SCHLUSSANTRAGE VON HERRN COSMAS — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-108/97 UND C-109/97

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
GEORGES COSMAS

vom 5. Mai 1998~

I — Einleitung

1. Mit den Vorabentscheidungsfragen, die die
1. Kammer fiir Handelssachen des Landge-
richts Miinchen I an den Gerichtshof richtet,
ersucht sie um Auslegung des Artikels 3
Absatz 1 Buchstabe ¢ und des Artkels 3
Absatz 3 Satz 1 sowie des Artikels 6 Absatz
1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten iiber die Marken 1.

2. Die Fragen stellen sich in einem Rechts-
streit, der zwischen der WSC Windsurfing
Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH,
der Kligerin des Ausgangsverfahrens (im fol-
genden: Kligerin), einerseits und a) — in der
Rechtssache C-108/97 — der Firma Boots-
und Segelzubehdr Walter Huber (im fol-
genden: Beklagte zu 1) und b) — in der
Rechtssache C-109/97 — der Firma Franz
Attenberger (im folgenden: Beklagte zu 2)
andererseits, dadurch entstanden ist, daf die
Beklagten zur Unterscheidung ihrer Erzeug-

hiech

* Originalsprache: Gri

1 — ABI 1989, L 40, 8. 1.
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nisse die Marke ,,Chiemsee® verwenden, die
die Kligerin hatte eintragen lassen.

II — Die Richtlinie 89/104

3. Artikel 2 der Richtlinie bestimmt:

»Marken kénnen alle Zeichen sein, die sich
graphisch darstellen lassen, insbesondere
Worter einschliefilich Personennamen, Abbil-
dungen, Buchstaben, Zahlen und die Form
oder Aufmachung der Ware, soweit solche
Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstlei-
stungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden.”
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4. Artikel 3 der Richtlinie, in dem die Ein-
tragungshindernisse und Ungiiltigkeitsgriinde
festgelegt werden, bestimmt folgendes:

»(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von
der Eintragung ausgeschlossen oder unter-
liegen im Falle der Eintragung der Ungiiltig-
erklirung:

b) ..

c) Marken, die ausschliefflich aus Zeichen
oder Angaben bestehen, welche im Ver-
kehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaf-
fenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geographischen Herkunft oder
der Zeit der Herstellung der Ware oder
der Erbringung der Dienstleistung oder
zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Ware oder Dienstleistung dienen kénnen,

dy ...

h) ..

@) ..

(3) Eine Marke wird nicht gemifl Absatz 1
Buchstabe b), c) oder d) von der Eintragung
ausgeschlossen oder fiir ungiiltig erklirt, wenn
sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benut-
zung Unterscheidungskraft erworben hat. Die
Mitgliedstaaten kénnen dariiber hinaus vor-
sehen, dafl die vorliegende Bestimmung auch
dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst
nach der Anmeldung oder Eintragung
erworben wurde.

5. Artikel 5, der sich auf die Rechte aus der
Marke bezicht, bestimmt folgendes:

»(1) Die eingetragene Marke gewihrt threm
Inhaber ein ausschlieflliches Recht. Dieses
Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
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verbieten, ohne seine Zustimmung im

geschiftlichen Verkehr

a)

b)

ein mit der Marke identisches Zeichen fiir
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die mit denjenigen identisch sind, fiir die
sie eingetragen ist;

ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der
Identitit oder der Ahnlichkeit des Zei-
chens mit der Marke und der Identitit
oder Ahnlichkeit der durch die Marke und
das Zeichen erfafiten Waren oder Dienst-
leistungen fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die
Gefahr einschlieflit, daff das Zeichen mit
der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird;
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6. Auflerdem bestmmt Artikel 6 der Richt-
linie, der die Beschrinkung der Wirkungen
der Marke betrifft, folgendes:

»(1) Die Marke gewihrt threm Inhaber nicht
das Recht, einem Dritten zu verbieten,

b) Angaben tiber die Art, die Beschaffenheit,

die Menge, die Bestimmung, den Wert, die
geographische Herkunft oder die Zeit der
Herstellung der Ware oder der Erbringung
der Dienstleistung oder iiber andere Merk-
male der Ware oder Dienstleistung,

c)

im geschiftlichen Verkehr zu benutzen,
sofern die Benutzung den anstindigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht.”
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III — Der nationale rechtliche Rahmen

7. Wie aus dem Vorlagebeschlufl hervorgeht,
galt in Deutschland vor der Umsetzung der
Richtlinie bis zum 31. Dezember 1994 das
Warenzeichengesetz (WZG), nach dessen § 4
Absatz 2 Nummer 1 von der Eintragung Zei-
chen ausgeschlossen waren, ,,die keine Unter-
scheidungskraft haben oder ausschliefflich aus
... solchen Worten bestehen, die Angaben iiber
Art, Zeit und Ort der Herstellung, iiber die
Beschaffenheit, iiber die Bestimmung ... der
Waren enthalten®.

8. Jedoch wurden auch Zeichen, die im Sinne
des Vorstehenden keine Unterscheidungskraft
haben, gemif § 4 Absatz 3 WZG geschiitzt,
sofern sie sich ,im Verkehr durchgesetzt®
hatten.

9. Auflerdem hatte das WZG in § 25 (,,Aus-
stattungsschutz) die Méglichkeit anerkannt,
ein Recht an einer Marke nicht durch Eintra-
gung, sondern durch Gebrauch und durch die
Auswirkung dieses Gebrauchs auf die Ver-
kehrsauffassung zu erwerben. Nach dem Vor-
lagebeschlufl wurde die Voraussetzung hierfiir
als ,Verkehrsgeltung” bezeichnet.

10. Die Richtlinie wurde im deutschen Recht
durch das Markengesetz (MarkenG) umge-
setzt, das am 1. Januar 1995 2 in Kraft trat.

11, Nach § 8 Absatz 2 dieses Gesetzes, der
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Richtlinie
entspricht, sind von der Eintragung insbeson-
dere Marken ausgeschlossen, ,,die ausschlief§-
lich aus ... Angaben bestehen, die im Verkehr
zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der
geographischen Herkunft ... oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der Waren ... dienen
kénnen“.

12. Nach § 8 Absatz 3 kann eine Marke, der
ein Schutzhindernis nach § 8 Absatz 2 Mar-
kenG entgegensteht 3, trotzdem eingetragen
werden, ,,wenn die Marke sich vor dem Zeit-
punkt der Entscheidung iiber die Eintragung
infolge ihrer Benutzung fiir die Waren ... fiir
die sie angemeldet worden ist, in den betei-
ligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat“.

2 — Nach Artikel 16 Absatz 1 der Richdinic hatten die Mitglicd-
staaten deren Vorschriften bis zum 28. Dczcmbcr 1991 mqixrem
innerstaatlichen Recht Mit der Entsch
92/10/EWG '§AB1 L 1992, L6, S. 35) machee der Rat ]cdocﬁ
von der ihm durch Artikel 16 Absatz 2 eingeriumten Befugnis
Gebrauch und verlingerte die Frist fiir slc Umsetzung der
Rlchtlmxe im innerstaatlichen Recht bis zum 31. Dezember

1992,

3 — Zum Beispiel — so das vorlegende Gericht — cmc Markc die
ausschliefilich aus einer Angabe bestcht, die zur B
der geographischen Herkunft der Waren dicnen kann.
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13. Auflerdem kann nach § 4 Absatz 2 Mar-
kenG (der an die Stelle des § 25 des friiheren
Gesetzes getreten ist) ein Recht an einer Marke
durch Gebrauch und durch die Geltung
erworben werden, die die Marke im Verkehr
erlangt.

14. Nach der Rechtsprechung der deutschen
Gerichte ist die Verkehrsdurchsetzung im Ver-
hiltnis zur Verkehrsgeltung begrifflich umfas-
sender und griindlicher. Der Umstand, daff
eine Marke eintragungsfihig ist, weil sie sich
im Verkehr durchgesetzt hat, bedeutet not-
wendigerweise, dafl sie auch Verkehrsgeltung
erlangt hat, was umgekehrt jedoch nicht gilt.
Um zu entscheiden, wann Verkehrsgeltung
und wann Verkehrsdurchsetzung vorliegt, ist
zu unterscheiden zwischen den Bezeich-
nungen und Gestaltungsmerkmalen einer
Marke, die ,von Haus aus“ unterscheidungs-
kriftig sind, und solchen, die diese Eigen-
schaft nicht besitzen (wie die beschreibenden
Begriffe, zu denen auch die Angaben {iber die
geographische Herkunft gehoren). Die erst-
genannten rechtfertigen im allgemeinen die
Eintragung und den Schutz der Marke, wih-
rend die letztgenannten durch thren Gebrauch
von den Dbetreffenden Verkehrskreisen
akzeptiert sein miissen. Der Grad der Akzep-
tanz in bezug auf die Verkehrsgeltung/
Verkehrsdurchsetzung schwankt zwischen
16 % und etwa 70 %. Zur Feststellung dieses
Grades wurden hauptsichlich demoskopische
Gutachten verwendet. Jedoch werden in der
deutschen Rechtsprechung und Lehre unter-
schiedliche Auffassungen in der Frage der
Anerkennung und des Schutzes von Zeichen
vertreten, bei denen ein ,Frethaltebediirfnis
besteht, d. h. wenn ich es richtig verstehe, bei
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der Monopolisierung von Zeichen durch ein
Unternehmen, an deren Gebrauch auch andere
Unternehmen Interesse haben.

IV — Der Sachverhalt

15. Der Chiemsee ist mit einer Fliche von
80 km? der grofite See Bayerns. Er stellt einen
Anziehungspunkt fiir den Fremdenverkehr
dar. Auf thm wird u. a. auch der Surfsport
ausgeiibt. In seiner Chiemgau genannten
Umgebung wird hauptsichlich Landwirtschaft
betrieben.

