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I. WIR UBER UNS
1. KONFERENZEN

= 127. INTA-Jahrestagung in San Diego

Die INTA (International Trademark Association)
Jahrestagung ist eines der bedeutendsten und meist-
besuchten Events auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes. Im Rahmen dieser Tagung finden
zahlreiche Vortrdge, Seminare und Diskus-
sionsveranstaltungen statt, nicht zu vergessen na-
tirlich auch die abendlichen Stehempfinge, bei
denen man Kollegen aus der ganzen Welt treffen
kann. In diesem Jahr fand die Konferenz vom 14.
bis 18. Mai in San Diego, Kalifornien, im preisge-
kronten San Diego Convention Center statt, einer
der weltweit modernsten Kongress- und Tagungs-
stitten. Kador & Partner war dort durch Frau Dr.
Elisabeth Vorbuchner und Herrn Dr. Utz Kador

vertreten.

Im Rahmen der Tagung trat das Gemeinschafts-
markenkomitee der INTA zusammen, dem auch Dr.
Kador angehort. Im Anschluss an das Treffen fand
eine Diskussionsveranstaltung der Komitee-Mit-
glieder mit hohen Vertretern des Européischen
Markenamtes (Harmonisierungsamt fiir den ge-
meinsamen Binnenmarkt, HABM) statt. Das
HABM wurde dabei durch seinen Prisidenten
Wubbo de Boer, seinen Vizeprésidenten Alexander
von Miihlendahl, sowie einigen weiteren hochran-
gigen Vertretern reprisentiert. Die Diskussion
beriihrte alle wichtigen aktuellen Themenbereiche,
wie z.B. die Reduzierung der amtlichen Gebiihren,
die Beschleunigung der Priifungs- und Wider-
spruchsverfahren, den Abbau des Arbeitsiiberhan-
ges, und weitere Themen, wie beispielsweise elekt-
ronische Anmeldungen. Nach dem offiziellen Teil
bestand Gelegenheit, sich in personlichem Rahmen
iiber die neuesten Nachrichten und Trends in der
europdischen =~ Markengesetzgebung und -
rechtsprechung auszutauschen und die Veranstal-
tung bei einem Glas kalifornischen Weins ausklin-

gen zu lassen.

So wie letztes Jahr in Atlanta nahm auch die
COMTAI (CTM Advisory Initiative) wieder an

der INTA Jahrestagung teil und organisierte eine
Bootsfahrt im Hafen von San Diego. COMTALI ist
eine Initiative zur Forderung des Wissens iiber die
Gemeinschaftsmarke. Sie wurde von mehreren
erfahrenen Miinchener Anwilten gegriindet und
soll dazu beitragen, zu zeigen, dass gerade in Miin-
chen kompetente Ansprechpartner fiir alle Fragen

beziiglich Gemeinschaftsmarken zu finden sind.

Die Bootsfahrt in der Bucht von San Diego unter
kalifornischer Sonne wurde sehr gut angenommen.
Wihrend der Fahrt wurde ein Markenquiz veran-
staltet, bei dem Dr. Kador als Griindungsmitglied
der COMTAI einen Widerspruchsfall vorstellte.
Dieser befasste sich mit der Frage, ob eine Ahn-
lichkeit zwischen den Marken IC;S und IC besteht
(ja, sie sind dhnlich!). Eindriicke und Fotos kénnen
auf der COMTAI Website www.community-
trade-mark.org eingesehen werden. Wir wiirden

uns freuen, Sie auf der ndchsten INTA Jahresta-

gung in Toronto 2006 zu treffen!

= Tagung der asiatischen Patentanwilte in
Japan
Vom 24. bis 29. Oktober 2004 nahm Dr. Utz Ka-
dor an der Tagung der asiatischen Patentanwilte in
Fukuoka, Japan, teil. Dort hatte er Gelegenheit,
Vortrage iiber aktuelle Entwicklungen auf dem
Gebiet des Patentrechts der asiatischen Staaten zu
horen, und natiirlich sich mit Kollegen aus der
ganzen Welt liber gegenwirtige Themen des geisti-

gen Eigentums auszutauschen.

2. VORTRAGE
* Innsbruck/Osterreich

Im Herbst 2004 hielt Dr. Bernhard Pillep an der
Universitit Innsbruck einen Vortrag zum Thema:
»Starker Patentschutz fiir starke Erfindungen®. Das
Hauptziel des Vortrags war es, den Zuhorern einen
Eindruck zu vermitteln, wie Patente aufgebaut sind
und welche Informationen von Erfindern benétigt
werden, um einen moglichst optimalen Schutz ihrer
Erfindungen zu erreichen. Unter den Zuhdrern
waren Vertreter von Start-up Firmen, insbesondere
aus dem Gebiet der Biochemie, sowie Professoren
und Studenten der Universitét Innsbruck.



3. NEUE TRAINEES

Dr. Andrew Hards, geboren 1974 in London, hat
im September 2004 bei Kador & Partner mit der
Ausbildung zum deutschen Patentanwalt begonnen.
Dr. Hards hat in Miinchen an der Ludwig-
Maximilians Universitdt Chemie studiert und 1998
die Diplompriifung mit Auszeichnung abgeschlos-
sen. Seine Diplomarbeit hat er in Sapporo (Japan)

am Institute for Electronic Science angefertigt.

Wihrend der anschlieBenden Promotion am Physi-
kalisch-Chemischen Institut der LMU in Miinchen
hat Dr. Hards eine kombinierte Apparatur zur Ma-
nipulation und optischen Detektion von einzelnen
DNA Striangen aufgebaut. Er besitzt ein fundiertes
Wissen in den Bereichen Laseroptik, Fluoreszenz-
mikroskopie, AFM Kraftspektroskopie und Poly-
merchemie. Ferner interessiert er sich fiir die orga-

nische Synthese und Biophysik.

Dr. Hards ist zweisprachig Englisch/Deutsch auf-
gewachsen. Er spricht flieBend Franzoésisch und hat

ein gutes Verstindnis der japanischen Sprache.

Im Januar 2005 ist Frau Trevina Naidoo von der
Firma SASOL Technology aus Siidafrika zu uns
gekommen, um hier ein Trainingsprogramm im
Bereich des européischen Patentrechts zu absolvie-
ren. Trevina hat Chemie und angewandte Chemie
an der Universitdt von Natal in Durban, Siidafrika,
studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Zur
Zeit arbeitet sie gerade an ihrem Master an der
Universitdt von Kapstadt mit der Spezialisierung
auf Katalyse, sowie gleichzeitig auch an einen Jura-
Abschluss der Universitit von Siidafrika. Als Wis-
senschaftlerin hat sie bei SASOL in der For-
schungs- und Entwicklungsabteilung nahe Johan-
nesburg gearbeitet, sowie als Trainee in der Abtei-

lung fiir geistiges Eigentum.

