Verbraucherstudien;

e Linge und AusschlieBlichkeit der Markenbenutzung;

e Hohe der Werbeaufwendungen und Art der Vermarktung;
e Verkaufserfolge

e GroBe und Bekanntheit des Herstellerunternehmens;

e Etablierte Platzierung am Markt;

e Beweis des vorsétzlichen Kopierens durch Dritte;

e Beweis tatsichlicher Verwechslung bei den Verbrauchern.’*

Als Beweismittel geeignet sind gemif3 Trademark Rule 2.41(a), 37 C.F.R. § 2.41(a) schriftliche
unter Eid abgegebene Erkldrungen (Affidavits), schriftliche eidesstattliche Erkldrungen gemil3
37 C.F.R. § 2.20 (declarations in lieu of oaths), vor einem Gerichtsschreiber beeidete Zeugen-
aussagen (Depositions) sowie jede andere Art von Beleg iiber die Art und Dauer der Markennut-
zung im geschéftlichen Verkehr und die Werbeaufwendungen des Anmelders. Es koénnen ferner
Briefe oder Erklarungen von Kunden, Hindlern oder Angestellten, aus denen auf die Bekannt-
heit des Zeichens als Marke geschlossen werden kann, oder statistische Erhebungen (Marktbe-
fragungen) hieriiber eingereicht werden. Einzelne Beweisfaktoren sind nicht entscheidend, son-

dern deren Zusammenschau.

Briefe von Kunden oder Zwischenhindlern sind das preiswerteste Mittel, um Secondary Mea-
ning nachzuweisen. Sie miissen allerdings das Verstindnis des jeweiligen Unterzeichners ver-
deutlichen, dass das fragliche Zeichen als Marke fiir Produkte verstanden wird, die nur von die-
sem speziellen Unternehmen und keinem anderen hergestellt werden. Ein vom Laien gefertigtes

Zeugnis dariiber, dass das Unternehmen groBartige Produkte herstellt, hat keinen Beweiswert.’®

362 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 3" Cir. Court, April 28, 2000 (No. 99-1299),
p. 11; Simon Property Group, L.P. v. MySimon, Inc., IP99-1195-C-H/S, United States District Court Indiana,
(Judge David F. Hamilton), January 24, 2001, p. 8; I.P. Lund Trading v. Kohler Co., 163 F.3d 27 ff.,, 42; 49
U.S.P.Q.2d 1225 (1% Cir. 1998); Boston Beer Co. Ltd. Partnership v. Slesar Bros. Brewing Co., 9 F.3d 175, 182
(1* Cir. 1993); Centaur Communications Ltd. v. A/S/M Communications Inc, 830 F.2d 1217 ff., 1222 (2™ Cir.
1987).

363 McCarthy on Trademarks, § 15:47.
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Marktbefragungen sollte der Markenanmelder von Experten durchfiihren lassen, da er die ver-
fahrensmiBige und statistische Genauigkeit dokumentieren muss.’®* Auch hier ist auf die sorg-
faltige Formulierung der Fragestellung zu achten, denn sie muss geeignet sein, eine ehrliche und
spontane Reaktion der Konsumenten beziiglich ihrer Assoziation zwischen dem Zeichen und
einer einzelnen Quelle der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen. Das
T.T.A.B. fiihrte in Sachen E.I. Kane, Inc. aus: ,,Die Frage ist nicht, ob die Bezeichnung ,,Office
Movers, Inc.“ ein spezielles Unternehmen identifiziert, sondern ob die Bezeichnung ,,Office
Movers, Inc.“ Dienstleistungen identifiziert, die von einer einzigen Quelle stammen.<*® Auf-
grund der falschen Fragestellung war die durchgefiihrte Erhebung als Beweismittel nicht geeig-
net. Im ,,Romance-Case®, in dem es um die Nachahmung der Eternity-Parfumeflasche von Cal-
vin Klein durch die Romance-Parfumflasche von Polo Ralph Lauren ging, wurde die durchge-
fiihrte Befragung aufgrund zahlreicher Mingel, insbesondere bei der Auswahl der Befragten
(weibliche Kéufer iiber 45 Jahren sowie minnliche Kéufer wurden nicht befragt, eine Unter-
scheidung zwischen fritheren und kiinftigen Kéufern wurde nicht vorgenommen), vom New Y-

orker District Court als nicht stichhaltig angesehen.**®

In der Literatur wird eine Zweiteilung der Fragestellung vorgeschlagen: Zuerst sollen die Inter-
viewpartner danach gefragt werden, ob das als Marke beanspruchte Zeichen mit einem oder
mehreren Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Lautet die Antwort, dass es nur ein Unter-
nehmen ist, soll dieses identifiziert werden.’®” Keinesfalls diirfen die Fragen so formuliert wer-
den, dass sich die gewiinschte Antwort daraus ablesen ldsst. Ferner wird darauf hingewiesen,
dass eine Marktbefragung zum Nachweis von Secondary Meaning an die Zielgruppe des Pro-
dukts gerichtet sein miisse und nicht solche Personen einschlieBen solle, die nicht hierzu zédhlen,

wie z.B. Zwischenhiindler.*®®

Wie viele Konsumenten ein Zeichen als Marke erkennen miissen, damit Secondary Meaning

bejaht wird, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Teilweise wird von der Rechtsprechung le-

369

diglich darauf abgestellt, dass ,,ein beachtlicher Teil* (substantial part)™ oder ,,eine merkliche

%% TMEP § 1212.06(c).
% In re E.I Kane, Inc., 221 U.S.P.Q. 1203, 1206 (T.T.A.B. 1984).

366 Conopco, Inc., d/b/a Calvin Klein Cosmetics Company and Calvin Klein Cosmetic Corp., v. Cosmair, Inc., Polo

Ralph Lauren Corp., and PRL USA Holdings, Inc., Az.: 98 Civ. 4337 (JES); Memorandum Opinion and Order
vom 7. Mai 1999 (United States District Judge John E. Sprizzo).

37 Vgl. hierzu Hubbard, Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1463/1464; Palladino, 73 TMR
391 ff., 397-399 (1983).

368 Sorensen, 73 TMR 349 ff., 354 (1983); Reiner, 73 TMR 366 ff., 366-375 (1983).

%9 Carling Brewing Co. v. Philip Morris, Inc., 277 F Supp 326, 156 U.S.P.Q. 70 (ND Ga 1967); North Carolina
Dairy Foundation, Inc. v. Foremost-McKesson, Inc., 92 Cal App 3d 98, 154 Cal Rptr 794, 203 U.S.P.Q. 1012
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370 der Kiuferschaft eine entsprechende Assoziation hat. Nicht erfor-

Zahl“ (appreciable number)
derlich ist eine Mehrheit in den beteiligten Verkehrskreisen.””' Eine klare Grenze, wie viel weni-
ger bereits ausreichend ist, wurde in der Rechtsprechung jedoch nicht gezogen. In der Literatur
wird darauf hingewiesen, dass die Gerichte einerseits 42 % ausreichen lieen und andererseits
Secondary Meaning sogar bei 61 % versagt haben.”’* 10 % und auch 25 % wurden teilweise als
zu wenig erachtet,’” teilweise wurde eine Wiedererkennungsquote von 21 % als grundsitzlich

. - - 374
ausreichend angesehen, um Secondary Meaning zu bejahen.

Die vom Anmelder getitigten Werbeaufwendungen konnen als Indizienbeweis von Bedeutung
sein. Diesbeziiglich gilt, dass nicht deren besondere Hohe ausschlaggebend ist, sondern ihre Ef-
fektivitdt.>” In dem in den USA beriihmten Cellophane-Fall hat das Gericht ausgefiihrt, dass es
ohne Bedeutung sei, welche Anstrengungen oder Geldbetrage DuPont investiert hat, um die
Verbraucher davon zu iiberzeugen, dass der Begriff ,,Cellophane® einen Artikel der DuPont-
Werke meint, solange dies nicht tatsichlich gelungen ist.>’® Ahnlich gelagert war die Aspirin-
Entscheidung.’”” In beiden Fillen ging es darum, einen zum Gattungsbegriff gewordenen Aus-
druck in der Wahrnehmung der Verbraucher in eine Marke zuriickzuwandeln. Die Grundsitze
dieser Entscheidungen gelten jedoch gleichermallen fiir beschreibende Zeichen zur Bestimmung

von Secondary Meaning.*”®

Auch die GréBe des Unternehmens und hohe Verkaufszahlen konnen als Indizien von Bedeutung
sein. Je grofBer das Unternehmen und je hoher seine Umsitze, umso mehr Leute werden mit der

Marke in Beriihrung kommen und umso gréfler wird die Anzahl derer sein, die das Symbol mit

(1* Dist. 1979).

370 President & Trustees of Colby College v. Colby College-New Hampshire, 508 F.2d 804, 185 U.S.P.Q. 65 (Cal
NH, 1975).

7' McCarthy on Trademarks, § 15:45.
7 Palladino, 73 TMR 391 ff., 402.

373 Roselux Chemical Co. v. Parson Ammonia Co., 299 F.2d 855, 132 U.S.P.Q. 625 (C.C.P.A., 1962); Zippo Mfg.
Co. v. Rogers Imports, Inc., 216 F. Supp. 670, 137 U.S.P.Q. 413 (SD NY, 1963).

374 Conopco, Inc., v. Cosmair, Inc., Az.: 98 Civ. 4337 (JES); Memorandum Opinion and Order vom 7. Mai 1999
(United States District Judge John E. Sprizzo), obiter dictum; Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc,
Case No. CV 99-07806 DDP (MANX) p. 21 (US District Court, Central District of California 2000), abrufbar
unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/.

375 Carter-Wallace, Inc., v. Procter & Gamble Co., 434 F2d 794, 167 U.S.P.Q. 713 (1970, CA9 Cal); McCarthy on
Trademarks, § 15:48.

376 Dupont Collophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F 2d 75 (1935, CA2 NY); cert. den. 299 US 601, cert. den.
304 US 575, reh. den. 305 US 672.

377 Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F 505 (1921 DC NY).

3 Litwin v. Maddux, 7 Misc 2d 750, 164 NYS2d 489 (1957; Prinzipien des Cellophane-Falles auf beschreibende
Zeichen angewandt); McCarthy on Trademarks, § 15:48.
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einer bestimmten Quelle in Verbindung bringen.””” Umgekehrt konnen geringe Verkaufszahlen

gegen die Annahme von Secondary Meaning sprechen.**

Nach alledem ist fraglich, wie umfinglich das Beweismaterial sein muss, um eine Zuerkennung
von Secondary Meaning zu erreichen. Eine Regel hierfiir gibt es allerdings nicht.*®' Art und Um-
fang des Beweisangebotes hingen vielmehr vom Einzelfall ab: je beschreibender ein Zeichen ist,
umso grofer ist die Beweislast fiir den Markenanmelder oder einen Kléger, der sich auf Marken-

schutz kraft Common Laws beruft.**?

Auch der Wert spezieller Beweismittel und erforderliche
Betrige variieren je nach Umstinden des Falles.™® So hat zB. in Sachen Redken Laboratories,
Inc.”™ der angebotene Beweis dafiir, dass die Bezeichnung ,, The Scientific Approach* fiir Vorle-
sungen iiber Haut- und Haarbehandlungen unterscheidungskréftig geworden ist, das T.T.A.B.
trotz 10-jahriger Benutzung der Bezeichnung, iiber $ 500.000 Werbeausgaben und iiber 300

Darbietungen pro Jahr nicht {iberzeugt.

2. Vergleich mit Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung im deutschen Marken-

recht

Nach deutschem Markenrecht wird eine Registrierung aus &hnlichen Griinden wie im US-
amerikanischen Recht versagt. Absolute Schutzhindernisse bestehen gemif3 § 8 Abs. 2 MarkenG

unter anderem bei

e Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG),

e beschreibenden Angaben, an denen ein Freihaltebediirfnis besteht, (§ 8 Abs. 2 Ziff. 2 Mar-
kenG) und

e im allgemeinen Sprachgebrauch iiblich gewordenen Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Ziff. 3 Mar-
kenG).

37 McCarthy on Trademarks, § 15:49.

3% Black & DeckerCorp. V. Dunsford, 944 F. Supp. 220, 42 U.S.P.Q.2d 1531 (S.D.N.Y. 1996): weniger als $
16.000 p.a. fur fiinf Jahre bedeutet eine minimale kommerzielle Aktivitit und spricht gegen die Existenz von
Secondary Meaning.

31 In re Gammon Reel, Inc., 227 U.S.P.Q. 729 (T.T.A.B. 1985); TMEP § 1212.01 [R-1].

32 Roux Laboratories, Inc., v. Clairol Inc., 427 F.2d 823, 166 U.S.P.Q. 34 (C.C.P.A. 1970); American Heritage
Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co. (1974, CAS Tex) 494 F2d 3, 182 U.S.P.Q. 77; TMEP § 1212.06;
McCarthy on Trademarks, § 11:33.

¥ TMEP § 1212.06.
#1170 U.S.P.Q. 526, 529 (T.T.A.B. 1971).
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Soll eines der in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG normierten absoluten Schutzhindernisse tiber-
wunden werden, so geschieht dies durch den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3
MarkenG. Die Marke muss sich dann innerhalb des tatsédchlichen Abnehmerkreises im gesamten
Bundesgebiet durchgesetzt haben, da auch der Markenschutz fiir das gesamte Gebiet beansprucht
wird.”® Die Priifung obliegt dem Patent- und Markenamt. Der Anmelder hat die Umstinde
darzulegen, aus denen sich die Verkehrsdurchsetzung ergibt, und glaubhaft zu machen, dass die

386 v . . . . .
Hierzu dient insbesondere der von ihm fiir die

Moglichkeit der Verkehrsdurchsetzung besteht.
angemeldete Marke betriebene Werbeaufwand. Nach erfolgreicher Glaubhaftmachung fiihrt aber
—anders als in den USA - das Markenamt im Auftrag des Anmelders eine Verkehrsbefragung
durch. Zwar hingt der erforderliche Bekanntheitsgrad vom Mal} des Freihaltebediirfnisses ab
und variiert je nach Markenform, als Untergrenze wird vom DPMA jedoch ein Durchsetzungs-
grad von 50 % vorausgesetzt.”®” Auch die Rechtsprechung nimmt einen Mindestdurchsetzungs-

grad von 50 % an.”®

Die im Falle von Secondary Meaning einerseits und Verkehrsdurchsetzung andererseits beste-
henden Anforderungen an den Durchsetzungsgrad in den relevanten Verkehrskreisen sowie das
jeweilige Verfahren zum Nachweis der nachtriglich erworbenen Unterscheidungskraft weichen
damit voneinander ab. Wiahrend in den USA die Darlegungslast des Anmelders, aber auch seine
Beweismoglichkeiten, umfangreicher sind, wird in Deutschland der erforderliche Durchset-
zungsgrad hoher angesetzt. Beide Rechtsinstitute dienen jedoch demselben Zweck, ein im Inte-
resse der Allgemeinheit bzw. der Mitbewerber bestehendes Eintragungshindernis zugunsten des

Anmelders zu Uiberwinden.

Mittels Secondary Meaning kann dariiber hinaus im Rahmen eines Prozesses gegen einen Nach-
ahmer Markenschutz kraft Common Law fiir ein nicht eingetragenes Zeichen erlangt werden,
dem die urspriingliche Unterscheidungskraft fehlt. Soweit die Aktivititen des beklagten Konkur-
renten auf ein bestimmtes Gebiet beschrinkt sind, geniigt es, wenn der Klidger den Nachweis
erbringt, dass Secondary Meaning bei den dortigen Verbrauchern besteht und eine Verwechs-

lungsgefahr wahrscheinlich ist.**’

385 Berlit, Markenrecht, RN 28.
3% Berlit, Markenrecht, RN 28/29.

387 Richtlinie Markenanmeldungen III 9a); Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8 RN 143; Berlit, Markenrecht, RN
32.

¥ BGH GRUR 1990, 360 ff., 361 — Apropos Film 1I; BGH GRUR 1991, 609 ff., 610 — SL; BPatG GRUR 1996,
489 ff., 490 — Hautaktiv, BPatGE 17, 127 ff., 130 — CFC.

%" Time, Inc., v. Live Television Corp., 123 F Supp 470, 103 U.S.P.Q. 131 (DC Minn. 1954); McCarthy on Trade-
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Schutz fiir solche Zeichen, die erst nachtraglich unterscheidungskréftig geworden sind, wurde in
den USA urspriinglich allein durch das Wettbewerbsrecht gewihrt, weshalb deren Verletzung
technisch nicht als ,, Trademark Infringement bezeichnet wurde.” Seit der Entscheidung des
Supreme Court im ,,Armstrong Paint Case* 1938 ist jedoch anerkannt, dass beschreibende Mar-
ken, die Secondary Meaning erlangt haben, den gleichen Schutz genieen wie die urspriinglich

unterscheidungskréftigen Marken.*!

Schutzvoraussetzung fiir Benutzungsmarken ist nach deutschem Recht stets der Nachweis von
Verkehrsgeltung, und zwar — anders als in den USA - unabhingig davon, ob die Marke urspriing-
lich unterscheidungskriftig ist oder nicht. Die Anforderungen an den Durchsetzungsgrad sind fiir
die Zuerkennung von Verkehrsgeltung grundsétzlich geringer als fiir Verkehrsdurchsetzung. In
der Rechtsprechung wird zum Teil die Formel von einem ,,beachtlichen Teil* der Verkehrskrei-
se’? oder von einem ,hicht ganz unerheblichen Teil“**® verwendet. Dies erinnert an die von den
US-amerikanischen Gerichten gebrauchten Wendungen. Bei einem normal kennzeichnungskraf-
tigen Zeichen, an dem kein Freihaltebediirfnis der Mitbewerber besteht, kann es bereits ausrei-

chen, wenn 20 % der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftshinweis sehen.**

Steht dem nicht eingetragenen Zeichen hingegen eines der in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG
aufgefiihrten Schutzhindernisse entgegen, so kommt § 8 Abs. 3 MarkenG analog zur Anwen-
dung (Grundsatz der Einheitlichkeit des Markenschutzes) und die Anforderungen an das Maf
der Verkehrsgeltung werden denen der Verkehrsdurchsetzung angeglichen.”” Der erforderliche

Zuordnungsgrad liegt dann regelmifig iiber 50 %.>

Teilweise wird in der deutschsprachigen Literatur Secondary Meaning mit Verkehrsgeltung
gleichgesetzt, weil in beiden Féllen Markenschutz regional begrenzt {iberall dort gewéhrt wird,

wo eine entsprechende Verbraucherassoziation nachgewiesen werden kann.**’ Meines Erachtens

Trademarks, § 15:72.
3% McCarthy on Trademarks, § 11:25.
¥ Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp. (1938) 305 U.S. 315 ff., 335/336.
2 RG MuW 1931, 91; Fezer, Markengesetz, § 4, RN 122.

% RGZ 167, 171 ff., 176 — Alpenmilch; RG MuW 1934, 271 ff, 273 — Antimott; BGH GRUR 1960, 130 ff., 133 —
Sunpearl II; BGH GRUR 1969, 681 ff., 682 — Kochendwasserger«it.

3% BGH GRUR 1960, 130 ff., 133 — Sunpear! II; BGH GRUR 1963, 622 ff., 623 — Sunkist; Ingerl/ Rohnke, Mar-
kengesetz, § 4, RN 17; Berlit, Markenrecht, RN 17.

395 Fezer, Markengesetz, § 4, RN 134.
3% Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 17; Berlit, Markenrecht, RN 15, 17.

37 Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 167; ohne Begriindung auch Elsing/ Alstine, US Handels- und Wirt-
schaftsrecht, RN 738; Uexkiill/Reich, Worterbuch der Patent- und Markenpraxis, ,,secondary meaning®; unein-
heitlich mit Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung iibersetzt bei: von Miihlendahl, Territorial begrenzte
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ist diese Ubersetzung jedoch nur eingeschriinkt zutreffend, da urspriinglich unterscheidungskrif-
tige Benutzungsmarken nach amerikanischem Recht mit der Aufnahme der ersten Benutzung im
Verkehr eo ipso geschiitzt werden. Anders als in Deutschland ist gerade kein Nachweis der Wie-
dererkennung durch die Verbraucher erforderlich. Soweit es sich um eine beschreibende Benut-
zungsmarke handelt, ist der notwendige Durchsetzungsgrad nach deutschem Markenrecht jedoch

tendenziell hoher als nach US-amerikanischem.

Es lassen sich mithin folgende Schlussfolgerungen ziehen: Im US-amerikanischen Trademark
Law wird nicht zwischen Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung unterschieden. Das
Rechtsinstitut der Secondary Meaning bildet vielmehr je nachdem, ob es um die Eintragung ei-
ner nicht urspriinglich unterscheidungskréftigen Marke oder um die Verteidigung einer derarti-
gen Benutzungsmarke geht, das Pendant fiir Verkehrsdurchsetzung oder Verkehrsgeltung nach
deutschem Recht. Seiner Funktion nach entspricht Secondary Meaning indessen am ehesten der
Verkehrsdurchsetzung, da durch beide Rechtsinstitute das Schutzhindernis der mangelnden

Unterscheidungskraft iiberwunden wird.

3.  Secondary Meaning irrefithrender Marken

Betrachtet man § 2(e)(1) Lanham Act, so fillt auf, dass rein beschreibende (merely descriptive)
und irrefithrende (deceptively misdescriptive) Marken in dieselbe Kategorie eingeordnet werden
und bei Nachweis von Secondary Meaning gleichermalen schutzfihig sind (§ 2(f) Lanham Act,
15 U.S.C. § 1052(%)), wogegen tduschende (deceptive) Marken gemdll § 2(a) Lanham Act, 15
U.S.C. § 1052(a) vom Schutz generell ausgeschlossen werden. Fraglich ist somit, wie die Ab-

grenzung zwischen den irrefiihrenden und tduschenden Marken vorzunehmen ist.

Vermittelt eine Marke Eigenschaften von Produkten, die diese in Wahrheit nicht besitzen, wird

sie als ,,misdescriptive bezeichnet. Sie gilt jedoch erst dann als ,,deceptively misdescriptive*

3% WeiB der Markenbenutzer, dass die irrefithrende

wenn ein Tduschungselement hinzukommt.
Angabe den Eindruck besserer Qualitit erweckt und ist diese Téduschung der Verbraucher auch
beabsichtigt, so ist die Marke wegen der Erfiillung des Tatbestandes von § 2(a) Lanham Act
nicht schutzfihig — sie ist ,,deceptive®. Da ein Tauschungselement in beiden Tatbestédnden (§ 2(a)
und § 2(e)(1) Lanham Act) enthalten ist, kommt es fiir die Abgrenzung darauf an, welche Aus-

399

wirkung die unrichtigen Angabe auf die Verbraucher hat.” Ist es fiir die Konsumenten ent-

Markenrechte, z.B. S.28, 31, 219.
3% McCarthy on Trademarks, § 11:55.
3% Vgl. Gold Seal Co. v. Weeks (1955, DC Dist Col) 129 F Supp 928, 105 U.S.P.Q. 407, aff’d. 97 App DC 282,
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scheidend, ob die Ware oder Dienstleistung der (irrefiihrenden) Beschreibung entspricht und
werden sie hierdurch zum Kauf verleitet, ist das Zeichen aufgrund der Tduschung geméal § 2(a)
Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a) nicht schutzwiirdig.*”® Ist die Irrefiihrung hingegen vernach-

lassigenswert, genieBt das Zeichen nach Erlangung von Secondary Meaning Markenschutz.*"!

Zu diesem Zeitpunkt wirkt die Irrefiihrung auch nicht mehr als solche.*”

Eine derartige Differenzierung wird im deutschen Markengesetz nicht ausdriicklich vorgenom-
men. Vielmehr besteht eine absolute Schutzschranke gemél3 § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nur fiir
solche Zeichen, die zur Tauschung geeignet sind. Sie ist, ebenso wie die Barriere gegen ,,decep-
tive marks® in § 2(a) Lanham Act, im Falle ihres Eingreifens nicht durch Verkehrsdurchsetzung
iiberwindbar. MafBigeblich hierfiir ist, ob die Marke nach ihrem Inhalt geeignet ist, das Publikum

403

in seiner wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit zu beeinflussen.”” Dabei geniigt es, wenn der

Aussagegehalt der Marke den Verkehr zu falschen Schlussfolgerungen zu verleiten geeignet

ist.*** Einer entsprechenden Absicht des Anmelders bedarf es hingegen nicht. Die inhaltliche

405 Daran fehlt es

Unrichtigkeit der Marke muss aber die Tduschungsgefahr kausal hervorrufen.
bei Angaben und Zeichen, denen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
keine wesentliche Bedeutung beigemessen wird.*® Eine solche Marke, die zwar inhaltlich un-
richtig, aber nicht zur Tauschung geeignet ist, kann unter Umsténden einen Versto3 gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG darstellen, z.B. wegen
Verstof3es gegen die Vorschriften des Lebensmittel- oder des Weinrechts, nach denen es fiir eine
Irrefiihrung nicht auf die Beeinflussung der wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit des Verkehrs
ankommt (vgl. §§ 25 Abs. 3 WeinG, 17 Abs. 1 Nr. 5 LMBG). Anderenfalls ist sie ohne weiteres
eintragungsfahig. Der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung ist flir inhaltlich unrichtige, aber

nicht tduschende Zeichen - anders als fiir ,,deceptively misdescriptive marks* 1.S.v. § 2(e)(1)

Lanham Act - nicht Schutzvoraussetzung.

230 F2d 832, 108 U.S.P.Q. 400, cert. denied 352 US 829 — glass wax; McCarthy on Trademarks, § 11:57.
4% McCarthy on Trademarks, § 11:58.
“! n re Sweden Freezer Mfg. Co. (1968, T.T.A.B.) 159 U.S.P.Q. 246; McCarthy on Trademarks, § 11:58.
42 Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 231,
403 Althammer/Strobele/Klaka, MarkenG, § 8, RN 172.
404 g ezer, Markengesetz, § 8, RN 298.
45 Althammer/Strobele/Klaka, MarkenG, § 8, RN 172; Fezer, Markengesetz, § 8, RN 304.
46 Althammer/Strobele/Klaka, MarkenG, § 8, RN 174.
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B. Markenformen

Nach der Definition von ,,Trademark® in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 kann eine Marke
aus jedem Wort, Namen oder Symbol, jeder Vorrichtung und jeder Kombination hieraus beste-
hen. Von diesem weiten Markenbegriff werden neben den herkdémmlichen Wort- oder Bildmar-
ken auch nontraditional marks wie z.B. sensorische oder bewegte Marken, Farbmarken oder
Produktgestaltungen erfasst, sofern sie zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen
geeignet sind (vgl. auch § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052) und nicht ein absolutes Schutzhin-
dernis entgegensteht. Im Rahmen des Trademark Law Revision Act von 1988 wurden die Worte
,»symbol or device“ in der Definition von Trademark bewusst beibehalten, um die Registrierung
von Farben, Formen, Kldngen oder Gestaltungen nicht auszuschlieBen, wenn sie als Marke fun-

. 407
gieren.

Das Spektrum schutzfahiger Zeichen entspricht damit im wesentlichen dem des deutschen
Rechts, denn seit der Umsetzung von Art. 2 der Markenrechtsrichtlinie durch die §§ 3 Abs. 1, 8
Abs. 1 MarkenG wird auch hierzulande Markenschutz fiir alle denkbaren Formen von Zeichen
erdffnet. Die Aufzihlung in § 3 Abs. 1 MarkenG ist nicht abschlieBend, sondern ldsst der kiinfti-

gen (technischen) Entwicklung freien Raum.**®

I. Wortmarken

Die hédufigsten Marken sind solche, die aus einem oder mehreren Worten bestehen. Zu unter-
scheiden sind dabei zunéchst reine Phantasiebezeichnungen und Worte des allgemeinen Sprach-
gebrauchs. Problematisch im Hinblick auf ein entgegenstehendes Freihaltebediirfnis sind solche
Wortmarken, die aus einem Gattungsbegriff, einem geographischen oder einem personlichen
Namen bestehen. Bei Mehrwortmarken kommen Slogans als besondere Form in Betracht.
SchlieBlich sind die im deutschen Recht zu den neuen Markenformen zdhlenden Buchstaben-
und Zahlenmarken zu nennen, die in den USA bereits seit langem ohne weiteres als schutzfdhig

erachtet werden.

47 Senate Report No. 515, 100™ Congress, 2d Session 44 (1988).
408 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 8.
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1. Worte
a)  Phantasievolle, suggestive bis beschreibende Bezeichnungen

Die Behandlung von Wortmarken in den USA unterscheidet sich nicht wesentlich vom deut-
schem Recht. Phantasieworte (fancyful, coined words) gehoren zu den urspriinglich unterschei-
dungskriftigen Zeichen und sind daher per se eintragungsfihig.*” Hierzu zihlen neben den Neu-
schopfungen auch obskure oder archaische Begriffe, die den Kdufern nicht mehr bekannt sind.
Wird etwa ein wissenschaftlicher oder altertiimlicher Begriff verwendet, schadet es nicht, wenn
Fachleute (z.B. Lexikographen oder Linguisten) dessen Bedeutung erfassen kénnen.*'® MaBgeb-

lich ist allein der Kenntnisstand eines durchschnittlichen Kiufers.*'

Bei Worten des allgemeinen Sprachgebrauchs kommt es fiir die Frage der Schutzfahigkeit darauf
an, ob sie fiir das gekennzeichnete Produkt beschreibend sind, denn rein beschreibende Angaben
sind nicht geeignet, auf die Produkte eines einzelnen Herstellers hinzuweisen. Aufgrund des be-
stehenden Freihaltebediirfnisses der Branche, die beschreibende Angabe zur Werbung fiir ihre
Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, sind solche Worte nicht schutzfdhig, vgl. § 2(e)(1)
Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1). Die US-amerikanischen Gerichte haben daher marken-
rechtlichen Schutz versagt, wenn die gewidhlte Bezeichnung den Zweck, die Funktion oder Ver-
wendung eines Produktes, den Herstellungsprozess, die Zutaten, die Grée oder sonstige Eigen-
schaften, den voraussichtlichen Benutzerkreis oder den Effekt des Produktes auf die Benutzer

beschrieb.*?

Die Bedeutung von Wortmarken wird bei der Markenregistrierung von Amts wegen ermittelt.
Fremdsprachige Bezeichnungen werden ins Englische tibersetzt oder es wird dem Anmelder ge-
miB Trademark Rule 2.51(b), 37 C.F.R. § 2.61(b) aufgegeben, eine Ubersetzung einzureichen
(Doctrine of Foreign Equivalents). Nichtenglische Worter werden entsprechend ihrer englischen
Ubersetzung auf Unterscheidungskraft und etwaige Schutzhindernisse - z.B. iltere Rechte Dritter

i.S.v. § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) — untersucht.*’®* Nach deutschem Recht werden

499 Siehe oben B.II.1.a).

4107 B. ,L‘Origan“ (origan = Name einer Blume) als Marke fiir Parfum, Le Blume Import Co. v. Coty 293 F. 344

(2™ Cir.1923); vgl. auch McCarthy on Trademarks, § 11:20, § 11:33 m.w.N.

4 Collyrium, Inc. v. John Wyeth & Bro., Inc. (1938) 167 Misc 23, 3 NYS2d 42 — Collyrium; Telechron, Inc. v.
Telicon, Inc. (1952, CA3 Del) 198 F2d 903, 94 U.S.P.Q. 363 — Telechron; in re Nett Designs, US Fed. Cir.
Court of Appeals, Serial No. 74/677, 635 (2001); McCarthy on Trademarks, § 11:20; Arnade, Markenféhigkeit
von Zeichen, S. 186.

412 Vgl. McCarthy on Trademarks, § 11:16; Arnade, Markenfzhigkeit von Zeichen, S. 187/188.
413 TMEP § 809.
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hingegen die Regeln fiir deutschsprachige Zeichen nur auf leicht verstindliche fremdsprachige
Ausdriicke, insbesondere der englischen Sprache, die von groflen Teilen des inldndischen Ver-

414 Kann der deutsche Verkehr die fremd-

kehrs ohne weiteres verstanden werden, angewandt.
sprachige Bezeichnung in ihrem Sinngehalt nicht erfassen, wird diese wie eine Phantasiebe-
zeichnung behandelt, d.h. die Unterscheidungskraft wird bejaht.*'” Das US Patent and Trade-
mark Office trdgt mit seiner von Amts wegen durchgefiihrten Ermittlung der Bedeutung nicht-

englischer Bezeichnungen dem Umstand Rechnung, dass die USA ein Einwanderungsland

sind.*!®

Besteht eine Marke aus Buchstaben, die nicht der lateinischen Schrift entstammen, muss der
Anmeldung eine Transkription beigefiigt sein, also eine phonetische Entsprechung in lateini-
schen Schriftzeichen. Eine solche Erkldrung des Anmelders konnte z.B. lauten: ,,The non-Latin
characters in the mark transliterate to ,, Asahi* and this means ,, Rising Sun* in English.“*"" Eine

Transkription ist auch dann erforderlich, wenn es fiir das Wort keine englische Ubersetzung gibt.

Beschreibende Angaben sind erst dann als Marke schutzfdhig, wenn sie Secondary Meaning —
bzw. nach deutschem Recht Verkehrsdurchsetzung — erlangt haben. Der in diesem Fall entste-
hende Konflikt zwischen dem oOffentlichen Interesse am freien Zugang aller Konkurrenten zu
denselben beschreibenden Begriffen und dem im Zweck des Markenrechts manifestierten 6ffent-
lichen Interesse der Vermeidung einer Irrefiihrung des Verkehrs, wird zugunsten des letztge-

nannten Interesses gelost.*'®

Nicht beschreibend, sondern urspriinglich unterscheidungskriftig und als Marke gleichermalen
stark wie Phantasiebezeichnungen sind solche Worte des allgemeinen Sprachgebrauchs, die in
Bezug auf das gekennzeichnete Produkt als willkiirlich gewéhlt erscheinen. Solche sogenannten
Larbitrary marks*, wie z.B. ,,Apple* fiir Computer, vermitteln an sich nichts {iber die Natur des

Produktes, auBer demjenigen, der den Markt kennt.*"

414 7.B. BGH GRUR 1976, 587 — Happy; BPatG GRUR 1997, 642 ff. —Yes; BPatG GRUR 1995, 734 ff., 735 —
While You Wait; BPatG GRUR 1997, 279 — For You,; BPatG GRUR 1997, 467 {f — Ultimate; Ingerl/ Rohnke,
Markengesetz, §8, RN 67; Eisenfithr, GRUR 1997, 149 ff..

45 BGH GRUR 1992, 515 ff., 516 — Vamos; BPatG GRUR 1988, 696 ff., 697 — JIN SHIN DO; Ingerl/ Rohnke,
Markengesetz, § 8, RN 33.

416 Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 254,
417 TMEP § 809.
1% Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 189.

19 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 168.
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Eine Marke, die eine Aussage iiber die Natur des Produktes allein durch die Vorstellungskraft
und Assoziation der Verbraucher vermittelt, ist — trotz ihres teilweise beschreibenden Charak-
ters - vorwiegend unterscheidungskriftig. Solche Marken werden als ,,suggestive marks* be-
zeichnet. Die Kategorie der Suggestive Marks wurde von der Rechtsprechung geschaffen, da
unter Geltung fritherer Versionen des Federal Trademark Act eine Marke, die in irgendeiner
Weise beschreibend war, nicht zur Registrierung zugelassen wurde.*’ Heute sind nur solche
Zeichen vom Schutz ausgeschlossen, die ausschlieBlich beschreibend sind, § 2(e)(1) Lanham

Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

Zur Unterscheidung von suggestiven und deskriptiven Zeichen gibt es im wesentlichen drei Ar-

ten von Tests:

— den Phantasie-Test (imagination test)
— den Freihaltebediirfnis-Test (competitor‘s need test) und

— den Benutzungsgrad-Test (competitor’s use test).**!

Im erstgenannten Test wird darauf abgestellt, wie viel Phantasie seitens der Kunden aufgewendet
werden muss, um eine Information liber das Produkt zu erhalten. Je direkter der Gedankengang
ist, desto wahrscheinlicher handelt es sich um ein beschreibendes Zeichen.*”? Beim Freihaltebe-
diirfnis-Test geht es um die Frage, in welchem Malie die Konkurrenten das Wort zur Beschrei-
bung ihrer Giiter ebenfalls bendtigen.*” Je subtiler die Andeutung ist, desto geringer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Freihaltebediirfnis besteht. Beim Benutzungsgrad-Test wird unter-

d.*** Kommen bestimmte

sucht, inwieweit das Wort von Konkurrenten bereits verwendet wir
Worte oder Silben (Pre- oder Suffixe) in Werbung oder Marken innerhalb einer Branche héufiger

vor, ist dies ein Hinweis darauf, dass sie weniger phantasievoll sind sondern vielmehr von den

20 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 168.

21 Restatement of Torts, § 721, Comment a) (1938); der Fifth Circuit Court of Appeals hat in einer Entscheidung

ausdriicklich vier Tests angewandt, ndmlich neben den hier genannten den ,,dictionary definition“-Test, Zata-
rains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. (1983, CAS5 La) 698 F2d 786, 217 U.S.P.Q. 988.

422 Vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1974); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.
698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983); McCarthy on Trademarks, § 11:67 m.w.N.; Scher, Patents, Trademarks &
Copyrights, p. 68; Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 191.

23 Vision Ctr. v. Opticks, Inc. 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1974); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.
698 F.2d 786, 792 (5™ Cir. 1983); McCarthy on Trademarks, § 11:68 m.w.N.; Arnade, Markenféhigkeit von
Zeichen, S. 191.

44 Quaker State Oil Rining Corp. v. Quaker Oil Corp. 453 F.2d 1296, 1299 (C.C.P.A. 1972); Zatarains, Inc. v. Oak
Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786, 792 (5" Cir. 1983); McCarthy on Trademarks, § 11:69 m.w.N.; Arnade,
Markenfahigkeit von Zeichen, S. 191.
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Verbrauchern als beschreibend empfunden werden (z.B. —tronics oder —tronix als Suffixe fiir

elektronische Produkte).*?

AuBer durch Erwerb von Secondary Meaning kann Schutz fiir an sich beschreibende Zeichen
durch Kombination mit anderen Worten in einem Kombinationszeichen erreicht werden oder
durch Abwandlung der Schreibweise. Voraussetzung ist jedoch stets, dass durch die Kombinati-
on der Worte oder die Abwandlung ein neuer, unabhingiger Gesamteindruck (commercial im-

426

pression) entsteht.”” Auch die Verbindung englischer Bezeichnungen mit fremdsprachigen kann

bei nicht zusammenpassender Kombination als eintragungsfahig erachtet werden.**’

b) Disclaimer

Enthélt ein Kombinationszeichen, insbesondere eine Mehrwortmarke, beschreibende Bestandtei-
le, kann der Commissioner gemdl § 6(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1056(a) fiir diese einen sog.
»Disclaimer verlangen. Dies ist eine Erkldrung des Anmelders, keine ausschlieBlichen Rechte
an einem speziellen Element der Marke, welches allein nicht registrierbar wére, fiir sich in An-
spruch zu nehmen.*® Hierdurch soll Fehlvorstellungen iiber den Schutzumfang der Marke be-

429 Der Disclaimer kann auf einzelne Klassen beschrinkt werden oder auf be-

gegnet werden.
stimmte Waren oder Dienstleistungen.”*® Zur Feststellung einer Markenverletzung wird die Mar-
ke aber von den Gerichten stets als ganzes, also einschlieBlich des freigegebenen Begriffs, be-
trachtet. Durch einen Disclaimer werden auch keine etwaigen Common Law-Rechte an den be-
troffenen Elementen aufgegeben oder die Mdglichkeit einer spéteren separaten Anmeldung,
nachdem Secondary Meaning erlangt wurde, § 6(b) Lanham Act. Ihm kommt mithin keine

431

prikludierende Wirkung zu.™" Die Erkldrung hat nur die klarstellende Bedeutung, dass beziig-

425 Tektronix, Inc. v. Daktronics, Inc (1976, C.C.P.A.) 534 F2d 915, 189 U.S.P.Q. 693; McCarthy on Trademarks,
§ 11:69.

2 In re Colonial Stores Ins., 394 F.2d 549, 157 U.S.P.Q. 382 (C.C.P.A. 1968): SUGAR & SPICE fiir Backwaren;
in re Shutts, 217 U.S.P.Q. 363 (TTAB1983): SNO-RAKE fir Schneeschiippen; in re TBG Inc., 229 U.S.P.Q.
759 (T.T.A.B. 1986): SHOWROOM ONLINE fir computerisierte Informationen iiber Inneneinrichtungen; C-
Thru Ruler Co., v. Needleman, 190 U.S.P.Q. 93 (ED Pa. 1976): C-Thru als Aquivalent fiir ,,see-through“als rein
beschreibend fiir transparente Lineale angesechen; siche auch McCarthy on Trademarks, § 11:26; TMEP
§ 1209.01(b); Arnade, Markenféhigkeit von Zeichen, S. 191.

7 In re Universal Package Corp., 222 U.S.P.Q. 344 (T.T.A.B. 1984): LE CASE fiir Schmuckkstchen nicht als
beschreibend angesehen und mit einem Disclaimer fiir ,,case” eingetragen. Aber in re Johanna Farms, 8
U.S.P.Q.2d 1408 (T.T.A.B. 1988): LA YOGURT mit einem Disclaimer fiir ,,Yogurt nur mit Nachweis von Se-
condary Meaning eingetragen.

28 TMEP § 1213 [R-1].
4% Mittendorfer, GRUR Int. 1971, 377 ff., 381.
0 TMEP § 1213 [R-1].
#! Mittendorfer, GRUR Int. 1971, 377 ff., 381.
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lich der konkreten Registrierung keine Rechte an dem fraglichen Bestandteil fiir sich allein gese-

hen geltend gemacht werden, wohl aber an der Kombination, wie sie angemeldet ist.**

Die Verwendung derartiger Freigabeerkldrungen ist der deutschen Registrierungspraxis nach wie
vor fremd. Zwar hélt die Gemeinschaftsmarkenverordnung dieses Instrument in Art. 38 Abs. 2
S. 1 GMarkenV bereit. Die Markenrechtsrichtlinie gibt die Verwendung von Disclaimern jedoch
nicht verbindlich vor. Der deutsche Gesetzgeber hat von der Moglichkeit, sie als Instrument zur
Gestaltung des Schutzumfangs vorzusehen keinen Gebrauch gemacht. Er ldsst lediglich eine
Einschrinkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemif3 § 39 Abs. 1, 1. Alt. Mar-
kenG zu. Fiir sonstige Erkldrungen iiber die Einschriankung des Schutzbereichs der einzutragen-

den Marke gibt es keine rechtliche Grundlage im Markengesetz.***

Eine Mehrwortmarke, die beschreibende Bestandteile enthilt, wird daher nach deutschem Mar-
kenrecht eingetragen, wenn sie als Ganzes einen individuell prigenden Charakter hat bzw. einen
iiber die Summe ihrer Zeichenbestandteile hinausgehenden Gesamtbegriff ergibt.”** Als Grund-
satz ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm
entgegentritt, ohne sie einer zergliedernden Betrachtung zu unterzichen.*”> Sie muss daher auf
den ersten Blick unterscheidungskréftig sein, wofiir bereits die Originalitdt eines einzelnen Be-
standteils ausreichen kann.”° Die Verwendung eines schutzunfihigen Bestandteils in einer
Mehrwortmarke kann aber unter Umstéinden zu einer schwicheren Kennzeichnungskraft fiih-

ren.*’

Teilweise wird in der Literatur gefordert, in Ubereinstimmung mit der internationalen Marken-

rechtsentwicklung Erkldrungen des Anmelders zur Beschrinkung des Schutzbereichs der einzu-

438

tragenden Marken auch im deutschen Markengesetz zuzulassen.™" Der Nutzen solcher Disclai-

mer ist hingegen fraglich. Bereits 1971 wurde dies durch einen Fachausschuss ,,Verfahrensfra-

gen* gepriift und die Einflihrung aufgrund des zu geringen Nutzens fiir das deutsche Marken-

439

recht einstimmig abgelehnt.”” Nachdem die in Mehrwortmarken enthaltenen beschreibenden

#2 Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 U.S.P.Q. 486 ff., 486-487 (Comm’r Pats. 1954).
43 Vgl. hierzu Fezer, Markengesetz, § 39 RN 6.

4 BPatGE 10, 71 — Melittafilter; BPatG GRUR 1984, 445 — van Linnen Primeur; BGH GRUR 1996, 771 — THE
HOME DEPOT.

“3 BGH GRUR 1995, 408ff. , 409 - PROTECH; BGH GRUR 1996, 771 ff., 772 — THE HOME DEPOT.
436 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 22.

7 Fezer, Markengesetz, § 8, RN 149a.

8 Fezer, Markengesetz, § 39 RN 6.

439 Stellungnahme des Unterausschusses ,,Verfahrensfragen®, GRUR Int. 1971, 382 ff., 383.
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Angaben nur aufgrund eines unterscheidungskriftigen Gesamtgefiiges zur Eintragung gelangen
konnen, erscheint das Verlangen einer Freigabeerkldarung, welcher nach diesen Grundsitzen nur
deklaratorische Wirkung zukommt, entbehrlich. Markenschutz fiir die beschreibenden Bestand-
teile in isolierter Betrachtung wiirde nach allgemeinen Regeln ohnehin nur bei Verkehrsdurch-
setzung gewidhrt. Zudem kann die Tatsache, dass eine Marke beschreibende Angaben enthélt, bei
der Frage der Kennzeichnungskraft im Verletzungsprozess angemessene Beriicksichtigung fin-
den. Ein Disclaimer konnte allenfalls zur Kldrung des Schutzumfangs sehr komplexer Marken
im Zeitpunkt der Eintragung beitragen.**” Die Vorverlegung der Klirung dieser Frage in das
Eintragungsverfahren hitte dann moglicherweise eine Reduzierung von Widerspruchs- und Ver-
letzungsverfahren zur Folge, dafiir aber einen Anstieg der Beschwerdeverfahren, mit denen die
Anmelder versuchen wiirden, ihre Marken ohne Schutzrechtsverzicht eingetragen zu bekom-
441

men.” " Fiir eine Anpassung des deutschen Markenrechts kann ein Bediirfnis daher nicht gesehen

442
werden.

2.  Generic Names - Gattungsbezeichnungen

Gattungsbezeichnungen (Generic Names) sind Begriffe, die von den Verbrauchern als Name des
Genres (Kategorie oder Klasse) der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen verstanden
werden. Sie konnen deshalb fiir diese nicht als Marke fungieren.**® Da derartige Worte - Nomen
und Adjektive** - Waren oder Dienstleistungen verschiedener Hersteller erfassen, fehlt es an
dem fiir Marken erforderlichen Herkunftshinweis und somit an Unterscheidungskraft. Gleiches

445

gilt fiir die phonetische Entsprechung einer Gattungsbezeichnung.™ Infolgedessen sind Gat-

tungsbegriffe auch nicht auf dem Supplemental Register eintragbar.

Im Lanham Act werden die Gattungsbegriffe in den §§ 14(3) und 15(4) speziell erwihnt. So be-
steht gemal § 14(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3) ein Loschungsgrund fiir eine eingetragene

Marke, wenn diese zum ,,generic name* fir die Waren oder Dienstleistungen wird, fiir die sie

440 Stellungnahme des Unterausschusses ,,Verfahrensfragen®, GRUR Int. 1971, 382; Kunz-Hallstein, GRUR Int.
1990, 747 ff., 754.

441 Stellungnahme des Unterausschusses ,,Verfahrensfragen®, GRUR Int. 1971, 382 ff., 383.

442 Stellungnahme des Unterausschusses ,,Verfahrensfragen, GRUR Int. 1971, 382 ff., 383; Kunz-Hallstein,
GRUR Int. 1990, 747 ft., 754.

3 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4,9 (2™ Cir. 1976); Miller Brewing Co. v. Falstaff
Brewing Corp., 655 F.2d5 ff, 8 (1* Cir. 1981); Zatarains, Inc., v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786
ff., 790 (5™ Cir. 1983); TMEP § 1209.01(c) [R 1].