16. Die Kligerin ist in Grabenstitt in der
Nihe des Chiemsees niedergelassen. Sie ver-
treibt sportliche Modekleidung, Schuhe, sowie
weitere Sportartikel (fashion sport), die von
ciner ebenfalls am Chiemsee ansissigen Schwe-
stergesellschaft entworfen und in einer anderen
Region hergestellt werden. Die Kligerin
benutzt seit 1990 zur Kennzeichnung ihrer
Erzeugnisse den Namen des Sees. Auflerdem
hat sie diese Bezeichnung von 1992 bis 1995
in unterschiedlichen graphischen Aufma-
chungen, die manchmal mit bildlichen Dar-
stellungen (insbesondere die Darstellung eines
Sportlers, der einen Kopfsprung ausfiihrt,
wenn ich es richtig interpretiere) sowie auch
mit zusitzlichen Angaben in Worten wie
»Chiemsee Jeans®, ,Windsurfing— Chiemsee
— Active Wear®, ,, By Windsurfing Chiemsee®
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usw. verbunden sind, als Zeichen eintragen  Vorlagebeschluff abgebildet sind, nach zeitli-
lassen. Dabei handelt es sich, so wie sie im  cher Folge um folgende Marken:

Nummer der Marke/Marke Datum der Eintragung

A) 2009617 17.02.1992

B) 2009618 17.02.1992

C) 2014831 01.06.1992

BY WINDSURFING CHIEMSEE

D) 2043643 31.08.1993

1-2787
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E) 2043644 31.08.1993
RIEAL jg E E

F) 2086304 30.11.1994
HIEMSEE

G) 2901054 31.01.1995

AU/

17. Wie das vorlegende Gericht ausfiihrt, sind
die zustindigen deutschen Verwaltungsbe-
hérden und Gerichte seit jeher der Auffas-
sung, dafl das Wort ,,Chiemsee” eine geogra-
phische Herkunft bezeichnet und folglich als
solches nicht als Marke eingetragen werden
kann, Sie haben jedoch die Eintragung
dieses Wortes nur wegen seiner jeweiligen
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graphischen Ausgestaltung und der damit ver-
bundenen Angaben vorgenommen.

18. Die Beklagte in der Rechtssache C-108/97

vertreibt — erst seit 1995 — in einem am
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Chiemsee gelegenen Ort u. a. Sportbekleidung
(wie T-Shirts, Sweat-Shirts, usw.). Diese Waren
tragen das Kennzeichen ,,Chiemsee®, das nicht

als Marke eingetragen ist, in der folgenden
graphischen Aufmachung;

(Chiesmgee.

19. Auflerdem vertreibt die Beklagte in der
Rechtssache C-109/97 in der weiteren Umge-
bung des Chiemsees Zhnliche Waren wie in
der vorangehenden Rechtssache, die aufler der

gerade angegebenen Kennzeichnung auch die
folgenden ebenfalls nicht eingetragenen Kenn-
zeichnungen tragen:

CHIEMSEE

1-2789
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CHIEMSEE

20. Im Ausgangsverfahren hat die Kligerin
sich gegen die Verwendung des Namens
»Chiemsee® durch die Beklagten gewandt,
wobei sie geltend gemacht hat, dafl trotz der
Abweichung der graphischen Ausgestaltung
die Gefahr der Verwechslung mit der Bezeich-
nung bestehe, die sie selbst seit 1990 benutze
und als Marke habe eintragen lassen und die
im Verkehr bekannt sei.

21. Die Beklagten berufen sich dagegen
darauf, dafl das Wort ,Chiemsee® nicht
schutzfihig sei, da es sich um eine freizu-
haltende Angabe iiber die geographische Her-
kunft handele, und dafl seine Verwendung in
anderer graphischer Ausgestaltung daher eine
Verwechslungsgefahr nicht begriinden kénne.

22. In Anbetracht dessen hilt das nationale
Gericht es fiir erforderlich, dem Gerichtshof
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor-
zulegen:
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V — Die Vorabentscheidungsfragen

1. Fragen zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢

Ist Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ so zu
verstehen, dafl es geniigt, wenn die Mdg-
lichkeit einer Verwendung der Bezeich-
nung zur Bestimmung der geographischen
Herkunft besteht, oder mufl diese Mog-
lichkeit konkret naheliegend sein (in dem
Sinne, daf bereits andere derartige Unter-
nehmen zur Bezeichnung der geographi-
schen Herkunft ihrer gleichartigen Waren
sich dieses Wortes bedienen oder wenig-
stens konkrete Anhaltspunkte vorliegen,
daf} dies in absehbarer Zukunft zu erwarten
ist) oder mufd sogar ein Bediirfnis bestehen,
diese Bezeichnung zum Hinweis auf die
geographische Herkunft der in Frage ste-
henden Waren zu verwenden, oder muff
dariiber hinaus auch noch ein qualifiziertes
Bediirfnis fiir die Verwendung dieser Her-
kunftsbezeichnung bestehen, weil etwa
Waren dieser Art, die in dieser Region
hergestellt werden, ein besonderes Ansehen
genieflen?
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Kommt fiir die weitere oder engere Aus-

legung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
¢ beziiglich geographischer Herkunftsan-
gaben dem Umstand Bedeutung zu, dafl
die Wirkungen der Marke nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b beschrinkt sind?

Fallen unter die geographischen Her-
kunftsangaben des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe ¢ nur solche, die sich auf die
Herstellung der Ware an diesem Ort
beziechen, oder gentigt der Handel mit
diesen Waren an diesem Ort oder von
diesem Ort aus, oder geniigt es im Falle
der Herstellung von Textilien, wenn diese
in der bezeichneten Region entworfen,
dann aber im Lohnherstellungsverfahren
anderswo hergestellt werden?

. Pragen zu Artikel 3 Absatz 3 Satz 1:

Welche Anforderungen ergeben sich aus
dieser Vorschrift fiir die Eintragungsfihig-
keit einer beschreibenden Bezeichnung
nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c?

Insbesondere: Sind die Anforderungen in
allen Fillen gleich, oder sind die Anfor-

derungen unterschiedlich je nach dem Grad
des vorliegenden Freihaltebediirfnisses?

Ist insbesondere die bisherige Auffassung
der deutschen Rechtsprechung mit dieser
Bestimmung vereinbar, dafl bei beschret-
benden Bezeichnungen, an denen ein Frei-
haltebediirfnis besteht, eine Verkehrs-
durchsetzung in mehr als 50% der
beteiligten Verkehrskreise erforderlich und

nachzuweisen sei?

Ergeben sich aus dieser Bestimmung
Anforderungen an die Art und Weise, wie
die durch Benutzung erlangte Unterschei-
dungskraft festzustellen ist?

VI — Zur Sache

A — Zur ersten Frage

23. Mit dem ersten und dem dritten Teil
der ersten Vorabentscheidungsfrage, die
zusammen zu untersuchen sind, fragt das vor-
legende Gericht im wesentlichen danach, ob
und unter welchen Voraussetzungen eine geo-
graphische Bezeichnung eine Marke darstellen
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kann, und, wenn ja, in welchem Umfang eine
solche Marke gegeniiber Dritten geschiitzt
wird.

24. Zur Beantwortung dieser Frage sind
zunichst der Zweck der Richtlinie und der
Grund fiir den Schutz der Marke in Erinne-

rung zu rufen.

25. Wie aus der ersten und der dritten Begriin-
dungserwigung der Richtlinie hervorgeht, soll
durch diese eine erste Angleichung der von-
einander abweichenden Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten im Bereich der Marken
vorgenommen werden, da durch die beste-
henden Unterschiede der freie Waren- und
Dienstleistungsverkehr behindert und die
Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen
Markt verfalscht werden kénnen.

26. Dazu legt die Richtlinie insbesondere
gemeinsame Regeln fiir die Eintragung oder
die eventuelle spitere Ungiiltigerklirung der
Marke fest und bestimmt den Inhalt und die
Grenzen des Rechts an der Marke, wobei sie
die Regelung der — hauptsichlich verfahrens-
mifligen — Einzelheiten den Mitgliedstaaten
iiberlifit.

27. Hauptziel des vom Gemeinschaftsgesetz-
geber geschaffenen Systems ist die Erhaltung
und der Schutz der materiellen Funktion der
Marke. Wie insbesondere aus der siebten
Begriindungserwigung sowie aus den Arti-
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keln 2, 3 Absatz 1 Buchstabe b, 3 Absatz 3, 5
Absatz 5 und 10 Absatz 2 Buchstabe a der
Richtlinie hervorgeht, besteht diese Funktion
zum einen in der Individualisierung der Waren
eines Unternchmens und ihrer Unterschei-
dung von anderen gleichartigen Waren (Unter-
scheidungsfunktion der Marke) und zum
anderen in ihrer Verbindung mit einem
bestimmten Unternehmen (Herkunftsgaran-
tie).

Wie der Gerichtshof wiederholt festgestellt
hat, besteht ,,die Hauptfunktion der Marke*
namlich darin, ,,dem Verbraucher oder Endab-
nehmer die Ursprungsidentitit der mit ihr
versehenen Ware zu garantieren, indem ihm
erméglicht wird, diese Ware ohne Verwechs-
lungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu
unterscheiden® 4.

28. Gerade in Anbetracht dieser Funktion
der Marke nennt Artikel 3 Absatz 1 der
Richtlinie das Fehlen von Unterscheidungs-
kraft als selbstindiges Eintragungshindernis
oder selbstindigen Ungiiltigkeitsgrund (Buch-
stabe b), aber auch bei den spezielleren Ein-
tragungshindernissen oder Ungiiltigkeits-
grinden fiir Marken, die entweder
ausschliefflich aus beschreibenden Angaben
bestehen (Buchstabe c) oder aus Angaben, die
im allgemeinen Sprachgebrauch oder im

Handel iiblich sind (Buchstabe d).

29. Obwohl die Buchstaben ¢ und d formal
betrachtet im Text der Richtlinie vom Buch-
staben b getrennt sind, stellen ste nimlich

4 — Siche u. 2. Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache
C-349/95 (Loendersloot, Slg. 1997, 1-6227, Randnr. 24),
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materiell besondere oder speziellere oder ein-
fach charakteristischere Fille des Fehlens von
Unterscheidungskraft bei etner Marke dar, die
die allgemeine Bedeutung des Fehlens von
Unterscheidungskraft eher erkliren und erliu-
tern, als generell oder grundlegend davon
abweichende Begriffe einzufiihren5. Zu
diesem Ergebnis fiihrt auch die Auslegung
des obengenannten Absatzes in Verbindung
mit Artikel 3 Absatz 3, wonach das Eintra-
gungshindernis oder der Ungiiltigkeitsgrund
speziell in den obengenannten Fillen der
Buchstaben b, ¢ und d des Absatzes 1 weg-
fillt, wenn die Marke nachtriglich infolge
threr Benutzung  Unterscheidungskraft
erworben hat. Mit anderen Worten erwirbt
die Marke in diesen Fillen, die in Artikel 3
Absatz 3 einheitlich behandelt werden, nach-
triglich die Eigenschaft, die ihr urspriinglich
fehlte und ihre Eintragung verhinderte oder
thre Loschung zulief, nimlich die Unter-
scheidungskraft. Demzufolge ist davon aus-

5 — Dafl dic beschreibenden und die allgemein gebriuchlichen
Angaben Unterfille der Angaben ohne Unterscheidungskraft
darstellen, ergibt sich deutlich aus der Formulierung des Arti-
kels 2 Absatz 1 des Vorschlags fiir dic Richtliniec der Kommis-
sion (ABI 1980, C 351, 5. 1, und ABI. 1985, C 351, S. 4). Nach
dieser urspriinglichen Formulierung werden u. a. Marken von
der Eintragung aulsges.chlossen oder fiir ungdiiltigl_erkl;a;._rt, :iic

p em

wzu[m} ... fihrer Anmeldung) in

Mitgliedstaat keine Unterscheidun, skr;ﬁ haben, insbesondere
a)(...) [es folgt der Wordaut des geltenden Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe ¢ mit dem folgenden Zusatz, der dem jerzigen
Artikel 3 Absatz 3 entspricht: ] es sei denn.]da]f 11::5 Marken

durch Benutzung im Verkebr Unterscheidungskraf g
haben,
b) (‘.L.) [itm wesentlichLen cjcmjcnigcn des Artikels 3 Absatz 1

entspr Wortlaut}®

(Hervorhebungen durch mich).