4. INTA-Roundtable

Hiermit mochten wir Sie gerne dariiber informie-
ren, dass der ndchste INTA-Roundtable in unserem
Biiro im Sommer 2005 stattfinden wird. Die Vor-
tragende, Dr. Senta Bingener vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt, wird iiber aktuelle Anderun-
gen in den neuen Priifungsrichtlinien des Deut-

schen Patent- und Markenamt sprechen. Dies ist

eine giinstige Gelegenheit fiir unsere Kollegen und
uns, relevante Informationen aus erster Hand zu
erhalten und die sich ergebenden Verdnderungen zu
diskutieren.

5. Neues Design unserer Homepage

Wir mochten Sie gerne darauf hinweisen, dass wir
kiirzlich das Design unserer Homepage aktualisiert
haben. Ein Blick auf die neu gestaltete Homepage
konnte sich also lohnen, sie ist natiirlich immer

noch unter www.kadorpartner.de abrufbar.

II. EUROPAISCHES PATENTRECHT

1. Entscheidung T 1110/03 iiber nachveréffent-
lichte Dokumente als Beweismittel in Ein-
spruchsverfahren

In der Entscheidung T 1110/03 (siche EPA Amts-
blatt 5/2005, Seite 302 bis 311) hatte die Be-
schwerdekammer unter anderem {iber die Frage zu
entscheiden, inwieweit in einem Einspruchsverfah-
ren eingereichte Dokumente als Beweismittel fiir
das Fehlen von Neuheit bzw. erfinderische Tétig-
keit dienen kénnen, wenn sie erst an oder nach dem
Tag der Prioritdt des angegriffenen Patents verdf-
fentlicht worden sind.

In der der Beschwerde zugrundeliegenden Ent-
scheidung hatte die Einspruchsabteilung fiinf recht-
zeitig eingereichte Dokumente, deren Relevanz fiir
das Verfahren auch begriindet worden war, einzig
mit der Begriindung nicht beriicksichtigt, dass sie
erst nach dem Prioritétstag des Patents verdffent-
licht worden waren. Die Kammer entschied jedoch,
dass eine solche rein formelle Herangehensweise,
die einzig auf das Veroffentlichungsdatum eines
Dokuments als das entscheidende Kriterium fiir
seine Zulassung in das Verfahren abhebt, nicht als
angemessen angesehen werden kann. Die Kammer
fasste ihre Uberlegungen in den Leitsitzen der

Entscheidung wie folgt zusammen:

I. Bei der Wiirdigung von Beweismitteln zu Neu-
heit oder erfinderischer Tétigkeit ist zu unterschei-
den zwischen einem Schriftstiick, das als Stand
der Technik nach Artikel 54 (2) EPU vorgelegt
wird —in dem Sinne, dass es selbst Bestandteil des-

sen ist, was der Offentlichkeit vor dem Priorititstag



des Streitpatents zuginglich gemacht wurde — und
einem Schriftstiick, das selbst nicht zum Stand der
Technik gehort, aber als Beweismittel fiir den

Stand der Technik oder zur Stiitzung einer anderen

Tatsachenbehauptung in Bezug auf Neuheit oder
erfinderische Tétigkeit vorgelegt wird.

II. Im ersten Fall ist das Schriftstiick ein direktes
Beweismittel fiir den Stand der Technik und kann
in seiner Eigenschaft als Teil des Stands der Tech-
nik in der Regel nur beziiglich seiner Echtheit in
Frage gestellt werden. Im zweiten Fall ist das
Schriftstiick ebenfalls ein Beweismittel, aber nur
auf indirekte Weise, weil es die Grundlage fiir eine
Schlussfolgerung — z. B. zum Stand der Technik,
zum allgemeinen Fachwissen, zur Frage der Ausle-
gung oder zum Vorliegen eines technischen Vorur-
teils — bildet, die beziiglich ihrer Plausibilitit in
Frage gestellt werden kann.

III. Nur ein Schriftstiick der ersten Kategorie kann
allein aus dem Grund unberiicksichtigt bleiben,
dass es sich um eine Nachver6ffentlichung handelt;
bei Schriftstiicken der zweiten Kategorie ist der
Zeitpunkt der Verdffentlichung — auch wenn es um
Neuheit oder erfinderische Tétigkeit geht —fiir die
Berticksichtigung nicht das entscheidende Kriteri-

um.

Unser Kommentar: In dieser Entscheidung nimmt

die Kammer erfreulicherweise eine differenzierte
Position gegeniiber der Frage ein, ob nach dem
Prioritdtsdatum verdffentlichte Dokumente bei der
Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht gezogen
werden konnen. Die Entscheidung erteilt dem rein
formalen Ansatz, wie er nach unserer Erfahrung
von vielen Einspruchsabteilungen praktiziert wird,
eine klare Absage. Sie ist unserer Ansicht nach
vollig richtig, da beispielsweise Dokumente, die
das allgemeine Fachwissen wiedergeben (Lehrbii-
cher oder Ubersichtsartikel), in der Vergangenheit
erlangte Kenntnisse zusammenfassen. Daher kon-
nen solche Dokumente sehr wohl als Beweismittel
fiir den Stand der Technik bereits vor dem jeweili-

gen Veroffentlichungsdatum dienen.

Diese Entscheidung wird fiir laufende und zukiinf-
tige Einspruchsverfahren schon deshalb von grofer

Bedeutung sein, weil fiir die Beurteilung der Paten-

tierbarkeit wichtiges Wissen des Stands der Tech-
nik nun nicht mehr mit der Begriindung ignoriert
werden kann, dass dieses Wissen mittels eines
Dokuments nachgewiesen wird, das erst nach dem

Prioritétstag des Patents veroffentlicht wurde.

2. Entscheidung T 1091/02 iiber die Ubertrag-
barkeit der Einsprechendenstellung

In einer kiirzlich veréffentlichten Vorlageentschei-
dung an die Grole Beschwerdekammer (T
1091/02) geht es um die Ubertragbarkeit der Ein-
sprechendenstellung, ein Problem, das sogar zur
Unzuldssigkeit der Beschwerde als Ganzes fithren
kann, wenn gewisse Voraussetzungen nicht beach-
tet werden (siche EPA Amtsblatt 1/2005, Seite 14
bis 40).

Der Sachverhalt in T 1091/02 lisst sich wie folgt

zusammenfassen:

Akzo Nobel N.V. hatte einen Einspruch gegen ein
Patent der Hoffmann-La Roche AG eingereicht.
Der Einspruch erfolgte im Interesse des europii-
schen Geschéftsbereichs Diagnose von Akzo No-
bel, und wurde in dessen Namen durch Organon
Teknika B.V. (einer Tochtergesellschaft von Akzo
Nobel N.V.) betrieben. Im Laufe des Einspruchs-
verfahrens wurde Organon Teknika B.V. an bioMé-
rieux S.A. verkauft. Daher wurde Organon Teknika

B.V. in bioMérieux B.V. umbenannt.

