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In umseits niher bezeichneter Rechtssache wurde den Vertretern der klagenden Partei das
Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom 25. April 2002 am 23. Mai 2002 zugestellt. Gegen
dieses Urteil erhebt die klagende Partei durch ihre ausgewiesenen Vertreter innerhalb offener
Frist die nachstehende

aufierordentliche Revision

an den Obersten Gerichtshof in Wien.

Das zitierte Urteil des Oberlandesgerichtes Wien wird seinem gesamten Inhalte nach wegen
unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. Im einzelnen fithrt die klagende Partei hiezu
folgendes aus:

I

1.1.

1.2

Zur Zulissigkeit der auflerordentlichen Revision

Das angefochtene Urteil das Oberlandesgerichtes Wien behandelt eine Problematik die
bisher vom Obersten Gerichtshof nicht eindeutig entschieden wurde. Nach Ansicht der
klagenden Partei weisen die bisher ergangenen Entscheidungen des Obersten
Gerichtshofes in eine andere Richtung und unterstiitzen die Rechtsansicht der klagenden
Partei. In diesem Sinne steht das angefochtene Urteil im Widerspruch zu den bisherigen
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in vergleichbaren Fillen, bzw. falls man
diese Félle vom vorliegenden Fall differenzieren sollte, handelt es sich um neue
Rechtsfragen die im Sinne einer Einheitlichkeit der Judikatur und im Sinne der
Rechtsicherheit entschieden werden sollten.

Dariiber hinaus steht das angefochtene Urteil im Widerspruch zu der neueren Judikatur
des Europdischen Gerichthofs, sodass die Frage zu stellen ist, ob das angefochtene
Urteil im FEinklang mit jenen Grundsitzen steht, die hinsichtlich der
Unterscheidungskraft von Marken vom Europidischen Gerichtshof entwickelt wurden.
Auch dies stellt ein gewichtiges Argument fiir die Zuldssigkeit dieser aulerordentlichen
Revision dar.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass sich das angefochtene
Urteil hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Marken und des daraus abzuleitenden
Schutzumfanges auf Vorentscheidungen des Obersten Gerichtshofes stiitzt, die vor der
letzten Novellierung des Markenschutzgesetzes ergangen sind. Aus allen diesen
Griinden ist die klagende Partei der Ansicht, dass die gegensténdliche Revision trotz der
Unzuléssigkeitserklarung durch das Oberlandesgericht Wien in der angefochtenen
Entscheidung fiir zuldssig erkldrt werden sollte. Die genaue Begriindung fiir die
Zulassigkeit ergibt sich aus den nachstehenden detaillierten Erwégungen.

Die wichtigste Rechtsfrage, die im vorliegenden Fall zu 1Gsen ist, betrifft die
Unterscheidungskraft und Schutzfahigkeit der Marke KINDER, auf welche die Klage
gestiitzt  ist. Richtig ist, dass die Marke KINDER aufgrund eines
Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen wurde. Die Tatsache, dass die Eintragung
aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises erfolgte, bedeutet allerdings nur, dass die
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Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung bereits einen iiberragenden Bekanntheitsgrad
erreicht und sich im Verkehr als eindeutiger Hinweis auf das Unternehmen der
Markeneigentiimerin  durchgesetzt hatte. Die Eintragung einer Marke mit
Verkehrsgeltung bedeutet nicht automatisch, dass der Marke keine inhérente
Unterscheidungskraft zukommt. Es ist natiirlich auch richtig, dass zum Zeitpunkt der

Anmeldung der Ssterreichischen Marke Nr. 153.602 KINDER am 18. Februar 1994 das ..

Osterreichische Patentamt aufgrund der frilheren Rechtslage die mit der Ersten EU
Markenrichtlinie! nicht im Einklang stand, die Marke KINDER wahrscheinlich nicht
zugelassen hitte. Die Rechtslage hat sich jedoch in der Zwischenzeit gedndert und die
Bestimmungen iiber die absoluten SchutzausschlieBungsgriinde im Markenschutzgesetz
seit seiner letzten Novellierung mit Wirksamkeit vom 23. Juli 1999 sind nun praktisch
wortgleich mit den entsprechenden Bestimmungen der Gemeinschaftsmarken-
verordnung® und praktisch aller anderen europdischen Markenschutzgesetzen. Nach
Ansicht der klagenden Partei ist daher die Marke KINDER unter der heutigen
Rechtslage als inhdrent unterscheidungskriftig anzusehen.

Sowohl der Gerichtshof erster Instanz der Europidischen Gemeinschaften sowie der
Europdische Gerichtshof in seiner einzigen bisher ergangenen Entscheidung’ zur Frage
der Zulissigkeit von Marken, haben bereits einige Grundsitze entwickelt. Insbesondere
wurde klargestellt, dass Markenworte, die nur aus Worten der Alltagssprache bestehen,
egal ob es sich um Worte handelt, die grammatikalisch richtig gebildet sind oder nicht,
grundsitzlich auch als Marken geeignet sein konnen, selbst wenn sie sinnvolle Beziige
zu den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aufweisen. So wurde z.B.
die Marke DOUBLEMINT" als inhérent unterscheidungskriftig zugelassen, obwohl fiir
jeden der Englischen Sprache kundigen Konsumenten klar ist, dass das Wort
"Doppelminze” bedeutet. Der Gerichtshof erster Instanz der Européischen
Gemeinschaften hat dazu die Meinung vertreten, dass die Bezeichnung "Doppelminze”
nicht geeignet ist, das Produkt ausreichend zu beschreiben, d.h. dass dieses Zeichen
nicht als beschreibende Angabe im geschiftlichen Verkehr dienen kann, weil es
zumindest zweier verschiedener Bedeutungsinhalte zuginglich ist. Dieses Markenwort
kann vom Konsumenten ndmlich einerseits als Hinweis auf die doppelte Menge von
Minze gegeniiber einem iblichen Kaugummi mit Minzegeschmack gedeutet werden,
sowie andererseits auch als Hinweis darauf, dass das Produkt zwei verschiedene Sorten
von Minze enthalten kann. Eigentlich wére sogar noch eine dritte Bedeutung
denkmdglich, ndmlich jene, dass es sich um einé Doppelpackung von Kaugummi mit
Minzegeschmack handelt, doch ist der Gerichtshof darauf nicht mehr eingegangen.
Abzuleiten ist aus dieser Entscheidung aber jedenfalls, dass Wort die der Alltagssprache
als Marken nur dann ausgeschlossen sind, wenn sie eindeutig und unmissverstindlich
auf das Produkt oder die Dienstleistung mit dieser Markenbezeichnung hindeuten, in
welchem Falle sie vom Konsumenten natiirlich auch nicht mehr als Marken verstanden
werden kdnnen.

! Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der

Mitgliedsstaaten iiber die Marken (89/104/EWG)

? Verordnung (EG) Nr. 40/94 iiber die Gemeinschaftsmarke Abl Nr. L 011 vom 14. Jinner 1994

? Urteil des FuGH vom 20.9.2001, Fall C-383/99 P, BABY-DRY

* Entscheidung des Gerichts erster.Instanz der Europiischen Gemeinschaften vom 31.1.2001, Fall C/193/99
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1.4. Noch klarer kommen diese Grundsatze in der BABY-DRY Entscheidung des EuGH

1.5.

insbesondere im Zusammenhang mit den Schlussantrigen des Generalanwalts Jacobs
zum Ausdruck. In dieser Entscheidung hat der Europiische Gerichtshof indirekt eine
sehr klare Unterscheidung zwischen der Marke und der jeweiligen Sachbezeichnung
herausgearbeitet. Natlirlich wird jedermann, dem die Markenbezeichnung BABY-DRY
fiir Babywindeln gegeniiberliegt, eine Assoziation mit bestimmten Eigenschaften diese
Produktes herstellen, ndmlich dass es dazu dient, die Babys trocken zu halten, wobei
natiirlich auch in Betracht gezogen werden muss, dass sich das Trockenhalten nicht
unbedingt auf das Baby beziehen muss, sondern durchaus auch jene Person betreffen
kann, welche das Baby halt. Das Markenwort BABY-DRY allein ist weder in der Lage
als Sachbezeichnung zu dienen, noch kann es das Produkt klar und unmissverstandlich
beschreiben. Es wird fiir den Hersteller dieses Produktes selbstverstéindlich notwendig
sein, die entsprechende Sachbezeichnung, namlich Babywindeln, zu verwenden, damit
der Konsument weil}, was er bei seinem Kauf bekommt. Es ist fiir den Konsumenten
sicherlich nicht ausreichend, nur das Wort BABY-DRY zu sehen, um zu wissen, dass es
sich um Babywindeln handelt. In diesem Sinne ist das Wort BABY-DRY trotz der
moglichen Assoziationen durchaus geeignet als Marke zu dienen und zwar aufgrund
seiner inhdrenten Unterscheidungskraft.

Weiters wurde bereits in der Berufung auf eine sehr interessante Entscheidung der Cour
de Justice Benelux, d.h. des Obersten Gerichtshofes im Benelux vom 19 Janner 1981,
Zahl A 80/3, verwiesen, die als Beilage :/KK dieser Berufung beigelegt wurde und
welche die Frage der Ahnlichkeit der Marken KINDER und KINDER SPORT
auseinanderzusetzen und dabei in Form einer Vorabentscheidung die
Unterscheidungskraft und Schutzwiirdigkeit der Marke KINDER zu priifen hatte. Das
Wort "Kinder" ist sowohl in der flimischen Sprache wie auch in der deutschen Sprache,
die eine der Amtssprachen in Belgien ist, ein Wort der Alltagssprache wie auch in
Osterreich und zwar mit demselben Bedeutungsinhalt.. Die Cour de Justice Benelux
fithrte dazu insbesondere folgendes aus:

"Un vocable correspondant a une forme déclinée du substantif — tel le mot
Kinder — que moyennant l'adjonction d'autres éléments verbaux sert dans
deux des langues utilisées, dans le Benelux, a designer la catégorie des
consommateurs évoquées par le vocable, peut constituer au sens de l'article
ler, alinéa ler de la loi uniforme [Loi uniforme Benelux] une marque de
produit a la condition que ce vocable ne soit pas exclusivement descriptif et
qu'il permette a suffisance l'identification de l'entreprise dont le produit
provient.”

"Attendu qu'un vocable appartenant au langage courant évoquant la
catégorie des consommateurs & laquelle le produit est plus particuliérement
destiné, ne peut étre considéré comme 'exclusivement’ descriptif que si ce
vocable, toutes circonstances de la cause prises en considération, ne peut
étre entendu autrement que comme l'indication de la destination du produit
de telle sorte que des tiers seraient empéchés d'indiquer la méme
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destination de produis identiques ou similaires de la maniére usuelle dans le
langage courant.”

1.6 Alle obigen Ausfilhrungen iiber die inhdrente Unterscheidungskrafi von Worten der
Alltagssprache sagen allerdings noch nichts iiber den Schutzumfang einer solchen

Marke aus. Es ist aber nach Ansicht der klagenden Partei davon auszugehen, dass jede .-