% In re Reckitt & Colman, North America Inc., 18 U.S.P.Q.2d 1389 (T.T.A.B. 1991).
3 In re Hubbard Milling Co., 6 U.S.P.Q.2d 1239 (T.T.A.B. 1987) - MINERAL-LYX
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registriert ist, oder fiir einen Teil davon. Bis zur Anderung der Vorschrift durch den Trademark
Law Revision Act von 1988 wurde anstelle von ,,generic name* die Wendung ,,the common
descriptive name of an article or substance** gebraucht. Demgeméil wurde frither zwischen ,,apt
or common descriptive names® einerseits und ,,generic names* andererseits unterschieden. Als
Common Descriptive Names galten solche Worte, die nicht per se als generisch zu charakterisie-
ren, aber im Laufe der Zeit so eng mit einem Produkt in Verbindung gebracht worden sind, dass
sie in der betroffenen Branche als Kunstname fiir alle der Beschreibung entsprechenden Waren
oder Dienstleistungen verschiedener Hersteller anerkannt wurden.**® Der Terminus ,,generic na-
me* wurde auch in § 15(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1065(4) erst im Zuge des Trademark Law
Revision Act eingefiigt. Hiernach bleibt das Privileg der Unangreifbarkeit von Markenrechten
wegen ihres beschreibenden Charakters (Incontestability), das grundsitzlich nach 5-jdhriger Re-
gistrierung im bundesgesetzlichen Hauptregister gewdhrt wird, den Gattungsbezeichnungen ver-
sagt.*"” Im Hinblick auf die beiden Gesetzesinderungen wird die friihere Differenzierung zwi-
schen ,,apt or common descriptive names* und ,,generic names‘ heute als nicht mehr vertretbar
angesehen und eine konsequente Verwendung der Terminologie des Lanham Act (z.B. bei der

Priifung der Registrierfahigkeit eines Zeichens) gefordert.***

In der Registrierungspraxis wurde ferner eine Unterscheidung zwischen solchen Bezeichnungen
vorgenommen, die als ,,generic eingestuft, und solchen die als so hochgradig beschreibend er-
achtet wurden, dass sie unfahig fiir eine exklusive Aneignung als Marke sind.**” In beiden Fillen
wurde eine Registrierung versagt. Das Trademark Trial and Appeal Board ist dem 1992 entge-
gengetreten, indem es feststellte, dass selbst ein so hoher Beschreibungsgrad kein statutarischer
Grund fiir eine Verweigerung der Registrierung sei. Dies konne nur gemaf3 § 2(e)(1) Lanham
Act, 15 U.S.C. 1052(e)(1) geschehen, wenn das angemeldete Zeichen als ,,generic einzustufen

. .. . . 450
sei oder als ,,merely descriptive ohne Nachweis von Secondary Meaning.

Die prézise Terminologie ist von Bedeutung, um Unklarheiten iiber die Anwendbarkeit marken-

rechtlicher Doktrinen zu vermeiden,*' denn beschreibende Marken konnen durch den Nachweis

#6 Questor Corp. v. Dan Robbins & Associates, Inc., 199 U.S.P.Q. 358 ff., 364 (T.T.A.B. 1978), aff'd, 599 F.2d
1009, 102 U.S.P.Q. 100 (C.C.P.A. 1979); TMEP § 1209.01(c) [R.1].

Zur Incontestability vgl. vorstehend Kapitel 1, Abschnitt B.III.1.

% n re K-T Zoe furniture Inc., 16 F.3d 390, 29 U.S.P.Q.2d 1787 (Fed. Cir. 1994); TMEP § 1209.01(c) [R-1].
449

447

30 highly descriptive as to be incapable of exclusive appropriation as a trademark®. Siehe in re Harcourt
Brace Jovanovich, Inc., 222 U.S.P.Q.2d 820 (T.T.A.B. 1984) — Law & Business; in re Industrial Relations
Counselors, Inc., 224 U.S.P.Q. 309 (T.T.A.B. 1984) — Industrial Relations Counselors, Inc.

% In re Women’s Publishing Co., Inc., 23 U.S.P.Q.2d 1876 ff., 1877 n.2 (T.T.A.B. 1992).
1 Vgl. McLeod, 82 TMR 607 (1992).
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von Secondary Meaning Schutzfahigkeit erlangen, wihrend das fiir Generic Names bestehende
Schutz- und Eintragungshindernis aufgrund eines immerwihrenden Freihaltebediirfnisses fiir die

betreffende Produktgruppe nicht iiberwunden werden kann.**

Anders ist die Rechtslage nach
deutschem Markenrecht, denn hier kann das absolute Schutzhindernis fiir Gattungsbezeichnun-
gen durch den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung iiberwunden werden.*>> Zwar findet sich der
Terminus ,,Gattungsbezeichnungen® im deutschen Markengesetz nicht, sie werden aber unter die
Liblich gewordenen Bezeichnungen® i.S.v. § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG subsumiert.*** Hierzu
zdhlen sowohl an sich unterscheidungskriftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen zur
Bezeichnung bestimmter Waren verwendet werden und deshalb nicht mehr kennzeichnend, son-
dern beschreibend verstanden werden, als auch Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres
beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.*® Daneben werden
Gattungsbezeichnungen von Ziffer 1 wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und von

Ziffer 2 als ,,Bezeichnung der Art™ erfasst.*®

Der Begriff des Freizeichen, der noch aus dem Wa-
renzeichengesetz stammt (§ 4 Abs. 1 WZG), entspricht im iibrigen, wie der Vergleich mit der
zuvor zitierten Definition zeigt, dem Begriff der ,,apt or common descriptive names®, der frither

im Lanham Act verwendet wurde und nun ebenfalls keine eigenstindige Bedeutung mehr besitzt.

Konsequenter Weise weicht die Behandlung von Gattungsbezeichnungen in den beiden Rechts-
ordnungen aufler in der Frage der nachtriglich erworbenen Unterscheidungskraft auch insoweit
voneinander ab, als es um die Unangreifbarkeit registrierter Marken wegen ihres beschreibenden
Charakters geht. Denn Bestandsschutz wird nach deutschem Recht allen entgegen § 8 Abs. 2
Ziff. 1-3 MarkenG eingetragenen Zeichen, also auch den Gattungsbezeichnungen, nach 10-
jahriger Registrierung gewéhrt, § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Im US-amerikanischen Recht sind
diese hingegen von dem vergleichbaren Privileg der Incontestability ausdriicklich ausgenommen,

§ 15(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1065(4).

Auch nach dem deutschen Markengesetz stellt indessen die Tatsache, dass eine eingetragene
Marke nachtraglich zur Gattungsbezeichnung (,,iiblich gewordenen Bezeichnung*) geworden ist,

einen Loschungsgrund dar, § 49 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG. Der Verfall muss allerdings infolge des

2 1n re Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 ff.,9 (2nd Cir. 1976); Miller/Davis, Intellec-
tual Property, p. 167.

43 Berlit, Markenrecht, RN 28.

% Fezer, Markengesetz, § 8, RN 257-293; Berlit, Markenrecht, RN 100.

#3 So unter Hinweis auf die Begriindung zum Regierungsentwurf BGH GRUR 1998, 465 ff., 468 — Bonus I1.
#6 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 89 und 90.
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Verhaltens oder der Untitigkeit des Markeninhabers eingetreten sein. Dieses zusétzliche Tatbe-

standsmerkmal ist in § 14(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3) nicht vorgesehen.

Zur Einordnung eines Begriffs als Gattungsbezeichnung ist nach deutschem wie nach US-
amerikanischem Recht ein unmittelbarer spezifischer Warenbezug erforderlich.**” Ob eine Be-
zeichnung als Generic Name zu qualifizieren ist, wird in den USA daher mittels eines zweiteili-
gen Tests ermittelt, der vom Court of Appeals for the Federal Circuit in der Entscheidung H.
Marvin Ginn Corp., v. International Association of Fire Chiefs, Inc.*® dargelegt wurde. Hier-
nach ist in einem ersten Schritt zu fragen, welche Waren- oder Dienstleistungsklasse betroffenen
ist und sodann, ob die relevanten Verkehrskreise die Bezeichnung hauptsichlich als Hinweis auf
eben diese Waren- oder Dienstleistungsklasse verstehen. Dies ist nicht unproblematisch, da die
Abnehmer in unterschiedlichen regionalen Méarkten auch ein unterschiedliches Verstindnis eines
Begriffs haben konnen. Eine &hnliche Differenzierung kann zwischen Verbrauchern und Fach-
kreisen vorzunehmen sein. Soweit sich solche voneinander abgrenzbaren Gruppen bilden lassen,
gilt die Bezeichnung fiir die eine als Gattungsbezeichnung, fiir die andere als Marke.*® Lassen
sich die Abnehmerkreise nicht getrennt ansprechen und hélt eine deutliche Mehrheit das Zeichen
fiir einen Gattungsbegriff, wird dem Benutzer kein AusschlieBlichkeitsrecht zuerkannt. Der
Doppeldeutigkeit des Begriffs wird jedoch insoweit Rechnung getragen, als die Gerichte den als
Markenverletzern beklagten Konkurrenten in solchen Fillen vielfach aufgeben, ihre Produkte
durch einen unterscheidenden Zusatz, wie ihren eigenen Namen, abzugrenzen und Begriffe wie

.. . 460
»original“ oder ,,echt zu vermeiden.

Gattungsbezeichnungen entstehen haufig, wenn ein Begriff von dem Erfinder des Produktes be-
nutzt wird und es fiir dieses Produkt keinen anderen Namen oder nur einen komplizierteren gibt,

der vom Verkehr nicht akzeptiert wird.*' Auf diese Weise entstanden z.B. die Gattungsbegriffe

465

Cellophane,**® Matchbox,*® Aspirin*®* oder Monopoly.**> In den beiden letztgenannten Fillen

47 7Zum deutschen Recht siche BGH GRUR 1998, 465 ff., 468 — Bonus II; Berlit, Markenrecht, RN 101.

#% 'H. Marvin Ginn Corp., v. International Association of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987 ff., 990, 228 U.S.P.Q. 528
ff., 530 (Fed. Cir. 1986).

%% Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 ff., 510 (D.C.N.Y. 1921) - Aspirin; McCarthy on Trademarks, § 12:4,
§ 12:5 m.w.N..

460 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 ff., 581(2nd Cir. 1963) - Thermos; DuPont
Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2" Cir. 1936) — Cellophane; Arnade, Markenfihigkeit von
Zeichen, S. 194.

1 Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 194 m.w.N.

2 DyPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2™ Cir. 1936).

463 J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company, 280 F.2d 437 (C.C.P.A. 1960).
4 Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (D.C.N.Y. 1921).
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scheiterten die betroffenen Unternehmen mit ihren Versuchen, andere Begriffe als Gattungsbe-
zeichnungen zu etablieren und so ihre Marken zu retten, weil die Offentlichkeit die Verwendung
der leichteren (Marken-) Namen bevorzugte. Das Problem stellt sich gleichermal3en bei beriihm-
ten Marken, die aufgrund ihrer Popularitit von der Offentlichkeit als Gattungsbezeichnung {iber-
nommen werden. Dies wird im informellen Sprachgebrauch auch mit dem lautmalerischen Beg-
riff ,,Genericide®, also dem Tod einer vormals giiltigen Marke durch Umwandlung in einen Gat-

tungsbegriff, bezeichnet.**

In einigen seltenen Féllen ist es den Unternehmen gelungen, den Erhalt ihrer vom Genericide
bedrohten Marken zu erringen oder diese von einer Gattungsbezeichnung wieder in eine Marke
zuriickzuwandeln. Der wohl beriihmteste Fall aus den USA ist der der Singer Manufacturing Co.
Dort befand der US-Supreme Court im Jahre 1896, dass das ,,Singer“-Symbol seine Unterschei-
dungskraft verloren habe, weil die Offentlichkeit inzwischen alle Nihmaschinen eines bestimm-
ten Typs als ,,Singers“ bezeichnete.*®” Das Unternehmen hat dennoch den Namen auf all seinen
Produkten weiter verwendet und erwarb so ein halbes Jahrhundert spéter die Rechte an der Be-

- 1 468
zeichnung zuriick.

Im Fall von Xerox drohte die Marke zum Synonym fiir Kopiergerite all-
gemein und den Kopiervorgang als solchen (to xerox) zu werden. In umfangreichen Werbemal-
nahmen bemiihte sich das Unternehmen daraufhin, der Offentlichkeit die Markenqualitit des

Begriffs zu vermitteln, und konnte so eine Entwicklung zum Gattungsbegriff verhindern.*®

3.  Geographic Names - Geographische Angaben

Seit der ersten Markenentscheidung des US-Supreme Court, in der es um die Verwendung eines
geographischen Namens als Marke ging, der Lackwanna-Entscheidung von 1871, gilt im Com-
mon Law die Regel, dass ein geographischer Name, der nur benutzt wird, um den Herkunftsort

der Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen, lediglich beschreibend und daher nicht per se un-

470

terscheidungskréftig ist.”™ Er kann nicht die Giiter oder Dienstleistungen unterscheiden, die von

471

anderen hergestellt oder angeboten werden, aber aus derselben Region stammen.”" Ferner be-

steht ein Freihaltebediirfnis der Konkurrenten aus der Region.

465 Anti-Monopoly, Inc., v. General Mills Fun Group, 694 F.2d 1316 (9™ Cir. 1982).
466 Burgunder, Santa Clara Law Review, Vol. 26 (1986), 581 ff., 600.

7 Singer Manufacturing Co., v. June Manufacturing Co., 163 US 169 (1896).

468 Singer Manufacturing Co. v. Briley, 207 F.2d 519 ff., 520 n.3 (5" Cir. 1953).

469 Vgl. die Werbebeispiele bei Wilson, Trademark Guide, p. 101, 103.

47 Canal Company v. Clark, 80 US 311 ff,, 324 (1871).

Y1 Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S.204 m.w.N.
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Demgemil enthilt auch der Lanham Act eine Eintragungsschranke fiir geographische Angaben.

In § 1052(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e) heil}t es:

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of
others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it
consists of a mark which ... (2) when used on or in connection with the goods of the applicant
is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may
be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the

goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them.*

Mit dem Verbot der geographisch beschreibenden Angaben gemil Ziffer (2) wird dem Freihal-
tebediirfnis der Konkurrenten aus derselben Region Rechnung getragen. Die Untersagung irre-
filhrender geographischer Angaben geméil Ziffer (3) zielt dagegen auf den Schutz der Verbrau-
cher vor Irrtiimern und Tauschungen ab.*” In beiden Fillen liegt die Betonung auf ,,primarily*,
denn wiahrend unter Geltung des Federal Trademark Act von 1905 noch alle Marken, die einen
wie auch immer gearteten geographischen Hinweis enthielten, vom Schutz ausgeschlossen wa-
ren, gilt die Eintragungsschranke des Lanham Act nur fiir solche Marken, die eine hauptsédchlich
geographische Bedeutung haben. Eine Ausnahme von dem Eintragungsverbot fiir solche geogra-
phisch beschreibenden Marken besteht geméll § 2(e)(2) Lanham Act dann, wenn es sich um die
Registrierung als Certification Mark gemiB § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054 handelt.*’* Zu-
dem konnen geographische Namen, die sich aufgrund ihres beschreibenden Charakters nicht fiir
das Principal Register qualifizieren, in das Supplemental Register eingetragen werden, vgl.

§ 23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c).

Diese Konzeption entspricht insoweit dem des deutschen Markenrechts als an geographischen
Herkunftsangaben auch hierzulande grundsitzlich keine Individualrechte begriindet werden kon-
nen. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthélt eine absolute Eintragungsschranke fiir Marken, die aus-
schlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographi-

schen Herkunft dienen konnen. Ergénzt wird dieses absolute Eintragungshindernis fiir beschrei-

42 Die Eintragung im Hauptregister soll keiner Marke, durch die die Waren des Anmelders von denen anderer

unterschieden werden konnen, ihrer Beschaffenheit wegen verweigert werden, es sei denn sie bestehe aus einer
Marke

(2) die die Waren des Anmelders, wenn sie fiir diese benutzt wird, hauptsdchlich geographisch kennzeichnet, mit
Ausnahme der Fille, in denen geographische Herkunftsangaben nach § 1054 eingetragen werden konnen,

(3) die die Waren des Anmelders, wenn sie fiir diese benuizt wird, hauptséchlich geographisch irrefiihrend
kennzeichnet. * Ubersetzung in Anlehnung an BIPMZ 1949, 165.

3 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 175.
M Vgl. die vorstehenden Ausfithrungen in Abschnitt A.V.
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bende geographische Angaben durch das Verbot der Eintragung irrefiihrender Angaben gemal
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, soweit die Eignung zur Téduschung bereits im Anmeldeverfahren er-
sichtlich ist. Geographische Herkunftsangaben werden allerdings im deutschen Recht nach den
§§ 126 ff. MarkenG als eine Art ,kollektiver Good-will* geschiitzt.475 Eine Eintragungsmoglich-
keit besteht ferner als Kollektivmarke gemil3 den §§ 97 ff. MarkenG.

Geographische Angaben im Sinne von § 2(e)(2) oder (3) Lanham Act konnen wie im deutschen
Recht die Namen jedweder Pldtze auf der Erde sein und es ist unerheblich, ob sie als Adjektiv,
Spitzname, Abkiirzung oder einer sonstigen Variante verwendet werden, so lange die Bezeich-
nung von der Kauferschaft als Name der geographischen Lage verstanden wird."”® Ausgenom-
men sind auBerirdische Begriffe, wie z.B. Milky Way oder Saturn, da (jedenfalls derzeit) kein
verniinftiger Konsument davon ausgehen kann, dass die gekennzeichneten Produkte von dort

stammen.477

a)  Hauptsichlich geographisch beschreibende Angaben

An geographisch beschreibenden Zeichen konnen in beiden Rechtsordnungen ausnahmsweise
auch Individualmarken begriindet werden. So werden von § 2(e)(2) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052(e)(2) nur solche Zeichen erfasst, deren primire Bedeutung in einer geographischen An-
gabe liegt. Maligeblich ist ferner, ob die Konsumenten eine Produkt/Ort-Assoziation vornehmen,
also glauben, dass die Waren von dem angegebenen Ort stammen.?’® Es bedarf zwar keiner
Mehrheit der Verbraucher, aber doch einer beachtlichen Menge, die dies verneinen, damit die

Bezeichnung Markenqualitit erlangen kann.*”’

Die Tatsache, dass eine Bezeichnung noch eine weitere Bedeutung hat, wirkt sich nur dann posi-
tiv auf die Eintragungsféhigkeit als Marke aus, wenn es sich bei dieser um die géngigere Bedeu-
tung handelt, denn nur in diesem Fall ist der geographische Sinngehalt nicht der hauptséchliche.

Daher dndert z.B. die Tatsache, dass ,,Manhattan* auch der Name eines Cocktails ist, nichts an

475 Dazu bereits oben Abschnitt A.V.

476 TMEP § 1210.02. Zu den Abwandlungen geographischer Herkunftsangaben im deutschen Recht siehe Ingerl/

Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 84/85 m.w.N.
477 McCarthy on Trademarks, § 14:5.

" In re Societe Generale Des Eaux Minerales De Vittel, S.A., 824 F. 2d 957 ff., 959, 3 U.S.P.Q.2d 1450 ff., 1452
(Fed. Cir. 1987); in re Handler Fenton Westerns, Ins., 214 U.S.P.Q. 848 ff., 845-850 (T.T.A.B. 1982).

% In re Charles S. Loeb Pipes, Inc., 190 U.S.P.Q. 238 (T.T.A.B. 1976).
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seiner Einordnung als hauptséichlich geographische Angabe, weil es sich hierbei in erster Linie

um einen Stadtteil von New York handelt.*°

Marken mit geographischem Inhalt kénnen sogar urspriinglich unterscheidungskréftig sein, wenn
der Ort so obskur oder entlegen ist, dass er aus Sicht eines durchschnittlichen amerikanischen
Konsumenten nicht als geographischer Herkunftshinweis verstanden wird.”*' Im deutschen
Recht kommt es allerdings zusétzlich auf ein etwaiges aktuelles Freihaltebediirfnis an, wenn der
Verkehr die geographische Angabe nicht kennt oder nicht als solche erkennt und daher als Phan-
tasiebezeichnung versteht.** Dieses gesondert festzustellende Freihaltebediirfnis ist zu bejahen,
wenn in dem fraglichen Gebiet gegenwirtig oder in naher Zukunft entsprechende Produkte her-
gestellt werden und nicht nur theoretisch damit zu rechnen ist, dass sie in den inldndischen Ver-
kehr gelangen kénnen.*™ Markenschutz als Individualmarke scheidet in diesem Fall aus, obwohl
die Angabe von den Verbrauchern noch nicht als geographische Herkunftsbezeichnung verstan-

den wird.

Schutzfihig sind in beiden Rechtsordnungen solche Angaben, die keine Affinitdt zu der geogra-
phischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aufweisen, wie z.B. ,,North Pole* fiir Bana-
nen, so dass eine Produkt/Ort-Assoziation ausgeschlossen ist."* Entsprechendes gilt, wenn eine
Umwandlung in eine betriebliche Herkunftsangabe stattgefunden hat.**> Fiir die Zuerkennung
von Secondary Meaning geniigt in den USA wiederum der Nachweis, dass die hauptsidchliche
Bedeutung des Zeichens eine andere geworden ist, weil die Konsumenten mit der Angabe nicht
nur einen bestimmten Ort, sondern auch einen bestimmten Anbieter und seine Fertigkeiten asso-
ziieren.”*® Da die fragliche Bezeichnung in diesem Fall zumindest in dem speziellen Marktseg-
ment und im Hinblick auf das spezielle Produkt nicht als geographische Angabe gilt, ist sie als

Marke registrierfahig.*®’

Zur Ablehnung einer Registrierung auf Grundlage von § 2(e)(2) Lanham Act, 15 U.S.C.

§ 1052(e)(2) miissen mithin folgende Voraussetzungen erfiillt sein: 1. die Marke muss eine

0 1n re Cookie Kitchen, Inc., 228 U.S.P.Q. 873 ff., 874 (T.T.A.B. 1986).

! In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel, S.A., 824 F.2d 957 ff., 959, 3 U.S.P.Q.2d 1450 ff., 1452
(Fed. Cir. 1987); TMEP § 1210.03(a).

2 BPatGE 15, 214 — Apia; siehe auch Fezer, Markengesetz, § 8 RN 207.

3 BGH GRUR 1983, 783 — Capri-Sonne. Siche auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 82.

4 McCarthy on Trademarks, § 14:7; TMEP § 1210.03(a).

5 BGH GRUR 1958, 39 ff., 40 — ,,Rosenheimer Gummimdintel Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 126, RN 8.
6 Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 205; Miller/Davis, Intellectual Property, p. 175/176.

“7 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 176.
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hauptsédchlich geographische Bedeutung haben, 2. die Verbraucher miissen eine goods/place oder
service/place Assoziation vornehmen, und 3. die Waren oder Dienstleistungen miissen tatsidch-

lich von dem angegebenen Ort stammen.

Die Beweislast filir eine entsprechende Assoziation der Verbraucher liegt beim Priifer des
USPTO. Hierfiir braucht er allerdings nur einen nachvollziehbaren Grund darzulegen, aus dem
darauf geschlossen werden kann, dass die Offentlichkeit in der Marke eine Ortsangabe fiir die
Herkunft der Produkte sieht.”*® Ein Beweis des ersten Anscheins kann z.B. mit Hilfe von Eintri-
gen aus dem Telefonbuch geschaffen werden, aus denen hervorgeht, dass Unternehmen mit ver-
gleichbarem Waren- oder Dienstleistungsangebot in der benannten Gegend existieren.”® Sofern
die hauptsédchlich geographische Bedeutung der Marke nicht in Frage steht, darf die Produkt/Ort-
Assoziation aus der Tatsache, dass die Waren von dem angegebenen Ort stammen, abgeleitet

werden.*”°

Ist der geographische Sinngehalt jedoch streitig (aufgrund einer weiteren Bedeutung
oder bei obskuren oder entlegenen Pldtzen), muss Beweis fiir die Produkt/Ort-Assoziation er-

bracht werden.*’!

b) Irrefiihrende geographische Angaben

Entspricht der in einer Marke enthaltene geographische Name nicht der tatsdchlichen Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen, kann das Zeichen als irrefiihrende geographisch beschreibende
Angabe unter § 2(e)(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(3) fallen. Zwar enthélt das Gesetz kei-
nerlei Vorbehalte gegen ,,geographically misdescriptive terms®. Sie konnen als willkiirlich ge-
wihlte Namen (arbitrary marks) ohne Nachweis von Secondary Meaning Markenschutz erlan-
gen. Kommt hingegen ein Tduschungselement hinzu, greift § 2(e)(3) Lanham Act ein oder § 2(a)
Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a), der eine Eintragungsschranke fiir tiuschende Inhalte (decepti-

ve matter) statuiert.***

8 In re Loew’s Theatres, Inc., 769 F.2d 764 ff., 767/768, 226 U.S.P.Q. 865 ff., 868 (Fed. Cir. 1985).
9 In re Nantucket, Inc., 677 F.2d 95 ff., 106, 213 U.S.P.Q. 889 ff., 898 (C.C.P.A. 1982); TMEP § 1210.04 [R-1].

% In re Handler Fenton Westerns, Inc., 214 U.S.P.Q. 848 ff., 849/850 (T.T.A.B. 1982) — Denver Westerns; in re
MCO Properties Inc., 38 U.S.P.Q.2d 1154 (T.T.A.B. 1995) — Fountain Hills; in re Nantucket Allserve Inc., 28
U.S.P.Q.2d 1637 (T.T.A.B. 1991) — Nantucket Nectars; in re California Pizza Kitchen Inc., 10 U.S.P.Q.2d 1704
— California Pizza Kitchen (,,Pizza Kitchen disclaimed); TMEP § 1210.05 m.w.N.

1 Vgl. in re Societe Generale Des Eaux Minerales De Vittel, S.A., 824 F. 2d 957, 3 U.S.P.Q.2d 1450 (Fed. Cir.
1987) — Vittel; in re Bavaria St. Pauli Brauerei AG, 222 U.S.P.Q. 926 (T.T.A.B. 1984) — Jever; in re Brauerei
Aying Franz Inselkammer KG, 217 U.S.P.Q. 73 (T.T.A.B. 1983) — Ayinger Bier (,,Bier* disclaimed).

2 Vgl. z.B. in re Jack’s Hi-Grade Foods, Inc., 226 U.S.P.Q. 1028 (T.T.A.B. 1985): Neapolitan als geographically
deceptively misdescriptive fiir Wurst eingestuft, die tatsdchlich aus den USA stammten und nicht aus Neapel in
Italien.
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Grundsitzlich hat die Abgrenzung zwischen den Féllen irrefithrender Angaben i.S.v. § 2(e) Lan-
ham Act und tduschender Angaben i.S.v. § 2(a) Lanham Act Bedeutung fiir die Moglichkeit des
Anmelders, die Eintragungsfdhigkeit seines Zeichen durch den Nachweis von Secondary Mea-
ning zu erreichen. Denn dieser Weg wird ihm im letztgenannten Fall durch § 2(f) Lanham Act
explizit versagt.*”® Fiir geographisch irrefiihrende Angaben enthlt § 2(f) Lanham Act allerdings
eine weitere Einschrankung. Der Nachweis von Secondary Meaning fiihrt hiernach nur dann zur
Eintragungsfahigkeit der Marke, wenn die Unterscheidungskraft vor dem 8. Dezember 1993 er-
langt wurde. An diesem Datum trat das North American Free Trade Agreement (NAFTA) in
Kraft, das fiir geographisch irrefiihrende Zeichen eine Eintragung generell ausschlie3t. Aufgrund
dessen wurde § 2(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e) mit Gesetz vom 1. Januar 1994 um Ziffer
(3) erginzt und § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f) entsprechend modifiziert.**

Vor der Gesetzesdnderung wurden geographisch irrefiihrende Angaben von § 2(e)(2) Lanham
Act erfasst und konnten nach Zuerkennung von Secondary Meaning Registrierfahigkeit erlangen.
In der neuen Fassung gelten die Vorschriften fiir alle Antrége, die an oder nach dem 8. Dezem-
ber 1993 eingereicht wurden.*” Eine Abgrenzung zwischen § 2(a) und § 2(e)(3) Lanham Act hat
somit nur noch dann zu erfolgen, wenn die nachtrigliche Unterscheidungskraft des Zeichens vor
dem 8. Dezember 1993 erlangt wurde. Sie richtet sich danach, ob die geographische Herkunft
des Produkts fiir die Kaufentscheidung der Verbraucher maBgeblich ist.**® Ist dieses der Fall,
handelt es sich um ein tduschendes Zeichen 1.S.v. § 2(a) Lanham Act. Die Schutzunfdhigkeit
geographisch irrefiihrender oder tduschender Zeichen entspricht der Rechtslage Deutschland, da
das absolute Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG fiir tduschende geographische

Herkunftsbezeichnungen ebenfalls nicht durch Verkehrsdurchsetzung tiberwindbar ist.

Bei zusammengesetzten Marken, die eine geographische Herkunftsangabe enthalten, kommt es
fiir die Eintragbarkeit in das US-amerikanische Hauptregister darauf an, ob die Marke in ihrem
Gesamteindruck als phantasievoll oder als ,,primarily geographically descriptive®, ,,misdescripti-
ve* oder gar ,,deceptive einzuordnen ist. Im erstgenannten Fall wird sie ohne Nachweis von
Secondary Meaning 1.S.v. § 2(f) Lanham Act eingetragen, in den anderen Fillen im Ganzen ab-
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gelehnt.”" Etwas anderes gilt nur, wenn die geographische Angabe einen isolierbaren Teil der

43 Siehe auch vorstehend Abschnitt B.I.1.b)cc) zur Secondary Meaning irrefiihrender Angaben.

% North American Free Trade Agreement Implementation Act, Public Law 103-182, 107 Stat. 2057.
45 TMEP § 1210.06.

Bureau National Interprofessionnel Du Cognac v. International Better Drinks Corp., 6 U.S.P.Q.2d 1610 ff,,
1615 (T.T.A.B. 1988); ConAgra Inc., v. Saavedra, 4 U.S.P.Q.2d 1245 ff., 1248 (T.T.A.B. 1987); in re House of
Windsor, Inc., 221 U.S.P.Q. 53 ff., 57 (T.T.A.B. 1983), recon. denied, 223 U.S.P.Q. 191 (T.T.A.B. 1984).

7 TMEP § 1210.08 [R-1.1].
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Marke darstellt, also nicht durch Bindestriche oder Verschmelzung mit einem anderen Wort zu

einer Einheit geworden ist.*®

Handelt es sich bei der isolierbaren Komponente um eine geographisch beschreibende, kann fiir
diese ein Disclaimer verlangt werden, wenn die verbleibenden Bestandteile fiir die gekennzeich-
neten Produkte urspriinglich unterscheidungskriftig sind, oder die Registrierfahigkeit kann durch
Nachweis von Secondary Meaning fiir die geographische Bezeichnung erreicht werden.*” Ist die
enthaltene geographische Angabe irrefiihrend beschreibend oder tduschend, wird die Eintragung
der Marke als Ganzes verweigert, denn hier helfen weder ein Disclaimer noch der Nachweis
nachtraglicher Unterscheidungskraft (sofern diese im Fall von § 2(e)(3) Lanham Act nicht schon

vor dem 8. Dezember 1993 bestand).”*

¢)  Weitere Schutzeinschrinkungen

Grundsitzlich wird eine geographische Angabe in den USA mit der Erlangung von Secondary

Meaning wie jede andere ,,starke® Marke geschiitzt.””’

Eine Ausnahme ergibt sich jedoch auf-
grund der sog. ,,Fair-Use-Defense*, mit der sich ein jiingerer Produzent auf sein Recht berutft,
die geographische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen anzugeben. Dieses Recht be-
steht auch, wenn die fragliche Ortsbezeichnung bereits Gegenstand einer Marke eines Dritten ist.
Die Herkunftsangabe darf dann aber nur in einer rein beschreibenden Art und Weise erfolgen,

nicht in markenméBiger.’”?

Dies entspricht der deutschen Rechtslage, die Schutz fiir Individual-
marken aus geographischen Herkunftsangaben nur in den Grenzen des § 23 Nr. 2 MarkenG vor-
sieht. Ein Verbotsrecht des Markeninhabers gegeniiber einem Dritten, der die geographische

Angabe in lauterer Weise im geschiftlichen Verkehr benutzt, besteht nicht.

SchlieBlich konnen sich Geographische Angaben zu Gattungsbezeichnungen fiir eine Glitergat-

tung oder einen Herstellungsprozess entwickeln und so ihre Fahigkeit, als Marken zu fungieren,

503 504

verlieren. Dies wurde z.B. fiir ,,Swiss Cheese oder ,,Worchester Sauce so entschieden. Im

% TMEP § 1210.09 [R-1].

9 Keine Registrierung, wenn alle Elemente einem Disclaimer unterliegen, z.B. in re California Pizza Kitchen Inc.,

10 U.S.P.Q.2d 1704 (T.T.A.B. 1988): ,,Pizza Kitchen* disclaimed, ,,California‘“ als hauptséchlich geographisch
beschreibend fiir die aus Kalifornien stammenden Restaurantdienstleistungen angesehen.

%0 TMEP § 1210.08 [R-1.1].

51 North American Aircoach System, Inc., v. North American Aviation, Inc., 231 F.2d 205, 107 U.S.P.Q. 68 (CA9
Cal 1955), cert. den. 351 US 920; McCarthy on Trademarks, § 14:10.

%02 McCarthy on Trademarks, § 14:14.
33 Schweizerische Kiseunion Bern v. Saul Stark, Inc., 293 N.Y.S. 816 (1937).
% Teav. Deakin, 15 F. 95 (D.III. 1879). Siehe auch Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 205 m.w.N.
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Fall der Bezeichnung ,,Budweiser”, die 1898 als Gattungsbezeichnung fiir ein bestimmtes Bier-
brauverfahren aus der Stadt Budweis in Bohmen verstanden wurde,”” gelang es dem Unterneh-
men Anheuser-Busch jedoch etwa 25 Jahre spéter, den Namen als Marke fiir ihr Bier zurilickzu-

. 506
gewinnen.

Im Ergebnis stimmt somit die Behandlung geographischer Angaben in Bezug auf deren Eintra-
gungsfahigkeit als Individualmarke und deren Schutzumfang in den USA und in Deutschland
weitgehend iiberein. Beschreibende Angaben bediirfen gleichermaBBen des Nachweises von Ver-
kehrsdurchsetzung, wéhrend irrefiihrende geographische Herkunftsangaben in beiden Rechts-
ordnungen vom Schutz génzlich ausgeschlossen sind. Der lautere, nicht markenméBige
Gebrauch einer geographischen Herkunftsangabe durch Ortsansédssige im geschéftlichen Verkehr
bleibt auch bei Registrierung der Bezeichnung als Individualmarke zuldssig. Abweichungen be-
stehen aber hinsichtlich solcher geographischer Bezeichnungen, die dem Verkehr unbekannt
sind. Diese werden im US-amerikanischen Recht als phantasievolle Markennamen behandelt, da
eine Produkt/Ort-Assoziation der Verbraucher ausscheidet, wogegen im deutschen Recht eine
Feststellung iiber ein etwa bestehendes aktuelles Freihaltebediirfnis getroffen werden muss, die
auch eine konkrete Zukunftsprognose zu beriicksichtigen hat. Die Handhabung ist damit im
deutschen Recht in diesem Punkt strenger.””” Zudem bleibt in den USA hinsichtlich beschrei-

bender geographischer Angaben die Mdglichkeit einer Registrierung im Ergdnzungsregister.

4. Personal Names - Namensmarken

Sowohl nach deutschem wie nach US-amerikanischem Recht ist die Monopolisierung von Per-
sonennamen in Form von Namensmarken problematisch im Hinblick auf das Recht Gleichnami-
ger auf Benutzung ihres Namens im geschéftlichen Verkehr. In Deutschland ist das Recht auf

Fiihrung des eigenen Namens als Teil des allgemeinen Personlichkeitsrecht grundrechtlich ge-

508

schiitzt.”™ Es erstreckt sich auch auf Firmenbezeichnungen, die aus einem solchen Namen eines

509

gegenwirtigen oder fritheren Inhabers bestehen.”™ Eine Eintragung von Personennamen als

Marke, und damit eine Monopolisierung, wird dennoch ausdriicklich durch § 3 Abs. 1 MarkenG

%05 Anheuser-Busch Brewing Asso. v. Fred Miller Brewing Co., 87 F. 864 (C.C. Wis. 1898).

306 Anheuser-Busch, Inc., v. Budweiser Malt Products Corp., 295 F. 306 (2™ Cir. 1923).

077 B. ,Nola*“ als Name einer italienischen Stadt mit 22.000 Einwohnern als Marke fiir diditetische Lebensmittel

unter Beriicksichtigung des Giiteraustauschs zwischen Italien und der Bundesrepublik abgelehnt. Siehe auch die
Praxis des HABM: ,,Im Zweifel fiir den Markt™, HABM Mitt. 1999, 29 — Chiemsee, Schutzfdhigkeit als Marke
verneint.

% BVerfGE 78, 38 ff., 49; BGH NJW-RR 1991, 439 ff., 442.
309 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23, RN 10.
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zugelassen. Auch im Rahmen der Unternehmenskennzeichen gelten die namensmifigen als ur-
spriinglich unterscheidungskréftig und werden daher ohne Nachweis von Verkehrsgeltung ge-

schiitzt.>'°

Die Losung moglicher Kollisionen zwischen Gleichnamigen erfolgt statt dessen iiber
eine Einschrankung des Schutzumfangs gemi3 § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG und den von der

Rechtsprechung zum Gleichnamigkeitsrecht entwickelten Grundsétzen.

Gemal} § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Be-
zeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr dessen Na-
men oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstof3t. Der
Namensbegriff erfasst gemil3 der Protokollerklarung zur Markenrechtsrichtlinie und Gemein-
schaftsmarkenverordnung (Ziffer 7) Vor- und Nachnamen natiirlicher Personen.’'’ Nach der
amtlichen Begriindung ist die Reichweite der Norm hingegen auf Familiennamen beschrinkt.?
Sofern der jlingere Namenstridger an der Benutzung ein schutzwiirdiges Interesse hat, redlich
handelt und im Rahmen des Zumutbaren das Geeignete und Erforderliche tut, um Verwechslun-
gen nach Moglichkeit zu begegnen, wird seinem Namensfiihrungsrecht — jedenfalls hinsichtlich
des Familiennamens - somit Vorrang gegeniiber dem Priorititsprinzip eingerdumt.’’ Die
Gleichnamigkeit soll nach der Rechtsprechung aber nicht auch zur Verwendung oder Eintragung

514

als Marke berechtigen.” * Eine Ausnahme wird nur bei gewichtigen Griinden angenommen, etwa

bei besonderen schopferischen Leistungen des Namenstragers (z.B. Designer), aufgrund derer

der Verkehr die Waren mit diesem identifiziert.’"

In den USA ist demgegeniiber sowohl die Schutz- und Eintragungsfdhigkeit als auch der Schutz-
umfang von Namensmarken eingeschrinkt. Hinsichtlich des Schutzumfangs gelten &hnliche
Grundsitze wie im deutschen Markenrecht, die gleichermaflen zu einer differenzierenden Ko-

existenzlosung flihren.

510 Sjehe oben Abschnitt A.VIL.

11 Abgedruckt in Gielen (1996) 2 EIPR, 83 und ECTA Law Book 3/1994. Siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markenge-
setz, § 23 RN 10.

312 BT-Drucks. 12/6581 vom 14. Januar 1994, S. 80; ebenso Fezer, Markengesetz, § 23, RN 20.
°3 " Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23 RN 16, 20 m.w.N.

314 Gegen ein Recht zur Verwendung als Marke: BGH GRUR 1995, 825 ff., 828 — Torres; BGH GRUR 1991, 475
ff., 478 — Caren Pfleger. Gegen ein Recht zur Eintragung als Marke: BGH GRUR 1966, 499 ft., 501 — Merck;
BGH GRUR 1991, 475 ff., 478 — Caren Pfleger; BPatGE 30, 61 ff., 63 — Peter Meyer/Meyer.

15 BGH GRUR 1991, 475 ff., 478 — Caren Pfleger; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23, RN 24.
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a) Common Law-Schutz von Personennamen

Nach den Regeln des Common Law gehdren Personennamen — und zwar sowohl Vor- als auch
Nachnamen - in die Kategorie der nicht urspriinglich unterscheidungskriftigen Marken.’'® Zu
ithrer Schutzfahigkeit bedarf es des Nachweises von Secondary Meaning. Ein anderer Weg, Mar-
kenschutz zu erlangen, ist der einer besonderen und charakteristischen Darstellung des Na-

IIlel’IS.517

Begriindet wird der Vorbehalt gegen die Schutzfihigkeit von Namen als Marken unter anderem
damit, dass sie wegen der Moglichkeit, dass andere Hersteller denselben Namen tragen, nicht zur
Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeignet sind und daher keine Herkunftsfunk-
tion ausiiben konnen.’'® Dies gilt nicht nur fiir gewdhnliche Nachnamen,'® sondern gerade auch
fiir Vornamen (z.B.: ,,Al“, ,,Al’s Drive In®), da sie der Offentlichkeit eine Zuordnung der ange-
botenen Waren oder Dienstleistungen zu einer einzigen Quelle nicht ohne weiteres erlauben.’?
Ein weiterer Grund liegt darin, dass das Recht zur Fiihrung des eigenen Namens nicht durch
Monopolbildung anderer ausgeschlossen werden soll.”*! Die Barriere gilt daher gleichermafen

. . . . . ., 522
fiir Personen, deren Name mit der von ihnen benutzten Marke identisch ist.

Fiir zusammengesetzte Familiennamen gilt der Vorbehalt gegen die Schutzfahigkeit als Marke
nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im selben Markt denselben Namen tridgt und
damit die Wahrscheinlichkeit einer Irrefihrung des Verkehrs sehr gering ist.’* Als unterschei-
dungskriftig gelten ferner Namen historischer bekannter Personen, da der Name hier nicht die
Identitét des Herstellers benennt, sondern einen ungewohnlichen Gebrauch der Bezeichnung zur

524

Kennzeichnung eines Produktes darstellt.”™ Auch Namen beriihmter lebender Personlichkeiten

konnen mit deren schriftlichen Einverstindnis durch Dritte als Marke verwendet werden. >

316 McCarthy on Trademarks, § 13:2 m.w.N.
7 McLean v. Fleming, 96 US 245 (1877); Amdur, Trademark Law and Practice, p. 202.

S18 Stephano Bros. v. Stamatopoulos, 238 Fed. 89 (CA2 NY, 1916); Amdur, Trademark Law and Practice, p. 202;
McCarthy on Trademarks, § 13:4.

3% Vgl. z.B. Thaddeus Davids v. Davids, 233 US 461 (1913).
520 McCarthy on Trademarks, § 13:2.

21 Alces/See, Commercial Law, § 6.3.3.; Amdur, Trademark Law and Practice, p. 201.

522 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 173.
3 Murphy, 62 TMR 67 ff., 70 (1972); Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 202.
2 McCarthy on Trademarks, § 13:25.

5 McCarthy on Trademarks, § 13:25.
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In Verletzungsprozessen wird das Recht zur Fiihrung des eigenen Namens oft zur Verteidigung
angefiihrt. Die frithe Rechtsprechung nahm diesbeziiglich noch ein absolutes Recht oder ein so-
genanntes ,,sacred right” auf Benutzung des eigenen Namens im geschéftlichen Verkehr an, das
selbst dann besteht, wenn ein Gleichnamiger den Namen schon frither als Marke verwendet hat-

te.””® Die auf sein absolutes Namensrecht gestiitzte Verteidigung eines Beklagten fiihrte regel-

4°?7 inderte sich die

mafig zur Abweisung der Klage. Durch den Waterman Pen Case von 191
Haltung des Supreme Courts aber dahingehend, dass spétere Benutzer Vorkehrungen zu treffen
haben, um eine Verwechslung mit einem bereits etablierten Namen zu vermeiden. Dies kann
durch Ergidnzung um Préfixe oder Suffixe, wie z.B. Vor- oder Nachnamen, Initialen, Geschéfts-
gegenstand oder Herkunft (,,... of New York*) geschehen sowie durch die Erkldrung: ,,not con-

nected with...« >

In Fortentwicklung dieser Grundsdtze geht die Rechtsprechung etwa seit Mitte
der 60er Jahre ausdriicklich nicht mehr von einem absoluten Recht auf Verwendung des eigenen
Namens aus. Bei Verwechslungsgefahr mit einer nachtriaglich unterscheidungskréftig geworde-
nen Namensmarke kann ein Konkurrent somit, auch wenn er denselben Namen trégt, nicht nur
zur Abwandlung, sondern je nach Umstidnden des Falles auch zur Aufgabe seines Namens als

Marke oder Unternehmenskennzeichen verurteilt werden.’%

Bei solchen Namenskonflikten, die urspriinglich vor dem Court of Equity verhandelt wurden,”*
spielen Billigkeitsaspekte stets eine Rolle. Ublicherweise werden sie daher, wenn der Beklagte
seinen Namen in lauterer Weise verwendet, durch einen Vergleich oder eine beschrinkte Verfii-
gung (Qualified / Limited Injunction) geldst, worin eine Abwandlung der jlingeren Marke oder
die Zufiigung einer Erkldrung zur Vermeidung von Verwechslungen vorgesehen wird. Hierdurch
soll den Rechten des Klidgers Rechnung getragen werden, ohne den gleichnamigen Beklagten
mehr als ndtig zu schiddigen.”' Etwas anderes gilt aber bei bosglidubiger Verwendung des eige-
nen Namens, um von dem Good-will einer etablierten Marke zu profitieren.”** Je bekannter eine

Marke ist, umso niher liegt die Annahme einer betriigerischen Absicht eines spiteren Verwen-

326 Singer Mfg. Co., v. June Mfg. Co., 163 US 169 (1896); Meneely v. Meneely, 62 NY 427 (1875); McCarthy on
Trademarks, § 13:7 m.w.N.

7 L.E. Waterman Co. v. Modern Pen Co., 235 US 88 (1914).
528 Siehe auch Amdur, Trademark Law and Practice, p. 233 ff.; McCarthy on Trademarks, § 13:8, 13:11.

¥ Vgl. John R. Thompson Co. v. Holloway, 366 F.2d 108, 150 U.S.P.Q. 728 (CAS5 Tex. 1966); MacSweeney
Enterprises, Inc., v. Tarantino, 235 Cal App2d 549 ff., 563; Caesars World, Inc. v. Caesar’s Palace, 409 F. Supp
818,209 U.S.P.Q. 492 (DC NJ, 1980) — CEASAR’S PALACE.

330 ygl. McLean v. Fleming, 96 US 245 (1877).
3! McCarthy on Trademarks, § 13:9.

32 John Walker & Sons, Ltd., v. (John Walker) Bethea 305 F Supp 1302, 163 U.S.P.Q. 365 (DC SC 1969); Max
Factor & Co. v. Factor, 226 F Supp 129, 140 U.S.P.Q. 166 (SD Cal 1963); Hoyt Heater Co. v. Hoyt, 68 Cal
App2d 523, 65 U.S.P.Q. 294.
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ders im selben Wirtschaftszweig.”> Dies gilt umso mehr bei Konkurrenten, die nicht selbst Tri-
ger des Namens sind>** oder nur zum Zwecke der Berufung auf das Namensrecht einen entspre-

chenden Namenstriiger in ein Unternehmen geholt haben.™

Bei Verwechslungsgefahr wird sol-
chen Personen die Verwendung des Namens als Marke regelméBig untersagt (Unqualified / Ab-
solute Injunction), da sie nicht schutzwiirdig sind.™® Die innere Einstellung des Markenverlet-
zers wirkt sich mithin auf den Umfang der ausgesprochenen Rechtsfolgen aus. Fiir die Frage des
,Ob“ der Haftung ist hingegen allein die Tatsache der Irrefithrung des Verkehrs entscheidend.>’
Bei Ausschluss von der Benutzung des Personennamens als Marke fiir Waren und Dienstleistun-

gen bleibt es dem Namenstrager aber unbenommen, diesen auf andere Weise fiir sein Unterneh-

men zu verwenden.”®

b) Eintragungsfihigkeit von Personennamen

Im Vorgéinger des Lanham Act, dem Federal Trademark Act von 1905, wurden die Common
Law Grundsitze kodifiziert, indem die Registrierung des Namens einer Person in zwei Fillen
zugelassen wurde, namlich bei dessen charakteristischer Darstellung (z.B. als Unterschrift) oder
bei Kombination mit dem Portrait der Person (§ 5 Federal Trademark Act vom 20. Februar
1905°%%). Mit ,,name of an individual* im Sinne der Vorschrift waren jedoch, anders als nach
Common Law, ausschlieBlich Nachnamen gemeint.>** Vornamen wurden von der Eintragungs-
schranke nicht erfasst. Ausgenommen wurden ferner Namen historischer oder beriihmter Perso-

nen, weil ihnen eine andere Bedeutung als die eines bloBen Nachnamens zukomme.>"'

>3 Tiffany and Co. v. Parfums Lamborghini 214 U.S.P.Q. 77 ff., 79; Arnade, Markenfzhigkeit von Zeichen, S. 201.

