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Einfithrung

Unternehmenskennzeichen und Marken sind fiir die Wirtschaft von
grofer Bedeutung. Thre urspriingliche Funktion bestand darin, ein
Unternehmen oder eine Leistung von Konkurrenten oder deren Leistun-
gen zu unterscheiden (Herkunftsfunktion). Heute sind sie aber weit
mehr als lediglich Herkunftskennzeichen. Ihre Bekanntheit und Wert-
schéitzung reprasentieren auch die Leistung und den Erfolg ihres Inha-
bers. Dariiber hinaus kénnen sie ein Image verksrpern und kommunizie-
ren!, das iiber sachliche Eigenschaften hinausgeht und Triume oder
Ideologien vermittelt. So wenden Unternehmen wie Marlboro oder
Coca-Cola grofle Summen auf, damit ihre Marken von den Konsumen-
ten mit einem bestimmten Lebensgefiihl assoziiert werden. Damit wird
ein blofles Wort zu einem immateriellen Gut erhoben, das erheblich den
Wert eines Unternehmens beeinflussen kann. Dieses Gut ist schutz-
wiirdig und -bediirftig. Der Wert eines Zeichens kann durch Fremdbe-
nutzung in vielfacher Weise beeintrichtigt werden. So kann die
Herkunftsfunktion des Zeichens beeintréchtigt werden, wenn die Exist-
enz zweier identischer oder dhnlicher Zeichen auf dem Markt die Ver-
braucher verwirrt. Die Kennzeichnungskraft kann verwissert werden,
wenn die Verkehrskreise ein Zeichen mit mehreren Benutzern assoziie-
ren. Durch direkte herabsetzende Angriffe kann ein Zeichen an Wert-
schétzung verlieren, so daf seine Imagefunktion geschidigt wird.
SchlieBlich kann der Erfolg eines Zeichens durch Nachahmung oder
Bezug ausgebeutet werden. In all diesen Fillen wird der Zeicheninhaber
der Friichte seiner Investitionen beraubt, die er fiir sein Zeichen aufge-

wendet hat.

! Daher verwendet Fezer den Begriff "Identifizierungs- und
Kommunikationsfunktion", Markenrecht, Einl. Rdnr. 40.



In dieser Arbeit soll verglichen werden, wie Unternehmenskennzeichen
und Wortmarken in England und Deutschland vor Fremdbenutzung
geschiitzt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Recht der
Unternehmenskennzeichen, da das Markenrecht in beiden Landern
durch die Umsetzung der europdischen Markenrichtlinie (MarkenRL)?
bereits angeglichen worden ist. Die Beschriankung auf Wortmarken an-
stelle von Marken allgemein erfolgt, weil die Behandlung von Bild-,
Farb-, Geruchs- und Klangmarken sowie von dreidimensionalen
Marken den Rahmen dieser Arbeit sprengen wiirde. Nach einem Bericht
tiber die Rechtslage in den beiden Landern folgt der Rechtsvergleich, in
dessen Rahmen auch untersucht wird, inwieweit das Recht der eingetra-
genen Marken in den beiden Landern durch die Umsetzung der Marken-
richtlinie harmonisiert worden ist. Im Rahmen des Vergleichs soll der
Frage nachgegangen werden, ob und inwiefern einfache, bekannte,
notorisch bekannte oder beriihmte Zeichen in den beiden Landern unter-

schiedlich behandelt werden.

Im AnschluB an den Vergleich wird die Méglichkeit einer Synthese
beider Rechtssysteme auf dem Gebiet der Unternehmenskennzeichen
untersucht. SchlieBlich soll erortert werden, wie eine europiische
Richtlinie zur Vereinheitlichung des Rechts der Unternehmenskennzei-

chen gestaltet werden konnte.

2 Erste Richtlinie der Mitgliedstaaten iiber die Marken vom
21.12.1988, Abl. EG L 40 Richtlinie des Rates der européischen Gemeinschaft EG
Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften.



Teil 1: Rechtslage in England

In diesem Teil soll dargestellt werden, wie Unternehmenskennzeichen
und Wortmarken in England geschiitzt sind und inwieweit dieser Schutz

die Verpflichtungen aus internationalen Rechtsquellen erfiillt.

1.Abschnitt: Unternehmenskennzeichen

Im englischen Recht entspricht der trade name dem deutschen Oberbe-
griff "Unternehmenskennzeichen". Trade names werden im Rechts-

worterbuch von Stroud 's? wie folgt definiert:

"The name under which a person (or company) carries on, and has
habitually carried on, his business, and by which he is known in the
trade or business to which his business belongs, and which accordingly

distinguishes the nature, quality, and fame of his goods and dealings."

Unter diese Definition fallen die Firma, der Handelsname und sonstige
geschiftliche Bezeichnungen nach deutschem Recht, aber auch Marken.
Zur Abgrenzung von Marken und Unternehmenskennzeichen soll hier
mit einer engeren Definition gearbeitet werden, die sich auf Unterneh-

menskennzeichen beschriankt.

Es gibt keinen englischen Begriff, der mit der Firma in Deutschland
identisch ist. Als Unterfall des trade names wird allerdings der Begriff
company names fiir Namen von Gesellschaften verwendet. Neben
diesen Begriffen wird vereinzelt noch die Kategorie der nick names
(Spitznamen)* genannt. Sie sind Abkiirzungen von trade names und
konnen mit der besonderen Geschiftsbezeichnung in Deutschland

gleichgesetzt werden.

3 Stroud’s Judicial Dictionary, 5.Aufl., London.



Die Abgrenzung zwischen verschiedenen Unternehmenskennzeichen
hat in England insofern kaum Bedeutung, als alle genannten Bezeich-
nungen unter den gleichen Voraussetzungen durch das Recht der uner-
laubten Handlung passing off (wortliche Ubersetzung: sich als jemand
anderes ausgeben) vor Verwechslung sowie iiber die unerlaubten
Handlungen injuriuos falsehood (schddliche Unwahrheit) und defama-
tion (Verleumdung) vor Herabsetzung geschiitzt werden. Allerdings

kénnen nick names nicht in das Handelsregister eingetragen werden.

A. Zulissigkeitsvoraussetzungen fiir company names

Company names werden nur geschiitzt, wenn sie zuldssig sind. Aktien-
gesellschaften miissen in ihrem company name den Zusatz "public
limited" und andere in ihrer Haftung begrenzte Gesellschaften den
Zusatz "limited" tragen3. Alternativ konnen die Abkiirzungen "ltd." und
"plc." benutzt werdenb. Neben diesem Gebot des Fiihrens eines
Haftungszusatzes bestehen Verbote fiir das Fiihren von geschiitzten Be-
zeichnungen. So verbieten eine Vielzahl von Vorschriﬁen die unbe-
rechtigte Benutzung von bestimmten Berufs- und Unternehmensbe-
zeichnungen, z.B. "Architect", "Pharmacist” oder "Bank"’. Zusitzlich
machen die Business Names Regulations 19818 das Fiihren von einigen
geschiitzten Bezeichnungen von einer 6ffentlich-rechtlichen Genehmi-
gung abhéngig, so z.B. "British", "Duke" und "Health Centre". Dariiber
hinaus verbietet s 32 Companies Act 1985 als Generalklausel jede
Firmenfiihrung, die iiber den Geschiftsgegenstand tduscht und damit die
Offentlichkeit gefihrdet. Viele dieser Fille werden bereits durch die
vorgehend erwihnten Vorschriften erfaf3t.

4 So in Inglis/Stevens, 167.

5§ 25 Companies Act 1985.

6 S 27 Companies Act 1985.

7 Eine Auflistung all dieser Vorschriften findet sich in den "Notes for Guidance on
Company Names", herausgegeben von der Companies Registration Office.



SchlieBlich soll ein company name nicht eingetragen werden, wenn fiir
ihn bereits ein Eintrag im Handelsregister besteht®. Dies steht jedoch im

Ermessen des Registerbeamten.

Besonderes Schutzbediirfnis besteht in den Fillen, in denen eine Eintra-
gung nur aus dem Grunde beantragt wird, um das Register zu blockie-
ren. In zwei Entscheidungen!? ging es um die bevorstehende Ver-
schmelzung zweier Unternehmen. Der neue Name sollte sich jeweils
aus der Zusammensetzung der alten company names ergeben. In beiden
Fillen kam eine andere Person der Anmeldung des Namens zuvor.
Offensichtlich erfolgte dies mit der Absicht, den eingetragenen com-
pany name an das neue fusionierte Unternehmen zu verkaufen. In einem
dieser Fille befand das Gericht, dal der Antrag auf eine derartige Ein-
tragung die unerlaubte Handlung der conspiracy (Verschworung)
erflille!!. In dem zweiten Fall sah das Gericht in dem Antrag auf Eintra-
gung einen Mifbrauch des Registers und forderte die Beklagte in einem

einstweiligen Verfligungsverfahren auf, ihren Namen zu #ndern!2.

Ahnliche liegt der Fall, wenn jemand die Eintragung eines bekannten
ausldndischen company name in das Handelsregister beantragt, um ihn
dann an seinen auslidndischen Inhaber zu verkaufen, wenn dieser nach
England expandieren will. Auch solche Eintragungen sind unzulassig!3.
Allerdings mubB fiir eine Zuriickweisung des Antrags auf Eintragung die
Schidigungsabsicht offensichtlich sein.

8 .511981/1685.

9§26 Abs. 1 (c) Companies Act 1985.

10 Fletcher Challenge Ltd. v. Fletcher Challenge Pty. Ltd., (1982) FSR 1; Glaxo plc.
v. Glaxocome Ltd., (1996) FSR 388.

1T Fletcher Challenge Ltd. v. Fletcher Challenge Pty. Ltd., a.a.0.

12 Glaxo plc. v. Glaxocome Ltd., a.a.O.

13 La Societe Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor v. Panhard
Co. Ltd., (1901) 43 RPC 405; Suhner & Company AG v Suhner Ltd., (1967) FSR
319.



Von diesen Beschrankungen abgesehen, sind Unternehmen in England
frei in der Wahl ihres company name. Beschrinkungen wie im deut-

schen Gesellschaftsrecht derart, da der Gegenstand des Unternehmens
oder die Namen der Gesellschafter in der Firma enthalten sein miissen,

bestehen dort nicht.

B. Schutz vor Verwechslung durch passing off

Trade names werden in England durch passing off vor Verwechslung
geschiitzt. Dieses von den Gerichten geschaffene und nie kodifizierte
Rechtsinstitut ersetzt in England!4 das fehlende Recht gegen unlauteren
Wettbewerb. "To pass oneself off as somebody" bedeutet wortlich "sich
als jemand anderes ausgeben." Die Bezeichnung deutet auf den Kernge-
danken dieses Rechtsinstituts hin, nimlich den Schutz davor, daB sich
jemand im Wettbewerb als ein anderer Wettbewerber ausgibt. Die Ge-
richte entwickelten zwei verschiedene Tatbestinde. In dem Advocaat-

Fall!> wurde passing off von Richter Lord Diplock!6 wie folgt definiert:

(1) A misrepresentation

(2) made by a trader in the course of trade

(3) to prospective customers of his or ultimate customers of goods or
services supplied by him

(4) which is calculated to injure the goodwill of another trader and

(5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader

by whom the action is brought.

14 Passing off ist ein Rechtsinstitut, das in allen common law Lindern angewendet
wird, aber teilweise unterschiedlich von den Gerichten ausgestaltet wurde. Hier
soll nur die Ausgestaltung durch englische Gerichte beriicksichtigt werden.

15 Even Warnink BV. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd., (1979) AC 731.

16 Im angelséchsichen Rechtssystem erhalten Urteile keine einheitliche Begriindung
durch den Spruchkérper, sondern Vota der einzelnen Richter unter deren
namentlicher Nennung.



Lord Diplock wies darauf hin, daB} diese Liste lediglich eine Zusam-
menstellung der Gemeinsamkeiten aller bisher bekannten passing off-
Fille sei. Dies bedeute nicht, daf alle diese Merkmale immer \;orliegen
miiBiten. Auf der anderen Seite miisse das Vorliegen dieser Merkmale

auch nicht immer einen passing off-Fall ergeben.

Eine kiirzere Definition wurde in der spateren Jif Lemon!” Entscheidung

entworfen:

(1) The goodwill or reputation of the plaintiff in his goods;
(2) a misrepresentation by the defendant leading to confusion;

(3) damage to the plaintiff-

Diese Definitionen werden alternativ verwendet. Die Letztere unter-
scheidet sich von der Erstgenannten insbesondere dadurch, daB sie den
Schutz von goodwill auf reputation erweitert. Der Einfachheit halber

soll mit dieser kiirzeren Definition gearbeitet werden.
1. Goodwill und reputation

Schutzobjekt des passing off ist goodwill (geschiftliches Ansehen) oder
reputation (Ruf) eines Unternehmens. Haufig beziehen sich goodwill
oder reputation auf einen Namen. Sie kénnen sich aber z.B. auch auf
ein Produkt oder die Erscheinungsform des Unternehmens bezichen.
Obwohl sich die Gerichte grundsitzlich dagegen wehren, passing off
zum allgemeinen Recht gegen unlauteren Wettbewerb zu erweitern,
wurde der Schutz in mehreren Entscheidungen iiber den Schutz von

Handelsnamen erheblich ausgedehnt: Verpackungen!8, Images!,

17 Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc., (1990) 1 All ER 873.
18 Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc., 2.2.0.

19 Cadbury Schweppes pty. Ltd. v. Pub Squash Co. pty. Ltd., (1981) 1 AIl ER 213
auf S.218.



Slogans?0 und kollektives geschiftliches Ansehen2! kénnen durch dieses

Rechtsinstitut geschiitzt werden.

Das Ansehen oder die Bekanntheit miissen in GroBbritannien und auf

einem common field of activity erlangt worden sein.

a) Erlangen des goodwill oder reputation

Ein passing off-Klager mu} beweisen, daB sein Unternehmen in Eng-
land goodwill oder reputation erlangt hat. Dieser Nachweis kann mit
Korrespondenz, Werbekampagnen oder Meinungsumfragen gefiihrt
werden. Schon bevor ein Produkt auf dem Markt ist, kann ein ausrei-
chender Ruf durch Werbekampagnen erlangt worden sein?2. Offensicht-
lich benétigt ein Unternehmen eine gewisse Zeit, um ein entsprechendes
Ansehen zu erlangen. Hierbei kommt es auf den Einzelfall an. Je
charakteristischer ein Name oder ein Symbol ist, desto eher kann es
Unterscheidungskraft auf dem Markt erlangt haben. Bisher wurde z.B.
entschieden, daB zwei Tage Marktprisenz nicht ausreichen23. Ein Monat
sei ebenso zu kurz, wenn es um ein allgemeingiiltiges Zeichen wie die
biologischen Symbole fiir minnliche und weibliche Lebewesen gehe?4.
Fiinf Wochen kénnen jedoch im Einzelfall ausreichend sein2?5. Der Zeit-
faktor fiihrt zu einer erheblichen Schwiche des passing off. Ein Unter-
nehmen mul} mit seinem company name zunichst auf dem Markt auf-
treten - sei es auch nur durch Werbekampagnen -, um ein Schutzrecht
zu erhalten. Solange jedoch kein ausreichendes Ansehen erlangt worden
ist, bleiben der company name, die Marke, die Verpackung oder #hnli-
ches schutzlos gegeniiber Nachahmungen. Dies fiihrte in den zitierten

Féllen jeweils zu einem Wettrennen der konkurrierenden Unternehmen,

20 Cadbury Schweppes pty. Ltd. v. Pub Squash Co. pty. Ltd., (1981) 1 All ER 213.
21 J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (No. 1), (1961) 1 All ER 561.

22 BBC v. Talbot Motor Co. Ltd., (1981) FSR 228.

23 Marcus Publishing plec. v. Hutton-Wild Communications Ltd., (1990) RPC 576.
24 Combatibility Research Ltd. v. Computer Psyche Co. Ltd., (1967) RPC 201.



in dem jeder versuchte, sein Zeichen oder sein Produkt als erster auf den

Markt zu bringen und das erforderliche Ansehen zu erlangen.

Ausléndische Namen sind geschiitzt, wenn ihre Triger entweder in
England geschiftlich tdtig sind und dadurch dort ein geschiftliches
Ansehen erlangt haben, oder wenn sie in England zumindest bekannt
sind. So wurde entschieden, daB8 das Pariser Restaurant "Maxim's"26
ausreichend bekannt sei, wihrend ein entsprechender Schutz fiir den
Pariser Nachtclub "Crazy Horse"?” versagt wurde. Ebenso wurde die
Marke "Athlet's Foot"28 aus den Vereinigten Staaten als nicht ausrei-
chend bekannt angesehen. Die Produkte dieses Unternehmens wurden
nicht in England verkauft. Die Kldgerin trug jedoch vor, daB sie in Zeit-
schriften werbe, die auch in England vertrieben wiirden. Auch sei es
bekannt, daB sie mit Franchisenehmern in England verhandele, um auf
diesen Markt zu expandieren. Das Gericht gab zu, es gebe "quite a
number of people who heard of the chain". Die Werbung in den Zeit-
schriften sei jedoch ausschliellich an den amerikanischen Markt
gerichtet und die Klégerin habe keine Kunden in England. Obwoh! das
Gericht ausdriicklich anerkannte, daf einfache Bekanntheit ohne
geschiftliche Tatigkeit in England ausreiche, stellte sie somit bei der
Priifung doch wieder auf die Existenz von Kunden, also eine geschiiftli-

che Tatigkeit ab.

Ist erst einmal ein ausreichendes Ansehen erlangt worden, so kann es
sogar das dazugehorige Unternehmen iiberleben. Der Inhaber des ehe-
maligen Londoner Ad-Lib Club konnte noch 5 Jahre nach SchlieBung

seines Clubs eine Imitation unter diesem Namen verbieten29.

25 Stannard v. Reay, (1967) RPC 589.

26 Maxim's Ltd. v. Dye, (1977) FSR 364.

27 Alain Bernardin v. Pavillon Properties Ltd., (1967) RPC 581.

28 The Athlet's Foot Marketing Associates Inc. v. Cobra Sport Ltd., (1980) RPC 343.
29 Ad-lib Club Ltd. v. Granville, (1972) RPC 673.



Der Nachweis von goodwill oder reputation beziiglich besonderer Ge-
schiftsbezeichnungen ist schwieriger zu fiihren als fiir company names.
Wenn ein Unternehmen bekannt ist, so bezieht sich diese Bekanntheit
im Zweifel auf seinen offiziellen Namen, unter dem es in das Handels-
register eingetragen ist. Wird Schutz fiir einen nick name beansprucht,
mulf der Kliger darlegen und beweisen, da3 er gerade unter dieser Be-
zeichnung goodwill oder reputation erlangt hat. So gelang es dem Inha-

ber des company name "Heels", Bekanntheit unter dem Namen "Heels

of Stafford" zu beweisen3?, mit der Folge, dap einem Konkurrenten die
Fiihrung des Namens "Stafford Heels" gerichtlich untersagt wurde. Wie
schwer dieser Nachweis im Einzelfall sein kann, 148t sich besonders gut
an dem Fall British Diabetic Association v. Diabetic Society3! illustrie-
ren. Die Kldgerin behauptete, unter mehreren Namensvariationen be-
kannt zu sein: Diabetic Association, The British Diabetic Society und
The Diabetic Society. Eine umfangreiche Beweisfiihrung sollte dies
bestitigen. Zum einen wies die Kldgerin nach, daB einige ihrer Filialen
in ihrem Namen die Endung "Society" statt "Association" fiihrten oder
gefiihrt hatten. Weiterhin legte sie 60 Testamente vor, in denen "The
British Diabetic Society" oder "The Diabetic Society" Vermogensge-
genstinde vermacht wurden. Die Hilfte dieser Testamente fithrten die
Adresse der Kldgerin an. Ebenso konnten Presseartikel vorgelegt wer-
den, in denen die Klédgerin mit den verschiedenen Namensvariationen
betitelt wurde. Weiterhin wurde die Verwendung dieser Bezeichnungen
anhand der Post eines Tages nachgewiesen. SchlieBlich berief sich die
Kligerin auf Zeugenaussagen. Das Gericht erkannte nur die Bezeich-
nung "The Diabetic Association" an. Beziiglich der anderen Varianten
war das Gericht nicht iiberzeugt, daf3 es sich bei dem Beweisangebot
nicht nur um lediglich sporadische oder irrtiimliche Adressierungen
handelte. Wer folglich Schutz fiir eine Bezeichnung, die nicht sein offi-

zieller Name ist, beanspruchen will, muf3 sehr fundiert nachweisen kén-

30 Heels v. Stafford Heels Ltd. and others, (1927) RPC 299.
31 (1996) 4 All ER 812.



10

nen, dafi er in den relevanten Verkehrskreisen unter dieser Bezeichnung
bekannt ist. Wie ein derartiger Nachweis aussehen kann, ist in Anbe-

tracht der Entscheidung The Britisch Diabetic Association unklar.

b) Schutzunfihige Bezeichnungen

Der Schutz des passing off ist ausgeschlossen, soweit der trade name
Worter des allgemeinen Wortschatzes enthilt. Es soll kein Monopol fiir
Bezeichnungen vergeben werden, die lediglich die geschiftliche Akti-
vitdt beschreiben. Ein Italienisches Restaurant kann z.B. kein passing

off-Recht fiir die Bezeichnung "Pizza Restaurant" erhalten.

In County Sound?? sendeten zwei Radiostationen ein Programm mit
Oldies unter der Bezeichnung "Gold AM". Das Gericht befand die
Bezeichnung lediglich beschreibend und wies die passing off-Klage ab.
Ebenso wurde befunden, daB3 die Konkurrenten "Office Cleaning Servi-
ces" und "Office Cleaning Association" beschreibende Namen hitten33.
Das klagende Unternehmen konnte folglich fiir den Namensbestandteil
"Office Cleaning" keinen Schutz beanspruchen. Es kam daher darauf an,
ob sich der Name der Beklagten ansonsten unterschied. Dies erfolgte
nach Ansicht des Gerichts durch die Verwendung der Bezeichnung

"Association” gegentiber "Services" im ausreichenden MabBe.

Sehr dhnlich lag der Fall British Vacuum Cleaner Co. Ltd v. New
Vacuum Cleaner Co. Ltd.3*, in dem die Beweisaufnahme ergeben hatte,
daB die Klégerin bei 90% der Kunden unter der Bezeichnung "Vacuum
Cleaner Company" bekannt war. Es wurde tatsdchliche Verwechslung
mit der Beklagten bewiesen. Das Gericht versagte jedoch einen Schutz

dieser Geschiftsbezeichnung, weil sie lediglich beschreibend sei.

32 County Sound plc. v. Ocean Sound Ltd., (1991) FSR 367.
33 Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window & General Cleaners, (1946)
RPC 39.

34(1907) 2 Ch 312.
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Die Unterscheidungskraft kann aber auch bei an sich schutzunfihigen
Wortern durch langjéhrigen Gebrauch erlangt werden. In Reddaway3s,
vertrieb die Kldgerin Kamelhaargiirtel unter der beschreibenden
Bezeichnung "Camel Hair Belting". Eine passing off-Klage hatte
Erfolg, weil die Kl4gerin iiber einen Zeitraum von 10 Jahren einen Ruf
unter diesem Namen erlangt hatte, der den Namen unterscheidungskrif-

tig machte.

¢) Common field of activity

Traditionell wird ein geschéftliches Ansehen durch passing off nur
geschiitzt, wenn es auf einem common field of activity mit dem Unter-
nehmen der beklagten Partei besteht36. Dieses Tatbestandsmerkmal
kann mit "Branchennéhe" {ibersetzt werden. Wenn die Unternechmen
nicht miteinander im Wettbewerb stehen oder sonst auf #hnlichen
Mirkten auftreten, hat eine passing off-Klage wenig Aussicht auf Er-
folg. Zur Illustration sollen einige Beispiele genannt werden: Kein
common field of activity wurde beziiglich der Granada Group in der TV-
und Kinoindustrie und dem Fahrzeugproduzenten Ford, der ein
"Granada"-Modell auf den Markt brachte, anerkannt3?. Ebenso wurde
dies fiir Wombles-Puppen, die in fiktiven Geschichten Wimbledon von
Miill befreien, und dem company name "Wombles Skips Ltd." verneint,
obwohl dieses Unternehmen Miilleimer vertrieb und sich das Image der
Puppen zu Nutze machen wollte38. Anders wurde entschieden, als sich
die Tageszeitung "The Times" gegen den Verkauf von Fahrridern mit
ihrem Namenszug wehrte. Da die Zeitung oft branchenfremde Artikel

im Rahmen von Werbeaktionen verkaufe oder verlose, sei ein common

35 Reddaway v. Banham, (1896) AC 199.

36 McCullouch v. Lewis A. May Ltd. (1947) 2 All ER 845. Siche auch Phillips &
Coleman, (1985) 101 LQR 242.

37 Granada Group Ltd. v. Ford Motor Co. Ltd., (1973) RPC 49.

38 Wombles Ltd. v. Wombles Skips Ltd., (1977) RPC 99.
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field gegeben®. Ebenso konnte sich ein Nachtclub namens "Annabel's"
gegen einen gleichnamigen Eskort-Service wehren®0. In diesem Fall
konnte allerdings auch tatsdchliche Verwirrung nachgewiesen werden.
SchlieBlich war das Kaufhaus Harrods mit einer Klage gegen eine
gleichnamige Bank erfolgreich, weil Harrods eine Hausbank unter-
halt4!.

Diese Rechtsprechung wurde von der Lego-Entscheidung#? durchbro-
chen. In diesem Fall klagte die bekannte Produzentin von Spielzeug-
Plastik-Steinen gegen die Verwendung ihres Namens "Lego" fiir Gar-
tenbewisserungssysteme. Das Gericht sah offensichtlich ein Bediirfnis,
die Kldgerin zu schiitzen und dehnte die Terminologie des passing off
erheblich aus. Je groBer die Bekanntheit der Klégerin sei, desto weiter
sei das Tatbestandsmerkmal common field of activity auszulegen. Das
Gericht hielt unter anderem fiir entscheidend, daB die Klzgerin nicht der
Moglichkeit beraubt werden diirfe, mit ihrer bekannten Marke auf an-
dere Marktbereiche zu expandieren. Wie schon in dem Fall des Nacht-
clubs Annabel’s ging das Gericht auch hier die Frage des common field
of activity von einer anderen Seite an. Es priifte zuerst den Beweis
beziiglich der Verwechslungsgefahr sowie die Méglichkeit eines Scha-
denseintrittes. Als es dann zu dem Ergebnis kam, daB die Kligerin
schutzbediirftig war, bejahte sie das Merkmal des common field of acti-
vity. Diese verstindliche Vorgehensweise verdeutlicht, daB der Prii-
fungspunkt an eine falsche Stelle gesetzt wurde. Das common field of
activity sollte nicht unter dem Merkmal goodwill/reputation erértert
werden. Vielmehr sollte es als Kriterium fiir die Verwechslungsgefahr
eingesetzt werden. Je enger das Konkurrenzverhdltnis ist, desto groBer
ist die Moglichkeit eines Schadenseintrittes. Auf der anderen Seite

sollte es bei dem Nachweis von tatséchlicher Verwechslung nicht mehr

39 Walter v. Ashton, (1902) 2 Ch 282.

40 Annabels's (Berkeley Square) Ltd. v. G. Schock, (1972) RPC 838.

41 Harrod's Ltd. v. R. Harrod Ltd., (1924) RPC 74.

42 Lego System Aktieselskab v. Lego M. Lemelstrich Ltd., (1983) FSR 155.
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auf die Branchennéhe ankommen. So lieBen sich die Lego- und 4Ana-

bel's-Entscheidungen dogmatisch besser begriinden.

2. Misrepresentation

Als zweites Tatbestandsmerkmal muB die Kl4gerin eine misrepresenta-
tion (falsche Darstellung) durch die Beklagte beweisen. Es liegt vor,
wenn die Beklagte ihren trade name, ihre Produkte oder andere Attri-
bute fiir die der Kldgerin ausgegeben hat. Vorsatz der beklagten Partei
ist nicht erforderlich. Umgekehrt ist auch reverse passing off moglich,
wenn die Beklagte verursacht, dafl die Produkte der Kl4gerin fiir die
ihren gehalten werden*3. Beide Formen erfordern den Nachweis von tat-
sdchlicher oder drohender Verwirrung der Konsumenten iiber die Zuge-
horigkeit des jeweiligen Attributs. Das Kernstiick eines passing off-Pro-
zesses ist daher die Beweisfiithrung beziiglich der Verwechslungsgefahr.
Anders als im deutschen Recht, wird keine Beweisaufnahme von Amts
wegen durchgefiihrt. Es obliegt den Parteien, den Beweis zu fithren. Im
Fall des passing off erfolgt dies oft durch umfangreiche und kostspielige
Meinungsumfragen, die dann von den Gerichten nicht selten als mani-
pulativ oder nicht aussagekriftig zuriickgewiesen werden#4. Mehr Be-
achtung vor englischen Gerichten finden Zeugen- oder Sachverstindi-
genaussagen. Die Klédgerin muBl nachweisen, dal ein wesentlicher Teil
der Konsumenten verwirrt worden ist oder werden kdnnte. Mafstab ist
die Sicht des potentiellen Adressaten, sofern er ein ordinary customer
ist*>. Ungewohnlich dumme oder unaufmerksame Personenkreise wer-
den nicht berticksichtigt*¢. Die Verwirrung einzelner Kunden ist irrele-

vant, sofern diese nicht einen wesentlichen Teil der Konsumenten dar-

43 Mathew Gloag & Son Ltd v. Welsh Distillers Ltd, (1998) FSR 718; Bristol
Conservatories Ltd. v. Conservatories Custom Built Ltd., (1989) RPC 455.

44 Siehe z.B.: Reckitt & Collman Products Ltd. v. Borden Inc., (1990) 1 All ER 873;
Neutrogena Corporation v. Golden Ltd., (1996) RPC 489.

45 Georg Angus & Coy. Ltd.’s Appl., (1943) RPC 29; Newsweek Inc. v. BBC, (1979)
RPC 441.

46 Re. Smith Ltd.'s Appl., (1913) RPC 363; Re. Crook's Trade Mark, (1914) RPC 79.



14

stellen. Es ist davon auszugehen, da3 die Schwelle relevanter Ver-

wechslungen oberhalb der in Deutschland angenommenen 10%?# liegen.

Bei der Priifung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist zu berticksichti-
gen, wie und wo der trade name benutzt wird. So wurde eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Bieren "Anchor Steam Beer" und
"Newqual Real Steambeer" anerkannt, obwohl sich die Namen erheb-
lich unterscheiden*s. Ausschlaggebend war, daB Kunden in Pubs beide
Biere in der Kurzform "Steam Beer" bestellen, die in beiden Namen

enthalten ist.

Grenzfille sind die sogenannten Champagne-Fille. In dem Spanish
Champagne- Fall*® konnten sich die Weinbauer der Champagne in
Frankreich erfolgreich gegen den Verkauf eines spanischen Sekts unter
dem Namen "Spanish Champagne" wehren. Das Gericht befand zu-
néchst, dal} die Weinbauer einen collective goodwill beziiglich des Pro-
duktes "Champagne" hielten und daher klageberechtigt seien. Ein
Nachweis von tatsdchlicher Verwirrung bei den Konsumenten gelang
nicht. Immerhin wies der Name des spanischen Produktes bereits darauf
hin, daB es nicht aus Frankreich stammte. Allerdings sagten Sachver-
standige vor Gericht aus, daB sie eine Verwirrung der Konsumenten fiir
moglich hielten. Das Gericht lie dies geniigen. Es legte die Tatbe-
standsmerkmale aus Advocaat derart aus, daf es gentigen solle, wenn
die beklagte Partei die Absicht hatte, Konsumenten zu tiuschen. Diese
Absicht sah das Gericht als bewiesen an, da es keinen anderen Grund
geben konne, weshalb die Beklagte den Zusatz "Champagne" verwen-
den wollte. Daher wurde die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung
dieser Bezeichnung verurteilt. Fragt man nach der Schutzwiirdigkeit der
Champagne-Bauern, so ist diese Entscheidung gutzuheiBen. Sie 148t

sich allerdings mit den traditionellen Voraussetzungen des passing off

47 Z.B.: BGH GRUR 1979, 716, 718; siche auch Baumbach/Hefermehl, § 3 Rdnr. 27.
48 Island Trading Co. v. Anchor Brewing Co., (1989) RPC 287.
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nicht stiitzen, denn es erfolgte nicht der Nachweis, daB3 ein wesentlicher
Teil der Kunden das spanische Produkt fiir das franzosische halten
konnte. Tatsdchlich wurde der Name Champagne in diesem Fall nicht

vor Verwechslung, sondern vor Verwisserung geschiitzt.

Ahnlich lag der Elderflower Champagne-Falls®. Hier war das Konkur-
renzprodukt ein nicht-alkoholisches Getrink, welches den Namen
"Elderflower Champagne" trug. Auf dem Etikett befand sich ein Hin-
weis, daf} es sich um kein alkoholisches Getrink handele. Der Preis fiir
eine Flasche betrug £ 2,95. In Anbetracht des hohen Preisunterschiedes
zu echtem Champagner und der unterschiedlichen Natur der Getrinke
konnte man denken, daB eine Verwirrung ausgeschlossen war. Es ge-
lang den Klédgern jedoch einige Zeugen zu laden, die von einer Verwir-
rung berichteten. Daher wurde der Klage der Weinbauer aus der Cham-
pagne auch in diesem Fall stattgegeben, ohne daB erértert wurde, ob der

Anteil irregefiihrter Kunden wesentlich war.

Die Verwirrung muf} sich nicht unbedingt auf die Herkunft des Pro-
duktes beziehen. Passing off ist auch bei Verwirrung iiber die Qualitiit
eines Produktes anwendbar. In Gilette Safety Razor Co. v. FranksS! ver-
kaufte die Beklagte gebrauchte Rasierklingen der Beklagten als neu-
wertig. Da die Klingen tatsdchlich von der Kldgerin stammten, herrschte
insoweit keine Verwirrung. Es war jedoch ausreichend, daB iiber die
Qualitét der Klingen als "neuwertig" getiduscht und der Ruf der Kligerin
dadurch gefihrdet wurde. Ebenso wurde in Colgate-Palmolive Ltd. v.
Markwell Finance Ltd.5? entschieden, wo die Beklagte Zahnpasta im-
portierte, die von der brasilianischen Tochtergesellschaft der Kligerin
fiir den dortigen Markt mit minderer Qualitiit als das britische Produkt

produziert wurde.

49 J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (No.1), (1961) 1 All ER 561.
50 Taittinger v. Allbev, (1993) FSR 641.

51 (1924) RPC 499.

52 (1989) RPC 497.
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3. Damage

SchlieBlich hat die Kl4gerin einen Schaden darzulegen. Es handelt sich
dabei um ein Tatbestandsmerkmal, nicht etwa lediglich um eine Frage
der Bezifferung des Schadens. Fehlt jeglicher Schaden, so ist der Tatbe-
stand des passing off nicht erfiillt und es kann auch keine Unterlas-
sungsverfiigung ergehen. Allerdings herrscht auch hier Unklarheit iiber

die Anforderungen im einzelnen.

In dem Fall Borthwick v. The Evening Post53 wurde es als nicht ausrei-
chend betrachtet, dal bewiesen worden war, daB 20 Verbraucher die
gegnerische Zeitung Morning Post mit der kldgerischen Zeitung
Evening Post verwechselt hatten. Das Gericht lieB die Klage daran
scheitern, daf} die Klagerin nicht nachweisen konnte, daB aufgrund der

Marktverwirrung weniger Zeitungen verkauft wurden.

Dagegen hie3 es in der Entscheidung Draper v. Trist & Tristbestos
Brake Linings Ltd.>*, daB bereits die Rechtsverletzung an sich zum
Schaden fuhre. Der Klé4ger konnte zumindest die realistische Moglich-
keit eines Schadenseintrittes nachweisen und bekam einen nominalen
Schadensersatz zugesprochen. Die Wahrscheinlichkeit eines Umsatz-

verlustes kann also unter Umsténden geniigen.

In dem Elderflower Champagne-Fall55 sowie in der Lego-Entschei-
dung>¢ war dieser Nachweis eines eventuellen Umsatzverlustes nicht
moglich. Trotzdem wurde den Klagen stattgegeben. Im Elderflower
Champagne-Fall wurde es fiir ausreichend erachtet, daB der collective

goodwill in den Namen "Champagne" bedroht werde. In der Lego-Ent-

53 (1888) 37 ChD 449.

54 (1939) 56 RPC 429.

55 Siehe S. 15

56 (1983) FSR 155; siehe S.12.
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scheidung wurde es fiir einen Schaden erachtet, daB die Kldgerin der
Maglichkeit beraubt werden konnte, auf die Branche der Beklagten

unter ihrem Namen zu expandieren.

Ein berithmtes Gegenbeispiel findet sich in Stringfellow v. McCain
Foods (GB) Ltd.%7. Der Kldger betreibt unter seinem Namen eine
Diskothek der gehobenen Klasse in London. Die Beklagte brachte
Pommes Frites fiir den Hausgebrauch unter demselben Namen auf den
Markt. In Fernsehwerbespots warb sie mit einer Hausfrau, die in einer
Kiiche bei Discobeleuchtung tanzte. Der Kléger konnte nachweisen, daf3
seine Kunden tatsédchlich eine Verbindung zwischen ihm und der Be-
klagten vermuteten. Trotzdem erkannte das Gericht keinen Schaden an.
Es folgte der Argumentation des Kligers nicht, daB eine Assoziation der
Pommes Frites mit seinem gehobenen Club seinen Ruf belaste. In die-
sem Fall geniigte somit die reine Rechtsverletzung nicht. In Anbetracht
dieser widerspriichlichen Rechtsprechung bleibt es unklar, was genau

der Kldger beweisen muf.

4. Benutzung des eigenen Namens

Einer passing off-Klage kann die Einwendung der redlichen Benutzung
des eigenen Namens entgegengehalten werden. Allerdings ist die Recht-
sprechung zu diesem Problemkreis nicht eindeutig. Es ist zwischen der
Benutzung des Namens durch natiirliche und juristische Personen zu
unterscheiden:

a) Natiirliche Personen

In der Entscheidung Rodger (Joseph) & Son Ltd. v. W.N. Rodgers &
Co.38 wurde entschieden, daf die Einwendung der Benutzung des eige-

nen Namens nur fiir den Handelsnamen erhoben werden kénne, nicht

57 (1984) RPC 501.
58 (1924) RPC 277.
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jedoch fiir die Handelsmarke. Sofern eine Person ihren Namen fiir die
Produktbezeichnung verwende, kénne sie sich nicht auf ihren Namens-
schutz berufen. Beziiglich des Handelsnamens miiften weitere Voraus-
setzungen erfiillt sein: Die betreffende Person miisse ihren vollen eige-
nen Namen verwenden. Diese Benutzung miisse redlich erfolgen, also
nicht etwa mit der Absicht, den Ruf des Konkurrenten auszubeuten.
SchlieBlich miisse die eventuelle Verwirrung der Konsumenten allein
durch die Verwendung des Namens verursacht worden sein. Sobald der
Namenstrédger die Verwechslungsgefahr durch weitere MaBnahmen er-
hohe, verliere er seinen Schutz. Diesen Regeln folgend, diirfte ein John
Harrods sein Geschéft somit nicht einfach "Harrods" nennen. Er miifite
sich von dem berithmten Kaufhaus distanzieren, indem er sein Geschift
"John Harrods" nennt. Aber auch dann kann seine Namensbenutzung
noch unredlich sein, wenn er z.B. das Namensschild seines Geschiiftes

in Farbe und Design dem des beriihmten Kaufhauses angleichen wiirde.

Ein jlingerer Prizedenzfall zu diesem Problemkreis ist Parker-Knoll
Ltd. v. Knoll International Ltd.5, der als Bestéitigung dieser Recht-
sprechung angesehen werden kann. Allerdings besteht das Urteil aus
fiinf gegensitzlichen Voten. Die Minderheit wollte den in der Entschei-
dung Rodgers v. Rodgers entwickelten Grundsétzen nicht folgen. Die
Mehrheit begriindete die Zuriickweisung der Einwendung unterschied-
lich, so daf3 es schwierig ist, aus diesem Urteil einen Rechtssatz zu erle-
sen. Wadlow®? vertritt die Ansicht, daB die Einwendung der Benutzung
des eigenen Namens praktisch iiberhaupt nicht existiert, weil ihr An-

wendungsbereich von den Gerichten zu weit eingeengt wurde.

59 (1962) RPC 265; frither bereits Baume & Co. v. Moore (AH), (1958) RPC 226.
603,484 f.
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b) Juristische Personen

Gesellschaften kdnnen sich nur in Ausnahmefillen gegeniiber élteren
Rechten auf den Namensschutz berufen. Es sind drei Fille zu unter-
scheiden. Erstens: Ein Kaufmann griindet eine Gesellschaft und bringt
erstmals seinen Namen in einen company name ein. Hier wird der Name
nicht geschiitzt!. Es besteht kein Recht darauf, eine Gesellschaft unter
dem eigenem Namen zu griinden, wenn dies den Tatbestand des passing
off erfiillt. Dies wurde bereits im letzten Jahrhundert in dem Fall
Tussaud v. Tussauds? entschieden. Kliger war das beriihmte Londoner
Wachsfigurenkabinett der Familie Tussaud. Ein Sohn dieser Familie,
Louis Tussaud, griindete mit Partnern die Louis Tussaud Ltd., um eben-
falls auf dem Gebiet der Wachsfigurenherstellung titig zu werden. Die
Eintragung in das Handelsregister wurde ihm aufgrund der Verwechs-

lungsgefahr im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes untersagt.

Anders verhilt es sich in der Fallvariante, in der ein Kaufmann bereits
unter seinem Namen ein Geschift gefiihrt hat, welches er nun in eine
Gesellschaft umwandeln méchte. Jetzt kann sich die Gesellschaft auf
den Namensschutz berufen®. Der dritte Fall betrifft etablierte Gesell-
schaften. Auch diese konnen Namensschutz geltend machen. Dies
wurde zwar nicht explizit entschieden, ergibt sich jedoch z.B. aus der
Parker-Knoll- Entscheidung. In allen Fillen miissen jedoch auch die
tibrigen Voraussetzungen erfiillt sein, die fiir die Namen von natiirlichen

Personen dargestellt wurden®4.

61 Alfred Dunhill Ltd. v. Sunoptic SA, (1979) FSR 337.
62 (1890) 44 Ch D 678.

63 Fine Cotton Spinners and Doublers Association Ltd. and John Cash & Sons Ltd. v.
Harwood Cash & Co. Ltd., (1907) 2 Ch 184; S Chivers & Sons v. S. Chivers &
Co. Ltd., (1900) 17 RPC 420.

64 Siehe S. 17f.
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S. Geographische Begrenzung

Zwei kontroverse Entscheidungen lassen unklar, inwiefern ein passing
off-Recht geographisch begrenzt ist. In der Entscheidung 4. Levey v.
Henderson-Kenton (Holding) Ltd.%5 besaB der Kliger einen Laden mit
dem Namen "Kentons" in Newcastle. Die Beklagte war unter demselben
Namen in einer anderen Region geschéftlich titig. Sie fiihrte keine Ge-
schéfte in einem Umkreis von 120 Meilen um Newcastle. Der Kliger
bewirkte eine Unterlassungsverfligung gegen die Beklagte, die aller-
dings auf das Gebiet von Newcastle beschrinkt war, weil auch sein

goodwill nur soweit reichte.

Dieser Entscheidung steht der Fall Chelsea Man Menswear Ltd. v
Chelsea Girl Ltd.% entgegen. Die Klagerin verkaufte Bekleidung unter
dem Namen "Chelsea Man" in Leicester, Coventry und London. Die
Beklagte handelte unter dem Namen "Chelsea Girl" und wollte auf den
Verkauf von Herrenbekleidung unter dem Namen "Chelsea Man"
expandieren. Vor Gericht bezog sich die Beklagte auf die Levey-Ent-
scheidung und trug vor, daB eine Unterlassungsverfligung gegen sie auf
die Gegenden beschrénkt werden miisse, in denen die Kligerin tatsich-
lich handelte. Dies wurde von dem Gericht mit der Begriindung zuriick-
gewiesen, dal Waren innerhalb GrofBbritanniens frei verkehren und da-
her keine geographische Begrenzung erfolgen konne. AuBerdem habe
die Klégerin ein berechtigtes Interesse, das Recht zu behalten, in andere

Regionen zu expandieren.

65 (1974) RPC 617.
66 (1987) RPC 189.
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C. Schutz vor Wertminderung

Der Werbewert eines frade name kann dadurch gemindert werden, daf
sein zugehoriges Unternehmen oder dessen Inhaber in der Offentlichkeit
herabgesetzt werden. Gegen derartige Handlungen werden Unterneh-
menskennzeichen in England nur indirekt iiber Anspriiche aus defama-
tion und injurious falsehood geschiitzt, sofern ihr Inhaber oder das Ge-
schift, auf das sie sich beziehen, durch AuBerungen geschidigt werden.
Auch vergleichende Werbung kann nur mit diesen unerlaubten Hand-

lungen oder mit passing off verfolgt werden.

1. Injurious falsehood

Der Anspruch aus der unerlaubten Handlung injurious falsehood
(schidliche Unwahrheit)®? ist wie passing off nicht kodifiziert. Er ent-

hilt vier Tatbestandsmerkmale68:

(1) Eine falsche Aussage,

(2) die das Ansehen des Klégers oder seiner Produkte mindert;
(3) Boswilligkeit des Beklagten und

(4) Schaden.