eingetragene Marke vom rechtlichen Standpunkt aus den selben Schutzumfang haben
muss. Es gibt keine Vorschrift in irgendwelchen markenrechtlichen Bestimmungen, die
den Schutzumfang von Marken a priori festlegen. Wohl aber ist bei der Feststellung des
Schutzumfanges fiir die Zwecke eines Eingriffsverfahrens vom tatsdchlichen
Verstindnis des Durchschnittsverbrauchers auszugehen, und der Schutzumfang einer
Marke wird natiirlich in einem sehr hohen Malle davon abhingen, in welchem Umfang
die Marke am Markt tatsdchlich verwendet wurde. Eine Marke, die bereits so bekannt
geworden ist, dass sie automatisch mit einem bestimmten Unternehmen assoziiert wird,
verfiigt daher iiber einen wesentlich weiteren Schutzbereich, als eine Marke, die weder
mit einem Produkt noch mit einem Unternehmen assoziiert werden kann. Dies
entspricht auch der Gesetzeslage, wonach geméll § 10 Abs. 2 MSchG einer bekannten
Marke, die sich bereits in geringerem oder héherem MaBe in Verkehr als Hinweis auf
das Unternehmen das Markeneigentiimers durchgesetzt hat, Schutz nicht nur gegentiiber
der Verwendung eines gleichen oder ihnlichen Zeichens fiir dieselben oder dhnliche
Waren oder Dienstleistungen Schutz zukommt, sondern auch gegeniliber unihnlichen
Waren und Dienstleistungen. Dabei wird in § 10 Abs. 2 MSchG keine strikte
Unterscheidung zwischen dem Schutz gegeniiber gleichen oder dhnlichen Waren oder
Dienstleistungen und dem Schutz gegeniiber allen un#hnlichen Waren und
Dienstleistungen getroffen. Es ist davon auszugehen, dass je nach dem MaBle der
tatsichlichen Verkehrsdurchsetzung dieser Schutzbereich gegeniiber undhnlichen
Waren oder Dienstleistungen kleiner oder groBer zu bemessen sein wird, bis zum Fall
einer beriihmten Marke, der dann wohl Schutz gegeniiber allen #hnlichen und
undhnlichen Waren und Dienstleistungen zukommen soll.

1.7. Auch der Oberste Gerichtshof ist bisher von. dieser Ansicht ausgegangen. Dabei soll
insbesondere auf die CA/CA-Ferntouristik Entscheidung® hingewiesen werden, da auch
in diesem Fall eine zumindest nach alter Rechtslage nicht eintragungsfihige
Bezeichnung, nédmlich die Buchstabenfolge CA, Gegenstand der Auseinandersetzung

3 Ubersetzung des Klagevertreters: "Ein Vokabel, welches der deklinierten Form eines Hauptwortes entspricht —
so wie das Wort Kinder — und welches unter Bedachtnahme auf die Hinzufiigung anderer verbaler Elemente in
zwei im Benelux iiblichen Sprachen dazu dient eine Kategorie von Konsumenten durch dieses Vokabel
anzudeuten, kann im Sinne des Artikel 1, Absatz | des einheitlichen Gesetzes [Einheitliches Gesetz des Benelux]
eine Marke fiir ein Produkt darstellen, vorausgesetzt daf dieses Vokabel nicht ausschliefSlich beschreibend ist
und in ausreichendem Maf3e die Bestimmung des Unternehmens, aus welchem das Produkt stammt, erlaubt.”

"In Erwdgung, daf} ein Vokabel, welches der Alitagssprache angehirt und eine Kategorie von Konsumenten
andeutet, fiir welche das Produkt insbesondere bestimmt ist, kann nicht als 'ausschlieflich’ beschreibend
angesehen werden, es sei denn, dafi dieses Vokabel unter Bedachtmahme auf alle Umstinde des Falles nur als
Hinweis auf die Bestimmung des Produktes verstanden werden kann und zwar so, daf8 Dritte daran gehindert
widren, auf dieselbe Bestimmung von gleichen und Ghnlichen Produkten in tiblicher Weise in der Alltagssprache
hinzuweisen.”

® OGH vom 25.6.1996, 4 Ob 2138/96, ecolex 1996, 870




aufSerordentliche Revision

) an das Handelsgericht Wien / GZ 38 Cg 90/00 ¢

Ferrero Osterreich HandelsgmbH / MediaClan Gesellschaft fiir Online Medien GmbH
Seite 6

war. Selbst nach der derzeitigen Priifungsrichtlinien des Harmonisierungsamtes fiir den
Binnenmarkt’ sind Buchstabenmarken die aus nur zwei Buchstaben bestehen kaum
eintragungsfahig. Aus diesem Grunde wurde die Marke Nr. 68.193 CA nur aufgrund
eines Verkehrsgeltungsnachweises fiir "Wertpapiere" Klasse 16 und "Bank und
Kreditgeschifte" in Klasse 36 eingetragen. Dieser Verkehrsgeltungsnachweis sowie die

Verwendung der Buchstabenfolge CA als Firmenlogo fiihrten dazu, dass der in diesem . .-

Falle klagenden Creditanstalt ein Schutz gegen unhnliche Dienstleistungen, nimlich
jene eines Reisebliros zugesprochen wurde, obwohl aufler Streit stand, dass die
klagende Creditanstalt weder selbst noch tiber Tochtergesellschaften irgendeine
Reisebiirotitigkeit oder eine Tatigkeit ausilibte. Der Oberste Gerichtshof ist daher davon
ausgegangen, dass

> eine an sich nicht schiitzbare Bezeichnung
» die nur flir ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen Verkehrsgeltung genoss
> auch gegeniiber unéhnlichen Waren und Dienstleistungen durchsetzbar ist,

sogar ohne dass es notwendig gewesen wire, eine mégliche Beeintrichtigung der
Unterscheidungskraft des Zeichens oder eine unlautere Ausniitzung der Wertschitzung
des Zeichens nachzuweisen.

Dieser Fall ist mit dem vorliegenden Fall durchaus im Sinne der dargelegten Umstiinde
vergleichbar, wobei allerdings der OGH zu einem diametral entgegengesetzten Schluss
gelangte.

1.8. Ahnliches ergibt sich auch aus der ersten BOSS/BOSS! Entscheidung des OGHS, WO €5
sich ebenfalls um ein Wort der Alltagssprache - allerdings der englischen
Alltagssprache — handelte, nimlich das Wort "Boss". Zusitzlich kam dem Wort "Boss"
noch ein spezifischer Sinngehalt fir die Waren der Hugo Boss AG, nimlich fiir
Herrenbekleidung zu und zwar in dem Sinne, dass es sich hier um Bekleidung fiir
Herren in gehobenen Positionen d.h. in Chefpositionen handeln kénnte. Trotz dieses
Bedeutungsinhaltes der durchaus mit den Bedeutungsinhalt der Marke KINDER
vergleichbar und auch im deutschen Sprachraum genauso verstindlich ist, ging der
OGH davon aus, dass die Bekanntheit der Marke einen klasseniibergreifenden Schutz
automatisch gewihrleisten wiirde, auch wenn es keinen Nachweis fiir eine Gefdhrdung
der Unterscheidungskraft oder eine unlautere -Ausniitzung der Wertschitzung des
Klagsmarke gébe, wobei letzteres in diesem Verfahren auch eine Rolle spielte, aber
nicht genau untersucht sondern angenommen wurde.’