Nach der Zuriickweisung des Einspruchs wurde im
Namen von bioMérieux B.V. Beschwerde einge-
legt. Zusammen mit der Beschwerde wurde eine
von den Vertretern von Akzo Nobel N.V., bioMé-
rieux B.V. und bioMérieux S.A. unterzeichnete
Erkldrung eingereicht, welche die Ubertragung des
Geschiftsbetriebes belegte. Es stellte sich die Fra-
ge, ob die Beschwerde zuldssig war, da nach Art.
107 EPU nur eine durch die Entscheidung be-
schwerte Partei Beschwerde erheben kann. Im
vorliegenden Fall war deshalb zu entscheiden, ob
bioMérieux B.V. zum Zeitpunkt der Beschwerde-
einreichung Partei des Einspruchsverfahrens und

somit durch die Entscheidung beschwert war.

Das EPU enthilt keine expliziten Bestimmungen
iiber die Voraussetzungen der Ubertragung der
Einsprechendenstellung. Allerdings entschied die
GroBe Beschwerdekammer in dem Urteil G 4/88



unter anderem, dass die Einsprechendenstellung an
eine dritte Partei iibertragen werden kann, wenn der
gesamte Geschiftsbereich des Einsprechenden, in
dessen Interesse der Einspruch eingereicht wurde,

an diese dritte Partei libertragen wurde.

Die T 1091/02 zugrundeliegende rechtliche Situati-
on ist allerdings von dem der Entscheidung G 4/88
zugrundeliegenden Sachverhalt insofern verschie-
den, als es sich bei Organon Teknika B.V. um eine
selbstidndige juristische Personlichkeit handelte und
nicht nur um eine Geschéftsabteilung von Akzo
Nobel N.V.. Daher hitte Organon Teknika B.V.
den Einspruch auch in eigenem Namen einreichen

konnen.

Die zentrale Frage des vorliegenden Falles ist da-
her, ob die Einsprechendenstellung nur unter den
engen Voraussetzungen der Entscheidung G 4/88

oder auch in anderen Féllen {ibertragbar ist.

Die Entscheidung T 1091/02 zeigt einige der for-
mellen und materiellen Voraussetzungen der Uber-
tragung der Einsprechendenstellung auf und be-
riicksichtigt allgemeine Prinzipien wie die Gleich-
behandlung von Einsprechendem und Patentinha-
ber, Rechtssicherheit und Verfahrensbeschleuni-
gung sowie die Interessen der Parteien und der
Allgemeinheit. Demnach neigt die Kammer dazu,
die Ubertragung der Einsprechendenstellung anzu-
erkennen, wenn der urspriinglich Einsprechende
eine Tochtergesellschaft, deren Geschéftsbereich
der Einspruch betrifft, verkauft und {bertragt,
selbst wenn die entsprechende Tochtergesellschaft
rechtlich selbststindig ist und daher den Einspruch

auch in eigenem Namen hétte einreichen konnen.

Dieses Ergebnis wiirde allerdings in Widerspruch
zur Entscheidung T 711/99 stehen, nach der die
Ubertragbarkeit der Einsprechendenstellung eine
Ausnahme ist, die restriktiv auszulegen ist und
nicht zulésst, dass einer einsprechenden Mutterge-
sellschaft beim Verkauf einer von Anfang an ein-
spruchsberechtigten Tochtergesellschaft die Mdog-
lichkeit zuerkannt wird, ihre Einsprechendenstel-
lung analog zum Fall eines Einsprechenden abzu-
treten, der einen mit dem Einspruch untrennbar
verbundenen, selbst nicht einspruchsberechtigten
Geschiftsbereich verkauft.

Um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewihr-

leisten wurden der GroB3en Beschwerdekammer die

folgenden Fragen vorgelegt:

la) Ist die Einsprechendenstellung frei iibertrag-
bar?

1b) Falls die Frage 1 a) zu verneinen ist: Kann eine
juristische Person, die bei Einlegung des Ein-
spruchs eine 100%ige Tochter der Einsprechenden
war und die den Geschiftsbetrieb weiterfiihrt, auf
den sich das angefochtene Patent bezieht, die Ein-
sprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten
Aktien von der Einsprechenden an eine andere
Firma tibertragen werden und die an dieser Trans-
aktion beteiligten Personen der Ubertragung des

Einspruchs zustimmen?
2. Falls die Frage 1 a) oder b) zu bejahen ist:

a) Welche Formerfordernisse sind zu erfiillen,
bevor die Ubertragung der Einsprechendenstellung
zugelassen werden kann? Muss der Sachverhalt

durch liickenlose Beweisunterlagen belegt werden?

b) Ist eine Beschwerde, die von einer angeblich
neuen Einsprechenden eingelegt wird, unzuldssig,
wenn diese Formerfordernisse nicht vor Ablauf der
Frist fiir die Einreichung der Beschwerdeschrift
erfiillt werden?

3. Falls die Fragen 1 a) und b) zu verneinen sind:
Ist eine Beschwerde zuldssig, wenn die Beschwer-
deschrift zwar im Namen einer nicht beschwerde-
berechtigten Person eingereicht wird, hilfsweise
aber beantragt wird, die Beschwerde als im Namen
der beschwerdeberechtigten Person eingereicht zu
betrachten?

Unser Kommentar: Die Entscheidung T 1091/02
tendiert dazu, die Voraussetzungen fiir eine Uber-

tragung der Einsprechendenstellung zu lockern, so
dass zu erwarten ist, dass die geltenden Vorausset-
zungen durch die Entscheidung der Groflen Be-
schwerdekammer zumindest nicht verschirft wer-
den. Allerdings empfehlen wir bei der Ubertragung
eines Geschiftsbereichs wihrend eines laufenden
Einspruchsverfahrens die Beschwerde im Namen
der Firma zu erheben, die urspriinglich Partei des
Verfahrens war, auch wenn der Geschiftsbereich
bereits iibertragen wurde. So bleibt dem Einspre-
chenden genug Zeit, um Beweismittel fiir die Uber-

tragung des Geschiftsbereichs einzureichen.



