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Antrag'

des Freistaates Sachsen

EntschlieBung des Bundésraters zur Anderung des Marken-
gesetzes (Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeu-
tender Personen und Kulturgiiter)

~ Der Ministerprasident Dresden, den 27. Februar 2001
des Freistaates Sachsen-

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ministerprasidenten
Kurt Beck

Schr geehrter Herr Kollege,
die Sachsische Staatsregierung hat beschlossen, dem Bundesrat die in der Anlage
bei geﬁigte '
Entschliefang zur Andemng dea Markengesetzes (Ansschluss des
Markenschutzes an Namen bedeutender Personen und Kulturgiiter)

zur Beratung zuzuleiten.

Ich bitte Sic, die Vorlage gemnﬂ § 36 Abs. 2 der Geschaﬁsordnung des
Bundesrates auf die Tagesordnung der 760. Sitzung des Bundesrates am 9. Miicz

2001 zu sctzep. Nach der Behandhung im Pleoum solf die Entschlicfung den
_Ausschiissen zur weiteren Bcranmg iiberwicscn werdeii.

Mit freundiichen Griiflen

s

Kurt Biedenkopf

~ Vertrieb: Bundesanzeiger Vedagsgeselischait mbH, Postfach 1320, 53C03 Bona
Telefon: 02287 3820240 Telsiax: 0226/3320844
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Anlage

EntschlieBung des Bundesrates zur Knderung des Markengesetzes
{(Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender Personen

und Kulturgﬁtér)

In Besorgnis erregender Weise hat die Praxis um sich gegrif-
fen, Namen beriihmter Personlichkeiten (z. B. Johann Sebastian
Bach) und bekannter Kunstwerke (z. B. Mona Lisa) unter Marken-
schutz zu stellen. Die Absicht einer rechtsmissbriuchlichen
Handhabung durch die‘Markenanmeldef oder -inhaber ist nicht

auszuschlieBen oder wegen des Markeninhalts gar zu vermuten.

Die Beurteilungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes
(DPMA) zur Eintragungsfahigkeit solcher Wort- und/oder Bild-
marken ist nicht stets einheitlich. In einigen Fidllen lehnt
das DPMA die BEintragung wegen des Vorliegens absoluter Schutz-
hindernisse, wie etwa mangelnde Unterscheidungskraft (§ 8 Abs.
2 Nr. 1 MarkenG) oder Freihaltebedirfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG), ab (Mona Lisa, Mozart), wahrend in nahezu vergleich-
baren Fdllen Eintragungen vorgenommen werden (Schékoladenméd—
chen, Johann Sebastian Bach). Die Uneinheitlichkeit in der Be-
wertung setzt sich im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundespa-
tentgericht und dem Bundesgerichtshof fort, wobei von diesen
Gerichten unterschiedlich strenge MaBstdbe angelegt werden.
Bedingt ist dies dadurch, dass das Markengesetz keine eindeu-
tige Regelung zum Ausschluss allgemeiner Kulturgliter von der

Eintragung als (geschiitzte) Marke enthdlt.

AuBerst unbefriedigend ist weiterhin, dass vielfach nach er-
folgter Uﬁterschutzstellung als Marke Unterlassungs- und Scha-
densersatzanspriiche geltend gemacht oder Lizenzgeblihren erho-
ben werden. Zwar begegnén die Gerichte dieser nicht hinzuneh-
menden Praxis zum Teil durch die Einordnung als "Hinterhalts-
marke". Nach dieser Rechtsprechung ist die Geltendmachung mar-

kenrechtlicher Anspriiche rechtsmissbrduchlich und damit unzu-
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l3ssig, wenn eine Marke ausschlieRlich zu dem Zweck angemeldef
wurde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu iber-
ziehen. Im Prozessfalle birgt dies jedoch erhebliche Risiken
. fiir den Inanspruchgenommenen. AuBergefichtlich werden oftmals
zur Abwehr angédrohter einstweiliger Vérfﬁgungen Zahlungen ge-

leistet, um groferen Schaden zu vermeiden.

