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Markenfähigkeit
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Was kann geschützt werden? Herkömmlich

 Wörter, Buchstaben, Zahlen

ADIDAS BMW 4711

 Bilder, Zeichen, Abbildungen

 Kombination: Wort-/Bildmarken
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"Unkonventionelle" Markenformen

 3-D-Gebilde, einschließlich

 Produktgestaltungen, Formen

 Positionen
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 Geschmack

(Erdbeergeschmack für Lippenstifte)

 Geruch

(Duft einer reifen Erdbeere für Wasch- und Bleichmittel)

"Unkonventionelle" Markenformen
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 Bewegungen

 Haptische Gestaltungen (Tastmarke)

(Teil der Verkleidung eines Kraftfahrzeugsitzes)

"Unkonventionelle" Markenformen
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"Unkonventionelle" Markenformen

 Geräusche, Töne, Melodien

(Klingelton)

• Farben und Farbzusammenstellungen
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Markenfähigkeit

§ 3 Abs. 1 MarkenG

 Ein Zeichen, geeignet zur Unterscheidung

 von Waren und Dienstleistungen

 eines Unternehmens von denjenigen

 anderer Unternehmen



Grafische Darstellbarkeit bei
"neuen" Markenformen
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Markenfähigkeit

§ 8 Abs. 1 MarkenG

 grafische Darstellbarkeit

EU-Markenrechtsreform (UMV und MRL)

 Abschaffung der "grafischen Darstellbarkeit" (UMV: 2017)

 klar und eindeutige Bestimmbarkeit des gewährten
Schutzes

 Sinn und Zweck: Markenregistrierungen sollen up-to-date
mit den technologischen Entwicklungen sein
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 Geruchsmarke – Duft einer frisch gemähten Wiese
eintragungsfähig?

 EuGH - "Sieckmann" (2002)

 weder chemische Formel noch
Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des
Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt den
Anforderungen an grafische Darstellbarkeit

 "Duft einer reifen Erdbeere"

 EuG, Urt. v. 27.10.05 – T-305/04 (-)

Änderungen durch die Reform?
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 Geschmacksmarke

 Problem: grafische Darstellbarkeit (-)

 Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich,
verständlich, dauerhaft und objektiv ?

 Geschmack von Lebensmitteln artbedingt

Änderungen durch die Reform?



Absolute
Eintragungshindernisse
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Was prüft das Markenamt bei der Anmeldung
noch?

Absolute Schutzhindernisse, u.a.:

 fehlende (konkrete)
Unterscheidungskraft

fehlende Identifizierungsfunktion
im Hinblick auf Ware oder
Dienstleistung

 Freihaltebedürfnis

 Eintragungsverbot für
beschreibende Angaben
(Allgemeininteresse)
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Beispiel

 z.B. Festspielhaus

 Festspielhaus Bonn

 Bonner Festspielhaus
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 Überwindung der absoluten Schutzhindernisse (Nr. 1-3)

 (erheblicher) Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die
Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten
Unternehmen stammend erkennt

 Faustformel: mind. 50 %

 Gesamtschau: u.a. Marktanteil, Intensität, geographische
Verbreitung, Dauer der Benutzung und Werbeaufwand etc.

 Nachweis obliegt dem Anmelder u.a. durch
Verkehrsbefragungen (demoskopische Gutachten)

 BGH: Häufig das zuverlässigste Beweismittel zur
Feststellung der Verkehrsdurchsetzung

Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG
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Konkret: Die Positionsmarke
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Definition: Positionsmarke

 Kombination aus (Basis-)Zeichen und identischer
Position

 gleichbleibende Platzierung eines bestimmten
Elements oder Zeichens an/auf einem Produkt

 Platzierung muss bei Markenanmeldung in der
Beschreibung enthalten sein (inkl. Größenverhältnis,
Proportionen im Verhältnis zur Ware)
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"Knopf im Ohr" – Deutsche Marke
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"Knopf im Ohr" - Unionsmarke

 Eintragung als Unionsmarke abgelehnt:

 Keine originäre Unterscheidungskraft; nicht außergewöhnlich;
weicht nicht erheblich vom Marktüblichen ab

 Verbraucher erkennen „Knopf im Ohr“ nicht als betrieblichen
Hinweis auf die Herkunft der Waren aus dem Hause Steiff

 „Knopf im Ohr“ verschmelze mit dem Erscheinungsbild des
Stofftiers und werde als Dekoration und nicht als Marke
wahrgenommen
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EuG, Urteil vom 16.01.2014, Az. T-433/12

 Verbraucher seien an derartige Anbringungen
an Stofftieren gewöhnt (Waschhinweise, Preis)

 Position des Knopfes sei lediglich eine Variante der möglichen
Anbringung des Knopfes an anderen Teilen derartiger Waren

 Irrelevant, ob Steiff der einzige Hersteller sei, der runde
Metallknöpfe an den Ohren von Stofftieren anbringt
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EuG-Entscheidungen

 „Knopf im Ohr“
 EuG, Urteil vom 16.01.2014, Az. T-433/12 und T-4734/12

 „Orange Socke“
 EuG, Urteil vom 15.06.2010, Az. T-547/08
 EuGH, Urteil vom 16.05.2011, Az. C-429/10

 „Rote Schnürsenkelenden“
 EuG, Urteil vom 11.07.2013, Az. T-208/12

 „Sartorius“
 EuG, Urteil vom 26.02.2014, Az. T-331/12
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EuG-Entscheidungen

 „Blume auf Kragen“
 EuG, Urteil vom 27.03.2014, Az. T-131/13

 „Darstellung einer Taschen- und Armbanduhr“
 EuG, Urteil vom 14.09.2009, Az. T-152/07
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 „Roter Streifen im Schuhabsatz“