3. Wichtige Anderungen der Ausfiihrungsord-
nung zum Europiischen Patentiiberein-
kommen sowie der Gebiihrenordnung

Am 9. Dezember 2004 hat der Verwaltungsrat der
Européischen Patentorganisation einige Entschei-
dungen zur Anderung der Ausfiihrungsordnung
zum Europidischen Patentiibereinkommen (EPU),
sowie der Gebiihrenordnung erlassen. Wichtige

Anderungen sind:

Regel 44a EPU: Die neue Regel 44a EPU gilt fiir
europdische Patentanmeldungen und internationale
Anmeldungen, die in die europdische Phase eintre-
ten, sofern diese an oder nach dem 01. Juli 2005
eingereicht worden sind. Entsprechend dieser neu-
en Regel wird neben dem européischen Recherche-
bericht eine Stellungnahme erstellt, in der ausge-
fithrt wird, ob die Anmeldung und die Erfindung,
die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des
EPU geniigt, sofern nicht eine Mitteilung nach
Regel 51(2) oder (4) EPU erlassen werden kann.
Diese Stellungnahme wird nicht zusammen mit

dem Recherchebericht veroffentlicht.

Regel 51 EPU: Die Frist in Regel 51(4) EPU ist
nun nicht mehr verldngerbar. Die geénderte Regel
gilt fiir europdische Patentanmeldungen, fiir die bis
zum 01. April 2005 noch keine Mitteilung entspre-
chend der bestehenden Regel 51(4) EPU erlassen

wurde.

Regel 108 EPU und Art. 2 Nr. 3¢ der Gebiihren-
ordnung: In Regel 108 EPU wird der folgende neue

Absatz eingefiigt:

"(4) Benennungsgebiihren, fiir die der Anmelder
auf Zustellung einer Mitteilung nach Absatz 3 ver-
zichtet hat, konnen noch innerhalb von zwei Mona-
ten nach Ablauf der betreffenden Frist wirksam
entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine

Zuschlagsgebiihr entrichtet wird."

Die neue Regel 108(4) EPU gilt fiir internationale
Patentanmeldungen, die in die europdische Phase
eintreten, flir die am 01. April 2005 noch nicht alle
Benennungsgebithren nach Regel 107(1)d EPU
bezahlt worden sind und fiir die die in dieser Regel

bestimmte Frist noch nicht abgelaufen ist.

Art. 2, Nr. 2 und 6 Gebiihrenordnung: Die Recher-

chegebiihr fiir eine europdische Recherche oder
eine ergidnzende europdische Recherche wird auf
EUR 960,00 erhoht. AuBBerdem wird die Gebiihr fiir
eine internationale Recherche auf EUR 1.550,00
erhoht. AuBerdem wird die Priifungsgebiihr auf
EUR 1.280,00 verringert. Allerdings betrdgt diese
Gebiihr im Falle einer internationalen Anmeldung,
fiir die noch kein ergédnzender europdischer Re-
cherchebericht erstellt worden ist, weiterhin
EUR 1.430,00.

Diese neuen Gebiihren gelten fiir an oder nach dem
01. Juli 2005 eingereichte europdische Patentan-
meldungen und internationale Anmeldungen, die in

die europdische Phase eintreten.

Art. 2 Nr. 12 und 13 der Gebiihrenordnung: Die
Weiterbehandlungsgebiihr wurde auf EUR 200,00
erhoht. AuBBerdem betrdgt die Gebiihr fiir die Wie-
dereinsetzung nun EUR 350,00. Dies gilt fiir Zah-
lungen, die ab dem 01. April 2005 zu leisten sind.

Art. 10 Gebiihrenordnung: Die gednderte Fassung
von Art. 10 gilt fiir ab dem 01. Juli 2005 einge-

reichte européische Patentanmeldungen:

,»(1) Die fiir eine europédische oder eine erginzende
europdische Recherche entrichtete Recherchenge-
biihr wird in voller Hohe zuriickerstattet, wenn die
europdische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt
zurliickgenommen oder zuriickgewiesen wird oder
als zuriickgenommen gilt, an dem das Amt mit der
Erstellung des Recherchenberichts noch nicht be-

gonnen hat.

(2) Wird der europdische Recherchenbericht auf
einen fritheren Recherchenbericht gestiitzt, den das
Amt flir eine Patentanmeldung, deren Prioritét
beansprucht wird, oder fiir eine frilhere Anmeldung
im Sinn des Artikels 76 oder der Regel 15 des U-
bereinkommens erstellt hat, so erstattet das Amt
gemill eines Beschlusses seines Prisidenten dem
Anmelder einen Betrag zuriick, dessen Hohe von
der Art der fritheren Recherche und dem Umfang
abhingt, in dem sich das Amt bei der Durchfiihrung
der spéteren Recherche auf den fritheren Recher-
chenbericht stiitzen kann."

4. Beitritt Lettlands zum EPU

Die Regierung der Republik Lettland (LV) hat am



05. April 2005 die Urkunde iiber den Beitritt zum
Europiischen Patentiibereinkommen (EPU) und zu
der Akte der Revision des EPU vom 29. November
2000 hinterlegt. Damit tritt das EPU fiir Lettland
am 01. Juli 2005 in Kraft.

Dem EPU gehoren somit ab 01. Juli 2005 die fol-
genden 31 Mitgliedstaaten an: Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco,
Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumi-
nien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,

Vereinigtes Konigreich und Zypern.

III. EUROPAISCHES MARKEN-
RECHT

1. Neue Entscheidung des EuGH bzgl. Ver-
wechslungsgefahr

Mit der Entscheidung im Widerspruchsfall SAINT-
HUBERT 41 gegen HUBERT vom 12. Oktober
2004 &uBerte sich der Europédische Gerichtshof
(EuGH) (Rechtssache C-106/03 P) erneut zur Ver-
wechslungsgefahr von Marken.

HUBERT war als kombinierte Wort/Bildmarke von
France Distribution u.a. fiir Waren in den Klassen
29 und 30 angemeldet worden. Vedial S.A. erhob
gegen die FEintragung Widerspruch und stiitzte
diesen auf die éltere franzosische Wortmarke
SAINT-HUBERT 41.

Mit einer Entscheidung vom 01. Dezember 1999
wies die Widerspruchsabteilung des HABM den
Widerspruch zunichst zuriick. Auch die dagegen
gerichtete Beschwerde von Vedial wurde durch die
erste Beschwerdekammer des HABM abgewiesen.
In ihrer Entscheidung vertrat die erste Beschwerde-
kammer im Wesentlichen die Ansicht, dass zwar
zwischen den fraglichen Waren ein hoher Grad an
Ahnlichkeit bestand und es im Rahmen der Ver-
ordnung Nr. 40/94 auch moglich sei, die von der
Klédgerin vor der Beschwerdekammer nachgewie-
sene Bekanntheit der dlteren Marke zu beriicksich-
tigen, dass aber fiir die beteiligten Verkehrskreise
keine Gefahr von Verwechslungen bestehe, da die

einander gegeniiberstehenden Marken keine starke

Ahnlichkeit aufwiesen.

