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Darf ein Modellbahnhersteller eine
Lok mit der Maus und dem Elefanten
drauf einfach nachbauen und ver-
kaufen? Wann schitzt das Argument
der Originaltreue — und wann nicht?

Worum geht es in diesem Fall?
Anlasslich des 50-jahrigen Jubila-
ums des "blauen Elefanten" aus der
"Sendung mit der Maus" lie} eine
Tochtergesellschaft des WDR im Jahr
2025 eine einzelne Elektrolokomoti-
ve besonders gestalten. Die Baurei-
he 110 der Eisenbahngesellschaft
TRI erhielt einen Anstrich mit dem
Elefanten-Motiv und dem Schriftzug

Die Maus besiegt
den Elefantenexpress

"Die Maus" - sie wurde der soge-
nannte "Elefantenexpress”. Das De-
sign basierte auf einer Lizenzverein-
barung zwischen der WDR-Tochter
und TRI.

Ohne die entsprechende Genehmi-
gung bewarb und bot ein Modell-
bahnhersteller wenig spater genau
diesen Zug als maBstabsgetreuen
Modellnachbau zum Verkauf an und
bezeichnete das Modell in seinem
Katalog sogar selbst als "Maus-Lok".

Warum ist das
markenrechtlich problematisch?
Die WDR-Tochtergesellschaft ist In-
haberin der deutschen Wortmarke
"Die Maus" sowie der deutschen Bild-
marke "Elefant". Beide Marken sind
dem deutschen Publikum vor allem
aus dem Bereich der Kinder- und Fa-
milienunterhaltung bekannt - und
genau das ist markenrechtlich ent-
scheidend. Wer eine bekannte Mar-
ke ohne Erlaubnis des Inhabers im
Geschaftsverkehr nutzt, riskiert eine
Verletzungsklage — selbst wenn er
gar keine identischen Produkte her-
stellt. Das Gesetz schiitzt bekannte
Marken auch dann, wenn keine Ver-

Die nachste Ausgabe
erscheint am 25. Juni 2026.

Ihr Titelschutz-Journal-Team

wechslungsgefahr im engeren Sinne
besteht. Es reicht, wenn jemand die
Wertschadtzung einer Marke ausnutzt,
um die Attraktivitat des eigenen Pro-
dukts zu steigern.

Was entschied das Gericht?
Mit seinem Urteil vom 19.3.2026 -
Az. 33 O 400/25 bestatigte das
Landgericht Koln eine einstwei-
lige Verfligung aus dem Novem-
ber 2025 und gab dem WDR recht.
Demnach darf der Modellbahn-
hersteller die Nachbildung des
"Elefantenexpress" nicht bewer-
ben oder anbieten, solange da-
rauf die "Maus"-Marke oder das
"Elefanten"-Motiv zu sehen sind,
es sei denn, er hat die Zustimmung
der Markeninhaberin.
Das Gericht stellte fest, dass der Her-
steller die Marken ohne Erlaubnis
verwendet und damit deren Wert-
schatzung ausgenutzt hat. Die Kaufer
wuirden aufgrund der verwendeten
Zeichen davon ausgehen, dass zwi-
schen den Parteien eine Lizenzbezie-
hung bestehe oder das Modell in Zu-
sammenarbeit mit dem WDR auf den
Markt gebracht worden sei.
"Das Versehen der angebotenen Lok
mit den Zeichen 'Die Maus' und dem
'Elefanten’ steigert aufgrund deren
Bekanntheit die Attraktivitat der be-
worbenen Lok und ist geeignet, fur
eine starkere Nachfrage zu sorgen."

Was ist mit dem
Argument der Originaltreue?
Der Modellbauer berief sich darauf,
dass er lediglich die Realitat nachge-
bildet habe. Ein malBstabsgetreues
Modell musse schlieBllich so ausse-
hen wie das Original, ... >>>8S.2
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Alle Titel auf einen Blick

Hotel Desire

Unter Hinweis auf § 80 UrhG, § 9 UWG (Osterreich) sowie
§ 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) nehmen wir Titelschutz
in Anspruch fur:

Hotel Desire

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Ab-
wandlungen, Abkiirzungen, Titelkombinationen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen,
insb. GroB3- u. Kleinschreibung, Schriftarten, entsprechen-
den Untertiteln und mit allen Zusatzen fir alle Werkarten
und Medien (insb. Film, Fernsehen, Offline- und Online-
Dienste (insb. Internet), Bild-/Ton- und Datentrager aller
Art, sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digi-
tale Medien und Netzwerke, Merchandising, Veranstaltun-
gen, Biicher, Zeitschriften und sonstige Druckerzeugnisse.