7 http://oami.ew. int/DE/marque/directives/exam.htm

¥ OGH vom 13.5.1997, 4 OB 105/97 p

® "Die K1 nimmt fiir ihre Marke "BOSS" und ihr Firmenschlagwort "BOSS" brancheniibergreifenden Schutz in
Anspruch. Sie stiitzt sich dabei einerseits auf Art 16 Abs 3 TRIPS-Abk und andererseits auf sittenwidrige
Rufausbeutung nach § 1 UWG.

Rufausbeutung ist nach § 1 UWG sittenwidrig, wenn sich der Verletzer an Ruf und Ansehen einer fremden Ware
(Leistung) anhéngt und diese fiir den Absatz seiner (ungleichartigen und nicht konkurrierenden) Ware
auszunutzen sucht (OB1 1997, 83 - Football Association; OBI 1997, 72 - Schiirzenjager, jeweils mwN; s auch
Schanda, Merchandising - Leistungsschutz statt Markenschutz, ecolex 1997, 264; Gladt, Zum Rechtsschutz fiir
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Dieser Fall ist insoferne vergleichbar; als hier ein Wort der allgemeinen Sprache, d.h.
insbesondere der englischen aber auch der deutschen Sprache; keineswegs dem Verkehr
entzogen, jedoch dessen Eigenschaft als Marke anerkannt und brancheniibergreifend
durchgesetzt wurde. Daraus kann nur der Schluss abgeleitet werden, dass Worte der

Alltagssprache, zumindest aber Worte der Alltagssprache die sich im Verkehr.

durchgesetzt haben, nicht nur als Marken geschiitzt werden konnen, sondern dass
solchen Zeichen derselbe klasseniibergreifende Schutz zukommt wie anderen ebenfalls
so bekannten Zeichen, die nicht aus Worten der Alltagssprache bestehen. Das Kriterium
ist das Mal} der Verkehrsdurchsetzung, nicht aber die Frage, ob das Zeichen nur
aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden konnte oder nicht. Zumindest
erscheint dies die einzig mégliche Interpretation der zitierten bisherigen Entscheidungen
des OGH =zu dieser Frage zu sein, wobei darauf hinzuweisen ist, dass beide
Entscheidungen, dh. sowohl die CA-Entscheidung wie die BOSS-Entscheidung
aufgrund der Gesetzeslage vor der Novellierung des Markenschutzgesetzes ergangen
sind.

1.9. Aus der zitierten Judikatur ldsst sich weiters ableiten, dass der OGH bisher keinen
Unterschied gemacht hat, ob eine Marke aus einem Wort besteht, dass der
Alltagssprache angehort, oder aus einem reinen Phantasiewort, bzw. soweit ein
Unterschied gemacht wurde, ist jedenfalls klar, dass ein aufgrund seiner
Verkehrsdurchsetzung als Marke geschiitztes Wort der Alltagssprache ebenfalls
klasseniibergreifenden Schutz genielen kann. Dies entspricht auch der eingangs
dargelegten Judikatur der europdische Gerichte. Das angefochtene Urteil setzt sich
damit in Widerspruch, wenn es davon spricht, dass ein Wort der Alltagssprache wie das
Wort "Kinder" nicht monopolisiert werden kann. Das Oberlandesgericht Wien vermeint
nicht unzutreffend, dass in der Alltagssprache unter dem Begriff "Kinder" junge
Menschen verstanden werden. Gleiches gilt aber fiir den Begriff der Alltagssprache
"Boss", worunter jedermann den Chef eines Unternehmens oder einen Vorgesetzten
versteht. Im Zusammenhang mit Waren- oder Dienstleistungen wird allerdings niemand
unter dem Begriff "Boss" einen Vorgesetzten verstehen und genauso wenig wird
jemand unter dem Begriff "Kinder" junge Menschen verstehen, weil weder Kinder noch
Vorgesetzte Waren oder Dienstleistungen sein kénnen. Hier liegt nicht nur ein
Widerspruch mit der bisherigen Judikatur vor, sondern auch ein Missverstindnis
zwischen einem Wort der Alltagssprache und einer Marke. Andernfalls wire die
Bestimmung des § 10 Abs. 3 Zif. 2 MSchG sinnlos und auf diesen Zusammenhang hat
der Europdische Gerichtshof in seiner BABY-DRY-Entscheidung hinsichtlich der
entsprechenden Bestimmungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Artikel 7 und
Artikel 12) klar hingewiesen. Um diesen Zusammenhang auch hinsichtlich des

beriihmte und bekannte Marken, OBl 1993, 49 (56 ff)). Der "gute Ruf" bekannter Kennzeichen beruht auf den
besonderen Eigenschaften, die sie aus der breiten Masse der Konkurrenz herausheben. Durch die Wahl eines zur
Verwechslung geeigneten Zeichens werden Giitevorstellungen, die mit dem Originalzeichen verbunden sind, auf
die verwechselbar dhnlich bezeichnete Ware iibertragen und dadurch schmarotzerisch ausgebeutet (OBl 1997, 83
- Football Association mwN; s auch Mayrhofer, Rufausbeutung im Recht des unlauteren Wettbewerbs 224 f).
Unlauteres Schmarotzen liegt nur vor, wenn die Gefahr einer Ruflibertragung gegeben ist (Thomasberger,
Rufausbeutung im Wettbewerbsrecht 113)."

et AL
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Osterreichischen  Rechtsbereiches darzustellen und das MiBverstindnis der
Unterinstanzen auszuriumen erscheint es ebenfalls angezeigt, diese Revision
zuzulassen.