Es reicht nicht aus, dal ein Unternehmer darlegen kann, daB jemand
eine falsche Aussage iiber ihn gemacht hat. Er muB3 weiter beweisen,
daB diese Aussage sein Ansehen herabgesetzt hat6. Dies ist nicht be-

reits der Fall, wenn ein Wettbewerber sein Produkt unsubstantiiert als

67 Auch "malicious falsehood" (bdsartige Unwahrheit) genannt.

68 Ratcliffe v. Evans, (1892) 2 QB 524.

69 Schulke & Mayr v. Alkapharm UK Ltd., Urteil des Patents Court vom 31.7.1997,
SR1S C 70/97, unverdffentlicht.
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besser preist’. Sobald eine derartige Aussage jedoch mit falschen

Fakten untermauert wird, kann eine Herabsetzung vorliegen’!.

Injurious falsehood ist ein sehr flexibler Anspruch, der eine Vielzahl
von Sachverhalten erfassen kann. In Serville v. Constance behaupteten
zwei Boxer, denselben Meisterschaftstitel innezuhaben. Das Gericht be-
fand, daB es eine Herabsetzung des Rufes des Kligers wire, wenn der
Beklagte unberechtigterweise den Titel beanspruchte. Andere Beispiele
sind die falschen Aussagen, daf3 der Klédger seine Adresse gedndert
habe’® oder ein Markenrecht verletze’™. In Kaye v. Robertson’s klagte
ein bekannter Schauspieler, der nach einem Autounfall mit schweren
Verletzungen im Krankenhaus lag. Reporter waren in sein Kranken-
zimmer eingebrochen, fotografierten ihn und wollten diese Fotos fiir
einen Leitartikel benutzen. Das Gericht ordnete eine einstweilige Ver-
fugung gegen die Verdffentlichung an. Ein derartiger Zeitungsartikel
suggeriere filschlicherweise, da der Kléger seine Einwilligung zu die-
ser "geschmacklosen Ausbeutung” des Ereignisses gegeben habe. Dies

stelle eine Herabsetzung seines Rufes dar.

Obwohl somit das Tatbestandsmerkmal der Herabsetzung sehr weit
interpretiert wurde, ist die Brauchbarkeit dieses Anspruches in der
Praxis eher beschrénkt. In vielen Fillen gelingt es nicht, die erforderli-
che Boswilligkeit nachzuweisen. In einem Urteil wurde Boswilligkeit
als "beabsichtigt und riicksichtslos" definiert?. Ein anderer Richter
wihlte die Formulierung "Abwesenheit jeglichen gerechten Grundes

oder einer Entschuldigung"77.

70 White v. Mellin, (1895) AC 154.

71 De Beers Abrasive Products Ltd. v. International General Electric Co. of New York
Ltd., (1975) 2 All ER 599.

72(1954) 1 All ER 662.

73 Joyce v. Motor SurveysLtd., (1948) Ch 252.

74 Greers Ltd. v. Pearman and Corder, (1922) 39 RPC 406.

75 (1991) FSR 62.

76 Shapiro v. La Morta, (1924) 40 TLR 201.

77 Royal Baking Powder Co. v. Wright, Crossley & Co., (1901) 18 RPC 95.
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Das letzte Tatbestandsmerkmal "Schaden" hat nur noch wenig Bedeu-
tung. Urspriinglich hatte der Kliger einen konkreten Schaden nachzu-
weisen. GemdB s 3 Abs. 1 Defamation Act 1952 entfillt dieses Erfor-

dernis fiir alle Aussagen, in denen die Woérter

"calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff" waren

und "published in writing or other permanent form" sind;

oder alternativ

"calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff in respect

of any office, profession, calling, trade or business".

Da ohnehin Boswilligkeit nachgewiesen werden muB, wird in den mei-

sten Fillen auch eine dieser Ausnahmen zutreffen.

2. Defamation

Die unerlaubte Handlung defamation (Verleumdung) eréffnet einen An-
spruch ohne Nachweis von Boswilligkeit. Statt dessen ist das Vorliegen
einer ehrverletzenden Behauptung erforderlich?8. Urspriinglich konnte
dieser Anspruch nur von natiirliche Personen geltend gemacht werden.
In einigen wenigen Fillen wurde jedoch anerkannt, daB er auch juristi-
schen Personen zustehen kann”. Um einen Anspruch juristischer Perso-
nen zu begriinden, muB sich die AuBerung auf die Fithrungsweise des
Unternehmens beziehen. Dies wire der Fall, wenn Geschiftsmethoden

kritisiert werden, die Aufrichtigkeit und FairneB des Unternehmens oder

78 Siehe im einzelnen Duncan, S. 21 ff,

79 South Hetton Coal Company Ltd. v. North-Eastern News Association Ltd., (1894)
1 QB 133; Lewis v. Daily Telegraph Ltd., (1964) AC 234.
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dessen finanzielle Position. Es geniigt dagegen nicht, wenn lediglich die
Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens herabgesetzt werden.
Daher ist der Anwendungsbereich dieses Anspruchs fiir die Verletzung

eines frade name sehr eingeschrénkt.

3. Comparative Advertising

AuBerhalb des Trade Marks Act 1994, der lediglich auf eingetragene
und notorisch bekannte Marken anwendbar ist, befalt sich kein Rechts-
gebiet in England ausdriicklich mit vergleichender Werbung
(comparative advertising). Ein Wettbewerber kann sich nur Mittels
injurious falsehood oder passing off gegen diese Werbemethode weh-

ren. Zwei beriihmte Fille illustrieren die Rechtslage:

In Ciba Geigy?? hatte die Kldgerin auf dem pharmazeutischen Markt
Bekanntheit fiir ihr Medikament Voltarol erlangt. Insbesondere wurde
sie durch ihr Logo erkannt, welches einen griinen Apfel darstellt. Das
Logo war nicht als Marke eingetragen. Die Beklagte brachte ein identi-
sches, aber billigeres Medikament unter dem Namen "Diclomax Retard"
auf den Markt. Durch Anzeigen in Fachzeitschriften warb die Beklagte
mit der Darstellung eines griinen Apfels, aus dem ein Stiick herausge-

bissen war. Dazu hieB3 es:

"Diclomax Retard takes a chunk out of your prescribing costs".
"Diclomax Retard offers everything you'd expect from diclofenac
retard (der allgemeine Name des Medikamentes Voltarol) with

one crucial difference. The price.”

Durch die Verwendung des griinen Apfels bezog sich die Beklagte ein-
deutig auf das Produkt der Klédgerin. Gleichzeitig machte die Anzeige
jedoch auch deutlich, daf3 das betreffende Produkt nicht das der Kléage-
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rin war. Es konnte daher keine Verwechslungsgefahr nachgewiesen
werden, so dal} die passing off-Klage abgewiesen wurde. Ebenso war
die Klage wegen injurious falsehood erfolglos, weil keine falsche Aus-

sage gemacht wurde.

Der zweite Fall befalite sich mit einem Anzeigenkrieg zwischen den
Fast-Food-Ketten McDonalds und Burger King8!. McDonalds verkauft
ihren doppelten Burger unter dem Namen "Big Mac". Burger King fiihrt
ein entsprechendes Gegenprodukt unter dem Namen "Whopper”. In
einer Plakatanzeige warb Burger King mit einem groBen Foto seines
Whoppers, unter dem geschrieben stand: "Not just Big, Mac." Darunter
befand sich die Aussage, daB ihr Produkt "unlike other Burgers" aus
100% Rindfleisch bestehe. Das Plakat sollte somit suggerieren, daB der
Whopper besser als der Big Mac ist und insbesondere aus 100% Rind-
fleisch besteht, was folglich auf den Big Mac nicht zutreffen soll. Inner-
halb des Prozesses wurde anhand von Meinungsumfragen herausgefun-
den, daB ein Grofteil der Befragten ironischer Weise dachten, es han-
dele sich um eine Werbung fiir den Big Mac. Folglich bestand Verwir-
rung und die passing off-Klage war erfolgreich. Der Anspruch aus
injurious falsehood wurde jedoch zuriickgewiesen. Es erfordere eine
genauere Analyse des Plakates, um tatsichlich zu dem SchluB3 zu kom-
men, daf es die Aussage enthilt, der Big Mac enthalte nicht 100%
Rindfleisch. Diese genaue Analyse werde von dem vorbeigehenden

Passanten nicht erbracht.

Die Rechtslage in England beziiglich der Zuléssigkeit von vergleichen-
der Werbung ist nun an der Richtlinie 97/55/EG82 zu messen. Diese

Richtlinie dndert die Richtlinie 84/450/EWG iiber irrefithrende Wer

80 Ciba Geigy plc. v. Parke Davis & Co. Ltd., (1994) FSR 8.
81 Mc Donald's Hamburgers Ltd. v. Burger King (UK) Ltd., (1986) FSR 45.
82 ABI. EG L 290/18.
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bung®3, indem sie den Regelungsbereich auf die vergleichende Werbung
erweitert. Laut Art. 3a der ge4nderten Richtlinie gilt vergleichende

Werbung als zuldssig, wenn acht Voraussetzungen erfiillt sind:

1. Die vergleichende Werbung ist nicht irrefithrend;

2. sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen fiir den gleichen Bedarf
oder dieselbe Zweckbestimmung;

3. sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante,
nachpriifbare und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienst-
leistungen, zu denen auch der Preis gehéren kann,

4. sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem
Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den
Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder
den Dienstleistungen, des Werbenden und denen eines Mitbewer-
bers;

5. durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere
Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die
Tatigkeiten oder die Verhiltnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt
oder verunglimpft;

6. bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall
auf Waren mit der gleichen Bezeichnung,

7. sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer
Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbe-
zeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise
aus,

8. sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder
Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschiitzter Marke

oder geschiitztem Handelsnamen dar.

83 ABI. EG L 250/17.
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Aus dieser Regelung ergibt sich zunichst, daB3 vergleichende Werbung
in der europdischen Union nicht mehr generell unzulissig sein darf. Im
tibrigen stellt sich jedoch die Frage, ob vergleichende Werbung nur
noch unter den genannten Voraussetzungen zulissig ist. Dies wiirde
bedeuten, daBl auch England nicht mehr an der generellen Zulissigkeit
vergleichender Werbung festhalten diirfte. Gegen eine derartige Ausle-
gung wird vorgetragen, dal mit der Richtlinie keine Harmonisierung
sondern eine Liberalisierung des Rechts in den Mitgliedstaaten erfolgen
sollte4. Diese Ansicht 148t sich jedoch nicht mit den Erwigungsgriin-
den der Richtlinie belegen. So heifit es im 2. Erwigungsgrund, daf ,,die
wesentlichen Vorschriften fiir Form und Inhalt der Werbung einheitlich
sein und die Bedingungen fiir vergleichende Werbung in den Mitglied-
staaten harmonisiert werden® sollten. Weiter heift es im 3. Erwégungs-
grund: ,,.Die Zuldssigkeit®® oder Nichtzulassigkeit vergleichender Wer-
bung nach den verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften kann
den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindern und Wettbe-
werbsverzerrungen hervorrufen.“ SchlieBlich ist auf den 9. Erwigungs-
grund hinzuweisen, der besagt: ,,Vergleiche zwischen Waren und
Dienstleistungen, die von Mitbewerbern angeboten werden, [sollten]
nur zuldssig sein, wenn diese den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweck-
bestimmung erfiillen sollen.“ Aus diesen Zitaten wird deutlich, daf mit
der Richtlinie tatsidchlich eine Harmonisierung des Rechts bezweckt war
und von den Zuléssigkeitstatbestinden auch auf die Unzulissigkeit

vergleichender Werbung gefolgert werden kann$6.

In England ist vergleichende Werbung im Bereich der Unternehmens-
kennzeichen und uneingetragenen Marken noch grundsitzlich zulissig.
Der Schutz durch passing off gewihrleistet nur die Sicherung der Vor-

aussetzungen 4. und eventuell 8., soweit es bei den Verbrauchern zur

84 Sack, GRUR Int 1998, 263, 270.
85 Hervorhebung vom Verfasser.

86 Ebenso: Tilmann, GRUR 1997, 790; Plassmann, GRUR 1996, 377, 382; a.A.:
Sack, GRUR Int 1998, 263, 270; Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 336b.
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Verwechslung der Produkte oder Unternehmen kommt. Injurious false-
hood deckt einen Teilbereich der Voraussetzung 5. ab, aber nur
insoweit, als die vergleichende Werbung in bosartiger Weise falsche
Tatsachen tiber den Konkurrenten oder seine Produkte aufstellt. Im
ibrigen besteht noch kein hinreichender Schutz gegen vergleichende
Werbung in England. Die Rechtslage in England ist somit noch nicht im
Einklang mit der Richtlinie. Die Richtlinie muf} bis April 2000

umgesetzt werden.

D. Rufausbeutung und Verwiisserung

Mit den unerlaubten Handlungen passing off, injurious falsehood und
defamation erschopft sich der Schutz von Unternehmenskennzeichen.
Schutz vor Rufausbeutung oder Verwisserung kann daher nicht bean-
sprucht werden, wenn nicht gleichzeitig Verwechslungsgefahr oder eine

Herabsetzung vorliegt.

E. Zusammenfassung

Unternehmenskennzeichen werden in England lediglich durch passing
off vor Verwechslung und durch defamation und injurious falsehood
vor Herabsetzung geschiitzt. Fiir den Schutz nach passing off ist das Er-
reichen von goodwill oder reputation hinsichtlich des Zeichens Voraus-

setzung. Schutz gegen Rufausbeutung oder Verwésserung wird nicht

gewdhrt.
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2. Abschnitt: Wortmarken

Der registerrechtliche Markenschutz ist in England durch den Trade
Marks Act 1994 (TMA) geregelt. Mit diesem Gesetz, welches den
Trade Marks Act 1938 abgeldst hat, sollte in erster Linie die européi-
sche Markenrichtlinie umgesetzt werden. Dariiber hinaus setzt das
Gesetz das Madrider Protokoll und einige Vorschriften der Pariser Ver-

bandsiibereinkunft um.

A. Definition der Handelsmarke

Ins 1 Abs. 1 TMA wird der Begriff der Handelsmarke definiert:

"...any sign capable of being represented graphically which is
capable of distinguishing goods or services of one undertaking
Jrom those of other undertakings. A trade mark may, in
particular, consist of words (including personal names),
designs, letters, numerals or the shape of goods or their

packaging."

Das Tatbestandsmerkmal "sign" erfordert Wahrnehmbarkeit in irgend-
einer Weise, sei es visuell, akustisch oder auch sensorisch, wobei senso-
rische Zeichen in der Praxis weder die erforderliche Unterscheidbarkeit
noch die graphische Darstellbarkeit haben werden. Weitere Anforde-
rungen sollten mit diesem Begriff nicht verbunden werden8’. Mit dieser
sehr weiten Definition, welche fast wortlich von der Richtlinie iiber-
nommen wurde, wird in England der bisherige Schutz von Wort- und
Bildzeichen auf dreidimensionale Zeichen, insbesondere Verpackungen,

erweitert. Die Definition erlaubt auch eine Registrierung von Klingen,

87 White Paper, Rdnr. 2.08 ff.
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Geriichen und Farben®8. Die einzigen Einschrankungen sind die Erfor-
dernisse der graphischen Darstellbarkeit und der Unterscheidungskratft.
Fiir die Wortmarke ergeben sich beziiglich der Qualitit als Zeichen und
der graphischen Darstellbarkeit keine Probleme. Als Buchstaben- oder
Zahlenkombination ist sie der Registrierung zugénglich. Allerdings muB3
die Marke geeignet sein, das dazugehdrige Unternehmen von anderen
zu unterscheiden. Von der Frage, ob ein Zeichen abstrakt Unterschei-
dungskraft haben kann, ist die Frage zu trennen, ob diese Unterschei-
dungskraft konkret in der Praxis besteht. Letztere Frage stellt sich erst
bei der Priifung der Eintragbarkeit und ist im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen zu beantworten, fiir die das Zeichen ange-

meldet werden soll.

B. Eintragbarkeit der Marke

Marken kénnen durch die Eintragung in das Markenregister besonderen
Schutz erfahren. Die Eintragung erfolgt aufgrund einer Anmeldung fiir
bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppen, wenn keine absoluten
oder relativen Eintragungshindernisse vorliegen. Absolute Eintragungs-
hindernisse sind solche Griinde, die der Eintragung einer Marke generell
entgegenstehen. Relative Eintragungshindernisse sind entgegenstehende
fremde Rechte. Der Registerbeamte iiberpriift nach s 37 TMA von Amts

wegen, ob einer dieser Griinde vorliegt.

1. Absolute Eintragungshindernisse

Die absoluten Eintragungshindernisse sind in s 3 TMA aufgezihlt. Als
erster Grund ist in s 3 Abs. 1 Satz 1 (a) TMA der Fall genannt, daf ein
Zeichen nicht die Voraussetzungen der s 1 Abs. 1 TMA erfiillt. Dies ist

eine systematische Ungenauigkeit, die aus der Richtlinie iibernommen

88 White Paper, Rdnr. 2.12; Firth, Rdnr. 2.4; aber auf praktische Probleme
hinweisend: Holyoak and Torremans, S. 303; Groom u.a., S. 20 ff.
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wurde. Wenn ein Zeichen nicht die Qualitét einer Marke erreicht, ge-
langt man nicht mehr zu der Priifung der absoluten Eintragungshinder-

nisse.

Die Formulierung der weiteren in s 3 Abs. 1 Satz 1 TMA genannten
Eintragungshindernisse sind Fille fehlender konkreter Unterschei-
dungskraft. Es schlieBen sich in s 3 Abs. 2 TMA Eintragungshinder-
nisse fiir dreidimensionale Zeichen an, die fiir den hier behandelten
Themenkreis nicht erheblich sind. SchlieBlich folgenins 3 Abs. 3 - 5
TMA Eintragungshindernisse aufgrund &ffentlichen Interesses und in s

3 Abs. 6 TMA wegen Bosglidubigkeit.

a) Zeichen ohne abstrakte Unterscheidungskraft

Nach s 3 Abs. 1 Satz 1 b TMA kénnen Zeichen nicht eingetragen wer-
den, die bereits abstrakt keine Unterscheidungskraft haben. Hierzu ge-
héren z.B. Zeichen, die nur aus einer Linie bestehen, oder einzelne
Buchstaben und Zahlen. In der Vergangenheit wurde Kombinationen
von zwei oder drei Buchstaben, die kein Wort bildeten, die Eintragung
verwehrt. So wurde die Anmeldung der Marke "W&G"8 zuriickgewie-
sen, weil diese Initialen fiir eine Unzahl von Namen stehen konnten.
Zum einen sei das Zeichen daher nicht unterscheidungsfihig, zum ande-
ren diirfe aber auch kein Monopol fiir diese Buchstaben vergeben wer-
den, weil andere Personen mit denselben Initialen ein berechtigtes

Interesse an deren Verwendung hétten.

Das Patentamt hat seine Einstellung zu dieser Zeichengruppe nunmehr
gedndert. Drei-Buchstaben-Kombinationen sollen jetzt eintragbar sein,
ebenso Zwei-Buchstaben-Kombinationen, sofern sie aussprechbar

sind%. Die Marke "1.Q."9! fiir pharmazeutische Produkte, Lebensmittel

89 W&G (1913), 30 RPC 661.
90 Work Manual, Ch 6, Appendix I.
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und nicht-alkoholische Getrinke galt unter der Rechtsprechung zum
TMA 1938 als nicht aussprechbar. Schon die Punktuation fordere dazu
auf, die Buchstaben getrennt auszusprechen. In diesem Zusammenhang
wurde erklirt, daB bekannte Zeichen wie "R.A.F." oder "V.I.P." trotz
der Trennung der einzelnen Buchstaben aufgrund ihrer Bekanntheit
eintragbar sind. Einen 4hnlichen Bekanntheitsgrad habe zwar auch
"1.Q." als Abkiirzung fiir das Wort "Intelligenzquotient”, doch nicht in

Verbindung zu den angemeldeten Warengruppen.

In diesem Zusammenhang soll die Entscheidung Exxate9? erwihnt wer-
den. Die Eintragbarkeit der Marke "Exxate" fiir chemische Produkte
wurde vom Patentamt deshalb bestritten, weil sie lediglich die Schreib-
weise der englischen Aussprache des Zeichens "X8" sei, welches unter
der vorhergehend erlduterten Rechtsprechung nicht eintragbar ist. Das
Gericht lief die Eintragung dennoch zu. Zum einen sei die Aussprache
nicht exakt dieselbe. Im iibrigen sei es sehr unwahrscheinlich, da8 ein
Konkurrent unter dem Namen "X8" handeln wolle und ein Konflikt

eintreten wiirde. "Exxate" wurde daher als erfundenes Wort zugelassen.

b) Handelsiibliche Indikatoren

Marken, die aus Zeichen oder Indikatoren bestehen, die im Handel dazu
dienen, Qualitit, Quantitit, Zweck, Wert, geographische Herkunft, die
Produktions- oder Dienstleistungszeit oder andere Charakteristika von
Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, sind nach s 3 Abs. 1 Satz
1 (¢) TMA ebenfalls nicht zugelassen. Grund ist nicht nur die mangeln-
de Unterscheidungskraft. Mit dieser Vorschrift soll auch verhindert
werden, daf3 eine Person ein Monopol iiber eine Bezeichnung erhiilt, die
andere Gewerbetreibende fiir die Kennzeichnung ihrer Produkte oder

Dienstleistungen benétigen. So kann z.B. niemand das exklusive Recht

911.Q. (1993) RPC 379.
92 (1986) RPC 567.
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erhalten, das Wort "fettreduziert" fiir Lebensmittel zu benutzen. Selbst
ein Weinbauer in der Champagne kénnte nicht die Marke
"Champagner" fiir sich allein zur Eintragung bringen, da es sich hierbei
sowohl um eine geographische Angabe als auch um eine Qualititskenn-
zeichnung handelt, die von anderen Weinbauern in dieser Region be-

nutzt werden darf,

Unter diese Gruppe fallen auch Marken, welche als reine Lobpreisungen
bereits unter s 9 d TMA 1938 uneintragbar waren. Marken, die lediglich
aus lobenden Woértern bestehen, gelten als rein beschreibend. So konnte
die Marke "Kudos"?3 nicht fiir Schreibwaren eingetragen werden, weil
die Bedeutung des Wortes "Beifall", "Ruhm" oder "Prestige” bedeutet.
Ebenso wurde die Eintragung der Marke "Treat" (Vergniigen, Schmaus)
fiir Sirup als ungiiltig erklart%4.

¢) Zeichen der Umgangssprache

SchlieBlich sind solche Marken nach s 3 Abs. 1 Satz 1 d TMA nicht
unterscheidungskriftig, die lediglich aus Zeichen oder Indikatoren be-

stehen, die ein Bestandteil der Umgangssprache sind.

d) Ausnahme bei Unterscheidungskraft durch Gebrauch

Diese Eintragungshindernisse erhalten durch s 3 Abs. 1 Satz 2 TMA
eine entscheidende Einschrénkung. Sofern prinzipiell uneintragbare
Zeichen durch den Gebrauch in der Praxis Unterscheidungskraft erlangt
haben, ist eine Eintragung méglich. Eine solche Unterscheidungskraft
de facto muB} bei der Anmeldung nachgewiesen werden. Dies diirfte

z.B. bei der in England sehr bekannten Flasche des Zitronensaftes "Jiff-

93 Kudos Trade Mark (1995) RPC 242.
94 Britsh Sugar plc. v. James Robertson and Sons (1996) RPC 281.
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Lemon", welche die Form einer Zitrone hat, vorliegen®. Diese Form
beschreibt lediglich den Inhalt der Flasche. Trotzdem assoziiert der ge-
wohnliche Konsument in England diese Flasche mit einem bestimmten
Produzenten. Umgekehrt ist es moglich, daB ein urspriinglich eintrag-
bares Zeichen seine Unterscheidungskraft nachtréglich verliert, indem
es in der Umgangssprache derart als Synonym fiir ein Produkt verwen-
det wird, dal3 es nicht mehr eine Assoziation mit einem bestimmten
Produzenten herstellt%. Eine Eintragung der Marken "Aspirin" fiir
Schmerztabletten oder "Hoover" fiir Staubsauger wére daher heute nicht
mehr moglich, weil diese Namen in England Synonyme fiir Produkte

geworden sind%7.

Diese Regelung dnderte das bisherige Markenrecht erheblich. Zur Ver-
deutlichung sei die viel kritisierte Entscheidung des House of Lords in
York Trawlers%® angefiihrt. In diesem Fall ging es um die Frage, ob die
Marke "York" fiir Container und Anhénger registrierter ist. Gegen die
Eintragbarkeit stand die Tatsache, daf} "York" eine geographische Be-
zeichnung ist und ihr daher prinzipiell die Unterscheidungskraft fehit. |
Der Klégerin gelang der Beweis, daf3 de facto 100% der relevanten
Marktkreise die Bezeichnung "York" mit ihrer 7rade name assoziierten.
Das House of Lords entschied jedoch, daf3 die Unterscheidbarkeit de
facto hinter der Unterscheidbarkeit in law zuriickzubleiben habe und

wies die Klage daher ab. Diese Entscheidung ist nunmehr nicht mehr

95 Eine Imitation diese Flasche war Streitgegenstand in Reckitt & Colman Products
Itd. V Borden Inc. (1990) 1 All ER 873. Damals konnte unter dem Trad Mark Act
1938 jedoch noch kein markenrechtlicher Schutz fiir dreidimensionale Marken
geltend gemacht werden.

96 Firth, Rdnr. 2.31.

97 In Korea wurde tatschlich befunden, daB die Marken "Jeep" und "Aspirin”
Synonyme fiir die Produkte geworden sind und daher der Gebrauch dieser Worter
durch einen Konkurrenten nicht von dem urspriinglichen Produzenten untersagt
werden kann; Jeep Corporation v. Hah-Sik-Shin, erortert in: IP Asia vom 25
Novemver 1993; Bayer Pharmaceutical Co v. Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd,
erortert in: [P Asia vom 25 November 1993.

98 La Marquise Footwear (1982), 1 All ER 257.
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geltendes Recht. Durch die Regelung in s 3 Abs. 1 Satz 2 TMA ist fest-
gesetzt, daB die Unterscheidungskraft eine Frage de facto ist®.

¢) Marken wider 6ffentliches Interesse

In s 3 Abs. 2 bis 6 TMA sind als weitere Eintragungshindernisse Félle
genannt, in denen die Eintragung der Marke gegen offentliche Interes-

sen verstoflen wiirde:

Marken, die gegen die 6ffentliche Ordnung verstoflen, sind gem. s 3
Abs. 3 (a) TMA uneintragbar. So war bereits unter dem TMA 1938 die
Marke "Hallelujah" fiir Damenbekleidung nicht eintragbari®. Ein weite-
res Beispiel ist die Marke "Oomphies" fiir Unterhosen, deren Anmel-
dung zuriickgewiesen wurde, weil das Wort in der englischen Um-
gangssprache "sexy" bedeutet!?l. Heutzutage wiirden die Gerichte in
diesem Fall wahrscheinlich keine Sittenwidrigkeit annehmen, sondern
die Eintragung daran scheitern lassen, daf} dieses Wort rein beschrei-

bend ist und daher keine Unterscheidungskraft besitzt.

Ebenfalls uneintragbar sind gem. s 3 Abs. 2 (b) TMA irrefiilhrende Mar-
ken. Diese Vorschrift dient dem Verbraucherschutz. Keine Marke darf
iiber die zugehorigen Waren oder die Dienstleistungen irrefithren. So
war "Orlwoola" nicht eintragbar fiir Waren, die nicht vollsténdig aus
Wolle bestehen!92, Ebenso durfte die Marke "Royal Worcester Corset"
nicht eingetragen werden, weil die Anmeldung nicht zwischen den
Waren unterschied, die tatséchlich in Worcester produziert wurden, und
denen aus anderen Produktionsstitten!93. Die Anmeldung der Marke

"Jardex" fiir ein desinfizierendes Mittel wurde zuriickgewiesen, weil

99 Holyoak/Torreman, S. 306; Edenborough, S. 309.

100 Hallelujah Trade Mark (1976), RPC 605.

101 (1947) 64 RPC 27.

102 (1909) 26 RPC 395.

103 Royal Worcester Corset Co.'s Application (1909), 26 RPC 185.
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bereits die Marke "Jardox" fiir Fleischextrakt eingetragen war und eine

Verwechslung der Produkte den Konsumenten gefihrden wiirde!04.

Weiterhin konnen Marken, deren Gebrauch gegen das Recht in GroB3-
britannien oder der Européischen Union verstoBen wiirde, nach s 3 Abs.
4 TMA nicht eingetragen werden. Hierzu gehért z.B. der Gebrauch des
Roten Kreuzes!95, welcher gem. der Genfer Konvention der gleichna-
migen Organisation vorbehalten ist!%, Ebenso verhilt es sich nach s 3
Abs. 5 TMA mit speziell geschiitzten Emblemen, wie z.B. der Staats-

flagge, Armeezeichen etc.

f) Bosgldubige Eintragung

SchlieBlich verbietet s 3 Abs. 6 TMA die Eintragung von Marken, die in
unlauterer Absicht angemeldet wurden. Unter diese Gruppe fallen An-
meldungen, die ohne die Absicht gemacht werden, die Marke jemals zu
benutzen, oder mit der Absicht, die Anmeldung durch einen anderen zu
verhindern. So wire es z.B. unlauter, eine fremde auslindische Marke
im Inland nur zu dem Zweck registrieren zu lassen, um sie an den aus-
landischen Inhaber zu verkaufen, sobald er im Inland Geschiifte auf-

nehmen will.

2. Relative Eintragungshindernisse

Fremde Markenrechte stehen einer Eintragung in das Markenregister als

relatives Eintragungshindernis entgegen, wenn sie Prioritit genieBen

und einer der Kollisionstatbestinde der s 5 TMA erfiillt ist.

104 Jardex, (1946) 63 RPC 19.
105 Holyoak/Torremans, S. 308.
106 Artt. 43, 44 Genfer Konvention vom 12.8.1949.
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a) Prioritét

In s 6 TMA ist definiert, was unter einer Prioritit genieBenden earlier
trade mark zu verstehen ist: Marken GroBbritanniens und europiische
Gemeinschaftsmarken, sofern sie friiher registriert worden sind oder auf
anderem Wege Prioritit erlangt haben, sowie notorisch bekannte Mar-
ken gem. Art. 6" PVU. Beziiglich der letzten Gruppe wird es fiir frag-
lich gehalten, ob die Marke in GroBbritannien notorisch bekannt sein
muf oder ob die Bekanntheit in einem anderen Staat der Verbandsiiber-
einkunft ausreicht!0?. Dem Wortlaut der s 6 TMA 148t sich dies nicht
entnehmen. In s 56 TMA wird jedoch eine Antwort gegeben: Diese
Vorschrift gibt als eine fiir das gesamte Gesetz geltende Deﬁnitioh der

notorischen Marke an, daB sie in GroBbritannien bekannt sein muf318,

Die drei genannten Markenarten stehen einer kollidierenden Eintragung
noch bis ein Jahr nach Ablauf der Schutzzeit entgegen, vorausgesetzt,
daf die Marke innerhalb der letzten zwei Jahre vor Ablauf der Schutz-
zeit benutzt wurde (s 6 Abs. 3 TMA). Diesen "fritheren Marken" stehen
gem. s 5 Abs. 4 (a) und (b) TMA "ltere Rechte" gleich. Die Vorschrift
nennt namentlich, copyrights'%, design rights''%und passing off-

Rechtelll |

b) Identitdtsschutz

Eine Marke kann nach s 5 Abs. 2 (a) TMA nicht eingetragen werden,
wenn bereits eine identische Marke fiir identische Waren oder Dienst-

leistungen eingetragen ist. Es stellt sich die Frage, ob identische Marken

107 Holyoak/Torremans, S. 309; fiir Bekanntheit in UK: Annand & Norman, S. 31;
Blakeney, (1994) 11 EIPR 481; offenbar auch: Groom u.a., S. 52.

108 Siehe auch White Paper, Rdnr. 3.22.

109 Zu deutsch: Urheberrechte.

110 7y deutsch: Geschmackmusterrechte.
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vollkommen identisch sein miissen, oder ob geringfiigige Abweichun-
gen von z.B. einem Buchstaben unschédlich sind. Diese Frage ist noch
nicht entschieden, aber es ist davon auszugehen, daB vollkommene

Identitét gemeint ist. Insbesondere die streng wortliche Auslegung der

englischen Gerichte wird wohl zu dieser Interpretation fiihren.

Ohne Relevanz ist ein Unterschied durch Zusitze. Bei der Priifung, ob
der Name "Robertson's Toffee Treat" die eingetragene Marke "Treat"
verletzte, befand das Gericht, da8 zwei identische Marken vorlagen,
obwohl das Wort "Treat" in der verletzenden Bezeichnung lediglich
relativ klein unter "Toffee" stand und der gewohnliche Kunde wahr-

scheinlich nur nach "Toffee Treat" fragte, nie jedoch nach "Treat"112,

¢) Verwechslungsschutz

Die Kollision identischer Marken fiir identische Waren ist am selten-
sten. Haufiger sind Fille, in denen sich die Marken, Waren oder
Dienstleistungen nur #hneln. Bei einer Kollision von #hnlichen Marken
fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen sowie bei
einer Kollision von identischen Marken fiir #hnliche Waren- oder
Dienstleistungen kann die Eintragung des jiingeren Zeichens nach s 5
Abs. 2 (b) TMA nicht erfolgen, wenn "there exists a likelihood of con-
fusion on the part of the public, which includes the likelihood of
association with the trade mark."” Es muf} also Verwechslungsgefahr
(likelihood of confusion) zwischen den Marken bestehen. Die Uberprii-
fung dieses Tatbestandes umfafit zwei Fragen: wie #hnlich sind sich die
Zeichen und wie dhnlich die Waren. Genau genommen ist die Ver-
wechslungsgefahr nur eine mégliche Folge der Ahnlichkeit der Waren
und Marken und ist daher ein gesonderter Priifungspunkt. In der Praxis

der Gerichte vermischen sich diese Fragen jedoch. Je mehr die Marken

111 Siehe S. 5ff.
112 Britsh Sugar plc. v. James Robertson and Sons, (1996) RPC 281.
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verwechselt werden kénnen, um so eher wird Ahnlichkeit angenommen.
Umgekehrt wird von der Ahnlichkeit oft unmittelbar auf die Gefahr der

Verwechslung geschlossen.

aa)  Ahnlichkeit der Zeichen

Wortzeichen konnen sich entweder in der Schreibweise dhneln oder in
der Aussprache. Dabei sind die Zeichen nicht Buchstabe fiir Buchstabe,
sondern im ganzen zu vergleichen. So wurden die Marken "Erectiko"
und "Erector" als verwechselbar betrachtet!!3. Ein Gegenbeispiel sind
die Marken "Pol-Rama" und "Polaroid", bei denen eine Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen wurde!!4. Ebenso wurden die Marken
"Coca-Cola" und "Pepsi-Cola" als unterschiedlich betrachtet!!5. In die-
sem Fall entschied das Gericht, da8 die Endung "Cola" allgemeiniiblich
sei, und verglich daher lediglich die Teile "Coca" und "Pepsi".

Besondere Bedeutung wird der ersten Silbe eines Wortes oder - bei
einem einsilbigen Wort - dem ersten Buchstaben beigemessen. So
wurde keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "FIF" fiir
nicht-alkoholische Getrénke und "JIF" fiir Zitronensaft gesehen, weil

die ersten Buchstaben unterschiedlich waren!!6,

Die Gerichte beriicksichtigen auch, ob zwei Wortzeichen sich dadurch
dhneln, dal sie dieselbe Idee oder dasselbe Image tragen. Die Marken
"Alka-Vescent" und "Alka-Seltzer" sind an sich sowohl in der Ausspra-
che als auch in der Schreibweise unterschiedlich. Trotzdem befand das
Gericht, daB diese Marken dieselbe Information tragen: sprudelnde

Alkali-Tabletten!!?. Daher sei eine Verwechslung méglich.

113 william Bailey (Birmingham) Ltd.'s Application, (1935) 52 RPC 136.

114 Pol-Rama, (1977) RPC 581.

115 Coca-Cola Co. of Canada Ltd v. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd., (1942) RPC 127.
116 FIF Trade Mark, (1979) RPC 355.

117 Broadhead's Apllication, (1950) 67 RPC 209.
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SchlieBlich ist auch zu beachten, wer die Waren kauft und auf welche
Art und Weise sie gekauft werden. Bei einem Kauf am Telefon ist die
Gefahr grofBer, daB sich in der Aussprache dhnelnde Zeichen verwech-
selt werden!!3. In der bereits zitierten " Exxate"-Entscheidung!19 war es
fiir das Gericht relevant, daf die Waren tiblicherweise nicht mittels

miindlicher Nachfrage gekauft, sondern schriftlich bestellt werden.

Ein Kunde, der in Eile ist, wird die Bezeichnungen auf der Verpackung
nur fliichtig studieren. Je teurer eine Ware ist, desto mehr Aufmerksam-
keit wird der Kunde verwenden und desto geringer ist eine Verwechs-
lungsgefahr. So wurde angenommen, daB beziiglich der Marken
"Lancer" und "Lancia" fiir Autos keine Verwechslungsgefahr bestehe!29.
Bei derart teuren Waren sei die Schwelle zur Verwechslungsgefahr sehr

hoch anzusetzen.

bb)  Ahnlichkeit der Waren

Auch beziiglich der Frage, welche Waren sich dhneln, kommt es letzt-
lich auf die Wertung des Gerichts an. In der Entscheidung Jellinek's
Application'?! wurden die zu beriicksichtigenden Kriterien herausgear-

beitet:
Fiir Waren:
(1) Die Natur und Zusammenstellung der Waren.

(2) Der jeweilige Gebrauch, fiir den die Waren verkauft werden.

(3) Die Handelswege, iiber die Waren verkauft werden.

118 Annand & Normann, S. 101.
119 Giehe S. 33.

120 L_ancer (1987), RPC 303.

121 (1946) 63 RPC 59.
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Fiir Dienstleistungen:

(1) Die Natur der Dienstleistungen.

(2) Der jeweilige Zweck der Dienstleistung.

(3) Wer diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt.

(4) Ob die sich gegeniiberstehenden Dienstleistungen einander derart
nahe stehen, daB} sie gewshnlich zﬁsammen angeboten werden

konnen.

Diese Kriterien wurden in British Sugar v. Robertson!?? bestitigt und

dahingehend erweitert, daf auch zu beriicksichtigen sei, ob die Waren
miteinander konkurrieren. In der Praxis sind diese Kriterien wenig ge-
eignet, den Ausgang eines Prozesses vorauszusagen. Einige Entschei-

dungen sollen hier die Schwierigkeit einer Abgrenzung illustrieren:

In Re. Seahorse Trade Mark!23 wollte die Kligerin die Marke
"Seahorse" fiir groe Bootsmotoren mit {iber 5.000 Pferdestirken an-
melden. Die gleiche Marke war jedoch bereits fiir Bootsmotoren von 1
bis 115 Pferdestérken registriert. Das Gericht befand, daB die Natur der
Produkte derart unterschiedlich sei, dal eine Verwechslungsgefahr aus-

geschlossen werden kénne.

Ein Gegenbeispiel findet sich in Re. Hack's Application'24. Die Marke
"Black Magic" war fiir Pralinenschachteln angemeldet. Der Eigentiimer
dieser Marke wehrte sich gegen die Anmeldung einer identischen
Marke fiir Abfiihrmittel. Hier entschied das Gericht, daB eine Ver-
wechslungsgefahr bestiinde und eine Registrierung der neuen Marke zu
verweigern sei. Zu dieser Uberzeugung gelangte das Gericht aufgrund

der Tatsache, da} einige der Abfiihrmittel mit Schokoladengeschmack

122 (1996) RPC 281.
123 (1980) RPC 250.
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angeboten wurden und einige Geschéfte sowohl diese Abfiihrmittel als
auch die Pralinenschachteln verkauften. In diesem Fall iiberwog also

das Kriterium des gleichen Handelsweges.

In dem bereits erwihnten "Treat"-Fall!25 verkaufte die Kligerin Sirup
unter dem Namen "Silver Spoon Treat". Der Sirup wurde als GuSB fiir
Nachspeisen, insbesondere Eis, angeboten. Lediglich der Namensbe-
standteil "Treat" war eingetragen. Die Beklagte verkaufte Caramel-
Brotaufstrich unter der Bezeichnung "Robertson's Toffee Treat". Auf
dem Etikett des Produktes fand sich der Hinweis, daB der Aufstrich
auch in Verbindung mit Yoghurt und Eis gegessen werden kénne sowie
als Kuchenfiillung geeignet sei. Das Gericht befand, daB die Waren
nicht dhnlich seien. Das eine Produkt sei zum GieBen und das andere
zum Streichen gedacht. Die Waren hitten eine unterschiedliche Konsi-

stenz und wiirden in Supermirkten in verschiedenen Sektoren verkauft.

SchlieBlich soll die Entscheidung Floradix'26 erwihnt werden. Der an-
gemeldeten Marke "Floradix" fiir einen Kréutertrank stand die eingetra-
gene Marke "Flurodix" fiir Zahnpflegeprodukte entgegen. Die Anwen-
dung beider Produkte wurde vom Gericht als grundsitzlich gleich ein-
geordnet, weil beide in den Mund gelangten. Daher sei die Gefahr der

Verwechslung gegeben.

cc)  Likelihood of association

Wie bereits erwihnt, wird in s 5 Abs. 2 (b) TMA der Begriff
"confusion" durch den Relativsatz "which includes the likelihood of
association" erweitert. Diese Formulierung, welche aus Art. 4 Abs. 1

(b) MarkenRL iibernommen wurde, hat bis zu der Entscheidung

124 (1941) 58 RPC 91.
125 Siehe S. 39.
126 (1974) RPC 583.
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"Springende Raubkatze"127 des Europdischen Gerichtshofes viel Ver-
wirrung erzeugt. Es wurde argumentiert, daB die Vorschrift nicht erken-
nen lasse, wie die Begriffe "Verwechslung"128 und "Assoziation" zuein-
ander stehen!2%. So kénne gemeint sein, daBl Assoziation als Unterfall
der Verwechslung gelten solle. Dies hitte bedeutet, daB die Konsumen-
ten entweder tiber die Herkunft oder die Qualitit der Ware verwirrt sein
miiflten!3°. Kampermann Sanders!3! waren der Ansicht, daB der Begriff
"Assoziation" von dem Begriff "Verwechslung" losgeldst gelesen wer-
den miisse. Es solle nicht nur der Fall geregelt werden, da Kunden
verwirrt werden, sondern auch, daB dem Markeninhaber durch reine
Gedankenverbindung ein Schaden entsteht. Diese Interpretation hitte
zur Folge gehabt, daf} iiber diese Vorschrift Schutz vor Verwisserung,
Rufausbeutung und Herabsetzung der Marke geltend gemacht werden
koénnte. In diesem Zusammenhang wurde auf ein nichtoffentliches Pro-
tokoll zur Entstehung der Markenrichtlinie verwiesen!32, in dem es
heifit, daB das Konzept "likelihood of association" in der Markenrichtli-
nie der Rechtsprechung der Benelux-Staaten nachgebildet sei!33. Die
Gerichte der Benelux-Staaten interpretieren diese Formulierung derart,
daB jede gedankliche Assoziation erfaBt ist, also auch eine ohne Ver-
wechslungsgefahri34, Es wurde vertreten, daB diese Erklarungen bei der
Interpretation des Begriffes "likelihood of association" zu beachten

seien. Daher sei das Konzept der Benelux-Staaten zu iibernehmen!35,

127 GRUR 1998, 387.

128 Confusion kann sowohl mit Verwechslung als auch mit Verwirrung iibersetzt
werden.

129 Kamperman Sanders, S. 69.

130 Lewin, (1994) 3 EIPR 91.

131569 f.

132 Statements for Entry in the Minutes of the Council Meeting at which the Directive
is Adopted, abgedruckt in Gielen, (1996) 2 EIPR 87, S. 87 ff.

133 Nr. 5 (b) der Statements. Gleiche Anmerkung besteht fiir die entsprechende

Passage der Gemeinschaftsmarken-Verordnung, ebenfalls abgedruckt in Gielen,
a.a.0., S. 88, Nr.6.

134 Z.B.: Union v. Union Soleure, Benelux Court of Justice, 20 May 1983; Monopoly
v. Anti-Monopoly, Dutch Supreme Court, 24. Juni 1977.

135 Kamperman Sanders, S. 70; Annand & Norman, S. 99 abstrakt zur Relevanz der
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Dieser Ansicht wurde vom High Court in zwei Entscheidungen wider-
sprochen!36. Das Protokoll diirfe nicht beachtet werden, weil es nicht
offentlich sei. Das Gericht diirfe sich auch nicht von Geriichten iiber die
Motive des Rates leiten lassen. Die Frage war letztlich fiir den Ausgang
dieser Prozesse nicht relevant, so da83 keine Vorlage an den EuGH

erfolgte.