Eine zufriedenstellende LOsung kann deshalb nur durch eine
klare gesetzliche Regeluﬁg im Bereich der Markenf&higkeit (§ 3
MarkenG) und der Eintragungshindernisse (§ 8 MarkenG) gefunden

werden.

Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat die Bundesregie-

rung auf,

im Rahmen der anstehendén'Novellierung des Markengesetzes ge-
setzliche Ldsungsmoglichkeiten im oben aufgezeigten Sinne vor-

zuschlagen.
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Beschluss
des Bundesrates

" EntschlieBung des Bundesrates zur Anderung des Markengesetzes
(Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender. Personen

und Kulturguter)

- Der Bundesrat hat in seiner 763. Sltzung am 11. Ma1 2001 die aus der Anlage
ersichtliche EntschheBung gefasst
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Anlage

EntschlieBung des Bundesrates zur Anderung des Markehgesetzes
(Ausschluss des Markenschutzes an Namen bedeutender Personen
und Kulturgtiter) »

In Besorgnis erregender Weise hat die Praxis um sich gegriffen, Namen berithmter
Personlichkeiten (z. B. Johann Sebastian Bach) und bekannter Kunstwerke (z. B.
Mona Lisa) unter Markenschutz zu stellen. Die Absicht einer rechtsmiss- '
brauchlichen Handhabung durch die Markenanmelder oder -inhaber ist nicht
auszuschlieBen oder wegen des Markeninhalts gar zu vermuten. '

Die Beurteilungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) zur -
Eintragungsféihigkeit solcher Wort- und/oder Bildmarken ist nicht stets einheitlich.
In einigen Fillen lehnt das DPMA die Eintragung wegen des Vorliegens absoluter
Schutzhindernisse, wie etwa mangelnde Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) oder Freihaltebediirfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), ab (Mona- Lisa,
Mozart), wihrend in nahezu vergleichbaren Fillen Eintragungen vorgenommen
werden (Schokoladenmidchen, Johann Sebastian Bach). Die Uneinheitlichkeit in
der Bewertung setzt sich im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundespatentgericht
~und dem Bundesgerichtshof fort,r wobei von diesen Gerichten unterschiedlich
strenge MaBstibe angelegt werden. Bedingt ist dies dadurch, dass das Markengesetz
keine eindeutige Regelung zum Ausschluss allgemeiner Kulturgiiter von der
~ Eintragung als (geschiitzte) Marke enthalt. |

AuBerst unbefriedigend ‘ist weiterhin, dass vielfach nach erfolgter Unterschutz-
stellung als Marke Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche geltend gemacht
oder Lizenzgebiihren erhoben werden. Zwar begegnen die Gerichte dieser nicht
hinzunehmenden Praxis zum Teil durch die Einordnung als "Hinterhaltsmarke".
Nach dieser Rechtsprechung ist die Geltendmachung markenrechtlicher Anspriiche
rechtsmissbriuchlich und damit unzulissig, wenn eine Marke ausschlieBlich zu dem
Zweck angemeldet wurde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu
iiberzichen. Im Prozessfalle birgt dies jedoch erhebliche Risiken fiir den
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~ Inanspruchgenommenen. AuBergerichtlich werden oftmals zur Abwehr angedrohter '
einstweiliger Verfiigungen Zahlungen geleistet, um grofleren Schaden zu
vermeiden. '

Eine zufriedenstellende Losung kann deshalb nur durch eine klare gesetzliche
Regelung im Bereich der Markenfihigkeit (§ 3 ‘\/IarkenG) und der Eintragungs-
hindernisse (§ 8 MarkenG) gefunden werden.. '

Vor diesem Hmtergrund fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf,

im Rahmen der anstehenden Novellierung des Markengesetzes gesetzliche
Losungsmdglichkeiten im oben aufgezeigten Sinne vorzuschlagen.