UFA FICTION GmbH,
Schoneberger Ufer 69,
D - 10785 Berlin
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IHR ANWAIT 24
ZIERHUT & GRAF

RECHTSANWALT-AKTIENGESELLSCHAFT

Das Markenrecht
gehort zu unserem Kerngeschaft!

Prozessanwalt Christian Zierhut und Rechtsanwalt
Hans Jirgen Klier vertreten unsere Mandanten in
Auseinandersetzungen um Marken, Unternehmens-
kennzeichen, Titel, Domains und Namen.

Wir beraten bei der Verhandlung von Lizenz- und
Abgrenzungsvertriagen und vertreten unsere Man-
danten in Widerspruchs-, Léschungs- und Nich-
tigkeitserfahren.

Als Abteilungsleiter des Markenbereichs im
Deutschen Patent- und Markenamt hat Hans Jirgen
Klier vieles bewegen kdnnen - dies tut er jetzt fur
unsere Mandanten.

Christian Zierhut ist mit der Vertretung zum Teil
weltbekannter Marken betraut.

RESIDENZSTRASSE 9

80333 MUNCHEN
T+49(0)89 358958 -0
F +49 (0) 89 3589 58 - 44
www.anwalt.ag
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>>> ... einschlieBlich der aufgedruckten Zeichen. Im
Markenrecht ist bereits mehrfach entschieden wor-
den, dass der Hersteller von Modellautos die Marke
des Fahrzeugherstellers abbilden darf, da diese Mar-
ke stets auf dem Originalfahrzeug zu sehen ist.

Das Landgericht Koln lehnte diesen Vergleich je-
doch ab. Der Elefantenexpress ist schlieBlich keine
gewdhnliche Lokomotive, die jedem Bahnreisen-
den vertraut ist. Es handelt sich um ein einzigarti-
ges Sonderfahrzeug, das anlasslich eines Jubilaums
gefertigt wurde und dem breiten Publikum nicht
regelmallig im Alltag begegnet. Das Modell wird
deshalb nicht als schlichte Realitatsabbildung wahr-
genommen, sondern weckt gezielt Assoziationen zu
den bekannten Maus-Marken.

Hinzu kommt, dass die Maus und der Elefant keine
Hersteller- oder Unternehmensmarken der TRI sind.
Sie wurden ausschlieBlich zu Werbezwecken anlass-
lich eines Jubildums auf der Lok angebracht. An-
ders als beim Opel-Blitz auf einem Modellauto gibt
es also keinen Grund, warum die Marke zwingend
auf einem originalgetreuen Modell erscheinen
musste. (...)

* kpw.law
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Markenstreit zum Thema
"Obelix als Waffe" muss neu verhandelt werden

(...) (Ein) polnische(s) Unternehmen hat beim Amt der Eu-
ropaischen Union fiir geistiges Eigentum die Marke "Obe-
lix" fr eine lange Liste von Waffen und Munition - von
Pistolen Uber Handgranaten bis hin zu Panzern - eintra-
gen lassen. Der Antrag datiert aus dem Jahr 2020, die Ein-
tragung erfolgte Ende 2022.

Der franzésische Verlag Les Editions Albert René, dem
die Rechte an der Comicreihe "Astérix & Obélix" gehoren,
wollte dies nicht hinnehmen. Er beantragte beim EUIPO
die Nichtigerklarung dieser Marke und stiitzte sich dabei
auf seine eigene, seit 1996 beim EUIPO eingetragene EU-
Wortmarke "Obelix". Diese Marke ist fiir eine Vielzahl von
Alltagsprodukten eingetragen, darunter Blicher, Spiel-
zeug, Kleidung und Unterhaltungsprodukte.

Das EUIPO wies den Nichtigkeitsantrag zunéchst zu-
riick, und auch die Beschwerdekammer bestitigte die-
se Entscheidung. Das EuG hat diese Entscheidung mit
Urteil vom 13.5.2026 - Az.T-24/25 nun jedoch aufge-
hoben und zuriickverwiesen. Das EUIPO muss den Fall
neu priifen und dabei samtliche relevanten Faktoren
vollstandig wiirdigen.

Die bekannte Marke

Das europdische Markenrecht schitzt bekannte Marken
auch dann, wenn der Verletzer vollig andere Waren oder
Dienstleistungen anbietet. So kann zum Beispiel der In-
haber der Marke "Coca-Cola" gegen jemanden vorgehen,
der dasselbe Zeichen fur Motorenteile nutzt, auch wenn
Limonade und Motorenteile nichts miteinander zu tun
haben. Das setzt aber voraus, dass drei Dinge gleichzei-
tig erfullt sind: Die adltere Marke muss in der EU einen gu-
ten Ruf genie3en (sogenannte Bekanntheit im Sinne des
Markenrechts). Das Publikum muss eine gedankliche Ver-
kniipfung zwischen der bekannten Marke und der jln-
geren Marke herstellen. Aus dieser Verknipfung muss ein
Nachteil fir die dltere Marke entstehen oder entstehen
kénnen.