334 Alfred Dunhill of London, Inc., v. Dunhill Shirt Shop, Inc., 3 F Supp 487 (DC NY 1929); McCarthy on Trade-
marks, § 13.14.

5 De Nobile Cigar Co., v. Nobile Cigar Co., 56 F.2d 324 (CA1 RI 1932); Ford Motor Co. v. Ford Insecticide
Corp., 69 F Supp 935, 72 U.S.P.Q. 355 (DC Mich 1947).

36 McCarthy on Trademarks, § 13:12, § 13:15.

537 MacSweeney Enterprises, Inc., v. Tarantino, 235 Cal App2d 549, 146 U.S.P.Q. 557 (3" Dist. 1965); V. I. Doyle
Plumbing Co. v. Doyle, 120 Ariz 130, 203 U.S.P.Q. 871 (App. 1978); McCarthy on Trademarks, § 13:22; Ar-
nade, Markenféhigkeit von Zeichen, S. 201.

3% Hat Corp. of America v. D.L. Davis Corp., 4 F Supp 613 (DC Conn, 1933); McCarthy on Trademarks, § 13:17.

539 . . . e . . .. .
., No mark which consists merely in the name of an individual, firm, corporation, or association not written,

printed, impressed, or woven in some particular or distinctive manner, on in association with a portrait of the

individual, shall be registered under the terms of this Act...
0 Amdur, Trademark Law and Practice, p. 203 m.w.N.

1 Stephano Bros. v. Stamatopoulos, 238 Fed. 89 (CA2 NY 1916).
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Auch unter Geltung des Lanham Act besteht eine Eintragungsschranke fiir Nachnamen, nicht
dagegen fiir Vornamen sowie erfundene oder wahre Namen von Kiinstlern.* GemiB § 2(e)(4)
Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(4) wird eine Markenregistrierung im bundesgesetzlichen
Hauptregister solchen Marken versagt, bei denen es sich hauptsdchlich um einen reinen Nach-
namen (primarily merely a surname) handelt. Das Wort ,,merely* wurde zuséitzlich zu ,,primari-
ly* in den Gesetzestext aufgenommen, um Namen wie ,,Jones* oder ,, Johnson* von einer Regist-
rierung auszuschlieen, nicht dagegen Namen wie ,,Cotton‘ oder ,,King*, die auBer ihrer Funkti-

on als Nachnamen eine andere hauptsichliche Bedeutung haben.’*

Die Schutzfahigkeit hdngt
daher davon ab, ob in der Kduferschaft der Eindruck {iberwiegt, dass es sich um einen Nachna-
men handelt.>** In diesem Fall ist die Registrierung als Marke im Principal Register unzulissig,
es sel denn, der Name hat Secondary Meaning erlangt. Zur Feststellung des ,,Surname-Status® ist

zu untersuchen, ob der Begriff:

e cine Bedeutung des allgemeinen Sprachgebrauchs hat,

e die phonetische Entsprechung eines Wortes des allgemeinen Sprachgebrauchs ist,
e cine geographische Bedeutung hat,

e einen historischen Ort oder eine historische Person identifiziert oder

e nur ein seltener Nachname ist.

Die Bejahung einer dieser Punkte kann dazu fiihren, dass der Priifer beim USPTO den Surname-
Status verneint und die Eintragung bewilligt. Zwingend ist dies jedoch nicht, denn die fragliche

Bezeichnung ist stets anhand des Tests der hauptsdchlichen Bedeutung fiir die Kéuferschaft zu

545

priifen.”™ Daher geniigt es nicht, irgendeine weitere Bedeutung des als Marke angemeldeten

Begriffs aufzudecken. Es muss sich vielmehr um eine allgemein anerkannte handeln.>* Als re-

o 548

d“**7 oder »Hunt“,” wogegen die Bezeichnung ,,N. Pi-

gistrierfahig erachtet wurden z.B. ,Bir

2 In re Carson 197 U.S.P.Q. 554 (T.T.A.B. 1977); in re Wood 217 U.S.P.Q. 1345 (T.T.A.B. 1983); McCarthy on
Trademarks, § 13:34.

¥ Ex parte Rivera Watch Corp., 106 U.S.P.Q. 145 ff., 149 (Comm’r Pats. 1955); Sears, Roebuck & Co., v. Wat-
son, 204 F.2d 32 ff., 33-34, 96 U.S.P.Q. 360 ff., 362 (D.C. Cir. 1953).

4 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 171.

3 Test of ,,primary significance to the purchasing public, TMEP § 1211.01(a) [R-1].
6 TMEP § 1211.01(a) [R-1].
7 Fisher Radio Corp. v. Bird Electronic Corp., 162 U.S.P.Q. 265 (T.T.A.B. 1969).

¥ 1In re Hunt Electronics Co., 155 U.S.P.Q. 606 (T.T.A.B. 1967).
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quet® ungeachtet der Tatsache, dass Piquet zugleich der Name fiir ein relativ seltenes Kartenspiel

ist, als reiner Nachname eingeordnet wurde.’*

Die gleichen Anforderungen sind an phonetische Entsprechungen von Worten des allgemeinen
Sprachgebrauchs (z.B. ,,Byrne*“/Burn; ,,Knott“/not, knot; ,,Chappell“/chapel) sowie an geogra-
phische Bedeutungen und Ubereinstimmungen mit historischen Plitzen oder Personen zu stellen.
Der Begriff ,,Fairbanks* z.B. wurde mit der Begriindung, dass die geographische Bedeutung
gleichrangig sei, nicht als hauptsichlich reiner Nachname angesehen,”® wogegen bei ,,Hamil-

551

ton* die geographische Bedeutung als nachrangig eingestuft wurde.””" Ferner wurde ,,Da Vinci*

nicht als reiner Nachname befunden, da der Name iiblicherweise mit Leonardo Da Vinci in Ver-

552

bindung gebracht werde.”” Anders wurde dagegen bei der Bezeichnung ,,McKinley* entschie-

. ) . 553
den, obwohl es sich um den Namen eines verstorbenen Priasidenten handelt.

Die Héufigkeit eines Nachnamens ist von erheblicher Bedeutung fiir dessen Qualifikation als
Marke. Wihrend unter Geltung des Trademark Act von 1905 bereits ein einziger Eintrag im Te-
lefonbuch dazu fiihrte, dass die Eintragungsfahigkeit zu verneinen war, sind die Anforderungen

33 7 war fiihrt die Tatsache, dass es sich um einen seltenen

des Lanham Act nicht mehr so streng.
Nachnamen handelt, nicht per se dazu, dass die fragliche Bezeichnung als Marke qualifiziert
wird. Denn selbst in diesem Fall kann — etwa in Ermangelung einer anderweitigen Bedeutung -
bei der Kauferschaft der Eindruck eines reinen Nachnamens vorherrschen.”> Allerdings gibt es
eine Kategorie von Nachnamen, die so selten sind, dass sie nicht den Anschein eines Nachna-

mens haben und daher in den beteiligten Verkehrskreisen als ,,fanciful oder ,,arbitrary mark*

. 556
empfunden wird.

" 1In re Piquet, 5 U.S.P.Q.2d 1367 ff., 1368 (T.T.A.B. 1987).
%" In re Colt Industries Operating Corp., 195 U.S.P.Q. 75 (T.T.A.B. 1977).
! In re Hamilton Pharmaceuticals Ltd., 27 U.S.P.Q.2d 1939 ff., 1943 (T.T.A.B. 1993).

2 Lucien Piccard Watch Corp. v. Since 1868 Crescent Corp., 314 F. Supp. 329, 165 U.S.P.Q. 459 (S.D.N.Y.
1970).

>3 In re Champion International Corp., 229 U.S.P.Q. 550 (T.T.A.B. 1985).

%% Amdur, Trademark Law and Practice, p. 198.

> So z.B. in re Rebo High Definition Studio Inc., 15 U.S.P.Q.2d 1314(T.T.A.B. 1990) — REBO; in re Pohang Iron
& Steel Co., Ltd., 230 U.S.P.Q. 79 (T.T.A.B. 1986) — POSTEN; in re Industrie Pirelli, 9 U.S.P.Q.2d, 1564 ff.,
1566 (T.T.A.B. 1988) — PIRELLI; in re Petrin Corp., 231 U.S.P.Q. 902 (T.T.A.B. 1986) — PETRIN. Siehe auch
ex parte Rivera Watch Corp., 106 U.S.P.Q. 145 ff., 149 (Comm’r Pats. 1955): ,,...there are some names which
by their very nature have only a surname significance even though they are rare surnames. Seidenberg, if rare,
would be in this class.

6 TMEP § 1211.01(a)[R-1] m.w.N.
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Umgekehrt geniigt jedoch allein die Héufigkeit eines Namens nicht, um diesen in die Kategorie
,primarily merely a surname* einzuordnen.®’ Denn der Surname-Status ist nicht abstrakt zu
beurteilen, sondern anhand der konkreten Verbindung mit einem Produkt. Solange die Kéufer-
schaft den Namen mit dem Produkt und nicht hauptsédchlich mit einem Nachnamen verbindet, ist

die Bezeichnung als Marke eintragungsfihig.””®

Ist ein Nachname lediglich einer von mehreren Bestanteilen einer Marke, steht dies der Eintra-
gungsfahigkeit nicht entgegen, wenn die Zusammensetzung einen Gesamteindruck vermittelt,
der in der Hauptsache nicht der eines Nachnamens ist. Denn die Marke ist nach der traditionellen
Lehre in ihrer Gesamtheit zu betrachten.” Voraussetzung ist aber, dass die hinzugefiigten Worte
fiir sich gesehen schutzfihig sind (z.B. im Hinblick auf die gekennzeichneten Produkte als ar-
bitrary, suggestive oder merely descriptive einzustufende Begriffe). Sind die weiteren Bestand-
teile der Marke hingegen minimal oder ihrerseits nicht registrierfédhig (z.B. Gattungsbezeichnun-
gen der gekennzeichneten Produkte), gilt die Marke als hauptsichlich reiner Nachname und ihre
Eintragung wird auf Grundlage von § 2(e)(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(4) versagt.”®
Die Hinzufligung von Initialen oder Anredefloskeln (Mr., Mrs., Mlle) sowie Plural- oder Posses-
sivformen des Namens verstirken eher den Eindruck eines reinen Nachnamens als dass sie ihn
verringern.”®' Doppelnamen kénnen dagegen entsprechend dem Common Law iiber den Surna-
me-Status hinweghelfen. So wurde die Kombination ,,Schaub-Lorenz* nicht als hauptsidchlich
reiner Nachname angesehen, da lediglich den Bestandteilen ,,Schaub* und ,,Lorenz* bei separa-
ter Betrachtung Nachnamensqualitit zukomme, sich eine derartige Zergliederung aber verbie-

562

te.”” Hinzugefiigte Designelemente oder Stilisierungen miissen charakteristisch sein, um den

Gesamteindruck zu beeinflussen. Eine nicht signifikante Stilisierung eines Nachnamens dndert

nichts an der Einordnung der Marke unter § 2(e)(4) Lanham Act.’®

> Miller/Davis, Intellectual Property, p. 172.

% Miller/Davis, Intellectual Property, p. 172.

> In re Hutchinson Technology, Inc., 852 F.2d 552, 7 U.S.P.Q.2d 1490 (Fed. Cir. 1988); Miller/Davis, Intellectual
Property, p. 172.

0 In re Hamilton Pharmaceuticals Ltd., 27 U.S.P.Q2d 1939 (T.T.AB. 1993) — HAMILTON
PHARMACEUTICALS; In re E. Martinoni Co., 189 U.S.P.Q. 589 ff, 591 (T.T.A.B. 1975) — LIQUORE
MARTINONI; TMEP § 1213.02(a)[R-1].

617 B. in re Piquet, 5 U.S.P.Q.2d 1367 (T.T.A.B. 1987) — N. PIQUET; in re Revillon, 154 U.S.P.Q. 494 ff., 495
(T.T.A.B. 1967) — MLLE. REVILLON; aber: in re Hilton Hotels Corp., 166 U.S.P.Q. 216 (T.T.A.B. 1970) —
LADY HILTON nicht als reiner Nachname angesehen, da eine vornehme Dame angedeutet wiirde; Surname-
Status wurde ferner bejaht: in re Woolley’s Petite Suites, 18 U.S.P.Q.2d 1810 (T.T.A.B. 1991) — WOOLLEY'S
PETITE SUITES fiir Hoteldienstleistungen; in re McDonald’s Corp., 230 U.S.P.Q. 304 ff., 306 (T.T.A.B. 1986)
— MCDONALD'S.

%2 1In re Standard Elektrik Lorenz AG, 371 F.2d 870, 152 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A.1967).
%53 1In re Pickett Hotel Co., 229 U.S.P.Q. 760 ff., 763 (T.T.A.B. 1986) — PICKETT SUITE HOTEL trotz Stilisierung
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Nach denselben Grundsétzen wird in der Praxis des USPTO bei der Anmeldung einer Kombina-
tionsmarke kein Disclaimer fiir einen darin enthaltenen Nachnamen verlangt.’® Dies ist auf die
Entscheidung in Sachen Norquist Products, Inc. zuriickzufiihren,”® in welcher ein Disclaimer fiir
»Norquist® als Bestandteil einer Kombinationsmarke fiir nicht erforderlich erachtet wurde, weil
§ 2(e)(3) Lanham Act (heute § 2(e)(4) Lanham Act) nicht die Zerlegung von Kombinationsmar-
ken zur Aufdeckung reiner Nachnamen bezwecke. Es werde vielmehr die Priifung der Marke in
ithrer Gesamtheit vorgeschrieben und die Bewertung ihres kommerziellen Eindrucks. Ein Wort,
das hauptsichlich ein reiner Nachname sei, konne diese Bedeutung verlieren, wenn es in einer

charakteristischen Zusammensetzung erscheine.’®

Die Beweislast dafiir, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen hauptsédchlich reinen
Nachnamen handelt, liegt beim Priifer des USPTO. Dieser muss zunédchst einen prima facie-
Beweis schaffen, damit die Last zum Beweis des Gegenteils auf den Anmelder iibergeht.”®’ Als
Beweis des ersten Anscheins dafiir, dass der Bezeichnung Surname-Status zukommt, kdnnen
z.B. Telefonbucheintrage oder Ausziige aus Computerdatenbanken wie LEXIS-NEXIS sein,
ferner Hinweise auf einen Nachnamen in der Akte selbst, die Art der Benutzung des Zeichens
auf eingereichten Mustern (Specimens), Definitionen aus Worterblichern oder umgekehrt das
Fehlen einer Definition fiir den Begriff in Worterbiichern. Dabei ist zu beachten, dass Eintrage in
ausldandischen Telefonbiichern — selbst wenn der Anmelder Auslidnder ist - nicht aussagekréftig

% Hinweise aus der

sind, weil es auf die Wahrnehmung der Kéuferschaft in den USA ankommt.
Akte konnen sich etwa ergeben, wenn es sich um den Nachnamen einer mit dem Anmelder in
Verbindung stehenden Person handelt, z.B. des Unternehmensgriinders oder eines Vorstandsmit-

glieds.”®

Die Feststellung des USPTO, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen reinen Nach-
namen handelt, bedeutet nicht, dass eine Registrierung im bundesgesetzlichen Hauptregister
génzlich ausgeschlossen ist. Denn der Anmelder kann gemiB3 § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052(f) den Nachweis erbringen, dass der Name fiir seine Produkte unterscheidungskriftig

als primarily merely a surname eingestuft;
64 TMEP § 1213.02(a)[R-1].
%65 Ex parte Norquist Products, Inc., 109 U.S.P.Q. 399 (Comm’r of Pats. 1956).
366 Ex parte Norquist Products, Inc., 109 U.S.P.Q. 399 ff., 400 (Comm’r of Pats. 1956); TMEP § 1213.02(a)[R-1].
7 TMEP § 1211.02(a).
%68 In re Wickuler-Kupper-Brauerei KGaA, 211 USPQ469 (T.T.A.B. 1983).

°% In re Etablissements Darty et Fils, 759 F.2d 15, 225 U.S.P.Q. 652 (Fed. Cir. 1985); in re Rebo High Definition
Studio Inc., 15 U.S.P.Q.2d 1314 (T.T.A.B. 1990); in re Industrie Pirelli, 9 U.S.P.Q.2d 1564 (T.T.A.B. 1988).

120



geworden ist.’”" Secondary Meaning ist daher im Zusammenhang mit Surnames ein zentrales
Thema. Hierfiir geniigt es, dass der Status als Nachname dahingehend reduziert wird, dass darin
nicht mehr die Hauptbedeutung (primary significance) liegt.”’" Hilfsweise bleibt die Moglichkeit
einer Eintragung des Zeichens in das Supplemental Register, § 23(c) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1091(c).

Handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um den Namen eines Dritten, bedarf es geméal
§ 2(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 (c) einer schriftlichen Einwilligung dieser Person oder
ihrer Erben, wenn die Moglichkeit besteht, dass der Namenstrager aufgrund seiner allgemeinen
oder branchenspezifischen Bekanntheit mit den gekennzeichneten Produkten in Verbindung ge-

bracht wird.>”?

Enthélt die Marke den Namen oder die Abbildung einer fiktiven Person, kann von
dem Anmelder ein Disclaimer des Inhaltes verlangt werden, dass der Name kein bestimmtes
lebendes Individuum reprisentiert oder dass das Portrait in der Zeichnung nicht das eines be-
stimmten lebenden Individuums ist.”” ,,Character names* werden in der Legaldefinition fiir Ser-
vice Mark in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 ausdriicklich als mogliche Markenform er-
wihnt. Voraussetzung fiir die Eintragbarkeit ist aber auch hier, dass der Name als Hinweis auf
eine bestimmte Quelle einer Dienstleistung verstanden wird und nicht lediglich als der Name

eines Charakters, der in einer Geschichte oder einem Programm mitspielt.”’

Ist ein Nachname im bundesgesetzlichen Hauptregister als Marke eingetragen, so ist der
Schutzumfang gegeniiber Gleichnamigen dhnlich dem nach Common Law gewéhrten. Gemal
§ 33(a) Lanham Act kann von einem vermeintlichen Markenverletzer jede rechtliche oder nach
Billigkeitsgrundsétzen bestehende Verteidigung, die ohne die Registrierung der Marke bestanden
hitte, geltend gemacht werden.””” Selbst im Fall einer unangreifbar (incontestable) gewordenen
Namensmarke, kann das Recht auf Benutzung des eigenen Namens zur Verteidigung angefiihrt
werden. Dies gilt gemiB § 33(b)(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1115(b)(4) allerdings nur insoweit,

als es sich bei dem als Eingriff angesehenen Gebrauch nicht um einen markenméfigen handelt,

°70" 7 B. in re McDonald’s Corp., 230 U.S.P.Q. 304 ff., 307 (T.T.A.B. 1986): als reiner Nachname angesehen trotz
Beriihmtheit; Registrierung nur gemaf § 2(f).

"' Miller/Davis, Intellectual Property, p. 174.

32" Martin v. Carter Hawley Hale Stores, Inc., 206 U.S.P.Q. 931 (T.T.A.B. 1979).
373 McCarthy on Trademarks, § 13:37.

™ Service Mark abgelehnt: in re Burger King Corp., 183 U.S.P.Q. 698 (T.T.A.B. 1974); ex parte Carter Publica-
tions, Inc., 92 U.S.P.Q. 251 (Comm’r Pats 1952); aber befiirwortet: in re Folk, 160 U.S.P.Q. 213 (T.T.A.B.
1986): ,,The Lollipop Princess* als Service Mark fiir Entertainment Dienstleistungen in Form von Radiopro-
grammen anerkannt.

35 Any registration issued...shall not preclude another person from proving any legal or equitable defense ...

which might have been asserted if such mark had not been registered *.
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sondern um eine anderweitige Benutzung des Namens im geschiftlichen Verkehr, wie z.B. als

Unternehmensname: 376

,,Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to ... the fol-
lowing defenses or defects: ... (4) That the use of the name, term, or device charged to be an
infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own

business, or of the individual name of anyone in privity with such party... "

Eine markenméBige Verwendung des Namens durch einen gleichnamigen Konkurrenten braucht

der Inhaber einer registrierten Marke dagegen nicht zu dulden.

Nach alledem unterscheidet sich das deutsche Recht im Hinblick auf Namensmarken insoweit
von dem US-amerikanischen als das Markengesetz keine Beschridnkung hinsichtlich der Eintra-
gung eigener, fremder oder erdachter Namen kennt. Insbesondere braucht keine Berechtigung
zur Fihrung des angemeldeten Namens nachgewiesen werden.”’® Der (wahre) Namenstriger
kann jedoch die Loschung gemil3 § 13 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 51 Abs. 1 MarkenG verlangen. Fer-
ner kommt eine Untersagung der Eintragung nach allgemeinen Grundsétzen, etwa wegen Irre-
filhrung gemiB § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, in Betracht. Parallelen in den beiden Rechtsordnun-
gen bestehen aber insoweit als das Problem des Gleichnamigkeitsrechts {iber Billigkeitsaspekte
gelost wird. Denn auch in der deutschen Rechtsprechung werden die Moglichkeiten einer Ko-
existenz auf Grundlage einer Interessenabwigung und der Moglichkeiten unterscheidender Zu-
sdtze erwogen. Die Benutzung des Familiennamens im geschéftlichen Verkehr wird dem Jiinge-

ren jeweils nur insoweit gestattet, als es sich nicht um einen markenméfBigen Gebrauch handelt.

5.  Slogans

Nach den Common Law-Prinzipien des unlauteren Wettbewerbs werden Slogans schon seit lan-

gem gegen Gebrauch durch Dritte geschiitzt, wenn Verwechslungsgefahr bei den Verbrauchern

579

besteht.””” Eine Registrierung wurde jedoch urspriinglich mit der Begriindung abgelehnt, dass

376 McCarthy on Trademarks, § 13:13.

> Ein solcher Beweis des Rechts zur Benutzung der eingetragenen Marke ... soll nur folgenden Einwendungen

und Mingel unterworfen sein ... (4) dass der als Eingriff angesehene Gebrauch des Namens, Ausdrucks oder
Wahlspruchs nicht einen Gebrauch als Handels- oder Dienstleistungsmarke darstellt, sondern den Gebrauch
des personlichen Namens der Partei in ihrem eigenen Unternehmen oder des persdnlichen Namens eines Teil-
habers... “, Ubersetzung auszugsweise aus BPMZ 1949, 171.

" BPatGE 29, 89 — Boris; siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 23, § 8, RN 109.

" McCarthy on Trademarks, § 7:20 mit Rechtsprechungsbeispielen ab dem Jahr 1905 (Bickmore Gall Cure Co. v.
Karns, 134 F 833).
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Sitze und Slogans etwas anderes seien als (Mehrwort-) Marken, da sie lediglich der Werbung
und Verkaufssteigerung dienen.”® Heute ist die Markenfihigkeit von Slogans in den USA aner-
kannt, soweit sie dazu benutzt werden, Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren und von
denen anderer Produzenten zu unterscheiden. Je linger ein Slogan ist, umso grofBer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass er nicht als Marke fungiert, sondern als bloBe Werbeanpreisung, die allen-

581

falls nach Urheberrecht geschiitzt ist.™ Als Marke eingetragene Slogans sind z.B.: ,,Just do it

«583

der Firma Nike, Inc. fiir Bekleidung582 oder ,,Just for the Taste of it sowie ,,Can’t beat the

Real Thing “*** der Coca-Cola Company fiir nicht alkoholische Getréinke.

Die Tatsache, dass ein Slogan in Verbindung mit einer bereits bestehenden Marke benutzt wird,
hindert nicht die Annahme, dass der Slogan ebenfalls als Marke fiir das Produkt fungiert, denn

ein Produkt kann mehrere Marken tragen.”™®

In den Slogan kann auch eine eigenstindige Marke
inkorporiert sein, mit der Folge dass sowohl die Marke als auch der Slogan schutzfihig wer-

den.”®® Dies ist jedoch keine generelle Voraussetzung fiir die Schutzfihigkeit von Slogans.

Ein Slogan kann wie ein beschreibendes Zeichen zu behandeln sein, wenn er lediglich auf Eigen-
schaften des Produktes hinweist.”®” So wurde der Slogan: ,Hair color so natural only her
hairdresser knows for sure* fiir Haarfarbemittel als ,,merely descriptive* eingestuft, aufgrund des

Nachweises von Secondary Meaning aber Markenschutz zuerkannt.”®®

Gleiches gilt fiir den auf
dem Medikament Excedrin verwendeten Slogan: ,,Extra strength pain reliver. Das Gericht ver-
trat hier die Ansicht, dass der Slogan einen dhnlich hohen Durchsetzungsgrad erlangt hatte wie
etwa ,,Put a Tiger in Your Tank“ fiir Esso-Benzin.”* Mangels Unterscheidungskraft wurde da-

gegen die Schutzfihigkeit des Slogans: ,,America’s freshest ice cream® fiir aromatisiertes Eis

%0 Ex parte Robert Hall Clothes, 97 U.S.P.Q. 462 ff., 463 (Patent Office Examiner in Chief 1953); Alces/See,
Commercial Law, § 6.3.2, p. 194.

¥ McCarthy on Trademarks, § 7:20.

2 1C 025, Reg. No. 1875307, First Use in Commerce: January 26, 1989, Filing Date: October 3, 1989, Registra-
tion Date: January 24, 1995.

¥1C 032, Reg. No. 1699312, First Use in Commerce: July 8, 1982, Filing Date: September 23, 1991, Registration
Date: July 7, 1992.

¥ 1C 032, Reg. No. 1699312, First Use in Commerce: December 1, 1989, Filing Date: October 21, 1991, Registra-
tion Date: November 24, 1992

% Carter-Wallace, Inc., v. Procter & Gamble Co., 434 F.2d 794, 167 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal 1970).

386 Allstate Ins. Co., v. Allstate Ins. Co., 307 F Supp 1161, 163 U.S.P.Q. 597 (ND Tex 1969) — ,,You are in good
hands with ALLSTATE®; McCarthy on Trademarks, § 7:21.

87 Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 198.
¥ Roux Laboratories, Inc., v. Clariol Inc., 427 F.2d 823, 166 U.S.P.Q. 34 (C.C.P.A. 1970).
% Bristol-Myers Cr. V. Approved Pharmaceutical Corp., 149 U.S.P.Q. 896 (NY Sup. 1966).
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verneint.”® Ebenso ,,Why pay more!*, da es sich hierbei um eine gewdhnliche Werbeanpreisung

handele.>”!

Ein eintragbarer Slogan ist als Einheit zu betrachten. Er darf vom USPTO nicht zerlegt werden,
um Disclaimer fiir beschreibende Bestandteile zu verlangen.” Ist ein Slogan, der fiir sich gese-
hen nicht schutzfihig wére, Bestandteil einer als ganzes eintragbaren Marke, wird hingegen re-

gelmiBig ein Disclaimer fiir den Slogan verlangt werden.””?

Die deutsche Praxis war bislang eher zuriickhaltend, was die Eintragungsfahigkeit von Slogans
betrifft. Unter Geltung des Warenzeichengesetzes wurde diese nur unter der Voraussetzung be-
jaht, dass die Werbetexte oder Schlagworter einen schutzfahigen Zeichenbestandteil enthielten,
der auf einen bestimmten Geschéftsbetrieb hindeutete, wie z.B. den Namen oder das Produkt des

594

Herstellers oder ein warenzeichenmédfig wirkendes Schlagwort.” Ohne Firma, Namen oder eine

Marke als Bestandteil des Werbeverses wurde dieser als eintragungsunfihig beurteilt, denn Aus-
sage- und Imperativsitze, Werbeslogans und Werbewdrter galten grundsétzlich als allgemeine

Anpreisungen ohne produktidentifizierende Unterscheidungskraft.>®®

Unter Geltung des Markengesetzes wurde diese restriktive Rechtsprechung zunichst fortgesetzt.
Die konkrete Unterscheidungskraft von Werbeslogans wurde vom Bundespatentgericht weiter-
hin danach bestimmt, ob der Slogan einen selbstindigen, betriebskennzeichnenden Bestandteil
oder einen so erheblichen phantasievollen Uberschuss in der Aussage oder sprachlichen Form

aufwies, dass der Verkehr darin nicht nur ein Werbemittel von gewisser Originalitdt sieht, son-

dern mit dem Wiedererkennungseffekt eine betriebliche Hinweiswirkung verbinden kann.”°

Dabei war nach Auffassung des Bundespatentgerichts die Praxis der modernen Werbung zu be-
rliicksichtigen, fiir sachbezogene Aussagen neue Ausdriicke zu gebrauchen, geldufige Worter in

Schreibweise und Bedeutung eigenwillig umzuwandeln oder gidngige Begriffe in einer bisher

597

nicht verwendeten Form zu verbinden.”™" Da der Verkehr daran gewohnt sei, fehle solchen Aus-

598

driicken die markenrechtliche Unterscheidungskraft.””” Nach diesen Grundsdtzen versagte das

% 1In re Carvel Corp., 223 U.S.P.Q. 65 (T.T.A.B. 1984).

' In re Wakefern Food Corp., 222 U.S.P.Q. 76 (T.T.A.B. 1984).

2 TMEP § 1213.06(b)(i).

% TMEP § 1213.06(b)(i).

3% Fezer, GRUR 1999, 859 m.w.N.

%5 Schmieder, NJW 1992, 1257 ff., 1258; Fezer, GRUR 1999, 859 ff., 861.
% Fezer, GRUR 1999, 859.

7 Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, 1 ff., 3.

% Jahresbericht des BPatG 1998, GRUR 1999, 605 ff, 615.
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Bundespatentgericht z.B. den folgenden Slogans wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft
gemiB § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Markenfihigkeit: ,,While You Wait“**® fiir Umstandsbe-

600

kleidung, ,,Create (Y)Our Future!* fiir Personalanwerbung, Unternehmensberatung,” ,,Mit uns

602 .
“>% sowie ,,Welch

kommen Sie weiter* fiir Kraftfahrzeuge,601 ,,Nicht immer, aber immer Ofter
ein Tag“’” fiir Bier, alkoholische und nicht alkoholische Getriinke. Das Eintragungshindernis
hitte nur durch Nachweis von Verkehrsdurchsetzung in regelméfig nicht weniger als 50 % des
angesprochenen Verkehrs iiberwunden werden kénnen.*™* Als Eintragungsfihig wurden dagegen
erachtet: ,,Du Darfst* fiir Halbfettmargarine, ,,Letzte Reserve* fiir Spirituosen,6O5 ,,A Better De-

sign — A Better World* fiir elektrische und wissenschaftliche Apparate.**®

Erst seit 1999 ist in Deutschland ein leichter Anstieg der Registrierungen von Slogans zu ver-

607 N f1g . s
Mit seinen Be-

zeichnen, der u.a. auf eine neue Linie der Rechtsprechung zuriickzufiihren ist.
schliissen vom 8.12.1999 ,,Radio von hier**®® und , Partner with the best“*” stellte sich der BGH
gegen die bisherige Praxis des Bundespatentgerichts. An die Unterscheidungskraft von Werbe-
slogans diirfen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs keine strengeren Anforderungen gestellt
werden als an andere Wortmarken.®'® Gleiches gilt fiir Werbeschlagworter, fiir die ebenfalls kein
bestimmter Eigentiimlichkeitsgrad zu fordern ist, um Unterscheidungskraft zu bejahen.’'' Die
Rechtsprechung triagt damit der Multifunktionalitdt von Marken Rechnung, denn bei einer Marke

schlieBen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus.’'* So-

lange kein gingiger und vollig phantasieloser Allerweltsspruch vorliegt, kann daher eine zur

% BPatG GRUR 1995, 734 ff. — While you wait.

690 PatG GRUR 1999, 1088 ff. — Create (Y)Our Future.

01 BPatG GRUR 1998, 715 ff. — Mit uns kommen Sie weiter.
602" BPatG GRUR 1989, 57 ff. — Nicht immer, aber immer dfter.
603 BPatG GRUR 1998, 710 — Welch ein Tag.

694 Berlit, Markenrecht, RN 60a.

605 BPatG Beschluff vom 15.7.1998, 26 W (pat) 113/97.

606 BPatG BeschluB vom 24.11.1998, 24 W (pat) 152/97.

%7 Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, 1 ff., 3.

%8 BGH GRUR 2000, 321 ff. — Radio von hier.

99 BGH GRUR 2000, 323 ff., - Partner with the Best.

61 BGH GRUR 2000, 321 ff. — Radio von hier.

'' BGH GRUR 2000, 722 ff., 723 — LOGO.

612 BGH GRUR 2000, 722 ff., 723 — LOGO.
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Benennung der Ware geeignete Wortfolge nicht als bloBe werbeartige Anpreisung, sondern als

individueller Herkunftshinweis aufgenommen werden.®"

Wie in den USA bereits iiblich, wird nun also auch in Deutschland gepriift, ob ein als Marke
angemeldeter Slogan einen ausschlieBlich produktbezogenen Inhalt hat oder ihm dariiber hinaus
eine noch so geringe Unterscheidungskraft fiir die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zu-
kommt.*"* Als Indizien gelten auch hierzulande Kiirze, eine gewisse Originalitit und Prignanz
einer Wortfolge sowie Mehrdeutigkeit und damit einhergehende Interpretationsbediirftigkeit.®'”
Mangelnde Unterscheidungskraft ist dagegen nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisun-
gen und Werbeaussagen allgemeiner Art anzunehmen. Fiir Werbeslogans besteht zudem - wie in
den USA - die Mdglichkeit des Schutzes als Benutzungsmarke, wofiir aber gemdll § 4 Nr. 2

MarkenG der Nachweis von Verkehrsgeltung erforderlich ist.®'®

6. Buchstaben und Zahlen
a) Einzelne Buchstaben und Buchstabenformationen

Einzelne Buchstaben oder Buchstabenformationen, die kein lesbares Wort ergeben, konnen im
US-amerikanischen Recht wie jedes andere Symbol als Marke fungieren. Phantasievolle Anord-
nungen von Buchstaben erhalten - ohne Nachweis von Secondary Meaning — sogar umfangrei-
chen Markenschutz. Dies beruht auf dem Umstand, dass es fiir die Kauferschaft schwieriger ist,

sich eine Reihe phantasievoll arrangierter Buchstaben zu merken, als ein Bild oder einpriagsame

617

Worte.” " Verwechslungsgefahr besteht daher schon bei geringfiigig dhnlicher Anordnung von

618

Buchstaben durch einen Dritten.”” Der Austausch einzelner Buchstaben oder eine Verdnderung

der Reihenfolge kann dennoch zu einer Verwechslung bei den Konsumenten fiihren, insbesonde-

613 BPatG Beschluf vom 16.12.1998, Az.: 26 W (pat) 69/98 — For Your Life; BGH GRUR 2000, 323 ff. - Partner
with the Best; BGH GRUR 2000, 321 ff. — Radio von hier; BGH GRUR 2000, 720 ff., 721 — Unter Uns.

14 BGH GRUR 2000, 321 ff., 322 — Radio von hier.

15 BGH GRUR 2000, 321 ff., 322 — Radio von hier; BGH GRUR 2000, 323 ff. - Partner with the Best; BGH
WRP 2000, 739 — Unter Uns.

616 Qjehe auch Fezer, Markengesetz, § 4, RN 201, § 8, RN 94.

817 Chrystal Corp. v. Manhattan Chemical Mfg. Co., 75 F.2d 506 (C.C.P.A. 1935); Edison Bros. Stores, Inc. v.
Brutting E.B. Sport-International GmbH, 230 U.S.P.Q. 530 (T.T.A.B. 1986); EA Engineering, Science and
Technology, Inc., v. Environmental Audit, Inc., 703 F. Supp. 853, 12 U.S.P.Q.2d 1294 ff., 1296 (C.D. Cal.
1989).

818 Chrystal Corp. v. Manhattan Chemical Mfg. Co., 75 F.2d 506 (C.C.P.A. 1935); Vitamin Corp. v. American
Home Products Corp., 166 F.2d 203, 76 U.S.P.Q. 611 (C.C.P.A. 1948); Edison Bros. Stores, Inc. v. Brutting
E.B. Sport-International GmbH, 230 U.S.P.Q. 530 (T.T.A.B. 1986): ,,EB* fiir verwechslungsfdhig mit dem
»EBS“-Logo gehalten, mit zahlreichen Beispielen.
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re wenn es sich nicht erkennbar um eine Abkiirzung handelt.*"” Fiir verwechslungsfihig gehalten
wurde etwa das Zeichen ,,SKI“ mit der Markenserie ,,SK-97%, ,,SK-98%, ,,.SK-128* u.s.w.,620 e-
benso ,,Z.B.T.“ mit ,,T.Z.L.B.“621 oder ,,IVC* mit ,,VCA“,622 jeweils als Marken fiir dhnlich Pro-
dukte.

Buchstabenformationen, die ersichtlich eine bloBe Abkiirzung beschreibender Worte, beschrei-
bender Unternehmensnamen oder von Gattungsbegriffen sind, werden wie diese behandelt und
gelten daher nicht als urspriinglich unterscheidungskriftig. So wurde z.B. in Sachen American
Optical Corp. v. American Olean Tile Co. die Bezeichnung ,,AO* als beschreibend erachtet.®?
Bei einem gewissen Grad von Erfindungsreichtum werden Abkiirzungen hingegen als phantasie-
volle Marke klassifiziert. Als Beispiel kann hier die aus ,,Communications und ,,Satellite” zu-
sammengesetzte Marke ,,COMSAT* genannt werden, die von den Gerichten als phantasievoll

624
erachtet wurde.

Typische Buchstabenmarken sind in den USA die sog. ,,Broadcast Station Call Letters* von Ra-
dio- oder Fernsehsendern, die von der dortigen Bundes-Telekommunikations-Kommission (Fe-
deral Communications Commission - FCC) vergeben werden, z.B. KUSA-TV, WBOC-TV oder
die Radiosender WBCN hard rock AM radio, WBCS country music FM, WMEE und WMCZ.
Seit der Anderung der FCC-Regeln 1984 werden solche Sendeplatznamen wunschgemiB ge-
wiéhrt, sofern nicht schon ein identisches Zeichen vergeben wurde. Sie werden dann regelmaf3ig

als Dienstleistungsmarke verwendet.**

Auch Einzelbuchstaben kdnnen als Marke geschiitzt werden, z.B. der Buchstabe ,,S*, wie er von

Singer verwendet wird,*?® oder ,,X* fiir Reifen der Michelin Tire Corp.627 Kann solchen Buch-

61 McCarthy on Trademarks, § 7:10.

620 1n re Standard Kollsman Industries, Inc., 156 U.S.P.Q. 346 (T.T.A.B. 1967).

621 Chrystal Corp. v. Manhattan Chemical Mfg. Co., 75 F.2d 506 (C.C.P.A. 1935).

622 Vitamin Corp. v. American Home Products Corp., 166 F.2d 203, 76 U.S.P.Q. 611 (C.C.P.A. 1948).

63 In re American Optical Corp. v. American Olean Tile Co., 185 U.S.P.Q. 405 (S.D.N.Y. 1974) - AO. Dagegen
Electronic Communications, Inc. v. Electronic Components for Industry Co., 308 F.Supp. 267, 163 U.S.P.Q.
461 (E.D. Mo. 1969), cert. den. 404 US 833, 171 U.S.P.Q. 321 (1971): ,,ECI* als arbitrary und fanciful
eingestuft, obwohl es sich um die Abkiirzung des Unternehmensnamens Electronic Communications, Inc. han-
delte

6247 B. Communications Satellite Corp. v. Comeet, Inc., 429 F.2d 1245, 166 U.S.P.Q. 353 (4™ Cir. 1970), cert.
den. 400 US 942, 167 U.S.P.Q. 705; McCarthy on Trademarks, § 7:11.

625 In re WSM Inc., 225 U.S.P.Q. 883 (T.T.A.B. 1998); McCarthy on Trademarks, § 7:12.

626 Singer Mfg. Co. v. Briley, 207 F.2d 519, 99 U.S.P.Q. 303 (5™ Cir. 1953); Singer Mfg. Co. v. Singer Upholster-
ing & Sewing Co., 130 F. Supp. 205, 104 U.S.P.Q. 339 (DC Pa 1955); Singer Co. v. Kay Jewelry Stores, Inc.,
148 U.S.P.Q. 614 (T.T.A.B. 1966).

627 Michelin Tire Corp. v. General Tire & Rubber Co., 202 U.S.P.Q. 294 (T.T.A.B. 1979); sieche auch Quality
127



stabenmarken ein beschreibender Inhalt zugeordnet werden, bediirfen sie des Nachweises von
Secondary Meaning. So wurde etwa dem Zeichen ,,E*“ die Unterscheidungskraft versagt, weil es
als beschreibender Hinweis auf den Produktbestandteil Vitamin E verstanden wurde.®”® Auch die
Registrierung einzelner Buchstaben ist grundsitzlich ohne graphische Ausgestaltung moglich,
wenn bereits hierdurch ein eigenstindiger kommerzieller Eindruck hervorgerufen wird, unab-

hingig von etwaigen Stilisierungen oder von Designelementen im tatséchlichen Gebrauch.**

Ob cinem Einzelbuchstaben oder einer Reihe von Buchstaben, die immer als Teil eines zusam-
mengesetzten Zeichens benutzt werden, eigene Markenqualitdt zukommt, hdngt von ihrem mog-
lichen Einfluss auf die Konsumenten ab. Voraussetzung ist, dass der Buchstabe oder die Buch-
stabenkombination fiir sich betrachtet einen selbstdndigen Eindruck unabhidngig von den anderen

Bestandteilen des zusammengesetzten Zeichens vermittelt.®*°

Im deutschen Recht hat sich die Beurteilung der Schutzféhigkeit von Buchstaben seit der Mar-
kenrechtsreform von 1994 weitestgehend an die US-amerikanische Praxis angenédhert. Wéhrend
die Rechtsprechung unter Geltung des Warenzeichengesetzes noch bis zuletzt den Markenschutz

01 wird

fiir Buchstaben ohne Nachweis von Verkehrsdurchsetzung grundsitzlich versagt hatte,
nunmehr die abstrakte Unterscheidungskraft von Buchstaben ausdriicklich durch § 3 Abs. 1
MarkenG anerkannt. Einzelne Buchstaben und Buchstabenkombinationen, ohne dass es auf de-
ren Aussprechbarkeit oder einen erkennbaren Sinngehalt (z.B. als Abkiirzung) ankommt, sowie
phonetisch ausgeschriebene Buchstaben (z.B. ,,GE Te* fiir ,,GT*) sind zudem eintragungsfihig,
sofern nicht im FEinzelfall ein konkretes Freihaltebediirfnis (§ 8 MarkenG) oder kollidierende

dltere Markenrechte Dritter (§ 9 MarkenG) entgegenstehen.®

Das Bundespatentgericht hat demgemal in ersten Entscheidungen zu Buchstabenmarken unter
Geltung des Markengesetzes unter anderem fiir die Bezeichnungen ,,CT“,63 3 ,,ID“634 und ,,SI“635

die Eintragungsfihigkeit bejaht, da unterschiedliche Bedeutungen fiir diese Abkiirzungen in Be-

Semiconductors, Inc., v. QLogic Corp., 31 U.S.P.Q. 1627 (ND Cal. 1994) — ,,0*.
2% n re Buty-Wave-Products Co., 198 U.S.P.Q. 104 (T.T.A.B. 1978).

629 TMEP § 807.09(a). Vgl. z.B. die Marke “X” fiir Schuhe, Serial No. 76/265,279 STONE AGE EQUIPMENT,
INC.

630 McCarthy on Trademarks, § 7:11 m.w.N.; Arnade, Markenfzhigkeit von Zeichen, S. 207.

81 BGH GRUR 1996, 202 — UHO I.

632 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 21, § 14, RN 205, 211.

633 BPatG GRUR 1999, 330 — CT fiir wissenschaftliche MeBapparate, Schallplatten, TV-Programme.

634 BPatG BeschluB vom 6.5.1998, 29 W (pat) 52/98 — ID fiir Gehéuse zur Aufname von elektronischen Gerten.

635 BPatG BeschluB vom 3.8.1998, 30 W (pat) 71/97 — SI fiir Computerprogramme und Dienstleistungen im Be-
reich EDV.
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tracht kimen.*° Stehe mangels lexikalischen Nachweises ein beschreibender Charakter nicht fest
oder sei eine nachweisbare Abkiirzung nicht gebriuchlich, so sei nicht von einer unmittelbaren,

37 Ein konkretes Freihaltebediirfnis wurde

konkret beschreibenden Sachaussage auszugehen.
dagegen z.B. bei dem Zeichen ,,XXL* sowohl fiir Schokolade®® als auch fiir Tabakwaren®’ an-
genommen, weil es sich um einen allgemeinen Hinweis auf die GroBe handele.**" In dieselbe
Richtung geht die Entscheidung zur Buchstabenformation ,,MAZ* fiir Zeitschriften und Zeitun-
gen, in welcher der Senat feststellte, dass es sich bei dem Bestandteil ,,AZ* um eine gebriuchli-
che Abkiirzung fiir ,,Allgemeine Zeitung* handele und somit um einen Gattungsbegriff. Dieser
sei lediglich mit einer abgekiirzten geographischen Herkunftsangabe fiir Regionen oder Stidte

41 Der Markenschutz fiir Buchstabenfol-

mit dem Anfangsbuchstaben ,,M*“ verbunden worden.
gen wird folglich bereits nach den gleichen Mafstiben wie in der US-amerikanischen Praxis

beurteilt.

Soweit es um Einzelbuchstaben geht, ist die deutsche Rechtsprechung dagegen noch restriktiv.
Dies ist u.a. auf den Umstand zuriickzufiihren, dass der Verkehr aufgrund jahrelanger Ubung
- insbesondere in der Fahrzeugbranche — daran gewohnt ist, dass einzelne Buchstaben neben
einer Marke verwendet werden, um Charakteristika z.B. der Motorenart oder Fahrzeugausfiih-
rung zu beschreiben, und die Bedeutung dieser Buchstaben als Abkiirzungen auch {iberwiegend

642

kennt.”™ Das Bundespatentgericht hat 1998 noch in sdmtlichen entschiedenen Féllen ein konkre-

tes Freihaltebediirfnis mit der Begriindung bejaht, dass die als Marke angemeldeten Buchstaben

in der jeweiligen Branche iiblicherweise als Typen-, Serien-, GroBen- oder Modellbezeichnun-

643

gen verwendet wiirden.”” Lediglich eine Bildmarke mit dem Buchstaben ,,g* wurde als hinrei-

636 vgl. auch die jiingeren Entscheidungen: BPatG Beschlu vom 22.2.2000, 27 W (pat) 88/99 — IMRA (Abk. f.
Infrared Monochromatik Radiation) fiir diverse Laser; BPatG Beschlu3 vom 3.5.2000, 33 W (pat) 215/99 — RE
fiir Kunststoffe im Rohzustand (Klebstoffe); BPatG Beschlu3 vom 19.5.2000, 33 W (pat) 181/99 — MFL fur
Klebstoffe, Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial sowie BPatG Beschlul vom 19.5.2000, 33 W (pat)
214/99 — MLL fiir Klebstoffe, Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial.

7 Hierzu Grabrucker, GRUR 2000, 373 ff., 378.
63% BPatG BeschluB vom 25.11.1998, 32 W (pat) 79/98 - XXL.
639 BPatG BeschluB vom 7.6.2000, 26 W (pat) 159/99 - XXL

64 Siehe auch BPatG GRUR 1999, 743 ff. — AC fiir Pharmazeutische Produkte, weil in diesem Sektor das Ver-
standnis als warenbeschreibende Sachangabe (Substanzbezeichnung) besonders nahegelegt werde. Vgl. ferner
BPatG Beschlufl vom 16.12.1998, 29 W (pat) 192/98 - AMD als Abkiirzung von ,,Arbeitsmedizinischer Dienst™
fiir die Dienstleistung ,,Wahrnehmung der Aufgaben von Betriebsérzten™ beschreibend.

