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[IMPRESSUM] [EDITORIAL]

Vom Ende einer
erfolgreichen Marke

0BI 2015/52

in kurzer Leitsatz (OBI-LS 2015/45, in diesem Heft Seite 263) mar-

kiert den vorldufigen Schlusspunkt einer mit Spannung verfolgten
Geschichte von wirtschaftlichem Erfolg und markenrechtlichem Schei-
tern. Die Marke ,,Kornspitz“ war (ua) fiir Backwaren und Backmischun-
gen eingetragen. Der Inhaber gestattete jenen Béckern und Lebensmittel-
héndlern, die die Backmischung von ihm bezogen, das damit hergestellte
Gebick als ,,Kornspitz“ zu bezeichnen. Das Produkt hatte Erfolg: Der
»Kornspitz“ trat gleichberechtigt neben Wachauer und Salzstangerl. Zwar
gab es schon frith ein markenrechtliches Wetterleuchten, als ein Siche-
rungsantrag gegen Backmischungen fiir einen ,Kleespitz“ scheiterte
(4 Ob 1104/95). Denn die kurze Zuriickweisungsbegriindung des OGH
lie darauf schlieflen, dass die Vorinstanzen die Unterscheidungskraft
der Marke auch fiir Backwaren verneint hatten. Aber in weiterer Folge
schien kein Zweifel am Markenschutz zu bestehen.

Das dnderte sich mit dem 2010 gestellten Loschungsantrag eines Mit-
bewerbers. Gestiitzt war dieser Antrag nicht, wie man nach dem ersten
Wetterleuchten hitte erwarten kénnen, auf § 33 Abs 1 iVm § 4 Abs 1
Z 3, 4 oder 5 MSchG, also auf schon urspriinglich fehlende Eintragungs-
fahigkeit, sondern auf die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung iSv
§ 33b Abs 1 MSchG (Art 12 Abs 2 MarkenRL). Die weitere Entwicklung
ist bekannt: Der OPM wies den Loschungsantrag zwar ab, soweit er Back-
mischungen und dhnliche Waren betraf, in Bezug auf Backwaren - also
auf den ,Kornspitz“ als solchen - richtete er aber ein Vorabentschei-
dungsersuchen an den EuGH (OM 6/12, Kornspitz, OBI-LS 2013/28). Die-
ser entschied in der Sache gegen den Markeninhaber (C-409/12, Kornspitz
II, OBl 2014/28 [Majchrzak/Graf]): Maflgebend fiir die Entwicklung zur
Gattungsbezeichnung sei das Verstandnis der Endverbraucher, nicht je-
nes der Bicker oder Zwischenhindler; eine nach Art 12 Abs 2 MarkenRL
relevante Untatigkeit liege schon dann vor, wenn es der Markeninhaber
unterlasse, ,,die Verkdufer dazu zu bewegen, die Marke fiir den Vertrieb ei-
ner Ware, fiir die die Marke eingetragen ist, mehr zu benutzen.“ Damit war
der Weg fiir die nun den ordentlichen Gerichten obliegende Sachent-
scheidung vorgezeichnet: Die Marke hatte sich - sollte sie jemals unter-
scheidungskriftig gewesen sein - zur Gattungsbezeichnung entwickelt,
der Markeninhaber hatte nichts dagegen unternommen. Letzteres ist wirt-
schaftlich sogar nachvollziehbar: Aus Marketinggriinden lag es nahe, den
Zusammenhang zwischen dem ,Kornspitz* und industriell gefertigten
Backmischungen nicht allzu sehr zu betonen. Fiir diese Backmischungen
ist die Marke zwar weiterhin aufrecht. Schon der OPM hat aber darauf
hingewiesen, dass bei einer Loschung der Marke fiir Backwaren die Be-
stimmungsangabe ,Backmischung fiir Kornspitze® wohl zuldssig sein
miisste.

Auch Erfolgsgeschichten finden daher manchmal ihr frithes Ende. Das
werden die Beteiligten bedauern, wenn es auf eigenen Fehlern oder un-
ginstigen dufleren Umstdnden beruht. Anders verhilt es sich aber bei ei-
nem Abschied aus freien Stiicken. Und damit bin ich bei einem person-
lichen Schlusspunkt angelangt: Trotz des hervorragenden Umfelds in Re-
daktion und Verlag habe ich mich angesichts einer Verlagerung meiner
fachlichen Interessen entschlossen, meine Mitarbeit in den OBI zu been-
den. Die ,richterliche Feder” wird ab dem néchsten Heft Dr. Hinger vom
OLG Wien fithren. Damit liegt der Unterschied zum Kornspitz auf der
Hand: Am Fortbestand der erfolgreichen Marke OBI besteht kein Zweifel.