Die obengenannten Fille werden an der gleichen Stelle in der
Pariser Verbandsiibereinkunft vom 20. Marz 1883, zuletzt revi-
dicrt in Stockholm am 14. Juli 1967 (Recueil des traités des
Nations unies, Vol. 828, Nr. 11851, S, 305; BGBI. 1970 II
S. 391), behandelt, dic in Artikel 6 quinquies B.2 bestimmt, daf}
die Eim:rﬁng von Fabrik- oder Handelsmarken nur verwei-
gertoder fiir ungjilig erklirt werden darf, ,,2. wenn dic Marken
eder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschlieflich aus
&cichcn oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr
zur Bezcichnung der Ary, ..., des Ursprungsortes der Erzeug-
nisse oder der Zcit der Erzeugung dienen konnen, oder die im
allgemcinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stin-
digen Verkehrsgepflogenhciten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wirxf iiblich sind*.

Auflerdem wird darauf hingewiesen, dafl Artikel 7 Absiitze 1
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994,
L 11, S. 1) dhnlich formuliert ist wie Artikel 3 Absitze 1 und
3 der Richtlinie.

zugehen, dafl durch Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b die Fille erfalt werden, die nicht spe-
ziell durch die beiden anderen Buchstaben

erfaflt werden 6.

30. Kommen wir nun zu der entscheidenden
Vorschrift, dem Artikel 3 Absatz 1 Buchsta-
be c. Aus der Formulierung der Vorschrift als
solcher geht hervor, dafl es drei Vorausset-
zungen fiir die Subsumtion einer aus einer
geographischen Angabe bestehenden Marke
unter dieser Vorschrift gibt, nimlich daff a) die
Marke ausschlieflich aus einer geographischen
Angabe besteht, b) die Angabe tm Verkehr
zur Bezeichnung der geographischen Her-
kunft dienen kann und c) die geographische
Herkunft ein Merkmal der Ware darstellt. Im
einzelnen gilt folgendes:

a) Ausschliefflichkeit

31. Zunichst ist anzumerken, daf unter diese
Vorschrift nur die Marken fallen, die ,aus-
schliefflich® aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die nur einen beschreibenden Inhalt
haben. Ausgenommen sind folglich die zusam-
mengesetzten Marken, die aufler diesen
Angaben noch ein(e) oder mehrere Worte,
Bilder, Darstellungen usw. umfassen, die der
Marke selbstindig oder in Verbindung mit
der beschreibenden Angabe Unterscheidungs-
kraft verleihen. Unter diesem Gesichtspunkt

6 — Vgl. W.R. Cornish, Intellectual property: patents, copyright,
trade marks and allied rights, 3r§ ccf, London 1996, S.588.
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fallen Marken wie die oben unter A, B, C, D
und E wiedergegebenen Marken der Kligerin
des Ausgangsverfahrens sowie auch die unter
¢ wiedergegebene Marke der Beklagten zu 2
meines Erachtens nicht unter die streitige Vor-

schrift 7.

32. Das Problem stellt sich folglich in Fillen
wie dem des Ausgangsverfahrens in bezug auf
Marken, die ausschliellich aus einer geogra-
phischen Angabe bestehen, wie die unter F
und G wiedergegebenen Marken der Kligerin
und die unter a und b wiedergegebenen
Marken der Beklagten,

b) Geographische Herkunft

33. Wie bereits ausgefiihrt, ergibt sich aus
dem Vorlagebeschluff, dafi die deutschen
Behorden und Gerichte eine geographische
Bezeichnung wie die Bezeichnung ,,Chiem-
see” als beschreibend und als solche folglich
als nicht eintragungsfihig ansehen. Sie lassen
sie jedoch ausschlieflich wegen der jeweils
unterschiedlichen graphischen Ausgestaltung

7 — Da unter die streitige Vorschrift Marken fallen, die ,ausschliefl-
lich® aus einem geographi: Begriff besteh n eine
Marke nicht teilweise unter diese Vorschrift fallen, d. h. nur

cil, der eine beschreibende Angabe enthilt, und zwar

mit dem Tei
deshalb, weil sie als zusammengesetzte Marke per definitionem
nicht unter diese Vorschrift fg.llt. Auch allgemeiner gesehen
diirfen ihre jeweiligen Bestandteile aber nicht selbstindig
betrachtet werden, da der Gesamteindruck, den die Marke her-
vorruft, zu beriicksichtigen ist (Urteil vom 11. November 1997
in der Rechtssache C-251/95, Sabel, Slg. 1997, I-6191, Rand-
nr. 23).
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zu. In diesem Zusammenhang nennt das vor-
legende Gericht die oben unter F und G wie-
dergegebenen Zeichen der Kligerin, deren
einziger Unterschied in der besonderen jewei-
ligen graphischen Ausgestaltung des Wortes
»Chiemsee® liegt, aus dem sie bestehen.

34, Ich bin der Ansicht, dafl diese Betrach-
tungsweise falsch ist. Wenn der einzige oder
der hauptsichliche Bestandteil einer Marke
ein geographischer Begriff ist, so ist die Frage,
ob dieser Begriff eine geographische Herkunft
im Sinne der streitigen Vorschrift angeben
kann, nach objektiven Kriterien unter Beriick-
sichtigung der Bedeutung zu entscheiden, die
der Begriff als solcher hat. Bei Marken wie
den unter F, G, a und b wiedergegebenen ist
der einzige oder hauptsichliche Bestandteil
der sprachliche Ausdruck, d. h. der akustische
Eindruck, der im Ohr oder in der Vorstellung
des Empfingers durch die Wahrnehmung des
Begriffes ,,Chiemsee® entsteht. Der optische
Eindruck, den diese Zeichen jeweils hervor-
rufen, ist gering und spielt bei der Wahrneh-
mung der Marke eine ganz zweitrangige Rolle,
da er sich auf die graphische Wiedergabe des-
selben Wortes mit unterschiedlichen Ele-
menten beschrinkt, (in dem unter b wieder-
gegebenen Zeichen lediglich durch die
Plazierung des Wortes ,,Chiemsee® innerhalb
einer Ellipse in dunklerer Farbe), ohne daf§ er
durch andere Worte oder Abbildungen unter-
stiitzt oder verstirkt wird. Dies bewirkt, dafi,
was das Verhiltnis zwischen den Marken
angeht, eine Verwechslungsgefahr geschaffen
wird, da der Eindruck hervorgerufen wird,
daf es sich lediglich um Varianten derselben
Marke handelt, und damit, dafl es sich um
Waren desselben Wirtschaftsunternehmens
handelt, dem die Marke gehért. Im Ergebnis
stellt die jeweils unterschiedliche graphische
Ausgestaltung des Begriffes kein unterschied-

liches oder zusitzliches Element dar, das dem
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Begriff angeblich in der Weise hinzugefiigt
wird, dafl jeweils eine neue ,zusammenge-
setzte® Marke geschaffen wird, wie das vor-
legende Gericht zu Unrecht annimmt. Es han-
delt sich um einfache Marken, die sich
entweder decken oder einander dhnlich sind
(z. B. F und a), so dafl sie den Eindruck von
Varianten derselben Marke erwecken.

Wiirde man sich der entgegengesetzten Auf-
fassung anschlieflen, so wiirde dies zur unend-
lichen Vermehrung der Marken fiihren, dic
aus demselben Begriff bestehen, da es unend-
lich viele Formen gibt, in denen dieser Begriff
graphisch dargestellt werden kann. Dies wiirde
jedoch zu einer vollstindigen Verwirrung auf
dem Markt fithren und die Konflikte zwi-
schen Marken vervielfachen, was der Gemein-
schaftsgesetzgeber nicht gewollt haben kann 8.

35. Sodann ist anzumerken, daf} die streitige
Vorschrift nicht alle geographischen Begriffe

insgesamt ausschliefen kann.

So ist offensichtlich, dafl erfundene, mirchen-
hafte oder fiktive geographische Bezeich-
nungen (wie z. B. , Thule“, ,Utopia®, ,Nie-
mandsland®, ,,Atlantis usw.) nicht unter die
streitige Vorschrift fallen, da sie keine geogra-
phische Herkunft bezeichnen kénnen.

8 — Vgl. dic achte Begriindungscrwigung der Richtlinie, in der dic
Notwendigkeit betont wird, diec Gesamtzahl der Marken und
damit der zwischen thnen méglichen Konflikte dadurch zu
verringern, dafl der Schutz von Marken, die nicht tatsichlich
b werden, aufgehoben wird.

Gleichfalls nicht unter diese Vorschrift fallen
Namen von Stidten, Orten oder Gebieten,
die im Laufe der Zeiten verschwunden sind
oder ihre Bezeichnung geindert haben (z. B.
»Byzanz®, ,Dakien®, ,Lutetia®, ,,Babylon”
usw.).

Auflerdem kdnnen von dieser Vorschrift geo-
graphische Bezeichnungen nicht erfaflc
werden, die nicht logisch sind oder von denen
nicht erwartet wird, dafl sie die geographische
Herkunft der konkreten Ware bedeuten. Als
solche werden gewdhnlich genannt die Marken
»Mont Blanc® fiir Fiillfederhalter (da niemand
logischerweise annehmen kann, daff dieses
Erzeugnis von dem konkreten Berg stammt),
~Nordpol“ fiir Bananen (da das Klima auf
diesem Breitengrad den Anbau von Bananen
verbietet) usw.