Das EUIPO hatte den Antrag des Verlags schon deshalb
abgewiesen, weil es die Bekanntheit der Marke "Obelix"
als eigenstandige Marke nicht als ausreichend bewiesen
ansah.

Fehler bei der Beweiswiirdigung
Die Beschwerdekammer des EUIPO hatte argumentiert,
dass der Verlag zwar viele Belege fiir die Bekanntheit des
Duos "Astérix & Obélix" eingereicht habe, nicht aber dafiir,
dass der Name "Obelix" allein als Marke wahrgenommen
werde. Dokumente, die die Kombi-Bezeichnung betrafen,
lie8 das Amt kurzerhand aulBer Acht.

Das EuG sah das anders und stellte fest, dass auf zahlrei-
chen Produkten jeweils separat das ®-Symbol hinter den
Namen "Obelix" oder "Astérix" angebracht war. Dieses Zei-
chen ist international bekannt und steht fur eine einge-
tragene Marke. Wer ein solches Produkt kauft, wird den
Namen also nicht nur als Hinweis auf eine Figur, sondern
auch als Herkunftszeichen verstehen. Die Beschwerde-
kammer hatte diesen Umstand beriicksichtigen missen.
Zudem gibt es laut Gericht im EU-Markenrecht keine Re-
gel, nach der eine Marke nur dann als bekannt gilt, wenn
sie allein — ohne eine weitere Marke daneben - benutzt
wird. Zwei Marken kénnen nebeneinander verwendet
werden, ohne dass die eine die andere verdrangt. Deshalb
durfte das EUIPO die Belege zur Kombi-Bezeichnung "As-
térix & Obélix" nicht ignorieren. (...)

Die gedankliche Verkniipfung wurde zu eng beurteilt
Das EUIPO hatte zusatzlich festgestellt, dass das Publi-
kum ohnehin keine gedankliche Verknipfung zwischen
"Obelix" fir Comicwaren und "Obelix" fur Waffen herstel-
len wiirde. Als Begriindung diente hauptsachlich, dass die
Waren vollig unterschiedlich seien und sich die betroffe-
nen Kauferkreise nicht Gberschnitten.

Das EuG erkannte jedoch, dass das EUIPO damit nur zwei
von finf fir die Beurteilung einer solchen Verkniipfung
mafgeblichen Faktoren gepruft hatte. Vollstandig berlick-
sichtigt werden missen dem Grunde nach: der Grad der
Ahnlichkeit der Marken selbst, die Starke der Bekanntheit
der alteren Marke, die Art der Waren oder Dienstleistun-
gen, der Grad der Unterscheidungskraft der dlteren Marke
sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.
Insbesondere die Unterscheidungskraft des Zeichens
"Obelix" hatte das EUIPO Uberhaupt nicht untersucht.
Es ist ein Fantasiename ohne Bedeutung in irgendeiner
Sprache und wurde seit Giber 60 Jahren ausschlieBlich von
einem einzigen Unternehmen genutzt. Dieser Umstand
konnte erheblichen Einfluss darauf haben, ob das Publi-
kum trotz ungleicher Waren eine Verbindung herstellt.

Was bedeutet das Urteil fiir die Praxis?
Bei der gedanklichen Verknupfung zahlt die Einzigartig-
keit des Zeichens. Je fantasievoller und unverwechselba-
rer eine Marke ist, desto leichter kann auch bei sehr unter-
schiedlichen Produkten eine Verbindung zu ihr hergestellt
werden.
Bekanntheit als Figur ist nicht dasselbe wie Bekanntheit
als Marke. Dass Millionen Menschen einen Namen ken-
nen, reicht allein nicht aus. Es muss nachgewiesen wer-
den, dass das Publikum den Namen auch als Herkunftszei-
chen wahrnimmt.
Kombinationsmarken sind dabei jedoch kein Beweisnach-
teil. Wer seine Marken Ublicherweise zusammen einsetzt,
kann Belege fir die Kombination nutzen, um die Bekannt-
heit einer einzelnen Marke zu begriinden.
Das ®-Symbol kann dabei eine Rolle spielen. Wer es kon-
sequent auf seinen Produkten einsetzt, liefert einen Be-
leg dafir, dass das Zeichen als Marke — und nicht nur als
Name — wahrgenommen werden soll und wird. (...)
Nun bleibt abzuwarten, wie das Verfahren vor dem EUIPO
ausgeht.
* kpw.law
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