641 BPatG BeschluB vom 14.8.2000, 32 W (pat) 35/99 — MAZ.

2 Teplitzky, WRP 1999, 461 mit zahlreichen Beispielen fiir Abkiirzungen aus einzelnen Buchstaben in der Kraft-

fahrzeugbranche (,,D* fiir Diesel, ,, T fiir Turbo u.s.w.).

3 Fiir Motorrdder: BPatG GRUR 1998, 710 ff. — K; BPatG BeschluB vom 16.12.1998, 28 W (pat) 258/97 — R;
BPatG Beschlul vom 16.12.1998, 28 W (pat) 267/97 — F;; fiir Kraftfahrzeuge: BPatG Beschlufl vom 17.6.1998,
28 W (pat) 189/97 — T, BPatG Beschlufl vom 16.9.1998, 28 W (pat) 249/97 — S; fiir Lederwaren und Mdbel:
BPatGE 38, 116 ff., 119 ff. — L (als iibliche Abkiirzung von , links“ oder ,,large* freihaltebediirftig), Sieche auch
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chend unterscheidungskriftig erachtet.** Seither hatte sich das Bundespatentgericht jedoch
mehrfach im Rahmen der Priifung der Unterscheidungskraft mit dem Vorbehalt auseinanderzu-
setzen, dass der Verkehr nicht an Marken aus Einzelbuchstaben ohne graphische Ausgestaltung
gewohnt sei und deshalb keinen Herkunftshinweis in diesen sehen konne - ein Problem, das bei
allen neuen Markenformen in #hnlicher Weise auftritt.** Im Zuge dessen befand der 26. Senat in
einer Entscheidung aus dem Jahr 2000, dass die Umsetzung des Markengesetzes nicht durch
allzu strenge, in der Ubergangszeit unerfiillbare Anforderungen an das Vorliegen von Unter-
scheidungskraft verhindert werden diirfe. Er sah daher kein Freihaltebediirfnis an dem Zeichen
,Z' fiir Tabak und Tabakerzeugnisse. Die Verwendung als unmittelbar beschreibende Angabe
fiir die beanspruchten Waren sei weder aktuell nachweisbar noch gebe es dahingehende Anhalts-

punkte fiir die Zukunft.®*°

Auch bei dem als Bildmarke angemeldeten Einzelbuchstaben ,,M* in
oranger Schrift wurde die Schutzfdhigkeit bejaht, weil die Fachbedeutungen des Buchstabens
keine klare Aussage fiir die beanspruchten Waren vermittelten.®*” Dies ldsst eine zunehmende

Offnung des Markenschutzes fiir Einzelbuchstaben auch in der deutschen Praxis erwarten.

Wegen des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte kdnnen unter Geltung des
Markengesetzes ferner aus Buchstabenkombinationen bestehende Unternehmenskennzeichen,
die sich nicht als Wort aussprechen lassen, Schutz genieBen.®*® Nach stindiger Rechtsprechung
zu § 16 UWG fehlt solchen Buchstabenkombinationen aber die namensmafBige Wirkung, selbst
wenn man eine gewisse Kennzeichnungskraft unterstellt.”” Sie kénnen daher nur bei Verkehrs-
geltung Kennzeichenschutz erlangen. Aufgrund zahlreicher bekannter, nicht als Wort aussprech-
barer Unternehmenskennzeichen, wie z.B. VW, BMW, AEG oder BASF, darf jedoch angenom-
men werden, dass sich der Verkehr mittlerweile an deren namensmifBige Wirkung gewohnt hat,
zumal bei vielen dieser Abkiirzungen die vollstdndige Bedeutung vom Verkehr nicht mehr nach-

650
vollzogen werden kann.

Da die Auffassung des Verkehrs maligeblich ist, sollte dieser Um-
stand, wie schon mehrfach in der Literatur gefordert,””' zu einem diesbeziiglichen Wandel der

Rechtsprechung fiihren. In den USA wird eine Differenzierung zwischen namensméfigen und

Grabrucker, GRUR 1999, 605 ff., 609.
4 BPatG BeschluB vom 17.11.1998, 27 W (pat) 2/98 — g (fiir Parfiimerien, Lederwaren, Bekleidung).
%5 Grabrucker, GRUR 2001, 373 ff., 378.
46 BPatGE 42, 267 (BeschluB vom 29.3.2000, 26 W (pat) 69/99) — Z (Rechtsbeschwerde eingelegt — I ZB 21/00).
7 BPatG BeschluB vom 17.10.2000, 33 W (pat) 40/99 — M.
% BGH-Entscheidung vom 5.10.2000 — Az.: I ZR 166/98 — ,,db-Immobilienfonds*.
9 BGHZ 11, 214 — Kf4; siche auch BGH GRUR 1998, 165 ff., 166 — RBB.

9 Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216 ff.,, 221; Fuchs-Wissemann, GRUR 1999, 855 ff., 857; Ingerl/ Rohnke,
Markengesetz, § 14 RN 207.

1 Althammer/Klaka, MarkenG, § 5, RN 10; Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216 ff., 220/221 m.w.N.
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sonstigen Kennzeichen innerhalb der Trade Names nicht vorgenommen, sondern die Frage der
urspriinglichen Unterscheidungskraft nach den fiir Trademarks geltenden allgemeinen Kriterien

ermittelt.®* Secondary Meaning ist daher keine Grundvoraussetzung.

Es zeigt sich, dass die Schutz- und Eintragungsfdhigkeit von Buchstabenmarken in beiden
Rechtsordnungen nach denselben Grundsétzen bestimmt wird, wenngleich die Handhabung in
Deutschland derzeit noch restriktiver ist, soweit es um einzelne Buchstaben oder Unternehmens-
kennzeichen geht. Die restriktive Linie wird allerdings auch bei der Frage des Schutzumfangs
verfolgt, denn eine erhebliche Auffassung geht dahin, die Kennzeichnungskraft eingetragener
Buchstabenmarken generell als gemindert anzusehen oder den Schutzbereich gar auf identische
Buchstabenmarken bei gleicher Branche bzw. Identitit von Waren/Dienstleistungen zu be-

653

schrinken.”” Wegen der erhohten Aufmerksamkeit, zu der der Verkehr bei Abkiirzungen ge-

zwungen sei, werden schon geringfiigige Unterschiede zwischen den Marken als ausreichend

. . . 4
erachtet, um eine Verwechslungsgefahr ausschliefen zu kénnen.®

Die Argumentation ist folg-
lich genau entgegengesetzt zur amerikanischen Haltung, die darauf basiert, dass es fiir die Kdu-
ferschaft schwieriger ist, sich eine Reihe phantasievoll arrangierter Buchstaben zu merken und

deshalb einen erhohten Schutz erfordert.

b) Zahlen und Buchstaben-Zahlen-Kombinationen

Ebenso wie fiir Buchstaben ist die Markenfahigkeit von Zahlen - sowohl einzeln, als auch in
Gruppen oder in Kombination mit anderen Zeichen - in den USA schon seit langem anerkannt.
In der ersten Entscheidung aus dem Jahr 1882, in der es um die Zahl ,,3214% ging, bejahte das
Gericht die Markenfahigkeit mit dem Ausspruch: ,,Wenn Buchstaben als Marken geschiitzt wer-
den kénnen, warum nicht auch Ziffern?<*> Als Beispiel fiir eine weltberiithmte Zahlenmarke ist
»A711° zu nennen, die 1792 geschaffen wurde, als die Familie Muelhens in der Glockengasse
4711 in Ko6ln mit der Herstellung und dem Verkauf von ,,K6lnisch Wasser® begann. Die hierzu

ergangenen Urteile US-amerikanischer Gerichte gehen auf die 30er Jahre zuriick.®

852 Sjehe hierzu oben Abschnitt A.VIL.

63 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14, RN 207/208; Schmieder, NJW 1997, 2908 ff., 2910; Goldmann/Rau,
GRUR 1999, 216 ff., 219; Fuchs-Wissemann, GRUR 1999, 855 ff., 857; Teplitzky, WRP 1999, 461 ff., 463.
A.A.: Albrecht, GRUR 1996, 246 ff., 248, der eine generelle Kennzeichnungsschwiche verneint, aber durch
Drittzeichen fiir moglich hilt und daher im Einzelfall festgestellt wissen will.

654 Fuchs-Wissemann, GRUR 1999, 855 ff., 857.

65 Shaw Stocking Co. v. Mack 12 F. 707 (NDNY 1882) — 3214; Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 208.

66 Muelhens & Kropff, Inc. v. Onnen, 37 F.2d 435 (C.C.P.A. 1930) Muelhens & Kropff, Inc. v. Ferd Muelhens,
Inc., 38 F.2d 287 (DCNY 1929), rev’d 43 F.2d 937 (2d Cir 1930), cert. den. 282 US 881 (1930).

131



Sofern als Marken verwendete Zahlen Grofle, Modell, Stil oder Qualitdt eines Produktes be-
schreiben, bediirfen sie wie andere Marken, die als ,,merely descriptive eingeordnet werden, des
Nachweises von Secondary Meaning.®’ Fiir die Feststellung, ob es sich um ein rein beschrei-
bendes Zeichen handelt, ist die konkrete Art und Weise der Benutzung maBgeblich.®® Eine Zahl,
die in beschreibender Weise verwendet werden konnte, gilt daher, solange fiir die Art ihrer Ver-
wendung kein Nachweis vorliegt, nicht als rein beschreibend.®” Aus diesem Grund sind Zah-
lenmarken in den USA ohne Nachweis von Secondary Meaning eintragungsfahig.®®® Ferner kann
im Rahmen einer Intent-to-Use-Application von einem Konkurrenten nicht der beschreibende
Charakter der angemeldeten Zahlen als Einwand gegen die Eintragung erhoben werden, da in

diesem Fall noch keine konkrete Benutzung stattgefunden hat.**!

Der internationalen Entwicklung entsprechend gelten auch im deutschen Recht Zahlen, ausge-
schriebene Zahlworte und Buchstaben-Zahlen-Kombinationen gemaf3 § 3 MarkenG als generell
schutzfahig. Thre Eintragungsfahigkeit wird wie im US-amerikanischen Recht nach allgemeinen
Regeln festgestellt. Sie ist daher zu verneinen, wenn der angemeldeten Zahlenmarke nach Auf-
fassung des Verkehrs fiir die konkreten Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses die Un-
terscheidungskraft fehlt oder ein konkretes Freihaltebediirfnis besteht. Bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft wird jedoch in Ermangelung von Benutzungsnachweisen davon ausgegan-
gen, dass das angemeldete Zeichen auf den beanspruchten Waren bzw. auf deren Verpackung

d.%? Da eine konkrete Ermittlung, ob

wie eine Marke herausgestellt und auch so beworben wir
die angemeldete Zahlenmarke die Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar ma-
chen kann, im Eintragungsverfahren nicht moglich ist, muss der Marke diese Eignung von Hause
aus zukommen.®® Dabei gilt: solange dem Verkehr die Bedeutung der Zahl fiir das konkrete
Produkt nicht unmittelbar einleuchtet, etwa weil unterschiedlichste Auslegungen méglich sind,

ist sie nicht als beschreibend zu qualifizieren.®®* Als schutzfihig angesehen wurden danach z.B.

7 McCarthy on Trademarks, § 7:16 m.w.N.

8 FEastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Prods. Inc., 994 F.2d 1569 ff., 1574, 26
U.S.P.Q.2d 1912 ff., 1917 (Fed. Cir. 1993).

3 Rastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Prods. Inc., 994 F.2d 1569, 26 U.S.P.Q.2d 1912
(Fed. Cir. 1993).

880 McCarthy on Trademarks, § 7:16.

%! Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Prods. Inc., 994 F.2d 1569 ff., 1574, 26
U.S.P.Q.2d 1912 ff., 1917 (Fed. Cir. 1993); McCarthy on Trademarks, § 7:16.

662 BPatG GRUR 1999, 1088 — Zahl 6. (nicht rechtskriftig, Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt unter Az. I ZB
22/99)

6 BPatG GRUR 1998, 403 ff., 404 — 442.
664 BGH GRUR 1997, 336 ff., 337 — quattro II. Siche auch BGH GRUR 2000, 231 ff., 232 — Fiinfer.
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die Zahl 6 fiir Zigaretten,’® die Zahl 442 fiir Sturm- und Firstklammern aus Metall,*® das Zahl-
wort ,,Drei* fiir zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus dem Bau- und Einrichtungsbereich
667 sowie die Buchstaben-Zahlen-Kombination ,,A 3¢ fiir Kraftfahrzeuge.®®® Dagegen wurde die
Schutzfihigkeit des Zeichens ,,V 5 wegen seines eindeutigen Sinngehaltes als Verbindung
zweier Abkiirzungen, die liber die Motorenart (Bauweise und Zylinderzahl) Auskunft geben,
verneint.®® SchlieBlich kénnen Zahlen, die zur Benennung des Geschiftsbetriebs benutzt werden
(wie z.B. 4711) als besonderes Geschédftsabzeichen 1.S.v. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG dienen, wenn

sie Verkehrsgeltung besitzen, und Fernsprechnummern als betriebliche Unterscheidungszeichen

gemiB § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG.*"

Zahlenmarken und Zahlen-Buchstaben-Marken sind damit in beiden Rechtsordnungen im glei-

chen MaBe schutz- und eintragungsfahig.

¢) Mnemonics als besondere Form von Zahlen-Buchstaben-Marken

In den USA ist im Zusammenhang mit der Schutzfahigkeit von Telefonnummern als Marke ein
besonderes Problem aufgetreten, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gibt. Telefon-
nummern werden in den USA hidufig wegen der leichteren Einprigsamkeit als ein Wort
- regelméBig ein Gattungsbegriff - angegeben, das sich mit Hilfe der dort auf den Telefontasten
zusitzlich abgebildeten Buchstaben wihlen ldsst, sog. mnemonics. Diese Methode wird in
Deutschland bislang nur vereinzelt in der Mobilfunkbranche verwendet (z.B. ,,VERKEHR* als
Buchstabenentsprechung der Telefonnummer des ADAC-Verkehrsservice im E-PIUS-Netz) und
seit kurzem mit bestimmten Vorwahlen (0700, 0800, 0180-x) als sog. Vanity-Nummern angebo-
ten. Sie ist aber noch nicht so populir wie in den USA Ob die Kombination einer aus Zahlen
bestehenden Vorwahl und einer als Gattungsbegriff dargestellten Telefonnummer als Marke die-
nen kann, wird in der US-amerikanischen Rechtsprechung und der Praxis des USPTO uneinheit-
lich beantwortet. So konnte sich ein Matratzenhindler, der die Telefonnummer 628-8737 mit
verschiedenen Vorwahlen aus dem New Yorker Raum hatte und hierfiir den Slogan: ,,DIAL-A-

MATTRESS and drop the last S for savings™ benutzte, erfolgreich gegen die Verwendung von

665 BPatG GRUR 1999, 1088 — Zahl 6; siche auch BPatG GRUR 1999, 1087 - Zahl .

666 BPatG GRUR 1998, 403 ff. — 442.

667 BPatG BeschluB vom 26.7.2000, 26 W (pat) 38/00 — DREI.

668 BPatG GRUR 1998, 404 ff. — 4 3.

6% BPatG BeschluB vom 24.10.2000, 28 W (pat) 169/99 — V' 5 fiir Kfz, techn. Ole, Fette, Motorentreibstoff.

670 Fezer, Markengesetz, § 15, RN 144. Siehe auch BGH GRUR 1953, 290 ff. — Fernsprechnummer: Taxirufnum-
mer 30001 als Geschiftsabzeichen mit der Sammelrufnummer 30031 wegen Erinnerungstiuschung als ver-
wechslungsfahig angesehen.
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,»1-800-MATTRESS* durch einen Konkurrenten in New York mit gleicher Telefonnummer
wehren. Der Second Circuit Court stellte in dieser Entscheidung fest, dass der Kldger seinen
Kennzeichenschutz nicht dadurch verloren habe, dass die der Telefonnummer entsprechenden
Buchstaben einen Gattungsbegriff formen.®”' Dieser Auffassung ist der Third Circuit Court aus-
driicklich entgegengetreten: Ein Gattungsbegriff, der sich aus einer Telefonnummer bilden lasse,
sei nicht als Marke schutzfdhig. Eine Kombinationsmarke, die einen solchen Gattungsbegriff
enthalte, sei im Ganzen aber als beschreibend einzustufen und daher bei Nachweis von Seconda-

672 Das USPTO hat sich dem angeschlossen und sich auf den Standpunkt

ry Meaning schutzfdhig.
gestellt, dass die Registrierung einer beschreibenden Angabe oder eines Gattungsbegriffs mit
einer vorangestellten Vorwahl (z.B. 900 oder 800) zu versagen sei. Die Tatsache, dass die Marke
die Form einer Telefonnummer habe, sei unzureichend, um deren Unterscheidungskraft zu be-
griinden.’” Sofern die Bezeichnung aber als rein beschreibend und nicht als generisch zu quali-
fizieren sei, konne die Marke bei Nachweis von Secondary Meaning gemal3 § 2(f) Lanham Act,

15 U.S.C. § 1052(f) registriert werden.®”

Aufgrund der Ublichkeit, Telefonnummern in deren buchstiblicher Entsprechung anzugeben,
kann durch alphanumerische Telefonnummern auch eine Verletzung traditioneller Wortmarken
herbeigefiihrt werden. So wurde z.B. einem Unternehmen, das in den Gelben Seiten in der Rub-
rik Fluggesellschaften mit der Telefonnummer “A-1-800-263-7422 gelistet war, die Verwen-
dung ihrer Telephonnummer sowohl in numerischer als auch in Form des buchstiblichen Aqui-
valents untersagt. Da die Nummer auch als ,,1-800-AMERICA(N)“ gewihlt werden kann, beste-

he fiir die Kunden eine Verwechslungsgefahr mit ,,American Airlines“.’”> Es ist anerkannt, dass

7' Dial-A-Mattress Franchise Corp. v. Page, 880 F.2d 675, 11 U.S.P.Q.2d 1644 (2™ Cir. 1989); derselbe Kliger
konnte sich auch 1994 durchsetzen: Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc., 841 F. Supp.
1339, 33 U.S.P.Q.2d 1961, 1965, reconsideration den. 847 F. Supp. 18, 33 U.S.P.Q.2d 1961 (EDNY 1994).
Siehe auch Murrin v. Midco Communications, Inc., 726 F. Supp. 1195, 13 U.S.P.Q.2d 1815 (DC Minn. 1989) -
DIAL LAWYERS; Bell v. Kidan, 836 F. Supp. 125, 28 U.S.P.Q.2d 1077 (SDNY 1993) — 718-CALL-LAW v.
800-LAW-CALL.

572 Dranoff-Perlstein Associates v. Sklar, 967 F.2d 852, 23 U.S.P.Q.2d 1174 (3" Cir. 1992): ,,injury“ sei zwar ein
Gattungsbegriff fiir die Dienstleistungen des Anwalts bei Personenschidden, die Kombination ,,/NJURY-1“sei
aber beschreibend und daher aufgrund von Secondary Meaning schutzfahig.

63 TMEP § 1209.01(b)[R-1] unter Berufung auf die Entscheidung Dranoff-Perlstein Associates v. Sklar, 23
U.S.P.Q.2d 1174 (3" Cir. 1992).

7 TMEP § 1209.01(b)[R-1].

75 American Airlines, Inc., v. A 1-800-A-M-E-R-I-C-A-N Corp., 622 F. Supp. 673, 228 U.S.P.Q. 255 (ND III
1985); siehe auch Kelley Blue Book v. Car Smarts, Inc., 802 F. Supp. 278, 24 U.S.P.Q.2d 1481 ff.,, 1492 (CD
Cal. 992): Die Telefonnummer-Marken des Beklagten, ,,1-800-BLUE-BOOK* und ,,1-900- BLU-BOOK** wur-
den als Verletzung der Kldgermarke ,,KELLEY BLUE BOOK* angesehen.
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fiir mnemonics zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr und Zuordnungsverwirrung keine

fremden Marken oder Namen verwendet werden diirfen.®”®

Sollte diese Art von Buchstaben-Zahlen-Marke in Deutschland Schule machen, diirfte bei Ver-
wendung beschreibender Begriffe entsprechend der Handhabung in den USA regelméfig Ver-
kehrsdurchsetzung erforderlich sein, um Kennzeichenschutz zu begriinden, da der Gesamtein-
druck durch die Voranstellung einer Servicenummer als Vorwahl nicht wesentlich gedndert wird.
Dies konnte jedoch nach deutschem Recht gleichermaBlen bei Kombination eines Gattungsbeg-
riffs mit einer Vorwahl gelten, denn das fiir Gattungsbegriffe bestehende Schutzhindernis kann

gemiB § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsgeltung iiberwunden werden.®”’

II. Bildmarken
1. Wort-Bild-Marke

Unterscheidungskréftige Wortzeichen sind grundsétzlich in jeder Schriftart geschiitzt. Die
Anmeldung in einer bestimmten Schriftart ist aber in beiden Rechtsordnungen zuldssig, vgl. 37
C.F.R. § 2.51 sowie § 8 MarkenV. Auch die Kombination mit einem Logo oder einem sonstigen
Designelement ist moglich. Dies kann sich empfehlen, wenn dem Wort selbst die Unterschei-
dungskraft mangelt, denn sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Recht gilt: Ist
auch nur ein Bestandteil eines Kombinationszeichens kennzeichnungskréftig - etwa die orna-
mentale Gestaltung aufgrund ihrer eigenstdndigen bildhaften Wirkung - ist das ganze Zeichen
eintragbar.®”® Auch ein Wort-Bild-Zeichen, das lediglich aus schutzunfihigen Bestandteilen be-
steht, kann in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft besitzen. Eine analysierende Einzelbe-
trachtung der Komponenten verbietet sich (Anti-Dissection-Rule).®” Die Anforderungen an die
Originalitidt des Bildbestandteils sind aber umso hoher, je grofer das Freihaltebediirfnis am

Wortbestandteil ist.**°

Mangels urspriinglicher Unterscheidungskraft wird sich —nach den vorstehenden Ausfiihrungen

zu Wortmarken - in den USA eine Verwendung und Registrierung in stilisierter Schrift oder in

676 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 307.

677 Zur Schutzfahigkeit von Gattungsbegriffen siche vorstehend Abschnitt B.1.2.

678 Application of Miller International Co. (1963) 50 C.C.P.A. 974, 312 F2d 819, 136 U.S.P.Q. 445; in re Certified
Burglar Alarm Systems, 191 U.S.P.Q. 47 (T.T.A.B. 1976); McCarthy on Trademarks, § 11:30; Aus der
deutschen Rechtsprechung: BGH GRUR 1991, 636 — NEW MAN,; BPatG GRUR 1992, 397 — rdc-group.

67 Estate of P. D. Beckwith, Inc., v. Commissioner of Patents, 252 US 538 (1920); McCarthy on Trademarks, §
11:26, § 11:27; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 42.

680 BPatG GRUR 1996, 410 ff., 411 — Color COLLECTION.
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Kombination mit einer Graphik insbesondere anbieten bei rein beschreibenden Angaben, geo-
graphischen Herkunftshinweisen und Nachnamen (bspw. Darstellung als Unterschrift oder mit
Portrait). Eine Anmeldung in Amtsschrift (typed drawing) wird in der Praxis des USPTO zudem
als unzuldssig angesehen, wenn die Marke ein anderes Zeichen als die der gewohnlichen Inter-
punktion zugerechneten (. 7 -; ()% $ @+, !, :/ & # * =[ ]) enthilt oder ausldndische Schrift-

zeichen.®®!

Héaufig ist auch gerade die graphische Gestaltung fiir den kommerziellen Eindruck
einzelner Buchstaben oder Zahlen entscheidend. Ein beriihmtes Beispiel hierfiir ist das abgerun-

dete ,,M* von McDonald’s.

Wird ein Zeichen in graphischer Ausgestaltung eingetragen, beschrinkt sich der Schutz auf diese
konkrete Darstellung. Verwendet ein Dritter dieselben Worte in einem signifikant anderen Stil

stellt dies keine Verletzung dar.®*

2.  Picture and Design Marks - Bildmarken
a) Bilder und Symbole

Jedes Bild, Design oder Symbol kann als Marke fungieren, wenn es unterscheidungskréftig ist,
vgl. die Legaldefinition von Trademark in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.%® Lediglich ver-
zierende Gestaltungen (merely ornamental designs) sind dagegen keine Marken, z.B. sich wie-
derholende schwarze und weiBe Streifen auf Batterien.’®* Teilweise wird dieser Aspekt von den
Gerichten auch unter dem Begriff der dsthetischen Funktionalitit (aesthetic functionality) disku-

685

tiert.”~ Mallgeblich ist, ob die Kunden ein Design einzig als angenehme Ausschmiickung wahr-

nehmen, oder ob sie es nicht nur als attraktiv empfinden, sondern auch als Herkunftshinweis
ansehen.®® Wird ein Symbol auf dem gesamten Produkt stetig wiederholt, ist die Gefahr, dass es

vom Verkehr lediglich als Dekoration empfunden wird, besonders hoch (,, Tapeten-Effekt<).®*’

81 TMEP § 807.09.

682 McCarthy on Trademarks, § 11:32. Zum deutschen Recht vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 22, § 8§,
RN 42.

3 Hierzu auch Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 394; Moy, 60 TMR 71 ff, 82 (1970); Arnade,
Markenfahigkeit von Zeichen, S. 217.

54 In re Burgess Battery Co., 27 C.C.P.A. 1297, 112 F.2d 820, 46 U.S.P.Q. 39 (1940). In Abgrenzung hierzu wur-
de in Application of Swift & Co., 42 C.C.P.A. 1048, 223 F.2d 950, 106 U.S.P.Q. 286 dem Label aus horizonta-
len roten Balken mit weilen Punkte fiir Swifts Reinigungsmittel Markenqualitit zuerkannt.

6% Vgl. hierzu Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 215 ff. m.w.N.
8% McCarthy on Trademarks, § 7:24 m.w.N.

%7 In re Burgess Battery Co., 27 C.C.P.A. 1297, 112 F.2d 820, 46 U.S.P.Q. 39 (1940); Major Pool Equipment
Corp. v. Ideal Pool Corp., 203 U.S.P.Q. 577 (ND Ga 1979).
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Diese Argumentation entspricht im wesentlichen dem, was im deutschen Recht unter dem
Stichwort der ,,Selbstindigkeit der Marke von der Ware diskutiert wird. Demgemal} kann auch
nach deutschem Markenrecht das Dekor eines Gegenstandes, sofern es als zum Wesen der Wa-
ren gehorend empfunden wird, mangels Selbsténdigkeit nicht als Unterscheidungszeichen die-
nen.®® Als Ausschlussgrund der ,,wertbedingten Form® ist dies fiir dreidimensionale Gestaltun-
gen auch in § 3 Abs. 2 Nr. I MarkenG normiert. Einer analogen Anwendung dieser Vorschrift
auf Bildzeichen bedarf es indessen nicht, da rein ornamentale Gestaltungen bereits nach allge-

meinen Kriterien der Markenfihigkeit als Unterscheidungszeichen ausscheiden.®®

Urspriinglich unterscheidungskriftige Bildzeichen werden in den USA nach der vom Court of
Customs and Patent Appeals entwickelten Regel ohne weiteres mit der ersten Benutzung im ge-
schiftlichen Verkehr als Marke geschiitzt und sind registrierfahig.®®® Symbole und Muster, die
fiir sich betrachtet nicht per se unterscheidungskriftig sind, konnen dagegen nur durch Nachweis

von Secondary Meaning Markenstatus erlangen.

Die Frage der Unterscheidungskraft von Bildmarken wird im US-amerikanischen Recht nicht
anders gelost als im deutschen. An Unterscheidungskraft mangelt es z.B. einfachen geometri-
schen Figuren, wie Kreisen, Ovalen oder Quadraten, die in Alleinstellung benutzt werden.®”’
Ebenso fehlt solchen Bildern, die lediglich eine Darstellung des Gutes selbst, seiner Benutzung
oder des Ergebnisses seiner Anwendung sind, die Unterscheidungskraft, da sie rein beschreibend
sind.*”* Dementsprechend wird auch die Abbildung einer Landkarte oder eines Umrisses wie die
Angabe des geographischen Namens selbst behandelt und kann deshalb gemédl3 § 2(e)(2) oder (3)

Lanham Act von einer Registrierung ausgeschlossen sein.’”

Abbildungen des Produktes werden in beiden Rechtsordnungen nur dann als unterscheidungs-

kraftig angesehen, wenn sie vom Verkehr nicht als solche erkannt werden, weil sie mehrdeutig,

88 Vgl. RG GRUR 1938, 607 — Luhns Goldband; RG GRUR 1939, 841 — Mauxion/Waldbaur; BPatGE 14, 225 —
Griinring; DPA BIPMZ 1952, 192 — Farbringrohre; Fezer, Markengesetz, § 3, RN 210, 211, § 4, RN 87, § 8,
RN 72.

%9 Feger, Markengesetz, § 3, RN 211.

6% Application of Esso Standard Oil Co., 49 C.C.P.A. 1351, 305 F2d 495, 134 U.S.P.Q. 402 (1962): Hintergrund-
design auf Olflaschen als unterscheidungskriftig erachtet; McCarthy on Trademarks, § 7:25 m.w.N.

%! Inre B & ] Mfg. Co., 196 U.S.P.Q. 707 (T.T.A.B. 1977) — Star Design. BGH GRUR 1970, 75 ff. — Streifenmus-
ter; BPatG GRUR 1987, 827 ff. — Einfache geometrische Form.

%2 Bristol Co. v. Graham, 199 F. 412 ff., 414 (8" Cir. 1912); in re Trim Products, Inc., 182 U.S.P.Q. 235(T.T.A.B.
1974); in re International Spike, Inc., 196 U.S.P.Q. 447 (T.T.A.B. 1977); McCarthy on Trademarks, § 7:36;
BPatG GRUR 1997, 530 ff. — Rohrreiniger.

% TMEP § 1210.02.
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verfremdet oder symbolhaft wiedergegeben sind.®”* Die originalgetreue Abbildung der Ware
kann dagegen nur im Rahmen eines Kombinationszeichens, welches als ganzes unterscheidungs-

695

kriftig ist,””> Markenschutz erlangen oder bei Nachweis von Secondary Meaning.®®

b) Hintergrunddesigns

Bei Kombination graphischer Gestaltungen mit anderen Marken ist nach Kldrung der Vorfrage,
ob es sich bei dem Design lediglich um eine Verzierung handelt, der Test eines unabhédngigen
Eindrucks auf den Handel (Separate-Commercial-Impression-Test) vorzunechmen.”’ Wird ein
bestimmtes Design immer als Hintergrund fiir ein Wort verwendet, ist zu fragen, ob das Design
den Abnehmern einen unabhingigen Eindruck von der Wortmarke vermittelt.”® Ein Design
kann keine eigenstindige Marke sein, wenn es so mit einem Wort vermengt wird, dass ein

699

durchschnittlicher Kéufer beides als Einheit wahrnimmt.” Je phantasievoller das Hintergrund-

design ist, desto wahrscheinlicher wird es dagegen dem Kéufer ,,ins Auge springen® und mehr

als ein bloBer Hintergrund sein.””

Grundformen wie Kreise, Ovale und Quadrate etc. sind nicht urspriinglich unterscheidungskraf-
tig. In der Entscheidung Permatex Co., Inc. v. California Tube Products, Inc. hat das Gericht
ausgeflihrt, dass solche gewohnlichen Grundformen, wenn sie als Vehikel fiir die Darstellung
einer Wort- oder Buchstabenmarke benutzt werden, nicht als Herkunftshinweis fiir die Giiter

betrachtet werden, weil dies so géingig sei, dass die Kdufer normalerweise die Wortteile der

694 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard, 175 U.S.P.Q. 563, (ND Tex. 1972), mod. 492 F.2d 474, 181
U.S.P.Q. 611, 182 U.S.P.Q. 129 (CAS5 Tex.): Silhouette der charakteristischen Form eines VW-Autos als unter-
scheidungskriftig angesehen; Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co., 50 C.C.P.A. 1120, 305 F.2d
916, 134 U.S.P.Q. 504: kleiner Mann mit ErdnuB8koérper nicht als rein beschreibend fiir Erdniisse angesehen; da-
gegen in re Mcllhenny Co., 120 U.S.P.Q. 284 (T.T.A.B. 1959), aff’d. 47 C.C.P.A. 985, 278 F.2d 953, 126
U.S.P.Q. 138: Abbildung einer Flasche nicht eingetragen; BPatG BIl. 1995, 373 - Kraftfahrzeug-
Leichtmetallfelge; BGH GRUR 1997, 527 ff., 529 — Autofelge; BGH GRUR1995, 732 ff. - Fiillkérper.

895 Estate of P. D. Beckwith, Inc. v. Commissioner of Patents, 252 US 538 (1920).; in re Mcllhenny Co., 152
U.S.P.Q. 716 (T.T.A.B. 1967): Registrierung der vollstdndigen Verpackung fiir Tabasco-Sof3e, einschlieBlich
einer Abbildung der Flasche, Wortmarken und Instruktionen.

% Vgl. in re Wincharger Corp., 137 U.S.P.Q. 616 (T.T.A.B. 1963); in re DC Comics, Inc., 689 F.2d 1942, 215
U.S.P.Q. 394 (C.C.P.A. 1982).

Arden, Nontraditional Marks, p. 217.

8% American Can Co., v. Marcal Paper Mills Inc., 152 U.S.P.Q. 772 (T.T.A.B. 1967): Oval als Hintergrund; Elec-
tric Storage Battery Co., v. General Motors Co., 144 U.S.P.Q. 603 (T.T.A.B. 1965): Dreieck als Hintergrund.

9 Inre Dailey Pickle Co., 122 U.S.P.Q. 340 (T.T.A.B. 1959); McCarthy on Trademarks, § 7:27; Arnade, Marken-
fahigkeit von Zeichen, S. 218.

7 Application of E. J. Brach & Sons, 256 F.2d 325 ff., 327 (C.C.P.A. 1958); Seabrook Foods, Inc., v. Bar-Well
Foods, Ltd., 658 F.2d, 1342 ff., 1344 (C.C.P.A. 1977); McCarthy on Trademarks, § 7:27.

697

138



Marke zur Identifikation der Waren benutzten.””!

Werden solche gewohnlichen geometrischen
Figuren als Hintergrund fiir Wortmarken benutzt, muss deshalb zum einen nachgewiesen wer-
den, dass sie einen separaten, unabhéngig von der Wortmarke bestehenden kommerziellen Ein-
druck auf die Kéufer ausiiben und zum anderen, dass sich der Hintergrund fiir sich betrachtet im
Verkehr als Wiedererkennungszeichen fiir einen bestimmten Hersteller durchgesetzt hat, damit

dieses Hintergrunddesign als separate Marke geschiitzt werden kann.”*

Relevant fiir den ,,Separate Commercial Impression®“-Test ist jeder Beweis, dass der Héndler sein
Hintergrunddesign in der Werbung besonders hervorgehoben hat. Hat er in sog. ,,Look-for*-
Promotions die Verbraucher aufgefordert, auf ein bestimmtes Design oder Zeichen zu achten,
legt dies den Schluss nahe, dass die Verbraucher auch tatsichlich nach einer entsprechenden
Etikettenaufmachung Ausschau gehalten haben und das Zeichen daher als Marke fungiert.””® In
vielen Entscheidungen war das Vorhandensein oder Fehlen einer solchen Werbung der Knack-
punkt. So wurde z.B. in Sachen Johnson & Johnson aufgrund der Werbung mit: ,,Look for the
cross hatch trademark ... a sign of Chicopee quality®, das angemeldete Design nicht als bloBer
Hintergrund angesehen’** und in der Anmeldung der Data Packaging Corp. durch den Werbe-
spruch: ,,Recognize them by the colorcoded Saturn ring around the hub®, Secondary Meaning fiir

das Design als nachgewiesen erachtet.””

¢)  Graphische Darstellung und Beschreibung in der Markenanmeldung

Markenanmeldungen iiber Bildmarken miissen gemifl Trademark Rule 2.52(a)(2), 37 C.F.R.
§ 2.52(a)(2) eine Abbildung des beanspruchten Designs enthalten (Special Form Drawing). In
Trademark Rule 2.52(b) sind die dabei zu beriicksichtigenden Mindestanforderungen hinsicht-
lich Papier, Tinte, Groe, Rinder, Kopfzeile etc. genau vorgegeben. Als Besonderheit von An-
meldungen in den USA ist zu beachten, dass Schraffierungen in der graphischen Darstellung der
Bildmarke fiir spezielle Farben stehen kdnnen. Zwar wurde das in der alten Fassung von Trade-
mark Rule 2.52 in Absatz (e) fiir die Wiedergabe von Farben vorgeschriebene Liniensystem’®

im Zuge des Trademark Law Treaty Implementation Act mit Wirkung zum 30. Oktober 1999

"1 permatex Co., Inc., v. California Tube Products, Inc., 175 U.S.P.Q. 764 ff., 766 (T.T.A.B. 1972); siche auch
Philipp Morris, Inc., v. Rothmans of Pall Mall Ltd., 10 U.S.P.Q. 592 ff., 600 (T.T.A.B. 1973); in re Raytheon
Co., 202 U.S.P.Q. 317 ff,, 318 (T.T.A.B. 1979).

72 McCarthy on Trademarks, § 7:29.

7% McCarthy on Trademarks, § 7:30.

% n re Johnson & Johnson, 186 U.S.P.Q. 559 (T.T.A.B. 1975).

705 Application of Data Packaging Corp., 59 C.C.P.A. 776, 453 F.2d 1300, 172 U.S.P.Q. 396 (1972).
7% Siehe die Abbildung in der Anlage.
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gestrichen, die Darstellung von Farben durch Linien bleibt jedoch weiterhin moglich, bis das
USPTO neue Richtlinien herausgibt.”’’ Verlangt werden nunmehr schwarzweiie Abbildungen.
Sie diirfen zwar auch in bunt eingereicht werden, aus technischen Griinden werden sie aber stets

in schwarzweil3 veroffentlicht.

Wie im deutschen Recht (vgl. § 8 Abs. 5 MarkenV) kann der Anmeldung einer Bildmarke zu-
sdtzlich eine Beschreibung (Description) beigefiigt werden. Sie ist zwingend, wenn es sich um
eine farbige Graphik handelt und wenn der Priifer eine Beschreibung verlangt (vgl. Trademark
Rule 2.37), ferner wenn die signifikanten Eigenschaften der Marke durch die Abbildung nicht
angemessen wiedergegeben werden konnen (Trademark Rule 2.52(a)(2)(vi)). Im Falle einer far-
bigen Bildmarke miissen die Farben erldutert und ihre Position bestimmt werden, Trademark
Rule 2.52(a)(2)(v). Eine Bezugnahme auf kommerzielle Farbidentifikationssysteme wie RAL,
Pantone oder HKS ist als Ergdnzung der Beschreibung zuldssig. Wird das Liniensystem verwen-
det, dient die Beschreibung vor allem der Klarstellung der durch Linien dargestellten Farben,
sog. ,,Lining Statement“.”” Falls die Marke trotz farbiger Darstellung nicht farbig angemeldet
werden soll, ist die Beschreibung bzw. das Lining Statement um eine diesbeziigliche Erkldrung
zu erginzen, wie z.B.: ,,...but no claim is made to color* oder ,,...but color is not a feature of the

marks 709

Im iibrigen dient die Beschreibung einer Bildmarke der Kldrung ihres genauen Inhaltes und ihrer
Bestandteile, z.B. wenn Buchstaben, Zahlen oder Gegenstinde so verfremdet wurden, dass sie
nicht mehr ohne weiteres erkennbar sind oder bei nicht allgemein bekannten Symbolen (aus der
Mathematik, Astrologie, Wissenschaft oder Historie) oder Gegenstinden (Geigerzihler, Strom-
transformatoren).”'® In diesen klirungsbediirftigen Fillen soll der Priifer eine Beschreibung an-

fordern.

III. Trade Dress — Formmarken und sonstige Aufmachungen

Unter der Bezeichnung ,,Product Design‘ oder ,,Product Configuration® wird das Erscheinungs-

bild eines Produktes oder eines speziellen Produktmerkmals verstanden. Solche Produktgestal-

7 Exam Guide No. 3-99, VIII(C)(2) des United States Department of Commerce, Patent and Trademark Office,
Office of Assistant Commissioner for Trademarks, giiltig ab 30. Oktober 1999.

8 TMEP § 807.06(a).
9 TMEP § 807.06(c).
1% TMEP § 808.03(a) und (b).
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tungen sowie Warenverpackungen (Product Packaging) und Umgebungen von Dienstleistungen

werden unter dem Begriff des ,, Trade Dress* zusammengefasst.’"!

1.  Produktgestaltungen und -verpackungen

Nach Common Law gehoren Produktformen und —verpackungen zwar nicht zu den sog. ,,techni-
cal trademarks®, sie werden aber bei Nachweis ihrer Giiltigkeit als Kennzeichen (ggf. durch Se-

"2 Unter

condary Meaning) sowie von Nichtfunktionalitdt und Verwechslungsgefahr geschiitzt.
denselben Voraussetzungen konnen sie nach § 43(a) Lanham Act ohne eine Registrierung gegen
die Nachahmung durch Dritte verteidigt werden. Zudem werden Verpackungen (Packaging) und
Produktgestaltungen (Configuration of Goods) in § 23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c), der
die Registrierungsmoglichkeit im Ergénzungsregister (Supplemental Register) fiir solche Zei-
chen regelt, die zwar abstrakt, nicht aber konkret unterscheidungskréftig sind, ausdriicklich ge-
nannt. Eine Registrierung auf dem bundesgesetzlichen Hauptregister wurde urspriinglich abge-
lehnt, weil es sich nicht um Marken im Sinne der ,,word, name, symbol or device“-Definition
handele.”" Diese Auffassung wurde 1958 mit der Registrierung der ersten Flaschenformen (Haig

"4 Der Court of Customs and Patent

& Haig Scotch-Flasche, Coca-Cola-Flasche) aufgegeben.
Appeals stellte fest, dass die Aufzidhlung in der Trademark-Definition nicht abschlieBend sei,
sondern andere Markenformen einschlieBe.””> Im Hinblick auf die langjihrige Rechtsprechung
und Eintragungspraxis’'® zdhlen Produktaufmachungen und -formen, obwohl sie in den USA
regelmifBig im Zusammenhang mit neuen Markenformen diskutiert werden, eher zu den traditio-

717
nellen.

Durch zwei aufsehenerregende Entscheidungen des Supreme Court aus dem Jahre 1964, die un-
ter der Kurzbezeichnung Sears/Compco in den USA bekannt geworden sind, wurde die Schutz-

fahigkeit plastischer Gestaltungen allerdings in Frage gestellt.

In dem Fall Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. ging es um den Nachbau einer Pfahllampe durch

Sears, fiir die Stiffel Design und mechanische Patente angemeldet hatte. Der 7™ Circuit Court

' Siehe Arden, Nontraditional Marks, p. 3, dort FN 1; Davis, 86 TMR 223 ff., 225/226 m.w.N.
2 McCarthy on Trademarks, § 7:53; Davis, 86 TMR 223 ff., 228 (1996).

73 Ex parte Minnesota Mining & Manufacturing Co., 92 U.S.P.Q. 74 (Comm’r Pats. 1952).

714 Ex parte Haig & Haig Ltd., 48 TMR 1031, 118 U.S.P.Q. 229 (Comm’r Pats. 1958).

5 Application of Kotzin, 47 C.C.P.A. 852,276 F.2d 411, 125 U.S.P.Q. 347 (1960);

716 Vgl. auch in re Duro-Test Corp., 53 TMR 105 (T.T.A.B. 1962);in re Minnesota Mining and Manufacturing Co.,
335F.2d 836, 142 U.S.P.Q. 366 (C.C.P.A. 1964).

"7 Arden, Nontraditional Marks, p. 3.
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verneinte eine Patentverletzung, da die Patente aufgrund mangelnden Erfindungsgeistes ungiiltig
seien, gewihrte aber wettbewerbsrechtliche Anspriiche.”'® Daraufhin befasste sich der Supreme
Court mit der Frage, ob das Recht der Staaten gegen unlauteren Wettbewerb in Ubereinstim-
mung mit dem Bundespatentrecht die Nachahmung eines Artikels, der weder durch Bundespa-
tentrecht noch durch Bundesurheberrecht geschiitzt ist, verbieten oder mit einer Schadensersatz-
pflicht belegen kann. Er verneinte dies mit der Begriindung, dass einer Ware anderenfalls Patent-

"% Ein nicht patentierbarer

schutz iiber die Reichweite des Patentrechts hinaus gewihrt wiirde.
Artikel stiinde wie einer, dessen Patent ausgelaufen ist, im Gemeingebrauch und diirfe hergestellt
und verkauft werden von jedem, der dies mochte. Die Unfihigkeit der Offentlichkeit, die Her-
kunft zweier identischer Artikel auseinanderzuhalten, reiche nicht aus, um Abwehranspriiche

gegen den Nachahmer zu begriinden, wenn das Bundespatentgesetz das Nachahmen erlaube.”

Der zweiten Entscheidung des Supreme Court vom selben Tag, Compco Corp. v. Day-Brite-
Lighting, Inc., lag ein dhnlicher Sachverhalt zugrunde. Wie in der Sears-Entscheidung ging es
um die Nachahmung eines Artikels, hier eines fluoreszierenden Reflektor-Beleuchtungskorpers
mit Querrippen. Die Vorinstanzen hatten ein Design Patent der Day-Brite-Lighting, Inc. eben-
falls fiir ungiiltig erklért, die Nachahmung aber nach staatlichem Wettbewerbsrecht untersagt.””'
Der Supreme Court entschied unter Berufung auf den Sears-Fall, dass ein Verbot der Nachah-
mung, selbst wenn diese eine Irrefithrung hinsichtlich der Herkunft des Artikels bewirke, unzu-

lassig sei, weil anderenfalls eine Kollision mit Bundesrecht vorliege.”*

Aus den Entscheidungen folgerten einige Gerichte und Stimmen in der Literatur, dass der Schutz
plastischer Gestaltungen ausschlieBlich durch Bundespatent— und -urheberrecht geregelt werde
und lehnten deshalb einen Common Law-Schutz gegen Produktnachahmung generell ab.”> Ver-
treter der Ansicht, dass nur giiltige Common Law-Marken unter dem Lanham Act eingetragen
werden konnen, zogen zudem den Schluss, dass plastische Gestaltungen nicht registrierfahig

724

seien.””" Diese Auffassung wiirde jedoch zur Verfassungswidrigkeit von § 23 Lanham Act fiih-

ren, der Produktgestaltungen ausdriicklich auffiihrt. Tatsdchlich ging es in Sears/Compco aber

8 Stiffel Company v. Sears, Roebuck & Co. 313 F.2d 115, 118 (7™ Cir. 1963).
19 Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 US 225 ff., 231 (1964).

20 Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 US 225 ff., 232 (1964).

= Day-Brite Lighting, Inc. v. Compco Corporation, 311 F.2d 26 (7" Cir. 1962).
22 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc., 376 US 234 ff., 238 (1964).

2 Spengler Candy Company v. Crystal Pure Candy Company, 353 F.2d641 (7™ Cir. 1965); siche auch Brown, 64

Columbia L.Rev. 1178 ff., 1220-1221 (1964).