Am 23. Mai 2001 erhob Vedial Klage zum Europi-
ischen Gericht Erster Instanz (EuG) und beantragte
die Aufhebung der strittigen Entscheidung. In dem
Verfahren rdumte das HABM ein, dass die Ver-
wechslungsgefahr bejaht werden miisse, wenn die
dltere Marke als bekannte Marke anzusehen sei.
Die von der Kligerin behauptete Bekanntheit der
dlteren Marke konne jedoch nicht beriicksichtigt
werden, weil sie nicht innerhalb der von der Wider-
spruchsabteilung gesetzten Frist nachgewiesen

worden sel.

Das EuG entschied, dass zwar die Waren der infra-
ge stehenden Marken identisch oder zumindest
dhnlich seien, dass die Marken aber so grofle
schriftbildliche, klangliche und begriffliche Unter-
schiede aufwiesen, dass eine Verwechslung der
Marken ausgeschlossen werden konne. Das EuG
sah sich bei dieser Entscheidung nicht daran ge-
bunden, dass zwischen Vedial und dem HABM
Einverstindnis dariiber bestanden hatte, dass zu-
mindest eine klangliche Ahnlichkeit zwischen den
beiden Marken bestehe.

In der Beschwerde zum EuGH fiihrte Vedial S.A.

hauptsichlich die folgenden drei Griinde an:

1. Das EuG habe in der angefochtenen Entschei-
dung den sogenannten ,,Dispositionsgrundsatz*
verletzt. Nach diesem allgemeinen Grundsatz des
Gemeinschaftsrechts ist es Sache der Parteien den
Streitgegenstand eines gerichtlichen Verfahrens zu
bestimmen. Das Gericht habe gegen diesen Grund-
satz verstofen, indem es eine Ahnlichkeit zwischen
den Marken abgelehnt habe, obwohl das HABM
und Vedial S.A. schon vorher einvernehmlich fest-
gestellt hatten, dass zumindest eine klangliche
Ahnlichkeit zwischen den Marken bestehe.

2. Das Gericht habe die Verteidigungsrechte von
Vedial S.A. verletzt, indem es das berechtigte Ver-
trauen von Vedial S.A. darauf erschiittert habe,
dass der Gegenstand des Rechtsstreits durch die

Parteien begrenzt werde.

3. Das Gericht habe den Begriff der Verletzungsge-
fahr im Sinne von Art. 8(1)(b) der Verordnung
49/94 falsch interpretiert.

In der vorliegenden Entscheidung wies der EuGH



alle drei Rechtsmittelgriinde zuriick. Zum ersten
Grund befand der EuGH, dass der Dispositions-
grundsatz jedenfalls dann nicht gilt, wenn das
HABM Beklagter ist und das Verfahren ein Wider-
spruchsverfahren zwischen dem Anmelder einer
Marke und dem Inhaber einer dlteren Marke be-
trifft. Das EuG war somit nicht an ein angebliches
Einvernehmen zwischen Vedial S.A. und dem
HABM gebunden.

Zum 2. Rechtsmittelgrund befand der EuGH, dass
selbst dann, wenn zwischen dem HABM und Vedi-
al S.A. iiber den Streitgegenstand Einvernehmen
bestand, das EuG nicht an dieses Einvernehmen
gebunden war, sondern die Pflicht hatte, selbst zu
bestimmen, ob das HABM gemif der Verordnung
40/94 gehandelt hatte.

SchlieBlich urteilte der EuGH, dass das EuG zutref-
fend festgestellt hatte, dass zwischen der é&lteren
und der angemeldeten Marke keine Ahnlichkeit
und daher keine Verwechslungsgefahr bestand,
unabhdngig davon, wie hoch der Bekanntheitsgrad
der ilteren Marke oder der Grad der Ahnlichkeit

der betroffenen Waren und Dienstleistungen war.

Kommentar: In der vorliegenden Entscheidung hat
der EuGH klar zum Ausdruck gebracht, dass in
Widerspruchsverfahren das EuG nicht an Uberein-
kiinfte der klagenden Partei mit dem HABM ge-
bunden ist, zumindest hinsichtlich der Beurteilung
der fiir die Verwechslungsgefahr relevanten Fra-
gen. Dies entspricht auch der Rechtspraxis in
Deutschland, nach der hohere Instanzen, wie z.B.
das Bundespatentgericht oder der Bundesgerichts-
hof nicht an die Beurteilung rechtlicher Fragen wie
die der Markenihnlichkeit durch die Vorinstanzen

gebunden sind.

Des Weiteren zeigt die Entscheidung, dass der
EuGH eine Verwechslungsgefahr zweier Marken
fiir gewohnlich dann nicht annimmt, wenn die
infrage stehenden Marken zwar identische Elemen-
te aufweisen, eine der Marken aber zusitzliche
Bestandteile enthélt, die einen unterschiedlichen
Gesamteindruck entstehen lassen.

2. Entscheidung des EuGH iiber die Eintrag-
barkeit von Slogans

Die Benutzung von Slogans zur Produktvermark-

tung ist seit langem géngige Praxis in der Werbe-
branche, so dass sich hiufig die Frage stellt, ob
solche Slogans als Marken registriert werden kon-
nen. Das Deutsche Patent- und Markenamt und das
Bundespatentgericht haben bisher immer die Posi-
tion vertreten, dass Werbeslogans nicht als Marken
eintragbar sind. Das Harmonisierungsamt fiir den
Binnenmarkt (HABM) nimmt hierzu im Allgemei-

nen eine liberalere Position ein.

Im Oktober 2004 verkiindete der Européische Ge-
richtshof (EuGH) seine lang erwartete Entschei-
dung iiber die Unterscheidungskraft von Slogans in
der Sache HABM gegen Erpo Mobelwerke GmbH
(Rechtssache C-64/02 P).

Erpo Mobelwerke GmbH hatte den Slogan "Das
Prinzip der Bequemlichkeit" mit Bezug auf ver-
schiedene Waren als Gemeinschaftsmarke ange-
meldet. Das HABM wies die Anmeldung mit der
Begriindung zuriick, dass der Slogan lediglich eine
Eigenschaft der Waren bezeichne und ihm daher

jegliche Unterscheidungskraft fehle.

In dem gegen diese Entscheidung gerichteten Be-
schwerdeverfahren bestitigte die Beschwerdekam-
mer die Zuriickweisung und begriindete dies damit,
dass die Marke ein Werbeslogan sei, dem ein soge-
nannter "Fantasieliberschuss" fehle. Slogans miiss-
ten, um als Marke eintragbar zu sein, ein "zusétzli-

ches originelles Element" aufweisen.

Erpo Mobelwerke GmbH legte darauthin Be-
schwerde beim Gericht Erster Instanz (EuG) ein,
das die Entscheidung der Beschwerdekammer wie-
der authob. Das EuG wies in seiner Entscheidung
die Meinung der Beschwerdekammer des HABM

zurlick, dass Slogans ein "zusétzliches originelles
Element" aufweisen miissten, um unterscheidungs-
kriftig zu sein. Denn dies wiirde bedeuten, dass an
Slogans strengere Kriterien als an andere Arten von
Marken gestellt wiirden. Gegen diese Entscheidung

legte das HABM Beschwerde zum EuGH ein.