Gleichfalls nicht beriicksichtigt werden
konnen ginzlich unbekannte geographische
Begriffe, d. h. Begriffe, die auf der Allgemein-
heit unbekannte Gegenden verweisen, sei es,
dafl sie innerhalb, sei es, dafl sie auflerhalb des
Mitgliedstaats liegen, in dem sich die Frage
des Schutzes der Marke stellt, da es der All-
gemeinheit auf jeden Fall nicht méglich ist,
die Ware mit den durch den geographischen
Begriff bezeichneten Orten in Verbindung zu
bringen.

36. In allen diesen Fillen bezeichnet der geo-
graphische Begriff entweder seinem Wesen
oder den tatsichlichen Umstinden nach keine
geographische Herkunft der Ware und kann
folglich rechtmiflig als Marke verwendet

I-2795



SCHLUSSANTRAGE VON HERRN COSMAS — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-108/97 UND C-109/97

werden. Dies ergibt sich, weil die Verbindung

zwischen dem Bezeichnenden (der Namens-
angabe) und dem Bezeichneten (dem mit dem
Namen Bezeichneten) als willkirlich
erscheint %, d.h. als so originell und uner-
wartet, dafl sie dazu geeignet ist, die Ware zu
individualisieren und sie von entsprechenden
Waren anderer Unternchmen zu unter-
scheiden. In diesen Fillen erfiillt die Marke
also von Anfang an ihre Unterscheidungs-

funktion.

37. Aus dem Vorstehenden ergibt sich klar,
daf} die streitige Vorschrift nicht der Verwen-
dung aller geographischen Begriffe generell
entgegensteht, sondern nur der Verwendung
bestimmter geographischer Begriffe. Diese
Begriffe sind meiner Meinung nach die geo-
graphischen Begriffe, die sich bei Anmeldung
der Marke noch nicht konsolidiert hatten, die
jedoch »Herkunftsangaben* oder
~Ursprungsbezeichnungen® mit der beson-
deren Bedeutung darstellen konnten, die diese
Rechtsbegriffe im Gemeinschaftsrecht bei
Erlaf der Richtlinie hatten.

Hitte der Gemeinschaftsgesetzgeber die
Angaben, die lediglich die geographische Her-
kunft anzeigen, ausschliefen wollen, so hitte
er nimlich von Zeichen gesprochen, die diese
Herkunft bezeichnen, und zwar deshalb, weil
dies sowohl im tiglichen Sprachgebrauch als
auch im Handelsverkehr die primire Funk-
tion der geographischen Angaben ist. Der
Umstand, daf8 in der Richtlinie die Formulie-
rung ,welche im Verkehr zur Bezeichnung ...

9 — Im Sinne des Fehlens cines Kausalzusammenhangs zwischen

em Bezeichnenden und dem Bezeich (vgl. F.de Saus-

sure, Cours de linguistique générale, éd. T. de Mauro, Payot,
Paris 1987, 5, 100 8).
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dienen konnen“ verwendet wird, bedeutet
meines Erachtens, daf diese Angaben die oben
dargelegte besondere Bedeutung haben.

38. Die Begriffe ,Herkunftsangaben® und
»Ursprungsbezeichnungen® hatten nimlich
schon lange, bevor der Gemeinschaftsgesetz-
geber — zumindest fiir den Sektor Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel — ihre Defini-
tion in der Verordnung Nr. 2081/9210
formuliert hat, im Gemeinschaftsrecht eine
konkrete Bedeutung.

39. Der Gerichtshof hat in seiner Rechtspre-
chung den Inhalt dieser Begriffe erklirt, und
zwar insbesondere bei der Auslegung des Arti-
kels 36 EG-Vertrag. Es handelte sich um
Rechtssachen, in denen sich die Frage stellte,
ob Beschrinkungen des freien Warenverkehrs
durch nationale Mafinahmen mit dem Schutz
der Rechte gerechtfertigt werden kénnen, die
den speziellen Gegenstand des gewerblichen
Eigentums und insbesondere der Herkunfts-
angaben und Ursprungsbezeichnungen dar-
stellen.

10 — Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14, Juli 1992
zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (AB
1 208, S. 1).

Vorschriften Gber die Herkunftsangaben und Ursprungs-
bezeichnungen finden sich auch in anderen gemeinschafts-
rechtlichen Regclungen, hauptsichlich im Weinsektor, wic
z.B. in der Richtlinie 70/50/EWG (ABl. 1970, L 13, S. 29,

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe s) und in der Verordnung EWG
Nr. 2333/92 des Rates vom 13. Juli 1997 (ABL L 231, 8.9,
Artikel 6 Absatz 5).
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40. So hat der Gerichtshof im Urteil vom
20. Februar 1975, Kommission/
Deutschland 1, wie folgt entschieden: ,Die
Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsan-
gaben im Sinne der Richtlinie kennzeichnen
ungeachtet der Merkmale, durch die sie sich
moglicherweise unterscheiden, zumindest
immer ein Erzeugnis, das aus einem
bestimmten geographischen Gebiet stammt.
Soweit diese Bezeichnungen rechtlich
geschiitzt sind, miissen sie dem Zweck dieses
Schutzes geniigen und namentlich nicht nur
den Schutz der Belange der betroffenen
Erzeuger vor unlauterem Wettbewerb gewihr-
leisten, sondern auch den der Verbraucher vor
irrefiihrenden Angaben.

Sie erfiillen ihre spezifische Aufgabe nur dann,
wenn das Erzeugnis, das sie bezeichnen, tat-
sichlich Eigenschaften und Wesensmerkmale
aufweist, die es seinem geographischen
Ursprung verdankt.

Was insbesondere die Herkunftsangaben anbe-
langt, so muf} der geographische Ursprung
eines Erzeugnisses diesem eine Qualitit und
besondere Wesensmerkmale verleihen, die
geeignet sind, es zu individualisieren” (Rand-
nr. 7).

11 — Rechtssache 12/74 (Slg. 1975 181) In dlescm Uru:ll hat der
Gerichtshof u. a.
durch die die Verwendung der Begnﬂe oSekt® und ,Wein-
brand® auf Erzeugnisse beschrinkt wird, die in deutschen
Gebicten und mit cinem bestimmten Anteil an Trauben deut-
schen Ursprungs hergestellt werden, gegen die Vorschriften
des Gemeinschaftsrechts verstoflen, u.a. gegen Artikel 2
Absatz 3 Buchstabe s der Richtlinie 70/50 (vgl. die vorste-
hende Fuflnote), wonach als gemil Arukc‘l 30ff. des Ver-

trages verbotene Mafinat solche M
sind, ,dic nur den inlindi Waren B h vor-
behalten, dic weder Urspr bezeich noch Herkunfi

3 . ‘4

angaben sind®.

41, Ferner hat der Gerichtshof im Urteil
Prant]l vom 11. Mirz 1984 12, wie im Urteil
Exportur vom 10. November 1992 13 erliutert
worden ist, anerkannt, daff die Flasche, in der
ein Erzeugnis abgefiillt ist, eine ,indirekte
Herkunftsangabe“ darstellen kann (es ging
um die ,,Bocksbeutelflasche, in der die Wei-
nerzeuger in Franken und in Baden thre Weine
anbieten). Wie sich aus dem Urteil ergibt, ist
diese Angabe zwar schutzfihig, sofern sie seit
langem von den Erzeugern eines bestimmten
Gebiets zur Unterscheidung ihrer Erzeug-
nisse benutzt wird, jedoch verst6flit eine natio-
nale Maflnahme, die das Recht auf ausschlief§-
liche Verwendung dieser Flaschen den
inlindischen Erzeugern vorbehilt, gegen die
Artikel 30 und 36 des Vertrages, sofern
Erzeuger aus anderen Mitgliedstaaten eben-
falls traditionell und seit langer Zeit dhnliche
Flaschen fiir den Vertrieb ithrer Weine ver-
wenden.

42, In der gerade zitierten Rechtssache
C-3/91, Exportur, stellte sich die Frage, ob
franzésische Firmen Siiffwaren mit den
Bezeichnungen ,Alicante* und ,Jijona“
(Namen spanischer Stidte), die ein spanisches
Unternehmen seit langem zur Kennzeichnung
seiner ahnlichen Erzeugnisse verwendete, in
Frankreich herstellen und verkaufen durf-
ten 1, Im Urteil vom 10. November 1992 hat
der Gerichtshof die Begriffe ,,Herkunftsan-

12 — Rechussache 16/83 (Slg. 1984, 1299).
13 — Rechtssache C-3/91 (Slg. 1992, 1-5529, Randnm 31 bls 34).

14 — Die Frage stellte stch1 weil die ob
nach einer Vorschrift des isch-franzsischen Abk
von 1973 iiber dcn Schutz der Ursprungsbezeichnungen, der
Hcrkunfuangaben und der Bczuchnung bcstunmtcr Erzeug-
Er

nigse in Fr
unter den in den spamschcn Rcchtsvorschnftcn geregelten
Vor: vorbehalten sing

b
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gaben® und ,Ursprungsbezeichnungen® wie
folgt erliutert:

~Herkunftsangaben sollen den Verbraucher
darauf hinweisen, dafl das bezeichnete Pro-
dukt aus einem bestimmten Ort, cinem
bestimmten Gebiet oder einem bestimmten
Land stammt. Mit dieser geographischen Her-
kunft kann eine bestimmte Wertschitzung
verbunden sein“ (Randnr. 11).

»Die  Ursprungsbezeichnung  hingegen
gewihrleistet iiber die geographische Her-
kunft des Erzeugnisses hinaus, daff die Ware
unter Beachtung von Qualitits- oder Fabri-
kationsnormen erzeugt wurde, die von einer
Behorde erlassen und von dieser Behérde
iiberwacht werden; sie gewihrleistet damit
auch bestimmte besondere Eigenschaften®

(ebenfalls Randnr. 11).