Ein weiteres Argument fiir die weite Interpretation ergab sich bei der
Betrachtung der Kollisionsgruppe nach s 5 Abs. 3 TMA. Nach dieser
Vorschrift verletzt eine Marke ein &lteres Markenrecht, wenn sie gleich
oder dhnlich einer fritheren "bekannten" Marke (with reputation) ist und
ihr Gebrauch einen unlauteren Vorteil gegeniiber der &lteren Marke ver-
schaffen oder die Unterscheidungskraft der élteren Marke mindern
wiirde. Dies bedeutet, daB3 beziiglich kollidierender Marken fiir unter-
schiedliche Warengruppen die Gefahr der Verwisserung, Rufausbeu-
tung und Minderung der Wertschitzung reicht, um die Eintragung der
spéteren Marke zu verhindern. Was nun fiir Marken unterschiedlicher
Warengruppen gilt, sollte erst recht fiir Marken identischer oder dhnli-
cher Waren gelten!37. Es wire systemwidrig, wenn Marken, deren
Waren oder Dienstleistungen entfernter zueinander stehen, einen bes-
seren Schutz genieBen wiirden als Marken, deren Waren oder Dienstlei-
stungen dhnlicher sind. Die Formulierung der beiden Vorschriften ist
offensichtlich ungliicklich gewihlt. Eine logische Hierarchie des Schut-
zes fiir die verschiedenen Kollisionsarten ergibt sich nur, wenn der Be-

griff "likelihood of association" weit interpretiert wird.

Statements: Gielen, S.86.

136 Ausfiihrlich in Wagamama Ltd. v. City Centre Restaurants plc., (1995)
FSR 713; anschlieend: British Sugar plc. v. James Robertson & Sons Ltd., (1996)
RPC 281; besprochen in Hurdle, p.299.

137 Kamperman/Sanders, S. 69.
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Der EuGH hat jedoch anders entschieden und sich damit iiber das Pro-
tokoll zur Markenrichtlinie hinweggesetzt. In seiner Entscheidung
"Springende Raubkatze"138 legt der EuGH Art. 4 Abs. 1 (b) MarkenRL
wortlich aus und versteht "likelihood of association" nicht als Alterna-
tive zu dem Tatbestandsmerkmal "likelihood of confusion", sondern als
Unterfall. Daher sei nach dieser Vorschrift immer Verwechslungsgefahr
erforderlich. Die Gerichte der Mitgliedstaaten sind an diese Auslegung
gebunden, so daB der Meinungsstreit erledigt sein diirfte, auch wenn die

Argumentation des EuGH unbefriedigend ist.

d) Bekannte Marken

Ist die priorititséltere Marke eine bekannte Marke (with reputation),
dann steht sie nach s 5 Abs. 3 TMA der Eintragung einer identischen
oder dhnlichen Marke auch dann entgegen, wenn sich deren Waren oder
Dienstleistungen nicht zhneln. Allerdings muB die Gefahr vorliegen,
daf3

"the use of the later mark without any due cause would take
unfair advantage of; or be detrimental to, the distinctive

character or the repute of the earlier trade mark."

Die angemeldete Marke darf also die #ltere bekannte Marke nicht ver-

wiissern, deren Ruf ausbeuten oder ihre Wertschétzung mindern.

Das Gesetz beschreibt nicht, wann eine Marke bekannt ist. Im White
Paper'3® zum Trade Marks Act wurde noch der Begriff "wide

reputation” verwendet!40, Der Wechsel zu dem schlichten Begriff

138 GRUR 1998, 387.

139 Kurztitel der Begriindung zum Trade Mark Act 1994, versffentlicht unter dem
vollen Titel: Reform of Trade Marks Law, 1990, London.

140 Kapitel 3.17.
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"reputation" 148t vermuten, da3 damit eine niedrigere Schwelle zum
erforderlichen Bekanntheitsgrad verdeutlicht werden sollte. Alison
Firth'#1 schlagt vor, auf die Rechtsprechung zum gleichlautenden Tat-
bestandsmerkmal im Recht des passing off zuriickzugreifen. Von ande-
rer Seite wird in Erwégung gezogen, daB "reputation” einfach "der
Offentlichkeit bekannt” bedeuten kénne!42. Beide Vorschlige sind hilf-
reich, beseitigen jedoch nicht das Abgrenzungsproblem. In der Praxis
wird und muf3 es immer auf eine Einzelfallabwigung ankommen. Der
Ruf der Marke muf3 auf jeden Fall derart ausgepriigt sein, daB eine Aus-

beutung oder Verwisserung iiberhaupt méglich ist.

Der Schutz vor Verwisserung, Rufausbeutung und Beeintrichtigung der
Wertschitzung ist dem englischen Recht neu. Daher kann auf keine
Rechtsprechung zuriickgegriffen werden. Es bleibt abzuwarten, wie die
Gerichte diese neuen Begriffe, insbesondere den Unlauterkeitstatbe-

stand, interpretieren und anwenden werden.

e) Honest concurrent use

Die relativen Eintragungshindernisse erhalten durch das Konzept des
honest concurrent use nach s 7 TMA eine entscheidende Ausnahme.
Das Patentamt kann eine Eintragung trotz Vorliegens eines relativen
Hinderungsgrundes vornehmen, wenn der Anmelder darlegen kann, daf
er seine Marke in redlicher Weise gleichzeitig mit der kollidierenden
Marke benutzt hat. In der Entscheidung Alex Pirie & Sons Ltd.'s Appli-
cation'®3 wurde herausgearbeitet, welche Umstéinde zu berticksichtigen

sind:

141 Rdnr. 7.27.
142 Groom u.a., S. 89.
143 (1933) RPC 147, 159 ff.
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(1) Der Grad der Verwechslungsgefahr,
(2) die Gutglaubigkeit bei der Wahl der Marke,
(3) der Zeitraum der parallelen Nutzung der Marke und

(4) die Gr6Be der Unternehmen.

Der letzte Punkt soll fiir die Abwigung der Schiden entscheidend sein.
Ein kleineres Unternehmen kann eher auf eine Eintragung verzichten.
Fiir ein groBes Unternehmen wird der parallele Gebrauch seiner Marke

durch ein kleineres eventuell nur unbeachtlichen Schaden verursachen.

Es obliegt dem Eigentiimer der bereits eingetragenen Marke, gegen eine
parallele Eintragung Widerspruch einzulegen. Nach Ablauf von 5 Jah-
ren hat der Widerspruch nur noch Erfolg, wenn der Eigentiimer Boswil-

ligkeit des anderen Markeninhabers nachweisen kann!44,

Dieses Konzept ist mit der Markenrichtlinie unvereinbar, denn in ihr ist
eine derartige Ausnahme nicht vorgesehen. Vielmehr ist durch Art. 4
MarkenRL, der die gleichen relativen Griinde wie s 5 TMA enthilt und
keine Ausnahmen vorsieht, den Mitgliedsstaaten kein Spielraum fiir die
Schaffung einer derartigen Regelung gelassen. In dieser Hinsicht steht
der Trade Marks Act 1994 somit im Widerspruch zu der Markenrichtli-
nie!43, Daher kénnte gegen Grof3britannien Vertragsverletzungsver-

fahren nach Art. 169 EGV eingeleitet werden.

C. Schutzbereich und Verletzungshandlungen

Ist eine Marke eingetragen, so wird sie nach s 10 TMA vor Benutzun-
gen durch andere geschiitzt. Es ist zwischen dem Identitits- und Ver-

wechslungsschutz sowie dem Schutz vor Verwisserung, Rufausbeutung

144 Hansard (House of Lords), Band 533, Nr. 55, 14. Marz 1994, Spalte 72.
145 80 auch Annand & Normann, S. 101; Holyoak and Torremans, S. 313.
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und Beeintrichtigung der Wertminderung zu unterscheiden. Die Verlet-
zungstatbestdnde sind identisch mit den relativen Eintragungshindernis-

sen in s 5 TMA, auf die daher verwiesen wird.

Aber nicht jede Benutzung, die in den Schutzbereich einer Marke fillt,
verletzt das Recht ihres Inhabers. Die Benutzung muB im geschiftlichen
Verkehr erfolgen. Dariiber hinaus ist es streitig, ob auch markenméBiger
Gebrauch erforderlich ist. SchlieBlich sind durch s 11 Abs. 2 TMA
einige Benutzungshandlungen von den Verletzungshandlungen ausge-
nommen. Eine weitere Einschrinkung des Markenrechts enthilt s 10

Abs. 6 TMA, die gewisse Arten vergleichender Werbung erlaubt.

1. MarkenmifBliger Gebrauch

Unter dem Trade Mark Act 1938 war eine Verletzung des Markenrech-
tes nur gegeben, wenn die Marke in the course of trade und as a trade
mark genutzt wurde. Die Marke muBite also im geschiiftlichen Verkehr
und markenméBig benutzt werden. Der Wortlaut der neuen s 10 TMA
nennt nur noch das Erfordernis: "if he uses in the course of trade a
sign". Es bestehen daher Zweifel dariiber, ob durch diesen neuen Wort-
laut das Erfordernis des markenméBigen Gebrauchs entfallen ist. Es ist
zu untersuchen, was unter markenméBigem Gebrauch zu verstehen ist

und ob dieses Tatbestandsmerkmal erforderlich ist.

Eine Marke wird markenmiBig benutzt, wenn sie nicht nur dekorativ
oder beschreibend verwendet wird, sondern ihrer priméren Funktion
gemiB, die Herkunft eines Produktes anzeigt!46. Der haufigste Fall ist,
daf} die Marke auf dem dazugehérigen Produkt erscheint. Aber auch
wenn die Marke in einem Rundfunkwerbespot genannt wird oder ohne

das Produkt auf einem Plakat abgebildet ist, dient sie immer noch dazu,

146 vergl. Definition der Funktion von Marken im 10. Erwéiguhgsgrund der
Markenrichtlinie.
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eine Verbindung zwischen Produkt und Inhaber herzustellen. Anders
verhdlt es sich etwa, wenn die Marke im Rahmen einer Berichterstat-
tung zitiert wird. Obwohl auch hier eine Assoziation erstellt wird, geht
es dem Benutzer allein darum, ein Produkt beim Namen zu nennen.
Derartige Fille, wie z.B. auch der Gebrauch im privaten Gesprich, sind
bereits kein gewerblicher Gebrauch. Fiir die hier gestellte Frage, ob
auch markenméBiger Gebrauch erforderlich ist, miissen die Fille unter-
sucht werden, in denen zwar gewerblicher, jedoch kein markenméiBiger
Gebrauch vorliegt. In drei Entscheidungen befanden britische Gerichte,

daB ein derartiger Fall gegeben sei:

In Mothercare UK Ltd. v. Penguin Books Ltd.'%7 war die Kl4gerin Inha-
berin der britischen Ladenkette "Mothercare" fiir Schwangerschaftsbe-
kleidung und Kleinkinderbedarf. Die Beklagte verdffentlichte unter dem
Titel "Mothercare/Other Care" ein Buch iiber die Probleme arbeitender
Miitter. Die Klédgerin klagte auf Unterlassung der Benutzung ihrer
Marke "Mothercare". Das Gericht befand, daf8 kein markenméBiger

Gebrauch vorliege. Der Titel des Buches beschreibe lediglich dessen
Inhalt.

In Mars GB Ltd. v. Cadbury Ltd.**8 war die Kl4gerin einerseits Inhabe-
rin der Marke "Treets" fiir Konfekterie und vertrieb andererseits ihren
bekannten Schokoladenriegel "Mars" in kleineren Portionen als "Fun
Size". Die Beklagte brachte dhnlich kleine Riegel unter der Bezeich-
nung "Treat Size" auf den Markt. Die Kldgerin trug vor, dies verletze
ithre Marke "Treets". Auch hier entschied das Gericht, daB3 "Treat Size"
lediglich beschreibend sei und nicht als markenmiBiger Gebrauch auf-
gefaBt werden kénne, obwohl es zugab, daB eine gewisse Assoziation

mit der Kldgerin moglich war:

147 (1988) RPC 113.
148 (1987) RPC 387.
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"The existence of an association is one thing and use as a trade
mark is another. A trade mark is a flag planted to identify the

fact that you are in a particular trader’s territory."

SchlieBlich ist die Entscheidung in Unidoor Ltd. v. Marks & Spencer
Ltd ' zu nennen. Die Klégerin war Inhaberin der Marke "Coast to
Coast" fiir Bekleidung. Diese Marke verwendete sie als Aufdruck bei
Oberbekleidungsstiicken in Verbindung mit verschiedenen Zusétzen,
wie z.B.: Coast to Coast Club. Die Beklagte verwendete den Aufdruck
"Marine Girl Coast to Coast" auf ihren Sweatshirts. Die Kldgerin sah
hierin eine Verletzung ihres Markenrechts. Das Gericht meinte, der Ge-
brauch durch die Beklagte sei kein markenméBiger Gebrauch. Typi-
scherweise werde die Herkunft eines Bekleidungsstiickes durch die Be-
schriftung eines kleinen Schildes an der Innenseite angezeigt. Der
Druck auf der AuBlenseite eines Bekleidungsstiickes sei lediglich deko-
rativ. Diese Entscheidung ist unhaltbar. Es ist heute allgemein iiblich,
daB Designer ihre Marken auf Bekleidungsstiicke drucken. Dies soll nur
zum Teil einen dekorativen Zweck erfiillen. Entscheidend ist auch, daf3
der Aufdruck signalisieren soll, dal das Bekleidungsstiick etwa von
Calvin Klein, Hugo Boss oder Adidas stammt. Der Betrachter geht
davon aus, da3 der Aufdruck die Herkunft des Bekleidungsstiickes an-
zeigt. Also ist dieser Gebrauch markenmiBig. Wie aus dem White
Paper erkennbar wird, hatte das Parlament auch gerade diesen Fall vor

Augen!30,

Es sollte in diesem Zusammenhang iiberlegt werden, ob das hier Ge-
sagte auch gilt, wenn auf einem T-shirt "Coca-Cola" steht. Der Durch-
schnittskunde wird nicht unbedingt davon ausgehen, daB das T-shirt
wirklich von der Coca-Cola Cooperation produziert wurde. Dieser

Durchschnittskunde weif aber, dafl bekannte Marken lizensiert werden.

149 (1988) RPC 275.
150 Rdnr. 3.17.
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Er wird daher zumindest annehmen, dafl Coca-Cola eine Lizenz fiir den
Aufdruck vergeben hat und vielleicht sogar eine Qualitiitskontrolle aus-
tibt. Auch in diesem Beispiel zeigt die Marke somit eine Verbindung
zwischen Inhaber und Produkt an. Daher sollte auch dieser Gebrauch als

markenméfBig eingeordnet werden.

Es verbleiben somit die Fille "Mothercare" und "Treat Size" als Bei-
spiele eines gewerblichen, aber nicht markenméBigen Gebrauchs.
Wiirde man die Ansicht vertreten, da3 s 10 TMA keinen markenmaBi-
gen Gebrauch erfordert, wiirden diese Fille trotzdem keine Marken-
rechtsverletzungen darstellen. In diesen Fillen wurde die Marke
beschreibend benutzt und derartige Benutzungshandlungen werden
durch s 11 Abs. 2 (b) TMA von den Verletzungstatbestinden ausge-
nommen!3!. Daher hat das Tatbestandsmerkmal nach dem heutigen

Recht in diesen Fillen keine Bedeutung mehr.

Gegen das Erfordernis markenméBigen Gebrauchs spricht, daB dieses
Tatbestandsmerkmal weder im Gesetz, noch im White Paper erwihnt
wird. Weiterhin ergibt sich aus den s 5 Abs. 3 u. s 10 Abs. 3 TMA, daf§
das Gesetz, der Richtlinie folgend, nicht nur die Herkunftsfunktion der
Marke schiitzen soll, sondern auch ihren Werbewert. Dieser kann aber
auch bereits ohne markenméBigen Gebrauch durch Verwisserung, Aus-
beutung und Herabsetzung beeintrichtigt werden. Daher sollte dieser
Schutz nicht durch das Erfordernis markenméBigen Gebrauchs begrenzt

werden!32,

151 S0 auch Groom u.a., S. 89.

152 So auch Jacob J. in British Sugar Plc. v. James Robertson & Sons Ltd., (1996)
RPC 281, 291, der die problematischen Fille iiber s 11 Abs. 2 TMA losen will;
a. A.: Lord McCluskey in Bravo Merchandising Services Ltd. v. Mainstream
Publishing (Edinburgh) Ltd., (1996) FSR 205; Groom u.a., S. 89.
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2. Ausnahmen nach s 11 Abs. 2 TMA
Ins 11 Abs. 2 TMA sind Benutzungsarten aufgezihlt, die keine Verlet-
zungshandlungen darstellen sollen, sofern sie in accordance with honest

practices in industrial or commercial matters erfolgen.

a) Benutzung des eigenen Namens oder der eigenen Adresse

Nach s 11 Abs. 2 (a) TMA darf niemand daran gehindert werden, seinen
eigenen Namen oder seine Adresse zu benutzen. Zunichst schiitzt diese
Vorschrift Namen, die bereits vor der Eintragung der Marke gefiihrt
wurden. Es ist fraglich, inwieweit sich ein Unternehmen oder eine
natiirliche Person nach Eintragung einer Marke durch einen anderen
einen gleichlautenden Namen zulegen und dann auf den Schutz der s 11 -

Abs. 2 (a) TMA vertrauen darf.

aa)  Gesellschaftsnamen

Wenn ein Unternehmen sich einen Namen zulegt, der bereits als Marke
eingetragen ist und es diesen Namen auch benutzt, ist die Rechtslage
zundchst einfach. Der Gebrauch dieses Namens stellt eine Marken-
rechtsverletzung dar und kann untersagt werden. Dies gilt selbst dann,
wenn einer der Gesellschafter den betreffenden Namen fiihrt!53. Nur
wenn dieser Gesellschafter schon zuvor unter seinem Namen in
demselben Gewerbe titig war, kann er ein Namensrecht auf seine
Gesellschaft iibertragen, das dem Markeninhaber nach s 11 Abs. 2 (a)

TMA entgegengehalten werden kann.

153 Tussaud v. Tussaud, (1890) 44 Ch D 678.
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Unklar ist die Rechtslage bei den in Grof3britannien sehr iiblichen
"ruhenden Gesellschaften" (dormant companies). Diese Gesellschaften
werden beim Handelsregister angemeldet und eingetragen, jedoch lange
Zeit nicht benutzt. Daher ist zweifelhaft, ob ein Gebrauch vorliegt, der
eine Markenrechtsverletzung darstellt, denn das Zeichen wird nicht
aktiv genutzt. Der Markeninhaber konnte warten, bis die Gesellschaft
am Handelsverkehr teilnimmt und dann Klage erheben. Allerdings ver-
gehen bis zu 18 Monate, bis diese Aktivierung der Gesellschaft aus dem
Register erkennbar wird!%4. In dieser Zeit kann dem Markeninhaber be-
reits Schaden entstanden sein. Er hat also ein berechtigtes Interesse

daran, schon gegen die ruhende Gesellschaft vorzugehen.

Bereits 1974 befafite sich der Mathys Report!55 mit Fragen zur Reform
des Markenrechts. Dort wurde unter anderem vorgeschlagen, Handels-
und Markenregister derart zu verbinden, daf3 bei Eintragungsantriigen
auch das jeweilige andere Register nach Kollisionen untersucht wird.
Der Markenrechtsinhaber sollte weiterhin das Recht haben, der Eintra-
gung eines gleichlautenden oder dhnlichen Namens ins Handelsregister
zu widersprechen. Dieser Vorschlag wurde im White Paper verwor-
fen!56, Markenrechtsverletzungen l4gen nur bei identischen oder dhnli-
chen Warengruppen vor und nur in besonderen Fillen bei unterschied-
lichen Warengruppen. Eine ruhende Gesellschaft lieBe sich keiner
Warengruppe zuordnen, insbesondere dann nicht, wenn der Inhaber
erklire, er habe keine Absicht, unter diesem company name zu handeln.
Ein Recht des Markeninhabers, unabhingig von der Warengruppe einer
Eintragung ins Handelsregister zu widersprechen, wiirde dem System
des Markenrechts zuwiderlaufen. Es verbleibt daher nur die Moglich-

keit, sich gegen den Gebrauch der Marke zu wehren.

154 Watts/Walsh, S. 336.

155 British Trade Mark Law and Practice, Report of the Comittee to Examine British
Trade Mark Law and Practice, HMSO, Mai 1974.

156 Rdnr. 5.19.
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Man kénnte argumentieren, dal3 bereits die Wahl des Namens oder des-
sen Eintragung in das Handelsregister ein Gebrauch ist!57. Letzteres
wurde vom Gericht in der Sache Ben & Jerry's!58 theoretisch fiir mog-
lich gehalten. Allerdings sei dieser Gebrauch dann einmalig und be-
rechtigte nicht zu einer Unterlassungsverfiigung. Hiergegen fithren
Watts/Walsh'>® zu Recht an, daf} eine derartige Gesellschaft jedes Jahr
zumindest ihren Geschiftsbericht und ihre Bilanz abgeben muf3 und
somit eine fortdauernde Benutzung der Marke vorliegt. Es verbleibt
jedoch als zweite Hiirde das bereits angefiihrte Problem, dal Marken-
rechtsverletzungen nur in bezug auf Warengruppen erkannt werden
konnen, die im Falle einer ruhenden Gesellschaft nicht zu ermitteln

sind.

In diesen Fillen kénnten Losungsansitze auf anderen Rechtsgebieten
angedacht werden. Die boswillige Blockierung des Registers konnte die
unerlaubte Handlung der Verschworung (conspiracy) erfiillen!60.
Weiterhin kénnte der Registerbeamte die Eintragung nach s 32 Compa-
nies Act 1985 mit der Begriindung verweigern, daB eine Verwechs-
lungsgefahr besteht, wenn eine bekannte Marke von einem anderen als
company name in das Handelsregister eingetragen wird!6!. Dies steht

jedoch im freien Ermessen der Behorde!62,

In den problematischen Fillen der ruhenden Gesellschaften kann auch
eine passing off-Klage in Frage kommen!63. SchlieBlich kann argumen-

tiert werden, daf3 s 11 Abs. 2 TMA iiberhaupt nur auf natiirliche Perso-

157 Watts/Walsh, S. 341 f.

158 Ben & Jerry's Home Made Inc. v. Ben & Jerry's Ice-Cream Ltd, unversffentlicht,
Chancery Division, 19.01.1995.

1595, 342.

160 So befunden in Fletcher Challenge Ltd. v. Fletcher Challenge Pty., (1982) FSR 1.

161 S0 in R. v. The Register of Companies, (1912) 3 KB 23.

162 Siehe oben S. 3.

163 30 in Glaxo ple. v. Glaxowellcome Ltd., unversffentlicht (1996) FSR 380; La
Societe Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor

v. Panhard-Levassor Motor Co., (1901) 43 RPC 405; Suhner & Company AG v.
Suhner Ltd., (1967) FSR 319.
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nen anwendbar ist. Vor der Rechtsédnderung bestand eine dhnliche Vor-
schrift, die von den Gerichten derart interpretiert wurde, daf sie sich
nicht nur auf Namen von natiirlichen, sondern auch von juristischen
Personen bezieht!4. Diese Rechtslage konnte sich jetzt gesindert haben,
da sich in dem Protokoll zur Richtlinie!65 ein Vermerk befindet, daf3
"eigener Name" sich nur auf natiirliche Personen beziehen soll.
Watts/Walsh'% geben zu Bedenken, daB in Anbetracht der Recht-
sprechung in dem Fall Wagamama'é? nicht davon auszugehen sei, dal
die Gerichte diese Interpretation iibernehmen, weil das House of Lords
Anmerkungen in dem Protokoll zur Richtlinie nicht fiir verbindlich halt.
Weiterhin weisen sie darauf hin, daB s 5 und Tabelle 1 des Interpreta-
tion Act 1978 fiir alle Gesetze verbindlich festlegen, daB der Begriff
"Person" juristische Personen miteinbezieht. Es kann jedoch weder auf
die Interpretation durch britische Gerichte noch auf den Interpretation
Act 1978 ankommen. Die Formulierung in's 11 Abs. 2 TMA ist aus Art.
4 Abs. 4 (c) MarkenRL iibernommen. Diesbeziiglich hat der Euro-
péische Gerichtshof gem. Art. 177 EGV ein Auslegungsmonopol. Es ist
wahrscheinlich, daf} er entsprechend dem Protokoll interpretieren
wird!68, sobald ihm die Frage vorgelegt wird. Diese Ungleichbehand-
lung von Namen natiirlicher und juristischer Personen ist auch gerecht-
fertigt. Der Name eines Menschen ist als Teil seiner Personlichkeit be-
sonders schutzwiirdig. Natiirliche Personen erhalten ihre Namen von
ihren Eltern, und es ist ihnen nicht zuzumuten, diesen zu dndern. Daher
sollten Namen natiirlicher Personen generell rechtlich geschiitzt werden.

Firmen werden dagegen von ihren Inhabern gewihit. Es ist deren Auf

164 parker-Knoll v. Knoll International (1961) RPC 346; (1962) RPC 265, House of
Lords.

165 Abgedruckt in Gielen, European Trade Mark Legislation, S.87f.

166 5 341.

167 Siehe S. 45 u. Fn. 136.

168 Obwohl der Europdische Gerichtshof in der Puma-Entscheidung von den
Aussagen im Protokoll abgewichen ist. Siehe dazu S. 46.
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gabe, einen Namen zu wihlen, der nicht mit einer eingetragenen Marke
kollidiert. Daher ist zu hoffen, da3 der Européische Gerichtshof im

Rahmen einer zukiinftigen Vorlage diese enge Auslegung iibernimmt!69.

bb)  Natiirliche Personen

Es schliefit sich die Frage an, ob denn eine natiirliche Person im Wege
einer Namensénderung eine eingetragene Marke als Namen wihlen
kann. Derartige Namensénderungen sind méglich!70. Eine offizielle
Anerkennung erfolgt jedoch nur, wenn verstindliche Griinde fiir die
Namensinderung vorliegen und keine Schadenszufiihrungsabsicht
hinter dem Wunsch steht!7!. Dieses Prinzip wurde in der Entscheidung
North Cheshire and Manchester Brewery Co. Ltd.17? auf Gesellschafts-
namen iibertragen, aber in den oben zitierten spéteren Entscheidungen

nicht mehr aufgenommen.

cc)  Redlichkeit der Benutzung

Es verbleibt die Frage, wann die Benutzung des eigenen Namens nicht
redlich ist. Hier 148t sich auf die Rechtsprechung in passing off-Ent-
scheidungen zuriickgreifen. In dem Fall Baume!73 wurde erklirt, daB
eine natiirliche Person, die einen mit dem Namen eines bekannten
Unternehmens identischen Namen fiihrt, die Pflicht hat, ihr Gewerbe
von dem bekannten Unternehmen zu unterscheiden, sofern dieses
Unternehmen als erstes unter diesem Namen handelte. Die Unterschei-
dung kann derart erfolgen, dal etwa der Vorname hinzugefiigt wird.

Andere Wege sind eine eindeutige Unterscheidung im Logo oder durch

169 Anders Wadlow, S. 483 a.E.

170 Davies v. Lowndes (1835), 1 Bing NC 597, 618.

171 Du Boulay v. du Boulay, (1869) LR 2 PC 430; Earl Cowley v. Countess Cowley,
(1901) AC 450.

172 (1899) AC 83.

173 Baume & Co. Ltd. v. AH Moore Ltd., (1957) RPC 459 und (1958) RPC
226.
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den Schriftzug. Es kommt jedoch jeweils auf den Einzelfall an, welche
Mafinahmen ausreichend sind. Die Gerichte haben z.B. den Familienan-
gehorigen der Tussauds'’* und der Guccis!?5 verboten, unter ihrem

eigenen Namen zu handeln.

Diese Rechtsprechung sollte auch fiir den Trade Marks Act 1994 gelten,
um derart bekannte Marken zu schiitzen. Diese Ansicht vertrigt sich mit
einer neueren Entscheidung!76, in welcher der Grundsatz aufgestellt
wurde, daf3 der Gebrauch des eigenen Namens jedenfalls dann unredlich
ist, wenn dieser Gebrauch die Voraussetzungen des passing off erfiillt.
Ist dies nicht der Fall, kénnen nur besondere andere Umstéinde die

Unredlichkeit begriinden.

b) Beschreibende Marken und Bestimmungshinweise

Nach s 11 Abs. 2 (b) TMA ist es erlaubt, fremde Marken in ihrer rein
beschreibenden Funktion zu benutzen. Sollte z.B. die beschreibende
Marke "Office Cleaning" nach Erlangen von Verkehrsgeltung fiir die
Dienstleistung "Biiroreinigung" eingetragen worden sein, so kann einem
anderen nicht verboten werden, diese Worter in ihrer beschreibenden
Funktion zu benutzen. SchlieBlich ist es Ersatzteil- und Zubeh6rhind-
lern nach s 11 Abs. 2 (c¢) TMA erlaubt, fremde Marken zur Kennzeich-
nung der Produkte zu benutzen, fiir die sie Ersatz- oder Zubehorteile

verkaufen.

Auch fiir diese Ausnahmen gilt die Voraussetzung der Redlichkeit der
Benutzung. Sie wird nicht gegeben sein, wenn der Anschein des mar-

kenméiBigen Gebrauchs erweckt wird.

174 Gucci (Guccio) SpA v. Paolo Gucci, (1991) FSR 89.
175 Tussaud v. Tussuad (1890) 44 Ch D 678, siehe S. 19.
176 Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB, (1998) FSR 500.
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3. Vergleichende Werbung

Von besonderem Interesse ist s 10 Abs. 6 TMA, die sich mit verglei-
chender Werbung befafit. Dieser Themenbereich ist nicht von der Mar-
kenrichtlinie gedeckt. Wie bereits erldutert, ist vergleichende Werbung
allerdings nunmehr in der Richtlinie iiber irrefilhrende Werbung mitge-
regelt!”?. Die Regelung im TMA enthilt eine fiir den common lawyer

ungewohnt offengehaltene Terminologie:

"Nothing in the preceding provisions of this section shall be
construed as preventing the use of a registered trade mark by
any person for the purpose of identifying goods or services as
those of the proprietor or licensee.

But any such use otherwise than in accordance with honest
practices in industrial or commercial matters shall be treated as
infringing the registered trade mark if the use without due cause
takes unfair advantage of; or is detrimental to, the distinctive

character or repute of the trade mark."

Der erste Satz soll vergleichende Werbung grundsétzlich legitimieren.
Der zweite Satz enthilt jedoch einige Einschridnkungen. Der Gebrauch
der fremden Marke muf im Einklang mit redlichem Brauch sein und
darf keinen unlauteren Vorteil aus dem Vergleich ziehen oder die Marke

verwassern.

Der erste Prozef3, der sich mit dieser Vorschrift befaBte, war Barclays
Bank plc. v. RBS Advanta'"8. Die Beklagte warb fiir ihre neue Kredit-
karte durch Verteilung von zwei Flugblittern. Auf dem ersten Blatt

wurden in einer Tabelle Konditionen wie z.B. Jahresbeitrag und Zins-

177 84/450/EG vom 10.9.1984, Abl. EG L 250/17, gezindert durch Richtlinie
97/55/EG vom 6.10.1997, Abl. EG L 290/18; siehe hierzu S. 26ff.
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raten von Wettbewerbern aufgelistet. Auf dem zweiten Flugblatt listete
die Beklagte 15 Vorziige ihrer eigenen Karte auf. Darunter befanden
sich Konditionen, die tatséchlich besser waren als die der benannten
Konkurrenten, aber auch Vorziige, welche die Karte der Kldgerin mit
den Konkurrenzprodukten gemeinsam hatte. Vor Gericht war streitig,
ob die zweite Halfte des zweiten Satzes in s 10 Abs. 6 TMA die Vor-
aussetzung des honest practice in Satz eins erweitert, konkretisiert oder
nur beispielhaft erldutert. Das Gericht befand, daB3 die zweite Hélfte der
ersten nichts hinzusetze!”. Der Gebrauch einer Marke, der wider honest
practice ist, ziehe in fast allen Féllen einen unlauteren Vorteil mit sich
und umgekehrt. Folglich sei es ausreichend festzustellen, daB eine un-

redliche Handlung wider redlichen Brauchs vorliegt.

Gegen diese Auslegung wurde im Prozef vorgetragen, daf sie unsyste-
matisch sei. Die Phrase "without due cause, takes unfair advantage of,
or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade
mark" findet sich wortlich in's 10 Abs. 3 TMA wieder. Dort sei etwas
anderes als honest practice gemeint. Also konne die Phrase nicht syn-
onym mit honest practice sein. Dem ist entgegenzuhalten, daB diese
Vorschriften nicht von demselben Gesetzgeber stammen. S 10 Abs. 3 ist
der Markenrichtlinie entnommen und s 10 Abs. 6 TMA vom britischen

Parlament hinzugefiigt. Dies hat eine Unstimmigkeit ergeben.

Die Klégerin in Barclays v. RBS Advanta trug vor, da8 der Vergleich in
der Werbekampagne der Beklagten aus zwei Griinden unredlich sei.
Zum einen sei der Vergleich irrefithrend, weil nur die schlechteren
Konditionen der Barclaycard angefiihrt wurden, nicht jedoch andere
Vorziige. Zum anderen seien viele der von der Beklagten angefiihrten

15 Vorziige beiden Karten gemeinsam. Die Werbung suggeriere, dafl

178 (1996) RPC 307.

179 Sich anschlieBend: Vodafone Group PLC v Orange Personal Communications
Services Limited, Urteil vom 10.7.96, Ch 95/V/6905.
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die Vorziige nur bei der Beklagten erhiltlich seien. Das Gericht wies
diesen Vortrag zuriick. Die Werbung sei mit den Augen des "reasonable
readers" zu priifen. Diese Person sei vertraut mit den iiblichen Bedin-
gungen von Kreditkarten. Dem Leser sei daher bewufit, daB die 15
Vorziige nicht nur fiir die Karte der Beklagten gelten. Er sei auch ge-
wahr, daf} die Bedingungen stets ein Paket seien und daher das gesamte
Paket der Konkurrenten mit dem Angebot der Beklagten verglichen
werden miisse. Folglich wies das Gericht den Antrag der Klédgerin auf
eine Unterlassungsverfligung ab. Das Urteil gibt wenig Anleitung fiir
eine Auslegung von s 10 Abs. 6 TMA. Offensichtlich wird es immer auf

eine Einzelfallbetrachtung ankommen.

Ein anderes Problem dieser Vorschrift ist die Erwihnung der Verwis-
serung. Es ist zu erwégen, ob es bei vergleichender Werbung iiberhaupt
zu einer Verwisserung einer Marke kommen kann, denn sie wird ent-
weder in ausdriicklicher Verbindung mit oder in Assoziation zu ihrem
eigenen Produkt benutzt. Eine derartige Werbung verstirkt die Assozia-
tion der Marke mit ihrem Produkt. Trotzdem wird man zu dem Schluf3
kommen, daf} die Kennzeichnungskraft in diesen Fillen geschwicht
werden kann. Wenn ein Staubsaugerunternehmen mit dem Slogan
wirbt: "Der Porsche unter den Staubsaugern”, so kann dies zunéchst
eine Rufausbeutung und Imageschidigung sein. Im tibrigen aber wird
der Konsument nach dieser Werbekampagne das Wort "Porsche"
gedanklich nicht mehr nur mit den beriihmten Fahrzeugen und ihrem
Hersteller verbinden, sondern zusétzlich auch mit Staubsaugern.
Wihrend somit die Marke zunéchst so stark war, daB bei ihrer Erwih-
nung nur an den Fahrzeugproduzenten gedacht wurde, wird sie nunmehr
auch mit einem anderen Produkt assoziiert. Dem steht nicht entgegen,
daB der Konsument weil3, das keine zweite Marke "Porsche" auf dem

Markt ist. Es gibt somit im Bereich der vergleichenden Werbung durch
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aus die Gefahr der Verwisserung einer Marke. Grundsiitzlich sollte der
Schutz vor Verwisserung nur Marken mit Bekanntheitsgrad zukommen.

Nur diese Marken konnen iiberhaupt verwissert werden.

Zukiinftig wird die Regelung in der Richtlinie zur irrefithrenden und
vergleichenden Werbung zu beachten sein!80. Die Klausel in s 10 Abs. 6
TMA ist derart offen gehalten, daB3 sie ohne Schwierigkeiten von den
Gerichten im Lichte der Richtlinie ausgelegt werden kann. Es bedarf
daher im Markenrecht keiner gesetzlichen Umsetzung der neuen Richt-

linie.

D. Begrenzung des Markenrechts

Grundsitzlich gilt das Markenrecht aufgrund einer Eintragung nach s 9
Abs. 1 TMA fiir das gesamte Gebiet GroBbritanniens. Allerdings erfahrt
dieses grundsitzlich absolute Recht nach s 11 Abs. 3 TMA eine Ein-
schrinkung derart, da3 der Markeninhaber nicht die Benutzung ilterer
Rechte von lediglich ortlicher Bedeutung verbieten kann. SchlieBlich

regelt 12 TMA die Erschdpfung des Markenrechts.

1. Ortlicher Gebrauch

Der Richtlinie folgend ist in s 11 Abs. 3 TMA vorgesehen, daB iltere
Rechte von ortlicher Bedeutung eine eingetragene Marke nicht verlet-
zen. Die Vorschrift nennt ausdriicklich passing off als ein #lteres Recht,
ist aber im {iibrigen offengehalten fiir andere Rechte. Lord Strathclyde

duferte sich im House of Lords zu dieser Vorschrift derart:

180 Sjehe S. 26 ff.
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"We are not aware at present of any other law, apart from
passing off, upon which the owner of a local right could rely,
but we do not wish to draft the Bill so tightly as to exclude such

a possibility." 181

Dieses éltere Recht darf nur innerhalb der beschrinkten Ortlichkeit aus-
gelibt werden, in der es anerkannt ist. Wenn der Inhaber des ilteren
Rechtes nach der Registrierung der Marke durch eine andere Person
sein Unternehmen auf andere Regionen erweitert, kann ihm dort die
Benutzung untersagt werden. Auf den ersten Blick erstaunt es, daB} sich
ein Beklagter, der ein passing off-Recht hat, welches in mehr als ledig-
lich einer Ortlichkeit anerkannt ist, nicht mits 11 Abs. 3 TMA verteidi-
gen kann. Wem somit ein weit groBeres Recht zusteht, der kann ledig-
lich die Giiltigkeit der Marke anfechten oder Verwechslungsgefahr be-
streiten, wahrend Inhaber von Rechten in lediglich einer Ortlichkeit sich
ohne diese Erfordernisse verteidigen kénnen. Dieser Regelung scheint
ein Bagatell-Gedanke zugrunde zu liegen. Ein ilteres Recht, welches
sich iiber weite Bereiche Grof3britanniens erstreckt, gefihrdet den Inha-
ber einer registrierten Marke erheblich. Wer ein derart starkes passing
off-Recht innehat, von dem kann eher erwartet werden, daB er das Regi-
ster im Auge behilt und Widerspruch gegen eine Eintragung erhebt. Fiir
kleine Unternehmen ist der Aufwand, das Register zu iiberpriifen, dage-
gen unverhéltnisméBig gro. Weiterhin erleidet der Inhaber der regi-
strierten Marke lediglich geringen Schaden, wenn er auf seinen Marken-
schutz in dieser Ortlichkeit verzichten muB. Diese von der Richtlinie in
Art. 6 Abs. 2 vorgesehene Regelung stellt daher einen angemessenen

Interessenausgleich dar.

Problematisch ist die Definition des Begriffes locality und seine Ab-
grenzung von ferritory und region. Um dem genannten Interessenaus-

gleich gerecht zu werden, sollte der Begriff locality eng ausgelegt wer-

181 Hansard, House of Lords, Public Bill Commitee, 18/1/94.
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den. Die Flédche eines boroughs, vergleichbar der Grofe eines deutschen
Kreises, scheint angemessen. Es sollte jedoch nicht auf politische, son-
dern auf geographische Flachen und auf die Einwohnerzahl ankommen.
Verschiedene Dérfer aus mehreren anliegenden boroughs sollten gleich-
falls eine locality bilden, wenn sie insgesamt nicht groBer als ein

borough sind.

2. Erschopfung des Markenrechts

Durch s 12 TMA sollte die Rechtsprechung des Européischen Gerichts-
hofes zur Erschopfung von Markenrechten kodifiziert werden!82, wie
dies von Art. 7 MarkenRL vorgesehen ist. Wird eine Ware mit einer
Marke innerhalb der Européischen Gemeinschaft auf den Markt ge-
bracht, so kann der Markeninhaber den Umlauf dieser Ware innerhalb
des Wirtschaftsraumes nicht mehr untersagen. Eine Ausnahmeregelung
ist fiir die Falle vorgesehen, in denen der Zustand des Produktes von

einer anderen Person gedndert wurde.

Es war zunichst unklar, ob es trotz Art. 7 MarkenRL immer noch még-
lich ist, beziiglich der Importe von aulerhalb der EU das Prinzip der
internationalen Erschdpfung aufrechtzuerhalten. Diese Frage hat der
EuGH!33 jetzt dahingehend entschieden, dal die Markenrichtlinie das
Prinzip der internationalen Erschépfung ausschlieBt. Zwar verbiete die
Richtlinie die weitere Anwendung der internationalen Erschopfung fiir
Importe von auflerhalb der EU nicht ausdriicklich, doch ergebe sich des-
sen Unanwendbarkeit aus dem Zusammenhang. Es wiirde den Handel in
der EU beeintrachtigen, wenn einige Mitgliedslander das Prinzip der
internationalen Erschopfung und andere das der europiischen anwen-

deten.

182 White Paper, Rdnr. 3.36.

183 C-355795, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH, (1998) FSR 474.
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E. Markenschutz auBlerhalb des Markenregisters

Marken sind ebenso wie Unternehmenskennzeichen iiber passing off,
injurious falsehood und defamation geschiitzt. Dariiber hinaus enthalt

s 56 Abs. 2 TMA eine Vorschrift fiir notorisch bekannte Marken gem.
Art. 6%s PVU. Danach kann der Inhaber einer notorisch bekannten
Marke auf Unterlassung der Benutzung einer identischen oder dhnlichen
Marke fiir identische oder dhnliche Waren klagen. Voraussetzung ist das

Vorliegen von Verwechslungsgefahr.

Diese Vorschrift erstaunt aus mehreren Griinden. Zum einen liegt im
Falle der Verwechslungsgefahr meistens bereits ein passing off-Fall
vor. Die Vorschrift erfaBt daher lediglich die seltenen Fille, in denen
trotz Verwechslungsgefahr kein Schaden gegeben ist. Weiterhin gilt die
Regelung nicht fiir Kollisionen mit unterschiedlichen Warengruppen,
obwohl dies von Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS gefordert wird. Lediglich
wenn es um den Widerspruch zu einer Eintragung ins Markenregister
geht, wird tiber s 5 Abs. 3 TMA auch Schutz vor Kollisionen mit unter-

schiedlichen Warengruppen gewihrt.

Weiterhin erfaf3t die Vorschrift nicht die Félle der Verwisserung und
Rufausbeutung. Auch hier kann der Inhaber einer notorisch bekannten
Marke nur Verwisserung oder Rufausbeutung geltend machen, wenn er
gem. s 5 Abs. 3 TMA gegen eine Registrierung vorgehen will. Es blei-
ben die Fille, in denen die uneingetragene, notorisch bekannte Marke
mit einer anderen Marke kollidiert. Sofern der Inhaber einer notorisch
bekannten Marke etwa aufgrund von Branchenferne keine Verwechs-
lungsgefahr nachweisen kann, ist er schutzlos. Damit ist er schlechter
geschiitzt als der Inhaber einer bekannten, eingetragenen Marke, der
sich gem. s 10 Abs. 3 TMA auch gegen Verwisserung, Rufausbeutung

und Beeintridchtigung der Wertschétzung schiitzen kann. Daher sind
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notorisch bekannte Marken ungeniigend geschiitzt. Die vorrangige Ge-
fahr fiir notorisch bekannte Marken besteht in der Verwisserung. Wenn
sich z.B. ein Laden mit Billigprodukten in London "Harrods" nennt,
wird es kaum zur Verwechslung kommen. Je mehr Hindler sich jedoch
diesen Namen zulegen, um so geringer wird die Kennzeichnungskraft
der Marke fiir das weltberiihmte Kaufhaus. Plétzlich ist nicht mehr ein-
deutig, wenn jemand sagt: "Ich gehe zu Harrods", welcher Laden ge-
meint ist. Die Gefahr der Verwisserung kann daher grofer als die der
Verwechslungsgefahr sein. Obwohl der Schutz durch s 56 Abs. 3 TMA
die Anforderungen des Art 6%s PVU erfiillt, erscheint er ungeniigend.

F. Zusammenfassung

1. Marken konnen in England den gleichen Schutz beanspruchen wie
Unternehmenskennzeichen. Allerdings ist die allgemeine Zulissig-
keit vergleichender Werbung im Markenrecht durchbrochen. Die
Verwendung einer geschiitzten Marke in vergleichender Werbung

kann eine Markenrechtsverletzung darstellen, wenn sie unlauter ist.