Der EuGH bestitigte die Entscheidung des EuG
und betonte in seinem Urteil, dass auch bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft von Slogans
richtigerweise zu fragen sei, ob die Marke es er-
moglicht, ein Produkt als von einem bestimmten
Unternehmen stammend zu identifizieren und daher

dieses Produkt von denen anderer Unternechmen zu



unterscheiden. Dies sei fiir den Slogan "Das Prinzip
der Bequemlichkeit" der Fall. Der Slogan sei folg-
lich eintragungsfahig.

Unser Kommentar: Diese Entscheidung des EuGH

macht deutlich, dass auch Slogans grundsétzlich als
Gemeinschaftsmarken eintragbar sind, und dass bei
der Priifung der Eintragungsféhigkeit von Slogans
keine erhohten Anforderungen gestellt werden

durfen.

Die Entscheidung des EuGH sollte daher Unter-
nehmen ermutigen, fiir ihre Slogans Gemein-
schaftsmarken anzumelden, da die Registrierung
eines Slogans als Marke mit Wirkung fiir die ge-
samte Europdische Union sicherlich die beste Me-
thode ist, Wettbewerber davon abzuhalten, gleiche
oder dhnliche Slogans zur Werbung fiir ihre Pro-

dukte zu benutzen.

3. Elektronische Anmeldungen

Gemeinschaftsmarkenanmeldungen konnen beim
HABM auch in elektronischer Form online einge-
reicht werden. Ein Vorteil einer solchen elektroni-
schen Anmeldung ist beispielsweise der beschleu-

nigte Eintritt in das Eintragungsverfahren.

Das HABM beabsichtigt nun auch, die Kosten fiir
elektronisch eingereichte Anmeldungen von derzeit
EUR 975,00 auf EUR 600,00 zu reduzieren.
Selbstverstindlich fiihren wir fiir unsere Mandan-
ten gerne solche Online-Anmeldungen durch, damit
unsere Mandanten in den Genuss der reduzierten

Gebiihren kommen.

IV. EUROPAISCHES DESIGNRECHT

1. Erste Entscheidung iiber die Nichtigkeit von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Seit April 2003 konnen Gemeinschaftsgeschmacks-
muster beim Harmonisierungsamt fiir den Binnen-
markt (HABM) in Alicante angemeldet werden.
Am 01. Juni 2004 ist auch in Deutschland ein neues
deutsches Geschmacksmustergesetz in Kraft getre-
ten, das weitgehend mit dem Gemeinschaftsge-

schmacksmustergesetz harmonisiert ist.

Der Schutz von Geschmacksmustern hat in den

letzten zwei Jahren sowohl auf europdischer als

auch auf nationaler Ebene entscheidende Verdnde-
rungen erfahren. Im Folgenden werden wir kurz die
Entwicklungen im Bereich der Nichtigkeitserkla-
rung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern dar-

stellen.

Das HABM ist nicht nur fiir die Eintragung von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern in das Register
verantwortlich, es hat auch iiber die Nichtigkeit von
bereits registrierten Gemeinschaftsgeschmacksmus-
tern zu entscheiden. Daher sind Nichtigkeitskam-
mern am HABM eingerichtet worden, die dariiber
zu befinden haben, ob Nichtigkeitsantrigen dritter

Parteien stattgegeben wird.

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann bei-
spiclsweise aus folgenden Griinden fiir nichtig
erklart werden:

(1) wenn es nicht mit der Legal-Definition eines
,,Geschmacksmusters® {ibereinstimmt,

(i) wenn es nicht neu ist und/oder keine Eigenart
gegeniiber Geschmacksmustern aufweist, die
schon vor dem Einreichungs- bzw. Prioritétsda-
tum des angemeldeten Geschmacksmusters ver-

offentlicht worden sind,

(iii)) wenn das Geschmacksmuster eine unbefugte
Benutzung eines geschiitzten Werks nach den
Urheberrechtsgesetzen eines EU-Staates dar-
stellt.

Die erste Entscheidung iiber einen Nichtigkeitsan-
trag wurde im April 2004 durch die zustdndige
Nichtigkeitskammer verkiindet. In der Zwischen-
zeit sind neun Entscheidungen ergangen, durch die
fiinf Gemeinschaftsgeschmacksmuster fiir nichtig
erklart wurden. In den meisten Féllen beruhte der
Antrag auf mangelnder Neuheit und/oder mangeln-

der Eigenart des Geschmacksmusters.

Bei der Beurteilung der Eigenart werden jeweils die
Merkmale des angegriffenen Gemeinschaftsge-
schmacksmusters mit denen fritherer Geschmacks-
muster verglichen. Dabei wurde von den Nichtig-
keitskammern stets betont, dass auch die Funktio-
nalitdt des durch das Gemeinschaftsgeschmacks-
muster geschiitzten Produkts mit in Betracht gezo-
gen werden muss, denn die elementare, zum Errei-
chen der Funktionalitit notwendige Struktur erlege

dem Entwerfer natiirlich Einschrinkungen beim



Entwurf eines neuen Geschmacksmusters filir das
Produkt auf. Der informierte Benutzer konzentriere
daher seine Aufmerksamkeit auf solche Merkmale,
die nicht notwendigerweise durch die Funktion
vorgegeben sind. Folglich seien fiir die Beurteilung
der Eigenart eines Geschmacksmusters Abwei-
chungen gerade in diesen Merkmalen von groferer
Bedeutung.

Wir werden die Entscheidungen des HABM iiber
Gemeinschaftsgeschmacksmuster weiter sorgfiltig
beobachten und unsere Mandanten iiber neue und
interessante rechtliche Trends und Entwicklungen
auf diesem Gebiet informieren.

V. DEUTSCHES MARKENRECHT

1. ,Ferrari Pferd“ — Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs iiber die Ahnlichkeit von Waren
mit Bezug auf Lizenzvereinbarungen

In dieser Entscheidung (BGH Urt. v. 19.2.2004 —
IZR 172/01) wurteilte der Bundesgerichtshof
(BGH), dass bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
von Waren nur solche Waren in Betracht gezogen
werden konnen, fiir die die jeweilige Marke einge-
tragen wurde. Die Erteilung einer Lizenz fiir andere
Waren hat demgegentiiber keine Auswirkung auf
die Ahnlichkeit der Waren.