43. Der Schutz der Ursprungsbezeichnungen
und Herkunftsangaben im Gemeinschafts-
recht dient dem Gemeinwohl. Einem Weiner-
zeuger kann somit nicht gestattet werden, in
den Angaben iiber die Methode der Herstel-
lung seiner Erzeugnisse geographische
Angaben zu verwenden, die der tatsichlichen
Herkunft des Weines nicht entsprechen 15,

15 — Urteil vom 13. Dezember 1994 in der Rechtssache C-306/93
(Winzersckt, Slg. 1994, 1-5555, Randnr. 25).
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44. Am Ende des langen Weges zur Bestim-
mung des Inhalts der beiden streitigen Begriffe,
die hauptsichlich der Gerichtshof mit seiner
Rechtsprechung vorgenommen hat, gibt
Artikel 2 der bereits zitierten Verordnung
Nr. 2081/92 ¢ folgende gemeinschaftsrecht-
liche Definitionen:

»(2) Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

a) ,Ursprungsbezeichnung® der Name einer
Gegend, eines bestimmten Ortes oder in
Ausnahmefillen eines Landes, der zur
Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses oder
eines Lebensmittels dient,

— das aus dieser Gegend, diesem
bestimmten Ort oder diesem Land
stammt und

— das seine Giite oder Eigenschaften iiber-
wiegend oder ausschliefflich den geo-
graphischen Verhiltnissen einschlieff-
lich der natiirlichen und menschlichen

16 — Siche oben, Nr. 38.
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Einfliisse verdankt und das in dem
begrenzten geographischen Gebiet
erzeugt, verarbeitet und hergestellt
wurde; :

b) ,geographische Angabe‘ der Name einer
Gegend, eines bestimmten Ortes oder in
Ausnahmefillen cines Landes, der zur
Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses oder
eines Lebensmittels dient,

— das aus dieser Gegend, diesem
bestimmten Ort oder diesem Land
stammt und

— bei dem sich eine bestimmte Qualitit,
das Ansehen oder eine andere Eigen-
schaft aus diesem geographischen
Ursprung ergibt und das in dem
begrenzten geographischen Gebiet
erzeugt und/oder verarbeitet und/oder
hergestellt wurde.” 17

17 — Meines Erachtens braucht nicht hervorgehoben zu werden,

diese Definitionen, obwohl sie mu: den Worten ,im Sinne

dlcscr Verordnung bed den, von allge-
meincrem Wert und Nutzen sind.

45. Aus dem Dargelegten ergibt sich, dafl die
Bedeutung der ,geographischen Herkunfts-
angabe® im Gemeinschaftsrecht, insbesondere
auf dem Gebiet der Kennzeichen, zu denen
die Marken zihlen, ein bestimmter Rechts-
begriff ist und den unmittelbaren, zwingenden
Kausalzusammenhang zwischen einer Ware
und dem Ort, von dem die Ware stammt,
bedeutet. Dieser Kausalzusammenhang ist
darauf zuriickzufiihren, daff die Ware
bestimmte Eigenschaften, Merkmale oder
Qualititen hat, die mit ihrer Herkunft zusam-
menhingen. Diese besonderen Merkmale
miissen auf natiirliche Faktoren (z. B. Roh-
stoffe, Boden, regionales Klima), die Art und
Weise der Herstellung oder Zubereitung der
Ware (z.B. traditionelle Herstellungsweise)
oder auf andere personelle Faktoren (z.B.
Konzentration gleichartiger Unternehmen in
derselben Gegend, Spezialisierung in der
Zubereitung oder Herstellung bestimmter
Waren und Erhaltung bestimmter Qualitits-
niveaus) zuriickzufiihren sein. Werden diese
Waren im weiterem Umbkreis bekannt, so
erwirbt auch der Ort, an dem die Waren her-
gestellt werden, einen Ruf in der Weise, daf}
in der Folge in den interessierten Kreisen mit
dem Namen des Ortes die Ware oder Warenart
benannt wird, die dort hergestellt wird (z. B.
»Limoges* oder ,Meissen® fiir eine Porzel-
lansorte, ,Bordeaux* fiir Weine usw.) 18 Sofern
der oben genannte Kausalzusammenhang zwi-
schen dem Ort und der Ware sich verfestigt
hat, wird auflerdem der Name der Ortes
gemeinsamer Besitz der in der Gegend ansis-
sigen Hersteller/Erzeuger, wodurch ihnen ein
ausschlieflliches Recht zur Verwendung des
Namens verliehen wird. Dieses Recht wird in
der Regel auf nationaler Ebene zuerkannt,
aber auch auf Gemeinschaftsebene geschiitzt.

18 — In diesen Fillen erhilt der geographische Begriff aufler seincr
ursprunﬁlhchen, wortlichen Bedeutung (Bezcichnung cines
g:ogrzj.p ischen Om’.s) cme zwewc ube _;genc Bedcutung (w2

* nach ic). Diese
zweite Bedcutung kann dxc crsn: vctdra.ngcn odcr zuruck-

treten lassen, wic es bei der B

ist, von der im folgenden noch die Rede sein wu'cf
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46. Daher hat, wie auch die Kligerin zu Recht
vortrigt, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Richtlinie die Bedeutung, daf eine geographi-
sche Angabe Unterscheidungskraft hat und
rechtmiflig eine Marke fiir die Waren eines
bestimmten Unternehmens unter der Voraus-
setzung darstellen kann, dafl die Wahl dieser
Angaben ,willkiirlich“ im dargelegten Sinn
ist, d. h. weder eine Herkunftsangabe oder
Ursprungsbezeichnung darstellt, noch eine
solche darstellen kann. Die Wahrnehmung
des geographischen Begriffes 16st in diesem
Fall namlich keine besondere Assoziation in
der Vorstellung der Allgemeinheit aus, son-
dern hat die gleiche Wirkung, wie sie die Wahl
eines erfundenen Begriffes oder Namens hitte.

Ist die geographische Angabe dagegen bereits
bekannt, weil sie mit bestimmten Waren
zusammenhingt, d. h. hat sich bereits eine
unmittelbare und zwingende Verbindung zwi-
schen der geographischen Angabe und
bestimmten Waren gebildet, so ist die Mono-
polisierung dieser Angaben als Marke durch
ein einziges Unternehmen nicht zulissig. Dazu
reicht es aus, dafl zum maflgeblichen Zeit-
punkt der Anmeldung der Marke, deren Aner-
kennung beantragt wird (in bestimmten Fillen
aber im Zeitpunkt des Erlasses der diesbeziig-
lichen Entscheidung), die tatsichlichen Vor-
aussetzungen fiir den Schutz einer geographi-
schen Angabe als Herkunftsangabe oder
Ursprungsbezeichnung vorliegen (Herstellung
von Waren mit bestimmten Merkmalen an
diesem Ort), und zwar unabhingig davon, ob
die Angabe bereits gesetzlich geschiitzt ist.
Nach dem Wortlaut der streitigen Vorschrift
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geniigt es nimlich, daff Angaben ** ,im Ver-
kehr zur Bezeichnung ... der geographischen
Herkunft ... dienen kénnen®.

47. Zur Widerlegung dieser Auffassung
berufen sich die Beklagten auf die nationalen
Rechtsvorschriften und die  deutsche
Rechtsprechung, wonach — wie bereits aus-
gefilhrt worden ist — eine geographische
Angabe als Marke grundsitzlich unzulissig
ist, weil sie beschreibend ist und fiir alle frei
bleiben mufl. Diese Auffassung scheint sich
auch das vorlegende Gericht grundsitzlich zu
eigen zu machen.

48. In diesem Zusammenhang ist gleich von
Anfang an anzumerken, dafl nach stindiger
Rechtsprechung ,.ein nationales Gericht, das
nationales Recht — gleich, ob es sich um vor
oder nach dieser Richtlinie erlassene Vor-
schriften handelt — bei dessen Anwendung
auszulegen hat, seine Auslegung so weit wie
moéglich am Wortlaut und am Zweck der
Richtlinie ausrichten muff, um das mit ihr
verfolgte Ziel zu erreichen® 20, Dies gilt erst
recht im vorliegenden Fall, in dem die Richt-
linie die parallele Anwendung nationaler Vor-
schriften des Markenrechts ausdriicklich aus-
schliefit (sechste Begriindungserwigung).

19 — Von ciner geographischen Angabe spreche ich der Kiirze
halber, weil es sich in der vorliegenden Rechtssache um eine
solche handelt. Dasselbe gilt jedoch auch, wenn es sich um
ein ,Zeichen® handelt, das nach dem Wortlaut der streitigen
Vorschrift eine geographische Herkunft bezeichnen kann. In
diesem Fall stellt das %eichen eine mittelbare geographische
Herkunftsangabe, wie die bereits genannten ,Bocksbeutel-
flaschen™ (sieie oben, Nr. 41) dar.

20 — Urteil vom 20. Mirz 1997 in der Rechtssache C-352/95
(Phytheron International, Slg. 1997, 1-1729, Randnr. 18).
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49. Meiner Meinung nach folgt die Auffas-
sung der Beklagten der vor der Richtlinie
bestehenden Tendenz in bestimmten natio-
nalen Rechten (darunter auch dem deutschen),
was die Eintragung von geographischen
Angaben als Marken angeht, die jetzt aufzu-
geben sein diirfte. Vor dem Erlafl der Richt-
linie gab es nimlich im grofien und ganzen in
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten in
dieser Frage zwei Tendenzen. Eine flexible,
die die Eintragung dieser Angaben grundsitz-
lich zulie}, und zwar unter Voraussetzungen,
die grundsitzlich den von mir bereits vorge-
schlagenen ihnlich sind (insbesondere im fran-
zosischen, italienischen und im Recht der
Benelux-Staaten), und eine strenge, bei der
die Eintragung derartiger Angaben grundsitz-
lich abgelehnt wurde, und zwar aus Griinden,
die prinzipiell denjenigen entsprechen, auf die
sich die Klager berufen (insbesondere im bri-
tischen und im deutschen Recht sowie in den
skandinavischen Rechtssystemen) 21.

Charakteristisch fiir die zweite Tendenz ist
der Fall ,York®, in dem das House of Lords
letztlich die Eintragung einer Marke fiir
Anhinger endgiiltig abgelehnt hat, u. a. mit
der Begriindung, dafl ,ein geographischer
Name prima facie nicht eintragungsfihig ist®,
und die Auffassung der Verwaltungsbehérde
bestitigt hat, die gesagt hatte: ,Es erscheint
ganz und gar verniinftig, anzunehmen, daf}
irgendwann in der Zukunft, wenn auch noch
nicht heute, Anhinger oder Sattelschlepper ...
dort [d. h. in York] hergestellt' werden kén-

nen.” 22

21 — Siche dazu F. Gevers: Geographical Names and Signs used as
‘Trade Marks, European Intellectual Property R emew Volume
12, 1990, 5. 285, G.B La par un
nom %éoﬁrapluquc en droit frangais, La Semaine ]tmdque

22 — [1982] FSR 111, vgl. F. Gevers, a.2. O,, S. 287.