2. Durch die Eintragung in das Markenregister kann ihr Inhaber Schutz
in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen erreichen.
Eingetragene Marken werden vor Verwechslung mit dhnlichen oder
identischen Marken fiir &hnliche oder identische Waren- oder Dienst-
leistungen geschiitzt. Bei Bekanntheit der Marke wird der
Schutzbereich erweitert. Ein Markenrecht ist dann auch verletzt,
wenn die konkurrierende Marke fiir verschiedene Waren oder Dienst-
leistungen benutzt wird, sofern dieser Gebrauch die geschiitzte
Marke ausbeutet, verwissert oder in der Wertschétzung beein-

tréchtigt.
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3. Abschnitt: Ubereinstimmung mit internationalen Rechtsquellen

A. Pariser Verbandsiibereinkunft und Gatt-TRIPS

Notorisch bekannte Warenmarken werden entsprechend der Regelung
in Art. 6s PVU durch s 56 Abs. 2 TMA vor Verwechslungsgefahr ge-
schiitzt. Dieser Schutz wurde auch schon vor der Markenrechtsreform
durch passing off gewihrt. Die durch Art. 16 Abs. 2 Gatt-TRIPS er-
folgte Gleichstellung der Dienstleistungsmarken ist ebenfalls durch s 56
Abs. 2 TMA erfolgt. Allerdings ist die von Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS
geforderte Erweiterung auf Kollisionen von Marken fiir unterschiedli-
che Waren- oder Dienstleistungsarten nur teilweise umgesetzt worden.
Nur wo der Markeninhaber einer Registereintragung widersprechen
will, kann er sich gem. s 5 Abs. 3 TMA i.V.m. s 6 Abs. 1 (c) TMA
gegen Marken fiir unterschiedliche Warengruppen wehren. Im Streit
gegen eine uneingetragene Marke ist grundsétzlich ein common field of
activity erforderlich, also Branchennihe. Diese Liicke wurde durch die
Lego-Entscheidung iiberbriickt. Die Beriihmtheit einer Marke kann laut
dieser Rechtsprechung das Erfordernis des common field of activity

zuriicktreten lassen.

Das Erfordernis des Art. 8 PVU, Handelsnamen zu schiitzen, ist durch
das Rechtsinstitut des passing off erfiillt. Fraglich ist, ob der
Verpflichtung aus Art. 10bs PVU ausreichend nachgekommen wurde.
Darin heifit es, daB die Verbandslander einen wirksamen Schutz gegen
unlauteren Wettbewerb sichern sollen. Man kénnte diese Vorschrift
derart interpretieren, daf8 die Lander verpflichtet sind, irgendein System
gegen unlauteren Wettbewerb bereitzustellen. Eine andere Lesemog-
lichkeit ist, da eine Verpflichtung gemeint ist, ein System gegen jede
Art unlauteren Wettbewerbs zu errichten. Unzweifelhaft hat England

Vorschriften, die gegen unlautere Wettbewerbshandlungen schiitzen.
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Neben passing off und den iibrigen besprochenen unerlaubten Handlun-
gen kann Schutz iiber Urheber- und Geschmacksmusterrecht sowie iiber
das Recht des Vertrauensbruches (breach of confidence) erreicht wer-
den. Dies deckt insbesondere die Bereiche ab, die durch Art. 10bis Abs.
3 PVU ausdriicklich genannt werden. Das englische System hat jedoch
Liicken, wo es z.B. um den Schutz vor Verwisserung, Rufausbeutung,
vergleichender Werbung oder sklavischer Nachahmung geht. Dies ist
teilweise dadurch begriindet, daB unterschiedliche Ansichten dariiber
bestehen, was unter unlauterem Wettbewerb zu verstehen ist. Schon aus
dem Grunde, daB3 Unlauterkeit nicht abschlieBend definiert werden kann
und daher Meinungsverschiedenheiten bestehen, sollte Art. 10bis PV(J
so gelesen werden, daf er ein System gegen unlauteren Wettbewerb
vorschreibt, dessen Reichweite im einzelnen der Bestimmung durch die
Verbandsmitgliedern obliegt. GroBbritannien hat somit seine Ver-
pflichtungen aus der Pariser Verbandsiibereinkunft und dem Gatt-
TRIPS-Abkommen beziiglich der hier besprochenen Vorschriften
erfiillt.

B. Die Markenrichtlinie

Der Trade Marks Act 1994 setzt die Markenrichtlinie fast vollstindig
um. Die Vorschriften sind groBtenteils wortlich der Richtlinie entnom-
men. Jedoch steht die Anwendung der s 11 Abs. 2 TMA auf Namen von

juristischen Personen im Widerspruch zum Protokoll zur Richtlinie.

Weiterhin verstoft das bereits beschriebene!8# Konzept des honest
concurrent use gegen die Markenrichtlinie. Diese Beschrinkung der
relativen Eintragungshindernisse ist in der Richtlinie nicht vorgesehen.

Art. 4 MarkenRL enthilt eine abschlieBend Regelung der relativen Ein-

184 Siche S.48
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tragungshindernisse, so daB kein Raum fiir eine anderweitige Regelung

durch die Mitgliedslidnder verbleibt.

Es wird die Auffassung vertreten, dal s 5 Abs. 3 TMA gegen die Mar-
kenrichtlinie verstoft, indem dieser Schutz auch internationalen Marken
(UK) und notorisch bekannten Marken gewihrt wird!85. Der erweiterte
Schutz ist gem. Art. 4 Abs. 3 MarkenRL nur beziiglich Gemeinschafts-
marken verbindlich. Art. 4 Abs. 4 (a) MarkenRL schafft eine Option,
diesen Schutz auf nationale Marken zu erweitern. Auslindische Marken
sind nicht erwéhnt. Es fragt sich, ob Art. 4 Abs. 4 (a) MarkenRL zur
Folge hat, daB ein weitergehender Schutz ausgeschlossen ist. Eine der-
artige Interpretation ist abzulehnen. Grof3britannien hat eine Verpflich-
tung aus dem Madrider Protokoll, internationale Marken (UK) zu schiit-
zen, und eine entsprechende Verpflichtung hinsichtlich notorisch be-
kannter Marken gem. der Pariser Verbandsiibereinkunft. Beziiglich der
Verbandsiibereinkunft stellt der letzte Absatz im Vorwort zur Richtlinie
klar, daB die Mitgliedsstaaten nicht an der Erfiillung ihrer Verpflichtun-
gen gehindert werden sollen. Eine entsprechende Erkldrung fehlt fiir die
Marken nach dem Madrider Protokoll. Es ist davon auszugehen, daf3 die
Richtlinie diese Marken als "nationale" Marken versteht. Tats#chlich
werden sie abgesehen von der zentralen Registrierung durch WIPQ!186

wie nationale Marken behandelt.

Als weiteres Argument 146t sich auf den 9. Erwiagungsgrund Richtlinie
verweisen. Es wird darauf hingewiesen, daB ein einheitlicher Marken-
schutz fiir die Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs von Bedeutung sei. Trotzdem sollen die Mitgliedstaaten nicht
daran gehindert werden, nach ihrer Wahl bekannte Marken weiterge-
hend zu schiitzen. Es ist daher davon auszugehen, daB der Schutz von

internationalen Marken (UK) nicht gegen die Richtlinie verstoBt.

185 Apnand & Normann, S. 101.
186 World Intellectual Property Organisation, Verwaltungsorgan der PVU und des
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C. Richtlinie zur vergleichenden Werbung

Im Bereich der Unternehmenskennzeichen und nichteingetragenen
Marken ist vergleichende Werbung in England noch grundsitzlich
erlaubt. Dies widerspricht nach der hier vertretenen Auffassung der
Regelung in der Richtlinie tiber irrfithrende und vergleichende Wer-
bung!¥’, die die Zulassigkeit der vergleichenden Werbung an die Erfiil-
lung mehrerer Voraussetzungen bindet!88. Der Schutz durch passing off
kann nur die Sicherung der Voraussetzungen gem. Art. 3a Abs. 1 (a),
(d) und (h) der geédnderten Richtlinie gewihrleisten, aber auch nur, so-
weit es bei den Verbrauchern zur Verwechslung der Produkte oder
Unternehmen kommt. Injurious falsehood deckt einen Teilbereich der
Voraussetzung in Art. 3a Abs. 1 (e) ab, soweit die vergleichende Wer-
bung in bosartiger Weise falsche Tatsachen iiber den Konkurrenten oder
seine Produkte aufstellt. Die Gewahrleistung der iibrigen Voraussetzun-
gen fehlt. Insofern besteht noch kein hinreichender Schutz gegen ver-
gleichende Werbung in England. Eine Umsetzung der Richtlinie ist
daher noch erforderlich.

Hinsichtlich eingetragener Marken besteht eine ausdriickliche Regelung
zum Schutz gegen vergleichende Werbung in s 10 Abs. 6 TMA!$, Die
sehr offengehaltene Generalklausel stellt darauf ab, ob der Gebrauch der
Marke im Einklang mit "honest practices" erfolgt. Diese Klausel kann
ohne Schwierigkeiten von den Gerichten im Lichte der Richtlinie
ausgelegt werden, so daf} in dieser Hinsicht kein Regelungsbedarf

besteht.

Madrider Markenabkommens.

187 Richtlinie 84/450/EWG vom 10.9.1984, Abl. EG L 250/17, gedndert durch
Richtlinie 97/55/EG vom 6.10.1997, Abl. EG L 290/18.

188 Siehe S. 26ff.

189 Siche S. 59ff.
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B. Zusammenfassende Bewertung

Grofbritannien hat seine Verpflichtungen aus der Pariser Verbands-
iibereinkunft sowie aus dem Gatt-TRIPS-Abkommen erfiillt. Die Mar-
kenrichtlinie wurde bis auf die Beibehaltung des Konzepts des honest
concurrent use ordnungsgemal umgesetzt. Allerdings steht die Anwen-
dung der s 11 Abs. 2 TMA auf Namen von juristischen Personen im
Widerspruch zum Protokoll zur Richtlinie. Die Anderungen zur Richt-
linie iiber irrefithrende und vergleichende Werbung miissen noch hin-
sichtlich Unternehmenskennzeichen und uneingetragener Marken um-
gesetzt werden, um die Zuldssigkeit deren Verwendung im Rahmen
einer vergleichenden Werbung an die in der Richtlinie genannten

Voraussetzungen zu binden.
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4. Abschnitt: Zusammenfassung der Rechtslage in GroBbritannien

1. Unternehmenskennzeichen und Wortmarken werden in England
durch passing off vor Verwechslungsgefahr und durch injurious
Jalsehood und defamation vor Herabsetzungen geschiitzt. Inhaber
dieser Zeichen konnen auflerhalb des markenrechtlichen Register-
schutzes keinen Schutz gegen Verwisserung oder Rufausbeutung

geltend machen.

2. Inhaber von Wortmarken kénnen durch Eintragung in das Marken-
register Schutz vor Verwisserung, Rufausbeutung und Beein-
trachtigung der Wertschétzung beanspruchen. Der Schutzbereich
héngt im einzelnen von der Ahnlichkeit der Marken, Waren oder
Dienstleistungen beim Zusammentreffen zweier Marken ab. Die

Eintragung schiitzt auch vor unlauterer vergleichender Werbung.

3. GrofBbritannien hat seine Verpflichtungen aus der Pariser Ver-

bandsiibereinkunft und aus dem Gatt-TRIPS-Abkommen erfiillt.

4. Die europdische Markenrichtlinie wurde im wesentlichen ordnungs-
gemil umgesetzt. Lediglich das Konzept des honest concurrent use
verstoft gegen die Richtlinie. Weitere Unstimmigkeiten kénnten sich

aus der Rechtsprechung der Gerichte zum Namensrecht ergeben.

5. Die Anderungen zur Richtlinie iiber irrefithrende und vergleichende
Werbung miissen noch hinsichtlich Unternehmenskennzeichen und
uneingetragener Marken umgesetzt werden. Noch ist vergleichende
Werbung hinsichtlich dieser Zeichen grundsitzlich erlaubt. Die
neuen Vorschriften der Richtlinie setzen jedoch nach der hier
vertretenen Ansicht strenge Voraussetzungen an die Zuléssigkeit

einer vergleichenden Werbung.
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Teil 2: Rechtslage in Deutschland

In diesem Teil wird dargestellt, wie Unternehmenskennzeichen und
Wortmarken in Deutschland geschiitzt sind und inwieweit dieser Schutz

die Verpflichtungen aus internationalen Rechtsquellen erfiillt.

1. Abschnitt: Unternehmenskennzeichen

In diesem Abschnitt soll zunéchst der Begriff des Unternehmenskenn-
zeichens anhand seiner Unterbegriffe erértert werden. Dem folgend soll
untersucht werden, inwieweit diese Zeichen in Deutschland vor Ver-

wechslungsgefahr, Rufausbeutung und Herabsetzung geschiitzt werden.

A, Der Begriff des Unternehmenskennzeichens

Der Begriff des Unternehmenskennzeichens ist in § 5 Abs. 2 MarkenG
anhand einer Aufzihlung definiert. Danach fallen unter diesen Begriff
der Name, die Firma, die besonderen Geschiifts- oder Unternehmensbe-
zeichnungen sowie Geschiftsabzeichen oder sonstige betriebliche Un-
terscheidungszeichen, sofern sie im geschéftlichen Verkehr benutzt

werden.

1. Name und Firma

Namen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG sind insbesondere die Bezeichnungen
von BGB-Gesellschaften!?0, Vereinen!9!, Verbinden!92 und Stiftun-
gen!93. Der Name eines Kaufmannes ist seine Firma

(§ 17 Abs. 1 HGB). Firmen und Handelsnamen werden ab ihrer Benut-

zung im Verkehr rechtlich geschiitzt. Fiir den Firmenschutz ist es nicht

190 KG WRP 1990, 37 - Streichquartett.

191 BGH GRUR 1984, 764 - Haller I1.

192 OLG KoIn GRUR 1993, 584 - VUBI.

193 BGH GRUR 1988, 560 - Christophorus Stiftung.
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erforderlich, da die Firma bereits in das Register eingetragen wurde.
Umgekehrt kann aber die Eintragung in das Register bereits eine Benut-

zung der Firma sein, die den Firmenschutz auslést!94.

Neben den allgemeinen Schutzvoraussetzungen, die fiir alle Zeichen
gelten, insbesondere der Kennzeichnungskraft, bestehen fiir die Firma
besondere Zuldssigkeitsvoraussetzungen, die erfiillt sein miissen, damit
Firmenschutz geltend gemacht werden kann. Es miissen die Grundsitze
der Firmenwahrheit, Firmenbestindigkeit und FirmenausschlieBlichkeit

eingehalten werden.

a) Firmenwahrheit

Der Grundsatz der Firmenwahrheit besagt, da Firmen keine Angaben
enthalten diirfen, die geeignet sind, iiber geschiftliche Verhltnisse, die
fiir die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezufiihren!9s,
Wesentlich sind Informationen, die geeignet sind, jemanden zu einer
bestimmten wirtschaftlichen Verhaltensweise zu veranlassen!%.
Tauschend und somit unzulissig sind auf ein nichtvorhandenes Gesell-
schaftsverhiltnis hindeutende Zusétze. Aber auch andere Zusitze kén-
nen irrefithren. So kann z.B. die Bezeichnung "Institut" als Firmenbe-
standteil das Vorhandensein einer 6ffentlichen wissenschaftlichen Ein-
richtung vortduschen!®”. Der Zusatz "Werk" setzt grundsitzlich voraus,
daB das Unternehmen den Durchschnitt seiner Branche an GroBe iiber-
ragt!98. Der Zusatz "Euro-Spirituosen” vermittelt den Eindruck, daB das
Unternehmen nach Gréf8e und Marktstellung den Verhéltnissen des ge-

meinsamen Marktes entspricht!%. Die Fortfiihrung einer Firma ,,Dr.

194 So fiir den Schutz einer eingetragenen Vor-GmbH: BGH GRUR 1993, 404 —
Columbus.

195 § 18 Abs. 2 HGB.

196 Baumbach /Hopt, § 18 HGB Rdnr. 13.

197 Bay ObLG BB 1985, 2269.

198 OLG Stuttgart BB 1981, 1669.

199 BGHZ 53, 339 - Euro-Spirituosen; siche zahlreiche weitere Beispiele bei Schmidt,
S. 372f.
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St....“ durch einen nicht promovierten Kaufmann ist nicht irrefiihrend,

wenn dieser der Firma den Zusatz ,,Nachf.“ hinzufiigt200.

Eine ehemals zuléssige Firma kann dadurch tduschend werden, daB sich
die tatsdchlichen Umsténde @ndern. So darf eine zur Bedeutungslosig-
keit verkiimmerte Gesellschaft nicht mehr als "Baden-Wiirttember-
gische Eigenheim-Gesellschaft mbH" fortgefiihrt werden20!. Umgekehrt
kann der tduschende Charakter einer Firma dadurch entfallen, daB sich
der Verkehr an sie gewdhnt und mit ihr keine irrige Vorstellung mehr

verbindet?292,

Vor der Handelsrechtreform, die am 1.7.1998 in Kraft trat, war die
Wabhl einer Firma durch zusétzliche Anforderungen an ihren Inhalt
erheblich eingeschrinkt. So mufite z.B. die Firma des Einzelkaufmanns
seinen Familiennamen und mindestens einen ausgeschriebenen Vorna-
men enthalten?% und die oHG und KG den Namen mindestens eines
personlich haftenden Gesellschafters2%4. Diese Anforderungen sind
durch die Reform entfallen, und es sind nun auch Sach- oder Phantasie-
firmen zuldssig20S. Geblieben ist die Regelung, daB Firmen einen Zusatz

enthalten miissen, der auf ihre Haftungsform hinweist, z.B. eingetrage-

ner Kaufmann20, GmbH207, K G208 oder AG299,

200 BGH GRUR 1998, 391 — Dr. St. ... Nachf,
201 vgl. OLG Stuttgart BB 1982, 1194.

202 Schmidt, S. 373.

203 § 18 Abs. 1 HGB a.F.

204 § 19 Abs. 1 u. 2. HGB a.F.

205 Biilow/Artz, S. 682.

206 § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB.

207 § 4 GmbHG

208 § 19 Abs. 1 Nr. 3 HGB

209 § 4 AktG.
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b) Firmenbestindigkeit

Der Grundsatz der Firmenwahrheit wird durch den Grundsatz der
Firmenbesténdigkeit eingeschrénkt. Eine Firma muB nicht mit jeder
Verdnderung des Unternehmenstrégers oder seines Namens geéndert
werden. So kann die Firma beibehalten werden, wenn der Inhaber durch
Heirat seinen Namen wechselt oder das Unternehmen nach seinem Tod
von den Erben fortgefiihrt wird2!0, Ebenso verhilt es sich bei der Unter-
nehmensiibergabe unter Lebenden, etwa beim Verkauf oder der Ver-
pachtung. Diese Durchbrechung des Prinzips der Firmenwahrheit gilt
hingegen nicht fiir Zusitze, die ein Haftungsverhiltnis oder die Rechts-
form angeben. Wenn eine Personengesellschaft durch den Austritt des
letzten Mitgesellschafters erlischt und von dem verbleibenden Einzel-
handelskaufmann fortgefiihrt wird, miissen Zusitze wie "& Co.", "&
Sohn" oder "KG" gestrichen oder durch einen Nachfolgesatz neutrali-

siert werden2!1,

¢) FirmenausschlieBlichkeit

Nach § 30 Abs. 1 HGB mu8 sich jede Firma in dem Registerbezirk, in
dem sie eingetragen werden soll, von bereits bestehenden und eingetra-
genen Firmen deutlich unterscheiden. Wie schon bei dem Grundsatz der
Firmenwahrheit ging es dem Gesetzgeber bei dieser Vorschrift primér ‘
um den Schutz des Rechtsverkehrs vor Verwechslung?!2. Indirekt wird
aber auch der Firmentréger davor geschiitzt, daB eine gleichlautende
Firma in seiner Nihe benutzt wird. In Féllen der Gleichnamigkeit muf
der spéter hinzukommende Kaufmann seiner Firma einen Zusatz anhén-
gen, durch den er sich von der bereits eingetragenen Firma deutlich un-
terscheidet. Der Zusatz mufl den Neuankémmling hinreichend indivi-

dualisieren und die Verwechslungsgefahr ausschlieBen. So geniigt es

210 Schmidt, S. 374.
211 BGHZ 44,286, 287; BGH NJW 1985, 736, 737.
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nach Ansicht des Bundesgerichtshofes z.B. nicht, daf sich eine "HSB
Hausbau GmbH" in Ulm nur durch den Zusatz "HSB" von einer

"Hausbau Ulm GmbH" unterscheidet?13.

Eine Ausnahme ist nach einiger Unsicherheit in der Vergangenheit
nunmehr fiir den Fall anerkannt, da3 die Komplementirin einer
Kommanditgesellschaft eine gleichlautende GmbH ist. Heif3t die
Komplementérin etwa "Hotelbetriecbe GmbH", ist es zuléssig, die
Kommanditgesellschaft "Hotelbetriebe GmbH & Co. KG" zu nennen,
obwohl sich die Firmen entgegen den Grundsitzen des § 30 Abs. 1
HGB lediglich durch den rechtsformanzeigenden Zusatz un-

terscheiden?14,

2. Besondere Geschiiftsbezeichnungen

Besondere Geschifts- oder Unternehmensbezeichnungen sind solche
Kennzeichen, die bestimmt und geeignet sind, ein Geschift von anderen
Geschiften zu unterscheiden und auf das Geschift des Benutzers hin-
zuweisen?!5, Sie sind nicht wie die Firma prinzipiell subjektbezogen,
sondern weisen auf das Unternehmen als Objekt hin2!6. Diese Funktion
wird oft von Gaststitten- und Hotelbezeichnungen erfiillt, z.B. "Vier
Jahreszeiten", oder schlagwortartige Bezeichnungen von Konzernen,
z.B. "Unilever". Ob eine Bezeichnung als besondere Geschifts-
bezeichnung oder als Firma zu beurteilen ist, entscheidet sich nicht nach
dem Willen des Kaufmanns, sondern auch nach der Verkehrsauf-
fassung?!7. Es ist sogar gleichgiiltig, ob der Gewerbetreibende selbst das

Wort zur Kennzeichnung seines Unternehmens verwendet, wenn dies

212 Gjehe Schmidt, S. 379.

213 BGH WM 1979, 922.

214 Sjehe Schmidt, S. 380f.

215 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 120.
216 Althammer/Strobele/Klaka, § 5 Rdnr. 6.
217 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 120.
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jedenfalls durch die Verkehrskreise erfolgt218. Auch der Schutz
besonderer Geschiftsbezeichnungen beginnt mit der Ingebrauchnahme
im geschiftlichen Verkehr2!9. Nur wenn die Bezeichnung von Natur aus
keine Unterscheidungskraft hat, wie z.B. eine rein beschreibende
Angabe, beginnt der Schutz erst, wenn sie als besondere

Geschiftsbezeichnung Verkehrsgeltung erworben hat220,

3. Geschiiftsabzeichen und sonstige betriebliche
Unterscheidungszeichen

Auch Geschiftsabzeichen und sonstige Unternehmenskennzeichen wer-
den vom Verkehr als mit einem bestimmten Unternehmen zusammen-
gehdrend oder auf dieses hinweisend verstanden?2!. Allerdings fehlt
ihnen die natiirliche Kennzeichnungsfunktion. Daher sind sie erst
schutzfihig, wenn sie Verkehrsgeltung erworben haben222. Bezeichnun-
gen in diesem Sinne kénnen Symbole sein, Werbespriiche, Telefon-

nummern oder die einheitliche Bekleidung von Mitarbeitern223.

B. Schutz vor Verwechslung

Schutz vor Verwechslung von Unternehmenskennzeichen kann in
Deutschland iiber zeichen-, namens-, handelsregister- sowie iiber wett-

bewerbsrechtliche Vorschriften beansprucht werden.

218 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 126.

219 RG JW 1933, 1724 - Jungborn.

220 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 126.

221 prejss/Klaka, S. 19.

222 Dreiss/Klaka, S. 19.

223 Beispiele aus Althammer/Stobele/Klaka, § 5 Rdnr. 15.
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1. Zeichenrechtlicher Schutz nach §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG

Die §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG schiitzen Unternechmenskennzeichen vor
Verwechslungsgefahr. Diese Vorschriften ersetzen den nunmehr gestri-
chenen § 16 UWG. Mit der Einfiihrung dieser Vorschriften sollte
grundsétzlich keine Anderung des geltenden Firmenrechts erfolgen224.
Daher kann zur Besprechung der einzelnen Tatbestandsmerkmale auf

die bisherige Rechtsprechung zuriickgegriffen werden.

a) Prioritiit

Ein Zeichen wird nur dann gegeniiber einem anderen geschiitzt, wenn es
Prioritét besitzt. Dazu muf das Recht an der Bezeichnung ilter als das
konkurrierende Zeichenrecht sein. Der Zeitrang bestimmt sich gemiB

§ 6 Abs. 3 MarkenG nach dem Datum des Rechtserwerbs. Dies ist
grundsitzlich der Tag der ersten Benutzung, bei Geschiftsabzeichen
oder sonstigen betrieblichen Unterscheidungszeichen der Tag des Er-

langens von Verkehrsgeltung.

b) Handeln im geschiiftlichen Verkehr

Die Kollisionstatbestinde des Markengesetzes setzen ein Handeln im
geschiftlichen Verkehr voraus??S. Dieser Begriff entspricht dem des
§ 16 UWG?26, Ein Handeln im geschéftlichen Verkehr ist jede wirt-
schaftliche Téatigkeit auf dem Markt, die der Férderung eines eigenen
oder fremden Geschiftszweckes zu dienen bestimmt ist227, Eine Ge-

winnabsicht ist nicht erforderlich. Bei Kaufleuten besteht eine Vermu

224 Amtliche Begriindung, BT-Drucksache 12/6581 vom 14. Jan. 1994, S. 67.
225 Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 11.

226 Fezer, a.a.O.
227 Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 41.
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tung fiir ein Handeln im geschiftlichen Verkehr228. Negativ ist der
Begriff von der Benutzung zum eigenen Gebrauch abzugrenzen. Jeder-
mann kann geschiftliche Bezeichnungen auf Gegenstinden anbringen,
die er lediglich privat benutzt und nicht einem unbestimmten Personen-
kreis zur Verfiigung stellt?2. Ebenso liegt kein Handeln im geschéftli-
chen Verkehr bei einer Benutzung einer fremden Firma zu wissen-
schaftlichen oder lexikalischen Zwecken vor230. Ein Kennzeichnungs-
recht ist daher nicht verletzt, wenn die Bezeichnung in einem Lexika

oder in einem Lehrbuch angefiihrt wird?3!.

¢) ZeichenmiiBiger Gebrauch

Die Rechtslage nach § 16 UWG erforderte als Voraussetzung fiir den
Verletzungstatbestand einen firmenmiBigen Gebrauch des Zeichens. Er
liegt vor, wenn das fremde Zeichen als Firma, Teil der Firma oder als

Zusatz zu dieser im Verkehr verwendet wird?32,

Ob dieses Erfordernis auch fiir § 15 MarkenG gilt, ist umstritten. Diese
Frage muf} im Zusammenhang mit dem neuen Markenrecht fiir das ge-
samte Zeichenrecht einheitlich beantwortet werden?33. Die Neufassung
des Firmenschutzes wurde anlédBlich des neuen Markenrechtes vorge-
nommen. Dabei wurde § 15 MarkenG im Aufbau an den Markenschutz
nach § 14 MarkenG angelehnt. Diese Systematik wiirde gestort, wenn
bei den verschiedenen Tatbesténden unterschiedliche Anforderungen an
die jeweiligen Verletzungshandlungen gestellt wiirden. Ebenso sollten

die Tatbesténde innerhalb der §§ 14, 15 MarkenG gleich behandelt wer-

228 BGH GRUR 1962, 34, 36 - Torsana; 1962, 45, 47 - Beton-Zusatzmittel; 1973,
371, 372 - Gesamtverband.

229 Fezer, Markenrecht, § 14, Rdnr. 43.
230 Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 44.
231 RGZ 117, 408 — Lysol.

232 RG MuW 1940, 70 - Hagenda-Hatetha.
233 Keller, S. 607.
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den?3*. Wenn daher das Erfordernis des zeichenmiBigen Gebrauchs im
Markenrecht fallen gelassen wiirde, miifite dies auch fiir das Firmen-
recht gelten und somit eine Anderung des Firmenrechts eintreten, die

man laut Gesetzesbegriindung nicht im Auge hatte23,

Die Stimmen in der Literatur sind sich darin einig, da} diese Frage neu
beantwortet werden muB, ohne mit der historischen Entwicklung in
Deutschland zu argumentieren, denn das Markengesetz beruht auf einer
européischen Richtlinie, die keine Fortbildung des Warenzeichengeset-
zes ist236, Letztlich wird es daher auf die verbindliche Auslegung des

Europdischen Gerichtshofes zur Markenrichtlinie ankommen.

Es sind von der Literatur zahlreiche Argumente fiir und gegen das
Erfordernis des zeichenmifigen Gebrauchs vorgetragen worden?3’. Von
den Befiirwortern eines solchen Erfordernisses des zeichenmiBigen Ge-
brauchs wird versucht, dieses Tatbestandsmerkmal direkt aus der Mar-
kenrichtlinie herauszulesen, namlich aus der Formulierung "ein Zeichen
zu benutzen" in Art. 5 Abs. 1 Markenrichtlinie238, Diese am Wortlaut
der Richtlinie orientierte Interpretation ist jedoch nicht stichhaltig.
Vielmehr konnte man aus dieser Formulierung gerade herauslesen, daf3

jede Benutzung geniigen soll, nicht nur die zeichenmaBige239.

234 Fezer, GRUR 1996, 566, 567; Keller, GRUR 1996, 607, 610.

235 Begriindung, S. 76.

236 Siehe z.B. Keller, GRUR 1996, 607, 608; Fezer, GRUR 1996, 566, 568.

237 Fiir das Erfordernis: Keller, GRUR 1996, 607, 607ff.; v.Gamm, WRP 1993,
793, 797f.; Loewenheim, MA 1991, 238, 248; Piper GRUR 1996, 429, 434;
Kunz-Hallenstein, GRUR Int. 1990, 747, 757; Sack, GRUR 1995, 81, 93 ff;
Deutsch, GRUR 1995, 319, 321; Sambuc, GRUR 1997, 403, 405; von Schultz,
GRUR 1997, 408, 409; OLG Hamburg WRP 1996, 572, 576 - Les Paul Gitarren;
OLG Miinchen Mitt. 1996, 174 - FAT TIRE; OLG Hamburg GRUR 1996, 982 —
Fir Kinder; KG GRUR 1997, 295 - Alles wird teuer; dagegen: Nordemann,
Rdnr. 430g; Fezer, GRUR 1996, 566, 566 ff.; Stark, GRUR 1996, 688, 693;
Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1251 ff.; Kraft, GRUR 1991, 339, 342;
Schmieder NJW 1994, 1241, 1244; Meister, WRP 1995, 366, 369; Meyer, GRUR
Int. 1996, 592, 602; Kriiger, GRUR 1995, 527, 529; v. Miithlendahl, S. 130.

238 v, Gamm, GRUR FS Bd. II, S. 801, 804f.; v. Schulz, GRUR 1997, 408, 409;
Keller, GRUR 1996, 607. 608.
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Weiterhin weist diese Ansicht auf den 10. Erwigungsgrund der. Marken-
richtlinie hin, der den Schutz der Herkunftsfunktion der Marke hervor-
hebt?40, Die Herkunftsfunktion einer Marke sei nur bei einem marken-
maéBigen Gebrauch verletzt, so daB} dieses Tatbestandsmerkmal in das
Markenrecht hineingelesen werden miisse. Die Markenrichtlinie schiitzt
aber mehr als lediglich nur die Herkunftsfunktion24!. Dies wird bereits
aus dem Wortlaut des 10. Erwigungsgrundes "insbesondere die Her-
kunftsfunktion" deutlich?42. In Art. 4 MarkenRL ist auch Schutz vor
Verwisserung, Ausnutzung und Herabsetzung vorgesehen, also ein
Schutzbereich der iiber die reine Herkunftsfunktion hinausgeht, und

dessen Verletzung auch ohne zeichenméafBige Benutzung moglich ist.

Das am haufigsten vorgetragene Argument fiir das Erfordernis des zei-
chenmifigen Gebrauchs ist, dal Art. 5 Abs. 5 der MarkenRL eindeutig
erkennen lasse, daf} die Verletzungstatbestinde im Markenrecht nur
zeichenmifige Benutzungshandlungen betreffen243, Diese Vorschrift
besagt, daf} die Regelungen iiber die Rechte aus der Marke in den Abs.
1 bis 4 nicht die Bestimmungen iiber den Schutz gegeniiber der Ver-
wendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung
von Waren oder Dienstleistungen beriihren, wenn dessen Benutzung die
Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der Marke ohne rechtfer-
tigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrichtigt. Aus
Art. 5 Abs. 5 MarkenRL, der auf der Grundlage der Richtlinienvorga-
ben weitere Bestimmungen der Mitgliedstaaten gegen einen nicht
zeichenmifigen Gebrauch gerade erst erlaube, werde deutlich, daB die

Vorgaben der Richtlinie alleine eine zeichenmiBige Verwendung

239 Fezer, GRUR 1996, 566, 568.

240 Keller, GRUR 1996, 607, 608; Piper, GRUR 1996, 429, 434.

241 Fezer, GRUR 1996, 566, 570.

242 g0 letztlich auch Keller, GRUR 1996, 607, 608.

243 v. Schulz, GRUR 1997, 408, 409; Dreissl/Klaka, 1995, S. 80; Sack GRUR 1995,
81, 93ff; Keller, GRUR 1996, 607, 609; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747,
757; Emnst-Moll, GRUR 1993, 8, 17.
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betreffen?44. Dem ist entgegenzuhalten, daB3 Art. 5 Abs. 5 MarkenRL
den Mitgliedstaaten nur die Regelungskompetenz belassen soll, die
Marke nicht allein als AusschlieBlichkeitsrecht markenrechtlich zu
schiitzen, sondern der Marke auch auBermarkenrechtlichen Schutz zu
gewihren?43. Ein Umkehrschlul von diesem Regelungsvorbehalt auf

den Anwendungsbereich des Markengesetzes ist daher bedenklich.

Keller?%6 weist auf die Begriindung zum Markengesetz hin, wonach
vergleichende Werbung in der Regel keine Markenverletzung darstellt,
weil dort die Marke nicht fiir eigene Waren gebraucht wird247, und
schlieBt daraus, daB zeichenmiBiger Gebrauch erforderlich sein soll.
Dies iiberzeugt nicht, denn in der Begriindung wird an dieser Stelle ge-
rade nicht darauf abgestellt, daB} ein zuldssiger Werbevergleich keine
zeichenmiBige Benutzung ist?48. Statt dessen wird der Ausdruck
"Gebrauch fiir eigene Waren" benutzt. Diese Formulierung kann nicht
mit dem Merkmal des zeichenmiBigen Gebrauchs gleichgesetzt wer-
den?4%, denn der Gebrauch eines Zeichens fiir die eigene Ware kann so-
wohl zeichenmiBig erfolgen, als auch rein beschreibend, schlagwort-

artig oder ornamental.

Gegen das Erfordernis des zeichenmiBigen Gebrauchs lassen sich wei-
tere Argumente anfiihren. Zunichst fehlt es sowohl in der Richtlinie als
auch im Markengesetz an einem entsprechenden ausdriicklichen Tatbe-
standsmerkmal. Auch in der Begriindung zum Markengesetz heift es
lediglich "jede Benutzung"25%, ohne daf eine Einschrinkung vorge-

nommen wird.

244 Keller, GRUR 1996, 607, 609; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Sack, GRUR 1995,
81, 94.

245 Fezer, GRUR 1996, 566, 570.

246 Keller, GRUR 1996, 607, 610.

247 Begriindung S. 75.

248 S0 auch Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 34.

249 S0 auch Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 34.
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Auch wire das Erfordernis des zeichenméBigen Gebrauchs bei dem
Schutz vor Verwisserung, Ausnutzung oder Herabsetzung in §§ 14 Abs.
2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG sachwidrig, weil diese Tatbestinde gerade
Fallgruppen betreffen, in denen nicht die Herkunftsfunktion geschiitzt

wird?st,

SchlieBlich 148t sich mit der amtlichen Begriindung zu § 23 MarkenG
argumentieren. Nach § 23 MarkenG stellt die Benutzung bestimmter
beschreibender Angaben keine Zeichenverletzung dar?52. Nach der
Systematik des Gesetzes werden erst die Verletzungstatbestinde der

§§ 14, 15 MarkenG und anschlieBend die Ausnahmetatbestinde des

§ 23 MarkenG gepriift. In der amtlichen Begriindung heif3t es, daB es fiir
die Regelung in § 23 MarkenG nicht auf einen kennzeichen- oder nicht-
kennzeichenmifigen Gebrauch ankomme?253. Wiirde der nicht-kennzei-
chenmiBige Gebrauch bereits keine Verletzungshandlung darstellen, so
wiirde diese Handlung gar nicht erst Gegenstand einer Priifung nach §
23 MarkenG. Somit wiirde die Erkldrung in der Begriindung, es komme
nicht auf einen kennzeichen- oder nicht-kennzeichenmiBigen Gebrauch

an, keinen Sinn ergeben.
Aus diesen Griinden sollte davon ausgegangen werden, daf3 das Erfor-
dernis des zeichenméBigen Gebrauchs im neuen MarkenG nicht mehr

besteht.

d) Unbefugter Gebrauch

Der Zeicheninhaber kann sich nur gegen den unbefugten Gebrauch sei-
nes Zeichens wehren. Der Gebrauch ist nicht unbefugt, wenn er mit Zu-

stimmung des Berechtigten erfolgt. Die Erlaubnis muf} sich ausdriick-

2505, 75.

251 Siehe Fezer, GRUR 1996, 566, 570.
252 Siehe hierzu niher S. 161.

253 Begriindung, S. 80.
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lich auf die Benutzung des Zeichens als solches beziehen. Eine Mar-
keniibertragung oder -lizensierung schlieft nicht von sich aus das Recht
ein, die Bezeichnung als Firma zu benutzen. Der Bundesgerichtshof254
entschied dies in einem Fall, in dem die "Firma J.C. Winter" ihre
gleichlautende Marke an die Beklagte verkauft hatte. Sie konnte sich
erfolgreich dagegen wehren, daf die Benutzung der Marke durch die
Beklagte den Anschein erweckte, es handele sich auch um eine Firmie-

rung.

e) Verwechslungsgefahr

SchlieBlich muB Verwechslungsgefahr vorliegen. Es wird zwischen
Verwechslungsgefahr im engeren und im weiteren Sinne unterschieden.
Verwechslungsgefahr im engeren Sinne liegt vor, wenn die Gefahr be-
steht, daf} die relevanten Verkehrskreise iiber die Identitiit des Unter-
nehmens getduscht werden kénnten. Es geniigt bereits, daB die Post bei
der Zustellung die Unternehmen verwechseln kann?55. Besteht die Ge-
fahr, daB} irriger Weise ein wirtschaftlicher oder unternehmerischer Zu-
sammenhang angenommen wird, spricht man von Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne oder auch von mittelbarer Verwechslungsgefahr.
Hiervon sind insbesondere die Fille erfait, in denen der Verbraucher
annimmt, die Bezeichnung sei lizensiert worden, etwa fiir den Aufdruck
auf Bekieidung256.

Nicht jede Identitét oder Ahnlichkeit von Kennzeichen fiihrt automa-
tisch zur Verwechslungsgefahr. Vielmehr sind neben der Ahnlichkeit
der Zeichen auch deren Kennzeichnungskraft und die Branchennihe der

Unternehmen zu beriicksichtigen. Diese Kriterien stehen zueinander in

254 BGH GRUR 1996, 422 - J.C. Winter.
255 BGH GRUR 1957, 426 - Getréinke Industrie; RGZ 108, 272, 274 - Merx.
256 Siche Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 74.
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Wechselbeziehung?s7. Bei geringem wirtschaftlichen Abstand der Bran-
chen kann bereits ein geringer Ahnlichkeitsgrad geniigen, um Ver-
wechslungsgefahr zu begriinden. Andererseits knnen identische Zei-

chen selbst bei Branchenferne zur Verwechslungsgefahr fithren.

aa) Unterscheidungskraft

Ein Zeichen wird in dem Umfang vor Verwechslung geschiitzt, wie
seine Kennzeichnungskraft reicht. Das Zeichen ist schutzunfihig, wenn
es iiberhaupt nicht geeignet ist, ein Unternechmen von einem anderen zu
unterscheiden. Dies ist der Fall, wenn das Zeichen eine beschreibende
Angabe ist, eine Gattungsbezeichnung oder lediglich Woérter der Um-
gangssprache oder geographischen Bezeichnungen enthilt. So wurde
der Bezeichnung "VIDEO-RENT" fiir die Vermietung von Videocas-
setten der Schutz versagt, weil die zusammengesetzten Worter einzeln
betrachtet und in der Zusammensetzung rein beschreibend waren258.
Ebenso verhielt es sich mit der Bezeichnung "Cotton Line" fiir ein Be-
kleidungsunternehmen?3°. Bei diesen Beispielen fillt auf, daB die
Kenntnis von einfachen englischen Wértern bei der Bevolkerung vor-

ausgesetzt wird260,

Sachfirmen oder -bezeichnungen haben keine Kennzeichnungskraft,
wenn sie lediglich den Gegenstand des Unternehmens zum Inhalt
haben, wie z.B. "Deutsche Asbestwerke"26! oder "Studio" fiir ein

Filmtheater262,

257 BGHZ 113, 115, 124 -SL; BGH GRUR 1991, 863 - Avon; OLG Diisseldorf WRP
1993, 694 — apetito/apitta; weitere Nachweise bei Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr.
73.

258 OLG Stuttgart WRP 1986, 671 - VIDEO-RENT.

259 BGH GRUR 1996, 68 - COTTON LINE.

260 Siehe auch BPatG GRUR 1999, 331 — Surprise; 1999, 333 — New Life, GRUR
1999, 168 — Test it..

261 RG MuW 1929, 343.

2621,G Essen WRP 1955, 184 - Studio; weitere Beispiele bei Fezer, Markenrecht,
§ 15 Rdnr. 42.
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Wie schwierig es ist, eine Grenze zur Schutzfihigkeit zu ziehen, zeigen
einige Beispiele, in denen die Unterscheidungskraft anerkannt worden
ist: "Video Land" fiir Vermietung von Videokassetten263, wihrend
"VIDEO-RENT" beschreibend sein soll264; "Blitz Blank" fiir Gebiu-
dereinigung?63; "Multicolor" im Druckgewerbe266. All diese Bezeich-

nungen koénnten ebenso gut als beschreibend eingeordnet werden.

Wenn an sich nicht schutzfiahige Worter in uniiblicher Weise verwendet
werden, kénnen sie unterscheidend wirken. Das Wort "Milch" z.B. ist
ein Gattungsbegriff und wire als Name fiir eine Molkerei rein beschrei-
bend und daher nicht unterscheidungskriftig. Dagegen wire der Name
"Milch" fiir eine Werbeagentur ungewdhnlich und durchaus kennzeich-
nend. Als Beispiele aus der Rechtsprechung lassen sich die bekannte
Wochenzeitschrift "Spiegel", die Schutz fiir dieses Wort der Umgangs-
sprache beanspruchen konnte?¢7, oder der Name "Petite fleur” fiir einen

Modeladen26® nennen.

Werden zwei nicht unterscheidungskriiftige Worter zu einer einprigsa-
men Neubildung zusammengefligt, kann diese neue Namensschdpfung
unterscheidungskriftig sein. So kann die Kombination einer geogra-
phischen Angabe mit einem Tiétigkeitsbereich schutzfihig sein, z.B.
"Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabrik"26% oder "Rhein-
Chemie"?70, Andere Beispiele von unterscheidungskriftigen
Kombinationen kennzeichnungsschwacher Bestandteile sind "Charme

& Chic"?7! und "Columbus-International 272,

263 OLG Oldenburg WRP 1986, 508 - Video Land.

264 OLG Stuttgart WRP 1986, 671 - VIDEO-RENT.

265 OLG Hamburg GRUR 1986, 475 - Blitz Blank.

266 OLG Frankfurt WRP 1982, 420 - Multicolor.

267 BGHZ 21, 85 - Spiegel.

268 OLG Hamm WRP 1990, 706 - Petite fleur; siche auch BGHZ 24, 238 - tabu I; 21,
66 — Hausbiicherei; BGH GRUR 1977, 226 - Wach- und SchlieB.

269 BGH GRUR 1995, 754, 758 - Altenburger Spielkartenfabrik.

270 BGH GRUR 1957, 561 - REI-Chemie.
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Schliefilich kann eine urspriinglich nicht schutzfihige Bezeichnung
durch Erlangung von Verkehrsgeltung unterscheidungskriftig wer-
den?73. In diesem Fall beginnt der Schutz jedoch erst mit der Anerken-
nung der Verkehrsgeltung?74 und entfillt mit deren Verlust, etwa durch
Verwisserung oder Verlust der Kennzeichnungskraft, indem der Name

zur rein beschreibenden Gattungsbezeichnung wird?7s,

bb) Ahnlichkeit der Zeichen

Bei der Priifung der Ahnlichkeit zweier Zeichen ist zunéichst herauszu-
arbeiten, welches seine aussagekriftigen Bestandteile sind. Nur diese
sind miteinander zu vergleichen. Unterschiedliche Vornamen?276,
Rechtsformzusitze und Gattungsbezeichnungen sind mangels ihrer
Unterscheidungskraft nicht aussagefahig. Daher wurde bei der Priifung
der Kollision von "TABU-Wirtschaftsbetriebe GmbH" und "cabaret
tabu" erkannt, dafl jeweils nur der Teil "Tabu" aussagekriiftig sei und

daher Verwechslungsgefahr bestehe277.