2% Vagl. hierzu Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 223; Moy, 60 TMR 71 ff., 72 (1970); Spratling, 63 TMR
117,131 und 133 (1973).
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nicht um die VerfassungsmiBigkeit der Markengesetzgebung unter der Commerce Clause, son-
dern um ein Problem der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Gliedstaaten.”” Aus der
Compco-Entscheidung stammt folgender Ausspruch: ,,Aber wenn das Design nicht zu einem
Designpatent oder einem anderen bundesgesetzlichen Schutz berechtigt, dann kann es nach frei-
em Willen kopiert werden.“”*® Der Lanham Act stellt einen solchen anderen bundesgesetzlichen
Schutz dar. Dies ergibt sich auch aus der Sears-Entscheidung, in welcher als Argumentations-
grundlage der folgende Satz aus dem Urteil Kellogg Co. v. National Biscuit Co. zitiert wurde:
,,Sich den Good-will eines Artikels zu teilen, der weder durch Patent- noch durch Markenrecht
geschiitzt ist, ist die Ausiibung eines Rechts, das allen zusteht und an dessen freier Ausiibung die

Konsumenten ein groBes Interesse haben.“’*’

Letztlich bleibt aus Sears/Compco nur die Verdeutlichung dessen, dass Markenrecht nicht den
Erfindungsgeist einer Produktgestaltung, also das Produkt selbst schiitzen kann, sondern allein
dessen Funktion als Herkunftshinweis.””® Solange eine Gestaltung diese Funktion erfiillt, wird
sie geschiitzt.”” Daneben kann fiir die Gestaltung eines Produktes oder ihrer Verpackung ein
Design Patent bestehen, denn dieses schliefit wegen seiner unterschiedlichen Schutzrichtung eine
markenrechtliche Registrierung oder Markenschutz nach § 43(a) Lanham Act nicht aus.”*’ Die
dltere Rechtsprechung, die in der Erteilung eines Design Patents noch ein Hindernis fiir eine

732

Markenregistrierung sah,”' wurde aus diesem Grund aufgegeben.””” Umgekehrt kann sich der

Verletzer eines Trade Dress zur Verteidigung nicht auf sein fiir die Gestaltung bestehendes De-

3 Truck Equipment Serv. Co. v. Fruehauf Corp., 536 F.2d 1210 ff., 1214, 191 U.S.P.Q. 79 (8" Cir.), cert. denied,
429 US 861, 191 U.S.P.Q. 588 (1976); Sargent, 61 TMR 102 ff., 107 (1971); Spratling, 63 TMR 117, 135
(1973); Kunin, 54 TMR 731 ff, 744 ff. (1964).

726 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc., 376 US 234 ff., 238 (1964).

721 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111, 122 (1938); zitiert in Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376
US 225 ff., 232 (1964).

728 Arnade, Markenféhigkeit von Zeichen, S. 225/226.

" Siehe auch die Anmerkungen zu Sears/Compco in Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual

Property, p. 110-113.

730 Application of Mogen David Wine Corp., 51 C.C.P.A. 1260, 328 F.2d 925, 140 U.S.P.Q. 575 (1964), later ap-
peal, 54 C.C.P.A. 1086, 372 F.2d 539, 152 U.S.P.Q. 593 (1967); Ferrari s.p.a. Eseercizio Fabriche Automobili E
Corse v. Roberts, 944 F.2d 1235, 20 U.S.P.Q.2d 1001 ff., 1007 (6™ Cir. 1991). Zur Abgrenzung von Design Pa-
tent und Trademark oder Trade Dress vgl. McCarthy on Trademarks, § 7:90 sowie die vorstehenden Ausfiih-
rungen in Kapitel 1 dieser Arbeit.

B3 Ex parte Minnesota Mining & Mfg. Co., 92 U.S.P.Q. 74 (Chief Examiner 1952); ex parte Mars Signal-Light
Co., 85 U.S.P.Q. 173 (Comm’r Pats. 1950); Spratling, ,, The Protectability of Package, Container and Product
Configurations “, 63 TMR 117 (1973).

2 In re Mogen David Wine Corp., 54 C.C.P.A. 1086, 372 F.2d 539, 152 U.S.P.Q. 593 (1967); in re Honeywell,
GRUR Int. 1978, 52 ff. — Honeywell, dazu Winkel, GRUR Int. 1978, 18/19 m.w.N.; Henning-
Bodewig/Ruijsenaars, GRUR Int. 1990, 821 ff., 830.
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sign Patent berufen, da dieses nur ein Recht zur Untersagung nicht aber zur Benutzung ge-

wihrt.”?

Auch im deutschen Recht, das die Anmeldung von dreidimensionalen Formmarken erst seit 1995
zuldsst und damit auf eine vergleichsweise junge Konkurrenzsituation zum Geschmacksmuster-
recht schaut, wird tibereinstimmend die Kumulierbarkeit der beiden Schutzrechtsarten aufgrund

ihrer unterschiedlichen Schutzrichtungen angenommen.”**

a) Funktionalitit als Schutzschranke

Im Hinblick auf das Freihaltebediirfnis der Konkurrenten sind Produktgestaltungen im US-
amerikanischen wie im deutschen Recht nicht schutzfihig, wenn sie als rein funktional einzustu-
fen sind. Im Markengesetz ist dies in § 3 Abs. 2 normiert. Die Funktionalitit fiihrt hiernach zum
Ausschluss der Markenfdhigkeit und ist daher auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung {iber-
windbar. In den USA wurde die Schutzschranke der Funktionalitit erst 1998 in § 2(e)(5) Lanham
Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(5) und 1999 als Beweislastregel fiir Klageverfahren wegen Verletzung
eines nicht registrierten Trade Dress in § 43(a)(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127(a)(3) einge-
fiigt. Durch diese Gesetzesdnderungen wurde die von der Rechtsprechung entwickelte ,,Functio-

nality-Doctrine* kodifiziert.

Das Ausschlusskriterium der Funktionalitdt soll gewédhrleisten, dass das Markenrecht, welches
an sich eine Forderung des Wettbewerbs durch den Schutz des Rufs eines Unternehmens be-
zweckt, nicht statt dessen einen ordnungsgemiflen Wettbewerb behindert, indem einem Herstel-
ler die Kontrolle iiber ein niitzliches Produktmerkmal erlaubt wird.””> Kénnte ein funktionales
Produktmerkmal Gegenstand von Markenrechten sein, wiirde ohne Riicksicht darauf, ob es sich
fiir ein Patent qualifiziert, ein Monopol gewéhrt, das sogar unbeschrinkt verldngert werden

kann.”>®

In der US-amerikanischen Rechtsprechung wird folgende Definition zur Bestimmung von Funk-
tionalitdit verwendet, die auch nach der Kodifizierung weiterhin Giiltigkeit beansprucht: ,,Ein

Produktmerkmal ist funktional, wenn es essentiell fiir den Gebrauch oder den Zweck des Arti-

3 Lon Tai Shing Co. Ltd. v. Koch & Lowy, 19 U.S.P.Q.2d 1081 ff., 1108 (SDNY 1990); McCarthy on Trade-
marks, § 7:91.

3% Von Falckenstein, GRUR 1999, 881 ff., 882; Eichmann, FS Nirk 1992, S. 165 ff., 168 ff.; Kiethe/Groeschke,
WRP 1998, 541 ff., 543; Fezer, WRP 1998, 1 ff., 13 ff.

35 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 ff., 164 (1995).
36 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 ff., 164 (1995).
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kels ist oder Einfluss auf die Kosten oder die Qualitit des Artikels hat.“”>” Man spricht in diesen
Féllen von ,,de iure*-Funktionalitdt. Stellt das betreffende Design oder die Form hingegen nur
eine von verschiedenen zweckmaifBigen Gestaltungsmoglichkeiten dar, wird es als ,.de facto*
funktional eingeordnet. Dies ist anders als die ,,de iure“-Funktionalitét kein Schutz- oder Eintra-

gungshindernis.”**

Nach einem in der Qualitex-Entscheidung des Supreme Court aufgestellten Rechtssatz muss der
»exklusive Gebrauch eines Produktmerkmals Mitwettbewerbern einen signifikanten, rufunab-
hingigen Nachteil zufligen, bevor der Schutz des Trade Dress aus Funktionalitdtsgriinden ver-
sagt wird.“”*’ Dies fiihrte in der Rechtsanwendung zu Unklarheiten dariiber, ob ein Bedarf der
Mitwettbewerber (competitive necessity) Voraussetzung flir die Bejahung von Funktionalitét
ist.”** In dem Fall Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. nahm der US-Supreme Court
hierzu Stellung. Er hatte sich nach der Vorlage durch den United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit mit der Frage zu befassen, ob und inwieweit sich eine Partei nach Ablauf eines
technischen Patents (Utility Patent) fiir ein Produktmerkmal gegen dessen Nachahmung mittels

einer Klage wegen Trade Dress-Verletzung nach Markenrecht erwehren kann.”*!

Dem lag fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Die Marketing Displays Inc. (MDI) war Inhaberin eines Patents
fiir einen doppelt gefederten Mechanismus gewesen, der temporire Stralenschilder bei widrigen
Windverhéltnissen aufrecht erhélt. Dieses sog. ,,Dual-Spring Design® wurde nach Ablauf des
Monopols von der Traffix Devices Inc. nachgebaut und vermarktet. Der District Court entschied
zugunsten der Traffix Devices Inc. und begriindete dies unter anderem damit, dass fiir das De-
sign ein Trade Dress-Schutz wegen seiner Funktionalitit ausgeschlossen sei.’** Der Court of
Appeals for the 6™ Circuit hob das Urteil unter Berufung auf den in der Qualitex-Entscheidung
aufgestellten Rechtssatz auf. Wettbewerber miissten eine Mdglichkeit finden, das Design zu ver-

743

bergen oder von dem der MDI abzuheben.”” Zudem stellte er eine Diskrepanz zwischen den

Berufungsgerichten der verschiedenen Circuits fest beziiglich der Frage, ob ein abgelaufenes

77 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111 ff., 122 (1938); Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 US
225 ff., 232 (1964); Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844 ff., 850 n. 10 (1982);
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 ff., 165 (1995).

7% Vgl. TMEP § 1202.03(a)(i)(B) und (C).

7% Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 ff., 165 (1995): ,,Exclusive use of a feature must put com-
petitors at a significant non-reputation-related disadvantage before trade dress protection is denied on func-
tionality grounds*

™0 S0 Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp., 58 F.3d 1498 ff., 1507 (10™ Cir. 1995); Traffix
Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 200 F.3d 929 ff., 940 (6 Cir. 1999).

™! Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 530 US 1260 (2000); 532 US 23 (2001).
™2 Marketing Displays, Inc. v. Traffix Devices, Inc., 971 F. Supp. 262 ff., 276 (ED Mich. 1997).
™3 Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 200 F.3d 929 ff., 940 (1999).
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technisches Patent die Mdglichkeit eines Trade Dress-Schutzes fiir die Produktgestaltung aus-
schlieBt,”** und legte die Frage dem Supreme Court zur Entscheidung vor. Dieser befand, dass
ein abgelaufenes technisches Patent ein starkes Indiz fiir Funktionalitét ist und denjenigen, der
Trade Dress-Schutz geltend macht, eine erhebliche Beweislast hinsichtlich der Nichtfunktionali-
tat trifft. Dies gelte im besonderen Malle, wenn die in Frage stehenden Produktmerkmale von
den Anspriichen (Claims) des abgelaufenen Patents gedeckt wurden oder sich sonst aus der His-
torie ergebe, dass es sich um einen niitzlichen (technischen) Teil der Erfindung handelt.”*® Durch
die Qualitex-Entscheidung sei die allgemeine Definition der Funktionalitiit nicht ersetzt worden,
wie sie in der Entscheidung Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.”*® formuliert
wurde. Soweit ein Design bereits nach dieser Formel als funktional einzuordnen sei, eriibrige
sich die Frage nach einem Bediirfnis der Wettbewerber.”*’ Im vorliegenden Fall wurde das ,,Dual
Spring“-Design als rein funktional im Sinne jener Formel angesehen, weil es gerade zum Funk-
tionieren der patentierten Vorrichtung beitrage. Der Supreme Court sprach aber aus, dass die
Entscheidung anders ausfallen konnte, wenn ein Hersteller Trade Dress-Schutz fiir willkiirlich
gewdhlte oder ornamentale Aspekte eines durch ein technisches Patent erfassten Produkts begeh-
re. Dem Hersteller konne in diesem Fall moglicherweise der Beweis gelingen, dass die bean-

spruchten Produktmerkmale keinen Zweck im Rahmen des technischen Patents ausiiben.”**

Anders als Utility Patents wirken Design Patents als Indizien fiir die Nichtfunktionalitdt eines

Trade Dresses oder einer Trademark, da sie nur fiir nichtfunktionale Gestaltungen gewahrt wer-

749
den.

™4 Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 200 F.3d 929 ff., 939 (1999). Utility Patents wurden nicht als
Schutzhindernis angesehen in: Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co., 123 F. 3d 246 (5th Cir. 1997); Thomas
& Betts Corp. v. Panduit Corp., 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998); Midwest Industries, Inc. v. Karavan Trailers, Inc.,
175 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999); dagegen: Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp., 58 F.3d
1498 ff., 1500 (10™ Cir. 1995).

™ Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., No. 99-1571, Entscheidung des Supreme Court vom 20.

Mirz 2001, 532 US 32 (2001).

¢ Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844 ff., 851 n. 10 (1982).

"7 Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., No. 99-1571, Entscheidung des Supreme Court vom 20.

Mirz 2001, 532 US 23 ( 2001).

™8 Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., No. 99-1571, Entscheidung des Supreme Court vom 20.

Mirz 2001, 532 US 23 (2001).

™ In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 n.3, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982); vgl. auch McCarthy
on Trademarks, § 7:89.1 m.w.N.
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b)  Problematik der inhirenten Unterscheidungskraft von Trade Dresses

Bis 1992 herrschte Uneinigkeit zwischen den Circuit Courts iiber die Frage, ob jede Art von
Trade Dress, einschlieBlich Design, Form und Verpackung eines Produkts, als urspriinglich un-
terscheidungskriftige Marke schutzfihig sein kann. Wihrend der Court of Appeals for the 5"

7% wurde insbesondere vom Court of Appeals for the 2™ Circuit der

Circuit dies bejahte,
Nachweis von Secondary Meaning verlangt.””' Um den Streit zu entscheiden, lieB der US
Supreme Court in Sachen Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., eine diesbeziigliche Revision
zu. In dieser grundlegenden Entscheidung befand er, dass ein Trade Dress ohne Nachweis von
Secondary Meaning Markenschutz erlangen kann, wenn er urspriinglich unterscheidungskriftig
ist.””* Zwar ging es im konkreten Fall um die Aufmachung eines Restaurants, der Entscheidung

legte der Supreme Court aber folgende umfassende Definition von Trade Dress zugrunde:

., The trade dress of a product is essentially its total image and overall appearance. It involves
the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color

. . . . 753
combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.

Offen blieb, nach welchen Standards die urspriingliche Unterscheidungskraft festzustellen ist.
Uneinigkeit bestand ndmlich zudem zwischen den Circuits, ob das fiinfteilige Klassifikationssys-

* welches iiblicherweise fiir traditionelle Markenformen

tem der Abercrombie-Entscheidung,”
verwendet wird, auch auf Trade Dresses anwendbar ist. Hiernach werden ,,fanciful®, ,,arbitrary*
und ,,suggestive marks* als inhdrent unterscheidungskriftig und damit per se schutzfihig einge-
stuft, wogegen ,,descriptive marks* des Nachweises von Secondary Meaning bediirfen und ,,ge-
neric matter* ginzlich aus dem Schutz von Common Law und Lanham Act féllt. Hinsichtlich der
Restaurantausstattung, die Gegenstand des Two Pesos-Fall war, bejahte der Supreme Court die
Anwendbarkeit dieses fiinfteiligen Klassifikationssystems.””> Einige Gerichte weigerten sich

aber nach der Entscheidung weiterhin, den Abercrombie-Test auf Produktdesigns anzuwen-

730" Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695 ff., 702 (5" Cir. 1981).
S Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc., 652 F.2d 299 (2™ Cir. 1981), cert. denied, 455 US 909 (1982).

2 Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 767 und 776 (1992).

53 Der Trade Dress eines Produktes ist im wesentlichen sein Gesamtbild und seine allgemeine Erscheinung. Ge-

meint ist das Gesamtbild eines Produktes, welches Merkmale wie Grofie, Form, Farbe oder Farbkombinatio-
nen, Schriftziige, Graphiken oder sogar spezielle Verkaufstechniken einschlieffen kann.“ Two Pesos Inc. v. Taco
Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 774 n.1 (1992).

3% Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 ff., 11 (2nd Cir. 1976); sieche auch die vorstehenden
Ausfiihrungen in diesem Kapitel, Abschnitt A.L

5 Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 773 (1992).
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den.”® Insbesondere der 2™ Circuit differenzierte zwischen Produktdesigns einerseits und Ver-

packungen andererseits, indem er nur letztere nach dem Abercrombie-Spectrum beurteilte.”’

Dagegen insistierten die Gerichte in anderen Circuits darauf, dass infolge der Two-Pesos-

Entscheidung dieselben Standards flir Produktverpackungen und Produktgestaltungen anzuwen-

den seien wie fiir anderen Markenformen.”®

Zur Ersetzung des Abercrombie-Tests wurden in den einzelnen Circuits fiinf verschiedene An-

satze entwickelt, nach denen die urspriingliche Unterscheidungskraft von Produktgestaltungen

759

festgestellt werden sollte.””” Wihrend im 5™ Circuit — dhnlich dem Abercrombie-Test - verlangt

wurde, dass der Trade Dress willkiirlich gewahlt (arbitrary) sein miisse und weder das Produkt

760

beschreiben noch die Effektivitét seiner Verpackung unterstiitzen diirfe,” wurde in der Duraco-

Entscheidung des 3™ Circuit Court ein dreiteiliger Test aufgestellt, der von keinem Produktde-

sign jemals erfiillt werden konnte.”®’

Hiernach sollte die Gestaltung (1) ungew6hnlich und ein-
pragsam, (2) konzeptionell von dem Produkt unterscheidbar und (3) zur hauptséichlichen Erfiil-
lung der Herkunftsfunktion geeignet sein.’®* Im 2" Circuit wurde das letztgenannte Kriterium in

Des weiteren ist der in der

der Entscheidung Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. iibernommen.
Seabrook Foods-Entscheidung des T.T.A.B. entwickelte Test zu nennen, bei dem der Gebrauch
des Trade Dress durch Dritte im Mittelpunkt steht. Die relevanten Faktoren sind hiernach, ob es
sich bei der beanspruchten Marke um eine gewdhnlich Grundform oder -gestaltung handelt, ob
sie einzigartig oder ungewohnlich in einem speziellen Gebiet ist oder ob sie eine bloe Verfeine-

rung einer iiblicherweise verwendeten und allseits bekannten Form oder Verzierung fiir eine spe-

76 1.P. Lund Trading v. Kohler Co., 163 F.3d 27 ff., 41, 49 U.S.P.Q.2d 1225 ff., 1233 (1* Cir. 1998); Duraco Prod-
ucts v. Joy Plastic Enterprises, Ltd., 40 F.3d 1431 ff., 1449/1450, 32 U.S.P.Q.2d 1724 ff., 1739/1740 (3rd Cir.
1994).

7" Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373 ff., 378 (2nd Cir. 1997); Knitwaves, Inc. v. Lol-
lytogs Ltd., 71 F.3d 996 ff., 1007 (2nd Cir. 1995); Nora Beverages v. Perrier Group of American, 164 F.3d 736
ff., 743 n.5 (Z“d Cir. 1998); Fun-Damental Too, Ltd. v. Gemmy Industrial Corp., 111 F.3d 993 ff., 1000/1001
(2™ Cir. 1997); Paddington Corp. v. Attiki Importers & Distributors, Inc., 996 F.2d 577 ff., 583/584 (2™ Cir.
1992).

8 Disc Golf Association, Inc. v. Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002 ff., 1005 n.3 (9th Cir. 1998); Pebble Beach
Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526 ff., 540 (5th Cir. 1998); Suart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp., 51 F.3d 780 ff.,
785-788 (8" Cir. 1995); Ashley Furniture v. Sangiacomo N.A. Ltd., 187 F.3d 363 ff., 370 (4™ Cir. 1999).

7% Vgl. hierzu auch Arden, Nontraditional Marks, p. 59 ff.; Swann, The Configuration Quagmire: Is Protection

Anticompetitive or Beneficial to Consumers, and the Need to Synthesize Extremes, 87 TMR 253 ff, 256 (1997).

760" Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695 ff., 702, 212 U.S.P.Q.2d 1348 (5"
Cir. 1981), cert. denied, 457 US 1126 (1982).

Arden, Nontraditional Marks, p. 60.

2 Duraco Products v. Joy Plastic Enterprises, Ltd., 40 F.3d 1431 ff., 1448/1449, 32 U.S.P.Q.2d 1724 ff., 1738 (3rdl
Cir. 1994).

8 Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Itd., 71 F.3d 996 ff., 1008/1009, 36 U.S.P.Q.2d 1737 ff., 1747 (2™ Cir. 1995);
ebenso Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373 ff., 378, 42 U.S.P.Q.2d 1641 ff., 1644
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zielle Warenklasse darstellt.”®*

Der Seabrook-Test wurde von anderen Bundesgerichten in Ver-
letzungsverfahren sowohl beziiglich Verpackungen als auch Produktgestaltungen iibernom-
men.”® SchlieBlich hat der Federal Circuit, der in einer Berufungsentscheidung das Common
Law des 8" Circuit anzuwenden hatte, fiir die Feststellung der urspriinglichen Unterscheidungs-
kraft eines Produktdesigns als malBigeblich erachtet, ob der Trade Dress solch eine Gestaltung
aufweist, dass ein Kéufer sofort aufgrund dessen eine Unterscheidung des Produktes von denen

. 1766
anderer Hersteller vornehmen wird.

Im Jahr 2000 lie3 der Supreme Court die Revision im Trade Dress-Fall Wal-Mart Stores v. Sa-
mara Brothers zu, um zu der in der Two Pesos-Entscheidung offen gebliebenen Frage Stellung
zu nehmen. In dem Fall ging es um die naturgetreue Nachahmung einer Kinderbekleidungskol-
lektion der Samara Brothers durch Wal-Mart. Der 2™ Circuit Court hatte zwar ausgesprochen,
dass die Kinderbekleidung urspriinglich unterscheidungskraftig sei. Schutz fiir Produktgestaltun-
gen sei jedoch schwieriger zu erreichen als fiir Produktverpackungen.”®” Aufgrund des bestehen-
den Konflikts zwischen den Circuit Courts sollte der Supreme Court dariiber befinden, unter
welchen Umsténden die Gestaltung eines Produktes unterscheidungskréftig und somit nach dem
Lanham Act schutzfahig ist.”*® Dieser stellte statt dessen fest, dass Produktdesigns, im Gegensatz
zu Produktverpackungen und Ahnlichem, niemals als urspriinglich unterscheidungskriftig einge-
stuft werden kénnen, denn eine Empféanglichkeit der Verbraucher, die Gestaltung eines Produk-

tes mit einer bestimmten Herkunft zu verbinden, existiere nach seiner Auffassung nicht.”®

Einen moglichen Widerspruch dieser Feststellungen zur Two-Pesos-Entscheidung verneinte der
Supreme Court mittels der zwei Argumente, dass Two-Pesos sich zum einen nicht auf alle Arten
von Trade Dress erstreckt habe, und zum anderen, die Aufmachung eines Restaurants nicht das-

selbe sei, wie das Design eines Produktes:

(2™ Cir. 1997); L.J. Stickley, Inc. v. Canal Dover Furniture Co., Inc. v. 79 F3d 258 ff., 262 (2™ Cir. 1996).
764 Seabrook Foods Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 ff., 1344, 196 U.S.P.Q. 289 (C.C.P.A. 1977).

765 1.P. Lund Trading ApS, Kroin Inc. v. Kohler Co., 163 F.3d 27 ff., 41, 49 U.S.P.Q.2d 1225 ff., 1234 (1" Cir.
1998); Ambrit Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 ff., 1536, 1 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1164/1165 (11™ Cir.
1986);Archaeology Inc. v. Remnants and Relics Inc., 46 U.S.P.Q.2d 1248 ff., 1250 (D. Mass. 1998); Krueger
Int’l Inc. v. Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 ff., 601, 40 U.S.P.Q.2d 1334 {f., 1338 (SDNY 1996).

% Tone Brothers Inc. v. Sysco Corp., 28 F.3d 1192 ff., 1206, 31 U.S.P.Q.2d 1321 ff., 1331 (CAFC 1994), cert.
denied, 514 US 1015 (1995); dhnlich auch Sunburst Products Inc. v. Cyrk Int’l; 40 U.S.P.Q.2d 1939 ff., 1942
(CAFC 1996), cert. denied, 520 US 1186 (1997).

767 Samara Brothers, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 165 F.3d 120 ff., 125, 49 U.S.P.Q.2d 1260 ff., 1264 (2™ Cir.
1998).

788 'Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 1999 US Lexis 6583, 68 USLW 3233 (October 4, 1999).

%9 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 120 S.Ct. 1339, 2000 U.S. Lexis 2197 (March 22, 2000) =
GRUR Int. 2000, 812 ff., 813.
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»Aus Two-Pesos folgt unzweifelhaft der Rechtsgrundsatz, dass ein Trade Dress urspriinglich
unterscheidungskréftig sein kann, nicht aber, dass dies auch fiir ein Product-Design Trade
Dress gilt. Two-Pesos steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen, da die Aufma-
chung eines Restaurants, die Gegenstand jener Entscheidung war, nach unserer Auffassung
kein Product Design darstellt. Sie ist entweder als Produktverpackung zu qualifizieren, die iib-
licherweise von den Verbrauchern als Herkunftshinweis verstanden wird, oder sie stellt eine
Sache sui generis dar, die einer Produktverpackung dhnlich ist, und hat damit fiir den vorlie-

genden Fall keine Relevanz (Hervorhebungen gemé$ dem Original).””

Aufgrund dieser durch die Wal-Mart-Entscheidung gesetzten Standards ist nunmehr zwischen
Produktgestaltungen einerseits und Verpackungen und Ahnlichem andererseits zu differenzieren.
Waihrend fiir die Erstgenannten der Nachweis von Secondary Meaning erforderlich ist, um eine
Registrierung oder Schutz als Benutzungsmarke gemif3 § 43(a) Lanham Act zu erhalten, konnen
Letztere urspriinglich unterscheidungskréftig sein und damit ohne weiteres als Marke geschiitzt

werden.

Die Wal-Mart-Entscheidung ist allerdings problematisch, weil sie zu einem Riickschritt im US-
amerikanischen Markenrecht fiihrt. Das Secondary-Meaning-Erfordernis stellt eine nicht uner-
hebliche Hiirde fiir den Markenschutz von Produktgestaltungen dar, die es nach der Two-Pesos-
Entscheidung gerade nicht geben sollte. Soweit angefiihrt wird, dass sich der Rechtssatz aus
Two-Pesos nicht auf alle Arten von Trade Dresses, insbesondere nicht auf Produktgestaltungen,
erstreckt habe, kann dem nicht gefolgt werden, denn aus der dort verwendeten Definition fiir

Trade Dress geht Gegenteiliges hervor.””!

Auch die von Judge Scalia gezogene Folgerung, dass
ein Produktdesign keine innewohnende Unterscheidungskraft habe, ist nicht schliissig und wird
mitunter gar als ,,lebensfremd charakterisiert.””> So wird etwa in der Automobilindustrie viel
Geld in das Design von Karosserieformen und Autoteilen investiert, damit diese die Funktion
von Produkt- und Herstelleridentifikation entfalten konnen, z.B. die BMW-Niere oder die Kéfer-

bzw. new beetle-Karosserie.””

Das deutsche Recht, das diese Umsténde beriicksichtigt, ist im Vergleich hierzu fortschrittlicher.
Zwar wurden Produktgestaltungen unter Geltung des Warenzeichengesetzes nur bei Nachweis

von Verkehrsgeltung als ,,Ausstattung® gemil § 25 Abs. 1 WZG geschiitzt und eine Eintragung

710 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., GRUR Int. 2000, 812 ff., 814.

" Vgl. Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 764, n. 1.
7" Lehmann, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815.

" Lehmann, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815.
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war nicht als plastisches, sondern nur als Flichenzeichen moglich. Heute wird die Markenfzahig-
keit dreidimensionaler Gestaltungen, zu denen namentlich auch die Form einer Ware oder ihrer
Verpackung sowie sonstige Aufmachungen zdhlen, dagegen ausdriicklich durch § 3 Abs. 1 Mar-
kenG anerkannt. Liegt keines der in §3 Abs.2 MarkenG genannten Ausschlusskriterien
- insbesondere der waren- oder technisch bedingten Form - vor, ist regelmadfig von Unterschei-
dungskraft und Fehlen eines Freihaltebediirfnisses auszugehen.””* Anders als nach US-
amerikanischem Recht kann ein Produktdesign hierzulande urspriinglich unterscheidungskriftig
und als solches eintragungsfihig sein. Zwar gilt, dass iiber das Markenrecht kein Produktschutz
erreicht werden kann. Aus diesem Grundsatz wird aber von der iiberwiegenden Ansicht in
Rechtsprechung und Literatur nicht gefolgert, dass bei Markenanmeldungen ein besonders stren-
ger Maf3stab anzulegen oder ein erh6htes Maf3 an Unterscheidungskraft zu fordern ist, denn eine
tiber § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hinausgehende Einschriankung verbietet sich, weil sie keine Ver-

775

ankerung im Gesetz findet.”” Hilfsweise kann bei sklavischer Nachahmung auch auf den ergén-

zenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gemiB3 § 1 UWG zuriickgegriffen werden. Im

Ergebnis wire der Wal-Mart-Fall deshalb nach deutschem Recht anders entschieden worden.”’®

In den USA bleibt die Frage, nach welchen Standards die urspriingliche Unterscheidungskraft
der nach Two-Pesos zu beurteilenden Trade Dresses zu bestimmen ist, ungeklért. Die zur Fest-
stellung urspriinglicher Unterscheidungskraft von Produktgestaltungen - insbesondere im 2" und
3" Circuit - entwickelten Ansitze sind nach der Wal-Mart-Entscheidung obsolet geworden. So-
weit es um andere Arten von Trade Dresses geht, die weiterhin nach der Two-Pesos-
Entscheidung als inhdrent unterscheidungskriftige Marken Schutz genieBen kdnnen, bleibt eine
gewisse Verworrenheit. Diejenigen Gerichte, die schon vor der Wal-Mart-Entscheidung den A-
bercrombie-Test nur auf Verpackungen angewandt hatten, wie der 2" Circuit Court, werden dies
beibehalten. Diejenigen, die alle Arten von Trade Dress nach dem Abercrombie-Test beurteilt
hatten, wie etwa der 4™ Circuit Court, werden ihn auf Verpackungen und Ahnliches beschrin-
ken. Auch die Gerichte, die ihn durch den Seabrook-Test génzlich ersetzt hatten, kdnnten diese

Praxis nunmehr auf die unter ,,Two Pesos* fallenden Trade Dresses eingrenzen.

Teilweise wird in der Literatur zu bedenken gegeben, dass fiir solche Arten von Trade Dresses,

die nach ,,Two Pesos* zu beurteilen sind, ohne Verpackungen zu sein, strengere MaBstébe gelten

774 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 49.

" Vgl. Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, S. 4; Thewes, Der Schutz der dreidimensionalen Marke, Starnberg
1999, S. 148 ff.; a.A. etwa: BPatG GRUR 1998, 708 — Montre I, BPatG Beschluf3 v. 15.12.1999, 32 W (pat)
294/99.

77 Lehmann, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815.
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konnten, da sie denselben Vorbehalten ausgesetzt seien, die bereits gegen die Anwendbarkeit des
Abercrombie-Tests auf Produktgestaltungen vorgebracht worden waren.””’ So seien etwa Ver-
kaufsumgebungen, einschlieBlich Gebdudeformen, konzeptionell nur schwer von den Dienstleis-
tungen, filir die sie bestimmt sind, zu trennen. Sie vermittelten den Kunden oft unmittelbar die
Art der angebotenen Dienstleistungen. Die Gerichte und das T.T.A.B. haben solchen Produkt-
formen und Einzelhandelsausstattungen den Schutz versagt, die als Variationen eines iiblichen
Themas in dem Markt und als bloBe Verfeinerung einer gewdhnlichen Gestaltung eingestuft

8 oder die keiner Anstrengung der Phantasie des Verbrauchers bediirfen, um die ge-

wurden’
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.”” Einige Gerichte haben dagegen die
urspriingliche Unterscheidungskraft auch solcher Trade Dresses bejaht, von denen ohne weiteres
abgeleitet werden konnte, welche Waren oder Dienstleistungen sie kennzeichnen (vgl. das mexi-
kanische Restaurantdekor im Two-Pesos-Fall selbst).”® Die Entwicklung der diesbeziiglichen

Standards bleibt somit abzuwarten.

¢) Kriterien zur Abgrenzung von Product Design und Product Packaging nach ,,Two

Pesos* und ,,Wal-Mart*

Die Abgrenzung zwischen Produktgestaltungen und Produktverpackungen kann im Einzelfall
Schwierigkeiten bereiten. Die Problematik wurde vom Supreme Court in der Wal-Mart-
Entscheidung anhand einiger Beispiele erortert, wie z.B. der Coca-Cola-Flasche, die aus Sicht
einiger Kunden eine bloBBe Verpackung sei und aus Sicht anderer, die diese sammelten, das Pro-
dukt selbst darstelle. Weitere Beispiele waren die gedrungene, bunt dekorierte Plastikflasche fiir
das Waschmittel TIDE, deren hauptséchliche Funktion in der Identifikation der Herkunft liege,
und ein Cocktailshaker in der Form eines Pinguins, dessen Aufmachung nicht hauptsichlich eine
Herkunftsfunktion ausiibe. In Grenzfillen sollen die Gerichte nach Auffassung des Supreme
Courts Vorsicht walten lassen, indem sie in Zweifelsfillen Ausstattungen als Produktgestaltung

. . . . 81
einordnen und diese so dem Erfordernis von Secondary Meaning unterwerfen.’

"7 Arden, Nontraditional Marks, p. 63.

7% Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526 ff,, 540, 48 U.S.P.Q.2d 1065 ff., 1973 (5" Cir. 1998); in re
Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff., 1924 (TTAB1996).

" Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526 ff., 540, 48 U.S.P.Q.2d 1065 ff., 1973 (5™ Cir. 1998); L.J.
Stickley, Inc. v. Canal Dover Furniture Co., Inc. v. 79 F3d 258 ff., 262 (2nd Cir. 1996).

780 Vgl. auch Imagineering Inc. v. Van Klassens Inc., 53 F.3d 1260, 34 U.S.P.Q.2d 1526 (CAFC), cert. denied, 516
US 909 (1995); Arden, Nontraditional Marks, p. 64 m.w.N.

81 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., GRUR Int. 2000, 812 ff., 814.
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Mittels der Vorgaben und Beispiele aus den Entscheidungen lassen sich verschiedene Kriterien
zusammenstellen, anhand derer eine Klassifikation vorgenommen werden kann. Demnach sind

als Product Design im Sinne der Wal-Mart-Entscheidung einzuordnen:

e Kleidung (Wal-Mart-Produkt),
e Gestaltungen dauerhafter Produkte (z.B. von Automobilen),
e Gestaltungen von Nahrungsmitteln (z.B. die Form eines Bonbons) sowie

e wiederverwendbare Behiltnisse (Cocktailshaker in Pinguinform).

Dagegen sind als schutzfahig i.S.d. Two-Pesos-Enscheidung anzusehen:

e Restaurant Dekor (Two Pesos Restaurant),
e Einwegverpackungen,
e Einwegbehiltnisse flir Verbrauchsgiiter (z.B. TIDE-Waschmittelflasche) und

e Deckor von Verkaufsriumen als Parallele zum Restaurantdekor.”®?

Die Einordnung eines Trade Dress unter die ,,Two Pesos‘“- oder ,,Wal-Mart“-Standards konnte
sich also kiinftig danach richten, ob der Trade Dress entsorgt werden soll oder nicht, ob es sich
um ein Gefal speziell fiir das enthaltene Verbrauchsgut handelt oder um eines zur Nachfiillung,
und ob ein Trade Dress als Dienstleistungsmarke generell anders behandelt werden soll als Pro-

duktgestaltungen.”™

d) Beweis urspriinglicher Unterscheidungskraft

Die von den Gerichten vor der Wal-Mart-Entscheidung entwickelten Grundsitze zum Nachweis
urspriinglicher Unterscheidungskraft betrafen zwar vorwiegend Produktgestaltungen, sie konnen
jedoch auf die anderen Arten von Trade Dresses, die unter die Two Pesos-Entscheidung fallen,

weiterhin angewendet werden.

Hauptsachliche Beweismittel sind die Aussagen von Sachverstindigen beziiglich der Einzigar-
tigkeit der in Frage stehenden Aufmachung sowie der Nachweis alternativer Designs Dritter.”*
Teilweise wurde aber allein der Nachweis durch den Markeninhaber, dass sein Design unge-

wohnlich oder einzigartig ist, von den Gerichten nicht als ausreichend erachtet, weil hieraus

782 vgl. Arden, Nontraditional Marks, p. 51/52.
78 Arden, Nontraditional Marks, p. 51.
784 Arden, Nontraditional Marks, p. 66.
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nicht auch auf dessen Herkunftsfunktion geschlossen werden konne.”® Hilfreich kann insoweit
das Zeugnis des Markeninhabers (Klédgers) sein, dass er die Absicht hatte, ein Design zu entwi-
ckeln, welches die Kunden nur mit ihm in Verbindung bringen. Auch dem wird jedoch nicht von
allen Gerichten gleiches Gewicht beigemessen. Wéhrend in zahlreichen Entscheidungen eine
entsprechende Erklirung positiv bewertet wurde,” hielten einige Gerichte eine solche Absicht

des Klégers fiir unbeachtlich.”®’

Schéadlich ist es fiir den Markeninhaber sowohl im Eintragungs- als auch im Klageverfahren,
wenn ihm entgegengehalten werden kann, dass das Design in der Branche bereits von anderen

benutzt wird oder sogar als brancheniiblich zu bezeichnen ist.”*®

2. Produktunabhingige Formmarken

In der deutschen Markenrechtsliteratur wird zwischen produktabhidngigen und produktunabhin-
gigen Formmarken unterschieden. Letztere bestehen weder aus der Gestaltung des Produktes
selbst noch aus ihrer Verpackung. Sie werden auch als Formmarken im weiteren Sinne bezeich-
net.”®” Als Beispiele hierfiir werden etwa die ,,Lila Kuh* fiir Schokolade oder das Wirtshaus-
schild eines Lowen fiir ein Restaurant und Hotel ,,Zum Léwen®, das Michelin-Méannchen oder

70 Im US-amerikanischen Recht wird diese Art der Formmarke von

der Mercedes-Stern genannt.
dem weiten Begriff des Trade Dress mitumfasst. Thre Unterscheidungskraft beurteilt sich infolge
der Wal-Mart-Entscheidung, die eine Differenzierung zwischen Product Design Trade Dresses
und sonstigen Trade Dresses 1.S.d. Two-Pesos-Entscheidung vornimmt, nach den durch ,,Two

Pesos* gesetzten Standards.”’

8 Sunburst Products Inc. v. Cyre Int’l, 40 U.S.P.Q.2d 1939 (CAFC 1996), cert. denied, 520 US 1186 (1997).

78 Samara Brothers, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 165 F.3d 120 ff., 125, 49 U.S.P.Q.2d 1260 ff., 1264/1265 (2™
Cir. 1998), rev’d 120 S. Ct. 1339, 2000 US Lexis 2197 (March 2000); P.E. Guerin, Inc. v. Nanz Custom Hard-
ware Inc., 45 U.S.P.Q.2d 1524 ff., 1527 (SDNY 1997); Gasser Chair Co. v. Infanti Chair Manufacturing Corp.,
47 U.S.P.Q.2d 1208 ff.,, 1211 (CAFC 1998); Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Itd., 71 F.3d 996 ff., 1009, 36
U.S.P.Q.2d 1737 ff., 1747 (2™ Cir. 1995).

7 1.P. Lund Trading ApS, Kroin Inc. v. Kohler Co., 163 F.3d 27 ff., 41, 49 U.S.P.Q.2d 1225 ff., 1234 (1" Cir.
1998); Krueger Int’l Inc. v. Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 ff., 603 (SDNY 1996).Meadowcraft, Inc. v. B.1.
Industries, 226 U.S.P.Q. 244 ff.,, 247 (ND Ala. 1985).

88 Banff Ltd. v. The Limited Inc., 869 F. Supp. 1103 ff., 1116, 33 U.S.P.Q.2d 1896 ff., 1907 (SDNY 1994); in re
Corning Glass Works, 6 U.S.P.Q.2d 1032 ff.,, 1034 (T.T.A.B. 1988); Meadowcraft, Inc. v. Compex International
Co., 47 U.S.P.Q.2d 1665 ff., 1670 (ND Ga. 1998).

" Fezer, Markengesetz, § 3, RN 246b.
70 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 246b; Grabrucker, MarkenR 2000, 95 ff., 103.

7! Siehe vorstehend Abschnitt IV.1., insbesondere a) und b).
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So kann etwa das dullere und innere Erscheinungsbild eines Gebdudes als Marke fiir die darin
verrichteten Dienstleistungen fungieren. Daher haben sich zahlreiche amerikanische Restaurant-
und Hotelketten ihre architektonisch markanten Gebdude oder Schilder als Marke registrieren

lassen.”?

Entscheidend ist, dass eine Benutzung als Marke in der Werbung und beim Verkauf
der Dienstleistungen stattfindet (z.B. auf Speisekarten, Briefbogen, Zeitungsanzeigen u.d.). Die
bloBe Tatsache, dass eine Dienstleistung in einem charakteristischen Gebdude angeboten wird,

reicht dagegen nicht.””

Auch die Aufmachung (insbesondere Farbgebung) von Transportfahrzeugen, Lastkraftwagen,
Taxen und dergleichen kann als Marke fungieren.””* Haufig handelt es sich hierbei um Benut-

zungsmarken, deren Schutzbereich auf den tatsichlichen Wirkungskreis begrenzt ist.””>

.. . 796 .. . 797
Ferner konnen Cheerleader-Uniformen’™ oder Kostiime von Entertainern’”" Markenschutz er-

¥ oder Nachbildungen von FuBballtrikots.”*’

langen sowie Stoffaufniher mit Sportemblemen’
Entsprechendes gilt fiir kommerzielle Symbole auf Arbeitsbekleidungen, wie z.B. die Aufschrift
,»McDonald’s* in Kombination mit den sog. ,,golden arches* auf der Kleidung von Angestellten

. 800
der Franchisenehmer.

SchlieBlich sind Hologramme zu erwihnen, die als Formmarke verwendet werden kénnen. MaB-
geblich fiir die Qualifikation als Marke ist dann nicht ihr Inhalt, sondern allein ihre Form. Diese
kann z.B. in einer Flagge bestehen, vgl. Registration No. 2,165,007: ,,Die Marke besteht aus ei-

nem Hologramm in Form einer Rennfahne, die auf der Ware (Karten) angebracht wird. Der In-

727 B. McDonald’s Drive-In Restaurants, Reg. No. 764837 (1964), vgl. auch McDonald’s Corp. v. Moore, 243 F.
Supp. 255, 146 U.S.P.Q. 434 (SD Ala. 1965), aff’d. 363 F.2d 435, 150 U.S.P.Q. 488 (5™ Cir. 1966); ,,Victoria
Station*: Restaurant in einer Zugwaggon-Struktur, Reg. No. 1268788 (1984); ,,Holiday Inn‘“: charakteristische
Struktur des Schildes, Reg. No. 592541 (1954), ohne Worte auf dem Schild: Reg. Nr. 742490 (1962). Vgl. auch
McCarthy on Trademarks, § 7:100 m.w.N

3 1In re Griffs of America, Inc., 157 U.S.P.Q. 592 (T.T.A.B. 1968).

?* Vgl. Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407, 64 U.S.P.Q. 348 (6" Cir.
1945); Transportation, Inc. v. Mayflower Services, Inc., 769 F.2d 952, 227 USPQ47 (4™ Cir. 1985):
Rot/Schwarzem Farbschema der RED TOP taxi cabs Secondary Meaning zuerkannt; ex parte Checker Cab Mfg.
Corp., 99 U.S.P.Q. 480 (Comm’r Pats. 1953): farbige Banderole um die Karosserie der Taxen als Marke regist-
riert.

5 Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407, 64 U.S.P.Q. 348 (6™ Cir. 1945).
76 Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 203 U.S.P.Q. 161 (2““1 Cir. 1979):
™7 In re Red Robin Enterprises, Inc., 222 U.S.P.Q. 911 (T.T.A.B. 1984): Vogelkostiim.

8 Boston Professional Hockey Assoc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg. Co., 510 F.2d 1004, 185 U.S.P.Q. 364 (5"
Cir. 1975), cert. denied, 423 US 868, 187 U.S.P.Q. 480 (1975), reh. denied, 423 US 991 (1975), later appeal,
597 F.2d 71,202 U.S.P.Q. 536 (5" Cir. 1979).

79 National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc., 532 F. Supp. 651, 215 U.S.P.Q. 175
(WD Wash. 1982).

800 n re McDonald’s Corp., 199 U.S.P.Q. 702 (T.T.A.B. 1978). Vgl. auch McCarthy on Trademarks, § 7:103.
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halt der Marke wird nicht als Eigenschaft der Marke beansprucht. Die Marke ist als silbern
schraffiert, dies ist aber nicht als Eigenschaft der Marke beansprucht.*

3.  Eintragung als dreidimensionale Marke

Formmarken konnen in den USA wie auch in Deutschland als dreidimensionale Marken einge-
tragen werden. Dreidimensionale Marken sind zweidimensionale Darstellungen dreidimensiona-
ler Gestaltungen.®' Erforderlich sind eine graphische Darstellung und eine Beschreibung der

Marke, um das beanspruchte Design zu fixieren.

Bei Produktgestaltungen kann die Abbildung das gesamte Produkt oder nur einen Teil davon
betreffen. Im letztgenannten Fall werden die Bereiche des Produktes, die nicht als Marke bean-
sprucht werden, durch gepunktete Linien dargestellt, 37 C.F.R. §2.52(a)(2)(ii). Es muss dann
eine Erkldrung hinzugefiigt werden, mit welcher der Zweck der gepunkteten Linien erldutert
wird. Sie kann etwa lauten: ,,The matter shown in dotted lines is not part of the mark and it

serves only to show the position of the mark as claimed*.

Bis zum 11. September 1989 galt in den USA der Grundsatz, dass die Anmeldung einer dreidi-
mensionalen Marke Abbildungen der verschiedenen Perspektiven enthalten sollte.*"* An diesem
Datum wurde Trademark Rule 2.51 jedoch dahingehend gedndert, dass nur noch eine einzelne
Abbildung akzeptiert werden kann. Auch in der aktuellen Fassung vom 30. Oktober 1999 ver-
langt Trademark Rule 2.52(a)(2)(ii1) eine einzelne Wiedergabe der Marke und eine Beschrei-
bung, aus der hervorgeht, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handelt. Die Beschrén-
kung auf eine einzelne Abbildung kann allerdings dazu fiihren, dass eine realistische Darstellung
der Marke nicht moglich ist — etwa weil die Seiten des Produktes unterschiedlich gestaltet sind -
und mehrere Anmeldungen fiir verschiedene Perspektiven erforderlich wéren, um die Gestaltung
,rundum® zu schiitzen.*”® Dies widerspricht zudem den Vorgaben des Internationalen Marken-
rechtsvertrags, den die USA durch den Trademark Law Treaty Implementation Act umgesetzt
haben, denn nach Regel 3 Abs. 3 Buchstaben a) und b) der Ausfiihrungsverordnung zum Mar-
kenrechtsvertrag besteht die Wiedergabe dreidimensionaler Marken aus einer zweidimensionalen
graphischen oder photographischen Wiedergabe, die nach Wahl des Anmelders aus einer einzi-

gen Ansicht der Marke oder aus mehreren verschiedenen Ansichten der Marke bestehen kann. Ist

81 Eichmann, GRUR 1995, 184 ff.,197; von Falckenstein, GRUR 1999, 881 ff., 883.

%02 vgl. in re Minnesota Mining & Mfg. Co., 335 F.2d 836 ff., 838/839, 142 U.S.P.Q. 366 ff., 368/369 (C.C.P.A.
1964); in re Ovations Instruments, Inc., 201 U.S.P.Q. 116 ff., 123 (T.T.A.B. 1978).