Gottfried Musger

[2015]

245



OBl

=» Editorial . ... 245
Vom Ende einer erfolgreichen Marke
Von Gottfried Musger

Beitrage

=» Die Gemeinschaftsmarke. Absolute Eintragungshindernisse . ............. 248
Ein Uberblick tiber die im Jahr 2014 ergangenen Entscheidungen des EuGH und EuG zur Eintra-
gungspraxis auf europaischer Ebene

Auch 2014 sind - in Registrierungs- und Nichtigkeitsverfahren — wieder zahllose Entscheidungen zu den
absoluten Eintragungshindernissen ergangen. Auffallend ist, dass die Spruchpraxis des HABM von den eu-
ropiischen Gerichten regelmiflig bestitigt und nur in Ausnahmefillen revidiert wird. Uberdies lassen sich
einigen Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH Hinweise fiir die Eintragungspraxis entnehmen. Da-
bei sind insb jene Urteile hervorzuheben, die zur Markenfihigkeit und zu den Positionsmarken ergangen
sind. Letztere nehmen eine Hybridstellung zwischen Bildmarken und 3D-Marken ein und werden daher
auch in der Aufzihlung in einer eigenen Kategorie erfasst.

Von Katharina Majchrzak

=» Die kollektive Wahrnenmung der Kabelweitersenderechte
nach der Luksan/van der Let-Entscheidung des EuGH sowie

der Urheberrechts-Novelle 2015 . .......... .. o o o 256
Aus der E des EuGH in der Rs Luksan/van der Let (C-277/10) ergibt sich eine Reihe von Konsequenzen fiir

das osterr Filmurheberrecht, die vor allem § 38 Abs 1 UrhG (,cessio legis“) betreffen. Aus diesem Grund
wurde diese Bestimmung in der mit 1. 10. 2015 in Kraft getretenen Urheberrechts-Novelle 2015 neu ge-

fasst. Dieser Beitrag zeigt, wie sich die europdische Rsp und die Novellierung des § 38 Abs 1 UrhG auf

die Praxis der kollektiven Wahrnehmung der den Filmurhebern zustehenden ,Kabelweitersenderechte®
auswirken.

Von Philipp Homar

OBI-Leitsatze

= OBl-Leitsatze 2015/41—=49 . . . . 263
OGH 11.8.2015,4 0D 2/15W &+ v v v v o e e e e e e e e e e 263
Mit Anmerkung von Gottfried Musger

OGH 11.8.2015,4 0D 30/15D .+« v v o et e e e et e e e e e e e e e e e e 264

Mit Anmerkung von Martina Melcher

Bericht

-» Uberblick Uber die markenrechtliche Rechtsprechung des OLG Wien als

Rechtsmittelgericht gegen patentamtliche Entscheidungen . . . .............. 265
Fortsetzung zu OBI 2015/35, 166
Von David Plasser

Rechtsprechung

=¥ Bildungsreise in die TUrkei — Irrefuhrung bei der Werbung

fir Pauschalreisen. . ....... ... . . . 267
OGH 11. 8. 2015, 4 Ob 107/15m
Mit Anmerkung von Silke Graf

246 [2015]



=» unken.at Il = Zur Verwirkung namensrechtlicher Anspruche

einer Gemeinde . ... ... 274
OGH 11. 8. 2015, 4 Ob 75/15f
Mit Anmerkung von Irene Faber

=» Huawei Technologies — Unterlassungsanspruch bei

standardessenziellen Patenten. . . ... . ... . .. 279
EuGH 16. 7. 2015, C-170/13, Huawei Technologies Co Ltd/ZTE Corp und ZTE Deutschland GmbH
Mit Anmerkung von Stefan Holzweber

=» Die gelbe Jacke — Schutzfristverlangerung bei Musikkompositionen mit Text . . 282
OGH 11. 8. 2015, 4 Ob 50/15d
Mit Anmerkung von Dietmar Dokalik

Standards

= IMPrESSUM .« . o 245
=» Buchbesprechungen . . . ... . 287
=» ZeitschriftenUbersicht . . ... .. . 288

Veranstaltungen & Seminare

Das Phanomen Produktpiraterie — Trends und Defizite

=» 3.12. 2015, 18 h im Festsaal des Hauses der Wiener Kaufmannschaft, Schwarzenbergplatz 14,
1040 Wien
Die Osterreichische Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (OV) organisiert nach
ihrer Generalversammlung am Donnerstag, den 3. 12. 2015 um 18him Festsaal des Hauses der Wiener
Kaufmannschaft, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Wien eine offen zugéangliche Podiumsdiskussion zum
Thema ,Das Phanomen Produktpiraterie — Trends und Defizite®.
Im Rahmen dieser Diskussionsveranstaltung werden Amtsdirektor Gerhard Marosi (zustandig flir Pro-
duktpiraterie im Bundesministerium fUr Finanzen), Dr. Maximilian Burger-Scheidlin (Geschaftsfuhrer
der ICC Austria — Internationale Handelskammer) und Dr. Andreas Manak (ein mit dieser Thematik lau-
fend befasster Rechtsanwalt) kurze Einleitungsstatements zur Bekédmpfung der Produktpiraterie national
und international geben.
Dann wird unter der Leitung von Rechtsanwalt Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko auch mit Vertretern der Wirt-
schaft diskutiert, wie die Situation bei der Produktpiraterie und &hnlichen Problemen insbesondere von
den Betroffenen in Osterreich gesehen wird und die derzeitigen Verfolgungsmaglichkeiten zu bewerten
sind.

Weitere Informationen sind unter www.oev.or.at zu finden. lhre Anmeldung richten Sie bitte an office@oev.

or.at
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