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Dr. Martin Bahr

Wie kann

» e L
dasisein? s ®

Der markenrechtliche Schutz von Allgemein
begriffen am Beispiel von ,Black Friday”

Die Kanzlei Dr. Bahr (www.
Dr-Bahr.com) ist auf den

Bereich des Rechts der

Neuen Medien und den
gewerblichen Rechtsschutz
(Marken-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht) spezia-
lisiert. Unter Suchmaschi-
nen-und-Recht.de betreibt
sie seit 2005 ein eigenes
Themenportal zur rechtli-
chen Dimension von Such-
maschinen.

Wenn Sie dieses Heft in Handen halten, ist er langst vorbei. Die Rede ist vom ,Black Fri-
day”, dem 4. Freitag im November jedes Jahres.

Seit Kurzem ist dieser Begriff in Deutschland markenrechtlich geschiitzt und wird vom
Rechteinhaber dazu genutzt, alle anderen Unternehmen von der Verwendung des Begrif-

fes auszuschlielRen.

Dieser Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr beleuchtet am Beispiel von ,Black Fri-
day”, wie es sein kann, dass Allgemeingriffe als Marke geschiitzt werden und wie sich
betroffene Unternehmer in diesen Fillen am besten verhalten sollten.

Teil 1: Die Ausgangslage

Das deutsche Markenrecht bestimmt die
Rechtslage eigentlich klar und eindeutig:
Begriffe, denen jegliche Unterscheidungskraft
fehlt, konnen grundséatzlich nicht als Marke
geschiitzt werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Daraus darf aber nicht der voreilige Riick-
schluss gezogen werden, dass somit tiberhaupt
kein Allgemeinbegriff als Marke eintragungsfahig
ist. Vielmehr bestimmt das Gesetz ausdriicklich,
dass dem Begriff speziell fiir die angemeldeten
Waren und Dienstleistungen die Unterschei-
dungskraft fehlen muss. Es kommt somit ent-
scheidend darauf an, wofiir der Markenanmelder
den Begriff schiitzen lassen will.

Wer in Deutschland eine Marke anmeldet,
erlangt nicht automatisch fir den gesamten
Waren- und Dienstleistungsbereich Schutz, son-
dern muss sich vielmehr entscheiden: Es gibt
insgesamt 45 unterschiedliche Klassen, in die
samtliche Produkte und Dienstleistungen, die es

am Markt so gibt, gegliedert sind. Dieses Klassen- ¢

verzeichnis listet insgesamt ca. 9.000 Bereiche
auf. Klasse 15 beinhaltet zum Beispiel Musikin-
strumente wie Floten, Gitarren oder Klaviere. In
Klasse 35 finden sich die meisten Bereiche des
Internets wieder, z. B. Optimierung von Suchma-
schinen oder Pay-per-Click-Werbung.
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Beispiel:

Der Begriff ,Apple” ist der eng-
lische Begriff fiir das deutsche
Wort ,Apfel®,
klassische Fall eines allgemei-

eigentlich der

nen Wortes. Obgleich es sich
um einen Allgemeinbegriff han-
delt, ist das Wort eintragungs-
fahig, namlich z. B. fiir den
Bereich ,Computer und Rech-
ner“. Denn Apfel haben nichts
mit Computern zu tun, sodass
niemand hier eine Assoziation
mit Granny Smith & Co. bilden
wird.

Fur die Klasse ,Lebensmittel®
hingegen ware ,Apple” nicht
eintragungsfahig, da hier jeder
sofort an die Paradiesfrucht
denkt.

Es ist also falsch, wenn immer wie-
der behauptet wird, dass Allgemein-
begriffe grundsatzlich vom Marken-
schutz ausgenommen sind. Ein solcher
Automatismus existiert im deutschen
Markenrecht nicht. Freilich gibt es
viele Worte, die klassenitbergreifend
eine allgemeine Bedeutung genielen,
sodass fiir diese stets eine Anmeldung
ausscheidet.

Vor einiger Zeit wurde nun
bekannt, dass der Begriff ,Black Fri-
day“ als Wortmarke beim Deutschen
Patent- und Markenamt geschiitzt ist.!
Das Wort ist insgesamt fiir drei Klas-
sen eingetragen, insbesondere fiir die
Internet-relevanten Klassen 35 und
41, u. a. fir ,Werbung im Internet fiir
Dritte® und ,Vermittlung von Handels-
geschéften fir Dritte, auch im Rahmen
von E-Commerce®

Wie kann das nun aber
sein?

Denn ,Black Friday“ ist in den
Vereinigten Staaten der Freitag nach
Thanksgiving. Da Thanksgiving immer
auf den vierten Donnerstag im Novem-
ber fallt, gilt der darauffolgende Black

Friday als Beginn eines traditionellen
Familienwochenendes und als Start
der Weihnachtseinkaufsaison. Und
selbst wem dies unbekannt sein sollte:
Entsprechende Eintrédge in zahlreichen
Enzyklopédien, z. B. Wikipedia?, zei-
gen, hier handelt es sich ganz klar um
einen Allgemeinbegriff. Studien bele-
gen, dass jedem zweiten Bundesbiirger
das Wort bekannt sein sollte.3

Auch im Online-Bereich hat der
Black Friday inzwischen eine erhebli-
che wirtschaftliche Bedeutung erlangt.
Alleine in Deutschland wird ein
Umsatz im hohen dreistelligen Millio-
nen-Bereich erwartet.