In dhnlicher Weise wurde in Deutschland die
Eintragung der Marke ,,Nola“ fiir didtetische
Nahrmittel und Getreideflocken abgelehnt,
weil es eine italienische Stadt mit demselben
Namen gab, in deren Bezirk Getreide ange-
baut wird, obwohl dieser Umstand dem durch-
schnittlichen deutschen Verbraucher nicht
bekannt war. In diesem Zusammenhang ent-
schied das deutsche Gericht, daf} es nicht
auflerhalb aller Wahrscheinlichkeit liege, daf§
der Name Nola in der Zukunft als geogra-
phische Herkunftsangabe verwendet werden
konne. Insbesondere hitten die Wettbewerber,
wenn die Entwicklung des Handels zwischen
Deutschland und Italien innerhalb des
Gemeinsamen Marktes beriicksichtigt werde,
Interesse daran, dafl geographische Bezeich-
nungen, und zwar auch solche geringerer
Bedeutung, von allen frei benutzt werden
kénnten 2,

50. Wenn das vorlegende Gericht und die
Beklagten auf dem Bediirfnis bestehen, die
geographische Angabe fiir alle im obenge-
nannten Sinne freizuhalten, so geht diese Auf-
fassung fehl und steht nicht im Einklang mit
der Richtlinie,

51. Zunichst ist das Freihaltebediirfnis, das
die Richtlinie anerkennt, das Bediirfnis, daf}
das Zeichen oder die Angabe, die als Marke
zur Eintragung vorgelegt wird, frei ist, d. h.
dafd nicht ein anderes Unternehmen sich dieses
Zeichen oder diese Angaben zur maflgebli-
chen Zeit, d. h. grundsitzlich zur Zeit der
Anmeldung der Marke (Artikel 4), zur Kenn-
zeichnung derselben oder ihnlicher Waren

23 — BGH, Urteil vom 14,1.1963 (GRUR 1963, S. 469); siche dazu
A. Rothschild, Les limites 3 la protection du nom pgéogra-
phique en tant que marque, Mémoire de DESS, Straflburg
1985, S. 38 bis 39.
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gesichert hat. Zu diesem Zweck wird die
Sachlage, die zur maflgeblichen Zeit tatsich-
lich besteht, untersucht, ohne daff hypotheti-
sche Fallgestaltungen beriicksichtigt werden,
die sich in der Zukunft ergeben kénnen. Dem-
zufolge gibt es — sofern auch die sonstigen
Voraussetzungen vorliegen — entweder keine
iltere Marke, so daf§ die neue Marke zuzu-
lassen ist, oder es gibt eine iltere Marke, so
dafl dann die Eintragung der neuen Marke,
wenn die iltere Marke zu Recht besteht, abge-
lehnt werden wird, oder aber die neue Marke
wird, wenn die iltere zu Unrecht besteht,
zugelassen, es sei denn, daf} in der Richtlinie
ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist.

52. Dies gilt entsprechend auch fiir Fille, in
denen — wie hier — der Inhaber einer ilteren
geographischen Marke Schutz gegeniiber der
neueren Marke begehrt. Die neue Marke kann
nur vorgehen, sofern die iltere im Zeitpunkt
der Entscheidung iiber die diesbeziigliche
Klage ihres Inhabers nicht zu Recht besteht
(z. B. weil sie von Anfang an ungiiltig war

und es ihr nicht gelang, sich im Verkehr

durchzusetzen, oder weil sie anfangs recht-
miflig war, aber nachtriglich aufgrund der
Untitigkeit des Berechtigten zur Gattungs-
bezeichnung wurde 24, usw.).

24 — Als Beispicl dafiir Iifle sich die Bezeichnung ,Sherry™ nennen,
die eine englische Verballhornung des spanischen geographi-
schen Begriffes Jerez darstellt umf sich urspriin licﬁ auf einen
aus dieser Gegend Spaniens stammenden Wein bezog. Infolge
der Untitigkeit der Erzeuger wurde dieser Begriff jedoch 1n

rofiem Umfang von anderen Erzeugern verwendet und wan-

selu sich zu eciner Gattungsbezeichnung (siche dazu die

Schluflantrige des Generalanwalts J.-P. Warner in der bereits

zitierten Rechtssache 12/74 [siehe oben, Nr. 40] auf S. 208).

Dies geschah nicht mit der Bezeichnung der Waren ,,Cham-

pagoe® und ,Cognac®, die in den gleichnamigen Gegenden

Frankreich g den. Es ist darauf hinzuweisen, dafl

die Verwendung dieser Begriffe den deutschen Weinerzeugern
bereits durch die Artikel 274 und 275 des Versailler Vertra
seit 1919 verboten worden war. Dieser Schutz wurde dure|

gemeinschaftsrechtliche Regelungen erginzt (vgl. z.B.

Artike! 6 der Verordnung Nr. 3309/85 [ABI. L 320, S. 9] und

nun Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung Nr. 2333/92 [ABL

L 231, 8. 9)), die sogar mittelbarc Bezugnahmen auf ,,Cham-

agne” von seiten der Hersteller von Schaumweinen ver-

Eicten, die zur Verwendung dieser Bezeichnung nicht berech-

tigt sind, wie ,méthode champenoise® (siche dazu das in

Fuflnote 15 zitierte Urteil Winzersekt).
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53. Auflerdem enthilt die oben genannte
abgelehnte Auffassung eine Unklarheit in
bezug darauf, ob die geographische Angabe
Sfrei* bleiben muff, damit sie als Marke ver-
wendet werden kann oder als eine die Waren
begleitende Angabe anderer Art. Wenn das
erstgenannte zutrifft, leidet diese Auffassung
nimlich unter einem schweren logischen
Widerspruch. Denn wie ist es moglich, dafl
man hente — und sogar aus grundsitzlichen
Erwigungen — den geographischen Begriff
demjenigen verweigert, der als erster die Idee
hatte, ihn zu verwenden, damit derselbe geo-
graphische Begriff fiir seine potentiellen Kon-
kurrenten in der Zukunft frei bleibt?

54, Wenn wiederum unter ,Freihaltebediirf-
nis“ das Bediirfnis zu verstehen ist, daf} der
geographische Begriff jedem Interessterten fiir
erlaubte andere Verwendungen aufler der Ver-
wendung als Marke zur Verfiigung steht, so
wird die Frage in vollem Umfang von der
Richtlinie in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
behandelt, wie ich Kiirze darlegen werde 2.
In diesem Fall geht es jedoch um die Beschrin-
kung der Wirkungen des bereits bestehenden
Rechts aus der Marke. Mit anderen Worten
stellt das Bediirfnis der Konkurrenten nach
anderen Verwendungen des geographischen
Begriffes aufler der Verwendung als Marke
keineswegs einen Grund dafiir dar, dieses
Recht an der Marke dem Berechtigten zu ver-
weigern.

25 — Siche unten, Nen. 60 ff.
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c) Merkmal

55. Diec oben vertretene Auslegung steht in
Einklang mit dem dritten Erfordernis der
streitigen Vorschrift, wonach die geographi-
sche Herkunft ein ,Merkmal“ der Ware dar-
stellen mufl. Dies bedeutet meines Erachtens
nicht lediglich eine gemeinsame Eigenschaft
der Ware, sondern cine Besonderheit, die
geeignet ist, die Ware zu charakterisieren und
zu individualisieren. Was die Herkunft einer
Ware angeht, ist anzumerken, dafl jede Ware
in dem Sinne eine Herkunft hat, daf sie
wirgendwo® hergestellt wurde. In diesem Sinne
ist der Umstand, dafl eine Ware ,irgendwo*
hergestellt wurde, selbstverstindlich und als
solcher unerheblich — wie es selbstverstind-
lich und folglich unerheblich ist, daff sie
sirgendjemand®, ,irgendwann®, auf irgend-
eine ,Art und Weise” hergestellt hat usw. Der
Umstand, dafl die Ware in einer Fabrik in der
Gemeinde A oder im Gewerbegebiet der
Stadt B hergestellt wurde, stellt als solcher
kein ,Merkmal® der Ware unter dem Gesichts-
punkt dar, der hier von Interesse ist, d. h. ein
Element, durch das die Ware individualisiert
und von anderen gleichartigen Waren unter-
schieden werden kann. Der Ort, die Art, die
Zeit der Herstellung oder der Hersteller
gewinnen Bedeutung und sind ein ,Merkmal“
der Ware, wenn sie bereits selbstindig im
Verkehr Bedeutung gewonnen haben, z.B.
sich einen Namen gemacht oder einen Ruf
erlangt haben. Wie bereits dargelegt worden
ist, hat die damit verbundene Ware einen
Anteil an dem Namen, dem Ruf oder einfach
der Eigenschaft, die der Ort, die Art und
Weise der Herstellung oder der Name des
- Herstellers bezeichnen.

56. Im vorliegenden Fall ist der Chiemsee,
wie das vorlegende Gericht bestitigt, haupt-
sichlich als Urlaubsort bekannt; in seiner
Umgebung, die Chiemgau genannt wird, gibt
es Fremdenverkehr und Landwirtschaft, wih-
rend die Gegend nicht fiir die Herstellung
von Textilien oder Bekleidung und insbeson-
dere Sportbekleidung bekannt ist. Aufierdem
gab es zur Zeit der Eintragung der Marken
der Kligerin keine anderen Firmen in der
Gegend, die diese Marke rechtmiflig fiir
gleichartige Waren benutzten 2.

Unter diesen Voraussetzungen war die Wahl
der Angabe ,Chiemsee” durch die Kligerin
zur Kennzeichnung ithrer Waren unter dem
Gesichtspunkt des Artikels 3 Absatz 1 Buch-
stabe c¢ der Richtlinie meines Erachtens
zuldssig. Dieser geographische Begriff scheint
nidmlich im vorliegenden Fall keine geogra-
phische Herkunft zu bezeichnen, sondern
nutzt lediglich die positiven und angenehmen
Empfindungen aus, die das Bild des Sees in
einer schénen, natiirlichen Umgebung in der
Vorstellung des Adressaten auslést (wie die
Erinnerung an oder die Aussicht auf Leben in
der Natur, Ferien und sportliche Betiti-

gung) 7.

57. Es scheinen auch keine anderen in
Artikel 3 Absatz 1 genannten Eintragungs-
hindernisse vorzuliegen. Somit ist davon aus-
zugehen, dafl die Wahl des genannten geogra-

26 — In ihren schriftlichen Erklirungen trigt dic Beklagte zu 1 vor,
auch andere Unternchmen im Bereich des Sees verwendeten
den Namen Chi zur K ichnung der von thnen her-
chtclltcn Bekleidung. Dieser Sachverhalt geht aus dem Vor-
agebeschiu jedoch nicht hervor; das Vorbringen ist daher
unzulissig (vgl. das in Fuinote 20 zitierte Urteil Phytheron
International, Randnrn. 11 bis 14).