Aus allen geschilderten Griinden erscheint die gegenstindliche Revision zur Kldrung

der aufgezeigten Rechtsfragen, die noch nicht, beziehungsweise in entgegengesetztem . - -

Sinne entschieden wurden, zuldssig und sinnvoll. Auch im Hinblick auf die Judikatur
der européischen Gerichte ist die Zuldssigkeit der Revision anzunehmen.

Die Tatsache, dass es sich um eine Rechtsfrage wesentlicher Bedeutung handelt, kann
nach Ansicht der klagenden Partei ebenfalls nicht in Zweifel gezogen werden.
Abgeschen davon, dass es sich bei der hier involvierten Marke "Kinder" um eine der
wertvollsten europdischen Marken handelt, so ist die Frage der Schiitzbarkeit dieses
Zeichens — als Marke und nicht vielleicht als Wort der Alltagssprache — auch fiir hnlich
gelagerte Fille von grofler Wichtigkeit, da erfahrungsgemil gerade die bekanntesten
und beriihmtesten Marken entweder Worte der Alltagssprache enthalten, oder daraus
bestehen, oder doch in hohem MalBe beschreibend, wenn auch nicht ausschlieflich
beschreibend sind (COCA-COLA, GENERAL MOTORS, GENERAL ELECTRIC,
BRITISH AMERICAN TOBACCO, VOLKSWAGEN, SPAR, ASSICURATIONI
GENERALI etc.)

II. Begriindung der Revision

Die wichtigsten der hier relevanten Rechtsfragen wurden oben bereits dargelegt. Das
angefochtene Urteil des Oberlandesgerichtes Wien leidet nach Ansicht der klagenden Partei
an folgenden Rechtsméngeln:

2.1.

Die Unterinstanzen gehen davon aus, dass die Klagsmarke Nr. 153.602 "KINDER"
"ihre Unterscheidungskraft fast ausschlieflich aus ihrer Gestaltung als Wort-Bild-
Marke, ndmlich dem Schrifizug mit dem schwarzen "K" und dem roten "inder"
[beziehe]™°. Dabei iibersehen die Untergerichte, dass laut stindiger Judikatur die
Zeichenghnlichkeit nach drei Kriterien zu beurteilen ist, nimlich nach den Kritierien des
Wortbildes, des Wortklanges und Wortsinnes, wobei bereits eine Verwechslungsgefahr
nach nur einem dieser drei Kriterien die Zeichen als verwechselbar dhnlich qualifiziert.
Die These der Unterinstanzen lduft darauf hinaus, dass das gegenstindliche
Klagszeichen — angeblich weil es sich um ein Wort der Alltagssprache handle — nicht
nur ausschlieBlich nach dem Kriterium des Wortbildes zu priifen wire, sondern schon
geringe Unterschiede in der grafischen Ausgestaltung jede Verwechslungsgefahr
ausschlielen wiirden. Dies steht in diametralem Gegensatz zur gesamten Judikatur der
Gerichte und Markenbehorden seit mehr als einem Jahrhundert.

Dariiberhinaus ist zu beachten, dass auch hinsichtlich des Wortbildes zwischen der
Marke Nr. 153.602 "KINDER" in kleinen Druckbuchstaben und der Verwendung des
Zeichens "KINDER" als Domain, ebenfalls in kleinen Druckbuchstaben, kaum ein

1% Seite 12 der angefochtenen Entscheidung
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wahrnehmbarer Unterschied besteht. Damit 1duft die Argumentation der Untergerichte
auf die erstaunliche Schlussfolgerung hinaus, dass der einzige Unterschied die rote
Farbe des Buchstabens "K" wire und dass dieser allein ausreichen wiirde, um jegliche
Verwechslungsgefahr auszuschlieBen. Diese These erscheint nicht nachvollziehbar.

Die Unterinstanzen vertreten weiters die These, dass "[d]ie Internetadresse der.

Beklagten www kinder.at .. nicht von der Klagsmarke, sondern von dem ihr
zugrundegelegten Verstindnis des Wortes "Kinder" als Wort der Alltagssprache [lebt]".
Warum dies so sein soll wird von den Unterinstanzen nicht erklart. Das Recht an der
Domain ist ein Namensrecht. Der Name ist ein Zeichen, welches durchaus im Konflikt
mit anderen Zeichen stehen kann. Das gilt flir Telegrammadressen und
Fernschreibadressen genauso wie fiir Domains. Es kann als gerichtsnotorisch angesehen
werden, dass eine Unzahl von Unternehmen ihre Marken und insbesondere ihre
beriihmten Marken als Domains verwenden und insbesondere dann, wenn, wie im
vorliegenden Fall eine Marke beriihmter ist als der charakteristische Firmenbestandteil.
Es ist davon auszugehen dass die Marke KINDER mit der ausser Streit stehenden und
als gerichtsbekannt annerkannten Berlihmtheit noch bekannter ist als der
charakteristische Firmenbestandteil "Ferrero". Die Ferrero-Gruppe verfligt auch {iber
eine Vielzahl von Domains mit verschiedenen Extensions, nicht jedoch iiber diese
Domain mit der Landesextension .at, weil ihr hier die beklagte Partei unter Missachtung
der Markenrechte an der Bezeichnung KINDER rechtswidrig zuvorgekommen ist.

Es ist zwar durchaus denkbar, dass jemand die Domain www.kinder.at aufruft, um
eventuell Informationen iiber Kinder zu erhalten. Genausogut ist es aber mdéglich, dass
jemand diese Domain aufruft, weil er vermeint, Informationen iiber Produkte mit der
Markenbezeichnung KINDER und diverse Promotions fiir diese Marke zu erhalten.
Auch die Unterinstanzen kénnen den lezteren Fall nicht ausschlieBen und in diesem
Falle muB} es zu Verwechslungen kommen, die dem Sinn und Zweck des Zeichenrechts
widersprechen.