Weiterhin ist festzustellen, welche Verkehrskreise angesprochen sind.
Fachkreise unterliegen fiir gewShnlich weniger leicht der Verwechs-
lungsgefahr als Verbraucher?’8. Sie sind besser tiber den Markt infor-
miert und legen bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen

grofere Aufmerksamkeit an den Tag.

271 BGH GRUR 1973, 265 - Charme & Chic.

272 BGH NJW 1993, 459 - Columbus International.

273 RGZ 163, 238 - tabu I; BGHZ 12, 107, 109f. - Koma; BGH GRUR 1976, 254 —
Management Seminare; BGH NJW 1957, 909 — Star Revue.

274 BGHZ 11, 214,217 - KfA; 21, 89; 43, 245, 252.

275 RGZ 100, 182 - Gervais, dort: Der Name Gervais wurde nicht zur
Gattungsbezeichnung fiir eine Kisesorte.

276 BGH NJW-RR 1991, 1065 - Jenny/Jennifer.

271 BGHZ 24, 238 - tabu L.

278 Sieche BGH GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; 1958, 604, 606 - Wella Perla.
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Bei der eigentlichen Priifung der Ahnlichkeit ist auf den Gesamtein-
druck von Schriftbild, Klang und Sinn des Zeichens nach der Ver-
kehrsanschauung abzustellen2’. Grundsétzlich geniigt aber auch eine
Verwechslungsgefahr aufgrund der Anniherung der Zeichen in nur
einer dieser drei Richtungen. Werden zwei Zeichen unterschiedlich
geschrieben, die jedoch in der Aussprache identisch sind, geniigt dies
fiir die Annahme von Verwechslungsgefahr. Eine Einschrinkung dieses
Grundsatzes wurde in der "Quick"-Entscheidung?80 gemacht. Obwohl
befunden wurde, daf die Zeitschriftennamen "Quick" und "Gliick"
klanglich &hnlich waren, wurde die Verwechslungsgefahr verneint, weil
das Zeichen "Gliick" einen verstdndlich ausgeprigten Sinngehalt habe,

der es von "Quick" deutlich unterscheide.

Eine unterschiedliche Schreibweise der Zeichen ist irrelevant fiir die
Beurteilung ihrer Ahnlichkeit , wie z.B. bei "Cowo" und "Kowog"28!
oder "PRO MONTA" und "Promonta"282,

Je stirker Unterscheidungskraft oder Verkehrsgeltung sind, desto gerin-
gere Anforderungen sind an die Ahnlichkeit der Zeichen zu stellen. Die
Zeitschrift "Revue" hatte z.B. Verkehrsgeltung erlangt. Ihre Kennzeich-
nungskraft war aber durch eine Vielzahl von Zeitschriftentiteln ge-
schwiicht, die aus einer Zusammensetzung mit dem Wort "Revue" be-
standen. Daher gentigte es, da3 die Beklagte ihre Zeitschrift "Star-Re-
vue" nannte, um sich ausreichend zu distanzieren und eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschlieBen?83. Ein anderes Beispiel findet sich in der
Entscheidung "City-Hotel"?84, Die Kl4gerin nannte ihre Miinchner

Hotels "Hotel City" und "City-Hotel". Diese Bezeichnungen hatten nur

279 BGHZ 28, 320 - Quick.

280 BGHZ 28, 320 - Quick.

281 BGH DB 1993, 1971 - Kowog.

282 BGH GRUR 1960, 550 — Promonta.
283 BGH GRUR 1957,275 - Revue Fall
284 BGH WRP 1995, 615 - City Hotel.
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eine duBerst geringe Unterscheidungskraft. Daher konnte die Beklagte
ihre Hotels in der gleichen Stadt "City-Hilton" nennen, ohne daf3 Ver-

wechslungsgefahr anerkannt wurde.

Schlagwortartig benutzte Zeichenbestandteile oder Abkiirzungen wer-
den als besondere Geschéftsbezeichnungen geschiitzt, wenn der Verkehr
das Wort als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens erkennt285,
So hat der Bundesgerichtshof es fiir moglich gehalten, daf das Firmen-
schlagwort "AS" fiir die Hamburger Repetitoren "Alpmann & Schmidt"
Verkehrsgeltung erreicht hat und mit der Bezeichnung "AjS" fiir
"Arbeitskreis juristische Studienliteratur”" verwechselt werden kann286,
Die KKB Kundenkreditbank konnte Schutz fiir ihre Abkiirzung "KKB"

beanspruchen?87.

cc) Branchenniihe

Die Unternehmen, fiir die die zu vergleichenden Zeichen benutzt wer-
den, diirfen nicht in derart verschiedenen Branchen titig sein, daB die
Gefahr von Verwechslung ausgeschlossen werden kann288. Diese
Grenze ist sehr niedrig angesetzt. Es ist zu beriicksichtigen, daf3 Ver-
braucher heutzutage daran gewohnt sind, da8 groBe Unternehmen auf
andere Branchen expandieren. Um eine derartige Vorstellung der Ver-
braucher anzunehmen, miissen allerdings gewisse Anhaltspunkte vor-
liegen. Dies konnte sein, dafl das Unternehmen bereits ein Mischkon-
zern ist oder eine gewisse Néhe zu dem zu beurteilenden Markt hat289.
Verbraucher sind auch daran gewdhnt, da3 bekannte Kennzeichen lizen-
siert und fiir branchenferne Produkten verwendet werden2%. So finden

sich die Namen von Modedesignern nicht nur auf Bekleidung, sondern

285 BGH GRUR 1977, 503 - Datenzentrale; BGHZ 11, 214 - KfA; 15, 107, 109 -
Koma; 24, 238 - tabu I; OLG Kéln GRUR 1977, 167 - WESTERNSHOP;

286 BGH GRUR 1992, 329 - AjS-Schriftenreihe.

287 OLG Hamm GRUR 1973, 598 - KKB.

288 Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 73.

289 BGH GRUR 1991, 863 - Avon; 1984, 471 - Gabor/Caber.

290 Siehe hierzu Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 74 f.
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auch auf Brillen, Parfiim und Kosmetik. Bei gréBeren Unternehmen ist
der Verbraucher an die allgemeine Tendenz zur Ausweitung des Waren-
sortiments gewohnt. Daher kann z. B. im Einzelfall zwischen dem
Pharmazie- und dem Kosmetikmarkt immer noch Branchennihe ange-
nommen werden??!. Ist ein Unternehmen dagegen verkehrsbekannt
langjahrig lediglich einseitig in einer spezifischen Branche téitig, kann
eine Vorstellung der Ausweitung nicht angenommen werden. Dies
wurde vom Bundesgerichtshof fiir das Verhiltnis des Kosmetikunter-

nehmens "Avon" zum Markt der Tontriger festgestellt292,

Neben dieser Vorstellung der Verbraucher steht das tatsichliche Inter-
esse eines Unternehmens, sein Sortiment zu erweitern. Es sollte daher
auch beachtet werden, ob es von dem Zeicheninhaber geplant ist, seine

Tatigkeitsfeld zu erweitern.

Bei dem Vergleich zweier Warengruppen ist zu beriicksichtigen, wel-
cher Natur sie sind, auf welchen Handelswegen sie vertrieben werden
und ob sie iiblicherweise gemeinsam angeboten werden, etwa in einem
Regal im Supermarkt. Verwechslungsgefahr wurde z.B. vom Bundesge-
richtshof zwischen den Marken "Zentis" fiir Konfitiire und "Séntis" fiir
Fruchtjoghurt" angenommen?93. Es wurde sowohl die Ahnlichkeit der
Zeichen als auch die Branchennihe bejaht. Beziiglich der Branchenniihe
war ausschlaggebend, daB3 beide Waren typische Friihstiicksprodukte

sind und iiber &hnliche Vertriebswege zum Verbraucher gelangen.

Besteht Branchennéhe, ist zu untersuchen, wie stark sie ausgeprigt ist.
Je néher die Branchen einander sind, um so grofer ist die Verwechs-
lungsgefahr bzw. desto geringer braucht die Ahnlichkeit der Zeichen zu

sein, um Verwechslungsgefahr zu begriinden.

291 S0 in BGH GRUR 1991, 475 - Caren Pfleger.
292 BGH GRUR 1991, 863 - Avon.
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f) Riiumliche Reichweite des Schutzes

Grundsitzlich gelten die Rechte aus § 15 MarkenG fiir das gesamte
Bundesgebiet. Eine rdumliche Eingrenzung kann jedoch dann erfolgen, .
wenn die Kennzeichnungskraft des Zeichens auf eine Region beschriankt
ist. So erkannte das Reichsgericht z.B., daB} die Bezeichnung

"Milchhof" eine Gattungsbezeichnung fiir einen Milchwirtschaftsbetrieb
sei. Gleichwohl konnte die Beklagte raumlich begrenzten Schutz dieser
Bezeichnung geltend machen, weil sie in ihrer Region als "Milchhof"

Verkehrsgeltung erworben hatte294,

Eine typische Fallgruppe sind Hotel- und Gaststittenbezeichnungen.
Hier nimmt die Rechtsprechung an, daf8 der Verkehr in der Regel damit
rechnet, an verschiedenen Orten identische Bezeichnungen vorzufinden,
ohne Identitéit oder organisatorische Verbindung anzunehmen2%5. So
gibt es in Deutschland z.B. eine Vielzahl von Hotelbetrieben "Vier Jah-
reszeiten”, die nur territorialen Schutz beanspruchen kénnen. Das
Reichsgericht entschied, dal der Inhaber einer Diisseldorfer Gaststitte
"Am Rauchfang" dem Inhaber einer Braunschweiger Gaststiitte die
Verwendung dieser Bezeichnung nicht untersagen konnte2%. Der Bun-
desgerichtshof befand, da3 der Verkehr die vielverwendete Bezeich-
nung "Parkhotel” an jedem Ort nur einmal erwarte und gab daher der
Klage des Eigentiimers des Essener Hotels "Parkhotel” gegen den Inha-
ber des in derselben Stadt neuerdffneten "Hotel Park-Bredeny" statt297.
Anders lag der oben erwihnte Fall "City-Hotel". Dort wurde vom Bun-

desgerichtshof keine Verwechslungsgefahr zwischen "City-Hotel Miin

293 BGH WRP 1986, 82 - Zentis.

294 RG MuW 1933, 299.

295 RG MuW 1913, 507 - Hospiz Baseler Hof; RG JW 1937, 313 - Rheinische
Winzerstuben; BGH GRUR 1977, 165 - Parkhotel.

296 RGZ 171, 30 - Rauchfang.

297 BGH GRUR 1977, 165 - Parkhotel.
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chen" und "City-Hilton" anerkannt, weil der Bestandteil "City" bei der
angegriffenen Bezeichnung hinter dem prigenden Bestandteil "Hilton"

zuriicktrete298,

Nur bei Hotel- oder Gaststitten, die iiberregional titig sind, kann rdum-
lich unbegrenzter Schutz beansprucht werden2%. Ein derartiger iiberort-
licher Kennzeichenschutz kann bereits dann geltend gemacht werden,
wenn das Unternehmen sichtbar die Absicht verwirklicht hat, tiber6rt-
lich tdtig zu werden, etwa durch Offnung mittlerer Betriebe in verstreut
liegenden Orten des Bundesgebietes3%0. SchlieBlich kann réumlich un-
begrenzter Schutz bestehen, wenn es sich um eine stark individualisie-
rende Kennzeichnungskraft handelt, wie etwa bei den Familiennamen

"Kranzler" oder "Horcher"301,

g) Schranken des Kennzeichenschutzes nach § 23 MarkenG

Der Schutz der Zeichenrechte aus § 15 MarkenG findet seine Schranken
in den Tatbestéinden des § 23 MarkenG. Danach kann der Inhaber eines
geschiitzten Rechts niemanden untersagen, seinen Namen oder An-
schrift, beschreibende Angaben oder Bestimmungshinweise zu benut-

zen, sofern diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstdBt.

Die Ausnahmetatbesténde stellen nicht auf eine kennzeichen- oder
nicht-kennzeichenmiflige Verwendung ab302. Allerdings liegen sie nicht
vor, wenn die in Frage stehende Bezeichnung als Marke benutzt wird303.
Diese Einschrankung ist nicht identisch mit dem Erfordernis des

zeichenmifigen Gebrauchs. Die Benutzung als Marke bestimmt sich

298 BGH WRP 1995, 615 - City-Hotel.

299 BGHZ 24, 238, 244 - tabu 1.

300 BGHZ 24,238 - tabu I; BGH GRUR 1993, 923 - Pic Nic; LM § 16 UWG,
Nr. 145.

301 Begriindung, S. 80; Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 46.

302 Begriindung, S. 80.

303 Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 10.
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nach objektiven Kriterien, also danach, ob das Zeichen zur Unter-
scheidbarkeit von Unternehmen verwendet wird. Der zeichenmiBige
Gebrauch geht weiter, indem er auch auf die Verkehrsauffassung ab-
stellt, wonach z.B. eine schlagwortartige Herausstellung als Unterneh-

mens- oder Produktkennzeichen zu verstehen sein kann3%4,

aa) Name und Anschrift

Niemand darf mit einem Zeichenrecht daran gehindert werden, seinen
Namen und seine Anschrift zu benutzen. Vor der Handelsrechtreform
bestand sogar hinsichtlich einiger Firmen die gesetzliche Pflicht, biir-
gerliche Namen Ihrer Inhaber oder Gesellschafter in die Firma mitauf-
zunchmen3%. Der Schutz umfaBt nur den biirgerlichen Namen, nicht
jedoch die Firma. Firmen sind aber dann iiber § 23 Nr. 1 MarkenG
geschiitzt, wenn sie den biirgerlichen Namen des Inhabers enthalten

oder von dem biirgerlichen Namen eines ehemaligen Inhabers abgeleitet

sind306,

Die Vorschrift § 23 Nr. 1 MarkenG ist fiir das Unternehmenskennzei-
chen nur in den Fillen relevant, in denen es gegeniiber dem angreifen-
den Zeichen prioritétsjiinger ist. Bestand das Zeichenrecht schon vor
dem konkurrierenden Zeichenrecht, kénnen eigene Rechte aus § 15

MarkenG entgegengehalten werden.

Im Fall des gleichen Priorititsdatums besteht eine namensrechtliche
Gleichgewichtslage. Sie liegt auch vor, wenn beide Kennzeichen l4n-
gere Zeit nebeneinander bestanden und beide Inhaber somit einen
Besitzstand erlangt haben. In diesen Fillen finden die zu § 12 BGB

entwickelten Grundsitze aus dem Gleichnamigenrecht Anwendung307.

304 Fezer, § 23 Rdnr. 10.

305 Sjehe § 18 Abs. 1,19 Abs 1 u. 2 HGB a.F.

306 Begriindung, S. 80; Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 22.
307 Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 28.
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Danach trifft beide Seiten die Verpflichtung, die Verwechslungsgefahr
durch geeignete Maflnahmen zu verringern3%, Ein Rest Verwechs-
lungsgefahr muf} gegebenenfalls von beiden Seiten in Kauf genommen
werden. Wer die Gleichgewichtslage stort, ist zur Abgrenzung ver-
pflichtet. Eine solche Stérung liegt vor, wenn z.B. jemand seine Ge-
schiftsbezeichnung, die er bisher lediglich fiir einen Unternehmensteil
benutzt hat, nunmehr in seine Firma aufnimmt. Dann ist er gegeniiber
einem gleichnamigen Unternehmen zur Abgrenzung verpflichtet3%9. Die
Verwechslungsgefahr darf auch nicht etwa durch Anderung oder Weg-
lassen der Firmenzusitze, durch Benutzung der Firma als Marke oder
durch Erweiterung der Branche vergroBert werden310, Unzulissig ist in
diesen Fillen auch das schlagwortartige Herausstellen des gemeinsamen
Firmenbestandteils. So liegt ein Versto gegen die Abgrenzungspflicht
vor, wenn zwei Wettbewerber rechtmiBig in ihrer Firma den Namen
"Grohe" fithren und einer der Wettbewerber diesen Namen in Allein-
stellung statt seiner vollen Firma "Friedrich Grohe Armaturenfabrik"

benutzt3!1,

Auch eine rdumliche Ausdehnung des Geschiiftsbereichs eines Unter-
nehmens kann in dem Fall der Gleichnamigkeit eine Abgrenzungs-
pflicht begriinden. In der Regel ist das zuziehende Unternehmen ver-
pflichtet, sich durch Firmenzusétze von dem bereits anséssigen Unter-
nehmen zu unterscheiden3!2. Es wird aber immer auf eine Einzelfallent-
scheidung ankommen, in der der jeweilige Besitzstand, die Zumutbar-

keit, das Vorverhalten und die Lauterkeit abzuwigen sind313.

308 BGHZ 14, 155, 159; GRUR 1971, 309 - Zamek II.

309 BGH GRUR 1995, 754, 759 - Altenburger Spielkartenfabrik.
310 Sjehe Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 102.

311 BGH GRUR 1985, 389, 390 - Familienname.

312RGZ 171, 321 - Chemphar/Chemopharm; BGH GRUR 1953, 252 - Weyland &
Hoever; OLG Frankfurt WRP 1970, 150, 152 -Aufina/Allfina.

313 Siche im einzelnen Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 102.
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bb) Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind freihaltebediirftig, weil jedermann ein
Recht auf ihre Benutzung haben soll. Daher soll ein Zeichenrecht kein
Monopol iiber derartige Bezeichnungen verschaffen. Als beschreibende
Angaben nennt § 23 Nr. 2 MarkenG beispielhaft Angaben tiiber die Art,
Beschaffenheit, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der
Herstellung oder der Erbringung von Waren oder Dienstleistungen. Sol-
che beschreibenden Angaben sind in der Regel bereits schutzunfihig.
Die fehlende Kennzeichnungskraft kann allerdings durch Verkehrsgel-
tung iiberwunden werden. In diesen Fillen darf Dritten jedoch nicht
verboten werden, diese Angaben redlich zu gebrauchen. Dies wird
durch die Regelung in § 23 Nr. 2 MarkenG sichergestellt. Die zeichen-
rechtlich geschiitzte beschreibende Angabe darf von Dritten aber auch
nur in ihrer beschreibenden Funktion benutzt werden, nicht jedoch als
Kennzeichen i.S.d. §§ 3, 5 MarkenG. Das OLG Stuttgart hat die Be-
zeichnung "Baggerparty" fiir eine 6ffentliche Veranstaltung mit Gele-
genheit zu Partnerspielen nicht als beschreibende Benutzung betrachtet,
sondern als markenmiBigen Gebrauch3!4. Dieser Gebrauch sei unred-
lich. Ebenso hielt das OLG Hamburg3!5 die Bezeichnung "fiir Kinder"
fiir Imitate der bekannten "Kinder-Milchschnitte" als keine beschrei-

bende, sondern markenmiBige Verwendung.

Nach Fezer ist § 23 Nr. 2 MarkenG analog auf die Benutzung von
Gattungsbezeichungen anzuwenden316, Dem ist zuzustimmen. Auch
Gattungsbezeichnungen diirfen nicht monopolisiert werden, denn ihre
Benutzung muf} jedem freistehen. Tatséchlich kann eine Gattungsbe-
zeichnung auch als beschreibende Angabe verstanden werden, denn sie

weist auf charakteristische Merkmale einer Ware hin.

314 OLG Stuttgart WRP 1996, 634, 636 - Baggerparty.
315 OLG Hamburg GRUR 1996, 982, 983 - fiir Kinder.
316 Markenrecht, § 23 Rdnr. 62.
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cc) Bestimmungshinweise

Der dritte Ausnahmetatbestand des § 23 MarkenG beschiftigt sich mit
dem Zubehor- und Ersatzteilgeschéft. Innerhalb der wettbewerblichen
Grenzen kann jeder Gewerbetreibende Zubehor und Ersatzteile fiir
fremde Originalprodukte herstellen und vertreiben, ohne daB es der Zu-
stimmung des Herstellers des Originalproduktes bedarf3!7. Ohne einen
Ausnahmetatbestand im Zeichenrecht konnte der Inhaber eines Zei-
chens Dritten verbieten, sein Zeichen beim Vertrieb des Zubehérs oder
der Ersatzteile zu nennen. Damit wire dieses Geschift nicht mehr
durchzufiihren, denn die Nennung des Originalproduktes, fiir das die
Ware bestimmt sein soll, ist fiir den Vertrieb unabdingbar. Um dieses
Ergebnis zu verhindern, erlaubt § 23 Nr. 3 MarkenG eine derartige Be-
nutzung des Zeichens. Allerdings gilt auch hier, daB die Benutzung
nicht den Anschein des Gebrauches als Marke erwecken darf, also als
Hinweis betrieblicher Herkunft. Der Hersteller dieser Waren muf3

seinen Gebrauch deutlich vom Gebrauch als Marke abgrenzen.

dd) Redlicher Geschiiftsverkehr

Die Erlaubnistatbestinde des § 23 MarkenG setzen voraus, dal der Ge-
brauch des Zeichens im redlichen Geschiftsverkehr erfolgt. Verwechs-
lungsgefahr ist nicht erforderlich und geniigt auch noch nicht allein, um
Redlichkeit auszuschlieen. Es kann auf die Fallgruppen der Annihe-
rung und Ausbeutung zu § 1 UWG und § 15 Abs. 2 MarkenG verwiesen
werden®!8. So konnte es z.B. unredlich sein, wenn eine Angabe zwar
beschreibend benutzt wird, im Design jedoch an eine geschiitzte Marke

angelehnt wird319,

317 Siehe im einzelnen Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 490 ff,
318 Siehe S. 105ff.
319 Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 10.
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Insbesondere wird die markenméBige Benutzung einer beschreibenden
Angabe von der Rechtsprechung als unlauter angesehen320. Das OLG
Miinchen bewertete die Benutzung des Zeichens "Nigella" fiir Kapseln
mit dem Ol der Nigella-Pflanze als unlauter32!. Die Kléagerin vertrieb ihr
identisches Produkt unter der Marke "Nigellafit". Zwar war "Nigella"
beschreibend, doch verursachte die Benutzung dieses Zeichens durch
die Beklagte nach der Ansicht des Gerichts eine vermeidbare Her-
kunftstiduschung. Nach der hier erfolgten Auslegung des § 23 MarkenG
war "Nigella" als Marke benutzt und fiel bereits dadurch nicht unter den

Ausnahmetatbestand des § 23 Nr. 2 MarkenG.

Die Benutzung des eigenen Namens ist z.B. bei der Strohmanngriindung
unredlich, bei der der Trager eines beriihmten Namens sich zur Griin-
dung einer Firma zur Verfiigung stellt322. Auch die gezielte Benutzung
des eigenen Namens mit dem Zweck der Ausbeutung des guten Rufs
einer gleichnamigen Firma ist unredlich323. In diesen Fillen hat der
Namensinhaber kein schutzwiirdiges Interesse an der Benutzung seines

eigenen Namens.

h) Erschopfung des Zeichenrechts

Durch § 24 MarkenG wurde Art. 7 MarkenRL iiber die Erschopfung des
Markenrechts umgesetzt und auf den Bereich der geschiftlichen Be-
zeichnungen erweitert. Danach kann der Inhaber einer geschiftlichen
Bezeichnung einem Dritten nicht untersagen, dieses Zeichen fiir Waren
zu benutzen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Europii-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tiber

den Europdischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden

320 OLG Stuttgart WRP 1996, 634, 636 - Baggerparty; OLG Hamburg GRUR 1996,
982, 983 - fiir Kinder; OLG Stuttgart Urt. v. 25.7.1996, Az. 29 U 3727/96 —
Nigella.

321 Urt. v. 25.7.1996, Az. 29 U 3727/96 - Nigella.

322 BGH NJW 1966, 345 - Kupferberg.

323 BGHZ 4, 100; NJW 1951, 520.
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sind. Wenn also ein Unternehmer eine Ware mit einem geschiitzten Zei-
chen auf den européischen Markt bringt, kann er deren Zirkulation
innerhalb der Union nicht verhindern. Art. 7 MarkenRL wurde vom
Gesetzgeber so verstanden, da} der bisher in einigen Mitgliedstaaten
angewendete Grundsatz der internationalen Erschdpfung der Zeichen-
rechte nicht mehr gelten sollte324. Wie bereits erldutert325, hat der EuGH

diese Interpretation der Richtlinie bestitigt326,

Der Grundsatz der européischen Erschopfung findet nach § 24 Abs. 2
MarkenG keine Anwendung, wenn der Zustand der Waren nach ihrem

Inverkehrbringen verindert oder verschlechtert wurde.

2. Firmenschutz nach § 12 BGB analog

Die Firma ist zusétzlich tiber § 12 BGB analog geschiitzt. Ein Unter-
schied zu § 15 Abs. 2 MarkenG besteht im Schutzumfang. Wihrend fiir
den Schutz der einfachen Firma nach § 15 Abs. 2 MarkenG Verwechs-
lungsgefahr erforderlich ist, geniigt fiir § 12 BGB die Verletzung
schutzwiirdiger Interessen32”. Der Schutz vor Verwechslungsgefahr ist
nur eines der schutzwiirdigen Interessen des § 12 BGB. Daneben kon-
nen grundsitzlich auch familienrechtliche, ideelle oder Affektionsinter-
essen geniigen328. Allerdings muB dieses Interesse schutzwiirdig sein,
was im Wege einer Abwigung mit dem Interesse des anderen an der
Benutzung des Zeichens festzustellen ist. Im Falle des Firmenschutzes
muB es sich um ein geschiftliches Interesse handeln329. Dies wird in der
Regel dann doch nur bei Verwechslungsgefahr verletzt sein, so dal der

Schutz einfacher Firmen in dieser Hinsicht durch § 12 BGB gegeniiber

324 Begriindung, S. 81.

325 Siehe S. 64.

326 C-355/96, Silhouette, GRUR 1998, 919.

327 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 67 ff.

328 BGH GRUR 1958, 302 - Lego; RG JW 1925, 1632.

329 BGH GRUR 1976, 379, 381 -KSB; Soergel/Heinrich, § 12 BGB Rdnr. 187;
Palandt/Heinrichs, § 12 Rdnr. 22.
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§ 15 Abs. 2 MarkenG nicht erheblich erweitert wird. Der seltene Fall,
daf} Firmenschutz auch bei reinem Affektionsinteresse ohne Ver-
wechslungsgefahr gewihrt wird, findet sich in der "Lego"-Entscheidung
des Bundesgerichtshofes?30. Der Klager war unter seinem Familienna-
men "Lego" seit 25 Jahren in Berlin als Vertreter fiir Spirituosen tétig.
Er konnte sich erfolgreich dagegen wehren, daB} in seiner Nihe eine
Firma "Lego-Kleidung J. Goldstein & L. Lewinski" titig wurde. Aus-
schlaggebend war fiir das Gericht die Seltenheit des Namens Lego so-
wie die enge rdumliche Néhe zum Kléger. Diese Entscheidung erweitert
den Firmenschutz iiber das Notwendige hinaus. Er sollte auf die Fille
geschiftlicher Interessenverletzung begrenzt sein und daher nur bei
Verwechslungsgefahr eingreifen33!. In anderen Entscheidungen hat der
Bundesgerichtshof bei Namensschutz fiir geschiftliche Bezeichnungen
auch stets auf eine Zuordnungs- oder Identititsverwirrung abgestellt332,
Andere Fille, wie die der Rufausbeutung oder Verwisserung, sind

bereits durch § 15 Abs. 3 MarkenG und § 1 UWG ausreichend geregelt.

Ein Handeln im geschiftlichen Verkehr ist nach § 12 BGB nicht erfor-
derlich. Allerdings mufl namensmaéBiger Gebrauch vorliegen333. Hier-
unter fillt nicht die Namensnennung, d.h. die Benutzung des Namens
zur Kennzeichnung der berechtigten Person334. Fiir den Schutz der
Firma bedeutet dies, daf} firmenmiBiger Gebrauch vorliegen muf.
FirmenméBiger Gebrauch setzt voraus, daf3 die fremde Firma als Firma,
Teil der Firma oder als Zusatz zu dieser im Verkehr verwendet wird33s.

Hierzu wird in stiandiger Rechtsprechung33¢ auch die Benutzung einer

330 BGH GRUR 1958, 302 - Lego; 1991, 157 - Johanniter-Bier.

331 Fiir die Bedeutung des § 12 BGB bei der Verwechslungsgefahr oder bei
Verunglimpfung siehe S. 99 u. S. 143.

332 BGH GRUR 1991, 157 - Johanniter-Bier; 1986, 402, 404 - Fiirstenberg;
NJW 1983, 1184 -Uwe.

333 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 117.

334 palandt/Heinrichs, § 12 Rdnr. 20.

335 RG MuW 1940, 70 - Hageda-Hathea.

336 Siehe z.B. BGH GRUR 1956, 172, 175 — Magirus (damals hieBen Marken noch
Warenzeichen).
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fremden Marke gezihlt, denn die Marke kennzeichnet die Herkunft der
Ware aus einem bestimmten Betrieb. Als firmenmé&Biger Gebrauch z#hlt
auch die Benutzung als Zeitschriftentitel337 oder im Einzelfall als Inter-
net-Adresse338. Kein firmenméBiger Gebrauch ist der allgemeine wer-
bemiBige Gebrauch einer beschreibenden Bezeichnung. So kann ein
Unternehmen mit dem "Charme & Chic" seiner Produkte werben, ohne
eine diese Bezeichnung enthaltende Firma zu verletzten, wenn der wer-
bemiBige Gebrauch nicht den Anschein erweckt, "Charme & Chic" sei

eine Herkunftsbezeichnung33°.

Ein anderes Beispiel fiir fehlenden firmenmiBigen Gebrauch ist die
Werbung auf einem Jauchewagen mit der Telefonnummer des Abfuhr-
betriebes "4711", eine Zahlenkombination, die als Geschéftsbezeich-

nung des Herstellers des beriihmten K6lnisch Wassers bekannt ist340.

Der Inhaber eines angegriffenen Zeichens kann sich verteidigen, wenn
seine Firma entweder priorititsélter ist oder ein Fall des Gleichnamigen-
rechts vorliegt34l. Wenn jemand seinen Namen als Marke benutzt, kann
er sich diesbeziiglich nicht auf ein Namensrecht berufen. Der Marken-
inhaber hat kein gleichwertiges Interesse wie der Firmeninhaber an der
Verwendung seines Familiennamens. Eine gleichwertige Interessenlage
kann bei § 12 BGB jedoch ausnahmsweise dann vorliegen, wenn ein
Namenstriger besondere persénliche schopferische Leistungen mit so
engem Bezug zu bestimmten Waren erbracht hat, da3 der Verkehr die
Produkte selbst schon mit dem Namen dieses Herstellers identifiziert.
Eine derartige Ausnahme kommt nach der Ansicht des Bundesgerichts-

hofes bei sehr bekannten Modeschdpfern in Betracht342 . Einen solchen

337 RG JW 27, 1585.

338 So LG Mannheim NJW 1996, 2736 — heidelberg.de; siehe ausfiihrlich zu diesem
Problemkreis: Omsels, GRUR 1997, 328ff.

339 Siehe BGH GRUR 73, 265.

340 BGH Urt. v. 6.7.1958, Az.: I ZR 68/57 - K6lnisch Wasser.

341 giehe hierzu S. 94f.

342 BGH GRUR 1991, 475 - Caren Pfleger.
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Bekanntheitsgrad konnte die Modeschopferin Caren Pfleger beweisen,
allerdings lediglich auf dem Bekleidungssektor. Daher konnte die Firma
"Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik mbH" erfolgreich verbieten, daf3
Caren Pflegers Name als Marke auf Kosmetikprodukten verwendet

wird.

3. Deliktischer Firmenschutz nach § 823 Abs. 1 BGB

Die Firma ist ein absolutes Recht343 und daher auch durch § 823 Abs. 1
BGB geschiitzt. Neben den §§ 5, 15 MarkenG besteht fiir den Schutz
gegen Verwechslungsgefahr jedoch kein selbstandiger Anwendungsbe-

reich mehr344.

4. Sogenannter "Firmenschutz' nach § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB

Wer durch unzuldssigen Firmengebrauch in seinen Rechten verletzt
wird, hat nach § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB einen Unterlassungsanspruch
gegen den unrechtméBigen Benutzer. Der Schutzbereich des § 37 Abs. 2
Satz 1 HGB ist in subjektiver Hinsicht weiter als der nach §§ 12 BGB,
5, 15 MarkenG, weil kein absolutes Recht verletzt worden sein muB}. Es
geniigt, daB} der Kl4ger "in seinen Rechten verletzt" ist345. Klageberech-
tigt kann also auch derjenige sein, der selber kein Firmenrecht geltend
machen kann. Daher ist die Bezeichnung "Firmenschutz" fiir § 37 Abs.
2 Satz 1 HGB ungenau. So kann etwa ein Makler gegen einen anderen
Konkurrenten klagen, der ohne Promotion

den Namenszusatz "Dr." fiihrt346. In diesem Fall ist der Grundsatz der
Firmenwahrheit und der Kléger als Konkurrent in seinem "rechtlichen

Interesse wirtschaftlicher Art" verletzt347.

343 Baumbach/Hopt, § 17 Rdnr. 27.

344 7um Schutz gegen Verunglimpfung siehe S. 141.

345 Schmidt, S. 382.

346 S0 in BGHZ 53, 65.

347 BGHZ 53, 65; ebenso fur die Klagebefugnis eines Konkurrenten, der lediglich die
Verletzung rechtlicher Interessen wirtschaftlicher Art geltend macht: OLG
Hamburg BB 1973, 1456, 1546 f.; WRP 1977, 496, 496 f.
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Unzuldssiger Firmengebrauch liegt vor, wenn die angegriffene Firma
entweder als Bezeichnung unzulidssig ist348 oder sie sich nicht von einer
bereits in das Handelsregister eingetragenen Firma nach § 30 Abs. 1
HGB deutlich unterscheidet. Der Schutzbereich nach § 30 Abs. 1 HGB
ist allerdings auf Firmen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde
beschrinkt. Daher kann die Eintragung oder Benutzung einer identi-
schen Firma an einem anderen Ort nach § 37 Abs. 2 HGB nicht verfolgt
werden. Insofern ist der Anwendungsbereich enger als bei den Verfah-

ren nach § 15 MarkenG oder 12 BGB analog.

Die Firmen werden so verglichen, wie sie eingetragen sind oder einzu-
tragen wiren, nicht wie sie tatsidchlich benutzt werden34°. Schutz fiir
Firmenschlagworte kann daher nicht iiber §§ 37 Abs. 2, 30 Abs. 1 HGB
geltend gemacht werden. Unterschiedliche Branchen schlieen die
Verwechslungsgefahr nicht aus, kénnen aber dazu fiihren, daf} bereits
geringe Unterschiede ausreichen, um Unterscheidbarkeit zu begriinden.
So geniigt es nach § 30 Abs. 1 HGB z.B., wenn gleiche prigende Fir-
menbestandteile Zusitze erhalten, die auf verschiedene Geschiftsgegen-

stinde hinweisen330.

5. Registerrechtlicher Firmenschutz

Indirekt wird die Firma auch durch das Handelsregister geschiitzt. Der
Registerbeamte hat vor der Eintragung einer Firma in das Register zu
priifen, ob 6ffentliche Belange verletzt werden konnten. Dies wire bei

" der Eintragung einer verwechselbaren Firma der Fall. Der Registerbe-
amte priift die Zulissigkeit und die deutliche Unterscheidbarkeit der an-

gemeldeten Firma. Bereits eingetragene unzulassige Firmen sind nach

348 Dazu S. 74ff.
349 RGZ 171, 321.
350 OLG Diisseldorf GRUR 1996, 361 - Teco.
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§§ 141 ff. FGG zu 16schen. Gegen die Eintragung konnen Dritte keine
Rechtsmittel einlegen, sondern sind auf das Verfahren nach § 37 Abs. 2

HGB angewiesen.

Benutzt jemand eine Firma, die bereits fiir einen anderen eingetragen
ist, muB er vom Registeramt nach § 37 Abs. 1 HGB zur Unterlassung
durch Festsetzung eines Ordnungsgeldes angehalten werden. Ein An-
spruch des Einzelnen auf T4tigwerden des Registeramtes besteht nicht.
Das registerrechtliche FirmenmiBbrauchsverfahren kann jedoch ange--
regt werden, wodurch die Kosten eines eigenen Verletzungsprozesses

gespart werden.

6. Wettbewerbsrechtlicher Schutz nach § 3 UWG

Eine verwechslungsfihige Firma kann zugleich Verbraucher iiber die
betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen irrefithren35!.
Dazu muf} der Verbraucher irrig eine Herkunft annehmen, die fiir seine
Wertschidtzung maBgeblich ist. Fiihrt diese Irrefithrung zu einer wesent-
lichen Beeintrichtigung des Wettbewerbs, kann jeder Konkurrent, also
nicht nur der Inhaber des verletzten Kennzeichenrechts nach §§ 3,13
Abs. 2 UWG Unterlassung der F irmenbenutzung verlangen. Fiir den
Inhaber eines Zeichenrechts besteht dagegen kein tiber § 15 MarkenG
hinausgehender Anwendungsbereich. Insbesondere ist das fiir den
Schutz nach § 3 UWG erforderliche Wettbewerbsverhiltnis zwischen
Anspruchsteller und -gegner ein engeres Tatbestandsmerkmal als das
der Branchennihe nach § 15 MarkenG.

351 Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rdnr. 261.
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C. Schutz vor Rufausbeutung

Rufausbeutung liegt vor, wenn der Werbewert eines fremden Zeichens
fiir eigene Zwecke ausgenutzt wird. Dies kann dadurch erfolgen, dafl
das eigene Zeichen mit dem fremden gleichgesetzt wird (offene Anleh-
nung), oder daB es zeichenmiBig an ein fremdes angelehnt wird
(versteckte Anlehnung), jeweils mit der Zielsetzung, daB der gute Ruf
des fremden Zeichens von den Verkehrskreisen gedanklich auf das
eigene Zeichen iibertragen wird. Daneben gilt es auch als Rufausbeu-
tung, wenn der Irrtum erregt wird, das eigene Unternehmen sei ein an-
deres mit gutem Ruf, oder daB die eigenen Waren und Dienstleistungen
aus einer fremden Herkunfisstitte mit gutem Ruf komme. In all diesen
Fillen wird versucht, von dem fremden Ruf zu profitieren, so daB ei-
gene Aufwendungen fiir die Schaffung eines Rufes gespart werden. Das
Unternehmenskennzeichen wird nach § 15 Abs. 3 MarkenG sowie nach

§ 1 UWG vor Rufausbeutung geschiitzt.

Es ist zu beachten, daB viele Fille der Rufausbeutung als vergleichende
Werbung im Sinne der Richtlinie iiber irrefiihrende und vergleichende
Werbung einzuordnen sind. Ist dies der F all, so bemiBt sich die Zuls-
sigkeit der Werbung allein an den in der Richtlinie genannten Voraus-
setzungen332, Zwar lauft die Umsetzungsfrist fiir die Richtlinie erst
April 2000 ab, doch kénnen ihre Bestimmungen schon vor Ablauf die-
ser Frist im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung des § 1 UWG
beriicksichtigt werden3s3. Dies sollte auch fiir den Tatbestand des § 15

Abs. 3 MarkenG gelten.

352 Plassmann, GRUR 1996, 377; 382; Tillmann, GRUR Int 1997, 790; a.A .
Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 336b; Sack, GRUR Int 1998, 263, 270.

353 BGH WRP 1998, 718 — Testpreis-Angebot.
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Die Anwendung der Richtlinie wird einen GroBteil der Kasuistik zur
anlehnenden Werbung gegenstandslos werden lassen. Wie weit der
Anwendungsbereich der Richtlinie gehen wird, héingt im wesentlichen
davon ab, wie der EuGH vergleichende Werbung definieren wird und
ob andere Zuléssigkeits- oder Unzulissigkeitsgriinde weiter bestehen
diirfen. Es ist moglich, daB sich eine neue Fallgruppe der Rufausbeu-
tung entwickeln wird, die nicht unter die Richtlinie fillt und auf die die
bisherige Rechtsprechung weiterhin anwendbar bleibt. Daher ist es trotz
der neuen Richtlinie immer noch notwendig, auf die bisherige Recht-

sprechung einzugehen.

1. Schutz nach § 15 Abs. 3 MarkenG

Voraussetzung fiir den Schutz gegen Rufausbeutung nach § 15 Abs. 3
MarkenG ist zunéchst die Bekanntheit des Zeichens. Bekannte Zeichen
werden nach dieser Vorschrift vor Rufausbeutung geschiitzt, wenn sie
Wertschitzung erreicht haben und die fremde Benutzung unlauter und
rechtswidrig ist. Die Verletzungshandlungen nach § 15 Abs. 3 MarkenG
erfordern ein Handeln im geschiftlichen Verkehr und das Vorliegen ei-
ner konkreten Gefahr354, Nach der hier vertretenen Ansicht ist jedoch

kein zeichenméBiger Gebrauch erforderlich3ss.

a) Bekanntheit

Ein ausreichender Teil der relevanten Verkehrskreise muf das Zeichen
kennen. Dies ist jedenfalls weniger, als die fiir die beriihmte Marke ge-
forderten 70-80%3%. Als Faustregel kann gesagt werden, daB die
Kenntnis des Zeichens bei 50% der maBgeblichen Verkehrskreise die

354 Piper, S. 439.

355 Siehe S. 52 u. S. 80 ff.

356 Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168, 168; Beispiele aus der Rechtsprechung: OLG
Hamburg GRUR 1987, 400 - Pirelli (58%); OLG Miinchen GRUR 1987,299 —
OPTIMUM (54% Frauen, 36% Minner); OLG Hamburg WRP 1986, 221 —
Quattro I (77% der Gesamtbevélkerung).
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Bekanntheit indiziert3s”. Die F estlegung einer starren Grenze wire
jedoch nicht sachgerecht3s8, So kann eine Verkehrsbekanntheit von 30%
ausreichen, wenn sie sich auf die Gesamtbevilkerung bezieht359, Dage-
gen reichen 30% der Bewohner von Bayern und Baden- Wiirttemberg
nicht aus, wenn es um die Bekanntheit auf dem Rauchwarensektor geht,
weil diese Zahl noch nicht aussagt, dal3 auch 30% aller dortigen Rau-
cher die Bezeichnung kennen360, Weiterhin kann eine geringere Ver-
kehrsbekanntheit als 50 % ausreichen, wenn dafiir die Kennzeichnungs-
kraft um so stirker ist. Zu hohe Anforderungen stellt Ber/ir36!, indem er
mit Hinweis auf den ebenfalls nach § 15 Abs. 3 MarkenG gewihrten
Verwisserungsschutz eine Bekanntheit von 90% fordert. Dies wiire

mehr, als fiir den Schutz der beriihmten Marke gefordert wird.

Der erforderliche Grad der Bekanntheit ist auch von anderen Kriterien
abhingig, ndmlich der Originalitit, der Einmaligkeit der Marke, der
Unterscheidungskraft und dem Unternehmensgegenstand362, Zur Er-
mittlung der Bekanntheit kénnen auch das Alter des Zeichens, der Zeit-
raum der Benutzung, die Intensit:it der Werbung, Produktumsatz u.4. in

die Erwdgungen mit einbezogen werden363,

Laut der amtlichen Begriindung zum Markengesetz setzt sich die
Bekanntheit nicht nur aus diesen quantitativen Kriterien zusammen,
sondern auch aus qualitativen364. Fezer365 schlieft sich dem an und
konkretisiert dahingehend, daf} die Marktgeltung kommerzialisierbar

sein miisse, entweder dadurch, daB sie von den relevanten Verkehrskrei-

357 Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 420.

358 Piper, S. 432.

359 BGH GRUR 1985, 550 - DIMPLE; fiir Mindestgrenze 30%: Boes/Deutsch,
GRUR 1996,168, 169.

360 BGH GRUR 1991, 465 - Salomon.

361 Rdnr. 22.

362 Piper, S. 432; Sack, BB 1993, S. 870.

363 Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 421.

364 Begriindung, S. 72.

365 Markenrecht, § 14 Rdnr. 422.
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sen mit einer besonderen Wertschitzung verbunden ist oder eine beson-
dere Unterscheidungskraft auf dem Markt erlangt hat. Diese Ansicht
widerspricht dem Wortlaut und der Systematik der aus der Richtlinie
tibernommenen Vorschrift. Dort wird die Wertschitzung als gesondertes
Tatbestandsmerkmal genannt und sollte daher auch nicht fiir die Ver-
wisserung gelten366. Insofern kann der Ansicht Schweers367, aus den
Verletzungstatbestinden des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL ergebe sich be-
reits, daB3 nicht nur die quantitative Bekanntheit geschiitzt werden soll,
nicht gefolgt werden. Piper368 weist darauf hin, daf} auch im Zusam-
menhang mit der Rufausbeutung nach § 1 UWG der Bundesgerichtshof
die Wertschitzung als ein gesondertes Tatbestandsmerkmal neben dem

Grad der Bekanntheit gefordert hat369.

Nach § 15 Abs. 3 MarkenG muB die Bezeichnung im Inland bekannt
sein. Dies besagt nicht, ob das Zeichen auch im Inland benutzt werden
muf}. Eine derartige Anforderung sollte insbesondere im Hinblick auf
Art. 6%s PVU nicht angenommen werden, denn nach dieser Vorschrift
muB die inlédndische Kenntnis der auslindischen Notoriet:it geniigen.

Auch eine ortlich begrenzte Bekanntheit kann genligen370,

In der Rechtsprechung sind folgende Zeichen als bekannt anerkannt
worden: Rolls-Royce37!, Dimple372, Salomon373, SL374, Camel375,

Wella376, Mc Donald's377, "Kinder" fiir die Kindermilchschnitte378,

366 So auch Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168, 171; Piper, GRUR 1996, 429, 433;
a.A.: Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 422.