Die Klégerin, eine Aktiengesellschaft nach italieni-
schem Recht, stellt Sport- und Rennwagen des
Fabrikats ,,Ferrari“ her. Sie ist Inhaberin dreier IR-
Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland fiir
Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile, die jeweils
ein sich aufbdumendes Pferd abbilden. Die Klédge-
rin hat anderen Unternehmen die Benutzung dieser
Marken fiir Merchandisingartikel gestattet. Die
Beklagte handelt mit Computer-Zubehdr. Sie ver-
treibt Lenkrdder und Pedale zur Steuerung von
Computerspielen unter der Bezeichnung ,,T...* mit
der Abbildung eines sich aufbdumenden Pferdes in

einem gelben Kreis.

Zuerst stellte der BGH klar, dass fiir die Beurtei-
lung der Warenihnlichkeit die anerkannten Grund-
sitze zu beachten sind, nach denen insbesondere
die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre

Nutzung zu beriicksichtigen sind, sowie ihre Ei-
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genart als miteinander konkurrierende oder sich
erginzende Produkte. Aulerdem ist zu beriicksich-
tigen, ob die Waren regelméBig von den gleichen
Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt
werden, oder ob die Waren beim Vertrieb Beriih-

rungspunkte aufweisen.

Davon ausgehend verneinte der BGH Warendhn-
lichkeit im vorliegenden Fall insbesondere deshalb,
weil es sich bei Lenkrddern und Pedalen als Zube-
hor fir Computerspiele nicht um ergéinzende Wa-
ren fir Kraftfahrzeuge und deren Teile handle.
Dieser lediglich ganz allgemeine Bezug konne
nicht geniigen, um Warendhnlichkeit zu begriinden.
Auch aus der Behauptung der Klidgerin, dass sie
Computerprogramme und -zubehor, wie Lenkrader
und Pedale fiir die Simulation von Fahrzeugrennen
lizenziere, ergibe sich keine Warendhnlichkeit. Der
BGH fiihrte hierzu aus:

., Fiir die Beurteilung der Warendhnlichkeit ist bei
den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen,
fiir die sie Schutz geniefSen. Aus der Erteilung von
Lizenzen fiir Waren, fiir die kein Markenschutz
besteht, ergibt sich kein Anhaltspunkt fiir die Frage
der Warendhnlichkeit, zumal Gegenstand von Ver-
marktungsrechten auch die Bekanntheit einer
Marke fiir Waren auflerhalb des Warendhnlich-
keitsbereichs sein kann. Durch die Erteilung
entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke
der Verkaufsforderung bleibt der Warendhnlich-

keitsbereich grundsdtzlich unberiihrt.

Nach Auffassung des BGH ist die Offentlichkeit oft
mit derartigen Vertriebskonzepten konfrontiert und
wird daher nicht davon ausgehen, dass die Waren
aus dem Unternehmen der Kldgerin stammen oder
unter ihrer Verantwortung hergestellt werden. Ob
sich schlieBlich die Kldgerin in den entsprechenden
Merchandising-Vertridgen eine dem Verkehr nicht
erkennbare Qualitdtskontrolle vorbehalten habe, sei
fir die Beurteilung der Warendhnlichkeit ohne
Belang.

Der BGH wies den Fall an das Berufungsgericht
zuriick, weil entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts Zeichendhnlichkeit nicht ausgeschlossen
werden konne, und das Berufungsgericht daher zu
beurteilen habe, ob die Kldgerin die Benutzung der
Marke durch den Beklagten aufgrund der Zeichen-



dhnlichkeit und der Bekanntheit der Marke ,,Ferra-
ri* untersagen konne, auch wenn es an hinreichen-
der Warenidhnlichkeit fehle.

Unser Kommentar: Die Entscheidung des BGH,

dass der Schutzumfang einer Marke sich nicht auf
Waren erstreckt, die nicht in dem jeweiligen Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnis der geschiitz-
ten Marke enthalten sind, nur weil eine Lizenzver-
einbarung fiir diese Waren existiert, entspricht der
stindigen Rechtsprechung bzw. der Gesetzeslage.
Dies gilt auch fiir bekannte Marken, wie z.B. ,,Fer-
rari“. Dass die Bekanntheit einer Marke wie ,,Ferra-
ri“ Grundlage entsprechender Lizenzvereinbarun-
gen ist, ist selbstverstindlich. Daher diirfte davon
auszugehen sein, dass das Berufungsgericht den
Schutzumfang der Marke ,,Ferrari“ aufgrund der
Bekanntheit dieser Marke auf Waren ausdehnen
wird, die nicht im Ahnlichkeitsbereich zu den fiir
nFerrari® eingetragenen Waren liegen. Somit wire
die fiir die Marke ,,Ferrari“ angestrebte Schutzbe-
reichserweiterung erreicht, wenn auch mit einer

anderen, gerechtfertigteren Begriindung.

2. BRELAN/Rilan — Zuriickweisung der Nicht-
benutzungseinrede wegen Verspitung

In diesem Fall bestritt in einem Widerspruchsver-
fahren die Inhaberin der angegriffenen Marke
BRELAN die Benutzung der Widerspruchsmarke
Rilan zunéchst in vollem Umfang. Die Widerspre-
chende legte daraufhin Beweise fiir die Verwen-
dung der Widerspruchsmarke als fliissiges Scheu-
ermittel vor. Daraufhin hielt die Inhaberin der an-
gegriffenen Marke ihre Nichtbenutzungseinrede
nur noch teilweise aufrecht, namlich fur alle Waren
auller ,,Putz- und Poliermittel (ausgenommen fiir
Leder)“. In der miindlichen Verhandlung im Jahr
2004 bestritt die Inhaberin der Marke BRELAN die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmar-
ke allerdings erneut in vollem Umfang, unter ande-
rem deshalb, weil sich aus den eingereichten Do-
kumenten nicht ergebe, zu welchen Teilen die be-
wiesenen Umsidtze von iiber DM 2.000.000,-- in
Deutschland erzielt worden waren. Das Bundespa-
tentgericht (BPatG) wies diese FEinrede wegen

Verspatung zuriick.

Nach Ansicht des BGH kam es nicht darauf an,
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dass Beweise fiir die Benutzung von der Wider-
sprechenden nur fiir die Jahre 1997-1999 vorgelegt
worden waren, und dass folglich die Benutzung in
den letzten fiinf Jahren vor der Entscheidung iiber
den Widerspruch nicht nachgewiesen wurde (vgl.
hierzu §43 (1) Markengesetz). Zwar sei bei der
Annahme eines Zugestdndnisses der rechtserhal-
tenden Benutzung insoweit Zuriickhaltung geboten,
als es um kiinftige Benutzungszeitrdume gehe. Im
vorliegenden Fall habe sich die Markeninhaberin
aber nicht darauf beschriankt, die von der Wider-
sprechenden glaubhaft gemachten Benutzungstat-
sachen unstreitig zu stellen, sondern habe ihre
Nichtbenutzungseinrede ohne Vorbehalt auf be-
stimmte Waren beschrénkt. In einem solchen Fall
sei kein Raum fiir die Annahme, kiinftige Benut-
zungszeitraume seien von dem Zugestindnis, bzw.
der teilweisen Nicht-Aufrechterhaltung der Einrede
der Nichtbenutzung nicht betroffen.