Um zu gewihrleisten, dass die klagende Partei ihre Markenrechte an der Marke 153.602
KINDER im geschiftlichen Verkehr ausschlieBlich verwenden kann, wie dies in § 10
MSchG vorgesehen ist, muss eine jingere fast identische Domain den élteren
Markenrechten der klagenden Partei weichen, weil es sich sonst nicht mehr um ein
ausschlieBliches Recht handeln wiirde. ‘

Das Recht an der Marke stellt laut stindiger Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ein
Eigentumsrecht dar und in dieses Eigentumsrecht hat die beklagte Partei durch die
Eintragung der Domain kinder.at zu ihren Gunsten eingegriffen. Nur wenn die Domain
kinder.at von der beklagten Partei geldscht wird, kann gewdhrleistet werden, dass die
klagende Partei im ungeschmalterten Genuf ihres Eigentumsrechts an der berithmten
Marke KINDER bleibt. Die Gewdhrung anderer Rechte an dem Zeichen KINDER an
Dritte, wie z. B. die Einrdumung des Rechtes an der Domain kinder.at stellt eine
Beeintrichtigung des Eigentumsrechts an der Bezeichnung KINDER zugunsten der
klagenden Partei dar, d. h. es wird hier einem Dritten ein Recht eingerdumt, das in
Wahrheit der klagenden Parteien zusteht, sodass die klagende Partei schon aus dem

i L Ry A L LA el
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Grunde ihres Eigentumsrechts allein berechtigt ist, die Herausgabe eines zu Unrecht
erworbenen Teilrechtes an dem Zeichen KINDER zu verlangen.

Die Registrierung der Domain kinder.at durch die beklagte Partei stellt nicht nur
angesichts der offensichtlich geplanten Verwendung im geschéftlichen Verkehr durch

die beklagte Partei einen Versto3 gegen den lauteren Wettbewerb sowie einen Verstof.. -

gegen die Bestimmungen des MSchG dar, sondern gleichzeitig auch einen Eingriff in
das Eigentumsrecht der klagenden Partei. Die klagende Partei ist daher berechtigt,
gegen die beklagte Partei auch eine Eigentumsklage einzubringen, sodal die
gegenstindliche Klage auch auf den Bestimmungen der §§ 366 ff. ABGB beruht. Das
Eigentumsrecht erlaubt es dem Eigentlimer "jeden anderen von dem Besitze seiner
Sache auszuschlieBen" und "seine ihm vorenthaltene Sache von jedem Inhaber durch
die Eigentumsklage gerichtlich zu fordern”. Im Sinne des ABGB ist das Recht an der
Marke ebenfalls eine Sache und in diesem Sinne ist die klagende Partei berechtigt, die
Domain kinder.at, die das ausschlieflliche Recht der Eigentiimerin, d. h. der klagenden
Partei, an dem Zeichen KINDER beeintrichtigt bzw. den klagenden Parteien die
Verwendung ihres Zeichens KINDER im Internet vorenthélt, von der beklagten Partei
zu fordern. ‘

Die angefochtene Entscheidung geht davon aus, dass das Wort Kinder ein Begriff der
Alltagssprache und als solches absolut schutzunfihig wire''. Dabei verweist das
Oberlandesgericht Wien auf langst iiberholte Entscheidungen'? die tiberdies auch nicht
einen solchen Grundsatz in dieser Allgemeinheit zum Ausdruck bringen. Sodann
behauptet das Oberlandesgericht Wien, dass flir das Wort KINDER ein absolutes
Freihaltebediirfnis bestehe, und verkennt dabei, dass dieses Rechtskonstrukt in den
Markenschutzgesetzen auf der Basis der ersten EU-Markenrichtlinie eigentlich keinen
Platz mehr hat. Es wire vielleicht noch argumentierbar, dass Worte im beschrinkten
Umfang fiir den Verkehr freigehalten werden miissen, doch passt ein absolutes
Freihaltebediirfnis wie es frilher in einigen Entscheidungen nach der fritheren
Rechtslage =~ angenommen  wurde, nicht mehr in  die  absoluten
Schutzverweigerungsgriinde = der  Markenschutzgesetze,  einschliefflich  des
dsterreichischen Markenrechtsgesetz. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf
die zur Frage der Zuléssigkeit dieser Revision zitierten Entscheidungen sowohl der
europdischen Gerichte sowie des OGH verwiesen, gemdB welchen Worte der
Alltagssprache nicht nur als Marken schutzwiirdig sind, sondern auch einen auf dem
jeweiligen Bekanntheitsgrad und der Verkehrsdurchsetzung basierenden Schutzumfang
geniefen. Diese Ausfiihrungen in der angefochtenen Entscheidung sind daher nach
Ansicht der klagenden Partei nicht haltbar.

s et b s e bt s s

2.5 Die Argumentation des Oberlandesgerichtes Wien gipfelt in der folgenden Aussage:

" "Gewisse Bezeichnungen werden von der Rechtsprechung sogar als absolut schutzunfihig beurteilt: Fiir
Worter der allgemeinen Umgangssprache, aber auch fiir Ausdriicke einer Fachsprache, besteht ein absolutes
Freihaltebediirfnis" ( Seite 14 der angefochtenen Entscheidung)

2 OBI 1990, 117; OBI 1996, 141
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"Das Wort "KINDER" kann nicht der Sprache durch Monopolisierung
zugunsten einer bestimmten Person entzogen werden. w3

Hier liegt ein grundsitzliches Missverstindnis vor, denn es geht hier nicht um die
Monopolisierung eines Wortes der Alltagssprache, sondern um den Schutz einer Marke,

das heisst eines Unternehmenskennzeichens. Die angefochtene Entscheidung vermengt - -

diese beiden Begriffe und vermeint dies darauf stiitzen zu kénnen daB das Wort
KINDER ein Wort der Alltagssprache ist. Dies erfordert eine genauere Darlegung.