3678, 54.

368 GRUR 1996, 429, 433.

369 BGH GRUR 1985, 550, 552 - Dimple; 1991, 456 - Salomon; BGHZ 113, 115,
127 f. - SL.

370 Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168, 170.

371 BGHZ 86, 90 - Rolly-Royce.

372 BGH GRUR 1985, 550 - Dimple.

373 BGH GRUR 1991, 465 - Salomon.

374 BGHZ 113, 115 - SL.

375 BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours,

376 OLG Stuttgart WRP 1991, 751 - Wella.

377 OLG Miinchen GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.
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b) Wertschiitzung

Weitere Voraussetzung fiir den Schutz gegen Rufausbeutung ist eine
Wertschitzung des Zeichens im Verkehr im Sinne eines iiberragenden
Rufs, der einer wirtschaftlichen Verwertung und somit auch einer Aus-
beutung zuginglich ist37. Eine Testfrage konnte sein, ob eine Lizensie-

rung des Zeichens fiir einen Lizenznehmer attraktiv sein konnte.

Die relevanten Verkehrskreise miissen mit dem Zeichen besondere
Wertvorstellungen, insbesondere Giitevorstellungen verbinden380, Dabei
ist es unerheblich, ob diese Vorstellungen objektiv berechtigt sind. Die
besonders aufwendig vermittelten Images von z.B. Zigaretten oder
Parfiim haben offensichtlich nichts mit der Realitit zu tun, sind aber fiir

die Vermarktung von hohem Wert.

¢) Ausbeutungstatbestand

Zur Darstellung der Rufausbeutungsméglichkeiten kann auf die Fall-
gruppen zuriickgegriffen werden, die von der Rechtsprechung zu § 1

UWG erarbeitet wurden.

aa) Versteckte Anlehnung

Die Ausbeutung eines bekannten Zeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG
kann im Wege der versteckten Anlehnung erfolgen. Bei dieser Methode

der Rufausbeutung hingt sich jemand mit einem Zeichen derart an ein

378 OLG Hamburg GRUR 1996, 982 - fiir Kinder.

379 BGH GRUR 1985, 550 - Dimple; BGH GRUR 1991, 465 - Salomon; BGHZ 113,
115 - SL.

380BGH 5, 1, 12 -Hummel-Figuren; 28, 387, 394 - Nelkenstecklinge; GRUR 1953,
40 - Gold-Zack.
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fremdes Zeichen an, daB es zu einem Imagetransfer vom Originalzei-
chen auf das eigene Zeichen kommt. Das Publikum muB} bewuft oder
unbewuBt das Vorstellungsbild, das es mit dem Originalzeichen ver-
kniipft, auf das Unternehmen oder dessen Leistungen beziehen, fiir die
es iibernommen wird38!. Im Rahmen des § 1 UWG wird hierfiir eine
Absicht der Rufiibertragung bei dem Ausbeuter verlangt382. Ein derar-
tiges subjektives Tatbestandsmerkmal ist nach dem MarkenG nicht

erforderlich.

Der Bundesgerichtshof meinte in seiner "Avon"-Entscheidung383, daf
sich die charakteristischen Giitevorstellungen des Kosmetikunterneh-
mens Avon nicht auf einen Hersteller von Tontrégern iibertragen lasse.
Sofern es lediglich um allgemeine Giitevorstellungen gehe, konnten
diese nur ausgebeutet werden, wenn mit dem Unternehmen ein auBer-
gewdhnlicher, auf besonderer Qualitit und insbesondere auch exklusi-
ven Preisen und auf einer entsprechender Zielrichtung der Werbung be-

ruhender Prestigewert verbunden sei.

Wohl aus dem gleichen Grund hat das OLG Miinchen in einer Ent-
scheidung zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Ausbeutung der Marke
"Mc Donald's" durch die Marke "Mac Fash" fiir Bekleidung verneint384,
Zur Begriindung wurde ausgefiihrt, daB Mc Donald's lediglich ein
Image habe, das jedes Unternehmen anstrebe, ndmlich das der Preisgiin-
stigkeit, des schnelleren Services, der Einheitlichkeit der Produkte und
des iiberzeugenden Preis-Leistungsverhaltnisses. Daher sei eine Aus-
nutzung nicht méglich. Tatséchlich ist es fraglich, welche Merkmale
von einem Schnellimbif auf die Bekleidungsindustrie libertragen wer-
den konnen. In diesem Fall wurde wohl eher die reine Bekanntheit, also

lediglich das quantitative Element ausgenutzt. Dieser Fall konnte eine

381 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 565 d.

382 BGH GRUR 1965, 601, 603 - Roter Punkt; 1966, 30, 32 - Konservenzeichen 1.
383 BGH GRUR 1991, 863 - Avon.

384 OLG Miinchen GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.
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Verwiisserung darstellen. Fiir die Rufausbeutung verlangt § 15 Abs. 3
MarkenG jedoch ausdriicklich die Ubertragung der Wertschitzung.

Es ist davon auszugehen, daB die versteckte Anlehnung nicht von dem
Regelungsbereich der Richtlinie iiber irrefiihrende und vergleichende
Werbung erfaflt ist, weil es an einer offenen Bezugnahme fehlt. Daher

bleibt diese Fallgruppe weiterhin anwendbar.

bb) Offene Anlehnung

Bei der offenen Anlehnung nimmt der Wettbewerber auf die Waren und
Dienstleistungen seines Konkurrenten Bezug. Es geht ihm darum, die
Leistung eines Mitbewerbers der eigenen positiv vergleichend gegen-
liberzustellen. Es erfolgt also eine Gleichstellung der Produkte. Obwohl
es hierbei direkt nur um die Anlehnung an eine Leistung geht, ist
gleichwohl dann ein geschiitztes Zeichen betroffen, wenn es hierbei von
dem Mitbewerber benutzt wird. In diesem Fall findet keine Anniherung
an das Originalzeichen statt, es wird nicht in tduschender Weise ver-
wendet, sondern lediglich zur Gegeniiberstellung genannt. Es handelt
sich um eine Form der vergleichenden Werbung. Meistens werden bei
der Anlehnung jedoch nur Marken benutzt. Typische Beispiele sind die
Vergleiche: "Lubroline Ol in Qualitit gleich Valvoline385, " Aspirin-
Substitute"386 oder "Riecht wie Opium"3%7. Die fiir den Ruf teilweise
erforderliche Giitevorstellung der Verkehrskreise braucht hier nicht
festgestellt werden388. Ein Wettbewerber wird sich nur dann an den Ruf

eines Unternehmens anhingen, wenn Giitevorstellung bestehen. Daher

385 RG MuW 1930, 120.

386 RG JW 26, 46.

387 LG Miinchen GRUR 1987, 299 - OPTIMUM.
388 Baumbach/Hefermehl, § 1, Rdnr. 548.
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konnen diese unterstellt werden. Dies spricht dafiir, die Wertschitzung
als ein von der Bekanntheit gesondertes Tatbestandsmerkmal anzuse-

hen.

Das LG Kéln ging soweit, eine Werbung fiir "ONKO-Kaffee" mit dem
Slogan "Statt Blumen" als unzuldssige Rufausbeutung anzusehen389.,
Die Werbung hinge sich an die Leistung der Blumenhindler an. Die
Revision gegen dieses Urteil war erfolgreich3%. Der Bundesgerichtshof
erkannte, daf keinesfalls die Leistung der Blumenhindler durch diese
Werbung auf den Kaffee tibertragen werde. Es handele sich lediglich

um eine allgemeine metaphorische Bezugnahme.

Die Bezugnahme muB sich gegen einen oder mehrere Betroffene rich-
ten. Auch dies wurde in der ONKO-Entscheidung vom Bundesgerichts-
hof verneint. Es ist nicht erforderlich, daB der Konkurrent namentlich
genannt wird*®!. Ausreichend ist, daB er aufgrund der Aussage indivi-
dualisierbar ist392. Die Erkennbarkeit kann sich aus der Marktlage erge-
ben. Als Beispiel sei folgende Werbung fiir Unkrautvernichtungsmittel

aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes393 angefiihrt:

"Verbesserte F ormulierung
Phenmedipham-S

Die echte Alternative."

Die Anzeige nannte den Konkurrenten nicht namentlich. Die mit der
Werbung angesprochenen Landwirte wuiten Jjedoch, daB nur das Kon-
kurrenzprodukt der Kligerin den Stoff Phenmedipham-S enthielt. Somit

war die Bezugnahme erkennbar.

389 GRUR 1968, 705 - Statt Blumen.
3% GRUR 1972, 553, 554 - Statt Blumen ONKO-Kaffee.

391 BGH GRUR 1970, 422, 423 - Tauchkiihler; 72, 553, 554 - Statt Blumen ONKO -
Kaffee.

392 BGH GRUR 1972, 553 - Statt Blumen ONKO-Kaffee.
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Von dem Verbot der offenen Anlehnung sind einige Ausnahmen aner-
kannt, die den F allgruppen des zulissigen kritisierenden Werbever-
gleichs entsprechen3%4. So ist die Bezugnahme auf ein Konkurrenzpro-
dukt zuldssig, wenn dies zur Veranschaulichung des Verwendungs-
zwecks erforderlich ist. Herstellern von Ersatzteilen ist es erlaubt, auf
die Hauptware Bezug zu nehmen3%. Die Verwendung der Kennzeichen
konnte in diesen Fillen jedoch eine Markenrechtsverletzung darstel-

len3%,

Eine andere Ausnahme ist die Bezugnahme zur Abwehr. Behauptet
etwa ein Konkurrent, daB nur seine Ware bestimmte Merkmale auf-
weise, kann ein Mitbewerber darauf hinweisen, daB auch sein Produkt
von dieser Qualitit ist. Weiterhin ist eine Bezugnahme zulissig, wenn
sie zur Aufkldrung auf Verlangen des Kunden erforderlich ist. Diese
Ausnahmen sind nicht abschlieBend. Die Zulassigkeit einer Anlehnung
héngt stets vom Einzelfall ab. So kann eine vergleichende Werbung auf-
grund von betrieblichen Verinderungen gerechtfertigt sein. In der
"Raziol"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes?7 wurde ein Hersteller
verklagt, der ehemals Schmierstoffe im Rahmen eines Alleinvertriebs-
vertrages an die Klégerin verkaufte, die das Produkt dann unter der Be-
zeichnung "Raziol" vertrieb. Nach Beendigung dieses Vertrages,
begann die Beklagte ihre Ware selber unter einem anderen Namen zu
vertreiben. In einem Rundschreiben wies sie ihre Kunden darauf hin,
daB ihr Produkt identisch mit "Raziol" sei. Das Gericht beurteilte dies
als zulassig. Es liege ein Aufklarungsinteresse sowohl im eigenen als

auch im Interesse der Allgemeinheit vor, zumal da die Giitevor-

393 GRUR 1989, 602 - Die echte Alternative.

394 Siehe S. 132 ff.

395 BGH GRUR 1968, 49, 53 - ZentralschloBanlage.
396 BGH GRUR 1962, 537, 540 - Radkappe.

397 BGH GRUR 1976, 375 - Raziol.
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stellungen nicht lediglich auf der Werbetitigkeit des Hindlers, sondern
auch auf der Zuverléssigkeit der Produktion durch die Beklagte
beruhten.

Nach der hier vertretenen Ansicht ist die Zulassigkeit einer offenen
Anlehnung nur noch ausschlieBlich an der Richtlinie iiber irrefiihrende

und vergleichende Werbung zu messen39s.

ce) Tauschung

SchlieBlich kann ein Konkurrent den Ruf eines anderen Unternehmens
auch dadurch ausbeuten, indem er fremde Waren nachahmt und dadurch
den Irrtum erregt, seine Produkte seien die eines anderen
(Warenverwechslung). Ebenso kann er iiber die Herkunft der Ware irre-
fithren (Herkunftsverwechslung). Im letzteren Fall erkennen dje Kunden
zwar, daf3 sie nicht die bekannte Ware eines bestimmten Produzenten
vor Augen haben, meinen aber aufgrund der Irrefiihrung, es handele
sich um andere Waren aus derselben Herkunftsstitte. In beiden Fillen
tduscht der Mitbewerber, indem er eine Verwechslung verursacht. Prak-
tisch kann diese Tauschung z.B. darin bestehen, daB eine Bezeichnung
gewdhlt wird, die der eines beriihmten Produktes dhnelt3%9. Wenn z.B.
ein Unternehmen mit erheblichem Erfolg fiir sein Produkt "Eloxal" zur
"Eloxierung" in "Eloxieranlagen" geworben hat, kann es Rufausbeutung
sein, wenn ein Konkurrent fiir den identischen Bereich der elektroni-

schen Oxydation fiir seine "Aloxieranlagen” wirbt.

Verwechslung kann auch dadurch erzeugt werden, dal die Firma einer
bereits erloschenen Gesellschaft gewdhlt wird, um von ihrem fortdau-

ernden Ruf zu profitieren00,

398 Siehe S. 27 f,
399 RG GRUR 1939, 627, 631 (eloxieren/aloxieren).
400 RG MuW 1930, 178 (Gebr. Inden).
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Aufgrund der Ankniipfung an die Verwechslungsgefahr ist diese Fall-
gruppe bereits von § 15 Abs. 2 MarkenG erfafit.

d) Unlauterkeit und Rechtswidrigkeit

Als weiteres Tatbestandsmerkmal muB die Verletzungshandlung un-
lauter und ungerechtfertigt sein. Diese Voraussetzungen werden von der
Tathandlung indiziert. Ihnen kommt daher nur geringe Bedeutung zu0!,
Sie driicken lediglich aus, daB eine abschliefende wettbewerbliche Ge-
samtbeurteilung des Marktverhaltens zu erfolgen hat*02, So darf der
Schutz nicht derart liberspannt werden, daB3 ungerechtfertigte Monopol-
stellungen geschaffen und der Leistungswettbewerb beeintrichtigt wird.
SchlieBlich ist denkbar, da libergeordnete Werte wie Grundrechte oder
europdisches Gemeinschaftsrecht eine Einschrinkung des Schutzes

erfordern?03. Es hat daher eine Interessenabwigung stattzufinden?04.

2. Schutz vor Rufausbeutung nach § 1 UWG

Inhaber bekannter Zeichen konnten sich vor Inkrafttreten des Marken-
gesetzes parallel zum Schutz nach dem Warenzeichengesetz auf

§ 1 UWG berufen. Dies ist nun nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes grundsitzlich ausgeschlossen. Nach der "MAC Dog"-
Entscheidung0s hat der Bundesgerichtshof entschieden, da die
Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskenn-
zeichen nach dem Markengesetz an die Stelle des bisherigen von der
Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten ist. Daher sei fiir eine
gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB
grundsitzlich kein Raum. Allerdings kénne vor allem § 1 UWG fiir

einen erginzenden Schutz herangezogen werden, wenn der Schutz nach

401 Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 428 u. 429; zweifelnd auch RoBler, GRUR 1994,
559, 567.

402 Fezer, a.a.0.

403 Fezer, a.a.O.

404 Piper, GRUR 1996, 429, 435,

405 BGH GRUR 1999, 161 - MAC Dog.
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dem Markengesetz versagt. Diese Entscheidung schlieBt die Anwen-
dung des § 1 UWG neben dem Markengesetz nicht vollkommen aus.
Deshalb soll die Rechtsprechung zur Rufausbeutung nach § 1 UWG

hier kurz beschrieben werden.

Voraussetzung des § 1 UWG ist grundsitzlich ein konkretes Wettbe-
werbsverhiltnis zwischen den Wettbewerbern. Dieses Kriterium ist
allerdings von der Rechtsprechung weitgehend ausgehohlt worden?06,
Danach soll ein konkretes Wettbewerbsverhaltnis bereits dadurch
geschaffen werden, daB sich der Verletzer durch die Rufanlehnung mit
dem Rufinhaber in Wettbewerb setzt. Allein die wirtschaftliche
Nutzung des fremden Rufes mache den Verletzer dann zum Wettbe-
werber. Daher wurde in einer Leitentscheidung ein Wettbewerbs-
verhiltnis zwischen "Dimple" fiir Spirituosen und "Dimple" fiir

Putzmittel anerkannt407.

Inhaltlich erfaBt der Schutz vor Rufausbeutung nach § 1 UWG die be-
reits besprochenen Fallgruppen der versteckten und offenen Anlehnung
sowie der T4uschung408, Allerdings muB eine konkrete Gefahr vorlie-
gen. In subjektiver Hinsicht muff der Wettbewerber alle Tatumstéinde

kennen409,

Auch nach § 1 UWG ist nicht jede Anlehnung von vornherein wettbe-
werbswidrig. Es miissen besondere Unlauterkeitsumstiinde hinzukom-
men. Diese liegen nach Ansicht des Bundesgerichtshofes z.B. nicht vor,
wenn sich ein Unternehmen "Yellow Phone Branchenauskunfts- und

Serviceinformationen-Dienst GmbH" nennt und damit an den Ruf der

406 BGH GRUR 1985, 550 - DIMPLE.

407 BGH GRUR 1985, 550 - DIMPLE; GRUR 1991, 465 - Salomon; GRUR 1983,
247 — Rolls-Royce.

408 Siehe S. 109 ff.

409 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 558.
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bekannten "Gelben Seiten" anlehnt4!0, In diesem Zusammenhang
erkldrte der Bundesgerichtshof, daf es nicht den Grundsiitzen des freien
Leistungswettbewerbs widerspreche, wenn ein Gewerbetreibender zum
Aufbau der eigenen geschiiftlichen Tétigkeit sich an eine vorhandene
unternehmerische Leistung anlehnt. Zu der reinen Rufausbeutung miisse
ein Element der AnstoBigkeit hinzutreten, das der Bundesgerichtshof in
dem betreffenden Fall nicht sehen konnte. In anderen Entscheidungen
nannte der Bundesgerichtshof als ein derartiges Element der Wettbe-

werbswidrigkeit das planmiBige Vorgehen des Wettbewerbers411,

Aufgrund der Erfordernisse des Wettbewerbsverhéltnisses, der konkre-
ten Gefidhrdung der besonderen Wettbewerbswidrigkeit sowie der sub-
jektiven Voraussetzungen ist der Schutz nach § 1 UWG schwerer
durchzusetzen als der nach § 15 Abs. 3 UWG.

D. Schutz vor Verwiisserung

Bei der Verwisserung eines Kennzeichens findet nicht unbedingt eine
Rufiibertragung oder Verwechslung statt. Sie kann bereits vorliegen,
wenn der Wettbewerber sich statt an den Ruf lediglich an die Bekannt-
heit eines anderen Zeichens anlehnt. Voraussetzung ist, da die rein
durch Bekanntheit erlangte Attraktionskraft und der Werbewert der
Kennzeichnung kommerzialisiert werden?!2. Dadurch wird die Unter-
scheidungskraft der Originalware geschwicht. Wihrend die Verbrau-
cher vor der Zweitbenutzung die Bezeichnung lediglich mit einem
Produkt oder Unternehmen verbanden, assoziieren sie nach der Benut-
zung desselben oder dhnlichen Zeichens durch einen anderen diese

Bezeichnung mit zwei Unternehmen.

410 BGH GRUR 1997, 311 - Yellow Phone.
411 BGHZ 5,1, 11; BGH GRUR 1953, 40 - Gold-Zack.
412 Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 427.
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1. Der Schutz beriihmter Zeichen

Vor Inkrafitreten des Markengesetzes konnten nur Inhaber beriihmter
Zeichen Schutz vor Verwisserung beanspruchen. Der meist nur als
Schutz beriihmter Marken bezeichnete Schutz fanden auch auf Unter-
nehmenskennzeichen Anwendung*13. Er ist in der Praxis nur wenigen
Zeichen gewihrt worden*!4. Friiher wurde dieser Schutz auf

§ 1 UWG gestiitzt415. Dies war problematisch, weil die Vorschrift ein
Wettbewerbsverhiltnis erfordert. Die typischen Verwisserungsfille be-
treffen jedoch ein Zusammentreffen von branchenverschiedenen Zei-
chen, bei denen ein Konkurrrenzverhiltnis gerade nicht vorliegt. Daher
wurde spiter der Schutz von Warenzeichen auf die §§ 1004, 823 Abs. 1
BGB und der Schutz von Unternehmenskennzeichen auf § 12 BGB
analog bei Unternehmenskennzeichen gestiitzt*16, Die Nichtanwendung
des § 1 UWG war jedoch nicht zwingend, weil der Bundesgerichtshof*!”
an das konkrete Wettbewerbsverhiltnis ohnehin keine hohen Anforde-
rungen mehr stellt*!8. Nach der bereits erwihnten "MAC Dog"-
Entscheidung des Bundesgerichtshofes#1? wird der Schutz beriihmter
Kennzeichen durch die §§ 15 Abs. 3, 14 Abs. 3 MarkenG weitgehend
verdrangt. Der Vollstindigkeit soll er hier jedoch kurz dargestellt

werden.

413 BGH GRUR 195 1, 332 - Koh-i-noor; OLG Hamburg, GRUR 1960, 550, 553 —
Promonta; GRUR 1956, 172 - Magirus.

414 RGZ 170, 137 - Bayer-Kreuz-Zeichen (damals noch Schutz nur fiir Marken mit
Weltruf); OLG Diisseldorf GRUR 1957, 438 - Zwillingszeichen; BGH GRUR
1966, 623 - Kupferberg; OLG Hamburg GRUR 1973, 94 - Asbacher Landbrot.

4157 B.: RG MuW 1926/1927, 220; RGZ 115, 410.

416 Z B.: BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours; 1966, 623 - Kupferberg; 1960, 550 —
Promonta; BGHZ 28, 321, 324 - Quick.

417 BGH GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE; 1983, 247, 249 - Rolls-Royce.

418 50 auch noch Hefermehl in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl,,
§ 1 Rdnr. 230.

419 Siehe S. 115 f,
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Verwisserungsschutz wird beriihmten Zeichen gewihrt, wenn der
Inhaber mit deren einmaliger Kennzeichnungs- und Werbekraft einen
tiberragenden wettbewerblichen Besitzstand erreicht hat. Es miissen
nach Ansicht der Rechtsprechung folgende Tatbestandsmerkmale erfiillt

sein420:

a) I"Jberragende Verkehrsgeltung

Das Zeichen muB eine liberragende Verkehrsgeltung erlangt haben.
Dies ist jedenfalls mehr, als fiir die Bekanntheit erforderlich ist. In der
Regel wurde friiher verlangt, daf3 das Zeichen bei 70-80% der
Verkehrskreise bekannt ist42!, Spéter wurden mindestens 80%
verlangt422, Nach Umfrageergebnissen antworten etwa 20% der
befragten Personen stets mit "ich wei3 nicht" oder "Zeichen
unbekannt"423. Ein hoherer Prozentsatz als 80% konne daher praktisch
nicht erreicht werden. Diese praktische Obergrenze von 80% sollte fiir
die Beriihmtheit nicht verlangt werden, insbesondere, da der
Bundesgerichtshof in seiner Avon-Entscheidung#? selbst der Ansicht
entgegengetreten ist, daB3 der "héchstmogliche" Grad der
Kennzeichnungskraft verlangt werden miisse. Eine Mindestbekanntheit

bei 65 % der Verkehrskreise scheint eher angemessen42s.

420 vergl. Baumbach/Hefermehl, WZG § 31 Rdnr. 193 ff.

421 BGH GRUR 1969, 541, 543 - Griine Vierkantflasche (69% sind nicht genug);
OLG Hamburg, GRUR 1973, 94 - (70 - 80%) - Asbacher Landbrot; GRUR 1972,
185, 187 (70%) - Roter Punkt; Sauberschwarz, WRP 1970, 46, 47; a.A..: Noelle-
Neumann/Schramm, GRUR 1966, 70, 81 (ab 63-65%); Harmsen, GRUR 1968,
303, 504 (ab 65%).

422 BGH GRUR 1991, 863 - Avon; BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours.

423 Siehe Noelle-Neumann-Schramm, GRUR 1966, 70,78; Sauberschwarz, WRP
1970, 46, 47; daher forderte das OLG Hamburg eine Bekanntheit von 70-80%,
GRUR 1973, 94, 96 - Asbacher Landbrot.

424 BGH GRUR 1991, 863 - Avon.

425 S0 auch: Noelle-Neumann-Schramm, GRUR 1966, 70, 81; Harmsen, GRUR 1968,
503, 504.
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Der Schutz des berithmten Zeichens setzt erst ein, wenn die erforderli-
che Bekanntheit erreicht ist. Riickwirkender Schutz wird nicht ge-
wihrt426,

b) Einmaligkeit

Die Rechtsprechung fordert zusitzlich eine Alleinstellung des Zeichens
auf dem Markt427. Werden bereits andere gleiche oder hnliche Zeichen
verwendet, ist das Zeichen bereits verwissert und erfahrt grundsitzlich
keinen Schutz mehr vor weiterer Verwisserung. Dies zwingt den Zei-
cheninhaber dazu, die Kennzeichnungskraft seines Zeichens stidndig zu
pilegen, indem er gegen jede auch noch so unbedeutende Verwendung
gleicher oder hnlicher Zeichen einschreitet. Dies ist nicht nur fiir den
Zeicheninhaber, sondern auch fiir die Gerichte unnétig belastend. Es
wird daher vertreten, daB das Erfordernis der Alleinstellung fallenge-
lassen werden sollte428. Eine Lockerung dieses Tatbestandsmerkmales
erfolgte in der "Kupferberg"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes#29,
Die berithmte Sektkellerei konnte Verwisserungsschutz geltend ma-

chen, obwohl es bereits einen "Florian Kupferberg Verlag" gab.

Sofern eine Alleinstellung nur innerhalb einer Branche besteht, kann
nach der Ansicht des Bundesgerichtshofes kein Schutz vor der Benut-
zung eines gleichen Zeichens in einer anderen Branche gewihrt werden.
So wurde der Marke "Anker" zwar "Weltruf” zugesprochen, jedoch nur
auf dem Gebiet von Polstermébeln. Der Gebrauch dieser Marke durch
einen anderen fiir Teppiche konnte nicht untersagt werden*3°. Ebenso
konnte die Marke "Triumph" fiir Miederwaren und Frottiererzeugnisse

nicht gegen die Benutzung fiir wetterfeste Lederbekleidung eingesetzt

426 BGH GRUR 1956, 172 -Magirus; 1958, 339, 341 - Technika; 1970, 27, 29 - Ein-
Tannen-Zeichen.

427 BGH GRUR 1958, 393 - Ankerzeichen; 1959, 25 - Triumph.

428 Beier, GRUR 1966, 627, 627 ff.; kritisch: Heydt, GRUR 1959, 29.

429 GRUR 1966, 623 - Kupferberg.

430 BGH GRUR 1958, 393 - Ankerzeichen.
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werden. Der Inhaber konnte keine brancheniibergreifende Alleinstellung
geltend machen, weil die Marken "Triumph" und "Trumph" bereits fiir
Schreibmaschinen, Motorrider und Schokoladenerzeugnisse benutzt

wurden.

Tats4chlich solite es auf eine Alleinstellung nicht ankommen, sondern
nur darauf, daB der GroBteil der Verkehrskreise das Zeichen mit nur
einem Unternehmen verbindet. Dies wiirde auch erméglichen, daB sich
ein Zeicheninhaber vor weiterer Verwisserung schiitzen kann. Nur
dltere identische Zeichen sollten Bestandsschutz erhalten, nicht aber
neue weiter verwéssernde. Gegen Neuankémmlinge sollte daher ein

Schutz unter den genannten Erfordernissen moglich sein.

¢) Originalitiit

Verwisserungsschutz soll nicht gewahrt werden, wenn es der Bezeich-
nung an Originalitit fehlt43!, d.h., wenn sie lediglich beschreibend oder
sonst naheliegend ist. So konnte sich ein Spirituosenhersteller nicht
dagegen wehren, daB ein Herdfabrikant dessen Bezeichnung
"Meisterbrand” benutzte*32. Dieses Erfordernis sollte dahingehend ein-
geschrénkt werden, daB auch fehlende Originalitit iberwunden werden
kann, wenn das Zeichen derart bekannt und einmalig ist, daB es nur
noch mit einem Unternehmen oder Produkt assoziiert wird, denn dann
ist unabhingig von der Originalitit ein schiitzenswerter Besitzstand
erreicht. Die Schutzgrenze sollte erst dort erreicht sein, wo Mitbewerber
ein nicht lediglich unbeachtliches F reihalteinteresse an der Bezeichnung
haben, denn in diesem Fall steht das Allgemeininteresse iiber dem
Schutzbediirfnis des Zeichens. Es ist allerdings kaum vorstellbar, daf
ein Zeichen mit einer derartigen Bezeichnung die nach der Rechtspre-

chung erforderliche Alleinstellung und Berithmtheit erreichen kann.

431 Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG Rdnr. 195.
432 BGH GRUR 1957, 87 - Meisterbrand.
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d) Wertschiitzung

Als weitere Voraussetzung muf das Zeichen Giitevorstellungen im Ver-
kehr geniefen*33. Dies bedeutet, daB die Verkehrskreise bestimmte
Qualitdtsmerkmale mit dem Zeichen verbinden. Unerheblich ist, ob
diese Vorstellungen tatséichlich zutreffen®3. Ebenso ist es nicht erfor-
derlich, daB die Vorstellungen konkret sind. Eine allgemeine Wertschiit-
zung geniigt, insbesondere eine allgemeine Vorstellung von Rang,
Alter, Leistungsfihigkeit und GréBe des Unternehmens#35. Nach Hefer-
mehl*36 soll allerdings eine besonders hohe Giitevorstellung eine un-

vollkommene Alleinstellung tiberwinden kénnen.

€) Verwisserungsgefahr

SchlieBlich muf3 Verwiésserungsgefahr gegeben sein. Dies erfordert, dal
konkurrierenden Zeichen in ihren charakteristischen Elementen shnlich
oder sogar identisch sind. Verwechslungsgefahr ist nicht erforderlich.
Es geht allein um die Gefahr, daB ein beriihmtes Zeichen seine Kenn-
zeichnungskraft verlieren kann, wenn ein weiterer Wettbewerber mit
einem ahnlichen Zeichen auf den Markt kommt. Der Konsument mag
sich bewuBt sein, daB die Zeichen verschiedener Herkunft sind. Er wird
jedoch im Falle eines parallelen Gebrauchs nicht mehr nur an das Un-
ternehmen mit dem beriihmten Zeichen denken, wenn er es hort oder
sieht, sondern auch an den Neuankommling. Branchennihe ist nicht
erforderlich. Liegt sie vor, wird meistens bereits der Schutz vor Ver-
wechslungsgefahr eingreifen. Typische Fille der Verwisserungsgefahr

betreffen daher gerade die Fille der Branchenverschiedenheit.

433 BGH GRUR 1966, 623, 624 - Kupferberg.

434 BGH GRUR 1959, 182, 184 -Quick.

435 BGH GRUR 1991, 863 - Avon; 1966, 623, 624 - Kupferberg.
436 in Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rdnr. 196.
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Wihrend die "Kupferberg"-Entscheidung437 noch den Eindruck er-
weckte, daB bereits die Alleinstellung fiir den Verwisserungsschutz aus-
reicht, ohne daB es auf eine konkrete Gefidhrdung ankommt, so wurde
die konkrete Gefihrdung vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung
"Camel-Tours"438 doch als unbedingte Voraussetzung fiir den Schutz
eines beriihmten Zeichens angesehen. In diesem Fall wehrte sich die
Inhaberin der Zigarettenmarke "Camel" gegen ein Reiseunternehmen
namens "Camel Tours". Das Gericht lieB es dahinstehen, ob die Ver-
kehrskreise die Bezeichnungen gedanklich in Verbindung brachten. Es
fehle jedenfalls an einer konkreten Beeintrichtigung. Die Richtigkeit
dieser Entscheidung ist zweifelhaft. Die Beeintrichtigung wird bereits
dadurch indiziert, daB die Alleinstellung gemindert wird. Wihrend die
Bezeichnung "Camel" vorher einzigartig war und bei den Verkehrskrei-
sen lediglich die Assoziation mit der Zigarette erzeugte, wird dieser
Werbewert der Marke dadurch gemindert, daB die Verkehrskreise nun-
mehr auch an ein anderes Unternehmen denken. Das Erfordernis einer
konkreten Gefihrdung, wie es vom Bundesgerichtshof auch in nachfol-
genden Entscheidungen wieder gefordert wurde439, sollte daher wieder

fallengelassen werden.

2. Verwiisserungsschutz iiber § 15 Abs. 3 MarkenG

Das Markengesetz sieht Verwiésserungsschutz tiber § 15 Abs. 3 auch fiir
lediglich bekannte Zeichen vor, ohne daB die Tatbestandsmerkmale
Originalitiit, Alleinstellung und Wertschitzung ausdriicklich genannt
werden. Die Alleinstellung ist auch fiir den Verwisserungsschutz von
bekannten Marken nicht erforderlich#40. Die tibrigen Kriterien kénnen

dagegen immer noch relevant sein. Dem System des Markengesetzes

437 Siehe S. 120.

38 BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours.

439 BGH GRUR 1990, 711 - Telefonnummr 4711 (spiirbare Beeintrachtigung); BGH
GRUR 1991, 863, 867 - Avon (tatsdchlich bestehende Ausstrahlungswirkung).

440 Piper, GRUR 1996, 429, 435,
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folgend sollte der Schutzumfang auch hier vorrangig von der

Unterscheidungskraft des Zeichens abhéngen.

Wie bei dem Schutz vor Rufausbeutung nach § 15 Abs. 3 MarkenG, so
muf auch fiir den Verwisserungstatbestand ein unlauteres, rechtswidri-

ges Handeln im geschiftlichen Verkehr vorliegen, welches das Zeichen
konkret gefiihrdet#4!,

Fezer*42 fafit unter den Tatbestand der Verwisserung nach § 15 Abs. 3
MarkenG auch die Fille der Markenverunglimpfung#3. Diese Fille
sollten aber nur subsidisr unter dem Gesichtspunkt der Verwisserung
gepriift werden. Es ist zwar denkbar, da die Unterscheidungskraft eines
Zeichens auch durch Verunglimpfung gemindert wird, doch ist dieser
Schaden nur geringfiigig gegeniiber dem Schaden, der durch die nega-
tive Bezugnahme entsteht. Daher sollten diese F dlle unter den Tatbe-

stand der Rufschadigung gefaBt werden.

Der Bundesgerichtshof hat eine Verwisserung der bekannten Marke
"Mc Donald's" durch "Mac Fash" fiir Bekleidung verneint444. Dies
wurde mit der zahlreichen Drittbenutzung von #hnlichen Zeichen, wie

z.B. "Mc Cain" fir Lebensmittel, begriindet.

441 Siche S. 145.

442 § 14 Rdnr. 427.

443 BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung I; 1995, 57 —
Markenverunglimpfung II; BGHZ 98,94 - BMW; 91, 117 - Marlboro; OLG
Frankfurt GRUR 1982, 319 — Lusthansa; siehe hierzu bereits S. 141.

444 OLG Miinchen GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.
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E. Schutz vor Herabsetzung

Der Wert eines Unternehmenskennzeichens kann durch herabsetzende
Benutzungen oder AuBerungen beeintréichtigt werden. Dies kann zum
einen durch einen Leistungsvergleich geschehen, wie bei der verglei-
chenden Werbung, aber auch durch einen direkten Angriff mittels wah-

rer oder unwahrer Behauptungen.

Das Markengesetz sieht Schutz vor der Beeintriachtigung der Wertschiit-
zung eines Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG nur
vor, wenn es Bekanntheit erreicht hat. Neben dieser Vorschrift gibt es
zahlreiche weitere Regelungen aus dem Wettbewerbsrecht und dem
biirgerlichen Recht, die den Ruf, das geschiftliche Ansehen oder den
Kredit vor Schédigungen durch wahre oder unwahre Aussagen unab-
héngig von der Bekanntheit des Zeichens schiitzen. Allerdings ist ihre
Anwendbarkeit neben dem Markengesetz nach der "MAC Dog"-
Entscheidung des Bundesgerichtshofes nunmehr zweifelhaft, jedenfalls
soweit die Schutzgiiter der konkurrierenden Vorschriften mit denen des

Markengesetzes identisch sind.

1. Schutz vor Beeintriichtigung der Wertschitzung nach
§ 15 Abs. 3 MarkenG

Unter den Tatbestand der Beeintrichtigung der Wertschitzung des § 15
Abs. 3 MarkenG sind solche Benutzungen eines fremden Zeichens zu
fassen, die dessen Ruf oder Image schidigen. Dazu muB das Zeichen im
Verkehr Wertschtzung erlangt haben#4s. Die Tathandlung muf im
geschiftlichen Verkehr erfolgen sowie unlauter und rechtswidrig

sein446,

445 Dazu bereits S. 109.
446 Dazu bereits S. 115.
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Vertritt man die Ansicht, daB die zeichenmifige Benutzung keine
allgemeine Voraussetzung des Markengesetzes ist*4?, kann man unter
diese Vorschrift die Fille der Zeichenverunglimpfung subsumieren.
Dies sind Fille, in denen das Zeichen in satirischer Form verwendet
wird. Vor Einfiihrung des Markengesetzes versuchten sich Zeichenin-
haber iiber die §§ 1, 16 UWG vor Verunglimpfungen zu schiitzen. Pro-
blematisch war, daB nach diesen Vorschriften ein Wettbewerbsverhilt-
nis erforderlich war. Dieses wurde in dem "BMW"-Fall des Bundesge-
richtshofes, in dem sich die Klagerin gegen ein Kondom mit ihrem
Logo und dem Text "Bums Mal Wieder" wehren wollte, verneint#48,
Ebenso konnte die Lufthansa den Vertrieh eines Aufklebers mit ihrem
Logo, der Aufschrift "Lusthansa” und der Abbildung zweier sich
paarender Kraniche nicht untersagen*®. Ein Anspruch aus § 16 UWG
wurde wegen fehlenden zeichenmiBigen Gebrauchs abgelehnt und aus
§ 823 Abs. 1 BGB wegen fehlender Beeintrichtigung des

Personlichkeitsrechts.

In der Entscheidung "Markenverunglimpﬁmg I1"430 ging es um ein
Kondom mit der Aufschrift "Es tut NIVEA als das erste Mal". Hier
nahm der Bundesgerichtshof ein Wettbewerbsverhiltnis mit der
Begriindung an, Beiersdorf stelle auch Kondome her, obwohl das
Unternehmen kein Kondom unter der Marke NIVEA fiihrte.
Deutsch/Boes%3! sind der Ansicht, in diesem Fall habe keine Beein-
trdchtigung vorgelegen, weil es aufgrund des offensichtlichen Scherzes
abwegig sei, daB negative Schliisse auf den Zeicheninhaber gezogen
wiirden. Hierauf kann es jedoch nicht ankommen. Negative Schliisse
wird der Verbraucher nur ziehen, wenn er irgendeine Art von Verbin-

dung zum Zeicheninhaber annimmt. Dann liegt aber bereits ein Fall der

447 Siehe S. 80 f.

448 BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung I.
449 BGH GRUR 1982, 319 - Lusthansa.

450 BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.
451 GRUR 1995, 319, 320.
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mittelbaren Verwechslungsgefahr vor. Bei der Beeintrachtigung der
Wertschétzung geht es um die Gefahr, dafl beim Lesen oder Hoéren eines
bekannten Zeichens eine gedankliche Verbindung entsteht, die sich
nicht mit dem Image der Marke vertrigt. So konnte die Parfiimmarke
"Chanel No. 5" durch einen gleichnamigen Toilettenreiniger beein-
trachtigt werden. Ein derartiger Fall lag der "Dimple"-Entscheidung des
Bundesgerichtshofes*2 zu Grunde. In diesem Rechtsstreit wurde aus der
berithmten Whisky-Marke "Dimple" gegen ein identisches Zeichen fiir
Wasch- und Putzmittel vorgegangen. Der Bundesgerichtshof gab der
Klage damals unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung statt. Ob
eine Ubertragung des Rufes eines Whiskys auf Putzmittel moglich ist,
erscheint jedoch zweifelhaft. Der Schaden liegt eher darin, da8 der
Whisky mit Putzmitteln assoziiert werden kénnte. Es geht also um die
Gefahr der Beeintriachtigung der Wertminderung oder der Verwis-

serung.

Im Ergebnis ist Deutsch/Boes jedoch darin zuzustimmen, daf3 die satiri-
sche Benutzung der Marke NIVEA ihren Wert wohl nicht gemindert
hat. Im Gegensatz zu dem Parfiim-Beispiel bezieht sich der Scherz nicht
auf solche Eigenschaften, die gerade mit dem Image von Nivea zusam-

menhingen.

Vertritt man die Ansicht, da3 auch fiir § 15 Abs. 3 MarkenG ein
zeichenmaéBiger Gebrauch erforderlich ist, bleibt nur ein geringer

Anwendungsbereich. Die Falle der Verunglimpfung sind dann nicht von

dieser Vorschrift erfafit.

452 BGH GRUR 1985, 550 - Dimple.
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2. Kritisierende vergleichende Werbung

Bei der vergleichenden Werbung stellt der Werbende seine eigenen
Waren oder Leistungen denen anderer Wettbewerber gegeniiber. Dies
kann entweder erfolgen, um die eigenen Waren oder Leistungen als bes-
ser darzustellen oder um sie mit anderen Produkten gleichzustellen. Im
letzteren Fall behauptet der Werbende, seine Waren seien ebenso gut
wie die eines anderen. Es handelt sich um einen Fall der positiven Be-
zugnahme, die als Rufausbeutung zu behandeln ist453. Stellt der Wer-
bende seine Leistung als besser dar, handelt es sich um einen kritisie-
renden Vergleich, denn die Leistung des Konkurrenten wird gleichzeitig
herabgesetzt. Der Verglichene hat ein Interesse daran, solche Herab-
setzungen abzuwehren, denn durch sie wird das Ansehen seines Unter-
nehmens gemindert. In Deutschland wurde vergleichende Werbung bis
zur Anderung der Richtlinie tiber irrefithrende und vergleichende Wer-
bung grundsitzlich als unlauter bewertet. Der Werbende sollte sich
durch eigene Leistungen auf dem Markt profilieren, nicht jedoch einen
Vorsprung durch die Herabsetzung anderer erlangen. Daher war kritisie-
rende vergleichende Werbung nach § 1 UWG grundsitzlich unzulsssig,
sofern nicht fiir einen wahren Vergleich ein hinreichender Anla8 be-
stand. An dieser grundsitzlichen Unzulidssigkeit vergleichender Wer-
bung kann nun aufgrund der gednderten Richtlinie nicht mehr festge-
halten werden454. Der Bundesgerichtshof hat bereits vor Ablauf der
Umsetzungsfrist in zwei Entscheidungen erklirt, daB er an dem grund-
sdtzlichen Verbot der vergleichenden Werbung nicht mehr festhlt4ss,
Inwiefern die deutsche Kasuistik zur vergleichenden Werbung iiber-
haupt noch Bedeutung hat, ist daher ungewil. Auf ihre Darstellung
kann jedoch nicht verzichtet werden, da die Ansicht zumindest vertret-

bar ist, da8 die Richtlinie nur Voraussetzungen regeln soll, unter denen

453 Siehe S. 105 1,

454 Siehe S. 27 f.

455 BGH WRP 1998, 718 — “Testpreis-Angebot”; Urteil vom 23. April 1998, I ZR
2/96.
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vergleichende Werbung immer zuldssig sein soll, ohne die nationale
Rechtslage im tibrigen zu beriihren*5¢. Dies wiirde es ermoglichen,
immer dann auf die alte Kasuistik zuriickzugreifen, wenn die in der

Richtlinie genannten Zuldssigkeitsvoraussetzungen nicht erfiillt sind.

Unwahre Vergleiche sind stets unzulédssig. Wahre Vergleiche sind nach
der Rechtsprechung zu § 1 UWG zuldssig, wenn die Tatbestandsmerk-
male Vergleichswirkung, individuell gezielte Bezugnahme sowie Her-

absetzung erfiillt sind.

a) Vergleichswirkung

Die Werbung muf} einen Vergleich der eigenen Waren mit fremden
Waren zum Inhalt haben. Der Vergleich mit eigenen fritheren Leistun-
gen ist daher nicht erfafit. Kein Vergleich liegt vor, wenn der Werbende
allgemein zum Kaufen und Vergleichen mit Konkurrenzprodukten auf-

fordert?57.

b) Individuell gezielte Bezugnahme

Der Vergleich muf3 erkennbar auf die Angebote eines oder mehrerer
bestimmter Mitbewerber Bezug nehmen. Hierfiir ist keine namentliche
Nennung erforderlich. Es geniigt, da} der Konkurrent hinreichend indi-
vidualisierbar ist 458, Hierfiir kann erheblich sein, ob sich die Werbung
an Fachkreise wendet, denen aufgrund der Kenntnisse des Marktes

deutlich ist, auf wen sich der Vergleich bezieht*%.

Bei der Priifung sind Marktverhiltnisse und eine eventuelle aggressive

Ausdrucksform zu beachten*¢0. Aggressivitit und Marktfaktoren sind

456 Siehe S. 27 f.

457 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 338.
458 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 354 f.
459 BGH GRUR 1954, 337, 341 - Radschutz.

