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Fortsetzung im Streit um WM-Marken:
Harmonisierungsamt entscheidet zugunsten

der FIFA

Im August 2005 berichteten wir Uber den Streit
zwischen FIFA und Ferrero um die WM-Marken
und Uber den Beschluss des Bundespatentgerichts
(BPatG) vom 3.8.2005. Das BPatG hielt die Losch-
ungsentscheidungen des Deutschen Patent- und
Markenamts hinsichtlich der deutschen FIFA-Wort-
marken ,,FuB3ball WM 2006 und , WM 2006" nur
teilweise aufrecht. Fiir manche Waren und Dienst-
leistungen brauchte man danach eine Lizenz, fur
viele andere nicht.

Kurz vor Jahresende Uberschlagen sich jetzt die
Ereignisse: Ferrero und FIFA stritten sich parallel
auch vor dem Harmonisierungsamt in Alicante, und
zwar um die Gemeinschaftsmarken , WM 2006,

. FuBball WM 2006", , WM Deutschland®, ,,Deutsch-
land 2006 und ,WM Deutschland 2006". Das Amt
entschied am 28.10.2005 kontrdr zum deutschen
BPatG. Es bestdtigte die Markenrechte der FIFA
vollumfanglich, das heif3t fir alle Waren und Dienst-
leistungen.

Auch vor den deutschen Instanzgerichten in Ham-
burg und Frankfurt am Main standen sich Ferrero
und FIFA gegentiber — wieder mit kontrdren Ergeb-
nissen: Sieg fur FIFA in Hamburg, Sieg fur Ferrero
in Frankfurt am Main.

Wer darf nun wie werben? Darauf gibt es leider
keine einfache Antwort. Hier eine Schneise im
Dickicht aus Entscheidungen und Gesetzen fiir alle,
die mit der WM werben wollen.

Der zwischen FIFA und Ferrero — stellvertretend
fur viele, die mit der WM werben wollen — seit
langem schwelende Streit entspinnt sich im Kern
um die Fragen:

- Sind Begriffe wie ,,FuBball WM 2006", WM 2006
und ,,Deutschland 2006" Uberhaupt als Marken
schutzfahig? Denn daftir missten diese Bezeich-
nungen ausreichend unterscheidungskréftig sein,
um als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes
Unternehmen, in diesem Fall die FIFA, zu dienen.

- MUssen die Begriffe zur Benutzung durch die
Allgemeinheit freigehalten werden oder sind sie
zu Gunsten der FIFA monopolisierbar?

- Kénnen sich Dritte, wie Ferrero, Marken sichern,
die Bestandteile wie ,,2006", ,,Deutschland 2006"
oder — mit Blick auf die ndchste FuB3ball WM —
,2010" oder , WM 2010* enthalten?

Eine abschlieBende Entscheidung und damit auch
klare und verbindliche Antworten sind vor der
WM nicht zu erwarten. Sicher ist deshalb zurzeit
nur, dass die strittigen Bezeichnungen zumindest
beschreibend benutzt werden kdnnen. Etwa:
JTrinkt XY-Bier zur WMI Aber auch bei beschrei-
bender Verwendung der Begriffe hingt es von
Nuancen in der Ausgestaltung der Werbemittel ab,
ob man damit Rechte der FIFA verletzt. Eine weitere
Alternative wire, die Begriffe komplett zu ver-
meiden und stattdessen mit Assoziationen zu arbei-
ten, wie es derzeit Media Markt mit dem Slogan
,Wir holen den Titell" macht.
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Rechts-Chaos: Widerspruch in den gerichtlichen