Weiterhin fithrte der BGH aus, dass die Markenin-
haberin nicht daran gehindert war, ihre teilweise
fallengelassene Nichtbenutzungseinrede in vollem
Umfang wieder aufzugreifen. In der miindlichen
Verhandlung vom 20. Januar 2004 erfolgte dies
jedoch verspitet. Nach Ansicht des BGH beruhte
diese Verspétung auch auf einem grob nachlissigen
Verhalten der Anmelderin und hétte zu einer Ver-
zdgerung des im Ubrigen entscheidungsreifen Ver-
fahrens gefiihrt. Die Anmelderin hitte nach der
Entscheidung des Patentamts im Jahr 2000 hinrei-
chend Zeit gehabt, ihr weiteres Vorgehen abzukla-
ren, zumal die Entscheidung unter anderem darauf
basierte, dass die Benutzung der Marke Rilan fiir
»Putz- oder Poliermittel (ausgenommen fiir Leder)*

nicht mehr bestritten war.

Unser Kommentar: Diese Entscheidung zeigt er-

neut, welche Schwierigkeiten hinsichtlich der Ein-
rede der Nichtbenutzung entstehen konnen, wenn
sich Verfahren iiber einen léngeren Zeitraum hin-
ziehen. Wir empfehlen daher, die Einrede der
Nichtbenutzung keinesfalls zu beschrianken, und
zwar auch dann nicht, wenn Beweise der Gegensei-
te fiir die Benutzung vorlegt werden, und gegebe-
nenfalls die Einrede in einem frithen Stadium des

Verfahrens erneut zu erheben.



VI. Deutsches Internetrecht

1. Mho.de' - Eintragung einer Internet Domain
in der Griindungsphase eines Unternehmens

Die Klagerin benutzte seit 1995 die Abkiirzung
»~MHO® fiir ,,Marien Hospital Osnabriick®, u.a. in
Briefkopfen und Telefonbiichern. Im Jahr 1998 lief3
der Beklagte fiir seine Firma die Domain ,,mho.de*
registrieren und verwendet seitdem den Begriff
»mho“ als Abkiirzung fiir ,Medienhaus Osna-

briick* fiir die Entwicklung von Datenbanken.

In seiner Entscheidung nahm der Bundesgerichts-
hof (BGH) an, dass die Kldgerin durch Benutzung
ein Recht an der Unternehmensbezeichnung
»~MHO® erworben habe. Allerdings konne die Kla-
gerin keine Unterlassungsanspriiche nach dem
deutschen Markengesetz geltend machen, weil die
entsprechenden Tétigkeitsfelder der beiden Parteien
derart unterschiedlich seien, dass keine Dienstleis-

tungsédhnlichkeit bestehe.

Der BGH untersuchte daraufhin eine mogliche
Verletzung der Kldgerin in ihrem Namensrecht
nach §12 BGB und stellte fest, dass der Schutzum-
fang eines Namensrechts nach §12 BGB grundsitz-
lich nicht weiter reicht, als der Schutzumfang eines
Unternehmenskennzeichens. Der Schutz, den §12
BGB gewihrt, reicht nur so weit, wie eine Beein-
trachtigung geschéftlicher Interessen zu befiirchten
ist. Eine solche Beeintrichtigung geschéftlicher
Interessen ist im Allgemeinen dann gegeben, wenn
ein Nicht-Berechtigter ein fremdes Kennzeichen als
Domainname unter der in Deutschland {iblichen
Top-Level-Domain ,,.de* benutzt und sich damit
unbefugt ein Recht an diesem Namen anmaft. Eine
unberechtigte NamensanmafBung in diesem Sinne
liegt grundsitzlich bereits in der Registrierung, da
damit der Berechtigte von der Registrierung der

Domain ausgeschlossen ist.
Dann fiihrte der BGH jedoch aus:

»Eine Ausnahme muss allerdings fiir den Fall ge-
macht werden, dass die Registrierung der erste
Schritt im Zuge der — fiir sich genommen rechtlich
unbedenklichen — Aufnahme einer entsprechenden

Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist. *

" BGH Urt. v. 09.09.2004 — I ZR 65/02
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Dem liegt die Erwdgung zugrunde, dass der Inha-
ber eines identischen Unternehmenskennzeichens
im Allgemeinen nicht verhindern kann, dass in
einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme
ein Kennzeichenrecht an dem gleichen Zeichen
entsteht. Ist ein solches Recht einmal entstanden,
muss auch die Registrierung des entsprechenden
Domainnamens hingenommen werden.

Damit verwies der BGH den Fall an das Beschwer-
degericht zuriick, weil noch nicht festgestellt wor-
den war, ob der Beklagte ein Recht an der Unter-
nehmensbezeichnung ,,mho“ oder ,mho.de* vor
oder kurz nach der Registrierung erworben hatte.
Der BGH fiihrte dazu aus:

. Liegen diese Voraussetzungen vor, stehen den
Parteien an der Bezeichnung ,,mho* oder ,, MHO*
unabhdngig voneinander Kennzeichenrechte zu, die
im Hinblick auf die bestehende Branchenverschie-
denheit zu keiner Kollision fiihren. Die Beklagte
wire unter diesen Umstinden eine berechtigte
Namenstrdgerin, die ihren Namen als Domainna-
men unabhdngig davon registrieren lassen darf, ob
ihre Berechtigung zur Fiihrung des Namens schon
ldnger besteht als die anderer berechtigter Na-

‘

menstrdger.

Mit anderen Worten kommt es fiir den Schutz eines
Namensrechts dhnlich wie fiir den Schutz einer
Unternehmensbezeichnung auch auf eine gewisse

Waren- und Dienstleistungsdhnlichkeit an.

Unser Kommentar: Als Konsequenz aus dieser
Entscheidung kann der Besitzer einer Marke oder
einer Firmenbezeichnung nicht die Eintragung
einer identischen oder dhnlichen Domain durch ein
Unternehmen, das andere Waren oder Dienstleis-
tungen anbietet, verhindern, selbst dann, wenn das
neue Unternehmen sich noch in der Griindungspha-
se befindet und daher keine Rechte beziiglich einer
Wir
empfehlen daher, eine Internet-Domain, die aktuell

Unternehmensbezeichnung erworben hat.
oder kiinftig von Interesse sein konnte, sobald wie
moglich zu registrieren, um damit sicher zu stellen,
dass die gewiinschte Domain bei Bedarf noch ver-
fiigbar ist.