460 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 354 f.
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zueinander in Wechselwirkung zu setzen. Je aggressiver eine Werbung
ist, um so geringere Anforderungen sind an die Marktfaktoren zu stel-
len. Umgekehrt kann eine Bezugnahme auch bei einer leicht aggres-
siven Werbung vorliegen, wenn nach den Marktverhiltnissen nur einer
oder wenige Konkurrenten existieren und somit die Individualisierung
offensichtlich ist. So lag eine Bezugnahme auf Coca-Cola vor, als Pepsi
in einem Werbespot das eigene Produkt gegen andere, nicht namentlich
genannte Colas, von Verbrauchern testen lie461. Da Coca-Cola einen
Marktanteil von 74% und Pepsi-Cola von 12% hatte, war fiir die Adres-
saten der Werbung offensichtlich, da} eines der Konkurrenzprodukte

Coca-Cola gewesen sein mulfite.

Zuldssig mangels Bezugnahme ist der sogenannte Systemvergleich#62,
Bei ihm wird nicht der Vergleich mit einem Konkurrenten angestellt,
sondern zwischen zwei allgemeinen Systemen, etwa zwischen dem
Starken von Wische mit natiirlichen und synthetischen Mitteln463, zwi-
schen Reinigungspulver und Biirsten mit Creme zur Reinigung kiinstli-
cher Gebisse*6* oder zwischen Rinde und Torf als zwei Produkte zur
Gartenbestellung?#65. Hefermehl*¢ grenzt den Systemvergleich vom
ebenfalls zuldssigen Warenartenvergieich ab. Der Zweck dieser
Differenzierung ist fraglich, weil der Warenartenvergleich wie der
Systemvergleich behandelt wird. Beispiele fiir diese Fallgruppe sind die
Gegeniiberstellung von naturreinem und koffeinfreiem Bohnenkaffee?6?

oder von echtem Rum und Rum Verschnitt468,

461 BGH GRUR 1987, 49 - Cola Test.

462 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 343.

463 BGH GRUR 1963, 371 - Wischestirkemittel.

464 BGH GRUR 1961, 288 - Zahnbiirsten.

465 OLG Oldenburg NJW 1987, 1272.

466 In Baumbach/Hefermehl, UWG, § 1 Rdnr. 348ff; ebenso Reimer/v.Gamm, Kap.
30, Rdnr. 31.

467 RG GRUR 1931, 986.

468 BGH GRUR 1967, 30 - Rum-Verschnitt.
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SchlieBlich fehlt es auch bei der Alleinstellung regelmafig an einer
Bezugnahme, wenn nicht sogar an einer Vergleichswirkung#%?. Bei die-
ser Fallgruppe bertiihmt sich der Werbende einer Alleinstellung auf dem
Markt, etwa durch die Behauptung, "die Nr. 1" oder "der Grofite" zu
sein, eventuell auch schon durch die Verwendung des bestimmten Arti-
kels, wie in "Der Juwelier". Solche Behauptungen sind nach § 3 UWG
auf ihre Richtigkeit hin zu Giberpriifen. Der Werbende ist hierfiir be-
weispflichtig. Die zuldssige Alleinstellung endet nach der Ansicht des
Bundesgerichtshofes dort, wo nur ein Konkurrent existiert, auf den
folglich indirekt Bezug genommen wird. So hielt der Bundesgerichtshof
die Werbung "Grofite Klebstoffabrik Bayerns" fiir unzuldssig, weil es
lediglich einen nennenswerten Konkurrenten gab, auf den folglich

Bezug genommen wurde?479.

¢) Herabsetzung

Der Vergleich muf} herabsetzend sein, sonst handelt es sich um eine
positive Anlehnung, die unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung zu
priifen ist. Ein Qualitédtsvergleich ist regelmiflig herabsetzend, ein
Preisvergleich immer dann, wenn der Eindruck erweckt wird, das Kon-
kurrenzprodukt sei liberteuert. Als unzulédssig wurden die Slogans "Weil
niemand gern zuviel zahlt: Fielmann"47! und "Lieber zu Sixt als zu
teuer"472 beurteilt, weil bei dieser Werbeform die gesamte Konkurrenz
herabgesetzt werde. Das Oberlandesgericht Miinchen befand sogar, daf}
es herabsetzend sei, wenn ein Unternehmen mit "Original Chiemsee"
wirbt, nachdem es mit einem anderen Unternehmen zuvor rechtmafig

parallel die Marke "Chiemsee" fiir die gleiche Waren benutzt hat473.

469 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 352.
470 BGH GRUR 1961, 85, 90 - Pfiffikus-Dose.
471 OLG Diisseldorf Az.: 2 U 14/87.

472 OLG Hamburg WRP 1992, 194.

473 OLG Miinchen GRUR 1997, 393 - Chiemsee.
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Der bereits erwihnte Pepsi-Test*7* befand sich dagegen noch im Be-
reich des Zulédssigen. Obwohl Pepsi-Cola in dem Geschmackstest ge-
wann, erwihnte der Werbespot, dafl Pepsi nicht immer gewinne, jeder
seinen eigenen Geschmack habe und jede Cola anders schmecke. Es

fehlte daher an einer Herabsetzung des Konkurrenten Coca-Cola.

d) Kein hinreichender Anlafi

Wenn die erlduterten Tatbestandsmerkmale erfiillt sind, kann die Wer-
bung gleichwohl zuldssig sein, wenn fiir den Vergleich ein hinreichen-
der Anlaf} besteht*”>. Die Rechtsprechung hat einige Fallgruppen zulés-

siger Vergleiche herausgearbeitet, die jedoch nicht abschlieflend sind.

aa) Abwehrvergleich

Ein Vergleich ist zuldssig, wenn er zur Abwehr eines rechtswidrigen
Angriffs erforderlich ist. So verhielt es sich in dem "Betonzusatzmittel"-
Fall des Bundesgerichtshofes476. Die Kldgerin vertrieb ein Zusatzmittel,
von dem sie behauptete, es sei erforderlich, um den von der Beklagten
hergestellten Zement vor Briichigkeit zu bewahren. Hiergegen wehrte
sich die Beklagte durch Artikel in Fachzeitschriften. Der Bundesge-
richtshof entschied, daf} der in diesen Artikeln vorgenommene Ver-
gleich zuldssig sei, weil sich die Beklagte nur auf diese Weise gegen

den Angriff durch das Produkt der Kligerin wehren konnte.

bb) Vergleich auf Auskunftsverlangen

Wenn ein Kunde unaufgefordert nach einem Vergleich mit Konkur-
renzprodukten fragt, darf der Gefragte im Rahmen des Erforderlichen
sachliche gehaltene Vergleiche anstellen. So durfte ein Hersteller von

Schornsteinauskleidungen auf Nachfrage eines Kunden berichten, dafl

474 BGH GRUR 1987, 49 - Cola Test.
475 Standige Rechtsprechung seit BGH GRUR 1962, 45, 48 - Betonzusatzmittel.
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Schornsteine mit Auskleidungen eines Konkurrenten Zusammenge-

brochen sind477,

cc) Vergleich zur Richtigstellung falscher Tatsachen

Auch ohne eine Abwehrsituation kann ein Wettbewerber ein
berechtigtes Interesse daran haben, eine irrige Vorstellung auf dem
Markt richtigzustellen. Dies kann z.B. der Fall sein, daB ein Kunde
irrige Vorstellungen tiber die Herkunft einer Ware, ihre Eigenschaften

oder Wirkungen hat478,

dd) Aufklirungsvergleich

SchlieBlich kann ein Vergleich auch im Interesse der Allgemeinheit zu-
lassig sein, entweder um iiber einen F ortschritt oder iiber Gefahren auf-
zukldren. So durfte ein Hersteller von Eiswassergeriten fiir die Milch-
kiihlung darauf hinweisen, daB Gerite der Konkurrenz nicht den Anfor-
derungen der Zukunft entsprechen, weil sie beim Ubergang von ein- zur
zweitdgiger Milchabholung nicht zwei Hofbehslter zugleich kiihlen
kdnnen4”. Ebenso durfte ein Hersteller dariiber aufkléren, daf er nun-
mehr seine Ware selbst vertreibt, die frither im Rahmen eines Allein-
vertriebsvertrages von einem anderen Unternehmen unter einem ande-

ren Namen verkauft wurde480.

ee) Vergleichsumfang

Fir alle Vergleichsformen gilt, daB sie innerhalb der Grenzen des Er-
forderlichen erfolgen und sachlich gehalten sein miissen?8!. Bei einem

Abwehrvergleich darf die Herabsetzung nicht weiter gehen, als sie zur

476 BGH GRUR 1962, 45 - Betonzusatzmittel.

477 BGH GRUR 1969, 283 - Schornsteinauskleidung.
478 Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 377.

479 BGH GRUR 1970, 422 - Tauchkiihler.

480 BGH GRUR 1976, 375 - Raziol.

481 BGH GRUR 1962, 45 - Betonzusatzmittel.
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Abwehr des Angriffs erforderlich ist. Bei einem Auskunftsvergleich be-
deutet dies, da der Vergleich nicht weiter als die Aufforderung des
Kunden gehen darf. Andererseits muB die Werbung insofern umfassen-
der als eine normale Werbung sein, als der Vergleich vollstindig sein
muB, um nicht zu tiuschen. Dies 148t sich an der Entscheidung
"Direktwerbung" verdeutlichen?82. Der Beklagte warb mit der statisti-
schen Rangstellung der Werbeart "Direktwerbung"”, die er mit der Ver-
sendung von Werbedrucksachen nach Adressenkollektionen gleich-
stellte. Tatséchlich gibt es aber auch andere Formen von Direktwer-
bung, so daB ein RiickschluB auf den Rang der Werbung mit Adressen-
kollektionen irrefiihrend war. Ebenso war die weitere Werbeaussage,
nur mit Direktwerbung - im Gegensatz zur Anzeigenwerbung - kénne
ein bestimmter Empféingerkreis gezielt erfat werden, wegen Irrefiih-
rung unzuldssig, weil verschwiegen wurde, daB auch durch Anzeigen-

schaltung in Fachzeitschriften gezielt geworben werden kann.

Der zuldssige Systemvergleich erfordert, daB die Vor- und Nachteile
beider Systeme gegentibergestellt werden?$3. Dies kann bedeuten, dafl
der Werbende auch auf die Nachteile seiner eigenen Waren hinweisen

muf.

Wegen Unsachlichkeit ist ein Vergleich unzuléssig, wenn er die Kon-
kurrenz pauschal abwertet. In diesem Fall findet keine sachliche Gegen-
tiberstellung statt, die es dem Adressaten ermdglicht, eine Bewertung
vorzunehmen. Eine derartige pauschale Herabsetzung wurde z.B. fiir die
Werbeaussagen "Dagegen ist alles andere eben blof3 Zahnpasta"434 und
"Unser preiswerter Kaffee schmeckt besser als bei vielen das Beste vom

Besten"485 erkannt.

482 OLG Diisseldorf GRUR 1962, 589 - Direktwerbung.

483 RG GRUR 1939, 205, 208 - Gummibander; 1938, 443 - Rippketta.
484 OLG Frankfurt WRP 1972, 91.

485 BGH GRUR 1973, 658, 660 - Probierpreis.
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3. Anschwiirzung nach § 14 UWG

Nach § 14 UWG sind Behauptungen iiber das Erwerbsgeschiift eines
anderen, den Inhaber eines Geschifts, seine Waren oder Leistungen
unzuldssig, wenn sie zu Zwecken des Wettbewerbs aufgestellt oder ver-
breitet werden, erweislich nicht wahr und zur Schidigung des Geschifts

oder des Kredits geeignet sind.

Die Tathandlung muBl zu Zwecken des Wettbewerbs begangen worden
sein, d.h., um den eigenen oder fremden Wettbewerb zu begiinstigen. Es
muB eine Wechselbeziehung zwischen den Nachteilen bestehen, die der
Geschadigte durch die AuBerung erleidet, und den Vorteilen, die der
Handelnde oder ein Dritter dadurch erlangt#36. Dazu muB der beidersei-
tige Absatz voneinander abhiingig sein*$7. Dies wurde z.B. fiir das Ver-
héltnis zwischen einem Druckereibetrieb und einer Agentur, die Druck-

auftrige vermittelt, verneint4ss,

Die Behauptung muB sich auf Tatsachen beziehen. Dies sind alle duBe-
ren oder inneren Vorginge, die objektiv nachpriifbar sind489. Eine Ab-
grenzung zum Werturteil ist nicht sachgemiB490, weil auch diese dem
Beweis zugingliche Vorgiénge zum Gegenstand haben kénnen, wie z.B.
die Behauptung, "die Rechtfertigung der niedrigen Primie kann nur im
Zinsertrag gesucht werden"49!. Es ist auf den Horizont des unerfahrenen
und fliichtig wahrnehmenden Durchschnittsbetrachters oder -horers ab-

zustellen?92,

486 BGH GRUR 1951, 283 - Mdbelbezugsstoffe.

487 Baumbach/Hefermehl, § 14 Rdnr. 2.

488 BGH GRUR 1960, 135 - Druckauftrige.

489 Baumbach/Hefermehl, § 14 Rdnr. 4.

490 Baumbach/Hefermehl, § 14 Rdnr. 3.

491 RG MuW 1927/1928, 262.

492 BGH GRUR 1975, 89, 91 - Briining-Memoiren 1.
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Als Tatsachenbehauptungen wurden von der Rechtsprechung z.B. aner-
kannt: die Aussage, es sei betriigerisch mangelhafte Ware geliefert wor-
den*93, der Mitbewerber schmiere Einkdufert9* oder die Authentizitt
eines Schriftstiickes sei nicht sichergestellt4%s. Keine Tatsachenbehaup-
tung sollen dagegen die AuBerungen sein, der Kléger sei nicht qualifi-
ziert* oder es bestiinden Unklarheiten iiber die moglichen Gefahren
eines Préparates*®’. Dem Anspruchsgegner obliegt die Beweislast fiir

die Richtigkeit seiner Aussage.

SchlieBlich muB die Behauptung auch geeignet sein, einen Schaden an-
zurichten. Ein Schaden liegt vor, wenn das Ansehen des Geschiifts oder
des Kredits in den Augen der maBgeblichen Verkehrskreise gesunken
ist. Dies ist nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen?%8. Wird die Be-
schaffenheit eines ausgeschenkten Bieres beurteilt, kommt es auf die
Auffassung der in der Schenke verkehrenden Giste an*%9. Der Hinweis
auf "Preisschleudern” wird von Konsumenten nicht als negativ empfun-
den, wohl aber von Wettbewerbern, wenn damit der Vorwurf der Schi-
digung des Wettbewerbszweiges verbunden ist5%. Unerheblich ist es
dagegen, wie die Behauptung gemeint war. Unklarheiten gehen daher

zu Lasten des Titers.

Ob tatsdchlich ein berechenbarer Schaden entstanden ist, braucht fiir die
Feststellung eines Unterlassungsanspruches oder eines Schadensersatz-

anspruches dem Grunde nach noch nicht nachgegangen zu werden. Der

Schaden entsteht bereits durch das AuBern oder Verbreiten einer Be-

hauptung, welche die Meinung der Verkehrskreise iiber das Geschift

493 LG Dresden MuW 1926/1927, 214.

494 BGH GRUR 1959, 31 - Feuerzeug als Werbegeschenk.

495 BGH GRUR 1975, 89 - Briining-Memoiren I.

496 BGH GRUR 1969, 368, 370 - Unternehmensberater.

497 BGH GRUR 1969, 624, 627 - Hormoncreme.

498 St. Rechtspr., z.B. RG MuW 1935, 432; GRUR 1936, 685, 687.
499 RG MuW 30, 67.

300 BGH GRUR 1960, 331 - Schleuderpreise.
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oder den Kredit schmélern kann. Erst fiir eine Bezifferung des
Schadensersatzanspruches ist die Frage nach einem konkreten Schaden

relevant.

4. Geschiftliche Verleumdung nach § 15 UWG

Eine falsche Behauptung kann nach § 15 UWG als geschiftliche Ver-
leumdung strafrechtlich verfolgt werden, wenn der Verletzte wider bes-
seren Wissens gehandelt hat. Schadensersatz- und Unterlassungsansprii-
che kénnen in Verbindung mit den §§ 823 Abs. 2, 1004 Abs. 1 BGB
geltend gemacht werden. Der Tatbestand #hnelt dem des § 14 UWG.
Allerdings mu3 Vorsatz hinsichtlich der Unwahrheit der Behauptung
und der Eignung zur Schidigung vorliegen. Weiterhin betrifft § 15
UWG lediglich die Betriebsgefihrdung, nicht jedoch die Kreditgefiihr-
dung. Diesen Einschriankungen steht ein im iibrigen weiterer Anwen-
dungsbereich im Vergleich zu § 14 UWG gegeniiber, da kein Wettbe-

werbsverhéltnis erforderlich ist.
S. Kreditschidigung nach § 824 BGB

Im Falle einer Kreditschiadigung kann der Geschédigte zusitzlich An-
spriiche aus §§ 824, 1004 Abs. 1 BGB auf Schadensersatz und Unterlas-
sung geltend machen. Voraussetzung ist die Eignung der Behauptung
zur Kreditschidigung und ein mindestens fahrlissiges Handeln des Ta-
ters. Schutzgut ist der wirtschaftliche Ruf einer Person!. Im Gegensatz
zu § 14 UWG muB nach § 824 BGB der Verletzte die Unwahrheit und
deren Kennenmiissen auf Seiten des Schidigers beweisen5%2. Insofern
ist § 824 BGB fiir ihn ungiinstiger. Liegt jedoch keine Wettbewerbsab-

sicht vor, ist er auf diese Anspruchsgrundlage angewiesen.

301 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 8.
502 palandt/Thomas, § 824 Rdnr. 12.
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6. Schutz nach § 826 BGB

Eine unwahre Behauptung kann als sittenwidrige Schadigung nach

§§ 826, 1004 Abs. 1 BGB Schadensersatz- und Unterlassungsanspriiche
ausldsen. Allerdings ist nicht jede Schadigung bereits sittenwidrig. Es
muB hinzukommen, dafl das angewandte Mittel im Verhiltnis zu dem
angestrebten Zweck steht>03. Dabei ist auf das Anstandsgefiihl der rele-
vanten Verkehrskreise Riicksicht zu nehmens%. Neben der sittenwidri-
gen Schidigung ist Vorsatz beziiglich aller Tatbestandsmerkmale erfor-
derlich, wobei bereits eine bewuBt leichtfertige Aufstellung geschiifts-
schddigender Behauptungen ohne Kenntnis ihrer Unwahrheit geniigen

kann505,

7. Anspriiche aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGBi.V.m.
§§ 187, 186, 185 StGB

Unterlassung und Schadensersatz konnen auch iiber die §§ 1004 Abs. 1,
823 Abs. 2 BGB in den Fillen der Verleumdung nach § 187 StGB, der
tiblen Nachrede nach § 186 StGB und der Beleidigung nach § 185 StGB

gefordert werden.

Bei der Verleumdung nach § 187 StGB hat der Kliger zu beweisen, dal
die Behauptung des Beklagten unwahr ist und der Beklagte wider besse-
ren Wissens gehandelt hat. Gelingt ihm dies nicht, kann er versuchen,
seine Klage auf iible Nachrede gem. § 186 StGB zu stiitzen. In diesem
Fall muB der Beklagte beweisen, daB die Behauptung wahr ist. Er haftet
auch, wenn er die Tatsachen fiir wahr hielt. Allerdings kann er sich nach
§ 193 StGB auf die Wahrnehmung berechtigter Interessen berufen.

503 BGH WM 1995, 882, 894.
504 palandt/Thomas, § 826 Rdnr. 2.
305 Baumbach/Hefermehl, Vor § 14, 15 UWG Rdnr. 18.
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Schlieflich kann auch eine einfache Beleidigung nach § 185 StGB zivil-
rechtliche Anspriiche auslosen. Dazu muB der Verletzte vorsitzlich

seine MiBachtung gegeniiber dem Verletzen kundgegeben haben.

Grundsitzlich sind nur natiirliche Personen, nach h.M. unter besonderen
Umsténden aber auch Unternehmen beleidigungsfihig i.S.d. §§ 185 ff.
StGB>%. Voraussetzung ist, dal das Unternehmen eine rechtlich aner-
kannte gesellschaftliche Funktion erfiillt und einen einheitlichen Willen
bilden kann. So wurde die Beleidigungsfihigkeit einer GmbH

als Verlegerin einer Tageszeitung5%7 oder als kaufménnisches
Unternehmen’% und die einer Kapitalgesellschaft als Inhaberin einer

Bank3% anerkannt.

8. Schutz vor wahren Behauptungen

Wahre Behauptungen konnen eine nach § 1 UWG unlautere Wettbe-
werbshandlung darstellen. Daneben kénnen sie Schadensersatz- und
Unterlassungsanspriiche aus den §§ 823 Abs. 1, 826, 1004 Abs. 1 BGB

auslosen.

a) §1UWG

Wahre Behauptungen kénnen nach § 1 UWG unzulissig sein, sofern
zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhiltnis besteht. Nach dem
Verstidndnis des deutschen Wettbewerbsrechts widerspricht es dem Sinn
des Leistungswettbewerbs, personliche Verhiltnisse des Mittbewerbers
in den Wettbewerbskampf hineinzuziehens10, Die Zuléssigkeit wahrer

Behauptungen wird durch eine Interessenabwigung bestimmt. Danach

306 Siehe im einzelnen Schonke/Schroder, Vorbem. §§ 185 ff. Rdnr. 3 f. mit
zahlreichen Nachweisen.

507 BGHSt 6, 186

3508 OLG Koblenz OLGSt § 77 S. 1.

309 OLG K&ln NJW 1979, 1723.

310 vgl. Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 320.
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bedarf es eines hinreichenden Anlasses fiir die AuBerung, die sich nach
Art und Maf3 im Rahmen des Erforderlichen halten muB. Diesbeziiglich
kann auf die Fallgruppen verwiesen werden, die im Zusammenhang mit
der Rechtfertigung kritisierender vergleichender Werbung besprochen
wurden®!!. Aber auch hier ist jeweils zu priifen, ob die Richtlinie zur

irrefiihrenden und vergleichenden Werbung Anwendung findet.

b) § 823 Abs. 1 BGB

Das Recht am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb ist als ab-
solutes Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB anerkannt3!2, Eine geschiifts-
schddigende Behauptung kénnte daher dieses absolute Recht verletzen,
unabhingig davon, ob die Aussage wahr oder unwahr ist. Ein Vorteil
dieser Anspruchsnorm ist, daB sie kein Wettbewerbsverhiltnis erfordert.
Allerdings muB ein unmittelbarer Eingriff in den gewerblichen Titig-

keitsbereich vorliegenS!3.

Uber § 823 Abs. 1 BGB kann auch die Verletzung des allgemeinen Per-
sonlichkeitsrechts geltend gemacht werden, das auch juristischen Perso-
nen zusteht>!4. Allerdings ist bei ihnen von einem engeren Schutzbe-

reich als bei natiirlichen Personen auszugehen.

Die Verletzung eines der genannten Giiter indiziert noch nicht die
Rechtswidrigkeit der Handlung. Die Rechtswidrigkeit ist erst anhand
einer Giiter- und Interessenabwigung positiv zu bestimmen3!5. So kann
eine wahre geschiftsschiddigende AuBerung gerechtfertigt sein, wenn sie
zur Abwehr oder in Ausiibung der freien Meinungsduferung getiitigt

wird. In subjektiver Hinsicht ist Voraussetzung fiir die Zuldssigkeit

511 gjehe S. 132 £.

512 pajandt/Thomas, § 823 Rdnr. 19.

313 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG, Rdnr. 19 a.
514 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 19.
315 Baumbach/Hefermehl, vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 20.
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einer wahren geschiftsschiddigenden Behauptung, daB der Titer auch
tatsichlich das berechtigte Interesse verfolgt und nicht lediglich kriinken

oder schéadigen wills1é,

Bei Handlungen in Wettbewerbsabsicht wird § 823 Abs. 1 BGB durch
§§ 14, 15 und 1 UWG verdringts!7.

¢) §826BGB

Die Aufstellung und Verbreitung wahrer Tatsachen und negativer Wert-
urteile kann auch eine sittenwidrige Schidigung nach § 826 BGB dar-
stellen®!8. Der Vorsatz muB} sich auf die Eignung zur Schidigung und

die Sittenwidrigkeit beziehen5!9.

9. Verunglimpfung der Firma

Ein besonderer Fall der Herabsetzung ist die Verunglimpfung in der
Form einer Satire oder eines sonstigen Witzes. In diesen Fillen wird
nicht die Schédigung durch eine Tatsachenbehauptung oder Meinungs-
duBerung beanstandet, sondern durch einen satirischen Bezug zum Un-
ternehmen oder seinen Erzeugnissen. Die Verunglimpfung kann unter
§ 823 Abs. 1 BGB fallen, wenn entweder das Recht am eingerichteten
und ausgeiibten Gewerbebetrieb verletzt ist, wobei der Eingriff be-
triebsbezogen sein muB, oder das allgemeine Personlichkeitsrecht des
Unternehmens. In dem bereits geschilderten "Lusthansa"-Fall520 ver-
neinte das Gericht das Vorliegen eines betriebsbezogenen Eingriffes
sowie eine Verletzung des Personlichkeitsrechts, weil es sich lediglich

um einen Scherzartikel handele.

316 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 24.
317 Baumbach/Hefermehl, Vor. §§ 14, 15 UWG Rdnr. 32
518 BGH NJW 1980, 881.

519 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 Rdnr. 18.

520 OLG Frankfurt am Main GRUR 1982, 319 - Lusthansa.
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In dem "BMW" -Fall®2!, war die Klage gegen die Vertreiber des Auf-
klebers mit dem Firmenlogo "BMW" und der Aufschrift "Bums Mal
Wieder" ebenfalls erfolglos. Der Bundesgerichtshof fiihrte aus, daB der
soziale Geltungsbereich, insbesondere das Ansehen als Wirtschaftsun-

ternehmen nicht betroffen sei.

Weitere Voraussetzung eines Anspruchs nach § 823 Abs. 1 BGB ist die
Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung. Wie bereits erwihnt, indi-
ziert die Verletzung eines der genannten Schutzgiiter noch nicht bereits
die Rechtswidrigkeit der Behauptung. Die Rechtswidrigkeit ist erst an-
hand einer Giiter- und Interessenabwigung positiv zu bestimmen322,
Auf Seiten des Verletzers muB ein berechtigtes Interesse an der Be-
hauptung bestehen, das nicht gegen die Rechtsordnung oder die guten
Sitten verst6Bt und die Schidigung der Schutzgiiter iiberwiegt. Insbe-
sondere ist das Grundrecht auf freie MeinungsduBerung aus Art. 5 Abs.
1 GG zu beachten, welches nach dem Grundsatz der Drittwirkung von
Grundrechten’23 auch zwischen Biirgern Anwendung findet. Weiterhin
mul bei der Verfolgung der Interessen die Zweck-Mittel-Relation ge-
wahrt sein. Ausschlaggebend ist die Art und Weise der Behauptung524.
Allerdings muf nicht unbedingt das schonendste Mittel gewihlt wer-
den325. Um in der Offentlichkeit wirkungsvoll auf sich aufmerksam zu
machen, kann es nétig sein, schérfere Mittel als lediglich niichterne
Aussagen einzusetzen’26. Die Grenzen der Zulassigkeit sind iiberschrit- °
ten, wenn die Kritik grob unsachlich ist oder gar eine boswillige oder

gehdssige Schmahkritik darstellt527,

521 BGH GRUR 1986, 759, 761 - BMW.

522 Baumbach/Hefermehl, vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 20.

323 Palandt/Heinrichs, § 242 Rdnr. 7.

524 BGHZ 45, 296, 306 - Hollenfeuer; GRUR 1969, 624, 627 - Hormoncreme.

525 BGHZ 45, 296, 307 - Hollenfeuer; 36, 77, 83 - Waffenhandler.

326 Baumbach/Hefermehl, vor § 14, 15 UWG Rdnr. 25.

527 BGHZ 45, 296, 308 - Hollenfeuer; GRUR 1960, 505 - Inseratensperre; 1971, 529 -
Dreckschleuder; 1975, 208, 210 - Deutschland Stiftung.
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Ein Beispiel einer besonders aggressiven, aber zulidssigen Meinungséu-
Berung findet sich in der "Marlboro-Entscheidung"528. Streitgegenstand
war ein Plakat, das wie eine Marlboro-Werbung mit Preisausschreiben
aufgemacht war und als Preise Magengeschwiire, Herzinfarkt und Lun-
genkrebs auslobte. Der Bundesgerichtshof urteilte, daB eine Interessen-
abwigung zwischen dem Personlichkeitsrecht des Unternehmens und
dem Recht am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb einerseits
und dem Recht auf freie MeinungsduBerung andererseits vorgenommen
werden miisse. Er entschied fiir den Vorrang der Rechte aus Art. 5 Abs.

1 GG, und zwar konkret fiir das Recht, auf Gesundheitsrisiken des Rau-

chens aufmerksam zu machen.

In subjektiver Hinsicht ist Voraussetzung fiir die Zulissigkeit einer sol-
chen geschiftsschidigenden Satire, daB der Titer auch tatsdchlich das
berechtigte Interesse verfolgt und nicht lediglich kriinken oder schadi-

gen will529,

10. Schutz nach § 12 BGB analog?

Firmenschutz nach § 12 BGB analog kann im Falle der Herabsetzung
nicht geltend gemacht werden$30. Es fehlt an dem Erfordernis des
namensméBigen Gebrauchs, weil in diesen Fillen lediglich Namens-

nennung vorliegts3!,

328 BGHZ 91, 117 - Marlboro.

529 Baumbach/Hefermehl, vor §§ 14, 15 Rdnr. 24.

530 vegl. LG Diisseldorf NJW 1987, 1413; OLG Frankfurt am Main GRUR 1982, 319
- Lusthansa; BGH GRUR 1986, 759 - BMW.

331 Siehe S. 100.
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F. Zusammenfassung

Unternehmenskennzeichen erfahren in Deutschland Schutz vor Ver-
wechslungsgefahr liber §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB analog, 823
Abs. 1 BGB, 37 HGB, 3 UWG und vor Wertminderung durch Behaup-
tungen iiber §§ 1, 14, 15 UWG, 823 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m.
187, 186, 185 StGB, 826 Abs. 1 BGB. Sobald Unternehmenskennzei-
chen Bekanntheit erreicht haben, werden sie zusitzlich vor Rufausbeu-
tung und Verwisserung iiber § 15 Abs. 3 MarkenG, 1 UWG und vor
Beeintrichtigung der Wertschétzung durch den Gebrauch des Zeichens

tber § 15 Abs. 3 MarkenG geschiitzt.
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2.Abschnitt: Wortmarken

In Deutschland hat das Markengesetz vom 1.1.1995 das Warenzeichen-
gesetz ersetzt. Es beruht hinsichtlich des Markenschutzes auf der Um-
setzung der europdischen Markenrichtlinie, deren entscheidende Vor-
schriften in der Gestalt der englischen Umsetzung bereits besprochen
wurden. Die Definition der Marke, die Eintragungshindernisse und die
Verletzungstatbestéande sind in beiden Lindern weitgehend identisch.
Daher sollen hier nur noch die entsprechenden Vorschriften im Mar-
kengesetz erwihnt, sowie ihre praktische Handhabung und die néhere
Ausgestaltung ihrer Rechtsbegriffe durch die Rechtsprechung erliutert

werden.

A. Definition

In § 3 Abs. 1 MarkenG findet sich die Definition der Marke. Marken
sind alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Danach kénnen nunmehr in Deutschland auch dreidimensionale For-
men, Farb- und Horzeichen eingetragen werden32. Fiir die in dieser Ar-
beit untersuchten Wortmarken ergeben sich keine Probleme beziiglich
der Eignung als Marke. Sie sind als Buchstaben- oder Zahlenkombina-
tion>33 grundsitzlich abstrakt unterscheidungsfihig. Allerdings sind ein-

zelne Buchstaben mangels Unterscheidungskraft nicht schutzfihigs34.

332 Begriindung, S. 65.

333 Schutz fiir Zahlenkombinationen wurde gewshrt in BPatG GRUR 1998, 572 —
9000; GRUR 1998, 403 — 442.

534 BPatG GRUR 1998, 710 - K; siehe auch BPatG GRUR 1999, 330 — CT zur
Unterscheidungskraft von aus zwei Einzelbuchstaben gebildeten Marken..
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Das in Art. 2 MarkenRL genannte Erfordernis der graphischen Darstell-
barkeit findet sich erst bei den absoluten Eintragungshindernissen in

§ 8 Abs. 1 MarkenG wieder. Dadurch sollte erreicht werden, daf} dieses
Erfordernis nur fiir eingetragene oder angemeldete Marken gilt, nicht
jedoch fiir solche, die erst durch Benutzung Verkehrsgeltung nach

§ 4 Nr. 2 MarkenG erlangt haben535,

B. Erlangung des Markenschutzes

Nach § 4 MarkenG kann der Markenschutz auf drei Wegen erlangt wer-
den: durch Eintragung in das Markenregister, durch Erreichen von Ver-
kehrsgeltung als Marke sowie durch den Statuts einer notorisch be-
kannten Marke nach Art. 6bis PVU.

1. Schutz durch Eintragung

Ein Zeichen kann in das Markenregister eingetragen werden, wenn

keine absoluten oder relativen Eintragungshindernisse entgegenstehen.

a) Absolute Eintragungshindernisse

In § 8 MarkenG sind die absoluten Eintragungshindernisse aufgezihlt.
Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit in § 8 Abs. 1 MarkenG
wurde bereits genannt>36. Die weiteren Griinde in § 8 Abs. 2 MarkenG
entsprechen im wesentlichen den in Art. 3 MarkenRL genannten Eintra-
gungshindernissen. Hier sollen die wichtigsten Versagungsgriinde

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG niher erldutert werden.

335 Begriindung, S. 65.

536 Die Probleme, die sich aus diesem Erfordernis fiir die Registrierung von
Hor-, Geruchs-, Geschmacks- und Farbzeichen ergeben, sollen in dieser
Abhandlung, die sich auf Wortzeichen beschrinkt, nicht erliutert werden.
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aa) Zeichen ohne abstrakte Unterscheidungskraft

Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die ange-
meldeten Waren oder Dienstleistungen fehlt, sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Genaugenommen fallen
diese Zeichen schon nicht unter die Definition einer Marke nach § 3
MarkenG. Nach der Begriindung zum Markengesetz soll die Unter-
scheidungskraft im Rahmen der Definition nur abstrakt und dann erst

im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG konkret gepriift werden537.

Ein Beispiel fiir ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft ist das Zeichen
"hautaktiv" fiir Mittel der K6rper- und Schonheitspflege, dem nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eintragung verwehrt wurde, weil es sich um
eine lediglich beschreibende Angabe handele538. Auch die Bezeichnung
"While You Wait" galt als nicht unterscheidungsfihig fiir Umstands-
kleidung>3¥. Das Gericht lieB sich davon iiberzeugen, daB Sachaussagen
in englischer Sprache auf dem Bekleidungssektor tiblich sind und vom
Verkehr auch als solche verstanden werden. "While You Wait" werde
insofern lediglich als Beschreibung der Ware "Umstandskleider" aufge-

faf3t.

Der Bundesgerichtshof hat das Zeichen "Turbo" fiir Herbizide von der
Eintragung ausgeschlossen, weil es vom Verkehr als Umschreibung fiir
"schnell”, "leistungsstark" oder "wirksam" verstanden werde540. Als
nicht beschreibend unter dem Gesichtspunkt der Anpreisung wurde das

Zeichen "Paradies" fiir einen Likor betrachtet541.

337 Begriindung, S. 65.

538 BPatG GRUR 1996, 489 - Hautactiv.

539 BPatG GRUR 1995, 734 - While You Wait.
340 BGH GRUR 1995, 410 - TURBO.

541 BPatG GRUR 1996, 499 - Paradies.
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Das Zeichen "Protech" fiir Tennisartikel und dhnliche Waren wurde
vom Bundesgerichtshof als unterscheidungsfiihig verstanden42. Zuvor
hatte das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft mit der Be-
griindung verneint, daf3 "pro" lediglich "fiir" bedeute und "tech" fiir
"Technik/Technologie" stehe. Der Bundesgerichtshof hielt eine derartig
zergliedernde Betrachtungsweise fiir unzulissig. Es handele sich um

eine neue Wortschopfung, die als solche unterscheidungskriftig sei.

Das Zeichen "quattro" durfte als Marke fiir Fahrzeuge eingetragen wer-
den, obwohl es sich um die Schreibweise einer Zahl handelt?43. Zwar
meinte der Bundesgerichtshof, da8 die Eintragung von ausgeschriebe-
nen Zahlen unzuléssig sein koénne, doch setze der AusschluB von Zahlen
deren generelle Eignung und die konkrete Moglichkeit einer fiir den
Verkehr sinnvollen Verwendung der Zahl als Bezeichnung fiir eine be-
stimmt Menge der in Frage stehenden konkreten Ware voraus. Dies sei
bei einer Anmeldung des Zeichens "quattro” fiir Fahrzeuge nicht gege-

ben.

Nach dem Markengesetz sind nun auch Slogans schutzfihig. Allerdings
fehlt ihnen oft die Unterscheidungskraft, weil sie keinen hinreichend
phantasievollen UberschuB aufweisen, wie er von der Rechtsprechung
gefordert wird. So wurden den Slogans ,,Welch ein Tag544,  Nicht im-
mer, aber immer 6fter* 545 und ,,Mit uns kommen sie weiter*s46 die

Schutzféhigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen.

342 BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH.

43 BGH GRUR 1997, 366 - quattro II.

544 BPatG GRUR 1998, - Welch ein Tag

545 BPatG GRUR 1998, 57 - Nicht immer, aber immer ofter.
346 BPatG GRUR 1998 - Mit uns kommen sie weiter.
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bb) Beschreibende Angaben

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kénnen Zeichen nicht eingetragen wer-
den, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, der Herkunft etc. dienen koénnen.
Derartige Zeichen werden oft bereits keine Unterscheidungskraft haben
und somit unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fallen. Die Bezeichnung
"ULTIMATE" fiir Bekleidung und Mobel wurde als freihaltebediirftiger
Superlativ347 bewertet. Dem Zeichen "Bonus" fiir Waren des Pflanzen-
und Vorratsschutzes wurde die Eintragung verwehrt, weil es sich um
eine gebriuchliche Angabe fiir "Zugabe" oder "Priamie" handele348.
Auch das Zeichen "MEGA" fiir Zigaretten wurde als beschreibend auf-
gefaBit, ndmlich als "groB" oder "gewaltig"s49.

Sobald ein Zeichen mehrdeutig ist, darf ihm nicht ohne weiteres die
Eintragung versagt werden. So ist die Bezeichnung "NETCOM" fiir
Sicherheitstechnik nicht beschreibend, weil die Silbe "COM" fiir ver-
schiedene Worter stehen kann, etwa "computer" oder

"communication"359,

Dem Zeichen "Blue Line" fiir Kiihl- und Gefriergerite wurde die Ein-
tragung versagt, weil "blue" fiir "Kilte" und "line" allgemein fiir eine

Produktlinie stehe und das Zeichen daher rein beschreibend seiss!.

347 BPatG GRUR 1997, 467 - ULTIMATE.

548 BPatG GRUR 1995, 737 - BONUS.

349 BGH GRUR 1996, 770 - MEGA.

350 BGH GRUR 1997, 468 - NetCom; ebenso BPatG GRUR 1997, 280 —
INTERSHOP.

551 BPatG GRUR 1996, 883 - BLUE LINE; dhnlich bereits bereits der BGH fiir die
Firma "Cotton Line" auf dem Bekleidungsmarkt, BGH GRUR 1996, 68 —
COTTON LINE.
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Die Bezeichnung "Fernettchen" fiir alkoholische Getrinke wurde als
beschreibend aufgefaBit, weil Fernet der Gattungsname eines italieni-
schen Magenbitters nach bestimmter Rezeptur und "chen" eine geliu-
fige Verkleinerungsform sei’52. Entscheidend war auch, daB ein Fernet

tiblicherweise in kleinen Mengen dargereicht wird.

Die Grenze zur unzulissig zergliedernden Betrachtungsweise wurde
nach Ansicht des Bundesgerichtshofes von den Vorinstanzen in der Ent-
scheidung "U-Key" iiberschritten’s3. Das Zeichen "U-Key" war fiir
elektrische Verschlu- und Sicherheitssysteme angemeldet worden. Das
Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht hielten das Zeichen
fiir beschreibend, da "Key" als englisches Wort fiir "Schliissel" verstan-
den werde und das "U" eine Formbeschreibung oder als "user",
"universal" oder "unit" zu verstehen sei. Der Bundesgerichtshof meinte,
daB schon diese Begriindung erkennen lasse, daB eben mehrere denk-
bare Bedeutungsinhalte vorlégen und somit keine rein beschreibende

Angabe angenommen werden diirfe.

cc) Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs

Auch Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs sind nach § 8 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Wieder ergeben
sich zahlreiche Uberschneidungen mit den vorhergehenden Versa-
gungsgriinden. Das Zeichen "FOR YOU" fiir Tabakerzeugnisse wurde
z.B. vom Bundespatentgericht unter alle drei Versagungsgriinde gemiB
§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 u. 3 MarkenG gefaBt554. Das Zeichen "CIAO" fiir
Tabakerzeugnisse wurde als Gruiformel des allgemeinen Sprachge-

brauchs verstanden, fiir das ein aktuelles Freihaltebediirfnis bestehe5ss.

352 BPatG GRUR 1996, 131 - Fernettchen.
353 BGH GRUR 1995, 269 - U-KEY.

354 BPatG GRUR 1997, 279 - FOR YOU.
355 BPatG GRUR 1996, 978 - CIAO.
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Als allgemeine Kaufaufforderung waren "Avanti"556 fiir Mébel und
"Benvenuto"37 fiir Juwelier- und Uhrwaren uneintragbar. Dagegen
wurde kein allgemeiner Sprachgebrauch fiir das Zeichen "Allgemeine"

fiir eine Zeitung anerkannt5s8,

dd) Uberwindung des Eintragungshindernisses

Die Uneintragbarkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG kann
nach § 8 Abs. 3 MarkenG dadurch iiberwunden werden, daf sich die
Bezeichnung durch tatsichliche Benutzung in den Verkehrskreisen
durchsetzt. In diesen Fillen erhilt die Marke Kennzeichnungskraft
durch Verkehrsgeltung, die genauso wieder entfallen kann, wenn die
Marke zum Synonym eines Produktes und nicht mehr mit einem einzi-

gen Hersteller assoziiert wird.

b) Relative Eintragungshindernisse

Ein relatives Eintragungshindernis liegt nach § 9 MarkenG vor, wenn
der Eintragung ein besseres Markenrecht entgegensteht. Der Marken-
richtlinie folgend bestehen die drei Fallgruppen des Identititsschutzes,
des Verwechslungsschutzes und des erweiterten Schutzes fiir bekannte

Marken.

aa) Identitéitsschutz

Der Inhaber einer nach § 4 MarkenG schutzfihigen Marke hat ein ab-
solutes Recht an ihr. Daher steht seine Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 1
MarkenG der Eintragung einer identischen Marke fiir identische Waren
oder Dienstleistungen entgegen, ohne daB Verwechslungsgefahr vorlie-

gen muf3’9,

336 BPatG GRUR 1996, 411 - AVANTI.

557 BPatG 1996, 355 - Benvenuto.

358 BPatG GRUR 1996, 980 - Berliner Allgemeine.

359 Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 74 f.; Sack, GRUR 1996, 663, 664.
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bb) Verwechslungsschutz

Sind die sich gegentiberstehenden Marken oder die fiir sie eingetrage-
nen Waren bzw. Dienstleistungen lediglich dhnlich, muf3 nach § 9 Abs.
1 Nr. 2 MarkenG Verwechslungsgefahr vorliegen, "einschlieBlich der
Gefahr, daB das angegriffene Zeichen mit der Marke gedanklich in Ver-
bindung gebracht wird". Wie schon beim Schutz von Unternehmens-
kennzeichen nach § 15 MarkenG besteht eine Wechselwirkung zwi-
schen der Unterscheidungskraft und der Ahnlichkeit der Marken, Waren
und Dienstleistungen3%0. Die Priifung der Verwechslungsgefahr bein-

haltet also eine Bewertung dieser einzelnen Kriterien.

)] Unterscheidungskraft

Beziiglich der Unterscheidungskraft kann auf die entsprechenden Aus-
fiihrungen zu § 15 MarkenG verwiesen werden36!. Fehlt der Marke
jegliche Unterscheidungskraft, ist sie bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sobald sie irgendeine
Unterscheidungskraft - wenn auch nur eine geringe - hat, kann sie ge-
schiitzt werden. Eine geringe Unterscheidungskraft muf8 dann jedoch
durch groBere Ahnlichkeit der Marken oder Waren ausgeglichen wer-

den, um Verwechslungsgefahr zu begriinden.

