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Zum markenrechtlichen Schutz der Buchstabenfolge ,Mc*

Die Verbindung der Buchstabenfolge ,Mc" mit ei-
nem weiteren Markenbestandteil wéist — unabhingig
vom Sinngehalt des weiteren Bestandteils — im Be-
reich der Verpflegung und von Nahrungsmitteln
auf McDonald’s hin und fiihrt somit zu (mittelbarer)
Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Serien-
marke.

Die AG, eine Hotelbetriebsgesellschafi, beantragte die
Registrierung  der  Wortmarken ,MCBERG" und
SMCTIROLS, jeweils in unterschiedlicher Schreibweise
und Daystellung (auch als Wort-Bild-Marke), in den K1
25 (Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckun-
gen), 41 (Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportli-
che und kulturelle Aktivititen) und 43 (Dienstleistun-
gen zur Verpflegung und Beherbergung von Gisten).




Die ASt erhob gegen die Registrierung Widerspruch und
brachte vor, die angegriffenen Marken seien zur Ver-
wechslung mit ihren nachfolgend wiedergegebenen Glte-
ren Marken geeignet: ,RONALD MCDONALD®,
~MCDONALD'S®, ,RONALD MCDONALD PLAY-
LAND®, ,McBURGER®, ,MacSki“ und ,McKIDS*
Diese Marken der ASt sind (unter anderem) fiir verschie-
dene Dienstleistungen der Kl 41 sowie in der K1 42 [alt,
nun 43] fiir die , Gewéhrung von Verpflegung “ oder fiir
»Dienstleistungen durch oder in Zusammenhang mit
Restauranis® geschiizt.

Die Rechtsabteilung des Osterreichischen Patent-
amts gab den Widerspriichen der ASt mit Beschluss in
Bezug auf die K1 41 und 43 statt, hob die Registrierung
der angegriffenen Marken in diesem Umfang auf und
wies die Widerspriiche im Ubrigen ab. Dem hiergegen
erhobenen Rekurs der AG gab das OLG Wien als RekG
vollumfinglich start und inderte den angefochtenen Be-
schluss des Patentamts dahin ab, dass es die Widersprii-
che der ASt zur Ginze abwies.

Gegen den Beschluss des OLG Wien richtete sich der
RevRek der ASt an den OGH, dem dieser teilweise, nim-
lich im Hinblick auf die Dienstleistungen der Kl 43,
stattgab.

Aus der Begriindung:
Der Stammbestandteil (Mc/MC) der Widerspruchs-
marken ,MCDONALD’S® ,McBURGER® und

»>McKIDS® ist — abgesehen von der GrofR- oder
Kleinschreibung des zweiten Buchstabens — identisch
mit jenem der kollidierenden Wortmarken (McTirol
et al) und verliert (wegen des identen Markenbil-
dungsprinzips wie bei den Widerspruchsmarken) in
dieser seine Selbstindigkeit nicht.

Das Publikum erkennt somit einerseits die einlei-
tende Buchstabengruppe Mc/MC in den angegriffe-
nen Marken als selbstindige Buchstabenfolge, die
von den jeweils nachfolgenden Worten mit jeweils
klar erkennbarem Bedeutungsinhalt abgegrenzt ist.
Diese Buchstabenfolge, die mit dem Stammzeichen
der zuvor genannten Widerspruchsmarken identisch
ist, ist dariiber hinaus geeignet, vom Publikum in
Verbindung mit Verpflegung und Nahrungsmitteln
infolge der Vielzahl der Marken dieser Markenfami-
lie und deren notorisch weiten Verbreitung als auf
das Unternehmen der ASt hinweisendes Stammuzei-
chen aufgefasst zu werden (.. .).

Unter diesen Umstinden besteht bei der (...)
Identitit bzw Nihe der zu vergleichenden Dienst-
leistungen und beim Charakter der Buchstaben-
gruppe Mc/MC als Stammbestandteil iZm der
Klasse 43 die Gefahr, dass ein nicht unbetriche-
licher Teil der angesprochenen Verkehrskreise mit
der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin be-

zeichnete Dienstleistungen fiir solche der ASt oder
eines mit ihr verbundenen Unternehmens hile (vgl
4 Ob"18/02d, OPUS ONE). Anders als vom RekG
angenommen, kommt es in diesem Zusammenhang
nicht darauf an, ob der zweite Markenbestandteil ei-
nen auf Verpflegung oder Nahrungsmittel hin-
weisenden Sinngehalt hat. Vielmehr geniigt es, dass
die angegriffenen Marken (auch) fiir diese Waren
registriert wurden. (...) Werden die Marken aber
fir Dienstleistungen iZm Verpflegung und Nah-
rungsmitte] verwendet, so werden die angesproche-
nen Kreise eine Verbindung zur Markenfamilie un-
abhingig davon herstellen, ob (auch) der weitere
Markenbestandteil eine Assoziation zu Nahrungs-
mitteln hervorruft oder nicht. Die (mittelbare) Ver-
wechslungsgefahr muss deshalb insoweit bejaht wer-

den. (...)

Anmerkung:

In einem weiteren Urteil hat der OGH nunmebr end-
giiltig klargestellt, dass die Wortsilbe ,Mc“ als Serien-
marke zu qualifizieren ist, deren Verwendung im Be-
reich von Nabrungsmitteln sowie der Verpflegung von
Gdsten ausschlieflich McDonald’s vorbehalten ist. Dies
hatte zwar schon der OPM in seiner E zu McChinese
Jestgestellt, hier allerdings noch mit der Anmerkung,
dass der Bestandteil ,Chinese” zwanglos auf ein
China-Restaurant hinweise, somit eine Verbindung zu
Restaurantbetrieben bestehe und daber Verwechslungs-
gefabr gegeben sei. New in den vorliegenden E ist aller-
dings, dass der zweite Wortbestandteil nach der Wort-
silbe ,Mc* keinen Hinweis auf Nabrungsmittel oder
den Bereich der Verpflegung und Beberbergung von
Gdsten in sich tragen muss, um im Schutzbereich der
Verpflegung und Beherbergung von Gisten eine (mittel-
bare) Verwechslungsgefabr mit den Marken von McDo-
nald’s zu bewirken. Jede noch so fantasievolle Wortkom-
bination, die den Bestandteil ,Mc* (oder auch nur eine
dem Klang nach ibnliche Buchstabenfolge) enthilt und
Siir diesen Bereich verwendet oder als Marke geschiitzt
werden soll, ist somir allein McDonald’s vorbebalten.
Im Ergebnis liegt somir auch dann (mittelbare) Ver-
wechslungsgefahr vor, wenn der eine Markenfamilie
kennzeichnende  gemeinsame Stammbestandteil, der
aufgrund seiner notorisch weiten Verbreitung fiir be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen auf das Unter-
nehmen des Inbabers der zugrundeliegenden Serienmar-
ken hinweist, mit einem Markenbestandteil verkniipft
wird, der keinerlei Hinweis auf diese Waren oder
Dienstleistungen enthilt, sondern nur fiir diese Waren
oder Dienstleistungen registriert wurde.
Mark Krenn (am Verfahren beteiligt)
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