Entscheidungen

Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts
vom 3.8.2005

Wie berichtet, hatte das Bundespatentgericht
(BPatG) dariiber zu entscheiden, ob das Deutsche
Patent- und Markenamt (DPMA) zu Recht die Mar-
ken ,,FuBBball WM 2006" und , WM 2006 fur samtliche
eingetragenen Waren und Dienstleistungen als
|6schungsreif erachtet hatte. Es folgte in seinem
Beschluss vom 3.8.2005 der Meinung des DPMA nur
teilweise und differenzierte zwischen den einzelnen
Waren und Dienstleistungen: Das Gericht erach-
tete die Marken fur all diejenigen Waren und Dienst-
leistungen fUr 16schungsreif, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Durchfihrung der Ver-
marktung der FuBballweltmeisterschaft stehen. So
bestatigte es die zuvor ergangenen Ldschungsent-
scheidungen des DPMA etwa im Hinblick auf die
Dienstleistungen: z.B. Organisation von Sportwett-
bewerben, Unterhaltung, Telekommunikation und
Waren wie beispielsweise Sportartikel und be-
spielte Bildtrdger (eine ausfuhrliche Liste hierzu
finden Sie in unserer Broschure ,,FuBball WM 2006
— Wer darf wie werben?" vom August 2005).
Zur Begriindung fihrte das BPatG aus, dass der
Begriff ,,FuB3ball WM 2006" einen internationalen
FuBballwettkampf im Jahre 2006 beschreibe und es
Dritten unbenommen bleiben misse, frei von
Monopolrechten (der FIFA) mit der Bezeichnung
darauf hinzuweisen, dass sich ihre Angebote auf
eine solche Weltmeisterschaft beziehen. Es bejahte
mithin zum einen, ein zugunsten der Allgemeinheit
bestehendes Freihaltebedirfnis und sprach den
Marken die erforderliche Unterscheidungskraft ab.
Umgekehrt entschied es im Hinblick auf Merchan-
dising-Artikel und bejahte die erforderliche Unter-
scheidungskraft der Marken fur solche Waren und
Dienstleistungen, die keinen unmittelbaren Bezug
zu dem Sportereignis aufweisen, wie etwa fir
Kosmetika, Haushaltsgerdte, Schreibwaren und
Bekleidung.

Die Entscheidungen des Harmonisierungsamts
vom 28.10.2005

Das Europdische Harmonisierungsamt in Alicante
(HABM), welches nicht an Entscheidungen natio-
naler Gerichte und Amter gebunden ist und dies in
seinen Beschlissen auch nochmals betonte, folgte
der Auffassung des BPatG allerdings nicht. Es stellte
sich auf den Standpunkt, dass die jeweils aus meh-
reren Bestandteilen zusammengesetzten Zeichen
WM 2006", ,,FuBball WM 2006", , WM Deutsch-
land", ,Deutschland 2006" und , WM Deutschland
2006" ausreichend suggestiv und damit unterschei-
dungskriftig genug seien, um als Marke zu dienen.
Sie seien weder fUr die eingetragenen Waren und
Dienstleistungen rein beschreibend, noch seien sie
fur die Allgemeinheit freizuhalten.

Wie geht es weiter?

Sowohl die oben genannten Entscheidungen des
BPatG, als auch die Entscheidungen des HABM
sind noch nicht rechtskraftig; gegen beide Entschei-
dungen sind Rechtsmittel moglich. Wahrend beide
Parteien bereits Rechtsbeschwerde gegen die
Entscheidung des BPatG hinsichtlich der deutschen
Marken eingelegt haben und nunmehr der BGH in
ndchster Instanz zustdndig ist, kann Ferrero im
Streit um die Gemeinschaftsmarken Rechtsmittel
beim Harmonisierungsamt selbst einlegen. Hilft das
Amt dem Rechtsmittel nicht ab, entscheidet die
Beschwerdekammer des Amts in ndchster Instanz.
Sodann steht noch der Weg zum Europdischen
Gericht (EuG) bzw. zum Europdischen Gerichtshof
(EuGH) offen. Der BGH hat im Streit um die deut-
schen Marken die Méglichkeit, die Sache dem EuGH
vorzulegen. Es ist unwahrscheinlich, dass vor der
WM eine letztinstanzliche Entscheidung erreicht
wird, denn die Zeit ist knapp.
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Weitere Verfahren vor den deutschen

Instanzgerichten

Wihrend dessen streiten sich die Kontrahenten in
diversen Verfahren vor den deutschen Instanzge-
richten weiter: Bereits im Februar 2005 hatte das
OLG Hamburg in einem einstweiligen Verflgungs-
verfahren darliber zu entscheiden, ob die FIFA als
so genannte besondere Geschiftsbezeichnung
Schutz an dem Begriff , WM 2006" erlangt hat. Be-
sondere Geschéftsbezeichnungen kénnen grund-

sdtzlich unabhéngig von Marken oder Firmennamen
entstehen (§ 5 (1), (2) MarkenG).