Angesichts dieser Fakten also
noch einmal die Frage: Wie kann
es sein, dass ein solcher Begriff fiir
den Bereich des Internets als Marke
geschitzt wird?

Die Antwort ist - leider - relativ
simpel: Ganz offensichtlich hat hier
ein Mitarbeiter des Markenamtes nicht
aufgepasst und einen Begriff durch-
gewinkt, der jedenfalls fiir einen Teil
der angemeldeten Klassen so niemals
hatte geschitzt werden dirfen. Bei
70.000 Markenanmeldungen pro Jahr
sind solche Fehler kaum auszuschlie-
Ren.

Bei Begriffen wie ,Winterschluss-
verkauf® oder ,Sale” liegt die man-
gelnde Unterscheidungskraft auf der
Hand, bei ,Black Friday® anscheinend
nicht.

Der Blick in die Praxis zeigt, dass
es sich bei ,Black Friday“ um keinen
Einzelfall handelt, sondern dass es
durchaus haufiger dazu kommt, dass
Allgemeinbegriffe eingetragen werden,
die dann spater aufgrund fehlender

Unterscheidungskraft geléscht werden.

Immer wieder versuchen Unternehmen
auf diese Weise, Allgemeinbegriffe zu
monopolisieren, um wirtschaftliche
Vorteile zu erlangen.

Auch im Fall ,Black Friday“ beruft
sich der Markeninhaber, eine Firma
aus Hongkong, darauf, dass nur sie

' Abrufbar unter https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020130575741/DE

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Friday.
3 http://www.presseportal.de/pm/107460/3181704.

berechtigt sei, das Wort zu verwenden.
Das Unternehmen ist bereits unter Hin-
weis auf seinen Markenschutz gegen
Mitbewerber vorgegangen und hat
deren Facebook-Seite und Twitter-Ac-
count sperren lassen.

Teil 2: Die Rechtslage

Das Markenrecht verbietet jedem
Dritten die Verwendung des geschiitz-
ten Begriffes. Dabei ist es unerheblich,
ob der Betroffene selbst das Wort ver-
wendet oder ob er einen Dritten unter-
stltzt, der diesen Begriff benutzt.

Beispiel:

Online-Plattform A,
Unternehmen ihre Waren zum
Verkauf einstellen
verwendet den geschitzten

auf der
kénnen,

Begriff. In einem solchen Fall
begeht nicht nur das Portal A
eine Markenverletzung, sondern
auch samtliche Verkaufer, die
ihre Waren dort anbieten. Dies
gilt unabhéngig davon, ob dem
Unternehmen die Benutzung

bekannt ist.

Damit wére die freie Verwendung
des Begriffs in Deutschland aus und
vorbei. Nur noch der Markeninhaber
dirfte das Wort ,Black Friday“ benut-
zen.

Jeder kann gegen eine eingetragene
Marke ein amtliches Léschungsverfah-
ren initiieren. Das Problem dabei ist
nur: Ein solches Verfahren zieht sich
in aller Regel sehr lange, haufig tber
einige Jahre hin. Bis zu einer endgiil-
tigen gerichtlichen Entscheidung gilt
die Marke als eingetragen. Der Marken-
inhaber geniel3t also entsprechenden
Schutz.

Beruft sich der Markeninhaber im
Rahmen einer gerichtlichen Ausein-
andersetzung mit einem Mitbewerber
auf dieses Markenrecht, kommt dem
angerufenen Gericht keine eigene Ver-
werfungskompetenz zu. Dies bedeutet,
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dass das Gericht nicht selbst dariiber
entscheiden kann, ob die Marke zu
Recht eingetragen wurde oder nicht.
Vielmehr bestimmt hiertiber alleine
das Markenamt im Rahmen des
Loschungsverfahrens. Das Gericht ist
somit formal an die Markeneintragung
gebunden und muss zwingend den
Markenschutz beriicksichtigen, auch
wenn es die Markeneintragung fur
absolut unsinnig halt.

Als einziges Mittel bleibt dem
Gericht in solchen Fallen nur die Még-
lichkeit, das Verfahren auszusetzen
und das Loschungsverfahren abzuwar-
ten. Dies ist jedoch nur in seltenen
Ausnahmefdllen moglich, namlich
nur dann, wenn eine iberwiegende
Wahrscheinlichkeit besteht, dass das
Léschungsverfahren erfolgreich ist.*
Die Logik dahinter ist folgende: Der
Markeninhaber hat ein gesteigertes
Interesse an einer zeitnahen gerichtli-
chen Entscheidung, da es andernfalls
ein Leichtes ware, den Markenschutz
zu unterlaufen, indem einfach ein
Loschungsverfahren beantragt und
dann die Aussetzung des Verfahrens
begehrt wird.