27 — Vgl. Urteil vom 7. Mai 1997 in den verbundenen Reches-
sachen C-321/94 bis C-324/94 (Pistre u. a., Slg. 1997, 1-2343,
Randnrn. 37 und 38).
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phischen Begriffes durch die Kligerin hin-
reichend orginell und ,,willkiirlich“ im darge-
legten Sinn und mit Artikel 2 vereinbar ist.
Folglich erhalten auch die Marken der Kli-
gerin, die nur aus dieser Bezeichnung bestehen,
Schutz und riumen der Kligerin ein aus-
schliefflliches Nutzungsrecht ein. Insbeson-
dere verschaffen sie der Kligerin das Recht,
der Benutzung der unter a bis ¢ wiedergege-
benen Marken durch die Beklagten zu wider-
sprechen, da diese Marken mit den ilteren
Marken der Kligerin entweder identisch sind
oder diesen dhneln, dariiber hinaus aber zur
Kennzeichnung der gleichen oder ihnlicher
Waren benutzt werden, so dafl offenkundig
die Gefahr entsteht, daf bei der Allgemein-
heit die unzutreffende Vorstellung entsteht,
daf} alle Waren aus demselben Unternehmen
stammen,

58, Wenn die Marken der Kligerin nicht gegen
Artikel 3 Absatz 1 verstofen, braucht nicht
untersucht zu werden, ob diese Marken gemifl
Artikel 3 Absatz 3 ,infolge ihrer Benutzung®
Unterscheidungskraft erworben haben. Vor-
aussetzung fiir die Anwendung der letztge-
nannten Vorschrift ist nimlich, dafl die Marke
nachtriglich infolge ihrer Benutzung eine
Unterscheidungskraft erworben hat, die ihr
urspriinglich fehlte, was hier nicht der Fall
1st.

59. Da im iibrigen die Angabe ,,Chiemsee®
unter den konkreten Umstinden des Falles
nicht unter das Verbot des Artikels 3 Absatz
1 Buchstabe c fillt, besteht meines Erachtens
kein Grund, die Probleme zu priifen, die im
dritten Teil der ersten Vorabentscheidungs-
frage aufgeworfen werden, weil diese Priifung
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Angaben voraussetzt, die unter diese Vor-

schrift fallen 2.

60. Der zweite Teil der Vorabentscheidungs-
frage des vorlegenden Gerichts geht dahin, ob
bei der Auslegung des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe ¢ Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
der Richtlinie zu beriicksichtigen ist.

61. Diese Frage ist zu verneinen.

62. Durch Artikel 6 sollen die Wirkungen des
ausschliefflichen Rechts an der Marke, das in
Artikel 5 der Richtlinie niedergelegt ist,
beschrinkt werden. Dies bedeutet, dafl die
Marke bereits eingetragen und geschiitzt ist.
Sie hat folglich die Priifung, ob die positiven
und negativen Voraussetzungen, die die
Artikel 2 und 3 Absatz 1 der Richtlinie dafiir
aufstellen und zu denen die Voraussetzungen
des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c gehéren,
bereits erfolgreich durchlaufen. Da die Frage
der Anwendung des Artikels 6 sich nur nach-
triglich ‘stellen kann, beriihrt dieser Artikel
die Auslegung der hier streitigen Vorschrift
folglich nicht unmittelbar.

28 — Ich weise lediglich darauf hin, dafl bei der Entscheidung, ob
cine icoguphlschc Angabe die geographische Herkunft im

dargelegten Sinn von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe
¢ bezcichnet, der Ort im Auge zu behalten ist, an dem die
Herstell die Zuberci oder dic Verarbeitung der Ware

ganz oder Thauptsichlich erfolgt (vgl. auch die Definition in
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 2081/92).
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63. Vielleicht mochte das vorlegende Gericht
erfahren, welche Grenzen fiir den Schutz einer
zulissigerweise aus einer geographischen
Angabe bestechenden Marke gegeniiber Dritten
bestehen, die ein Interesse daran haben, diese
Angabe in ihren Geschiftsbeziehungen zu
nutzen.

64. Geht man von dieser Annahme aus, so ist
anzumerken, dafl Dritte jedenfalls nicht
berechtigt sind, diese Angabe unverindert als
Marke zu benutzen, da dies gegen das aus-
schlieffliche Recht des Inhabers der Marke
verstofien wiirde. Sie sind jedoch berechtigt,
entweder mittelbare Angaben (z. B. beschrei-
bende oder bildliche) %, die die gleiche geo-
graphische Herkunft bezeichnen, oder — falls
erforderlich — dieselbe geographische Angabe
als geographische Bestimmung in anderen
Schriftstiicken und Unterlagen — aufler der
Marke — zu benutzen, die ithre Waren oder
thre geschiftliche Titigkeit generell betreffen,
wobei die guten Verkehrssitten zu beachten
sind, die in dem betreffenden Sektor der Wirt-
schaft gelten. So kénnen sie rechtmiflig die
obengenannte Angabe als geographischen
Begriff (d. h. in ihrer urspriinglichen wértli-
chen Bedeutung) in der geschiftlichen Kor-
respondenz, in Werbeinseraten in der Presse,
zur Kennzeichnung der Ware usw. benut-
zen 30,

29 — Zum Beispiel cine Photographie oder ein Video des Chiem-
sees als Hintergrund fiir eine Werbung fiir Waren, bei denen
es sich auch um den Waren der Kligenin ihnliche Waren han-
deln kann.

30 — Ich sche z. B. nicht, weshalb es verboten werden sollte, in um
den See herum gelegenen Geschiften fiir Touristikartikel
Hemden oder andere Souvenirartikel mit dem Aufdruck des
Namens Chiemsee zu verkaufen — eine in Fremdenverkehrs-
gegenden weitverbreitete geschiftliche Praxis. Eine andere
Frage ist, daf8 dieser Verkauf unter bestimmten Vorausset-
zungen erfolgen mut, z. B. dafl die Benutzung der Angabe
auf das unbedingt notwendige Ma} beschrinkt scin muf}, dafl
dic verkauften Waren cine rechtmiflige Marke tragen miissen,
damit nicht der Eindruck entsteht, da ihre Marke ,Chiem-
see” ist, dal sic nicht in der Nihe von Waren angeboten
werden, die rcchtmiﬂig die letztgenannte Marke tragen, dafl
die Aufschrift des Begriffes mit Schrifttypen erfolgt, die keine
Verwechslungsgefahr hervorrufen, usw.

In diesem Zusammenhang ist das Schicksal
des Namens ,Baccarat® zu erwihnen. Bac-
carat ist ein lothringisches Dorf, daff kaum
bekannt war, bis sich dort vor vielen Jahr-
zehnten ein Unternchmen zur Herstellung
von Artikeln aus Kristallglas niederlief, das
den Namen des Dorfes als Marke fiir seine
Waren verwendete. Diese Waren erlangten
Weltruf mit der Folge, dafl das Wort ,Bacca-
rat” fiir die Allgemeinheit diese Waren und
nicht das lothringische Dorf bedeutet. Im
Dorf und in seiner Umgebung liefen sich

‘auch andere Kristallglasunternechmen nieder,

von denen eines mit Sitz in Baccarat diesen
Namen in seiner Korrespondenz verwendete.
Die franzosischen Gerichte entschieden zu
Recht, daf} der Schutz der Marke der zu ihrer
Fiihrung berechtigten Firma nicht bis zu dem
Punkt ausgedehnt werden kénne, dafl die
oben genannte rechtmiflige Verwendung
dieses Begriffes durch die zweite Firma ver-
boten werde 31.

B —— Zur zweiten Frage

65. Die zweite Vorabentscheidungsfrage des
vorlegenden Gerichts geht im wesentlichen
dahin, ob ein geographischer Begriff, der als
solcher als Marke nicht zulassig ist, aufgrund
dessen eingetragen werden kann, daff er sich
im Verkehr durch Benutzung durchgesetzt
hat, und mit welchen Mitteln diese Durch-
setzung festzustellen ist.

31 — Cour d’appel Nancy, Urteil vom 21. Februar 1980
(P. L. B. D. 1980, III, 227) und Cass. Commerc., Urteil vom
17. Mai 1982 (P. 1. B. D,, 1982, No 312, IIl, 238). Vgl. in
diesem Zusammenhang G. Bonnet, a.a. O. (Fufinote 21),
S. 786 und A. Rothschild, a. a. O. (Fuinotc 23}, S. 33.
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66. Wie aus dem wiedergegebenen Sachver-
halt hervorgeht, haben wir es im vorliegenden
Fall mit einer Kollision der neueren Marken
der Beklagten, die die Anerkennung dieser
Marken anstreben, mit den ilteren eingetra-
genen Marken der Kligerin zu tun.

67. Zunichst ist anzumerken, daf} die Rege-
lungen in Artikel 3 Absatz 3 eine Ausnahme
von den Regelungen in Artikel 3 Absatz 1
Buchstaben b, c und d darstellen. Dies bedeutet
in Fillen wie dem vorliegenden, daf eine geo-
graphische Marke, die nicht eingetragen
werden konnte oder fiir ungiiltig zu erkliren
war, weil sie keine Unterscheidungskraft hatte
und insbesondere weil sie unter Absatz 1
Buchstabe c fiel, eingetragen werden darf oder
nicht fiir ungiiltig erklirt wird, wenn sie nach-
triglich durch ihre Benutzung Unterschei-
dungskraft erlangt hat. Voraussetzung fiir die
Anwendung des Absatzes 3 ist folglich, daf}
das Zeichen um das es geht, unter Absatz 1
Buchstabe c fillt.

68. Ich habe bereits meine Auffassung darge-
legt, dafl die Marken der Kligerin von Anfang
an Unterscheidungskraft hatten und folglich
nicht unter Absatz 1 Buchstabe c fallen. Trifft
diese Auffassung zu, so liegt hier kein Fall
einer Anwendung des Artikels 3 Absatz 3
vor, und es eriibrigt sich folglich die Beant-
wortung der zweiten Vorabentscheidungs-
frage. Der Vollstindigkeit halber werde ich
jedoch auch die Probleme, die die letzte Frage
aufwirft, noch kurz behandeln.
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69. Sowohl die Marken, die als solche Unter-
scheidungskraft haben, als auch diejenigen,
die Unterscheidungskraft nachtriglich durch
ihre Nutzung erlangen, sind nach der Richt-
linie eintragungsfihig, weil sie, sei es auch mit
unterschiedlichen Mitteln, die Grundfunktion
der Marke erfiillen, nimlich die Individuali-
sierung der Waren eines Unternechmens und
ithre Unterscheidung von ihnlichen Waren
anderer Unternchmen.