803 Arden, Nontraditional Marks, p. 20.
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das Amt der Auffassung, dass die vom Anmelder eingereichte Wiedergabe die Einzelheiten der
dreidimensionalen Marke nicht ausreichend wiedergibt, kann es den Anmelder geméfl Regel 3
Abs. 3 Buchstabe c) auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist bis zu sechs verschiedene
Ansichten der Marke und/oder eine Beschreibung der Marke in Worten vorzulegen. In den USA
ist dagegen, wenn die Einreichung einer graphischen Darstellung der Marke mit mehreren An-
sichten gewiinscht wird, stets eine vorherige Anfrage beim Assistant Commissioner for Trade-

804
I

marks erforderlich, um eine Befreiung von den Trademark Rules of Practice zu erhalten.”™ In

Deutschland ist schon vor der Umsetzung des TLT gemadl § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenV eine Anmel-

dung mit maximal sechs Ansichten zulissig, was den Bediirfnissen eher gerecht wird.*”

Teilweise wurde bei Anmeldungen von Trade Dresses in den USA die graphische Darstellung
génzlich durch eine Beschreibung ersetzt, wenn dem Anmelder die graphische Wiedergabe un-
moglich erschien,*® denn nach Trademark Rule 2.51(c) a.F. konnte in solchen Fillen (,,marks
not capable of representation by a drawing*) auf eine Abbildung verzichtet werden. Durch den
Trademark Law Treaty Implementation Act von 1998 wurde aber auch diese Vorschrift gedn-
dert. Eine Abbildung ist daher seit dem 30. Oktober 1999 nur noch dann entbehrlich, wenn es
sich um Klinge, Geriiche oder anderes nichtvisuelles Material (,,other completely non-visual

matter*) handelt, Trademark Rule 2.51(a)(3), 37 C.F.R. § 2.51(a)(3).

IV. Label Shape and Location - Positionsmarken

Im US-amerikanischen Recht gilt der Grundsatz, dass ein Hersteller kein ausschlieBliches Recht
an einer bestimmten Platzierung eines Etiketts erlangen kann, kraft dessen er Konkurrenten da-
von abhalten konnte, ihrerseits irgendein Label an dieser Stelle des Artikels anzubringen. Die
bloBe Position eines Etiketts als solche kann nicht als Marke dienen.*”” Seit einer Entscheidung
des Court of Customs and Patent Appeals aus dem Jahr 1960 ist jedoch anerkannt, dass fiir eine
charakteristische Platzierung in Verbindung mit einer festgelegten Etikettenform Markenschutz
erlangt werden kann.*® Voraussetzung ist allerdings, dass ein hinreichender Nachweis von Se-
condary Meaning erbracht wird, der sich darauf beziehen muss, dass die Kéuferschaft gerade

diese bestimmte Etikettenform in dieser bestimmten Position als Herkunftshinweis versteht. Eine

804 Arden, Nontraditional Marks, p. 20.

805 Vgl. auch von Falckenstein, GRUR 99, 881 ff. 883 ff.

806V gl. in re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff., 1916 (TTAB1996).

807 Ex parte Kotzin, 111 U.S.P.Q. 161 (Commr Pats. 1956); McCarthy on Trademarks, § 7:38.
808 Application of Kotzin, 47 C.C.P.A. 852,276 F.2d 411, 125 U.S.P.Q. 347 (1960).
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Markenverletzung liegt demgemidl3 vor, wenn ein Konkurrent ein dhnlich geformtes Label an

einer naheliegenden Stelle anbringen will.*’

Wihrend in der genannten Entscheidung des C.C.P.A. die Registrierung mangels Nachweises
von Secondary Meaning versagt wurde, hielt das Trademark Trial and Appeal Board nach diesen
Grundsitzen im LEVI-Fall von 1970 die Registrierung eines kleinen rechteckigen Schildes, das
von auBen am linken Rand der rechten riickwirtigen Hosentasche befestigt wird, fiir zuldssig.®"
In einem spiteren Markenverletzungsprozess befand auch das befasste Gericht, dass das Hosen-
taschenetikett eine giiltige Marke sei und weder hauptséchlich funktional noch ausschlieBlich
ornamental.®!! Die Féhigkeit des Hosentaschenetiketts, als Marke zu fungieren, wurde auch nicht

dadurch tangiert, dass es mit unterschiedlichen Markensymbolen darauf verwendet wird.

Ein weiteres Beispiel fiir eine zugelassene Positionsmarke ist der sog. ,,Le Blanc Trumpet“-Fall,
in dem es um die Registrierung einer kleinen Medaille ging, die senkrecht innerhalb des hinteren
Biigels einer Trompete angebracht war.'* In der Entscheidung von 1960 hatte der C.C.P.A. noch
darauf hingewiesen, dass der visuelle Eindruck des Labels und seiner Position verdringt sein
konnen, wenn das Label eine sehr bekannte Wortmarke tragt, weil der Verkehr dann auf das

Wort und nicht auf die spezielle Position des Etiketts achtet.®!?

In der ,,Le Blanc Trumpet*-
Entscheidung wurde dagegen befunden, dass dies Gegenstand der an den Beweis von Verkehrs-
durchsetzung zu stellenden Anforderungen ist.*'* Dieser Ansatz entspricht im Wesentlichen dem

bei Hintergrunddesigns durchzufiihrenden ,,Separate Commercial Impression“-Test.*'

Die Anmeldung einer solchen Marke, bei der die Position eines Zeichens auf der Ware charakte-
ristisch ist, bedarf gemall Trademark Rule 2.52(a)(2)(ii) einer proportional korrekten Darstellung
des Produktes, der Verpackung oder des Werbematerials, auf dem die Marke abgebildet werden

soll, mittels einer gepunkteten Linie. Zudem ist eine Beschreibung des Zeichens und seiner Plat-

%9 Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal. 1980); McCarthy on Trade-
marks, § 7:38.

810 1n re Levi Strauss & Co., 165 U.S.P.Q. 348 (T.T.A.B. 1970).

811 Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 200 U.S.P.Q. 434 (CD Cal. 1978), aff'd. 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713
(CA9 Cal.).

812 Application of G. Le Blanc Corp., 57 C.C.P.A. 1339, 429 F.2d 989, 166 U.S.P.Q. 561 (1970).
813 Application of Kotzin, 47 C.C.P.A. 852,276 F.2d 411, 125 U.S.P.Q. 347 (1960).

814 Application of G. Le Blanc Corp., 57 C.C.P.A. 1339, 429 F.2d 989, 166 U.S.P.Q. 561 (1970). So auch Levi
Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal. 1980)

815 McCarthy on Trademarks, § 7:38.
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zierung erforderlich, aus der hervorgeht, welche Bestandteile der Abbildung nicht als Marke

beansprucht werden.®'®

Bis 1995 gab es in Deutschland keine Fille dieser Art und dementsprechend auch keinen Namen
fiir solche Kennzeichen.®” Erst in den letzten Jahren hatten sich Markenamt und Gerichte mehr-
fach damit zu beschéftigen, dass eine besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung
eines Zeichens auf einem Produkt als Marke eingetragen werden sollte. Als schutzfahig kristalli-
sierte sich dabei die Konstellation heraus, dass ein bestimmtes Zeichen auf einem bestimmten
Warenteil in stets gleichbleibender Platzierung, gleich bleibendem GroBenverhéltnis, in gleich
bleibendem farblichen Kontrast oder in gleich bleibender formméBiger Ausbildung in Erschei-

nung tritt.*®

Wie im US-amerikanischen Recht ist somit Voraussetzung, dass sowohl die Positi-
on als auch die Etikettenform entsprechend der oben geschilderten Konstellation als unverdnder-
lich festgelegt werden. Dies wurde z.B. so entschieden fiir einen in den Absatz eines Herren-
schuhs eingearbeiteten roten Querstreifen,®'’ fiir das JOOP-Ausrufezeichen, das innerhalb der
Ziernihte einer Jeanstasche angebracht werden soll,**° ferner fiir eine Zick-Zack-Linie auf einem
Turnschuh, die als Buchstabenmarke (,,N*) nicht fiir unterscheidungskriftig gehalten worden
war, aber aufgrund der konkreten Art und Weise der Anbringung als eintragungsfahig erachtet

21
wurde.®

Die Anmeldung einer Positionierung fiir sich gesehen, also die Reservierung einer bestimmten
Fliche zum Anbringen von Kennzeichen jedweder Art, wird dagegen auch im deutschen Recht
als unzuldssig angesehen. In einer Entscheidung aus dem Jahre 2000, in der es um die Positionie-
rung eines nicht néher spezifizierten Kennzeichens auf einer Hose ging, stellte der 27. Senat des
Bundespatentgerichts fest, dass anhand der Gewohnheiten bei der Platzierung von Textiletiketten
der Verkehr an ganz unterschiedliche Positionierungen von Kleideretiketten gewo6hnt sei, so dass
er keine Veranlassung habe, allein hierin eine von Haus aus betriebskennzeichnende Besonder-

heit zu sehen.’*

816 TMEP § 808.05, § 808.01.

817 vgl. die Ausfihrungen des 28. Senats zu einer Anmeldung aus dem Jahr 1995: BPatG BeschluB vom

13.10.1999, 18 W (pat) 6/98; Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1, 2000, S. 8.
$' " Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 102.
819 BPatGE 38, 262 ff. — roter Querstreifen im Schuhabsatz.
820 BPatG GRUR 1998, 819 ff.- Ausrufezeichen auf Bekleidung.
821 BPatG BeschluB vom 12.5.1998, 27 W(pat) 153/96 = BPatGE 40, 76 — N als Zick-Zack-Linie.

822" BPatG Beschluff vom 18.4.2000, 27 W(pat) 109/99, 111/99, 161/99 — Positionierung des Etiketts auf der Hose.
Siehe auch Grabrucker, GRUR 2001, 373 ff., 377.
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Fiir diese neue Markenform, die zu Anfang noch als ,,sonstige Aufmachung* bezeichnet worden
war, wurde von Fezer der Begriff der Positionsmarke geprigt, der inzwischen allseits iibernom-

men wurde.??

Ihre rechtliche Einordnung ist bislang noch unklar. Nach Ansicht von Fezer stel-
len Positionsmarken eine besondere Form von dreidimensionalen Marken dar oder eine sonstige
Aufmachung i.S.v. § 3 Abs. 1 MarkenG.** Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

sind sie als ,,sonstige Markenform* anzumelden.®?

Die Schutzfahigkeit von Positionsmarken richtet sich in Deutschland im iibrigen nach den all-
gemeinen Voraussetzungen der Markenfahigkeit wie Selbstandigkeit, Einheitlichkeit und graphi-
sche Darstellbarkeit der Marke. Soweit sie als besondere Form einer dreidimensionalen Marke
angesehen wird, sind zudem die Ausschlussgriinde der waren-, technisch und wertbedingten
Form gemiB § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG zu beachten.®® Die Eintragungsfahigkeit bestimmt
sich insbesondere nach den absoluten Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG,
die durch Verkehrsdurchsetzung tiberwunden werden konnen. Anders als im US-amerikanischen

Recht wird ein solcher Nachweis aber nicht per se gefordert.

V. Color Marks — Farbmarken

Die Schutzfdhigkeit von Farben oder Farbmustern als wesentlicher Bestandteil von Marken und
Trade Dresses ist seit langem anerkannt.**’ Es handelt sich dabei jedoch nicht um eigenstindige
Color Marks, deren Schutzfihigkeit hier untersucht wird. Unter dem Begriff der Color Marks
werden in den USA vielmehr Marken verstanden, die einzig aus einer Farbe oder Farbkombina-
tion bestehen, wie sie auf der kompletten Oberfldche einer Ware oder einem Teil davon oder auf
ihrer Verpackung verwendet wird.*”® Farbmarken in diesem Sinne konnen ferner als Service
Marks bestehen, wenn die Materialien, die fiir die Werbung oder Erbringung der Dienstleistun-

gen benutzt werden, in einer bestimmten Farbe gestaltet sind.**’

823 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 194a; BPatG Beschlu3 vom 13.10.1999, 28 W(pat) 66/98 — blaue axial verlau-
fende Linie auf Trachealrohre. Siehe auch Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr.1/2000, S. 8.

824 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 294a und b.
825 BPatG BeschluB vom 13.10.1999, 28 W(pat) 66/98 — blaue axial verlaufende Linie auf Trachealréhre.
826 Feger, Markengesetz, § 3, RN 294b.

%27 Vgl. hierzu die vorstehenden Ausfiihrungen zu Bildmarken und Trade Dresses sowie Arnade, Markenfihigkeit

von Zeichen, S. 209 m.w.N.

828 Vgl. McCarthy on Trademarks, § 7.16[1]; TMEP§ 1202.04(e)[R-1]; Hubbard, Washington & Lee Law Review,
Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1436; Burgunder, Santa Clara Law Review, Vol. 26 (1986), 581 ff.

%29 In re Eagle Fence Rentals, Inc., 231 U.S.P.Q. 228 (T.T.A.B. 1986); TMEP § 1202.04(e).
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1. Markenfihigkeit einzelner Produktfarben und Farbkombinationen

Nach der traditionellen Lehre konnte die Farbe eines Produktes aufgrund des Freihaltebediirfnis-

ses der Mitwettbewerber in den USA nicht als Marke gewahlt werden.’

Begriindet wurde dies
damit, dass es nur ein begrenztes Spektrum an geeigneten Farben gebe und nach dessen vollstin-
diger Verteilung auf die Industrie neue Produzenten am Markt erhebliche Wettbewerbsnachteile
zu erleiden hitten (,,Color Depletion“-Ansatz).**! Ferner liefe eine Verwendung von Farben als
Marke auf eine Unterscheidung in Schattierungsgraden hinaus, die objektiv nur schwer zu beur-

teilen wire und Irrefiihrungen des Verkehrs bewirke (,,Shade Confusion®- Ansatz).83 2

Der Court of Appeals for the Federal Circuit gab 1985 in der Sache Owens-Corning Fiberglas
Corp. diese traditionelle Regel auf und lie die Registrierung der Farbe Pink fiir Fiberglasiso-
liermaterial aufgrund erheblichen Nachweises von Secondary Meaning zu.*® In der Urteilsbe-
griindung stellte er fest, dass mindestens zwei Gerichte bereits zuvor bei Nachweis von Seconda-

ry Meaning Farbschutz zuerkannt hitten.*>*

Nach umfangreichen Erdrterungen kam er zu dem
Schluss, dass zur Priifung der Schutzfihigkeit von Farben als Marke ein fiinfteiliger Test anzu-
wenden sei, der sich in folgende Schritte gliedert: (1) keine Funktionalitdt, (2) kein bloBes Or-
nament, (3) willkiirliches, unterscheidungskriftiges Design oder (4) Nachweis von Secondary
Meaning und (5) keine Unvereinbarkeit mit bundespolitischen Interessen, insbesondere des frei-
en Wettbewerbs und des effektiven Markenschutzes, wie sie in der Color Depletion und Shade
Confusion Rule zum Ausdruck kommen.®® Solange kein Bediirfnis der Wettbewerber festzustel-

len sei, die Farbe fiir den Markt zu erhalten, beschrianke die Color Depletion Rule die Begriin-

30 Southern California Fish Co. v. White Star Canning Co., 45 Cal. App. 426, 187 P. 981 (1920); Campbell Soup
Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795 (3" Cir. 1949); Fram Corp. v. Boyd, 230 F.2d 931, 109 U.S.P.Q. 4 (5" Cir.
1956); H.P. Hood & Sons, Inc. v. Whiting Milk Co., 345 Mass. 287, 136 U.S.P.Q. 421 (1963); Volkswagen-
werk Aktiengesellschaft v. Rickard, 492 F.2d 474, 181 U.S.P.Q. 611, 182 U.S.P.Q. 129 (5th Cir. 1974); AmBrit,
Inc. v. Kraft, Inc., 805 F.2d 974, 1 U.S.P.Q.2d 1161 (1 1™ Cir. 1986); NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d
1024, 16 U.S.P.Q.2d 1959 (7™ Cir. 1990), cert. denied, 499 US 983 (1991).

831 A Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 US 166, 701 (1906); Campbell Soup Co. v.
Armour & Co., 175 F.2d 795 ff., 798 (3™ Cir. 1949) — red and white; Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v.
Rickard, 492 F.2d 474, 181 U.S.P.Q. 611, 182 U.S.P.Q. 129 (5™ Cir. 1974) — blue; McCarthy on Trademarks, §
7.16[1] und [2]; Hubbard, Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1445 m.w.N.

832 Arnade, Markenfahigkeit von Zeichen, S. 209; McCarthy on Trademarks, § 7.16[1] und [2].

%33 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (Fed. Cir. 1985), deutsche Fassung in
GRUR Int. 1987, 116 ff.

834 Clifton Mfg. Co. v. Crawford-Austin Mfg. Co., 12 S.W.2d 1098, 1102 (Tex. Civ. App. 1929) — reddish-brown
coloring for canvas products; Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407 , 415
(6™ Cir. 1945) — yellow for taxicabs. Weitere Fille geschiitzter Produktfarben: Southwestern Bell Tel. Co. v.
Nationwide Indep. Directory Serv., Inc., 371 F. Supp. 900, 911 (W. D. Ark. 1974) — yellow paper when used in
conjuction with term Yellow Pages; in re AFA Corp., 196 U.S.P.Q. 772, 775 (T.T.A.B. 1977) — overall gold
mistmaking machine with black handle.

5 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1120-1128 (Fed. Cir. 1985); hierzu auch Hubbard,
Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1448/1449.
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dung von Markenrechten in ungerechtfertigter Weise.®® AuBerdem sei die Bestimmung der
Verwechslungsfihigkeit von Farbmarken nicht schwieriger als bei Wortmarken.*” Da die Farbe
Pink keinen besonderen Nutzen fiir den Gebrauch des Fiberglasisoliermaterials habe, weshalb
Wettbewerber auch nicht um einen berechtigten Anspruch oder ein kommerzielles Bediirfnis
gebracht wiirden, stiinden einem diesbeziiglichen Markenschutz keine {ibergeordneten Interessen

entgegen.®®

Ungeachtet dieser Entscheidung folgten die meisten Gerichte wihrend der néchsten zehn Jahre
weiterhin der traditionellen Lehre. So bekannte sich der 9™ Circuit 1987 in der Sache First
Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., in der es um die Nachahmung der gelben PRESTONE-
Frostschutzmittelflasche ging, nach enger Auslegung der Owens-Corning-Entscheidung zur tra-
ditionellen Regel und verweigerte auf dieser Basis eine einstweilige Verfiigung.*** Es bleibe bei
dem Grundsatz, dass eine unterscheidungskréftige Form in Kombination mit einer Farbe erfor-
derlich sei, bevor Markenschutz gewihrt werde.*** Auch der 11" und der 7" Circuit folgten der
traditionellen Regel.**' Nur der 8™ Circuit akzeptierte 1993 unter ausdriicklicher Aufgabe des
Color-Depletion-Ansatzes die Owens-Corning-Regel und machte damit den Weg fiir den Her-
steller eines Filmklebebandes frei, seine ausschlieBliche Berechtigung an der Farbe Blau nach-

. . . . 42
zuweisen, die er fiir sein ,,Blue Max“-Klebeband verwendete.®

Der Supreme Court 16ste 1995 in der grundlegenden Entscheidung in Sachen Qualitex Co. v.
Jacobson Products Co., in der es um griin-goldene Auflagen fiir Reinigungspressen ging, den
Konflikt zugunsten der Schutz- und Registrierfahigkeit einzelner Produktfarben.*” Er hob damit
eine Entscheidung des 9" Circuit auf, in welcher sich dieser abermals zur traditionellen Regel

844

bekannte und sich weigerte, dem Federal und dem 8" Circuit zu folgen.*** Der Supreme Court

stellte fest, dass es keine Regel gebe, die eine absolute Schranke fiir den Gebrauch einer Farbe

ington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1448/1449.
836 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1122 (Fed. Cir. 1985).
37" In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1123 (Fed. Cir. 1985).
%% In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1122 (Fed. Cir. 1985).
839" First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., 809 F.2d 1378, 1 U.S.P.Q.2d 1779 (9" Cir. 1987).
%0 First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., 1 U.S.P.Q.2d 1779 ff., 1781 (9" Cir. 1987).

841 AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 805 F.2d 974, 1 U.S.P.Q.2d 1161(11™ Cir. 1986); NutraSweet Co. v. Stadt Corp.,
917 F.2d 1024, 16 U.S.P.Q.2d 1959 (7™ Cir. 1990).

842 Master Distributors, Inc. v. Pako Corp., 986 F.2d 219, 25 U.S.P.Q.2d 1794 ff., 1798 (8" Cir. 1993).

3 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (1995),
deutsche Fassung in GRUR Int. 1996, 961 ff.

¥4 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 13 F.3d 1297, 29 USPQ2d1277ff., 1280 (9™ Cir. 1994), rev’d, 514 U.S.
159 (1995).
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allein darstelle.*” Zum Shade-Confusion-Ansatz vertrat er — wie der Court of Appeals for the
Federal Circuit in der Owens-Corning-Entscheidung - die Auffassung, dass das praktische Prob-
lem der Verwechslungsfahigkeit von Farbschattierungen nicht schwieriger zu 16sen sei, als die
Frage der Verwechslungsgefahr bei Wortmarken und in der Tat hitten die Gerichte dies bereits
in Fillen getan, in denen die Marke aus einer Farbe plus einem Design bestand.**® In dem Be-
wusstsein, dass Farben mitunter einen zweckmifBigen Aspekt des Produktes darstellen, wandelte
er die Color-Depletion-Rule von einer absoluten Schutzschranke in eine Basis fiir eine mogliche
Anwendung der Funktionalititsdoktrin: Wenn eine Farbe als Marke diene, wiirden normalerwei-
se alternative Farben fiir eine dhnliche Benutzung durch andere zur Verfligung stehen; anderen-
falls wiirde die Funktionalititslehre des allgemeinen Markenrechts®’ eingreifen, um die wettbe-

v q- . 848
werbsschiddigenden Konsequenzen zu verhindern.

2. Funktionalitit von Farben

Voraussetzung flir den Markenschutz von Farben in den USA ist der Nachweis, dass deren Mo-
nopolisierung keine ungebiihrliche Beschrankung des Wettbewerbs in der betreffenden Branche

zur Folge hat.**

Wie bereits bei der Schutzfahigkeit von Trade Dresses erortert,” verbietet die Funktionalitits-
doktrin, die seit 1998 in § 2(e)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(¢e)(5) kodifiziert ist, die Benut-
zung eines Produktmerkmals als Marke, wenn dies bei einem Mitbewerber zu einem erheblichen
Nachteil fiihren kann, weil das Merkmal fiir die Benutzung oder den Zweck des Artikels wesent-
lich ist oder seine Kosten oder Qualitit beriihrt.*' Das T.T.A.B. hat dementsprechend z.B. die
Kosten der Benutzung dieser speziellen Farbe mit den durch andere Farben verursachten Kosten

verglichen.*” Die Registrierung der Farbe schwarz fiir einen AuBenbordmotor wurde aus Funk-

5 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1162 (1995).

$46 " Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1164 (1995) = GRUR Int. 1999, 961 ff.,
963.

¥7 Vgl. auch § 2(e)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(5) in der Fassung von 1998.

8 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1165 (1995) = GRUR Int. 1996, 961 ff.,
963.

89 Fabrication Enters v. Hygenic Corp., 64 F.3d 53 ff., 58 (2nd Cir. 1995); Kasco Corp. v. South Saw Service, Inc.,
27 U.S.P.Q.2d 1501 ff., 1504 (T.T.A.B. 1993). Vgl. auch Arden, Nontraditional Marks, p. 117.

$30°S.0. Abschnitt B.III.1.a).

1 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1165 (1995) = GRUR Int. 1996, 961 ff.,
963; Inwood Laboratories, Inc. v. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844 ff., 850 n. 10 (1982).

852 Edward Weck, Inc. v. IM Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1142 ff., 1145 (T.T.A.B. 1990) zur Griinfirbung von Instrumen-
ten.
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tionalititsgriinden versagt, nachdem ein Wettbewerber im Widerspruchsverfahren nachgewiesen
hatte, dass nur durch diese eine farbliche Kompatibilitdt mit verschiedensten Bootsfarben zu er-
reichen sei und zudem eine optische Verkleinerung des Motors bewirkt werde. Der Anmelder
konnte demgegeniiber keine alternative Farbe benennen, die dieselben Eigenschaften aufweist.®
Ferner wurden die Farben orange und gelb wegen der besseren Wahrnehmbarkeit eines so gestal-
teten Produkts als ,,de iure* funktional fiir Bereiche eingestuft, in denen es auf gute Sichtbarkeit
ankommt, z.B. fiir Telefonzellen®* oder fiir Gehorschutz im industriellen Gebrauch als Instru-

ment der Arbeitssicherheit.®*>

Die Frage der Funktionalitidt von Farben wird besonders im Hinblick auf die Farbgebung phar-
mazeutischer Produkte diskutiert. In diesen ,,Drug Color Cases* geht es darum, dass pharmazeu-
tische Unternehmen Markenrechte an den Farben der von ihnen hergestellten Tabletten erlangt
haben, die dann durch Hersteller von Subsitutionspraparaten nachgeahmt werden. Die Imitatoren
tragen zu ihrer Verteidigung liblicherweise vor, dass die Nachahmung der Tablettenfarben erfor-
derlich sei, um etwaige Widerstinde der Patienten gegen Subsitutionspriaparate nach Ablauf ei-
nes Patents zu verhindern und um die Identifikation eines bestimmten Medikaments durch die
Arzte zu erleichtern. Allerdings wird diese Art der Funktionalitits-Verteidigung generell abge-
856

lehnt
delt.®’

und das Thema als eine Frage, ob die jeweilige Farbe generisch geworden ist, behan-

3. ,Secondary Meaning*“-Erfordernis

Zur Frage, ob Farben fiir sich gesehen auch urspriinglich unterscheidungskriftig sein und damit
per se Markenschutz genieflen kdnnen, gibt es in der Qualitex-Entscheidung nur folgendes Dik-

tum:

%53 In Brunswick Corp. v. British Seagull, 35 F.3d 1527, 32 U.S.P.Q.2d 1120 (CAFC 1994), cert. denied, 514 US
1050 (1995); dhnlich auch Deere & Co. v. Farmhand, Inc., 560 F. Supp. 85 ff., 98, 217 U.S.P.Q. 252 (SD Iowa
1982), aff’d, 721 F.2d 253 (8" Cir. 1983) — ,, John Deere green* for farm maschinery; dazu auch Hubbard, Wa-
shington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ft., 1442.

% In re Orange Communications Inc., 41 U.S.P.Q.2d 1037 (T.T.A.B. 1996).
%5 In re Howard S. Leight & Associates, Inc., 39 U.S.P.Q.2d 1058 (T.T.A.B. 1996).

856 SK&F Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc., 625 F.2d 1055, 206 U.S.P.Q. 964 (3rd Cir 1980); Boe-
hringer Ingelheim GmbH v. Pharmadyne Laboratories, 532 F. Supp. 1040, 211 USPQ1163 (DNJ 1980); Par
Pharmaceutical, Inc. v. Searle Pharmaceuticals, Inc., 227 U.S.P.Q. 1024 (ND I11. 1985); vgl. Cooper, 70 TMR 1
ff. (1980).

%7 McCarthy on Trademarks, § 7.21[2] und [3] (4.Auf. 1999: §§ 7:50-7:51); vgl. auch Burgunder, Santa Clara Law
Review, Vol. 26 (1986), 581 ff., zur Abgrenzung funktionaler und generischer Farben 594 ff., 598 sowie zu
drug color cases 605.
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,Nun ist die Farbe eines Produkts gewiss etwas anderes als ,,phantasievolle, ,,willkiirliche*
oder ,,suggestive” Worte oder Bilddarstellungen, die einem Kunden fast automatisch sagen,
dass sie eine Marke darstellen. ... Im Laufe der Zeit konnen Kunden jedoch dazu iibergehen,
eine bestimmte Farbe eines Produktes oder seiner Verpackung ... als eine Marke anzusehen. ...
Wenn das Markenrecht ein beschreibendes Wort mit Secondary Meaning als Marke zulisst,
warum sollte es dies unter dhnlichen Umstdnden nicht auch bei einer Farbe tun? Wir vermo-
gen in den grundlegenden Schutzschranken des Markenrechts keinen theoretischen Einwand
gegen die Benutzung einer Farbe als solcher als Marke zu entdecken, wenn diese Farbe Se-
condary Meaning erlangt hat und deshalb ein bestimmtes Markenprodukt identifiziert und un-

terscheidet (und so auf seine ,,Quelle* hinweist). <

Hieraus wurde von der Rechtsprechung (insbesondere im 2™ Circuit) und der Literatur teilweise

gefolgert, dass eine einzelne Produktfarbe niemals als urspriinglich unterscheidungskréftig ein-

gestuft werden konne und daher fiir eine Registrierung stets der Nachweis von Secondary Mea-

ning erforderlich sei.*” Teilweise wurde dies dagegen als eine offene Frage angesehen, die es

weiter zu diskutieren gilt.

860

Ohne weitere Zweifel aufkommen zu lassen, bekriftigte der Supreme Court in Sachen Wal-Mart

Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., dass er bereits in der Qualitex-Entscheidung die Notwen-

digkeit des Nachweises von Secondary Meaning als Voraussetzung fiir den Markenschutz von

Farben festgestellt habe:

,»50 haben wir fiir zumindest eine Markenkategorie — namentlich Farbmarken — entschieden,
dass solche Zeichen niemals urspriinglich unterscheidungskréftig sein kdnnen. Siehe Quali-
tex, 514 U.S., auf S. 162-163. ... Da Farben ebenso wie beschreibende Wortmarken herkunfts-
identifizierende Bedeutung erlangen kénnen, gelangten wir zu dem Schluss, dass sie einem
Schutz zuginglich sind, wenn der Nachweis von Secondary Meaning erbracht wird.“ (Her-

vorhebung im Original)*®’

858

859

860

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1163 (1995) = GRUR Int. 1996, 961/962.

Fabrication Enters v. Hygenic Copr., 64 F.3d 53 ff., 58 n.3 (2" Cir. 1995); Mana Products, Inc. v. Columbia
Cosmetics Mfg., Inc., 65 F.3d 1063 ff., 1071, 36 U.S.P.Q. 1176 ff., 1181(2nd Cir. 1995); Forschner Group, Inc.
v. Arrow Trading Co., 124 F.3d 402 ff., 408, 43 U.S.P.Q.2d 1942ff., 1947 (2nd Cir. 1997); Carillon Importers,
Ltd. v. The Frank Pesce Group Inc., 913 F. Supp. 1559 ff., 1563, 38 U.S.P.Q.2d 1118 ff., 1121/1122 (SD Fla.
1996), aff’d, 112 F.3d 1125 (11" Cir. 1997); McCarthy on Trademarks, § 7.16[5].

In re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff,, 1923 n.17 (T.T.A.B. 1996); Jordan & Jordan, 85 TMR 371 ff.,
398 (1995); Hudis, 86 TMR 1 ff., 10 (1996).

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 120 S.Ct. 1339, 2000 U.S. Lexis 2197 (March 22, 2000) =
GRUR Int. 2000, 812 ff., 813.
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Die Auswirkung der hier statuierten Unmdglichkeit urspriinglicher Unterscheidungskraft von
Farbmarken auf die Praxis der Gerichte und des USPTO ist indessen eher gering, denn diese
haben schon zuvor darauf abgestellt, dass Farben fiir gewohnlich als bloBe Verzierung empfun-
den wiirden und den Markeninhaber ein hohes Mall an Beweislast treffe, deren Unterschei-
dungskraft nachzuweisen.*®> So bejahte etwa das Gericht in der Owens-Corning-Entscheidung
den Markenschutz fiir die Farbe Pink nur aufgrund der extensiven ,,Pink Panther“-Werbung von
Owens-Corning, wenn auch die urspriingliche Unterscheidungskraft von Farbmarken grundsétz-
lich fiir moglich gehalten wurde.*® Teilweise wurden Farben auch als beschreibend oder gene-

4 .
864 oder beschrei-

risch fiir bestimmte Produkte eingestuft, so z.B. Blau als suggestiv fiir Kélte
bend fiir ,,blue-grass* Samen®® sowie die aus dem Herstellungsprozess des Produktes resultie-
renden Farben als generisch oder funktional *®® Uberdies hatte noch kein Gericht vor der Wal-

Mart-Entscheidung einer Farbe die urspriingliche Unterscheidungskraft zuerkannt.*®’

4. Anforderungen an die Bestimmtheit der Anmeldung einer Color Mark

Die Anmeldung einer Farbmarke erfordert gemiB3 Trademark Rule 2.52(a)(2)(v) eine Beschrei-
bung (Description), wo die Farbe oder Farben auf der Marke erscheinen und um welche es sich

handelt.

Erforderlich ist zudem eine Abbildung (Drawing). Deren Ersetzung durch die Beschreibung ist

nicht moglich, da Trademark Rule 2.52(a)(3), 37 C.F.R. § 2.52(a)(3) dies nur fiir ,,completely

868

non-visual matter zuldsst.”™ Die Abbildung muss, um den kommerziellen Eindruck der Marke

addquat wiederzugeben, gemil Trademark Rule 2.52(a)(2)(ii) das Objekt darstellen, auf dem die
Farbe verwendet wird — hdufig das Produkt oder seine Verpackung. Dabei ist das Objekt in ge-

punkteten Linien wiederzugeben, um zu verdeutlichen, wo und wie die Farbe verwendet wird*®

%2 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 ff,, 1124/1127, 227 U.S.P.Q. 417 ff., 422/427 (CAFC
1985); vgl. auch Edward Weck, Inc. v. IM, Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1142 (T.T.A.B. 1990): Markenschutz fiir die
Farbe Griin fiir chirurgische Instrumente mangels ausreichenden Nachweises von Secondary Meaning verneint;
in re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff, 1923 n.17 (T.T.A.B. 1996).

%3 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 ff., 1124/1127, 227 U.S.P.Q. 417 ff., 422/427 (CAFC
1985). Siehe dazu auch die vorstehenden Ausfiihrungen in Abschnitt V.1.

864 Ambrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812F.2d 1531 ff., 1548, 1 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1175 (11™ Cir. 1986).
%35 n re Teweles Seed Co., 140 U.S.P.Q. 75 ff,, 76 (T.T.A.B. 1963)

866 Rupp, Guidance for Nontraditional Trademarks, 343; Arden, Nontraditional Marks, p. 54.

867 Arden, Nontraditional Marks, p. 55.

%8 Siehe hierzu vorstehend Abschnitt I11.3. zur Eintragung dreidimensionaler Marken.

%9 Zum sog. Lining Statement und zur Bezugnahme auf kommerzielle Farbidentifikationssysteme (RAL, Pantone

u.a.) in der graphischen Darstellung sei auf die vorstehenden Ausfithrungen iiber die Wiedergabe farbiger Bild-
marken in Abschnitt I1.2.c) verwiesen.
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und dass die Form des Objektes kein Bestandteil der Marke ist. Anderenfalls geht das USPTO

von einer aus Farbe und Produktform oder —verpackung bestehenden Kombinationsmarke aus.*”’

Wird die Farbe auf verschiedenen Waren verwendet, hdngen die von der Abbildung zu erfiillen-
den Anforderungen von der Art dieser Waren ab. Die Darstellung eines einzelnen Produktes ge-
niigt dann, wenn die Produkte oder Produktteile, auf denen die Farbe erscheint, einander in Form
und Funktion dhneln, so dass die Abbildung nur eines Objektes eine exakte Wiedergabe der
Marke ist, wie sie auf den Waren verwendet wird. Zum Beispiel geniigt bei der Farbe pink fiir
Kiihl- und Gefrierschrinke die Abbildung eines Gefrierschranks oder bei pinkfarbenen Griffen
von Harken, Schaufeln und Hacken die Abbildung eines dieser Gegensténde in gepunkteten Li-

nien.?”!

Handelt es sich hingegen um vollig unterschiedliche Giiter oder wird die Farbe jeweils
auf andere Weise auf verschiedenen Produkten verwendet, geniigt eine einzelne Darstellung
nicht, sondern es muss fiir jeden Artikel eine gesonderte Anmeldung erfolgen (z.B. pink fiir Wa-

872

renautomaten und Mikroskope).”’” Farben von Fliissigkeiten oder Pulvern sind, wenn sie durch

ihre Verpackung sichtbar sind, mit dieser zusammen abzubilden.*”

Auch die Anmeldung einer Farbe als Service Mark muss eine Beschreibung und eine Abbildung
enthalten, die die Art der Benutzung der Farbe fiir die jeweiligen Dienstleistungen wiedergibt.
Sofern dies auf verschiedene Weise geschieht, aber ein einheitlicher kommerzieller Eindruck
hierdurch erweckt wird, (wie z.B. bei der Aufmachung eines Verkaufsraumes) kann eine Darstel-
lung der Umgebung in gepunkteter Linie eingereicht werden, in der an den jeweiligen Stellen die
Farben eingezeichnet sind.*”* Wird die Farbe hingegen auf verschiedenen Artikeln verwendet,
die von einem Konsumenten nicht gleichzeitig wahrgenommen werden kdnnen, wie z.B. Brief-
papier, Ladenmarkise und Winde des Ladenlokals, wird das USPTO jeden Artikel als separate

Marke betrachten und gesonderte Anmeldungen fiir erforderlich halten.®”

70 TMEP § 1202.04(e)(i)(A).
$1 TMEP § 1202.04(e)(i)(A).
82 TMEP § 1202.04(e)(i)(A).
3 TMEP § 1202.04(e)(i)(A).
¥4 TMEP § 1202.04(e)(i)(B).
75 TMEP § 1202.04(e)(i)(B); Arden, Nontraditional Marks, p. 26.

167



5.  Vergleich mit absolut abstrakter Farbmarke und Aufmachungsfarbmarke nach deut-

schem Verstindnis

Im deutschen Recht wird die Markenféhigkeit von Farben ebenfalls seit 1995 anerkannt, nimlich
aufgrund der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie durch § 3 Abs. 1 MarkenG, der ausdriicklich
,»sonstige Aufmachungen einschlielich Farben und Farbzusammenstellungen* nennt. Einigkeit
besteht insoweit, dass damit nicht bloB3 farbige Wort-, Bild- oder 3-D-Marken gemeint sind, son-
dern die einzelne Farbe oder Farbkombination selbst. Innerhalb solcher Farbmarken ist aber eine
Differenzierung danach moglich, ob die Farbe an eine bestimmte Kontur bzw. ein Objekt gebun-

den ist oder hiervon unabhéngig sein soll.

a)  Aufmachungsfarbmarken

Gegenstand einer Farbmarke kann zunéchst die konkrete Aufmachung von Waren in einer oder
mehreren Farben nebeneinander sein. Diese Form wird in der Literatur als konkrete Aufma-
chungsfarbmarke bezeichnet.®”® Ein Beispiel hierfiir ist etwa das rote ,,Marlboro-Dach* auf Ver-
packungen von Zigaretten.®”’ Als weitere Beispiele werden in der Literatur ,,griin-gelb* fiir Trak-

toren,878 ,»pink* fiir Bekleidung879 und ,,ARAL—blau“SgO genann‘c.881

Eine Farbmarke kann ferner figiirlich objektgebunden und zugleich konturunbestimmt in dem
Sinne sein, dass sich die Farbe stets in einer geometrischen Figur konkretisiert, diese aber immer
wieder wechseln soll. Solche Farbmarken konnen in Abgrenzung zu der vorgenannten Form als
abstrakte Aufmachungsmarken bezeichnet werden.*** Sie werden insbesondere unter dem Stich-
wort ,,Hausfarben®, wie sie z.B. von Mineraldlfirmen oder ehemaligen Monopolisten wie der

Post oder der Telekom verwendet werden, diskutiert.®*

876 Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

77 Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389 ff., 395 zum Beschluf des OLG Hamburg in dem Verfahren wegen
Nachahmung der Marlboro-Aufmachung durch die Zigarettenmarke ,,Cabinet®; siche auch OLG Hamburg,
GRUR 1999, 172 — Cabinet. BGH-Entscheidung erfolgt???

8 BPatGE 39, 192.

79 BPatG GRUR 1999, 60 = BPatGE 40, 136: konkretes Freihaltebediirfnis bejaht und Unterscheidungskraft ver-
neint.

80" BPatGE 40, 177 = GRUR 1999, 61 ff.

81 Vgl. Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

#2 " Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

¥3 Beier, GRUR 1980, 600 ff., 605; Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.
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Der Gegenstand der Aufmachungsfarbmarken erschopft sich mithin in dem des Trade Dress
nach US-amerikanischem Markenrecht, der das Gesamtbild eines Produktes, einschlieBlich

884

Merkmalen wie Farbe oder Farbkombinationen erfasst.”™" Neben der Aufmachung von Produk-

ten zdhlen auch - wie im vorstehenden Abschnitt bereits dargestellt - die farbige Gestaltung von
Verkaufsrdumen oder Hilfsmitteln (z.B. charakteristische rote Dacher von Taxen) hierzu.*®
Wenn in der Qualitex-Entscheidung des Supreme Court von 1995 die abstrakte Unterschei-

dungseignung von Farben als solchen anerkannt wird, geht dies folglich hieriiber hinaus.

b)  Absolut abstrakte Farbmarken

In Abgrenzung zu den Aufmachungsfarbmarken steht in Deutschland die Markenfahigkeit ein-
zelner Farben oder Farbkombinationen in der Diskussion, deren Verwendung auf der Form der
jeweiligen Ware und/oder mit den Dienstleistungen im Zusammenhang stehenden Gegenstédnden
in freier Verteilung gewollt ist. In Rechtsprechung und Literatur herrscht diesbeziiglich bislang
eine uneinheitliche Terminologie, die von ,,(absolut) abstrakten®,® {iber ,»(konkret) konturlo-
se“,*" bis zu ,,(objektungebundenen) konturunbestimmten*®® Farbmarken reicht. Sie werden
hier im folgenden als absolut abstrakte Farbmarken bezeichnet. Gemeint sind Marken, die als
sonstige Markenform (Farbmarke) angemeldet werden und deren Wiedergabe sich lediglich auf
eine RAL-Angabe beschriankt, bei Farbkombinationen auch ohne Angaben zur Aufteilung der

einzelnen Farben,*™ z.B.: ,,.Die Marke umfasst die Farben RAL 1018 (gelb) und RAL 9 005

(schwarz)“.

Die Schutzfahigkeit einer solchen Markenform, durch die eine Benutzung der beanspruchten
Farbe oder Farbkombination in jeder beliebigen Erscheinungsform monopolisiert wird, ist im

Gegensatz zur Schutzfahigkeit der vorgenannten Aufmachungsfarbmarken heftig umstritten.

Der 28. Senat des Bundespatentgerichts hat in einer Reihe von Entscheidungen die Markenfa-

higkeit absolut abstrakter Farben bejaht.*”® Auch der Bundesgerichtshof entschied 1998.*°! dass

84 Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 774 n.1 (1992). Vgl. auch vorstehend Ab-
schnitt III.1.b)

#5 vgl. vorstehend Abschnitt IT1.2 mit den dortigen Fallbeispielen aus der Rechtsprechung.

8¢ BGH GRUR 1999, 491 — gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730 — magenta/grau; BPatG WRP 1999, 329;
BPatG GRUR 1999, 61 — blau, blau/weif3; so auch Beier, GRUR 1980, 600 ff., 602; von Schultz, GRUR 1997,
714 ff.; Volker/Semmler, GRUR 1998, 93 ff.; Jaeger-Lenz, WRP 1999, 290.

87 Fezer , MarkenR 1999, 73; Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045.

¥ Vgl. Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 851.

89 vgl. BGH GRUR 1999, 730 — Farbmarke magenta/grau; Erdmann, GRUR 2001, 609 ff., 611.

890" BPatG GRUR 1999, 61 ff. — Aral/Blau I, BPatGE 40, 158 — Aral/Blau II; BPatGE 40, 167 ff. — Aral/Blau III,
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konturlose Farben und Farbkombinationen prinzipiell markenfdhig sind und bestitigte diese

Rechtsauffassung in darauffolgenden Entscheidungen.®”

Das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt hat seit der ,,LIGHT GREEN“-Entscheidung die
prinzipielle Markenfdhigkeit abstrakter Farbmarken ebenfalls anerkannt, prophezeit aber ein
regelméBiges Scheitern der Eintragung an den absoluten Eintragungshindernissen des Art. 7 I lit.
b GMV (Unterscheidungskraft), Art. 7 I lit. ¢ GMV (Herkunftsangabe) oder Art. 7 I lit. d GMV
(Freihaltebediirfnis), sofern nicht Verkehrsdurchsetzung i.S.v. Art. 7 IIll GMV vorliege.*

Der 30. und 32. Senat des Bundespatentgerichts haben dagegen die Markenfdhigkeit absolut abs-
trakter Farben zunéchst verneint und unter Ankniipfung an den fritheren Begriff der Ausstattung
1.S.v. § 25 WZG nur die Aufmachungsfarbmarke als markenfahig gemill § 3 Abs. 1 MarkenG

894

erachtet.” " Eine Beschrinkung wurde auf solche Farbzeichen vorgenommen, deren Beschrei-

bungen die Klarstellung enthielten, dass eine konkret beanspruchte Ware vollstindig mit einem

bestimmten Farbton versehen werden sollte®”

oder genau definierte und durch naturalistische
Abbildung konkretisierte Warenteile jeweils in einer bestimmten Farbe gehalten sein sollten.®
Ferner seien bei Farbkombinationen die Mengenverhéltnisse und Abfolgen anzugeben, denn
auch der Anmelder einer Buchstabenkombination miisse schlieflich festlegen, in welcher An-
ordnung die Buchstaben zueinander stehen sollten.*”” Nach der Revisionsentscheidung des BGH
zur Farbmarke gelb/schwarz®”® sah sich der 30. Senat des Bundespatentgerichts zwar insoweit
gebunden, als die abstrakte Unterscheidungseignung, die ausreichende Bestimmtheit und die

graphische Darstellbarkeit des Zeichens festgestellt worden waren, jedoch hat er die Schutzfa-

higkeit wiederum verneint und dies mit dem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2

BPatG BI. f. PMZ 1999, 77 {f. — Aral/Blau IV; Mitt. 1999, 180 — violettfarben.
¥ BGH GRUR 1999, 491 ff. — Farbmarke gelb/schwarz.

¥2 BGH GRUR. 1999, 730 ff. — Farbmarke magenta/grau; BGH — Az.: 1 ZB 24/98 — Farbmarke magenta; BGH —
Az..1ZB 5/98 — Farbmarke schwarz/zink-gelb; BGH GRUR 2001, 1154 ff. - violettfarben

3 HABM (3. Entscheidungskammer), NTWE-WettbR 1999, 159 ff. — Light Green; vgl. auch HABM (3. Entschei-
dungskammer), MarkenR 1999, 38 — Orange; HABM (1. Beschwerdekammer), GRUR Int. 2000, 556 ff. —
Schwarz-Griin-Schwarz; HABM (2. Beschwerdekammer), GRUR Int. 2001, 69 ff. — Aral Blau Weif.

¥4 BPatG GRUR 1996, 881 — Farbmarke; BPatG GRUR 1998, 574 — schwarz/zink-gelb; BPatG GRUR 1998,
1015 — weif3/zink-gelb; BPatGE 39, 147 — grau/magenta.

%95 BPatG BeschluB vom 11.6.1997, 32 W(pat) 439/95 — Gold/Gelb (zit. in Grabrucker, GRUR 1998, 625).
%96 BPatG GRUR 1998, 1016 — griin/gelb.

87 BPatG GRUR 1996, 881 — gelb/schwarz; zustimmend Johannes/Zurkinden, MarkenR 2000, 153 ff., 154.
%% BGH GRUR 1999, 491 ff. — Farbmarke gelb/schwarz.
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Nr. 1 MarkenG) sowie eines bestehenden Freihaltebediirfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) be-

griindet (Verkehrsdurchsetzung wurde nicht nachgewiesen).*”

In der Literatur wird die Markenfdhigkeit absolut abstrakter Farbmarken sowie ein Bediirfnis fiir

900

einen diesbeziiglichen Markenschutz liberwiegend bejaht.” Nur teilweise wird - in Anlehnung

an die Rechtsprechung des 30. Senates des Bundespatentgerichts - eine restriktive Handhabung

gefordert oder ein Bediirfnis fiir deren Anerkennung ginzlich abgelehnt.”!

Von der die absolut abstrakte Farbmarke anerkennenden deutschen Rechtsprechung und Litera-
tur wird zur Begriindung hiufig auch auf die Qualitex-Entscheidung des US-Supreme Court™”
verwiesen, in welcher die Markenfdhigkeit einzelner Produktfarben und -farbkombinationen
festgestellt wurde.”” Fraglich ist aber, ob die Forderung nach einer absolut abstrakten Farbmarke
tatsichlich der internationalen Entwicklung entspricht’® und mit dem Hinweis auf die Qualitex-

Entscheidung untermauert werden kann.