In der Praxis setzen die Gerichte
markenrechtliche Rechtsstreitigkeiten
daher nur in seltenen Ausnahmefallen
aus. Vielmehr ist gangige Ubung, dass
es zu einem Urteil kommt. Auch hinter
diesem Ansatz steckt eine gewisse
Logik: Ein Unternehmen, das wegen
eines Markenschutzes unberechtigt in
Anspruch genommen wurde, hat ent-
sprechende Schadensersatzanspriiche
gegen den Rechteinhaber, wenn spéter
die Marke aufgrund fehlender Unter-
scheidungskraft geloscht wird. Inso-
fern sind die betroffenen Unternehmen
grundsatzlich vor unberechtigten Inan-
spruchnahmen geschiitzt.

Die Betonung liegt dabei aber auf
dem Wort ,grundsétzlich®. Denn ein
Schadensersatzanspruch schiitzt den
unberechtigt in Anspruch Genomme-
nen effektiv nur dann, wenn der Mar-

4BGH, Urt. v. 18.09.2014 — Az.: | ZR 228/12.

keninhaber auch ausreichend liquide
ist, um den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Fehlt es hieran oder wird die
Durchsetzung der Anspriiche erheblich
erschwert, so steht das betroffene
Unternehmen im Ergebnis doch schutz-
los da.

Denn selbst wenn das betroffene
Unternehmen die Gerichtsprozesse
gewinnt, bedeutet dies nicht, dass
es am Ende nicht doch fiir alles auf-
kommen muss. Kénnen namlich vom
Verlierer eines Rechtsstreites die
Gerichtskosten nicht beigetrieben
werden, so haftet der Sieger als soge-
nannter Zweitschuldner hierfir. Der
deutschen Justiz ist es dabei egal, dass
das Unternehmen den Rechtsstreit
eigentlich gewonnen hat. Somit kann
eine Firma den Gerichtsprozess gewin-
nen und doch zugleich wirtschaftlich
verlieren. Da bei Markenstreitigkeiten
die Streitwerte in aller Regel sehr hoch
sind, konnen tiber mehrere Instanzen
durchaus Euro-Betrdge im héheren
funfstelligen Bereich anfallen.

Zusétzliche Probleme bereitet
auch die Durchsetzung gerichtlicher
Entscheidungen im Ausland. Selbst
wenn ein gerichtlicher Titel Gber eine
bestimmte Summe vorliegt, ist keines-
wegs sicher, dass das Geld auch durch
den Gerichtsvollzieher beigetrieben
werden kann. Gerade bei Zwangsvoll-
streckungen im aulereuropdischen
Ausland steht der Glaubiger nicht
selten vor massiven praktischen Pro-
blemen, die mit erheblichem Aufwand
und Kosten verbunden sind. Haufig
wird der Glaubiger dann mit der Frage
konfrontiert, ob sich die Investition
weiteren Geldes tiberhaupt lohnt oder
ob hier nicht der klassische Fall vor-
liegt, dass man schlechtem Geld noch
gutes hinterherwirft.

Im ,Black Friday“-Fall handelt es
sich bei dem betreffenden Markenin-
haber um eine Limited, die ihren Sitz
in Hongkong hat. Damit ware die chi-
nesische Gerichtsharkeit gegeben. Da

zwischen Deutschland und China keine
Vollstreckungsvereinbarung existiert,
misste der Glaubiger somit das deut-
sche Urteil erst in China anerkennen
lassen. Dies ist in der Praxis aber nicht
moglich, sodass der deutsche Glau-
biger ins Leere [duft. Er hat zwar ein
deutsches Gerichtsurteil, kann damit
aber rein gar nichts anfangen.

Teil 3: Unsere Empfehlung

Jedes Unternehmen, das derzeit
tiberlegt, den Begriff ,,Black Friday"”
zu verwenden, sollte sich der zuvor
beschriebenen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Problematik bewusst
sein. Es wére fatal, einfach darauf
zu vertrauen, dass die beantragten
Loschungsverfahren am Ende schon
erfolgreich sein werden. Denn wie
zuvor aufgezeigt kann der Markeninha-
ber sich zunachst auf seine Eintragung
berufen und entsprechende Gerichts-
prozesse initiieren.

Und selbst wenn am Schluss der
gerichtlichen Auseinandersetzung der
Erfolg steht, so ist keineswegs sicher,
dass die angefallenen Kosten nicht
doch zu bezahlen sind, eben weil bei
dem Dritten nichts zu holen ist.

Ob und inwieweit der aktuelle Fall
»Black Friday“ sich entwickelt, ist der-
zeit noch nicht einmal im Ansatz vor-
hersehbar, denn die rechtliche Ausein-
andersetzung in dieser Angelegenheit
steht noch ganz am Anfang.

Die betroffenen Firmen sollten also
fiir sich selbst analysieren, ob sie das
zuvor beschriebene wirtschaftliche
Risiko eingehen und den Namen ver-
wenden wollen oder ob sie Vorsicht
walten lassen und erst einmal bis
zur Klarung der Rechtslage von einer
weiteren Verwendung des Wortes
absehen. Eine einfache Kosten-Nutzen-
Rechnung also. 1