– BPatG, Beschluss vom 14.10.1997, Az. 27 W (pat) 140/96

 „Positionierungsmarke“

– BPatG, Urteil vom 13.10.1999, Az. 28 W (pat) 66/99

 „Jeanshosentasche“

– BGH, Beschluss vom 16.11.2000, Az. I ZB 36/98

 „Roter Halbrahmen“ für ein gedrucktes Telefonverzeichnis

– BPatG, Beschl. v. 29.01.2013, Az. 29 W (pat) 564/12

BPatG und BGH-Entscheidungen
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 „Roter Halbrahmen“ für ein gedrucktes Telefonverzeichnis

– BPatG, Beschl. v. 29.01.2013, Az. 29 W (pat) 564/12

– Zeichen und/oder Positionierung weist charakteristische
Merkmale jenseits der technisch funktionellen oder typischen
Gestaltung auf:

– ästhetische Verzierungen bei Titelseiten von
Telefonverzeichnissen weder typisch (keine
Verkehrsgewöhnung an Ornamente, da nicht üblich)

– noch werbeüblich

– oder funktional (weil am rechten Rand angebracht, und sogar
winkelförmig fortgesetzt)

BPatG-Entscheidung "Roter Halbrahmen"



Konkret: Die abstrakte
Farbmarke
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 Definition: Schutz für einen bestimmten Farbton oder
Farbkombination ohne Festlegung auf bestimmte Konturierung;

 Bezeichnung mit Nummer eines international anerkannten
Kennzeichnungscodes (z.B. RAL oder Pantone); ggf. Mischverhältnis
+ Einreichung Farbmuster

– EuGH "Libertel-Orange":
konturlose Einfarbenmarke ist markenfähig
(EuGH, Urt. v. 06.05.2003 – C-104/01)

– EuGH "Heidelberger Bauchemie":
Farbkombination ist abstrakt markenfähig
(EuGH, Urt. v. 24.06.2004 – C-49/02)

Die abstrakte Farbmarke
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 EuGH "Libertel-Orange"

 Verbraucher ist nicht gewohnt, aus der Farbe von Waren auf die
Herkunft der Produkte zu schließen

 originäre Unterscheidungskraft nur unter außergewöhnlichen
Umständen, wenn Waren sehr beschränkt und/oder Markt sehr
spezifisch

 Allgemeininteresse an der weiteren Verfügbarkeit der Farben zu
berücksichtigen

BPatG: (Pantone 296 C) (Pantone 300)

Grundsätze des EuGH



www.dlapiper.com 30Mit allen Sinnen Mittwoch, 19. Oktober 2016

 Farbmarke DE 30571072

 Inhaber: Beiersdorf AG

 Klasse 03: Haut- und Körperpflegeprodukte

 "Nivea ./. Dove" (OLG Hamburg, Urt. v. 19.11.2008 – 5 U 148/07)

 Kein Verbot für die Verwendung von Blau als
Hintergrundfarbe für Verpackungen

 "Nivea-Blau" (BGH, Beschluss v. 09.07.15 – I ZB 65/13)

 Löschungsverfahren durch Konkurrent Unilever bis BPatG erfolgreich

 BGH hebt Entscheidung auf und weist zurück: neue Verkehrsbefragung

 Bei Durchsetzungsgrad > 50 % kann Marke grds. nicht gelöscht werden

"Nivea-Blau"
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 Eintragung:

 Farbmarke DE 39612858

 Inhaber: Langenscheidt GmbH & Co. KG

 Klasse 16: Zweisprachige Wörterbücher in Printform

 "Gelbe Wörterbücher" (BGH, Urt. v. 18.9.2014 – I ZR 228/12)

 Verbot für die Verwendung der Farbe Gelb als
Grundfarbe für Sprachlernsoftware

 "Langenscheidt-Gelb" (BGH, Beschluss. v. 23.10.2014 – I ZB 61/13)

 Keine Löschung der Farbmarke Gelb (Verkehrsdurchsetzung)

"Langenscheidt-Gelb"



BGH-Update: Farbmarke
Rot
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 Eintragung:

 Farbmarke DE 30211120

 Inhaber: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

 Klasse 36: Retail - Banking (Bankdienstleistungen für Privatkunden)

 Anmeldetag: 07.02.2002; Eintragung: 11.07.2007

 Verkehrsdurchsetzungsgrad 67,9% (Eintragungsfähigkeit belegt durch
demoskopische Gutachten)

Sparkassen-Rot
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 BPatG (Beschluss v. 03.07.2015, Az.: 25 W (pat) 13/14):

 Verwendung der Farbe Rot im Bankensektor üblich und lediglich dekorativ,
damit keine Unterscheidungskraft

 Keine Verkehrsdurchsetzung, damit Löschung

 BGH (Beschluss v. 21.07.2016 Az.: I ZB 52/15):

 Farbmarke grds. nicht als Marke eintragungsfähig

 Verkehrsdurchsetzung? Zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht nachgewiesen

 Aber: Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung (2015)
nachgewiesen

 Gemäß § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG reicht Vorliegen von
Verkehrsdurchsetzung in einem dieser beiden Zeitpunkte

Löschungsverfahren
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 BGH: Zurückverweisung an OLG Hamburg (Urt. v. 23.09.15, Az. I ZR 78/14)

 Aussetzung des Verfahrens bzgl. Santander Consumer Bank AG (deutsche
Tochtergesellschaft) rechtswidrig, da Ausgang des Löschungsverfahrens
noch offen und Gefahr divergierender Entscheidungen

 Aufhebung des Teilurteils gegen Banco Santander (spanische Mutter),
Verletzung unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes möglich,
keine hinreichenden Feststellungen

Verletzungsverfahren



Schlussbemerkung
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Fragen?
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Vielen Dank!
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