Die FIFA hatte im Verfahren Meinungsumfragen vor-
gelegt, die nach Auffassung des OLG Hamburg
ausreichend belegten, dass ein hoher Teil der Befrag-
ten den Begriff mit der FuB3ballweltmeisterschaft
assoziiert. Die WM stelle also eine eigene organisa-
torische Einheit bei der FIFA dar und kénne Trager
eines Geschéftskennzeichens sein. Eine etwaige
mangelnde Unterscheidungskraft sei aufgrund der
nachgewiesenen hohen Bekanntheit durch die
Verkehrsdurchsetzung tiberwunden.

Damit entschied das OLG Hamburg anders als
noch 8 Jahre zuvor in einem Verfahren zwischen
Ferrero und der damaligen Vermarkterin der WM
1994. In diesem Rechtsstreit waren vergleichbare
Meinungsumfragen offenbar nicht vorgelegt worden.
Das Gericht stellte sich zu jenem Zeitpunkt auf
den Standpunkt, dass die (isolierten) Begriffe ,,Ful3-
ballweltmeisterschaft" oder,WM" lediglich einen
Vorgang beschreibend bezeichneten, bei dem in
Ausscheidungskdmpfen der weltbeste Teilnehmer
ermittelt werden soll.

Eine gegenliber dem oben genannten Urteil des
OLG Hamburg vom 7.2.2005 kontradre Auffassung
vertritt offenbar das OLG Frankfurt am Main:
Am 17.11.2005 fihrte es in der mindlichen Verhand-
lung aus, dass die FIFA die Verwendung von , WM
2006" als Hinweis auf die FuBBballweltmeisterschaft
Dritten nicht untersagen kann. Die FIFA nahm da-
raufhin einen einstweiligen Verfligungsantrag gegen
Ferrero zurtick.

Hingegen verfligte wiederum das LG Hamburg am
25.10.2005 die Léschung von elf Markenanmeldun-
gen durch Ferrero, die die Elemente ,,2006" oder
,2010" enthielten, z.B. ,\WM 2010" oder,,Deutsch-
land 2006". Es stellte sich auf den Standpunkt, dass
die Markenanmeldungen die FIFA bei ihren Vermark-
tungsaktivitdten unlauter behinderten. Ferrero
hat noch die Mdglichkeit, hiergegen Rechtsmittel
einzulegen.

In einer zweiten Entscheidung vom 3.11.2005 unter-
sagte das LG Hamburg schlieBlich die kommerzielle
Nutzung der Domain ,wm2006.com" durch einen
Anbieter von Sportwetten.

Es ist zu erwarten, dass auch in den nachsten Wo-
chen und Monaten noch weitere Urteile verschie-
dener Gerichte ergehen — mit méglicherweise
ebenfalls widersprichlichen Ergebnissen.
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Was ist die Konsequenz fur Werbung mit

der WM?

Die wichtigsten der widersprichlichen Entschei-
dungen sind noch nicht rechtskréftig; den Parteien
stehen noch Rechtsmittel offen. Eine endgultige
Klarung vor der WM 2006 ist nicht zu erwarten.

Unternehmen, die im Umfeld der WM werben
maochten, sollten daher vorsichtig sein. Solange keine
Rechtskraft eingetreten ist, bleiben die Marken
der FIFA , WM 2006", ,,FuBball WM 2006" etc. ein-
getragen. Die FIFA kann deshalb derzeit vollum-

fanglich aus ihren Marken gegen Dritte vorgehen.
Selbst wenn die deutschen Marken (teilweise)
geldscht werden, kann sich die FIFA bis zu einer
etwaigen anders lautenden Entscheidung einer
hoheren Instanz auf ihre Gemeinschaftsmarken
berufen. Denn in Bezug auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland stehen nationale Marken
und Gemeinschaftsmarken (die Schutz fir das ge-
samte Gebiet der EU, einschlief3lich Deutschland,
entfalten) gleichberechtigt nebeneinander.