Eine Wortmarke besteht naturgemaB aus einem Wort. Dies gilt natlirlich gleicherweise
fiir Wort-Bild-Marken deren beherrschender Bestandteil das Wort ist wie im
vorliegenden Falle, denn die grafische Ausgestaltung des Klagszeichens ist geringfiigig.
Das Wort aus dem die Marke besteht kann ein Phantasiewort sein oder es kann ein Wort
der Alltagssprache sein. Ist es ein Wort der Alltagssprache so kann dieses Wort
entweder als Wort der Alltagssprache oder kennzeichenmiflig verwendet werden. Wird
ein Wort der Alltagssprache das zugunsten eines anderen als Marke registriert ist,
kennzeichenmiBig gebraucht, so stellt dies einen Markeneingriff dar. Wird dasselbe
Wort aber nicht kennzeichenmifig sondern als Wort der Alltagssprache verwendet, so
stellt es laut ausdriicklicher Bestimmung des § 10 Abs. 3 MSchG keinen Markeneingriff
dar. Es ist eben ein grundlegender Unterschied, ob jemand seine Produkte als "Mode flir
Kinder" ankiindigt, wenn er Kindermoden filhrt, oder ob jemand z.B. Taschenmesser
unter der Bezeichnung KINDER verkauft, in welchem Falle er dieses Wort
kennzeichenméBig beniitzt.

Wiirde es nicht méglich sein Worte der Alltagssprache als Marken einzutragen, ja sogar
solche Worte, die Assoziationen zu den von der Marke umfassten Waren- und
Dienstleistungen auslésen so wire die Bestimmung des § 10 Abs. 3 Zif. 2 entweder
unsinnig oder iiberfliissig. In Wahrheit will diese Bestimmung aber lediglich nochmals
klar zum Ausdruck bringen, dass der Markenschutz natiirlich nur immer gegeniiber
einer kennzeichenmifligen Verwendung wirksam werden kann, nicht aber gegeniiber
einer Verwendung -in der allgemeinen Sprache. Diese Differenzierung fehlt den
Entscheidungen der Unterinstanzen, sodaB sie zu einem rechtsirrigen Schluf} gelangen.

Geht man im Sinne der vorstehenden Ausfiihrungen davon aus, dass die Klagsmarke
nur die kennzeichenmifige Verwendung des Wortes KINDER umfasst und in diesem
Rahmen nur einen Schutz gegen eine kennzeichenmiflige Verwendung eines gleichen
oder dhnlichen Zeichens gewahrt, nicht aber gegen den Gebrauch des Wortes KINDER
in der Alltagssprache, so mul} noch die Frage gepriift werden, ob die beklagte Partei in
Form der Domain kinder.at eine der Alltagssprache zuzuordnende Aussage trifft, oder
ob die Verwendung einer Domain nicht ebenfalls eine kennzeichenméflige Verwendung
ist.

Die gesamte bisherige Judikatur betreffend Konflikte zwischen Marken und Domains ist
in diesem einen Punkt sehr eindeutig, ndmlich dass die Verwendung eines Wortes als

13 Seite 14 unten der angefochtenen Entscheidung
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Domain eine kennzeichenmiBige Verwendung ist. Die beklagte Partei bringt zum
Beispiel nicht eine Broschiire heraus, mit der sie Informationen iiber Kinder ankiindigt,
was sicher eine unbeanstandbare, weil nicht kennzeichenmiBige Verwendung wire
sondern sie bedient sich der Bezeichnung KINDER als eines Namensrechtes, d.h. einer
Bezeichnung, die in Form der Domain auf ihr Unternehmen hinweisen soll. Dies stellt

einen kennzeichenméfBigen Gebrauch und daher eine Verletzung des Markenrechtes der-

klagenden Partei an der berilhmten Marke KINDER dar. Damit 16st sich in einfacher
und logischer Form der Konflikt der Unterinstanzen zwischen einem Wort der
Alltagssprache und einem Kennzeichenrecht (Markenrecht), welches die Unterinstanzen
vermeinten nur in der Form 16sen zu kénnen, dass sie der Marke KINDER iiberhaupt
jeden Schutz hinsichtlich des Wortes absprechen und die in Wahrheit duflerst geringe
grafische Ausgestaltung als "spezifische, einmalige grafische Aufmachung"*
qualifizieren.

Die Richtigkeit dieser Uberlegungen ist wohl am besten anhand der weltberiihmten
Computermarke APPLE darzustellen, bei der es sich ebenfalls um ein Wort der
Alltagssprache, wenn auch der englischen Alltagssprache, handelt. Angesichts ihrer
Beriihmtheit geniefit die Marke APPLE natiirlich auch klasseniibergreifenden Schutz
gemdB § 10 Abs. 2 MSchG und kdnnte daher wahrscheinlich gegen fast alle
undhnlichen Waren- und Dienstleistungen durchgesetzt werden. Es wire nun geradezu
unvorstellbar im Zusammenhang mit dieser Marke, die gleichfalls allein aus einem
Wort der Alltagssprache besteht, z.B. zu behaupten, dass das Wort "Apfel” nicht der
Sprache durch Monopolisierung zugunsten einer bestimmten Person entzogen werden
kann. Warum das aber bei dem ebenfalls zur Alltagssprache gehérigen Wort "Kinder"
anders sein soll, kann den Ausflihrungen der beiden unterinstanzlichen Entscheidungen
nicht entnommen werden.

Ein weiterer Aspekt der in dieser Revision noch zu erdrtern ist, betrifft die Frage, ob die
Eintragung der Domain durch die beklagte Partei bereits einen Markeneingriff darstellt,
oder ob dies nur dann der Fall wire, wenn die beklagte Partei bereits fiir Unternehmen
unter dieser Internetadresse werben wiirde.