70. Die Richtlinie erklirt nicht, welcher Art
die ,Benutzung® der Marke sein muf}, damit
diese Unterscheidungskraft erlangt. Da diese
Benutzung jedoch zum Erwerb eines gemein-
schaftlichen Rechts fithrt, nimlich eines Rechts
an der Marke, dessen Inhalt und Umfang
vollstindig durch die Richtlinie geregelt
werden, hat dieser Begriff gemeinschaftsrecht-
lichen Inhalt und ist in den Mitgliedstaaten
gleich auszulegen. Vor allem aus diesem Grund
kénnen die einschligigen Bestimmungen in
den nationalen Rechtsordnungen der Mitglied-
staaten nicht beriicksichtigt werden. Nicht
beriicksichtigt werden kann somit — wie die
Kligerin und die Kommission in ihren schrift-
lichen Erklirungen zu Recht vortragen — die
in der deutschen Rechtsprechung herrschende
Auffassung iiber das Freihaltebediirfnis bei
geographischen Angaben, die im iibrigen, wie
ich bereits dargelegt habe, nicht mit der Richt-
linie vereinbar ist. Ebenso nicht beriicksich-
tigt werden konnen die subtilen Differenzie-
rungen zwischen ,Verkehrsgeltung® und
wVerkehrsdurchsetzung® im deutschen Recht.

71. Meiner Ansicht nach muf die Benutzung
erstens eine — nach der Uberzeugung des
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nationalen Gerichts — angemessene Zeit
gedauert haben. Damit wird die Bestindigkeit
der Marke gepriift, wihrend andererseits ver-
hindert wird, daf8 sich konjunkturabhingige
Gelegenheitsmarken ohne ernsthafte Aussicht
auf Dauer vermehren. Auch wird denjenigen,
die ein rechtliches Interesse daran haben, ihre
eventuellen Einwendungen vorzubringen und

der Eintragung der Marke entgegenzutreten,
die dafiir erforderliche Zeit gegeben.

72. Zweitens mufl sich bei dem betroffenen
Geschiftspublikum die Uberzeugung gebildet
haben, dafl die Marke die Waren eines kon-
kreten Unternchmens kennzeichnet. Dieses
Publikum sind im wesentlichen die Abnehmer
des betreffenden Artikels. Ebenfalls dazu
gehoren grundsitzlich Hindler und Geschifte,
die dhnliche Waren veriuflern, sowie die Her-
steller und Erzeuger solcher Waren. Diese
Gruppen sind jedoch — insbesondere die
letztgenannte — mit Vorsicht zu behandeln.
Dies gilt deshalb, weil diese Gruppen insbe-
sondere aus Griinden des Wettbewerbs unter
Umstinden ein besonderes Interesse an der
Eintragung oder an der Ablehnung der Ein-
tragung der Marke haben, so dafl ihre Ein-
stellung nicht ohne Hintergedanken sein
wird 32,

Was insbesondere die Prozentsitze angeht,
die das vorlegende Gericht nennt, so wird die
Frage grundsitzlich der Beurteilung durch

32 — Zum Beispiel hat cine Firma, die dhnliche Waren vertreibt,
unter Umstinden Interesse daran, dafl die Marke nicht ein-
getragen wird, und zwar in der Hoffnung, daf sie, bis di
Konkurrenzfirma ihre Waren erncut mit ciner anderen Mar
auf dem Markt durchgesetzt hat, cinen Teil der Kundschaft
an sich gezogen haben wird. Oder es wird eine Firma, die
teilweise durch die neue Marke betroffen ist, unter Umstinden
die Eintragung der Marke wollen, weil dies fiir eine wichu-

cre Konkurrentin dieser Firma zu vergleichsweise grofieren
%\Iachmilen fithren wird.

das nationale Gericht zu {iberlassen sein, das
von Fall zu Fall je nach den Umstinden ent-
scheiden wird. Jedoch ist Artikel 3 Absatz 3,
da es sich um eine Ausnahmevorschrift han-
delt, mit einer gewissen Strenge auszulegen.
Da das, wonach gefragt wird, wohl eher der
Grad der Resonanz der Marke bei dem
Publikum ist, an das sie sich richtet, sind
neben ihrer wertmifiigen, qualitativen und
allgemein materiellen Bewertung auch quan-
titative Kriterien ernsthaft zu bericksich-
tigen. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich
der Ansicht, daf} ein Prozentsatz von minde-
stens 50 % eine angemessene Grenze darstellt,
unterhalb deren von einer Durchsetzung der
Marke auf dem Markt nicht die Rede sein
kann,

73. Schliefilich ist, was den Grad der Reso-
nanz der Marke angeht, davon auszugehen,
dafl es nicht cinfach geniigt, daff die Allge-
meinheit wahrgenommen hat, daf} es noch
eine Marke auf dem Markt gibt. Erforderlich
ist zusitzlich, daf sich die Uberzeugung
gebildet hat, dafl die Waren, die die Marke
tragen, mit einem konkreten Unternehmen
zusammenhingen 3,

74. Welche Mittel im einzelnen zum Beweis
der Unterscheidungskraft eingesetzt werden
diirfen, richtet sich grundsitzlich nach den
Beweisverfahrensvorschriften der Mitglied-
staaten; die Wiirdigung der Beweismittel ist
Sache der nationalen Gerichte 34. Die verfah-
rensrechtliche Autonomie der nationalen
Rechtssysteme ist jedoch nicht unbegrenzt,
wenn Beweisgegenstand das Vorliegen einer

33 — Dies bedeutet natiirlich nicht, da die Uberzeugung sich aus-
schlieflich auf dem Markt der Waren gebildet hat.

34 — Vgl. Urteil vom 22. Juni 1994 in der Rechtssache C-9/93
(IHT, Slg. 1994, 1-2789, Randnm. 18 bis 20).
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tatsichlichen Voraussetzung fiir die Anwen-
dung einer Gemeinschaftsrechtsnorm ist.
Folglich ist anzunchmen, dafl aus dem
Gesamtzusammenhang, in dem die Richtlinie
steht, zumindest bestimmte allgemeine Regeln
abzuleiten sind.

75. Erstens miissen die Beweismittel geeignet
sein, d. h. mit dem Beweisgegenstand zusam-
menhingen. Im vorliegenden Fall miifiten die
Beweismittel — da die Frage, iiber die Beweis
zu erheben ist, nicht der geschiftliche Erfolg
der Ware auf dem Markt, sondern die Reso-
nanz der Marke beim Publikum ist, d. h. die
Verbindung der Marke mit einem bestimmten
Unternehmen -~ die Wiirdigung der Breite
und des Ausmafles dieser Resonanz erlauben.
Nicht als geeignet angesehen werden kénnen
folglich Mittel, wie sie die Kligerin vorschligt,
z. B. den Umsatz unter der Marke, die Werbe-
aufwendungen oder die Berichterstattung in
der Presse, weil diese mehr mit dem Geschifts-
gang des Unternehmens und nicht mit der
hier streitigen Frage zusammenhingen.
Dagegen sind Mittel als geeignet anzusehen,
wie sie die Kommission vorschligt, z. B. die
Auffassung der jeweiligen Handelskammer,
der Berufsverbinde und von Sachverstin-

digen.

76. Wenn es mehrere grundsitzlich geeignete
Beweismittel gibt, darf ihr Einsatz aufflerdem
nicht a priori durch die Praxis und erst recht
nicht durch Durchfiihrungsbestimmungen
eingeschrinkt werden. Daher ist die erkennbar
gewordene Tendenz der deutschen Gerichte,
sich nur oder hauptsichlich auf demoskopi-
sche Umfragen zu stiitzen, nicht mit der
Richtlinie vereinbar. Im Ergebnis miissen die
Parteien die Méglichkeit haben, alle geeig-
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neten Mittel zum Beweis und zum Gegenbe-
wets, iiber die sie verfiigen, einzusetzen; es ist
dann Sache des nationalen Gerichts, diese
Beweismittel sachlich zu wiirdigen und even-
tuell bestimmten Beweismitteln grofleres
Gewicht beizumessen.

77. Was speziell demoskopische Umfragen
angeht, so konnen sie nicht als ungeeignet
qualifiziert werden 35, jedoch muf§ der Ein-
satz solcher Meinungsumfragen sparsam und
mit Bedacht erfolgen, insbesondere was ihre

Reprisentativitit und ihre Objektivitit
betrifft.

Dazu muf die Einrichtung, die die Meinungs-
umfrage durchfiihrt, die Gewihr fiir Seris-
sitit und Zuverlissigkeit bieten, und zwar
entweder aufgrund ihres institutionellen Rah-
mens (z. B. ein Universititsinstitut) oder auf-
grund einer beruflichen Spezialisierung (z. B.
ein wichtiges Meinungsumfrageunternehmen),
oder aufgrund der Annahme, daf} es sich um
das fiir den Sachverhalt am besten geeignete
Unternehmen handelt (z. B. ein spezielles, auf
dessen Auswahl sich alle Parteien geeinigt

haben).

Ferner miissen sowohl der reprisentative
Querschnitt der Bevolkerung, der befragt
wird, als auch die gestellten Fragen den oben
dargelegten Kriterien entsprechen; andernfalls
darf die Meinungsumfrage teilweise oder in
vollem Umfang nicht beriicksichtigt werden,

35 — Urtcile vom 9. Dezember 1965 in den verbundenen Rechts-
sache 29/63, 31763, 36/63, 39/63 bis 47/63, 50/63 und 51/63
(Slg. 1965, 1198), vom 29. Februar 1984 in der Rechtssache
37/83 (Rewe-Zentrale, Slg. 1984, 1229) u. a.



WINDSURFING CHIEMSEE

VII — Vorschlag

78. Nach alledem schlage ich vor, die Vorabentscheidungsfragen wie folgt zu beant-
worten:

1. Eine Marke, die ausschlieflilich aus einem geographischen Begriff besteht, ver-
stofdt nicht gegen Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104/EWG,
sofern der Begriff eine Phantasiebezeichnung darstellt oder der Allgemeinheit
unbekannt ist oder sofern keine unmittelbare und zwingende Herkunfts-
beziehung zwischen der Ware, auf die sich die Marke bezieht, und dem geo-
graphischen Gebiet begriindet wird, auf das der Begriff verweist, insbesondere
deshalb, weil das Gebiet entweder bekannt ist oder bekannt werden kann, weil
dort bereits ihnliche Waren hergestellt werden, die von der Allgemeinheit der
Verbraucher wegen ihrer Besonderheit oder ihrer Qualitit geschitzt werden.

2. Eine Marke kann gemifl Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie Unter-
scheidungskraft erwerben, wenn sich aufgrund geeigneter Daten nach der
Uberzeugung des nationalen Gerichts ergibt, dafi durch die Benutzung der
Marke iiber einen angemessenen Zeitraum vor der Anmeldung sich bei den
jeweiligen Verbraucherkreisen die Uberzeugung gebildet hat, daff die Ware, die
durch die Marke gekennzeichnet wird, aus einem konkreten Unternehmen
stammt.
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