Der US-Supreme Court hat zwar festgestellt, dass eine Farbe als solche markenféhig ist und die
- auch in Deutschland bestehenden - Bedenken des ,,Ausverkaufs des Farbkastens*”® ausge-
rdumt. Die Moglichkeit der Monopolisierung einer ganzlich in das Belieben des Markeninhabers
gestellten Benutzung der Farbe, wie dies in Deutschland diskutiert wird, folgt daraus m.E. jedoch
nicht. Zu beachten ist zunéchst, dass die Qualitex- sowie die Owens-Corning-Entscheidung und
auch weitere bisherige Urteile US-amerikanischer Gerichte stets die farbliche Gestaltung einzel-
ner spezieller Produkte (Fiberglasisolierplatten, Auflagen fiir Reinigungspressen, Auflenbordmo-
toren, Tabletten usw.) zum Gegenstand hatten. Eine objektbezogene Begrenzung der bean-
spruchten Farbe blieb damit stets erhalten, wenn auch keine unterscheidungskréftige Produkt-

form mehr gefordert wurde. In diesem Verzicht auf die bisherige Beschrinkung des Marken-

schutzes auf Farben als Bestandteil von Kombinationszeichen liegt m.E. die Rechtsfortbildung.

9 BPatG MarkenR 2000, 184 —gelb/schwarze Farbmarke.

9% Fezer, Markengesetz, § 3, RN 267; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 32; Volker/Semmler, GRUR 1998,
93 ff., Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389 ff., 393; Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045 ff.

%1 Johannes, MarkenR 2001, 46 ff., 47; Johannes/Zurkinden, MarkenR 2000, 153 ff., 156/157; Frhr. von Bechtols-
heim/Gantenberg, GRUR 2001, 705 ff., 707; einschrdnkend auch von Schultz, GRUR 1997, 714 ff., 719.

902 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (1995), deut-
sche Fassung in GRUR Int. 1996, 961 ff.

903 Vgl. BGH GRUR 1999, 491 ff., 492 - Farbmarke schwarz/zink-gelb; Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1046 FN.

59.

% Dies wird durch Nachweis zahlreicher, vornehmlich aus europiischen Lindern stammender Gegenbeispiele

zuriickgewiesen von Johannes/Zurkinden, MarkenR 2000, 153 ff., 156/157; Frhr. von Bechtolsheim/ Ganten-
berg, GRUR 2001, 705 ff., 707.

%% Frhr. von Bechtolsheim/Gantenberg, GRUR 2001, 705.
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Dass der Anmelder infolgedessen aber nicht in der Art der Benutzung der Farbe innerhalb einer
beanspruchten Warenklasse ginzlich frei ist und somit jeden Wettbewerber davon ausschlielen
kann, zeigt sich auch daran, dass als Voraussetzung der Anerkennung konkreter Unterschei-
dungskraft ein hoher Wiedererkennungswert der Farben fiir die speziellen Produkte gefordert
wird. Der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung bzw. Secondary Meaning setzt aber voraus, dass
sich die Art der Verwendung der Farbe bereits durch die bisherige Benutzung fiir ein Produkt
konkretisiert hat. Anderenfalls wire mit dem 30. Senat des Bundespatentgerichts zu fragen, wie
bei einer Verkehrsbefragung eine Farbe an sich oder Farbkombination in offener Verteilung als
Marke ,,vorgezeigt“ werden kann.””® SchlieBlich unterliegen Anmeldungen zur Registrierung
von Farbmarken in den USA hohen Bestimmtheitsanforderungen. Sie bediirfen zur Vermittlung
ihres kommerziellen Eindrucks einer Beschreibung und einer graphischen Darstellung, aus der

%97 Werden Farben in einer Vielzahl von

hervorgeht, wo sich die Farbe auf dem Produkt befindet.
Gestaltungsarten auf verschiedenen Artikeln fiir Dienstleistungen verwendet, betrachtet das
USPTO jede Benutzung als eigenstindige Marke, so dass Anmeldungen fiir jeden Artikel einge-

. . 908
reicht werden missen.

Mithin gibt es drei Einschridnkungen in der US-amerikanischen Praxis, die gegen die Annahme
eines dortigen Markenschutzes fiir absolut abstrakte Farbmarken in dem in Deutschland diskutie-
ren Sinn sprechen: (1) die Verwendung der Farbe als Marke nur fiir spezielle Produkte bei Wa-
renzeichen oder auf einen Blick erfassbare Artikel bei Dienstleistungsmarken, (2) ein hohes Maf3
an Verkehrsdurchsetzung zum Nachweis konkreter Unterscheidungskraft und (3) hohe Anforde-
rungen an die Bestimmtheit der Anmeldung durch die Notwendigkeit einer Angabe, wo sich die

Farbe befindet.

Auch in der amerikanischen Literatur wird betont, dass die Frage der Markenfahigkeit sog. ,,Flo-
ating Colors®, also einer abstrakten Farbe als solche, unabhéngig von der Kolorierung eines be-
stimmten Produktes oder seiner Verpackung, nicht Gegenstand der Qualitex-Entscheidung ge-
wesen sei. Ein Monopol an einer Farbe, die nicht durch ein spezielles Produkt, Design oder eine
Form definiert sei, habe bislang noch kein US-amerikanischen Gericht zugesprochen.”” Ahnli-
ches ist im Trademark Manual for Examining Procedure des USPTO zu lesen. Dort heif3t es:

,»Wie flir Farben, die als Warenmarken verwendet werden, gilt auch fiir Dienstleistungsmarken,

906 Vgl. BPatG MarkenR 2000, 184 ff., 188/189; Johannes/Zurkinden, MarkenR 2000, 153.

%7 S 0. Abschnitt V.4. sowie Arden, Nontraditional Marks, p. 25.

9% Arden, Nontraditional Marks, p- 26; Rupp, Guidance for Nontraditional Trademarks, 343.

%9 ygl. McCarthy on Trademarks, § 7:40.
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dass ein abstrakter Farbschutz nicht mdglich ist, sondern nur in ihrer konkreten Benutzungswei-

se «910

Daher kann aus der US-amerikanischen Rechtsprechung und Eintragungspraxis zwar auf die
Anerkennung der Markenfihigkeit, also die abstrakte Unterscheidungseignung einer (konturlo-
sen) Farbe als solche, geschlossen werden, nicht aber auf die Mdglichkeit einer Monopolisierung
von Farben im Sinne einer in das Belieben des Markeninhabers gestellten Benutzung der Farbe
innerhalb des beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, was hier unter dem Beg-
riff der absolut abstrakten Farbmarke erortert wird. Dies entspricht im wesentlichen der Auffas-
sung des 30. Senates des Bundespatentgerichts in der zweiten gelb/schwarz-Entscheidung und
der sie befiirwortenden Ansicht in der Literatur, die eine restriktive Handhabung von Farbmar-
ken bereits im Eintragungs- (und nicht erst im Verletzungs-) verfahren durch eine enge Begren-
zung auf ganz bestimmte Produkte und Dienstleistungen sowie hohe Anforderungen an den

Wiedererkennungswert der Farbe bzw. Farbkombination fordert.”"!

VI. Sensory Marks — Sensorische Marken
1.  Sound Marks — Héormarke
a) Markenfihigkeit von Klingen

Sound Marks sind Kennzeichen, die aus einer Tonfolge, einem Gerdusch oder Sprache gebildet
werden.”'? Da Marken nicht zwingend aus einem visuell wahrnehmbaren Symbol bestehen miis-
sen, was auch in den Trademark Rules of Practice zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Trademark
Rule 2.58(b)), ist die Markenfahigkeit von Klidngen in den USA allgemein anerkannt. Im Spekt-
rum méglicher Markenformen sind Sound Marks allerdings eher selten vertreten. Ahnliches gilt
fiir den deutschen Rechtsraum. Das Markengesetz erkennt die Markenféhigkeit von Horzeichen
- im Gegensatz zum friitheren Warenzeichengesetz — nunmehr in § 3 Abs. 1 ausdriicklich an. An-
gesichts sinkender Anmeldezahlen scheint das Interesse an dieser Markenform jedoch auch hier-

: - 913
zulande nicht besonders groB3 zu sein.

710 TMEP § 1202.04(e)(i)(B); vgl. auch in re International Flavors & Fragrances Inc., 47 U.S.P.Q.2d 1314 ff., 1317
(T.T.A.B. 1998), aff’d, 183 F.3d 1361, 51 U.S.P.Q.2d 1513 (CAFC 1999); Arden, Nontraditional Marks, p.
24/25.

o Frhr. von Bechtolsheim/Gantenberg, GRUR 2001, 705 ff., 707.
12 TMEP § 1301.02(d).

913 Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1043 unter Hinweis auf die Statistik des DPMA fiir das Jahr 1998, mit nur 10
diesbeziiglichen Anmeldungen. Vergleichszahlen einfligen!!!
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Zu den Voraussetzungen der Schutzfihigkeit von Kldngen als Marke gibt es in Deutschland noch
keine gefestigten Grundsétze, denn Rechtsprechung zu Hormarken fehlt noch weitestgehend
(erstmals BPatG 1997, 60 — SWF-3-Nachrichten). In der Literatur wird als Voraussetzung fiir die
abstrakte Unterscheidungseignung akustischer Zeichen vor allem eine angemessen kurze Dauer
des Geriuschs bzw. der Melodie genannt.”'* Lingeren Tonfolgen wird teilweise die Markenfi-
higkeit abgesprochen,’" teilweise wird ein Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs.
2 Nr. 1 MarkenG angenommen.’'® Ferner sollen bloBe phonetische Wiedergaben von als solchen
nicht unterscheidungskréftigen oder freihaltebediirftigen beschreibenden Texten auch als Hor-
marke an § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG scheitern. Gleiches soll fiir sachbezogene Gerdusche
gelten, die eine Ware oder Dienstleistung unmittelbar betreffen bzw. von ihr ausgehen. Ein be-

sonderer Grad von Originalitit wird nicht gefordert.”"’

Im US-amerikanischen Markenrecht wurden dagegen schon seit langerer Zeit Erfahrungen mit
Sound Marks gesammelt. Die USA waren auch das erste Land, das die Registrierung akustischer
Marken erméglichte.”'® Die erste Registrierung einer Sound Mark erfolgte dort bereits 1950. Es
handelte sich um drei Akkorde zur Kennzeichnung der Rundfunkdienstleistungen von NBC.”"”
Die darauf folgenden Anmeldungen betrafen vornehmlich Klénge, die in der Werbung oder der
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere aus den Bereichen Telekommunikation, Unter-
haltung oder Restaurantindustrie, verwendet werden.””® Bekannte Sound Marks sind etwa die
Tonfolge, die in der Werbung fiir Intel-Prozessoren abgespielt wird,”*' der Ausspruch ,,You’ve

got mail“ von AOL’*

oder das Gerdusch des THX-Giitesiegels, das gelegentlich vor Beginn
eines Kinofilms zu héren ist.””® Sound Marks kénnen mithin als Trade-, Service- und Certificati-
on Mark fungieren, wenngleich das T.T.A.B. in Sachen General Electric Broadcasting Co. 1978
noch zum Ausdruck gebracht hatte, dass es im Hinblick auf das herkdmmliche Anbringungser-

fordernis (,, Affixation*)’** ein gewisses Unbehagen bei der Anerkennung von Sound Trademarks

1% Vgl. auch Nr. 3 der Mitteilung Nr. 16/94 vom 16. Dezember 1994 des Prisidenten des DPMA iiber die Form
der Darstellung von Hérmarken durch Sonagramm und die klangliche Wiedergabe gemél §11 As. 5 MarkenV.

o135 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 272.
1 Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045.
17 Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045
o18 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 271.
19" Registration No. 523616.

920 Arden, Nontraditional Marks, p. 11.
921 Registration No. 2,315,261.

%22 Serial No. 75/528,557.

933 Registration No. 1,872,866 LucasArts Entertainment Company.

oz Vgl. die Definition von ,,use in commerce® in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.
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empfand und seine Ausfiihrungen auf Service Marks beschrinkte.”” In einer spiteren Entschei-
dung wies es hingegen auf die Liberalitdt des US-amerikanischen Markenrechts beziiglich des
registierbaren Materials hin sowie darauf, dass die Trademark-Funktion von Musik stets aner-
kannt und eine Registrierung gewidhrt worden war, soweit sie - zumindest auch — als Herkunfts-

. . . 2
hinweis diente.”*¢

Hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Sound Marks hat das Trademark Trial and Appeals
Board festgestellt, dass diese in die herkdmmlichen Kategorien inhdrenter und nachtriaglicher
Unterscheidungskraft eingestuft werden konnen.””” Ein einzigartiger oder eigentiimlicher Klang,
der im Unterbewusstsein des Zuhorers haften bleibt, um bei erneutem Hoéren wieder ins Be-
wusstsein zu gelangen und mit einer Quelle oder einem Ereignis verkniipft zu werden, bedarf
daher - anders als gewo6hnliche Kldange oder solche, die dem Horer aus anderen Umsténden be-
kannt sind, - keines Nachweises von Secondary Meaning.””® In Anwendung dieser Grundsitze
wurde das Gerdusch einer Schiffsglockenuhr (,,Ship’s Bell Clock®), die in Intervallen ladutet, als
Dienstleistungsmarke fiir Rundfunkiibertragungen fiir nicht urspriinglich unterscheidungskréftig

929

befunden.”” Ferner wurden Donner- und Regengerdusche als Sound Mark fiir Bewésserungssys-

teme nur geméf § 2(f) Lanham Act eingetragen.”

b)  Graphische Darstellung und Beschreibung in der Anmeldung

Wihrend die Anmeldung eines Horzeichens nach deutschem Recht zwingend in graphisch fest-
gelegter Form erfolgen muss, also entweder durch Notenschrift oder Sonagramm (§ 8 Abs. 1
MarkenG i.V.m. § 11 Abs. 1, 2 MarkenV),”' bedarf die Anmeldung einer Sound Mark in den
USA gemill Trademark Rule 2.52(a)(3), 37 C.F.R. § 2.52(a)(3) keiner graphischen Darstellung,
sondern allein einer detaillierten Beschreibung. Die Vorschrift in ihrer aktuellen Fassung wurde

zwar erst im Rahmen des Trademark Law Treaty Implementation Act erlassen, die Moglichkeit,

3 1In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 ff., 562 (T.T.A.B. 1978) unter Berufung auf TMEP
§ 1301.07(a) und (b); vgl. auch Arden, Nontraditional Marks, p. 14.

26 In re Paramount Pictures Corp., 213 U.S.P.Q. 1111 ff, 1113 (T.T.A.B. 1982), ebenfalls unter Berufung auf
TMEP § 1301.07(a); vgl. auch Note, ,,Protection of Color, 61 Univ. Chi. L. Rev., 1612-1613 (1994).

7 1In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978).
2% In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 ff., 563 (T.T.A.B. 1978).
2 1In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 ff., 561 und 563 (T.T.A.B. 1978).

90 Serial No. 75/145,247, Kes Irrigation Systems, Inc., Filing Date: August 5, 1996; first use in commerce: No-

vember 1989.

%! Vgl. auch Nr. 3 der Mitteilung Nr. 16/94 vom 16. Dezember 1994 des Prisidenten des DPMA iiber die Form
der Darstellung von Hérmarken durch Sonagramm und die klangliche Wiedergabe gemiB §11 As. 5 MarkenV
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auf die graphische Wiedergabe zu verzichten, bestand jedoch schon zuvor.”** Die fiir die Dra-

wing vorgesehene Seite darf daher den Vermerk ,,NO DRAWING* enthalten, gefolgt von der

933

Beschreibung.”” Diese kann etwa lauten: ,,The mark consists of the jingle which comprises the

tune having the following sequence of notes: C, D, C, D, C, D, C, D, C & G. Each of the notes of
the sequence are eighth notes with the exception of the last D note which is a quarter note.*>**
Ublicherweise wird aber dennoch eine Wiedergabe durch Notenschrift oder Sonagramme als

graphische Darstellung der Marke beigefiigt.”*

Besteht die Marke aus gesprochenen Worten, kann die Beschreibungen etwa lauten: ,, The mark

consists of the spoken letters ,AT&T****°

oder ,, The mark consists of a human voice making qua-
cking noises like a duck“’>’ Setzt sich die Marke aus Worten und aus Musik oder Gerduschen
zusammen, hat sich die Beschreibung auf beide Elemente beziehen, z.B. ,, The mark consists of
the spoken words and letters ,AAMCO DOUBLE A M C O°* with two beeps of an automobile

horn interposed between ,Double A* and ,M C O*“°*®

Die deutsche Markenverordnung schreibt genau umgekehrt fiir Anmeldungen von Hormarken
das Beifiigen einer Beschreibung nicht zwingend vor, ldsst dies aber - wie bei anderen Marken-

formen - fakultativ zu, § 11 Abs. 4 MarkenV.

¢) Einreichung von Tontrigern

Als weiteres Anmeldeerfordernis 1.S.d. §§ 32 Abs. 3, 33 Abs. 2, 36 Abs. 4 verlangt § 11 Abs. 3
MarkenV neben einer graphischen Wiedergabe die Einreichung eines Tontrégers (Diskette, MC

9% Die Vorschrift bildet die Ausnahme zu dem in

oder CD) mit einer klanglichen Wiedergabe.
§ 13 MarkenV normierten Grundsatz, dass einer Markenanmeldung keine Muster oder Modelle
der mit der Marke versehenen Gegenstéinde bzw. der Marke selbst beigefiigt werden diirfen. Fiir

Anmeldungen in den USA ist die Einreichung von Mustern, sog. ,,Specimens*, dagegen generell

%2 ygl. Kawasaki Motors Corp., USA v. H-D Michigan, Inc., 43 U.S.P.Q.2d 1521 ff,, 1524(T.T.A.B. 1997);
TMEP § 807.03(b) zur Anwendung von Trademark Rule 2.51(c) a.F. auf Sound Marks.

%3 TMEP § 807.03(b).

934 Registration No. 1,741,879, Wawa Inc.

933 7 B. Registration Nos. 1,680,160; 1,573,864.

936 Registration No. 1,761,724 AT&T Inc.

%7 Serial No. 75/449,342 Boston Duck Tours fiir Besichtigungstouren.
938

Registration No. 2,142,232 AAMCO Transmission, Inc. fiir Autoreparaturdienste.

%9 BPatG BeschluB vom 11.12.2000, 30 W (pat) 43/00 zitiert bei Grabrucker, GRUR 2001, 373, FN 3: Keine Er-
setzung der graphischen Darstellung durch die klangliche Wiedergabe. Vgl. auch BPatGE 36, 241 ff. —
INDIKATIV SWF-3; Becker, WRP 2000, 56 ff., 59.
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Pflicht, vgl. Trademark Rule 2.56(a), 37 C.F.R. § 2.56(a). Bei Sound Marks handelt es sich re-

gelmiBig um eine Audiokassette mit dem als Marke beanspruchten Klang.”*

In Deutschland kann die klangliche Wiedergabe auch nachtraglich eingereicht werden, da sie
nicht fiir den Anmeldetag entscheidend ist. Weicht die klangliche Wiedergabe dann von der gra-
phischen ab, rechtfertigt nach Ansicht der Literatur nur eine eindeutige Divergenz die Zurtick-
weisung der Marke, da eine nahtlose Ubereinstimmung zwischen Klang und Bild nicht einmal
bei einer Notenschrift im Hinblick auf Unterschiede der Instrumentation oder Interpretation zu

erreichen ist.”*!

Bei der Losung aller Fragen des Verhéltnisses von klanglicher und graphischer
Form der Hormarke sei auf den Grundsatz abzustellen, dass der Gegenstand des Markenschutzes
ausschlieBlich durch die angemeldete klangliche Wiedergabe bestimmt werde, die auch fiir die
Beurteilung der absoluten Schutzfihigkeit und der Verwechslungsgefahr allein maBgeblich

- 942
S€1.

In den USA muss ein Specimen dagegen einem auf Benutzung basierenden Eintragungsantrag
unmittelbar beigefiigt sein, damit ein Anmeldetag (filing date) festgelegt wird, vgl. §1(a)(1) Lan-
ham Act, 15 U.S.C. §1051(a)(1).”* GemiB Trademark Rule 2.59(a), 37 C.F.R. § 2.59(a) konnen
spater zur Ergdnzung weitere Specimens zusammen mit einer Erkldrung, dass diese bereits im
Zeitpunkt der Anmeldung benutzt wurden, eingereicht werden. Mit Hilfe der Specimens soll die
Art der Markenbenutzung konkretisiert und damit u.a. die Priifung ermdglicht werden, ob das
beanspruchte Zeichen in beschreibender oder generischer Weise verwendet wird.”** Specimens
dienen in den USA folglich nicht der Bestimmung des Gegenstandes der Anmeldung, sondern
dem Nachweis der Benutzungsaufnahme sowie der Priifung der konkreten Unterscheidungskraft
des angemeldeten Zeichens fiir die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Mafgeblich fiir
die Bestimmung des Gegenstandes der Anmeldung ist die graphische Darstellung, bzw. wenn

diese wie bei Sound Marks entbehrlich ist, die Beschreibung.”*

940 Arden, Nontraditional Marks, p. 32.

%1 Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1044.

%2 Strobele, GRUR 1999, 1041 ff., 1044; Althammer/Strobele/Klaka, MarkenG, § 32, RN 13, § 8, RN 9 und § 9,
RN 104; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14, RN 384.

3 Vgl. auch TMEP § 905.
4 Vagl. auch § 1(a)(1)(A) Lanham Act a.F.; TMEP §§ 905, 1105.05(a)(iv)(C).
5 TMEP § 807 [R-1].
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d) Exkurs: Specimens — Benutzungsnachweise als generelles Registrierungserfordernis

Die Pflicht zur Einreichung von Specimens gemil3 Trademark Rule 2.56(a) besteht nicht nur fiir
Anmeldungen auf Benutzungsbasis, sondern auch fiir Intent-to-Use-Applications im Falle einer
Umstellung auf Benutzungsbasis gemél § 1(c) Lanham Act i.V.m. Trademark Rule 2.76 oder bei
Anzeige der Benutzungsaufnahme nach Veroffentlichung der ITU-Anmeldung gemill § 1(d)
Lanham Act i.V.m. Trademark Rule 2.88. Bei Anmeldungen, die ausschlieBlich auf einer aus-
landischen Registrierung — mit oder ohne Inanspruchnahme der Prioritit — beruhen (§ 44 Lan-
ham Act, 15 U.S.C. § 1126), wird keine Beifligung eines Specimen verlangt. Der Anmelder
muss hier lediglich seine Benutzungsabsicht im zwischenstaatlichen Handel bekunden, nicht
dagegen die tatsdchliche Benutzungsaufnahme in den USA oder einem anderen Staat vor der

o c o 946
Registrierung nachweisen.

Die Verpflichtung des Markeninhabers zur Einreichung von Specimens ist eine wiederkehrende,
die ihn auch nach erfolgter Eintragung gemil3 § 8(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1058(b) zwischen
dem 5. und 6. Jahr und danach jeweils zwischen dem 9. und 10. Jahr trifft, wenn er die Registrie-
rung aufrechterhalten will. Er muss zudem eine Erkldarung, dass die Marke fiir die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen immer noch benutzt wird, beifligen und die vorgeschriebene Ge-
biihr (derzeit gemdl Trademark Rule 2.6(a)(12) $100 pro Klasse) zahlen. Das Versdumnis dieses
sog. ,,Section 8 Affidavit*“ hat die Loschung der Marke zur Folge.

Gemail den Trademark Rules 2.56, 2.58 a.F. waren bislang stets drei Specimens pro Warenklasse
erforderlich. Im Rahmen des Trademark Law Treaty Implementation Act wurde Trademark Rule
2.58 jedoch aufgehoben und 2.56 dahingehend geédndert, dass jeweils nur noch ein Specimen, der
die Benutzung der Marke widerspiegelt, eingereicht werden muss. Eine entsprechende Anpas-

sung von § 1(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) ist ebenfalls erfolgt.

Wie solche Muster beschaffen sein miissen, hingt von der Markenart und der Markenform ab.
Im Falle von Trade- und Service Marks miissen sie die tatsdchliche Benutzung der Marke durch
den Markeninhaber in Verbindung mit den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zei-
gen, im Falle von Collective (Membership) Marks oder Certification Marks die Benutzung durch
berechtigte Dritte, vgl. Trademark Rule 2.56(b)(1)-(5). Es kann sich um Aufkleber, Schilder oder
Verpackungen von Waren handeln, bzw. bei Service Marks um Unterlagen, die die Benutzung

der Marke im Verkauf (z.B. auf Briefkopfen) oder in der Werbung zeigen. Photokopien oder

%46 Crocker National Bank v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 223 U.S.P.Q. 909 (T.T.A.B. 1984); TMEP
§§ 905, 1009.03.
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andere Reproduktionen von Specimens sind zuléssig, nicht jedoch eine bloBe Kopie der graphi-

schen Wiedergabe der Marke aus der Anmeldung (Trademark Rule 2.56(c)).”*’

Die einzureichenden Muster miissen flach sein und diirfen eine Gréfle von 21,6 cm x 29,7 cm
nicht {iberschreiten. Anderenfalls erfolgt eine Verkleinerung der als ,,bulky specimens* bezeich-
neten zu groBBen Muster von Amts wegen, Trademark Rule 2.56(d)(1) und (2). Gibt es keine pas-
senden Muster, konnen Audio- oder Videokassetten, CD-ROMs oder andere geeignete Medien

(z.B. Photographien) zur Akte gereicht werden, Trademark Rule 2.56(d)(3).”*

Photographien bieten sich insbesondere fiir Product Design Marks oder andere Formen von Tra-
de Dresses, einschlieBlich der inneren oder duBeren Gestaltung von Gebduden, an.”* Gleiches
gilt fir Farben von Waren oder Verpackungen sowie von Artikeln, die zur Erbringung von
Dienstleistungen verwendet werden. Hier kann ein Farbfoto eingereicht werden, wenn der jewei-
lige Gegenstand, der die Farbe trdgt, zu unhandlich ist. Fiir Marken der Computerprogramm-,
Video- oder Filmindustrie, die nach dem Start des Programms oder Films wihrend der ersten
Sekunden erscheinen, ist eine Ablichtung der entsprechenden Bildschirmansicht oder von Aus-
schnitten (frames) eines Films oder Videos, in dem die beanspruchte Marke vorkommt, geeig-

ne‘[.950

Voraussetzung fiir die Zuldssigkeit eines Specimen ist nicht, dass Kéufer die Marke vor
dem Erwerb der Waren sehen konnen.”' Bei elektronisch iibermittelten Anmeldungen (eTEAS)

muss der Specimen als digitales Bild iibersandt werden, Trademark Rule 2.56(d)(4).

Mit dem Eintragungsantrag eingereichte Specimens sind unzuléssig, wenn sie ein ,,®“ oder den
Vermerk: ,,Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. enthalten, da die Berechtigung hierzu erst durch die Bun-
desregistrierung erworben wird.””> Eine Ausnahme gilt, wenn das ®-Symbol eines Specimen auf
eine auslidndische Registrierung in einem Staat zurlickzufiihren ist, der dieses Zeichen zur An-
zeige einer dortigen Registrierung vorsieht (z.B. Belgien, China, Costa Rica, Danemark, Ecua-
dor, Guatemala, Luxemburg, Niederlande, Nicaragua, Polen, Schweden oder Ungarn, nicht da-

gegen Deutschland).”>

%7 Vgl. im einzelnen TMEP § 905.04 ff.
%% TMEP § 905.03 [R-1].

%9 Arden, Nontraditional Marks, p. 31.

%0 TMEP § 905.04(d).

! Vgl. in re Brown Jordan Co., 219 U.S.P.Q. 375 (T.T.A.B. 1983).
%52 TMEP §§ 906, 906.01.

3 TMEP § 906.05
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2. Scent Marks — Geruchsmarke
a)  Schutz- und Eintragungsfihigkeit von Diiften in den USA

Im Jahre 1990 erregte die Eintragung eines Geruchs als Marke in den USA Aufsehen. Die Marke
bestand aus einem ,,intensiven frischen, blumigen, an Pflaumenbliiten erinnernden Duft* fiir
Nih- und Stickereigarn.”>* Das T.T.A.B. stellte fest, dass es keinen Grund sehe, warum ein Duft
nicht geeignet sein soll, als Marke zur Identifikation und Unterscheidung bestimmter Produkte
zu dienen. Es befand, dass die Markenfunktion des Pflaumenbliitendufts fiir die Waren des An-
melders nachgewiesen sei, obwohl er in seiner Werbung fiir parfiimiertes Garn den Geruch nicht
niher spezifiziert hatte.””> Im Trademark Manual of Examining Procedure wird den Priifern des
USPTO nunmehr vorgegeben, dass die Beweislast hinsichtlich der Markenfunktion eines Duftes

erheblich ist.”°

Das T.T.A.B. hat im Rahmen des vorgenannten Verfahrens besonders darauf hingewiesen, dass
es nicht die Eintragung solcher Diifte und Geriiche von Produkten zulasse, um derentwillen die
Produkte gerade verkauft wiirden, wie z.B. Parfums, Eau de Cologne und parfiimierte Haus-
haltsprodukte.””” Soweit ersichtlich, ist bislang auch noch kein Versuch unternommen worden,
Markenschutz fiir einen Duft zu erlangen, der eine innewohnende Eigenschaft des Produktes
darstellt, obwohl dies teilweise in der Literatur befiirwortet wird.”® Es habe sich bei anderen
Markenformen gezeigt, dass es nicht notwendig zum Ausschluss einer Registrierung fiihre, wenn
Gegenstand der Marke eine innewohnende Eigenschaft des Produktes sei (z.B. Zulassung der
Anmeldung der Harley Davidson Motor Company fiir Motorengeridusche von Motorrddern,””
Registrierung einer von Jet-Skis ausgestofenen Wasserfontine als animierte Marke fiir eben sol-

che Wasserfahrzeuge der Kawasaki Motor Company”’).”®!

Dem ist jedoch entgegenzuhalten,
dass der Wegfall dieser vom T.T.A.B. gesetzten Eintragungsschranke letztlich zu einem Pro-

duktschutz liber das Markenrecht fiihren wiirde und damit systemwidrig wire. Dies wird im

9% Serial No.73/758,429, Registration No. 1,639,128, Registration Date: March 26, 1991; Die Marke wurde am 29.
September 1997 wieder geldscht, da die zur Aufrechterhaltung der Registrierung nach sechs Jahren erforderli-
che ,,Section §“-Declaration nicht eingereicht wurde.

5 Inre Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990).

%6 TMEP § 1202; Hawes, 79 TMR 134 (1989); McCarthy on Trademarks, § 7:105.
%7 Inre Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 ff., 1240 (T.T.A.B. 1990).

9% Vgl. Chai, 80 TMR 368 (1990).

99 Serial No. 74/485,223; die Anmeldung wurde allerdings durch 9 Widerspriiche (Oppositions) angegriffen und
im Jahr 2000 vom Anmelder zuriickgezogen.

960 Registration No. 1,946,170 vgl. dazu auch nachfolgend Abschnitt 3 ,,Motion Marks*.

%1 Arden, Nontraditional Marks, p. 11.
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deutschen Recht durch den Grundsatz der Selbstdndigkeit der Marke gegeniiber der Ware ausge-

schlossen.”®?

Die Erweiterung des Markenrechts um Geriiche und Diifte findet in den USA auch Kritiker.”®
Teilweise wird vermutet, dass die Anerkennung von Geschmacksmarken der ndchste Schritt

. 964
sei.’®

Der Gebrauch von ,,Duftsignaturen‘ in der amerikanischen Geschiftswelt wird indessen als stei-
gend eingeschitzt. So heifdit es, dass die Kaufhauskette fiir Damenunterwische ,,Victoria’s Sec-
ret einen siiBen Potpourriduft verwendet und die preisorientierte Kauthauskette ,,It’s Really
$1,00“ einen Pfirsichduft, mit dem Frische assoziiert wird.”®®> Tatsdchlich sind aber nur eine
Handvoll Registrierungen zu verzeichnen. Uberwiegend handelt es sich um Intent-to-Use-
Applications, die zwischenzeitlich mangels Nachweises der Benutzungsautnahme (A/legation of
Use gemidB § 1(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(d)) wieder aufgegeben wurden.”®® Als Beispie-
le derzeit giiltiger Registrierungen bzw. Anmeldungen von Geruchsmarken sind zum einen ein
Kirschgeruch fiir synthetische Fahrzeugschmiermittel zu nennen, der aufgrund Nachweises von
Secondary Meaning nach § 2(f) Lanham Act eingetragen wurde,”®’ und zum anderen die ITU-
Application eines Erdbeergeruchs fiir Schmiermittel und Motordle’®® — beide von Mike Mantel,

DBA Manhattan Oil.

Ob Geruchsmarken urspriingliche Unterscheidungskraft besitzen konnen oder des Nachweises
von Secondary Meaning bediirfen, ldsst sich nicht eindeutig beantworten. In der eingangs zitier-
ten Entscheidung in Sachen Clarke hat das T.T.A.B. hierzu keine Stellung bezogen. Der Anmel-
der hatte sich aber auf den Standpunkt gestellt, dass seine Pflaumenduft-Geruchsmarke inhirent
unterscheidungskriftig sei. Die Anmeldung eines Limonenduftes fiir Toner sowie die Anmel-

dungen verschiedener Diifte fiir Motordle basierten auf einer jeweiligen Benutzungsabsicht.”®’

%62 Speziell zur Selbstindigkeit von Geruchsmarken vgl. Fezer, Markengesetz, § 3, RN 282.

3 Eljas, 82 TMR 475 (1992).

%4 Clarke, 1993 U. IlI. L.Rev. 105 (1993), der dagegen ist, dass der Geschmack verschreibungspflichtiger Medi-
kamente als Marke anerkannt wird.

%65 McCarthy on Trademarks, § 7:105 m.w.N.

%6 vgl. ITU-Application der QC Group Corporation: ,,lemon fragrance* fiir Photokopiergerite u.i.(IC 002), Serial

No. 75/120,003; ITU-Applications von Mantel, Mike DBA Manhattan Oil: ,,almond scent”, ,,bubble gum
scent™, ,,grape scent*, ,.citrus scent®, , tutti-frutti scent™ jeweils fiir Motorendle (IC 004), Serial Nos. 75/404,020;
75/360,103; 75/360,104; 75/360,105; 75/360,106.

%7 g iling Date: August 25, 1995, Registration No. 2,463,044, Registration Date: June26, 2001.
%% Filing Date: September 19, 1997, Serial No. 75/360,102.
%9S.0. FN 966.
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Ihre Zulassung scheint auf der Einschitzung zu beruhen, dass sie urspriinglich unterscheidungs-
kriftig sein konnten.””® Allerdings ist zu beachten, dass die einzige Eintragung, die aus der Reihe
der genannten Intent-to-Use-Applications resultierte (Kirschduft fiir Motordle), gemdl3 § 2(f)

Lanham Act - also aufgrund des Nachweises von Secondary Meaning — erfolgt ist.

b)  Wiedergabe von Geruchsmarken gemiall Trademark Rule 2.52(a)(3)

Die Anmeldung einer Geruchsmarke in den USA erfordert, wie die einer Hérmarke oder anderen
nichtvisuellen Materials, gemdl3 Trademark Rule 2.52(a)(3), 37 C.F.R. § 2.52(a)(3) keine graphi-
sche Wiedergabe. Ublicherweise wird in diesen Fillen an die fiir die Darstellung der Marke vor-
gesehene Stelle der Vermerk: ,NO DRAWING* gesetzt.”’' Die Wiedergabe der Geruchsmarke

erfolgt statt dessen allein durch eine Beschreibung.

Als ausreichend erachtet wurden bislang bloBe Umschreibungen, die sich vornehmlich mit Hilfe
der Vorstellungskraft des Adressaten erkldren, z.B. aus den bereits benannten Registrierungen
und ITU-Applications: ,,The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plume-
ria blossoms*, ,,The mark consists of the strawberry scent of the goods* oder ,,The mark consists
of a cherry scent. Eine dariiber hinausgehende Angabe, etwa der chemischen Zusammensetzung

des Dufts, wurde dagegen nicht gefordert.

Auch auf dem Registrierungszertifikat erscheint nur die Beschreibung, nicht etwa eine Duftpro-
be. Das T.T.A.B. merkte hierzu an: ,,The era of 'scratch and sniff” registrations is not yet upon
us.“** Zu unterscheiden ist dies von der Pflicht des Anmelders zur Einreichung eines Duftmus-
ters als Specimen, die unabhdngig von den Angaben zur Verdffentlichung der Marke und im
Registrierungszertifikat besteht, Trademark Rule 2.56, 37 C.F.R. § 2.56.””* Da die Méglichkeit
zur sofortigen Wahrnehmung des als Marke beanspruchten Geruchs durch den Priifer bestehen
muss, ist die Einreichung eines tatsdchlichen Musters der parfiimierten Waren oder Verpackun-

gen als Specimen erforderlich.””

97 Arden, Nontraditional Marks, p. 55.

971 TMEP § 807.03(b).
92 Inre Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 ff., 1240 n.6 (T.T.A.B. 1990).
7 Zu den Anforderungen an Specimens allgemein vgl. den vorstehenden Exkurs in Abschnitt VI.1.c).

Rupp, Guidance for Nontraditional Trademarks, 343; Arden, Nontraditional Marks, p. 32.
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¢) Problematik der graphischen Darstellbarkeit im deutschen Markenrecht

In Deutschland ist die Geruchsmarke (olfaktorischen Marke) bislang eher Gegenstand rechtsthe-
oretischer Uberlegungen gewesen. Allgemein anerkannt ist, dass sie zu dem gemiB § 3 Abs. 1
MarkenG als abstrakt unterscheidungskriftig geltenden Material zéhlt, obgleich sie dort nicht
ausdriicklich erwihnt ist.””> Problematisch ist jedoch das Erfordernis der graphischen Darstell-
barkeit geméal} § 8 Abs. 1 MarkenG. Die systematische Einordnung der Vorschrift zeigt, dass der
Gesetzgeber des Markengesetzes in dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit lediglich
eine absolute Schutzschranke fiir Registermarken gesehen hat. Dies widerspricht indessen den
zwingenden Vorgaben aus Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a Markenrichtlinie, in dem es heift:
,Marken konnen alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen®. Von einem beachtli-
chen Teil der Literatur wird daher die graphische Darstellbarkeit eines Zeichens als allgemeines
Merkmal der Markenfahigkeit angesehen.”’® § 8 Abs. 1 MarkenG soll daher auch analog fiir Be-
nutzungsmarken gelten. Anderenfalls konnte eine kraft Verkehrsgeltung erworbene Benut-
zungsmarke, die diese Voraussetzung nicht erfiillt, niemals zu Eintragung gelangen, was dem

Grundsatz der Einheitlichkeit des Markenschutzes zuwiderliefe.””’

Die Markenfidhigkeit von Geruchsmarken, sowohl als Register- als auch als Benutzungsmarke,
héngt mithin von ihrer graphischen Darstellbarkeit ab. Die Markenverordnung enthélt keine aus-
driickliche Regelung iiber die Form der Anmeldung von Geruchsmarken im Eintragungsverfah-
ren. Sie richtet sich damit nach der Regelung iiber die sonstigen Markenformen in § 12 Mar-
kenV, die vier iibereinstimmende zweidimensionale graphische Wiedergaben der Marke verlangt
und im iibrigen eine entsprechende Anwendung der fiir andere Markenformen vorgeschriebenen

Regelungen vorsieht.

Das erste mit einer Geruchsmarke befasste Verfahren aus dem Jahr 2000 fiihrte gleich zu einer
Vorlageentscheidung zum EuGH, denn fiir den 33. Senat des Bundespatentgerichts war die Aus-
legung des Wortlauts in Art. 2 i.V. m. Art. 3 Abs. 1 lit. a Markenrichtlinie im Hinblick auf diese
Markenform ungeklirt.””® In der der betroffenen Marke beigefiigten Beschreibung war die Struk-
turformel angegeben, der Geruch als ,,Zimtsduremethylester bezeichnet und die Kaufmdoglich-

keit im Laborbedarf benannt worden. Dariiber hinaus wurde die Hinterlegung der chemischen

975 Vgl. Fezer, Markengesetz, § 3, RN 282; Fezer, WRP 1999, 575 ff.; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 33;
Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff.; 97.

76 Fezer, Markengesetz, § 8, RN 11 ff.; § 3, RN 281; Althammer/Strobele/Klaka, MarkenR, § 3, RN 10 und § 8,
RN 9; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 96; a.A.: Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 8.

o Fezer, Markengesetz, § 3, RN 281.
78 BPatG GRUR 2000, 1044 — Riechmarke.
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Reinsubstanz angeboten und hilfsweise das Einverstindnis mit Akteneinsicht erklért. Der Senat
hatte jedoch Zweifel, ob eine Geruchsmarke iiberhaupt die Voraussetzung der unmittelbaren
graphischen Darstellbarkeit der Marke gemdl3 Art. 2 Markenrichtlinie, § 8 Abs. 1 MarkenG er-
fiillen kann oder ob dafiir ein Surrogat ausreicht, wie dies fiir die Darstellung von Farbmarken
durch Bezugnahme auf ein Farbklassifikationssystem oder von Hormarken durch Notenschrift
oder Sonagramme, die erst in eine klangliche Wiedergabe zu transformieren sind, bereits aner-
kannt ist. Der Anmeldegegenstand miisse in einer fiir die Allgemeinheit nachvollziehbaren Be-
stimmtheit ersichtlich sein, und zwar ohne dass sich der Inhaber einer dlteren Marke umfangrei-
chen und zeitaufwendigen BeschaffungsmaBBnahmen ausgesetzt sehe. Er formulierte die Vorlage-
frage an den EuGH wie folgt: ,,K&nnen Zeichen im Register auch mittelbar durch Surrogat wie-
dergegeben werden und wenn ja, geniigt es, wenn ein Geruch wiedergegeben wird 1. durch eine
chemische Formel; 2. durch eine Beschreibung; 3. mittels einer Hinterlegung; 4. durch eine

Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate.

Die Entscheidung hierzu steht noch aus. Der Fall verdeutlicht jedoch, dass der — auf den ersten
Blick rein formal wirkende - Unterschied im US-amerikanischen und deutschen Recht hinsicht-
lich der an die Bestimmtheit der Anmeldung zu stellenden Anforderungen erhebliche Auswir-
kungen auf die Zulassung neuer Markenformen hat. Zwar ist in beiden Rechtsordnungen die
Definition des als Marke tauglichen Materials gleichermal3en offen formuliert. Wahrend die Tra-
demark Rules aber fiir alle nicht visuell wahrnehmbaren Marken eine blo3e Beschreibung in der
Anmeldung ausreichen lassen, ist in Deutschland noch ungeklért, ob auch eine mittelbare Dar-
stellung durch Wiedergabesurrogate geniigt. Einschrankungen konnten sich daher ergeben, wenn
das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit der Marke gemi3 Art. 2 Markenrichtlinie, § 8
Abs. 1 MarkenG im Sinne einer unmittelbaren graphischen Darstellbarkeit ausgelegt wiirde. Die
Entscheidung des EuGH zu Geruchsmarken wird insofern auch Auswirkungen auf die kiinftige
Anerkennung weiterer Markenformen, die derzeit in der rechtstheoretischen Diskussion stehen —
wie z.B. die Geschmacksmarke (gustatorische Marke) oder Tastmarke (haptische Marke) - ha-

ben.

Die Beschwerdekammer des HABM hat die Frage, ob auch eine bloe Beschreibung dem Beg-
riff der graphischen Darstellbarkeit geniigen kann, bislang in mehreren Entscheidungen, die

Farb-,”” Form-"* und H6rmarken™' betrafen, verneint, in seiner Entscheidung zur Schutzfihig-

7 HABM R 7/1997-3, MarkenR 1999, 38 ff. — Orange.
%0 HABM R 4/1997-2 — Vakuumverpackung.
%1 HABM R 1/1998-2 — déclic.
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keit der Duftmarke ,,Geruch von frisch geschnittenem Gras* flir Tennisbélle hingegen positiv

982

beantwortet.”®* Ob darin nur eine Ausnahmeentscheidung’™ oder die Abkehr von der bisherigen

984

Praxis™" zu sehen ist, wird unterschiedlich eingeschitzt. Weitere Entscheidungen bleiben somit

abzuwarten.

In der Literatur wird die Eintragbarkeit von Geruchsmarken iiberwiegend bejaht und eine ent-
sprechend groBziigige Handhabung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit befiirwor-

tet.”®

Deren Ersetzung durch eine Beschreibung, wie z.B.: ,holziger Grundton mit frischer
Kopfnote*, wird jedoch abgelehnt.”*® Dies wird damit begriindet, dass eine bloBe Beschreibung
der Marke zu Lasten des Bestimmtheitsgrundsatzes ginge, der insbesondere auch das Gemein-
schaftsmarkenrecht als Registerrecht prigt. Da sich Beschreibungen primir an die Imagination
der Adressaten wendeten, konnten sie zur Entstehung einer relativ weit gefdcherten Skala
subjektiver Vorstellungsinhalte fithren und seien daher nicht in der Lage, die fiir die Zwecke des

Registerrechts benétigte eindeutige und verléssliche Information zu liefern.”” Beschreibungen

sollten daher nicht mit einer graphischen Darstellung im engeren Sinn gleichgestellt werden.”®®

Als ausreichend wird in der Literatur indessen entsprechend der Handhabung bei Farb- und Hor-
marken eine solche graphische Wiedergabe angesehen, die zur Ermittlung ihres genauen Inhaltes
erst in eine andere Wahrnehmungsdimension iibertragen werden muss, und zwar ggf. auch durch
Hilfsmittel. Die Angabe einer chemischen Struktur- oder Summenformel, einer Rezeptur oder
Verfahrensbeschreibung ist nach diesen Grundsédtzen zur Darstellung einer Geruchsmarke in der

Anmeldung geeignet und ausreichend.”®

Problematisch bleiben damit aber (Natur-) Diifte, die sich z.B. wegen ihrer standortbedingten
oder sonst herkunftsmidfigen Variabilitidt auf solche Weise — jedenfalls nach dem derzeitigen
Stand der Technik - nicht darstellen lassen. Die Zulassung einer bloBen Beschreibung in der

Form, wie sie in den USA bislang akzeptiert wird, erscheint nach dem Stand der Diskussion in

%2 HABM R 156/1998-2, MarkenR 1999, 142 ff. — , The smell of fresh cut grass“. Die Marke wurde am
10.10.2000 eingetragen, EM Nr. 428,879; Vgl. auch die ,,.Light Green“-Entscheidung des HABM, in der die
Hinterlegung eines Farbmusters als ausreichend erachtet wurde, HABM R 122/1998-3 — LIGHT GREEN.

%3 So Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 2.
%' In diese Richtung Viefhues, MarkenR 1999, 249 ff, 250.

%5 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 280; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 33; Sieckmann, MarkenR 2001, 236
ff., 243 ff.; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 97.

986 Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 13; Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 3; Viethues, MarkenR 1999, 249 ff., 251.
%7 Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 2.

** Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 3; Viethues, MarkenR 1999, 249 ff., 251.

9" Zu den technischen Moglichkeiten der Wiedergabe von Diiften vgl. Sieckmann, MarkenR 20001, 236 ff.
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Rechtsprechung und Literatur in Deutschland jedoch eher unwahrscheinlich. Teilweise wird eine
allgemein- oder fachsprachliche Beschreibung des olfaktorischen Eindrucks oder die Hinterle-
gung einer Riechprobe neben der Angabe der Strukturformel verlangt.”° Lediglich Fezer fordert
einen Verzicht auf die Eintragungsvoraussetzung einer graphischen Darstellbarkeit oder zumin-
dest eine Anpassung der an diese gestellten technischen Anforderungen, um eine Eintragung
jeglicher unterscheidungskriftiger Geruchsmarken zu erméglichen.”' Er begriindet dies mit dem
verfassungsrechtlich verbiirgten Eigentumsschutz der Marke gemdl3 Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, aus
dem ein Eintragungsanspruch erwachse. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Bestimmungen des
Markengesetzes Inhalts- und Schrankenbestimmung zu Art. 14 GG sind und Schutz nur fiir die
hierdurch definierten Rechtspositionen gewéhrt wird. Die graphische Darstellbarkeit wird aber —
gerade auch von Fezer - als allgemeines Merkmal der Markenféhigkeit angesehen und ist somit
Grundvoraussetzung fiir die Erlangung einer solchen Rechtsposition, und zwar selbst in der
Form der Benutzungsmarke. Eine dariiber hinausgehende Schaffung von Markenrechten an Diif-
ten durch einen Verzicht auf das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit kann nicht auf Art.
14 GG gestiitzt werden, da nur der vorhandene Bestand, nicht aber der Erwerb von der Eigen-

tumsgarantie umfasst wird.””?