Ausgehend von den Feststellungen der Untergerichte beabsichtigt die beklagte Partei
auf ihre Website ein Portal fiir Eltern und Kinder einzurichten. Ein Portal ist eine
Website, bei welcher man an verschiedene andere Adressen und Informationsquellen
weitergeleitet wird, unter anderem natiirlich auch an solche Adressen, welche Produkte
und Dienstleistungen anbieten. Die Zweckbestimmung fiir Eltern und Kinder umfasst
daher die Absicht mit diesem Portal alle Arten von Waren und Dienstleistungen zu
vermitteln und fir diese zu werben, das heillt unter anderem auch fir
Konkurrenzprodukte der klagenden Partei. Hier liegt ein weiteres Missverstdndnis der
Unterinstanzen  vor, die  feststellen, dass Internetdienstleistungen  mit
Schokoladeprodukten in keiner Weise vergleichbar wiren und eine
Verwechslungsgefahr daher ausgeschlossen werden kénne.

" Seite 11 der erstinstanzlichen Entscheidung vom 10.12.2001
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Die beklagte Partei hat aber niemals behauptet und die Untergerichte haben niemals
festgestellt, dass die beklagte Partei beabsichtigen wiirde, ihre eigenen Dienstleistungen
unter dieser Internetadresse anzubieten, sondern es wurde vielmehr festgestellt, dass
hier ein Portal von der beklagten Partei eingerichtet werden soll, das naturgemil zu
dem Zweck bestimmt ist, eine Vielzahl von Waren- und Dienstleistungen fiir Eltern und
Kinder d.h. auch Nahrungsmittel und d.h. auch Schokoladeprodukte, die gerade von-
Kindern sehr gern gegessen werden, die aber Eltern auch nicht verschméhen, unter der
Internetadresse www.kinder.at direkt oder indirekt anzubieten. Nur wenn entgegen den
Feststellungen der Untergerichte diese Website dafiir bestimmt wire, fir
Internetdienstleistungen zu werben, konnte das Argument einer durchgreifenden
Verschiedenheit der Waren- und Dienstleistungen ilberhaupt in Betracht gezogen
werden. Auch dann wiirde dies aber angesichts des klasseniibergreifenden Schutzes der
Marke KINDER einen Markeneingriff darstellen.

Betrachtet man daher die Feststellungen der Untergerichte hinsichtlich des geplanten
Portals so wie sie den Beweisergebnis entsprechen und missversteht man den Begriff
Portal nicht so wie die Untergerichte, so ergibt sich eindeutig, die zumindest eine
drohende Gefahr des Markenmissbrauchs durch die Verwendung der Domain kinder.at
besteht. Die Ausfilhrungen in der angefochtenen Entscheidung, wonach die beklagte
Partei das Vergleichsanbot auch aus anderen Griinden hétte ablehnen kénnen als
deshalb weil sie sich nicht verpflichten wollte, fir Konkurrenzprodukte auf der
geplanten Website zu werben mag theoretisch und rechtlich zutreffen, dndert aber nichts
an der Tatsache, dass die Vergleichsgespriche in Wahrheit nur zu dieser Frage
stattgefunden haben und eine Verbesserung des Vergleichsanbotes durch eine
Neuformulierung der Werbeverbote nur deshalb erfolgte, weil die beklagte Partei
behauptete nach der ersten Formulierung des Vergleichsanbotes kénne sie nicht einmal
mehr fiir McDonalds werben. Auch wenn man all dies aus formalen Griinden auBler
Betracht 14sst, so bleibt trotzdem die Tatsache bestehen, dass ein Portal fiir Eltern und
Kinder nur von der Werbung lebt und leben kann und es der klagenden Partei nicht
zumutbar ist zu warten, bis ein direkter Markeneingriff geschieht, sondern dass die
klagende Partei nach den Feststellungen der Untergerichte allein schon berechtigt ist,
ein Verbot eines nicht nur drohenden sondemn bereits angekiindigten Markeneingriffs
(argumento Portal) zu verlangen.

In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwdhnt bleiben, dass nach stindiger
Judikatur des Schieds- und Vergleichszentrums der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum in Genf, welches sich allerdings nur mit Domainstreitigkeiten betreffend
Domains mit dem Extensions .com, .org, .net, nicht aber mit Domains mit der
Landesextension .at befassen kann, die Tatsache der Eintragung einer Domain auch
ohne dass darauf eine Website aufscheint, als Markeneingriff gewertet wird, der zu
einer Loschung der Domain fiihrt, es sei denn, dass der Inhaber der in das Markenrecht
eingreifenden = Domain die Eintragung gerade 'dieser Domain  durch
beriicksichtigungswiirdige Griinde rechtfertigen kann.'®

1 Entscheidung vom 6.6.2001 harrodstores.com, Fall D2001-0456
(http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0456.htmi); Entscheidung vom 15.2.2001
areafendi.com, Fall D2000-1743 (http:/arbiter.wipo.int/domains/decisions/htm1/2000/d2000-1635.html) ; uva.
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III. Antrag

Die klagende Partei stellt sohin durch ihre ausgewiesenen Vertreter den

Antrag

der Oberste Gerichtshof wolle

1.

die Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom
25. April 2002, GZ 5 R 32/02s (38 Cg 90/00t des Handelsgerichtes Wien) als zuldssig
erkldren;

der Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom
25. April 2002, GZ 5 R 32/02s (38 Cg 90/00t des Handelsgerichtes Wien) Folge geben
und dieses Urteil der Vorinstanz in dem Sinne abéndern, dass dem Klagebegehren
vollinhaltlich stattgegeben wird; in eventu

der Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom
25. April 2002, GZ S R 32/02s (38 Cg 90/00t des Handelsgerichtes Wien) Folge geben
und dieses Urteil der Vorinstanz aufheben sowie die Rechtssache zur erginzenden
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an die Unterinstanzen zuriickverweisen;

jedenfalls der beklagten Partei den Ersatz der Kosten des Verfahrens aller Instanzen an
die klagende Partei gemdB § 19a RAO zu Handen der Vertreter der klagenden Partei
binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution aufiragen.

Wien, am 20. Juni 2002

Ferrero Osterreich Handelsges.m.b.H.

An Kosten werden verzeichnet:
(Bemessungsgrundlage: EUR 36.336,42

Revision TP 3C verfafit EUR 940,00
50 % ES EUR 470,00
20 % USt EUR 282,00
Pauschalgebiihr EUR 1.061.00

Insgesamt EUR 2.753,00




