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Unterscheidungskraft im Markenrecht
1. Allgemeines
Fehlende Unterscheidungskraft ist absolutes Eintragungshindernis, §8II Nr.1 Markengesetzt. Unterscheidungskraft fehlt z.B. bei einfachen Produktbeschreibungen 

(Wäschetrockner “Trockner“) oder Wortmarken ohne Kennzeichnungskraft („öko“, „turbo“)

2. Beispiele aus der Rechtssprechung
2.1 „Baby Dry“ (EUGH vom 20.09.2001, GRUR 2001 1/45)
Sachverhalt: Markenamt in Alicante verweigert Procter & Gamble die Eintragung der Marke „Baby Dry“ für Wegwerfwindeln. Art. 7 schließt Eintragung von „Baby Dry“ aus, weil sie zum einen nur Warenbestimmung ausdrückt; zum anderen fehlt die Unterscheidungskraft. 

[Prüfer(Beschwerdekammer(Europ. Gerichtshof 1. Instanz(EUGH]

EUGH: Marke ist Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, im Windelbereich gäbe es Zusammensetzung „Baby“ und „Dry“ noch nicht ( Unterscheidungskraft gegeben. Fraglich ist, ob Marke eine reine Produktbeschreibung sei. Abzustellen sei auf englischsprachigen Verbraucher. Dieser verwende die Bezeichnung „Baby Dry“ nicht synonym für Wegwerfwindeln (Eintragung
2.2 Wortmarke „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ (BGH, Beschluss vom 17.05.2001, GRUR 2001, 1043) (Dauer 5 ½ Jahre (seit 1995); relativ schnell; Italien bis 20 Jahre Verfahrensdauer)
Sachverhalt: Anmelderin möchte Wortfolge eintragen lassen für: 
Kosmetische Badezusätze, Make-up, Parfüm, Seifen, Shampoos, Tonträger, Uhren, Schmuckwaren, Wecker, Bücher, Kalender, Zeitschriften, Spielkarten, Regen- und Sonnenschirme, Becher, Kochgeschirr, Tassen, Bettwäsche, Hemden, Schuhe, Puppen, Skateboards, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Darbietungen von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion und Filmverleih.

DPMA (Dt. Patent- und Markenamt) lehnt Eintragung ab unter Hinweis auf fehlende Unterscheidungskraft

Bundespatentgericht: Freiheitsbedürfnis steht Eintragung entgegen; Slogan enthält verkürzte Wiedergabe einer Lebensweisheit. („Wie in guten so in schlechten Zeiten“ (kirchl.))
Insbesondere im Medienbereich beschreibe der Slogan nur, dass die Darsteller den Wechselfällen des Lebens unterliegen würden. Außerdem fehle generelle Unterscheidungskraft. Slogan sei inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne fantasievolle Originalität. Verkehr („Wir“) sehe darin keinen Hinweis auf betrieblicher Herkunft.

BGH: Entscheidung muss aufgehoben werden, soweit es nicht um Tonträger, Bücher, Zeitschriften, Fernsehprogrammausstrahlung, Darbietung von Shows, Filmproduktion und Fernsehunterhaltung geht.
Def. Unterscheidungkraft: bedeutet die einer Marke innewohnende Eignung am Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens aufgefasst zu werden. Großzügige Beurteilung nötig, geringfügige Unterscheidungskraft reicht aus für Eintragung. Hat die Wortfolge also ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt oder kommt ihr gewisse Unterscheidungskraft zu. Unterscheidungskraft ist festzumachen an Originalität, Prägnanz oder Kürzel einer Wortfolge.
Grundsätzlich sei die Wortfolge prägnant (kurz und zutreffend); für die Anmeldung im Medienbereich allerdings nur inhaltsbeschreibend. Für alle anderen Produkte liegt keine reine Inhaltsbeschreibung vor (also außer die vom BGH festgelegten). Vielmehr sei der Slogan hier mehrdeutig. Zum einen bezieht sich der Slogan auf die Käufer, deren Leben durch gute und schlechte Zeiten geprägt ist. Zum anderen ist die Nutzung der Produkte in guten wie in schlechten Zeiten möglich. 

Die Mehrdeutigkeit rege zum Nachdenken an, was genüge um geringe Unterscheidungs-kraft zu bejahen. Hingegen fehlt es im Medienbereich an Unterscheidungskraft.
2.3 Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken für Spirituosen (BGH, Urteil 25.03.2004, GRUR 2004, 598)
„Kleiner Feigling“ – „Frechling“
Klägerin(Kl.) ist Markeninhaberin von „Feigling“ und „Kleiner Feigling“ (Wodka mit Feige;) Sie ist Marktführerin. (Bis 1996 gab es keinen „Frechling“)

Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke „Frechling“ (Apfel-Kräuter-Likör).
Kl. Weist überragende Verkehrsbekanntheit nach(98%) und nimmt Beklagte wegen Markenrechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch.

Landgericht und Oberlandgericht geben Klage statt.

BGH: (Typischerweise legt das BGH als erstes Grundsätzliches fest „und hangelt sich dann daran“):
Wortmarke der Kl. Kommt durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Prägender Wortteil ist Begriff „Feigling“; in Zusammenhang mit Spirituosen sei er fantasievoll und originell. Das vorangestellte Wort „Kleiner“ tritt optisch in den Hintergrund. Verkehrskreise fassten dies als Hinweis auf Flaschengröße auf. (Meinung des OLGerichts; ohne empirischen Beleg, aus Zeit- und Kostengründen)
Gegenüber stehen „Feigling“ und „Frechling“. Aufgrund besonderer Aussprache bestünde Verwechslungsgefahr. Zudem könnten die Verbraucher aufgrund der Marktführerschaft des Klägers glauben, zwischen beiden Anbietern bestünden vertragliche oder wirtschaftl. Beziehungen. Das begründet die Verwechslungsgefahr.
BGH: OLG bejaht Verwechslungsgefahr zu Unrecht. Zwar läge hier Warenidentität vor, allerdings ist es fehlerhaft, das Wort „Kleiner“ in den Hintergrund treten zu lassen und davon auszugehen, die Verkehrskreise würden das Wort auf die Flaschengröße beziehen. Abzustellen sei auf Gesamteindruck. „Kleiner“ bestimme Gesamteindruck.

„Kleiner Feigling“ ist spöttisch-ironisch gemeint. Eine Verwechslungsgefahr besteht nicht, weder direkt noch indirekt.
Quelle: Universität Rostock; Prof. Dr. Hucke