Fur Unternehmen bedeutet dies: Sie missen ent-
weder eine Lizenz der FIFA erwerben, wenn sie
die zugunsten der FIFA geschitzten Marken kenn-
zeichenmaBig verwenden wollen; oder sie missen
ihre Marketingstrategie sorgfiltig nach der schwie-
rigen Rechtslage ausrichten, um kein Rechtsstreit-
und Schadenersatzrisiko einzugehen.

Bei der Ausrichtung der Marketingstrategie sollte
entweder die Benutzung der WM-Marken voll-
standig vermieden werden. Oder mit einer rein
beschreibenden Verwendung allgemeiner Begriffe
(z.B. Weltmeisterschaft, Deutschland) geworben
werden. Denn nach einhelliger Rechtsprechung
kommt es — selbst wenn bestimmte Marken zu-
gunsten eines Dritten geschitzt sind — auf die Einzel-
fallumstande der Markenbenutzung durch Dritte an.
Wird eine geschitzte Marke kennzeichenmaBig
als Herkunftshinweis benutzt, so liegt eine Marken-
verletzung vor. Ein rein beschreibender Hinweis,
etwa auf den Anlass der Bewerbung, ist jedoch
grundsatzlich erlaubt.

So erachtete etwa das OLG Hamburg in einem
Urteil vom 31.3.2004 die Benennung einer Ge-
denkmiinze mit ,\WM 2006 Germany" als rechts-
verletzend, weil die Betitelung nicht mehr als
beschreibend, sondern als Kennzeichen vom Ver-
kehr verstanden werde. Dem Urteil ldsst sich aber
entnehmen, dass wohl ein reiner Hinweis auf den
Anlass der Bewerbung (z.B. ,,unsere neue Miinze
anldsslich der WM") zuldssig gewesen wdre. Die
konkrete Art der Ausgestaltung von Werbemateria-
lien ist daher — gerade vor dem Hintergrund der
widersprichlichen Entscheidungen auf deutscher
und europdischer Ebene — vor Verdffentlichung
sorgfaltig zu Uberprifen. Neben dem Markenrecht
ist dartber hinaus auch das Wettbewerbsrecht
zu beachten.
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Welche Abwehrmoglichkeiten hat die FIFA
bei Rechtsverletzungen?

Wer die Marken der FIFA flr eigene kommerzielle

Zwecke kennzeichenmalig nutzt, ohne eine Lizenz
zu besitzen, der muss damit rechnen, von der FIFA
eine Abmahnung zu erhalten. Wer sich auf die
Abmahnung hin nicht strafbewehrt unterwirft, die
Benutzung fur die Zukunft zu unterlassen, muss
auch damit rechnen, dass die FIFA den gerichtlichen
Erlass einer einstweiligen Verfligung beantragt und
erwirkt; ferner bestehen Auskunfts- und Schaden-
ersatzanspriiche. Allein die Kosten des Rechtsstreits
kénnen teuer werden.
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Thre Ansprechpartner

Sollten Sie am Wortlaut der genannten Beschlisse
und Urteile interessiert sein oder unsere Broschire
. FuBball WM 2006 — Wer darf wie werben?*
(August 2005) noch einmal bendtigen, so lassen wir
lhnen diese auf Anfrage gerne zukommen. Fir Fra-
gen im Zusammenhang mit der Bewerbung lhrer
Produkte im Zuge der WM stehen lhnen unsere
Marken- und Sportrechtsspezialisten jederzeit

zur Verfligung.

Georg A. Jahn, M.C.L., Rechtsanwalt
Tel +49-(0)89-286 28-272
georgjahn@noerr.com

Jan Krekel, LL.M., Rechtsanwalt
Tel +49-(0)89-286 28-274
jan.krekel@noerr.com

Sandra Sophia Bormann, Rechtsanwaltin
Tel +49-(0)89-286 28-522
sandrasophia.bormann@noerr.com

Dr. Alexander Liegl, Rechtsanwalt
Tel +49-(0)89-286 28-266
alexanderliegl@noerr.com
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