Nach alledem scheidet ein ginzlicher Verzicht auf die graphische Darstellbarkeit aus. Auch eine
rein verbale Beschreibung des als Marke beanspruchten Duftes, wie sie in den USA akzeptiert
wiirde, kann im Hinblick auf den registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz, der die Festlegung
des Schutzgegenstandes und Schutzumfangs einer Marke sowie ihre Reproduzierbarkeit erfor-
dert, in Deutschland nicht ausreichen. Es spricht aber viel dafiir, solche Surrogate anzuerkennen,
die diese Voraussetzungen erfiillen, wie z.B. die Angabe einer chemischen Struktur- oder Sum-
menformel, einer Rezeptur oder Verfahrensbeschreibung evt. auch in Kombination mit einer
verbalen Beschreibung oder Hinterlegung. Damit bleiben zwar einige Diifte, die nach US-
amerikanischem Recht schon jetzt marken- und eintragungsfdhig sind, in Deutschland aufgrund
der technischen Gegebenheiten noch vom Schutz ausgeschlossen. Dies ist im Hinblick auf den

Bestimmtheitsgrundsatz jedoch hinzunehmen.

90 Sjeckmann, MarkenR 2001, 236 ff., 245.
%! Fezer, Markengesetz, § 3, RN 280, WRP 1999, 575 ff., 578.
%2 Vgl. Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 96; Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 3, FN 27.
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3.  Motion Marks — Bewegungs- und Multimediamarken

Bewegungsmarken (Motion Marks) unterscheiden Waren oder Dienstleistungen mittels bewegter
Bilder. Obwohl sie weder im Lanham Act noch im Markengesetz ausdriicklich erwéhnt werden,

993 In Deutschland waren Bewe-

gelten sie in beiden Rechtsordnungen prinzipiell als schutzfahig.
gungsmarken unter Geltung des Warenzeichengesetzes noch nicht bekannt und wurden demge-
miB nicht als schutzfahig angesehen.”* Viel Erfahrung besteht daher im deutschen Recht noch
nicht mit dieser Markenform. Auch Fille aus der Rechtsprechung sind bislang nicht bekannt.””
In den USA konnen solche Marken hingegen aufgrund der weitgefassten ,,any symbol or devi-
ce“-Formel in § 45 Lanham Act bereits seit 1946 unter die Legaldefinition fiir Trademarks sub-
sumiert werden. Dennoch sind Motion Marks auch dort vergleichsweise selten. Das USPTO hat

bislang nur etwa zehn Registrierungen vorgenommen.

Eine friihe Registrierung im US-amerikanischen Hauptregister, welche die audiovisuelle Darstel-
lung einer sich drehenden Miinze auf einer harten Oberfldche zum Gegenstand hatte, stammt aus
dem Jahr 1957.%°7 Beispiele jiingerer Registrierungen sind z.B. das Zeichen der 20" Century Fox
Film Corporation, das wie durch eine Filmkamera von verschiedenen Perspektiven gezeigt
wird,””® die animierte Marke der Columbia Pictures Industries Inc., in welcher eine weibliche
Statue mit einer blitzenden Fackel in der Hand vor einem bewoélkten Himmel nach oben in das
Bild fahrt, woraufthin das Wort Columbia erscheint,999 und der auf einer Planetenoberfldche ste-
hende Buchstabe ,,N* der Netscape Communications Corporation mit fallenden Sternschnuppen

- : 1000
im Hintergrund.

Die Kombination von Bewegungsmarken mit Klangelementen, wie etwa in dem bereits erwdhn-
ten Fall der sich drehenden Miinze, wird in Deutschland auch als Multimediamarke bezeichnet.
Als Beispiel aus jlingerer Zeit ist hier eine Marke von MGM zu nennen, die einen briillenden

Léwen zeigt und erklingen ldsst.'*!

993 Vgl. Arden, Nontraditional Marks, p. 3, 4; Fezer, Markengesetz, § 3 RN 290.

9% Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747 ff., 751; Fezer, Markengesetz, § 3 RN 290.

% Vgl. Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 105: bislang keine Verfahren beim Bundespatentgericht.
9% Arden, Nontraditional Marks, p. 15.

%7 Registration No. 641872, Reg. Date: February 19, 1957, expired April 8, 1988.
98 Serial No. 74/606,379, Registration No. 1,928,424, Reg. Date: October 17, 1995.
%9 Serial No. 74/606,398, Registration Nr. 1,975,999, Reg. Date: May 28, 1996.

199" Serial No. 75/075,813, Registration No. 2,077,148, Reg. Date: July 8, 1997.

1901 Registration No. 1,395,559.
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Das US Patent and Trademark Office hat bislang keinen Hinweis darauf gegeben, dass Motion
Marks nicht in die Kategorie der urspriinglich unterscheidungskriftigen Marken eingeordnet

.. 1002
werden konnen.

Die Unterscheidungskraft scheint sich vielmehr nach allgemeinen Kriterien
zu bestimmen. So erfolgte die Registrierung der , Kawasaki-Spray-Marke*'** fiir diisenangetrie-
bene Wasserfahrzeuge, bei der gezeigt wird, wie eine Wasserfontdane aus dem hinteren Teil eines
solchen Wasserfahrzeugs nach oben gespriiht wird, gemalB3 § 2(f) Lanham Act. Die ,,Konfetti-
Marke*“'%* fiir Likor, die einen senkrecht herausstromenden Konfetti-Schwall beim Offnen der
Verpackung zeigt, wurde dagegen als urspriinglich unterscheidungskréftig zur Registrierung

1
zugelassen.'

Die Trademark Rules of Practice, in der Fassung, die sie durch den Trademark Law Treaty
Implementation Act gefunden haben, enthalten in Ziffer 2.52(a)(2)(iv), 37 C.F.R.
§ 2.52(a)(2)(iv) eine spezielle Regelung fiir Motion Marks, in der die Anforderungen an deren
graphische Darstellung in einer Markenanmeldung niedergelegt sind. Hiernach diirfen bis zu
fiinf aufeinanderfolgende Bildsequenzen (freeze frames) als Drawing eingereicht werden, um die
Bewegung wiederzugeben. Dies wurde teilweise schon zuvor ohne diese ausdriickliche Regelung
praktiziert, etwa in den bereits erwdhnten Anmeldungen von Netscape oder 20" Century Fox.'*

Zudem muss gemal3 Trademark Rule 2.52(a)(2)(iv) eine schriftliche Beschreibung zur ndheren

Spezifizierung der Marke und ihres Bewegungsablaufs beigefiigt werden.

Die Schutzfdhigkeit von Bewegungsmarken soll sich nach Auffassung der Literatur auch im
deutschen Recht nach allgemeinen Kriterien richten, wobei als Voraussetzungen insbesondere
die Einheitlichkeit und graphische Darstellbarkeit genannt werden.'”’ Letztere soll durch die

1 . . .
998 \vie sie auch im

zeichnerische Wiedergabe von Sequenzen der Bewegung erfolgen konnen,
US-amerikanischen Recht vorgeschrieben ist. Teilweise wird vertreten, dass analog §§ 13 S. 2,
11 Abs. 3 MarkenV, der die Einreichung einer klanglichen Wiedergabe bei Hérmarken vorsieht,
auch bei Bewegungsmarken mit der Anmeldung eine filmische Wiedergabe eingereicht werden

1
kann.'%%

1992° Arden, Nontraditional Marks, p. 56.

1993 Serial No. 74321288, Registration No. 1946170, filed October 7, 1995.

1994 Serial No. 75298413, filed May 16, 1997.

1995 Siehe auch Arden, Nontraditional Marks, p. 15 ff., 56 und 251 ff. mit weiteren Beispielen.
1996 y/g]. auch die Abbildungen in der Anlage.

1007 Fezer, Markengesetz, § 3, RN 290.

1% Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, S. 9.

1099 Fezer, Markengesetz, § 32 RN 30.
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C. Schutzhindernisse

Zu einigen Hindernissen, die der Schutzfahigkeit der einzelnen Markenformen entgegenstehen

konnen, wurde bereits Stellung genommen, ndmlich zu den Vorbehalten gegeniiber:

e Gattungsbegriffen,'*'’

e beschreibenden Angaben, "

e irrefiihrenden und tiuschenden Bezeichnungen,'*'
. . .. . 101
e geographischen und irrefiihrenden geographischen Angaben,'®"
1014 .
e Personennamen = ' sowie

e funktionalen und ornamentalen Gestaltungen.'®"

Neben den genannten sehen beide Rechtsordnungen einen Katalog absoluter Schutzschranken

vor und beriicksichtigen éltere Rechte Dritter an verwechslungsfdhigen Zeichen.

I. Ausgeschlossenes Material i.S.v. § 2(a)-(c) Lanham Act

§ 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 enthélt in den Absétzen (a) und (b) einen Katalog explizit
ausgeschlossenen Materials, dhnlich dem des § 8 Abs. 2 Ziff. 4 bis 9 MarkenG. Danach sind
tauschende, unmoralische oder skandalose Bezeichnungen sowie staatliche Insignien nicht als
Marke eintragungsfahig. Gleiches gilt im US-amerikanischen Recht gemél § 2(c) Lanham Act,
15 U.S.C. § 1052(c) ferner fiir Namen, Portraits und Unterschriften beriihmter Personlichkeiten
ohne deren Einwilligung. In all diesen Fillen kann auch der Erwerb von Secondary Meaning

dem ausgeschlossenen Zeichen nicht zum Schutz verhelfen.

1.  Argerniserregende Zeichen

Soweit § 2(a) Lanham Act unmoralischen oder skandalésen Marken den Schutz versagt, handelt
es sich um die althergebrachten Vorbehalte gegen Zeichen, die gegen die guten Sitten versto3en

(markae contra bonos mores) bzw. unwiirdig sind, geschiitzt zu werden (markae infra dignita-

1919 Siche vorstehend Abschnitt B.1.2.

1011 ygl. Abschnitte A.IL.3, B.I.1.a).

1912 yol. Abschnitt A.IL3.

1013 Sjehe Abschnitte A.IL., B.1.3.

1914 Siehe Abschnitte A.IL, B.L4.

1915 ygl. vorstehend Abschnitte A.II., B.I1.2.a), B.IV, B.III.1.a), B.V.2.
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tem).'”'® Dies entspricht der im deutschen Recht in § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG normierten absolu-

ten Schutzschranke. Héufig geht es um den Missbrauch religioser Begriffe sowie rassistische

1017

oder sexuelle Anspielungen. ™ Ist ein vulgérer Sinngehalt einer Marke klar und unzweifelhaft

erkennbar, wird ihre Registrierung abgelehnt, wenn die Marke gegen das Gewissen und die Mo-
ral eines erheblichen Teils der Offentlichkeit verstoBt.'”'® Das T.T.A.B. stimmt jedoch in Zwei-
felsfillen oder bei Mehrdeutigkeit der Veroffentlichung der Marke zu, um anderen die Gelegen-

heit zum Widerspruch zu geben.'®"”

1020

Der Federal Circuit Court hat sich dieser Praxis angeschlos-

Sén

2.  Veriachtlichmachende oder eine Verbindung suggerierende Zeichen

Neben den drgerniserregenden Zeichen sind geméll § 2(a) Lanham Act ferner solche Marken
schutzunfdhig, die geeignet sind, lebende oder verstorbene Personen, Institutionen, Glaubens-
richtungen oder Nationalsymbole herabzuwiirdigen oder in Verruf zu bringen. Dieses ist der
Fall, wenn die Marke als auf Personen einer identifizierbaren Gruppe bezugnehmend und von
einer beachtlichen Menge dieser Personen als beleidigend angesehen wiirde.'*! Eine solche per-
sonlichkeitsrechtliche Komponente kennt das deutsche Markenrecht nicht. Der Schutz von in
ihrem Personlichkeitsrecht betroffenen Personen erfolgt vielmehr nach Namens-, Urheber- und

allgemeinem Deliktsrecht.'**

§ 2(a) Lanham Act steht einer Eintragung zudem entgegen, wenn fdlschlicher Weise ein Zu-
sammenhang mit den in der Norm Genannten vorgespiegelt wird. Hierzu zéhlen auch vermeint-
liche Verbindungen zu kommerziellen Unternehmen.'*® Eine ,,Person® i.S.v. § 2(a) Lanham Act

muss jedoch stets die Fahigkeit besitzen, zu klagen und verklagt werden zu kénnen.'***

Der Beg-
riff der ,,Institution* wird weit ausgelegt, so dass z.B. das nordamerikanische Freihandelsab-
kommen NAFTA hierunter subsumiert werden kann. Einer Werbeagentur wurde daher die Re-

gistrierung einer Service Mark, die das Bild eines Globus mit dem nordamerikanischen Konti-

1916 Arnade, Markenfihigkeit von Zeichen, S. 233.

1917 ygl. Baird, 83 TMR 661 ff., 676 (1993); McCarthy on Trademarks, § 19:77 m.w.N.

1918 Tn re Wilcher Corp., 40 U.S.P.Q.2d 1929 (T.T.A.B. 1996) — Wort/Bildmarke ,,Dick Heads * fiir ein Restaurant.
1919 In re Hines, 32 U.S.P.Q.2d 1376 (T.T.A.B. 1994).

1920 1n re Mavety Media Group, 31 U.S.P.Q.2d, 1923 ff., 1926 (Fed. Cir. 1994).

1921 Harjo v. Pro-Football, Inc., 50 U.S.P.Q.2d 1705 ff., 1749 (T.T.A.B. 1999) — , Redskins “.

1022 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14, RN 11.

1933 McCarthy on Trademarks, § 19:76.

1924 Tn re Wielinski, 49 U.S.P.Q.2d 1754 (T.T.A.B. 1998).
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nent und dem Schriftzug ,,nafta* zeigt, untersagt.'” MafBgeblich fiir eine Untersagung der Mar-
kenregistrierung ist, dass die andere Person oder Institution in der Marke, wie sie durch den An-

1026 ind mit den Aktivi-

melder gebraucht wird, einzig und unmissverstdndlich identifizierbar ist
titen, die der Anmelder unter der Marke ausfiihrt, tatsdchlich nicht in Verbindung steht. So be-
fand das T.T.A.B., dass das U.S. Olympic Commitee zwar eine ,,Institution i.S.v. § 2(a) Lan-
ham Act sei, jedoch weder die Marke OLYMPIC CHAMPION noch OLYMPIAN GOLDE ein-
deutig auf genau diese Organisation hinweise.'””’ Anders dagegen wurde bei der Marke
»SYDNEY 2000 entschieden. Diese weise unmissverstiandlich auf die Olympischen Spiele hin
und vermittle filschlicher Weise eine Verbindung zu dem ganzen Organisationskomplex.'**® Der
Name oder die Identitdt des alteren Benutzers muss hinreichend bekannt sein, damit auf eine

1029

Verbindung mit diesem geschlossen werden kann. Die Absicht des Anmelders, von dem

Good-will eines anderen zu profitieren, wird entgegen der fritheren Rechtsprechung jedoch nicht

mehr als Voraussetzung fiir das Eingreifen des § 2(a) Lanham Act angesehen.'*

Aufgrund der Verpflichtung aus Art. 6" Abs. 1 lit. b PVU werden im deutschen Recht ebenfalls
die Symbole und sonstigen Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen so-
wie Nachahmungen solcher Zeichen gegen Registrierung durch Dritte geschiitzt, wenn beim
Publikum der unzutreffende Eindruck einer Verbindung mit der Organisation entsteht, vgl. § 8
Abs. 2 Nr. 8, Abs. 4 S. 4 MarkenG. Voraussetzung ist jedoch die vorherige Bekanntmachung der

Bezeichnung im Bundesgesetzblatt.

3. Hoheitszeichen

Staatliche Einrichtungen und Symbole sind sowohl geméiB § 2(a) als auch § 2(b) von der Eintra-
gung als Marke ausgenommen. Wihrend nach § 2(a) Lanham Act Zeichen gesperrt werden, die
falschlicher Weise eine Verbindung zu Einrichtungen oder Nationalsymbolen vermitteln, erfasst
§ 2(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(b) solche Marken, die ganz oder teilweise aus der Flagge,

dem Wappen oder anderen Hoheitszeichen der Vereinigten Staaten, eines ihrer Einzelstaaten,

1925 In re North American Free Trade Association, 43 U.S.P.Q.2d 1282 (T.T.A.B. 1998).

1926 University of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co., 703 F.2d 1372, 217 U.S.P.Q. 505 (Fed.
Cir. 1983).

1927 In re Kayser-Roth Corp., 29 U.S.P.Q.2d 1379, 1385 (T.T.A.B. 1993) — ,.Olympic Champion*; in re Midwest
Tennis & Track Co., 29 U.S.P.Q.2d 1386, 1389 (T.T.A.B. 1993) —,, Olympian Golde*.

1928 Tn re Urbano, 51 U.S.P.Q.2d 1776 (T.T.A.B. 1999).
1929 McCarthy on Trademarks, § 19:76.
1930 g & L Acquisition Co. V. Helene Arpels, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1221 (T.T.A.B. 1987).
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einer Gemeinde oder eines fremden Landes oder aus einer Nachahmung hiervon bestehen. Die

Regelung entspricht § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 S. 1 MarkenG.

4. Namen Dritter ohne deren Einwilligung

Die Registrierung von Namen, Portraits oder Unterschriften einer bestimmten lebenden Person
ohne deren schriftlicher Einwilligung oder eines verstorbenen US-Prisidenten ohne die Zustim-
mung seiner Witwe stellt im US-amerikanischen Recht gemiB3 § 2(c) Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1052 (c) eine absolute, von Amtswegen zu beriicksichtigende Schutzschranke dar. Im deut-
schen Recht ist der Vorbehalt gegen die Eintragung von Namen oder Personenabbildungen Drit-
ter dagegen gemal3 § 13 Abs. 1, 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als relative Schutzschranke ausgestaltet
und muss dementsprechend von den Berechtigten geltend gemacht werden. Das DPMA kann
keine Vorlage einer Zustimmungserkldrung verlangen, selbst wenn es sich ersichtlich um den

Namen einer bekannten Person handelt.'*!

Die Schranke aus § 2(c) Lanham Act richtet sich nur gegen die Eintragung von Namen bestimm-
ter lebender Personen. Sie flihrt nicht automatisch zur Unzuldssigkeit der Markenbenutzung oder
zum Ausschluss von Common Law-Rechten hieran. Allerdings konnen die Gesetze der Einzel-

1032

staaten der Benutzung entgegenstehen. ~~ Dem Schutzzweck der Norm entsprechend muss sich

die beim USPTO einzureichende schriftliche Einwilligung auf die Registrierung beziehen. Eine

bloBe Benutzungserlaubnis geniigt nicht.'*

II.  Altere Rechte Dritter
1.  Schutzhindernis i.S.v. § 2(d) Lanham Act

Altere kollidierende Rechte Dritter konnen in beiden Rechtsordnungen der Eintragung einer
Marke entgegenstehen. Wéhrend es in Deutschland jedoch Sache der Markeninhaber ist, die
Veroffentlichungen im Markenblatt im Auge zu behalten, und nur Konflikte mit beriihmten
Marken i.S.v. Art. 6”® PVU vom DPMA iiberpriift werden (§ 10 MarkenG), gehort das Eingrei-
fen dieser Schutzschranke in den USA zu den Aufgaben der Priifer des USPTO. Die anderenfalls

auf den Markeninhabern ruhende Biirde, zur Verteidigung ihrer Rechte alle Veroffentlichungen

1831 BPatGE 29, 89 — Boris.

1932 I re Masucci, 179 U.S.P.Q. 829 (T.T.A.B. 1973): Name und Bild von Prisident Eisenhower von der Registrie-
rung ausgeschlossen ungeachtet etwaiger Common Law-Rechte des Anmelders.

1933 McCarthy on Trademarks, § 13:37 m.w.N.
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hinsichtlich einzulegender Widerspriiche zu {iberpriifen, wird als unzumutbar angesehen. " In

Zweifelsfillen entscheidet das USPTO zugunsten des Inhabers der édlteren Marke.

GemilB § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) zdhlen zu den dlteren Rechten, die einer Eintra-
gung entgegenstehen konnen, nicht nur beim USPTO voreingetragene Marken, sondern auch
Marken und Unternehmenskennzeichen, die zuvor von einem anderen in den Vereinigten Staaten
benutzt worden sind und nicht aufgegeben wurden, wenn durch die Benutzung des jlingeren Zei-
chens Verwechslungsgefahr bei den Verbrauchern hervorgerufen wird. Die Ablehnung einer
Registrierung gemdl § 2(d) Lanham Act wegen einer élteren Benutzungsmarke erfolgt allerdings
nur selten, da der Priifer eine solche zunéchst ausfindig machen und sodann feststellen miisste,
ob an dieser tatsichlich Rechte begriindet und nicht wieder aufgegeben wurden.'”” Die Vor-
schrift gilt deshalb im Zusammenhang mit nicht registrierten Zeichen nur als Schranke gegen

bekannte Marken (,,known marks*).'*®

Ob es sich um ein Zeichen handelt, das Verwechslungsgefahr mit der élteren Marke hervorruft
(,.Likelihood of Confusion*), wird nach dem ,,Related Goods*“-Test ermittelt.'®>’ MafBgeblich ist
hiernach, ob die Kéuferschaft versehentlich annehmen konnte, dass die Waren oder Dienstleis-
tungen des Anmelders von derselben Quelle stammen wie die Giiter, die unter der zitierten Re-
gistrierung oder Marke verkauft werden, oder in irgendeiner Verbindung mit diesen stehen.'®®
Dies ist anhand dreizehn in Betracht kommender Faktoren, die der Court of Customs and Patent
Appeals (C.C.P.A.) in der DuPont-Entscheidung von 1973 zusammengestellt hat, zu iiberprii-

1039
fen:

(1) Ahnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit, im Hinblick auf deren Erscheinungsbild,

Klang, Nebenbedeutung und kommerziellen Eindruck,
(2) Ahnlichkeit der Natur der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen,

(3) Ahnlichkeit der Handelskaniile,

194 In re Apparel, Inc., 366 F.2d 1022, 151 U.S.P.Q. 353 (C.C.P.A. 1966); in re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ
494 (T.T.A.B. 1976); in re Dixie Restaurants, Inc., 105 F.3d 1405, 41 U.S.P.Q.2d 1531 (Fed. Cir. 1997);
McCarthy on Trademarks, § 23:81.

1935 Tn re Allen Electic & Equipment Co., 175 U.S.P.Q. 239 (T.T.A.B. 1972); TMEP § 1207.03.
193 TMEP § 1207.03.

197 Luzier, Inc. v. Marlyn Chemical Co., 442 F.2d 973, 169 U.S.P.Q. 797 (C.C.P.A. 1971); Tuxedo Monopoly, Inc.
v. General Mills Fun Group, Inc., 648 F.2d 1335, 209 U.S.P.Q. 986 (C.C.P.A. 1981); McCarthy on Trademarks,
§ 23:78.

1038 FBI v. Societe: M.Bril & Co.,“ 172, U.S.P.Q. 310 (T.T.A.B. 1971); Hilson Research, Inc. v. Society for Human
Resource Management, 27 U.S.P.Q.2d 1423 (T.T.A.B. 1993).

199 I re E.I. Du Pont de Nemours 6 Co., 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A. 1973); McCarthy on
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(4) Bedingungen, unter denen die Verkaufe erfolgen sowie die Art der Kunden,

(5) Bekanntheit der édlteren Marke,

(6) Anzahl und Natur dhnlicher Marken, die auf vergleichbaren Giitern in Gebrauch sind,
(7)  Artund AusmaB tatsdchlicher Verwechslungen,

(8) Lange der Zeitspanne, wihrend derer eine gleichzeitige Benutzung ohne tatsdchliche Ver-

wechslung stattgefunden hat,

(9) Vielfalt der Giiter, auf denen eine Marke benutzt oder nicht benutzt wird (Hausmarke,

Markenfamilie, Produktmarke),
(10) Marktschnittstelle zwischen Anmelder und Inhaber der dlteren Marke,

(11) AusmaB des Untersagungsrechts des Anmelders gegeniiber Dritten, die seine Marke auf

seinen Waren verwenden wollen,
(12) AusmaB moglicher Verwechslungen (minimal oder erheblich),

(13) sonstige dargelegte Fakten, die Aufschluss iiber die Auswirkungen der Benutzung geben.

Aufgrund der Doctrine of Foreign Equivalents werden vom USPTO auch nichtenglische Worter
auf etwaige entgegenstehende Rechte Dritter i.S.v. § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) un-
tersucht, indem die englische Ubersetzung bei der Markenrecherche beriicksichtigt wird. So
wurde z.B. die Registrierung der Marke ,,Chat Noir* wegen der fiir die betroffenen Waren exis-

tierenden élteren Marke ,,Black Cat* Verweiger‘[.lo40

Die Beurteilung, ob die angemeldete Marke zuvor durch einen anderen (,,by another) i.S.v.
§ 2(d) Lanham Act benutzt wurde, darf nicht ohne Riicksicht auf die Beziehung der Unterneh-
men zueinander erfolgen. Demgemél hat der Federal Circuit im ,,Wella“-Fall entschieden, dass
keine Verwechslungsgefahr gegeben sei, wenn die Markenfamilie letztlich auf eine einzige
Quelle hinweise. Da im Wella-Fall die anmeldende deutsche Gesellschaft nahezu alle Anteile an
der US-amerikanischen Niederlassung hielt und deren Handlungen kontrollierte, war eine Ver-

wechslungsgefahr mit dhnlichen Marken der Tochtergesellschaft zu verneinen.'**!

Befindet das USPTO, dass eine angemeldete Marke mit einer dlteren registrierten verwechs-
lungsféhig ist, kann der Anmelder hiergegen nicht erwidern, dass es sich bei der zitierten Regist-

rierung um eine beschreibende Marke handelt, er Prioritit gegeniiber dieser geniele oder die

Trademarks, § 23:79.
1040 Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft mbH, 111 U.S.P.Q. 286 (Comm’r Pats. 1956); TMEP § 809.01.

941 Tn re Wella AG, 787 F.2d 1549, 229 U.S.P.Q. 274 (Fed. Cir. 1986), on remand, 230 U.S.P.Q. 77 (TTAB 1986),
supplemental op., 5 U.S.P.Q.2d 1359 (TTAB 1987); rev’d, 858 F.2d 725, 8 U.S.P.Q.2d 1365 (Fed. Cir. 1988).
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Marke in der zitierten Registrierung aufgegeben worden sei. Er muss hierzu vielmehr einen An-
trag auf Loschung jener Registrierung stellen.'®*? Der Anmelder kann sich zudem um eine Ver-
einbarung mit dem Inhaber der dlteren Marke bemiihen, die ihm die Eintragung der Marke ges-
tattet (Letter of Consent). Das USPTO ist hieran zwar nicht zwingend gebunden, da anderenfalls
das Recht in die Hinde von Einzelpersonen gelegt und der Wille des Kongresses, der die Ver-
antwortung zur Entscheidung iiber die Registrierfahigkeit von Marken dem USPTO f{ibertragen

hat, umgangen wiirde. Der Vereinbarung kommt aber einiges Gewicht zu.'**

2.  VWiderspruchs- und Loschungsverfahren — Opposition and Cancellation Proceeding

In § 13 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1063 ist das dem deutschen Widerspruchsrecht (§ 42 Mar-
kenG) vergleichbare Recht zur ,,Opposition‘ geregelt. Hiernach kann jeder, der befiirchtet, durch
die Registrierung einer Marke auf dem Hauptregister einen Schaden zu erleiden, innerhalb von
30 Tagen nach deren Verdffentlichung Widerspruch gegen die Eintragung einlegen. Anders als
im deutschen Recht findet das Opposition-Proceeding (ebenso wie die Verdffentlichung) jedoch
schon vor der Eintragung der Marke statt. Der zur Einleitung eines Opposition-Proceedings Be-
rechtigte kann zudem, anders als nach § 42 MarkenG, jedweden rechtlichen Grund vorbringen,
der dem Recht des Anmelders auf Registrierung entgegensteht. Dies kann z.B. die Funktionalitét
des Zeichens sein, Arglist des Anmelders, eine vertragliche Verpflichtung, das Zeichen nicht zu
benutzen, oder die mangelnde Benutzung im zwischenstaatlichen Handel im Falle einer Anmel-
dung auf Benutzungsbasis. Haufig geht es aber um die in § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052
genannten Griinde, insbesondere die Verwechslungsgefahr mit einer dlteren Marke geméf § 2(d)
Lanham Act. Bei dieser kann es sich auch um eine Benutzungsmarke oder ein Unternehmens-
kennzeichen handeln, wogegen als Widerspruchsmarken im deutschen Recht ausschlie8lich an-
gemeldete, eingetragene und notorisch bekannte Marken mit dlterem Zeitrang sein konnen (§§
42 Abs.2 Nr. 1 und 2; 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2; 10 MarkenG). Kraft Verkehrsgeltung erworbene
Benutzungsmarken oder Geschéftliche Bezeichnungen stellen dagegen gemél § 12 MarkenG nur
bei bundesweiter Verkehrsgeltung ein relatives Schutzhindernis dar, welches im Wege der Lo-

schungsklage geltend gemacht werden kann (§ 51 MarkenG).

Nach denselben Grundsitzen, die fiir das Opposition-Proceeding gelten, konnen Dritte gemal
§ 14 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064 innerhalb von fiinf Jahren nach der Eintragung einer Marke

im Principal Register deren Loschung beim USPTO beantragen. In diesem Zeitraum kann insbe-

1942 McCarthy on Trademarks, § 23:80 m.w.N.
1% In re Continental Baking Co., 390 F.2d 747, 156 U.S.P.Q. 514 (C.C.P.A. 1968); vgl. auch in re National Distill-
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sondere das Vorliegen einer in § 2 Lanham Act genannten Schutzschranke, die bereits der Ein-
tragung entgegen gestanden hétte, geltend gemacht werden. Nach Ablauf der 5-Jahres-Frist blei-
ben nur die in § 14(3), (4), (5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3), (4), (5) fiir eine jederzeitige
Loschung (,,at any time*) ausdriicklich aufgefiihrten Griinde. Wie im Widerspruchsverfahren ist
die Inhaberschaft an einem verwechslungsfiahigen Zeichen i.S.d. § 2(d) Lanham Act auch im

Loschungsverfahren die hdufigste Basis.

Nach der ,,0Otto-Roth-Rule* aus dem Jahr 1981 ist zur Geltendmachung von § 2(d) Lanham Act,
15 U.S.C. § 1052(d) der Nachweis élterer Rechte an dem verwechslungsfahigen Zeichen erfor-
derlich. Dieser kann in der Inhaberschaft an einer Registrierung, der ersten Benutzung einer un-

registrierten Marke oder der ersten Benutzung des Zeichens als Trade Name bestehen.'**

Soweit sich der Eintragungsgegner im Widerspruchs- oder Loschungsverfahren auf seine dlteren
Rechte an einem unregistrierten Zeichen stiitzt, muss er dessen urspriingliche oder nachtréglich
erworbene Unterscheidungskraft nachweisen. Im letztgenannten Fall muss Secondary Meaning
bereits vor der Benutzungsaufnahme durch den Anmelder erlangt worden sein.'®* Handelt es

sich um eine Intent-to-Use-Anmeldung, kommt es auf den Zeitpunkt des Anmeldedatums an.'**

Um eine Anmeldeprioritit oder eine auf Constructive Notice beruhende Prioritit im Wider-
spruchs- oder Loschungsverfahren anzugreifen, kann der Eintragungsgegner sich nicht nur auf
die frithere markenméaflige Benutzung eines verwechslungsfahigen Zeichens berufen. Insbeson-
dere die frithere Verwendung als Trade Name geniigt, um einen moglichen Schaden darzulegen,

obwohl der Eintragungsgegner in diesem Fall selbst nicht zur Registrierung des Zeichens berech-

1048 1049

tigt wire.'”’ Auch die Verwendung als Unternchmensname'**® oder als Modelbezeichnung
oder der Einsatz in der Werbung in einer dem markenméaBigen Gebrauch entsprechenden Weise

(., use analogous to trademark use “)'°*° kann ausreichend sein. Mit letzterem ist nach der Defini-

ers & Chemical Corp., 297 F.2d 941, 132 U.S.P.Q. 271 (C.C.P.A. 19629).

1944 Otto Roth & Co. v. Universal Foods Corp., 640 F.2d 1317, 209 U.S.P.Q. 40 (C.C.P.A. 1981), on remand, 215
U.S.P.Q. 1140 (T.T.A.B. 1982).

1945 Towers v. Advent Software, Inc., 913 F.2d 942, 16 U.S.P.Q.2d 1039 (Fed. Cir. 1990).
1946 McCarthy on Trademarks, § 20:17 und § 20:53.

1047 National Cable Television Ass’n v. American Cinema Editors, Inc., 937 F.2d 1572, 19 U.S.P.Q.2d 1424 (Fed.
Cir. 1991).

1948 Alfred Electronics v. Alford Mfg. Co., 333 F.2d 912, 142 U.S.P.Q. 168 (C.C.P.A. 1964); American Hydrotherm
Corp. V. Hydrotherm, Inc., 164 U.S.P.Q. 143 (T.T.A.B. 1969); Sonex, Inc. v. Gentex Corp., 167 U.S.P.Q. 415
(T.T.A.B. 1970); Daltronics, Inc. v. H. L. Dalis, Inc., 158 U.S.P.Q. 475 (T.T.A.B. 1968).

194" General Motors Corp. v. Pacific Tire & Rubber Co., 132 U.S.P.Q. 562 (T.T.A.B. 1962).

195 Wagner v. Ballantyne Instruments & Electronics, Inc., 139 U.S.P.Q. 391 (T.T.A.B. 1963); Cities Service Oil
Co. v. Perfection American, Inc., 157 U.S.P.Q. 209 (T.T.A.B. 1968); Sterling Drug, Inc. v. Sebring, 515 F.2d
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tion des Trademark Trial and Appeal Board der Gebrauch einer Marke in nicht-technischer Wei-
se im Zusammenhang mit der Bewerbung oder dem Verkauf eines Produktes gemeint, und zwar
unter Umsténden, die noch keine ausreichende Basis fiir eine Anmeldung zum Register darstel-

len, aber zur Begriindung von Prioritit geniigen.'®

Dies kann z.B. bei Verwendung des Zei-
chens in Werbebroschiiren, Katalogen, Zeitungsanzeigen und Presseveroffentlichungen oder auf
Mustern, die in einer Ausstellung gezeigt wurden, der Fall sein.'”? Voraussetzung ist allerdings,
dass die Werbeaktivititen mehr als eine vernachldssigenswerte Menge potentieller Kunden er-

1053

reicht haben und einen erheblichen Einfluss auf die Kduferschaft hatten. " Eine derartige Be-

nutzung geniigt dann, um Prioritdt zu begriinden, jedoch muss ihr eine Markenbenutzung im

technischen Sinn in iiberschaubarer Zeit folgen.'**

Obwohl die Eintragung in das bundesgesetzliche Hauptregister in Rede steht, muss im Wider-
spruchs- oder Loschungsverfahren keine Prioritdt im zwischenstaatlichen Handel nachgewiesen
werden. Es geniigt ebenso die erste Benutzung im Intrastate Commerce, um eine uneinge-
schrinkte Registrierung im Principal Register auszuschlieBen. Dies wird aus dem Wortlaut der
Vorschrift: ,previously used in the United States by another®, abgeleitet. Auch die geographi-
sche Trennung der Parteien ist in einem Opposition- oder Cancellation-Proceeding ohne Rele-
vanz, da der Inhaber einer territorial unbeschrinkten Bundesregistrierung ein vermutetes exklu-
sives Recht auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten bekommt. Unterschiedliche Rech-
te in unterschiedlichen Regionen sind statt dessen im sog. Concurrent-Use-Proceeding festzus-

tellen.

Ob Diritte moglicherweise bessere Rechte an der Marke haben als der Eintragungsgegner, ist im
Widerspruchs- und im Ldschungsverfahren irrelevant, sofern feststeht, dass seine Rechte denen

des Anmelders vorgehen.'*

Nach dem Wortlaut von § 2(d) Lanham Act darf das verwechslungsfdhige éltere Zeichen nicht
wieder aufgegeben worden sein. Dies ist jedoch nicht vom Eintragungsgegner zu beweisen.

Vielmehr stellt die Tatsache der zwischenzeitlichen Aufgabe der Marke oder des Unternehmens-

1128, 185 U.S.P.Q. 649 (C.C.P.A. 1975). Vgl. dagegen Upco Co. v. Speed Crete of La., Inc., 154 U.S.P.Q. 555
(T.T.A.B. 1967): Verwendung im Branchenverzeichnis als unzureichend angesehen. Vgl. auch Miller/Davis, In-
tellectual Property, p.162.

11 Shalom Childrens’s Wear, Inc. v. In-Wear A/S, 26 U.S.P.Q.2d 1516 ff., 1519 (T.T.A.B. 1993); Dyneer Corp. v.
Automotive Products Plc, 37 U.S.P.Q.2d 1251 (T.T.A.B. 1995).

1952 y/g]. McCarthy on Trademarks, § 20:16 m.w.N.

1953 T A.B. Systems v. PacTel Teletrac, 77 F.3d 1372, 37 U.S.P.Q.2d 1879 (Fed. Cir. 1995).
9% Dyneer Corp. v. Automotive Products Plc., 37 U.S.P.Q.2d 1251 (T.T.A.B. 1995).

1953 Acme-McCrary Corp. v. Oxford Mfg. Co., 151 U.S.P.Q. 721 (T.T.A.B. 1966).
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kennzeichens (Abandonment) durch den Gegner eine Verteidigungsmoglichkeit des Anmelders

dar.1056

Eine weitere Verteidigungsmdglichkeit des Anmelders ist das sog. ,,Tacking on*, d.h. er beruft
sich darauf, das Zeichen bereits vor dem Eintragungsgegner fiir eine andere Warengruppe als die

angemeldete benutzt zu haben, die aber mit der aktuellen dhnlich ist.'®’

3.  Gleichzeitige Rechte mehrerer Markeninhaber - Concurrent Use
a)  Concurrent Registration

Haben mehrere Benutzer an derselben Marke Rechte begriindet, kann unter den Voraussetzun-
gen des § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) eine diese Rechte reflektierende Registrierung
mit territorialer Begrenzung (Concurrent Registration) erfolgen, und zwar bei Qualifikation fiir
das Hauptregister auch gleichzeitig fiir beide Markeninhaber. Dies kann entweder aufgrund eines
Concurrent-Use-Procedings vor dem Trademark Trial and Appeal Board oder einer gerichtlichen

Anordnung geschehen.

Sofern die Eintragung nicht aufgrund gerichtlicher Anordnung vorgenommen wird, ist Voraus-
setzung fiir eine Concurrent Registration, dass der Zeitpunkt der rechtmifBigen, d.h. gutgldubi-
gen, Benutzungsaufnahme der Marke durch den Concurrent User im Interstate Commerce vor
deren frithester Anmeldung oder Registrierung durch einen anderen liegt, § 2(d) Lanham Act, 15
U.S.C. § 1052(d)."”® Eine spitere Benutzungsaufnahme stellt wegen der mit einer Registrierung
verbundenen Constuctive Notice keinen rechtmifligen Gebrauch (,,lawful use) 1.S.d. § 2(d)
Lanham Act mehr dar. Gleiches gilt, wenn sich aus den Akten ein Hinweis darauf ergibt, dass
der Anmelder die Marke in Kenntnis der Rechte eines Dritten angenommen und benutzt hat.'®”’
Des weiteren darf durch die gleichzeitige Verwendung der Marke keine Verwechslungsgefahr

hervorgerufen werden. Dies wird regelmdfig durch territoriale Verschiedenheit der Markte bei-

der Markenbenutzer gewihrleistet.

Der Inhaber der élteren Marke erhilt im Falle einer Concurrent Registration eine bundesweite

Registrierung, die lediglich um die Gebiete beschrinkt wird, in denen der Zweitbenutzer eigene

19% West Fla. Seafood v. Jet Restaurants, 31 F.3d 1122, 31 U.S.P.Q.2d 1660 (Fed. Cir. 1994); vgl. auch McCarthy,
§20:17 und § 20:53.

1057 Big Blue Products, Inc. v. International Business Machines Corp., 19 U.S.P.Q.2d 1701 ff., 1704; McCarthy,
§20:17.

1958 Vgl hierzu auch TMEP § 1207.04(d)(i) und § 1207.04(d)(ii).
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Rechte und das Ausbleiben von Verwechslungsgefahr darlegen kann.'*® Dies gilt grundsitzlich
auch dann, wenn der Zweitbenutzer der erste Anmelder war.'%" Jedoch erhilt ausnahmsweise
der nachrangige Markeninhaber ein (nahezu) bundesweites Exklusivrecht, wenn der Erstbenutzer
es versdumt hat, innerhalb angemessener Zeit zu expandieren. Vom Inhaber des jiingeren Mar-
kenrechts, der die Benutzung in gutem Glauben aufgenommen hat, wird nicht verlangt, seine
Expansion umgehend einzustellen, wenn er von &dlteren Rechten eines Dritten erfahrt. Seine in
Kenntnis dieser Rechte vorgenommene Marktausweitung stellt dennoch eine rechtmifBige Be-

nutzung i.S.v. § 2(d) Lanham Act dar.'%%

Ein Concurrent-Use-Proceeding wird durch den Anmelder zum Principal Register initiiert, in-
dem er eine Anmeldung fiir ein begrenztes Territorium einreicht. Zusitzlich zu den iiblichen
Angaben muss er gemdf3 Trademark Rule 2.42 das Gebiet, die Waren und die Art der Benutzung
benennen, fiir die er eine Registrierung begehrt. Des weiteren muss er, soweit seine Kenntnis
reicht, den gleichzeitigen rechtmiBigen Gebrauch der Marke durch andere darlegen, durch Auf-
flihrung der Namen, Adressen, etwaiger Registrierungen oder Anmeldungen sowie der Gebiete,
der Giiter und der Art eines solchen Gebrauchs. Ein urspriinglich unbegrenzter Antrag kann in
eine Concurrent-Use-Anmeldung umgewandelt werden, vgl. Trademark Rule 2.73, 37 C.F.R.

§2.73.

Ist die Anmeldung (in der gednderten Form) nach Auffassung des Priifers akzeptabel, wird die
Marke mit einem ,,Concurrent Use Statement™ in der Official Gazette verdffentlicht.!° Nach
Ablauf der Widerspruchsphase werden von Amts wegen Bescheide an die in der Anmeldung
benannten Markeninhaber versandt, auf die innerhalb 40 Tagen erwidert werden kann, bzw.
muss, wenn es sich bei diesen nicht um Anmelder oder Inhaber einer Registrierung handelt, vgl.
Trademark Rule 2.99(d), 37 C.F.R. § 2.99(d). Wird eine erforderliche Erwiderung versaumt,
ergeht eine Entscheidung, durch die der betreffende Markenbenutzer von der Beanspruchung
weitergehender Rechte als den in der Anmeldung zugestandenen ausgeschlossen wird, Trade-

mark Rule 2.99(d)(3). Anderenfalls findet ein Concurrent-Use-Verfahren vor dem Trademark

1959 TMEP § 1207.04(d)(i).

1% pinocchio’s Pizza, Inc. v. Sandra Inc., 11 U.S.P.Q.2d 1227 (T.T.A.B. 1989). Zur Beweislast des Antragstellers
vgl. auch McCarthy on Trademarks, § 20:85 m.w.N.

191 pinocchio’s Pizza, Inc. v. Sandra Inc., 11 U.S.P.Q.2d 1227 (T.T.A.B. 1989).

192 Weiner King, Inc. v. Wiener King Corp., 615 F.2d 512, 204 U.S.P.Q. 820 (C.C.P.A. 1980); Nark, Inc. v. No-
ah’s, Inc., 212 U.S.P.Q. 934 (T.T.A.B. 1981); Terrific Promotions, Inc. v. Vanlex, Inc., 36 U.S.P.Q.2d 1349
(T.T.A.B. 1995).

1963 7um Inhalt des Concurrent Use Statements siche TMEP § 1207.04(d)(i).

199



Trial and Appeal Board statt, in welchem der jiingere Markeninhaber (Anmelder) in der Position

des Klégers ist, Trademark Rule 2.99(e), 2.116(b).

Ein anhingiges Widerspruchsverfahren wird vom Trademark Trial and Appeal Board grundsétz-
lich nicht in ein Concurrent-Use-Proceeding umgewandelt. Statt dessen wird das Widerspruchs-
verfahren bis zur Entscheidung iiber die gleichzeitige Eintragung in einem separaten Verfahren
ausgesetzt.'** Allerdings entschied das T.T.A.B. 1983, dass eine Umwandlung der Anmeldung
in eine Concurrent-Use-Anmeldung auf Antrag erfolgen kann, wenn sich beide Parteien des Op-
position Proceedings dariiber einig sind, dass dem Anmelder kein territorial unbegrenztes Recht
zusteht.'” Ein Loschungsverfahren kann dagegen nicht auf diese Weise umgewandelt werden.

Der jiingere Benutzer muss hier einen separaten Antrag auf Concurrent Registration stellen.

Die territorialen Grenzen des Benutzungsrechts werden im Registrierungszertifikat ausgewiesen.

b) Bestandsschutz gleichzeitiger Markenrechte Dritter

Die Moglichkeit einer Eintragung gemél § 2(d) Lanham Act besteht nur fiir solche Markeninha-
ber, deren erstmalige Verwendung der Marke im grenziiberschreitenden Handel vor dem An-

meldedatum des Gegners liegt.'®

Markeninhaber, die die Benutzung gutgldubig zwischen An-
meldung und Verdffentlichung der Marke durch einen anderen aufgenommen haben, sind dage-
gen von einer Concurrent Registration ausgeschlossen. Gleiches gilt flir die im Intrastate Com-

merce benutzten Marken, da sie sich nicht fiir das bundesgesetzliche Hauptregister qualifizieren.

Solche Markeninhaber, fiir die eine Concurrent Registration nicht verfligbar ist, behalten jedoch
in dem bereits entwickelten Marktterritorium ihr Benutzungsrecht trotz der Bundesregistrie-
rung.'®” Werden sie wegen Markenverletzung von dem Registrierten in Anspruch genommen,
konnen sie sich hiergegen — selbst im Falle einer unangreifbar gewordenen Registrierung — ge-
mal § 33(b)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1115(b)(5) zur Wehr setzen. Umgekehrt kann der In-
haber der Bundesregistrierung in einem solchen Fall nicht in den geographischen Markt des an-

1068

deren Markenbenutzers eindringen. ~ Er kann aber dessen Expansion untersagen. Alleiniger

1% Inland Oil & Transport Co. v. IOT Corp., 197 U.S.P.Q. 562 (T.T.A.B. 1977).

195 Faces, Inc. v. Face’s, Inc., 222 U.S.P.Q. 918 (T.T.A.B. 1983).

19 McCarthy on Trademarks, § 20:81.

1%7 Miller/Davis, Intellectual Property, p. 195/196.

198 Mister Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc., 418 F.2d 838; 164 U.S.P.Q. 67.
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Gegenstand solcher Rechtsstreitigkeiten ist daher haufig die Feststellung der Grenzen des vom

Zweitbenutzer begriindeten Marktes.'*®

Im deutschen Recht werden alle Fille des Aufeinandertreffens dlterer Benutzungsmarken mit
territorial beschriankter Verkehrsgeltung und hiermit verwechslungsfahigen Registermarken auf
diese Weise gelost, d.h. dem Inhaber der Benutzungsmarke wird in dem bereits erschlossenen
geographischen Gebiet ein Benutzungsuntersagungsrecht gegeniiber dem Inhaber der Registrie-

rung gewihrt.'"”"

Dartiber hinaus hat er jedoch weder einen Loschungs- noch einen Eintragungs-
anspruch, denn Voraussetzung dafiir wire ein bundesweites Untersagungsrecht (§ 12 MarkenG).
Die Moglich