2) Ahnlichkeit der Marken

Auch beziiglich der Ahnlichkeit der Marken kann auf die Prinzipien
verwiesen werden, die fiir die Ahnlichkeit von Unternehmenskennzei-
chen gelten562. Die Ahnlichkeit kann auf dem Klang, dem Schriftbild
oder dem Sinngehalt der Marke beruhen. Als klanglich dhnlich wurden

360 BGH GRUR 1995, 216 - Oxygenol II.
561 Siehe S. 86 f.
562 Sjehe S. 88 f.
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z.B. die Marken "Staurodorm" und "Stadadorm" betrachtet563. Als
klanglich fast identisch wurden die Marken "Crunchips” und "ran chips"
fiir Kartoffelchips bezeichnet’64. Die Antragsgegnerin in diesem Verfah-
ren argumentierte, dal "ran chips" einen nicht verwechslungsfihigen
Sinngehalt habe, weil sich die Marke auf die FuB3ballsendung "ran"
beziehe. Das Gericht befand jedoch, daB diese gedankliche Verbindung
nicht sofort hergestellt werde und daher die Verwechslungsgefahr nicht
ausgeschlossen werden konne. In einem #hnlichen Fall wurde Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Indorektal” und "Indohexal"

bejaht, weil der unterschiedliche Sinngehalt nicht leicht erfaBbar seis6s.

Eine unterschiedliche Schreibweise klanglich dhnlicher Zeichen ist fiir
die Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken nicht relevant, ebenso nicht
eine rdumliche Abgrenzung zwischen den Bestandteilen eines Zei-
chens3%6 oder der Umstand, daf in einer der Marken das Zeichen drei-

fach untereinander geschrieben ist367.

Schwierigkeiten bereitet der Vergleich zweier Marken, wenn eine oder
beide Marken aus zusammengesetzten Zeichen bestehen und sich die
Marken nur in einem Bestandteil dhneln. In diesen Fillen ist festzustel-
len, ob der dhnliche Bestandteil fiir die Marke priigend ist oder derart
unwesentlich, daf der unterschiedliche Bestandteil eine Verwechs-
lungsgefahr ausschlieft. Der prigende Bestandteil kann auch ein Bild-

bestandteil sein368,

363 OLG KoIn GRUR 1995, 490 - Staurodorm/Stadadorm.
364 OLG Hamburg GRUR 1997, 375 - Crunchips/ran chips.
565 BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal.

566 BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft.

367 BPatG GRUR 1995, 741 - Corton/Horton.

568 BPatG GRUR 1996, 879 -PATRIC LION/LIONS.
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Das Wort "Joy" in dem Zeichen "Foot-Joy" fiir Bekleidung soll z.B.
nicht prégend sein, weil es sich um eine allgemein verstindliche Wa-
renanpreisung handelt3%®. Die Weinmarken "Rebenstern”, "Rebenkrone"
und "Rebendank" sind nicht verwechslungsfihig mit der Marke
"Rebenstolz", weil der Bestandteil "Reben" lediglich beschreibend fiir
die Waren ist370. Ebenso sollen die Marken ,,d-box* und ,,i-box* nicht
verwechslungsfihig sein, weil der identische Teil ,,box* nicht prigend
sei und die jeweils hinzugefiigten Buchstaben einander nicht dhnlich571.
Eigennamen prigen in der Regel den Gesamteindrucks72. Beinhaltet
eine Marke den Vor- und Nachnamen einer natiirlichen Person, so ist zu
erwégen, ob der Verkehr die Marke auf den Nachnamen verkiirzt. Dies
kann nicht angenommen werden, wenn der Nachname wenig auffillig
ist und somit erst der Vorname Einprigsamkeit verleiht, wie z.B. bei
"Jean Barth">73. Ebenso ist dies auszuschlieBen, wenn der Name bereits

in seiner Gesamtheit kurz und prignant ist, wie bei "CHIN LEE"574,

Stellt ein Bestandteil der Marke den Herstellernamen des Produktes
oder ein Firmenschlagwort dar, so ist dieser in der Regel nicht prigend,
weil erst der Zusatz das bestimmte Produkt bezeichnet575. Daher verletzt

"Blendax Pep" fiir pharmazeutische Erzeugnisse die dltere Marke "Pep"
fiir Seifens7s.

569 BGH GRUR 1996, 777 - JOY.

570 BPatG GRUR 1995, 416 - Rebenstolz.

571 OLG Hamburg GRUR 1998, 470 — i-box.

572 BPatG 1996, 126 - BERGER/BERGER-LAHR.
573 BPatG GRUR 1996, 496 - PARK/Jean Barth.
574 BPatG GRUR 1997, 292 - CHIN LEE.

375 BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep; GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN;
BPatG GRUR 1997, 368; GOLDWELL-JET/Jet; GRUR 1996, 61 - Divan/Tiffany
Diva.

376 BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep.
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3) Ahnlichkeit der Waren

Wihrend die Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG von der
Branchennihe abhingt, lautet das entsprechende Tatbestandsmerkmal
im Markenrecht "Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen". Dieses
Tatbestandsmerkmal ist enger als das der Branchennihe. Der Ahnlich-
keitsbegriff ist auch nicht identisch mit dem starren Begriff der Gleich-
artigkeit aus dem Warenzeichengesetz, sondern ein neuer, eigenstéindi-
ger Rechtsbegriff, der in Wechselwirkung mit den iibrigen Kriterien der
Verwechslungsgefahr steht5?”. Er wird meistens weiter sein, kann aber
im Einzelfall auch enger gezogen werden als unter dem ehemaligen
Tatbestandsmerkmal der Gleichartigkeit. So wurden Zigaretten und
Rauchartikel, die bisher als ungleichartig galten, als dhnliche Waren
bewertet578. Ein Gegenbeispiel findet sich in der Entscheidung des
Bundespatentgerichtes "Fontana"579, bei der es um die Beurteilung der
Ahnlichkeit der Waren "Getrénke" mit der Dienstleistung
"Beherbergung und Verpflegung von Gisten" bei identischen Marken
ging. Nach der alten Rechtslage hatte das Bundespatentgericht diese
Gruppen als gleichartig bezeichnet58°, Nunmehr erkannte das Gericht
lediglich eine sehr entfernte Ahnlichkeit an und verneinte unter
Beachtung der Einzelumstinde eine Verwechslungsgefahr.
Ausschlaggebend war, dal die Warenmarke von einem Getriinkemarkt
gefiihrt wurde. Das Gericht hielt es fiir unwahrscheinlich, daB die
Handelsmarke eines Getrinkemarktes auf der Speisekarte eines Hotels

erscheinen kénnte.

377 BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol IL.
378 BPatG GRUR 1996, 501 - Tiffany.

379 BPatG GRUR 1996, 419 - Fontana.

580 BPatGE 26, 219 - Schnick-Schnack.
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Kriterien fiir die Beurteilung der Warenahnlichkeit sind z.B. die
Materialbeschaffenheit der Waren, ihr Verwendungszweck, die Ahn-
lichkeit der Fabrikationsstitten und Vertriebswege sowie die Abneh-
merkreise’8!. So sollen laut dem Bundespatentgericht Verbandsmaterial
und Damenbinden dhnlich der Gruppe Mittel zur Kérper- und Schon-
heitspflege sein, weil beide Gruppen mit Kérperpflege zusammenhin-
gen, sich in der Praxis die Herstellerbetriebe iiberschneiden und die Ab-
nehmerkreise hochgradig identisch seien’82. Dagegen befand das Bun-
despatentgericht Weine und Teigwaren auch dann nicht dhnlich, wenn
sie das Herkunftsland Italien gemeinsam haben, weil die Beschaffen-
heit, Herstellung, Produktionsstétten, Verpackung und Présentation der-
art verschieden seien, dal auch bei identischen Marken eine Verwechs-

lungsgefahr auszuschlieBen sei’s3.

4 Gedankliches Inverbindungbringen

Auch in Deutschland herrschte Unklarheits84 dariiber, wie die Formu-
lierung in Art. 4 Abs. 1 b MarkenRL zu verstehen ist. Nach dieser Vor-
schrift verletzt eine dhnliche oder identische Marke fiir &hnliche Waren
oder Dienstleistungen eine dltere Marke auch dann, wenn die Gefahr
besteht, dall die Marken "gedanklich in Verbindung gebracht" werden.
Diese Formulierung findet sich in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wértlich
wieder. Der Bundesgerichtshof hatte sich vage dahingehend gedufert,
daf nicht jede gedankliche Assoziation geniige, aber jedenfalls die mit

381 BGH GRUR 1999, 158 —- GARIBALDI; GRUR 1999, 164 - JOHN
LOBB; BPatG GRUR 1996, 204 - Swing; GRUR 1995, 488 — APISOL/Aspisol.
382 BPatG GRUR 1996, 204 - Swing.
583 BPatG GRUR 1995, 739 — GARIBALDI, bestitigt durch BGH GRUR 1999, 158.
384 Fiir einen Schutz vor Verwisserung und Rufausbeutung waren: Sack, GRUR
1995, 81, 88; ablehnend: Teplitzky, GRUR 1996, 2; Fezer, Markenrecht, § 14
Rdnr. 246; fur eine lediglich maBvolle Erweiterung des Rechtsbegriffes der
Verwechslungsgefahr: Kriiger GRUR 1995, 529, 530.
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telbare Verwechslung?83. Das Bundespatentgericht erweiterte dies
dahin, daB3 die gedankliche Verbindung sich geradezu aufdringen
miisse, ohne da3 mehrere Gedankenschritte erforderlich sind38. Wie
bereits erwéhnt, hat nun der Europiische Gerichtshof in seiner Ent-
scheidung ,,Springende Raubkatze* entschieden, da zumindest mittel-
bare Verwechslungsgefahr vorliegen muf’#7. Die rein gedankliche
Assoziation ohne jegliche Verwechslungsgefahr reiche fiir den Verlet-
zungstatbestand des Art. 4 Abs. 1 (b) MarkenRL nicht aus.

cc) Bekannte Marken

Bekannte Marken werden nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wie bekannte
geschiftliche Kennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG vor Ausbeutung,
Verwdsserung und Beeintréichtigung der Wertschitzung geschiitzt,
selbst wenn die Waren oder Dienstleistungen der konkurrierenden Mar-
ken nicht dhnlich sind. Hinsichtlich der Einzelheiten kann auf die Aus-
fuhrungen zu § 15 Abs. 3 MarkenG verwiesen werdens®8. Als bekannte
Marke i.S.d. Markengesetzes wurde bisher die Marke "Kinder" fiir die
Kindermilchschnitte und "Mc Donald's"589 anerkannt. In dem "Mc
Donald's"-Fall wurden die weiteren Voraussetzungen des

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedoch verneint, weil keine Ubertragung des
Rufes auf die Modebranche denkbar sei.

Das OLG Hamburg schliet in der "fiir Kinder"-Entscheidung aus der
Formulierung in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die dem § 9 Abs. 1 Nr. 3

MarkenG entspricht, daB der erweiterte Schutzbereich nicht beim Zu-

585 BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophont/Diclophlogont; folgend: BPatG
GRUR 1996, 877 - Schliissel-Bild; GRUR 1996, 417 - Konig Stephan Wein;
GRUR 1996, 417 - Stephanskreuz; GRUR 1997, 293 - GREEN POINT/Der griine
Punkt; OLG Frankfurt a.M. GRUR 1997, 52 - Die Blaue Seiten.

386 BPatG GRUR 1996, 877 - Schliissel-Bild; GRUR 1996,417 - Kénig Stephan
Wein; GRUR 1996, 417 - Stephanskreuz; BPatG GRUR 1997, 293 - GREEN
POINT/Der griine Punkt.

587 Siehe S. 157.

588 Siehe S. 106.

>89 OLG Miinchen GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.
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sammentreffen von bekannten Marken mit hnlichen Waren angewen-
det werden diirfe5%. Die Marke "Kinder" fiir die "Kinder-Milchschnitte"
wurde als bekannt eingestuft. Ihr Inhaber wehrte sich gegen den Ver-
trieb eines Imitatproduktes mit der Aufschrift "fiir Kinder". Weil Ahn-
lichkeit mit den Waren des Konkurrenzzeichens bestand, glaubte das
Gericht, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht anwenden zu kénnen. Die
bekannte Marke kénne im Warenihnlichkeitsbereich Schutz vor Ru-
fausbeutung nur tiber § 1 UWG erfahren. Diese Auslegung iiberzeugt
nicht. Der Schutz, den Marken nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG beim Zusammentreffen mit Marken fiir unterschiedliche
Waren genieflen, muB erst recht im Warenshnlichkeitsbereich Anwen-
dung finden, denn nach diesen Vorschriften soll der erweiterte Schutz

trotz Warenferne gewéhrt werden, nicht etwa erst bei Warenferne.

2. Schutz durch Verkehrsgeltung

Wenn ein Zeichen als Marke benutzt wird und dadurch Verkehrsgeltung
erworben hat, kann sein Inhaber iiber § 4 Nr. 2 MarkenG den Schutz des
Markengesetzes auch ohne Eintragung beanspruchen. Der Begriff der
Verkehrsgeltung ist dem Zeichenrecht nicht neu. Er wurde aber seit
jeher vage beschrieben. Teils heift es, daB ein beachtlicher Teil der
maligeblichen Verkehrskreises9! die Marke kennen muf, teils, daB es
nicht ganz unerhebliche Teile3?2 sein diirfen. An anderer Stelle wurde
auf die Vorstellung gewisser Verkehrskreise abgestellts93 oder gesagt,
daB lediglich bloBe Beliebtheit nicht ausreiches%4. An der Unbestimmit-
heit dieses Begriffes hat sich auch durch das Markengesetz nichts geén-

dert. Nach der Systematik dieses Gesetzes ist auch dort die Verkehrs-

590 OLG Hamburg GRUR 1996, 982 - fiir Kinder.

1 RG MuWw 1931, 91.

592 RGZ 167, 171, 176 - Alpenmilch; RG MuW 1934, 271, 273 - Antimott; BGH
GRUR 1960, 130, 133 - Sunpearl II; 1969, 681, 682 - Kochendwassergeriit.

593 RG GRUR 1939, 545, 547 - Standard.

94 RG GRUR 1940, 454 - Bestecke.
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geltung ein Begriff, der im Verhiltnis zu anderen steht, namlich der

Kennzeichnungskraft und dem Freihalteinteresse95.

Fezer ist der Ansicht, die Verkehrsgeltung sei von der Verkehrsdurch-
setzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG abzugrenzen3%. Fiir letztere sei ein
hoherer Grad der Bekanntheit erforderlich. Tatséchlich ist dies jedoch
nur Folge der auch fiir § 4 Nr. 2 MarkenG geltenden Wechselwirkung.
Nach § 8 Abs. 3 MarkenG muB die Verkehrsgeltung besonders hoch
sein, weil sie ein Eintragungshindernis iiberwinden soll. Im Rahmen des
§ 4 Nr. 2 MarkenG kann bei einer Marke mit besonderer Kennzeich-
nungskraft eine geringe Verkehrsgeltung geniigen. Verkehrsgeltung und
-durchsetzung unterscheiden sich jedoch insofern, als eine Marke mit
Verkehrsdurchsetzung fiir das gesamte Bundesgebiet Schutz beanspru-
chen kann, eine Marke mit Verkehrsdurchsetzung jedoch nur in dem

Gebiet, in dem sie sich durchgesetzt hat.

3. Schutz durch notorische Bekanntheit

SchlieBlich findet das MarkenG iiber § 4 Nr. 3 auch auf die notorisch
bekannte Marke nach Art. 6bs PVU Anwendung. Dazu muf} die Marke
in einem anderen Verbandsland notorisch bekannt sein. Die notorisch
bekannte Mark gem. Art. 6bis PVU ist nicht mit der beriihmten Marke
identisch. Fiir die notorisch bekannte Marke ist keine Alleinstellung
erforderlich. Dagegen ist jede beriithmte Marke auch notorisch bekannt.
Der Bekanntheitsgrad ist wohl in etwa identisch mit dem der beriihmten
Marke. Sofern iiberhaupt Zahlen genannt werden, nimmt man notori-
sche Bekanntheit ab einem Bekanntheitsgrad von 60% an%97. Die noto-

risch bekannte Marke braucht nicht im Inland benutzt worden zu sein.

395 Fezer, Markenrecht, § 4 Rdnr. 123.
396 Markenrecht, § 4 Rdnr. 103f.

597 Noelle-Neumann/Schramm, GRUR 1966, 70, 81 (63-65%); Reinbott, Mitt. 1977,
82, 84 (ab 63-70%).



159

In diesem Falle wiirde sie auch meistens Verkehrsgeltung im Inland
erreicht haben, so daf} ihr Inhaber bereits Schutz tiber § 4 Nr. 2 Mar-

kenG beanspruchen konnte.

Uber § 10 MarkenG stellen notorisch bekannte Marken ein Eintra-
gungshindernis dar, ohne daB sie selbst eingetragen sein miissen, wenn

einer der Kollisionstatbestinde des § 9 MarkenG erfiillt sind.

C. Schutzbereich und Verletzungshandlungen

§ 14 Abs. 2 MarkenG bestimmt, wann eine eingetragene Marke durch
die Benutzung verletzt ist. Die dort genannten Griinde entsprechen den
bereits erorterten relativen Eintragungshindernissen des § 9 MarkenG.
Die Benutzung einer identischen Marke fiir identische Waren oder
Dienstleistungen kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG immer unter-
sagt werden. Die Benutzung identischer Marken fiir dhnliche Waren
oder Dienstleistungen sowie die Benutzung dhnlicher Marken fiir iden-
tische/dhnliche Waren oder Dienstleistungen kann nach § 14 Abs. 2 Nr.
2 MarkenG nur untersagt werden, wenn Verwechslungsgefahr vorliegt,
einschlieBlich der Gefahr, dal die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Ahnliche oder identische bekannte Mar-
ken verletzen eingetragene Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
auch dann, wenn sie fiir undhnliche Waren benutzt werden, sofern sie
eine unlautere Rufausbeutung, Verwisserung oder Beeintrichtigung der

Wertminderung darstellen.
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Voraussetzung fiir alle Verletzungstatbesténde ist, daB die eingetragene
Marke Prioritit gem. § 6 Abs. 1 MarkenG hat. Ihr Anmeldedatum muf
vor dem Datum liegen, an dem der Inhaber des konkurrierenden Zei-

chens Rechte nach §§ 3, 5 MarkenG erlangt hat.

1. Handeln im geschiiftlichen Verkehr

Das angegriffene Zeichen muf} im geschiftlichen Verkehr benutzt wor-
den sein. Kein geschiftlicher Verkehr liegt beim Eigengebrauch oder
beim Gebrauch zu wissenschaftlichen oder lexikalischen Zwecken
sowie bei drztlichen Verordnungen vors98. Bei der Wiedergabe einer
eingetragenen Marke in Nachschlagewerken hat der Markeninhaber
nach § 16 MarkenG einen Anspruch auf die Hinzufligung eines Hinwei-
ses auf die Markeneigenschaft, wenn die Eintragung den Eindruck ver-
mittelt, es handele sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung fiir

Waren oder Dienstleistungen.

In § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG findet sich eine beispielhafte Aufzihlung
von verbotenen Handlungen. Die umstrittene Frage, ob der zeichen-
méBige Gebrauch Voraussetzung einer Verletzungshandlung ist, sollte

aus den bereits erlduterten Griinden verneint werden599.

2. Benutzungsarten nach § 23 MarkenG

Nach § 23 MarkenG werden einige Benutzungsarten von dem Schutzbe-
reich des § 14 Abs. 2 MarkenG ausgenommen. Es bestehen Einschrin-
kungen fiir den Gebrauch des eigenen Namens und der Anschrift, von

beschreibenden Angaben und von Bestimmungshinweisen. Diese

398 Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 43 ff,
599 Siehe S. 80 ff.
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Vorschrift wurde bereits im Zusammenhang mit § 15 MarkenG

erlautert600,

Beschreibenden Angaben sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grund-
sétzlich bereits von der Eintragung ausgeschlossen. Dessen ungeachtet
kann die Eintragung aber dann erfolgen, wenn die fehlende Kennzeich-
nungskraft aufgrund von Verkehrsdurchsetzung iiberwunden worden ist
oder wenn sie flir Waren oder Dienstleistungen erfolgt, fiir die diese
Angabe nicht beschreibend ist. In diesen Fillen darf Dritten jedoch
nicht verboten werden, dieses Zeichen redlich zu gebrauchen. Dies wird

durch die Regelung in § 23 Nr. 2 MarkenG sichergestellt.

Der Tatbestand des § 23 Nr. 2 MarkenG hat auch deshalb neben § 8
MarkenG eigenstindige Bedeutung, weil der Richter im Verletzungs-
prozel} die absoluten Versagungsgriinde nicht priifen darf, sondern an

die Entscheidung des Patentamtes gebunden ist601.

D. Erschopfung des Markenrechts

Auch fiir Markenrechte gilt iiber § 24 MarkenG der Grundsatz der euro-
péischen Erschépfung. Diesbeziiglich kann auf die Ausfiihrungen ver-
wiesen werden, die im Zusammenhang mit der Darstellung der Er-
schopfung von Kennzeichenrechten im Abschnitt iiber Unternehmens-

kennzeichen gemacht wurden602.

600 Siehe S. 93.

601 OLG Stuttgart WRP 1996, 634, 636 - Baggerparty; zum WZG: Busse/Stark, § 4
Rdnr. 3; Baumbach/Hefermehl, § 4 WZG Rdnr. 32 m.w.N.

602 Siehe S. 98f.
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E. Schutz auBlerhalb des Markenrechts

Nach § 2 MarkenG schliefit der Schutz nach dem MarkenG nicht die

Anwendung anderer Vorschriften zum Markenschutz aus.

1. Neben dem Markengesetz anwendbare Vorschriften

Nach der "MAC Dog"-Entscheidung des Bundesgerichtshofest93 ist die
Anwendung anderer Vorschriften neben dem Markengesetz
grundsitzlich ausgeschlossen. Daher wird sich der Markeninhaber nur
noch dann auf Schutz nach §§ 1, 3 UWG, 823 Abs. 1, 826, 1004 Abs. 1
BGB berufen konne, wenn § 14 Markengesetz nicht Anwendbar ist.
Indirekter Schutz tiber § 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187,
186, 185 StGB ist dagegen immernoch parallel méglich, wenn das
Unternehmen oder sein Inhaber beleidigt oder sonst in der Ehre verletzt
werden. Beziiglich dieser Vorschriften kann auf die entsprechenden

Ausfithrungen im 1. Abschnitt dieses Teils zuriickverwiesen werden6%4,

2. Konkurrenz zwischen §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3
MarkenG und dem Schutz beriihmter Zeichen

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofess%s ist neben dem
Schutz bekannter geschiftlicher Bezeichnungen nach § 15 Abs. 3
MarkenG und bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor
Verwisserung grundsétzlich kein Raum mehr fiir den besonderen

Verwisserungsschutz berithmte Zeichen.

Es fragt sich, ob fiir eine derartige parallele Anwendungs iiberhaupt
bedarf besteht. Dies kénnte nur der Fall sein, wenn der
Verwisserungsschutz beriihmter Zeichen weiter als der nach dem

Markengesetz wire. bereich zukommt. Seitdem der Bundesgerichtshof

6035 115f.
604 g 99ff.
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eine konkrete Beeintriachtigung des berithmten Zeichens fordert, scheint
dies nicht der Fall zu sein®%. Wenn man aber der hier vertretenen
Ansicht folgt, daB fiir den Schutz des berithmten Zeichens sich die
Verwisserungsgefahr bereits aus der Alleinstellung ergibt, so wire der
Schutz des bertihmten Zeichens weiter als der nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 3,
15 Abs. 2 MarkenG, wonach eine konkrete Gefihrdung erforderlich ist.

Eine andere Ansicht wird von Krings6%7 vertreten. Er sieht den entschei- ,
denden Unterschied in den Merkmalen "ohne rechtfertigenden Grund"
und in "unlauterer Weise" in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Anders als bei
dem Schutz der berithmten Marke bediirfe es dort einer gesonderten
Priifung der Verwerflichkeit, insbesondere einer Verletzungsabsicht.
Dem ist nicht zuzustimmen®%8. Das Markenrecht ist kein Wettbewerbs-
recht. Die Unlauterkeit wird bereits durch den Verletzungserfolg indi-
ziert. Insbesondere bedarf es keiner Priifung subjektiver Umstinde6%9.
Die genannten Tatbestandsmerkmale besagen nicht mehr, als daf eine

abschlieende Interessenabwigung stattzufinden hat6!0,

Die von Krings angefiihrten Fille und Fallgruppen, die den Unterschied
zwischen den Tatbesténden verdeutlichen sollen, iiberzeugen nicht. In
diesen FillenS!! wurde der Verwisserungsschutz nach §§ 823,12 BGB
gerade nicht gewihrt, so daB damit ein weiterer Geltungsbereich als §

15 Abs. 3 MarkenG nicht nachgewiesen werden kann.

605 BGH GRUR 1999, 161 — MAC Dog.

606 So Piper, GRUR 1996, 429, 436.

607 GRUR 1996, 624, 625.

608 Fiir einen weiteren Anwendungsbereich in nur ganz besonderen Ausnahmefllen:
Schweer, S. 129.

609 So auch Schweer, S. 119.

610 Sjehe S. 115.

611 BGH GRUR 1956, 172 - Magirus; 1957, 887 - Meisterbrand; 1959,
182, 186 - Quick; 1991, 863, 867 - Avon; 1990, 711 —
Telefonnummer 471.
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Krings verweist auch auf die Einschrinkung des Kennzeichenschutzes
durch das Recht der Gleichnamigen$!2. Das Gleichnamigenrecht gilt
jedoch sowohl fiir das Markengesetz als auch fiir den Schutz der be-
rithmten Kennzeichnung, ndmlich entweder tiber das Tatbestandsmerk-
mal "unbefugt", wenn man § 12 BGB anwendet, oder iiber die
"Rechtswidrigkeit", wenn man § 823 BGB anwendet. Ebenso sind
eventuell vorrangige Grundrechte bei allen Tatbestinden zu beachten.
Das Tatbestandsmerkmal "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise" entspricht der Widerrechtlichkeit der Verwisserung nach § 823
Abs. 1 BGBS!13. Krings ist lediglich insofern zuzustimmen, daB sich ein
Unterschied daraus ergeben kénnte, daB § 15 Abs. 3 MarkenG der
Auslegung des EuGH unterliegt, der zu einer abweichenden Definition

des Schutzbereiches kommen kénnte.

Der Schutz der beriihmten Marke hat demnach in Anbetracht der vom
Bundesgerichtshof vertretenen engen Voraussetzungen neben dem
Verwisserungsschutz des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keinen Anwen-
dungsbereich mehr. Diese Auffassung hat den praktischen Vorteil, daf
eine schwer zu treffende und zu begriindende Abgrenzung zwischen be-

kannten und berithmten Zeichen entfillt.

6125 625.
613 So auch Schweer, S. 119.
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Zusammenfassung

Eine Marke kann durch Eintragung in das Markenregister, Erlan-
gung von Verkehrsgeltung oder den Status als notorisch bekannte
Marke den Identitits- und Verwechslungsschutz des Markengeset-
zes gegen fremde Benutzungen fiir identische oder dhnliche Waren

oder Dienstleistungen erlangen.

Hat die Marke Bekanntheit erlangt, wird sie dariiber hinaus auch
gegeniiber einer Fremdbenutzung fiir unterschiedliche Waren und
Dienstleistungen vor Rufausbeutung, Verwisserung und Beein-

trachtigung der Wertschitzung geschiitzt.
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3. Abschnitt: Ubereinstimmung mit internationalen

Rechtsvorschriften

Es ist zu untersuchen, ob die Bundesrepublik Deutschland ihre Ver-
pflichtungen aus der Pariser Verbandstibereinkunft, dem Gatt-TRIPS-
Abkommen, der Markenrichtlinie und der Richtlinie iiber irrefiihrende
und vergleichende Werbung hinsichtlich des Zeichenschutzes erfiillt
hat.

A.  Pariser Verbandsiibereinkunft und Gatt-TRIPS

Der von Art. 6%s PVU geforderte Schutz von auslindischen notorisch
bekannten Marken wird durch § 4 Nr. 3 MarkenG gewihrt, wonach
diese Marken den Schutz des Markengesetzes geniefen. Zusétzlich
erweitert § 10 MarkenG die relativen Eintragungshindernisse auf die
Kollision mit einer notorisch bekannten Marke. Diese Vorschriften
differenzieren nicht zwischen Waren und Dienstleistungen, so daB die
nach Art. 16 Abs. 2 Gatt-TRIPS erforderliche Gleichstellung von Waren
und Dienstleistungen erfolgt ist. Die in Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS gere-
gelte Erweiterung des Schutzes der notorisch bekannten Marken auf den
Bereich ungleicher Waren oder Dienstleistungen wird durch §§ 4 Nr. 3,
14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umgesetzt.

Der Schutz von Handelsnamen, unabhéngig von einer Eintragung, nach
Art. 8 PVU ist durch zahlreiche Vorschriften gewdhrt, von denen §§ 15
MarkenG, 12 BGB die wichtigsten sind.
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Das deutsche Recht geniigt auch der aus Art. 10bis PVU folgenden Ver-
pflichtung, ein Rechtssystem gegen unlauteren Wettbewerb zu schaffen.
Neben dem zeichenrechtlichen Schutz durch das Markengesetz, ist der
Schutz vor unlauterem Wettbewerb durch das UWG gewihrt, insbeson-

dere durch die Generalklauseln der §§ 1, 3 UWG.

B. Die Markenrichtlinie

In Deutschland wurde die Markenrichtlinie vollstindig umgesetzt. Un-
stimmigkeiten konnen sich lediglich aus der Interpretation durch die
deutschen Gerichte ergeben. Hier ist insbesondere auf die Rechtspre-

chung zum Erfordernis des zeichenméBigen Gebrauchs zu verweisen6!4.

C. Richtlinie zur vergleichenden Werbung

Inhalt und Reichweite der geénderten Richtlinie iiber irrefiihrende und
vergleichende Werbung sind noch unklar. Sie kann jedoch ohne weitere
gesetzliche Anderung im Wege der richtlinienkonformen Auslegung des
§ 1 UWG umgesetzt werden, wie immer auch diese Richtlinie durch
den Europiischen Gerichtshof konkretisiert werden sollte. Der
Bundesgerichtshof hat das grundsitzliche Verbot vergleichender
Werbung bereits aufgegeben und wendet die in der Richtlinie
enthaltenen Zuldssigkeitsvoraussetzungen ané!5. Inwiefern diese neue
Rechtsprechung tatséchlich zu einer Liberalisierung des Rechts oder gar
zur Harmonisierung in den Mitgliedstaaten fiihren wird, bleibt
abzuwarten. Die in der Richtlinien genannten Voraussetzungen, die
kumulativ vorliegen miissen, kommen einem indirekten Verbot der
kritisierenden vergleichenden Werbung sehr nahe. Eine Voraussetzung
fur die Zulassigkeit nach der Richtlinie ist, daB durch den Vergleich

weder die Marken, die Handelsnamen oder

614 Siche Fn. 239.
615 BGH WRP 1998, 718 — “Testpreis-Angebot”; Urteil vom 23. April 1998, 1 ZR
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andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen,
die Tatigkeiten oder die Verhéltnisse eines Mitbewerbers herabsetzt
oder verunglimpft werden®!6. Dies ist bei kritisierender vergleichenden
Werbung jedoch regelméBig der Fall. Ebenso wird ein positiver
Vergleich, wenn man den strengen MaBstab der deutschen
Rechtsprechung anlegt, in der Regel eine unlautere Rufausbeutung

darstellen und somit nicht die Voraussetzung in Art. 3 a g) erfiillen.

D. Zusammenfassende Bewertung

Deutschland hat seine Verpflichtungen aus der Pariser Verbandsiiber-
einkunft, dem Gatt-TRIPS Abkommen und der europiischen Marken-
richtlinie erfiillt. Auch die Richtlinie iiber vergleichende Werbung
scheint durch Aufgabe des grundsitzlichen Verbots vergleichender
Werbung hinreichend umgesetzt worden zu sein. Allerdings ist diesbe-
ziiglich abzuwarten, wie der europiische Gerichtshof diese Richtlinie

im Einzelnen auslegen wird.

616 Art. 3a e) der Richtlinie tiber irrefiihrende und vergleichende Werbung.
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4. Abschnitt: Zusammenfassung der Rechtslage in Deutschland

1. Unternehmenskennzeichen werden in Deutschland iiber §§ 15 Abs.
2 MarkenG, 12 BGB, 37 HGB, § 3 UWG vor Verwechslungsgefahr
geschiitzt. Eine Wertminderung kann im Fall der kritisierenden ver-
gleichenden Werbung nach § 1 UWG und bei Vorliegen einer ge-
schiftsschddigenden Herabsetzung nach §§ 1004 Abs. 1 BGB, 1, 14,
15 UWG, 823 Abs. 1, 826 BGB sowie nach §§ 1004 Abs. 1, 823
Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 185, 186, 187 StGB abgewehrt werden.

2. Sobald ein Unternehmenskennzeichen Bekanntheitsgrad erreicht
hat, kann es dariiberhinaus nach § 15 Abs. 3, 1 UWG vor Rufaus-
beutung, Verwisserung sowie vor Beeintrichtigung der Wertschiit-

zung geschiitzt werden.

3. Der Inhaber einer Marke nach §§ 3, 4 MarkenG hat ein ausschlieBli-
ches Recht an ihr, daB ihm nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG
ermdglicht, ihre Verwendung im Identitéts- und Verwechslungsbe-
reich durch andere zu untersagen. Bei Bekanntheit erstreckt sich
dieser Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG iiber den Warenihn-
lichkeitsbereich hinaus und erfait auch die Gefahren der Rufaus-

beutung, Verwisserung und Herabsetzung.

4. Der Statuts der Beriihmtheit verleiht Unternehmenskennzeichen und
Marken unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofes nach der hier vertretenen Ansicht keinen weiteren Schutz

mehr.

5. Die generelle Unzulissigkeit vergleichender Werbung ist in
Deutschland aufgrund der gednderten Richtlinie iiber irrefiihrende

und vergleichende Werbung aufgeben worden.
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Teil 3: Rechtsvergleich

Die Rechtslage in England und Deutschland wird zuerst beziiglich des
Schutzes von Unternehmenskennzeichen und dann hinsichtlich des
Schutzes von Wortmarken verglichen. Im AnschluB folgt eine Gegen-
tiberstellung der fiir den jeweiligen Schutzumfang erforderlichen Be-
kanntheitsgrade in beiden Landern. SchlieBlich soll erértert werden, ob
eine Synthese zwischen passing off und dem deutschen Schutz von
Unternehmenskennzeichen erstrebenswert ist und wie eine europiische
Richtlinie zur Harmonisierung des Rechts von Unternehmenskennzei-

chen und uneingetragenen Marken gestaltet werden konnte.

1. Abschnitt: Vergleich des Schutzes von Unternehmens-

kennzeichen

Vergleicht man den Schutz von Unternehmenskennzeichen in Deutsch-
land und England, so fillt zunichst die unterschiedliche Anzahl von
Tatbestéinden auf. Wihrend sich der Inhaber eines Unternehmenskenn-
zeichens in England nur auf passing off, injurious falsehood und
defamation stiitzen kann, stehen dem Verletzten in Deutschland eine
Vielzahl von Tatbestinden aus dem Markengesetz, dem BGB, HGB und
UWG zur Verfiigung. Im folgenden sollen zundchst passing off und an-
schlieBend injurious falsehood und defamation mit den entsprechenden

Vorschriften in Deutschland verglichen werden.
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A. Passing off und seine deutschen Pendants

Schutzgut im passing off sind reputation und goodwill. Sie werden
lediglich vor Verwechslungsgefahr geschiitzt. Die deutschen Tatbe-
stande kniipfen an verschiedene Rechtsgiiter an: das Unternehmens-
kennzeichen (§§ 15 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB, 37 Abs. 2 HGB, 823
Abs. 1 BGB), die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens

(§ 15 Abs. 3 MarkenG), das Recht am eingerichteten und ausgeiibten
Gewerbebetrieb (§8 23 Abs. 1 BGB) und die Lauterkeit des Wettbe-
werbs (§§ 1, 3 UWG). Uber diese Vorschriften kann nicht nur Schutz
vor Verwechslungsgefahr, sondern auch vor Ausbeutung, Herabsetzung
oder Verwisserung geltend gemacht werden. Aus dieser Gegeniiber-
stellung ergibt sich bereits, daB passing off nur einen Teilbereich des

deutschen Schutzes abdeckt.

1. Die Nachteile des passing off aus der Sicht des
Zeicheninhabers im Vergleich zum Schutz von Unterneh-

menskennzeichen im deutschen Recht
Das Recht des passing off verleiht dem Inhaber eines Unternehmens-
kennzeichens beziiglich der folgenden Kriterien einen geringeren

Schutz gegen Fremdbenutzung seines Zeichens als im deutschen Recht:

a) Erreichen der Schutzvoraussetzungen

Passing off schiitzt Unternehmenskennzeichen erst, wenn sie goodwill
oder reputation erlangt haben. Es ist daher kein allgemeiner Schutz von
Unternehmenskennzeichen im englischen Recht vorgesehen. Dies ist
ein entscheidender Unterschied zum deutschen Recht. Der englische
Inhaber eines Unternehmenskennzeichens ist solange schutzlos, bis er
goodwill oder reputation erlangt hat. Wihrend dieser Zeit kann der
Inhaber das Auftreten verwechslungsfihiger Zeichen auf dem Markt
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noch nicht abwehren. In diesen Fillen beginnt ein Wettlauf zwischen
den Wettbewerbern mit dem Ziel, als erster goodwill oder reputation zu
erlangen und dann dem Konkurrenten die Benutzung des Zeichens zu
untersagen. Vor Gericht ist es dann schwer nachzuweisen, wer als erster
die Schutzvoraussetzungen erreicht hat. Die englischen Gerichte wen-
den keinen Prozentsatz oder sonstige feste MaBstibe bei der Beurteilung
der Schutzvoraussetzungen an. Der Kldger muf3 nachweisen, daf er bei
einem ausreichenden Teil der relevanten Verkehrskreise unter der be-
treffenden Bezeichnung bekannt ist. Dies kann durch den Nachweis von
Geschiaftsumsitzen, Werbekampagnen sowie mittels Zeugenaussagen
von Konsumenten oder Fachleuten aus der Branche erfolgens!’. Dem
gegentiber ist der Nachweis der Schutzvoraussetzungen bei der Rechts-
lage in Deutschland relativ einfach zu erbringen, denn der Inhaber eines
Unternehmenskennzeichens muf lediglich den Zeitpunkt seiner ersten
Benutzung im geschéftlichen Verkehr nachweisen. Nur bei Geschiifts-
abzeichen und sonstigen betrieblichen Unterscheidungszeichen muf

Verkehrsgeltung nachgewiesen werden.

b) Schutzumfang

Der Schutzumfang im passing off ist erheblich geringer, weil er auf die
Verwechslungsgefahr (genauer: misrepresentation) begrenzt ist. Der
Inhaber eines Unternehmenskennzeichens kann sich in England also
nicht wie bei § 15 Abs. 3 MarkenG gegen Rufausbeutung, Wertminde-
rung oder Verwisserung zur Wehr setzen, wenn die Verkehrskreise
nicht gleichzeitig getduscht werden. Allerdings gibt es in der
Rechtsprechung gewisse Ansiitze, die darauf hindeuten, daB passing off
in Ausnahmefillen auf den Schutz gegen Verwisserung ausgedehnt

werden konnte618,

617 Cornish, S. 536.
618 Siehe dazu S. 14 f.
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¢) Schaden als Tatbestandsmerkmal

Zusitzlich wird der Schutzumfang des passing off im Gegensatz zum
deutschen Recht dadurch begrenzt, daB er einen Schaden voraussetzt.
Dieses Tatbestandsmerkmal wird von der Rechtsprechung jedoch gele-
gentlich vernachlissigt, indem entweder ein symbolischer Schadenser-

satz zugesprochen oder die Verletzung bereits als Schaden anerkannt

wird6!9,

Im deutschen Recht besteht dieses Tatbestandsmerkmal nur fiir § 823
Abs. 1 BGB. Ein Abwehranspruch kann auf die iibrigen Anspruchs-
grundlagen gestiitzt werden, ohne daf ein Schaden nachgewiesen wer-

den muf.
2. Vorteile des passing off aus der Sicht des Zeicheninhabers
im Vergleich zum Schutz von Unternehmenskennzeichen im
deutschen Recht

Die Vorteile des passing off fiir den Zeicheninhaber sind die folgenden:

a) Schlichtheit

Der offensichtliche Vorteil des passing off liegt in seiner Schlichtheit.
Die Tatbestandsmerkmale, reputation/goodwill, misrepresentation und
damage machen das Rechtsgebiet iibersichtlich, wobei allerdings zur
Interpretation dieser Merkmale wie in Deutschland auf eine umfangrei-
che Kasuistik zuriickgegriffen werden muB. Der Umstand, daB passing
off nur ein Tatbestand mit drei Tatbestandsmerkmalen ist, macht dieses
Rechtsinstitut jedoch durchschaubarer und erspart die Durchpriifung
einer Vielzahl von Tatbestéinden, wie sie im deutschen Recht erforder-

lich ist.

619 Siehe S. 16 f.
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b) Keine Begrenzung auf zeichenmiBige Benutzung

Ein weiterer Vorteil des passing off ist, daBl er weder auf zeichenmiBige
Benutzungshandlungen, noch auf Kennzeichenrechte iiberhaupt be-
schrénkt ist. Das erstere wird im Rechtsvergleich erst relevant, wenn
man der Ansicht folgt, daB8 das Markengesetz zeichenmiBigen Gebrauch
voraussetzt. In diesem Fall wire passing off formal weiter als der deut-
sche Zeichenschutz. Allerdings wird bei Vorliegen von Verwechslungs-
gefahr auch immer zeichenmiBiger Gebrauch gegeben sein, so daB sich

hieraus praktisch keine Unterschiede ergeben.

b) Flexibilitdt

Der offengehaltene Tatbestand des passing off macht dieses Rechtsin-
stitut flexibel. Passing off ist z.B. nicht auf den Schutz von Zeichen-
rechten beschrinkt. Dies ist zwar fiir den hier vorzunehmenden Ver-
gleich der Zeichenrechte nicht direkt relevant, sollte jedoch erwihnt
werden, weil dieser Umstand passing off in einem groBeren Zusam-
menhang Attraktivitéit verleiht. Im passing off ist es unbedeutend,
womit reputation oder goodwill erlangt werden. Neben Zeichen konnen
dies auch Produkte, Images oder Werbekampagnen sein620. Insofern
ersetzt passing off das im englischen Recht nicht vorhandene Recht des
unlauteren Wettbewerbs®2!. Auch hier fiihrt der geringere Schutzumfang
zu mehr Ubersichtlichkeit: ein Tatbestand fiir das Zeichenrecht und das

Recht gegen unlauteren Wettbewerb.

Ein anderes Beispiel fiir die Flexibilitit ist die Klage einiger

Weinbauern aus der Champagne in dem Spanish Champagne-Fal1622.

Dort lieB das Gericht eine passing off-Klage aufgrund eines collective

620 Sjche S. 6 f.
621 Ausgenommen einzelner Vorschriften zum Verbraucherschutz.



176

goodwill zu, den sie fiir die Qualitit ihres Champagners erworben
hatten. Eine derartige Klage konnte nach deutschem Recht nicht auf ein
Firmenrecht gestiitzt werden, sondern nur auf eine Irrefithrung nach § 3

UWG.

3. Einzelne Merkmale

Im folgenden sollen einzelne Tatbestandsmerkmale niher untersucht

werden, die im Zeichenrecht beider Lander relevant sind.

a) Die Zulassigkeit von Firmen

Im englischen Recht ist jede Firma zulissig, sofern sie nicht unberech-
tigt eine geschiitzte Berufsbezeichnung enthilt oder in sonstiger Weise
irrefiihrt. Daraus ergibt sich, daB auch englische Firmen nicht iiber ihren

Gegenstand oder ihre Gesellschaftsform tiuschen diirfen.

Vor der Handelsrechtreform unterschied sich das deutsche Recht vom
englischen darin, da3 nach deutschem Recht der Name eines Gesell-
schafters oder der Unternehmensgegenstand in der Firma enthalten sein
muBte. Daraus ergaben sich fiir einen englischen Firmeninhaber Pro-
bleme, wenn er seine in England zulédssige Firma in Deutschland eintra-
gen lassen wollte. Lautete seine Firma etwa Smith Ltd., ohne daB einer
der Gesellschafter diesen Narﬂen trug, so war sie in Deutschland nach §
4 Abs. 1 Satz 2 HGB a.F. unzulissig. Diese Anforderungen sind nun
entfallen, so daB3 die Regelungen in England und Deutschland weitge-

hend identisch sind.

622 J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd., (1961) 1 All ER 561.
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b) Die Verwechslungsgefahr

Im englischen Recht ist die Verwechslungsgefahr ein Tatsachenbegriff.
Kernstlick eines passing off-Prozesses ist daher die Feststellung der
Verwechslungsgefahr in einer Beweisaufnahme mittels Zeugenaussa-
gen, Meinungsumfragen oder Gutachten. Ihnen wird erhebliche Be-
deutung zugestanden. Die klagende Partei wird stets versuchen, die tat-
séchliche Irrefiihrung der Verkehrskreise durch Zeugenaussagen oder
die Gefahr einer Irrefiihrung durch Expertenaussagen oder Meinungs-
umfragen zu beweisen. Typisch sind insofern z.B. die Fille Stringfel-
low$23 und Jif Lemon$?4, in denen nicht nur Meinungsumfragen vorge-
legt, sondern auch Verbraucher oder Angestellte als Zeugen vernommen
wurden. Im Spanish-Champagne-Fallé25 wurden Experten zu der Frage
gehort, ob die Verbraucher bei einer Sekt-Flasche mit dem Aufdruck
"Spanish Champagne" eine Verbindung zu den Weinbauern der

Champagne annehmen wiirden.

Die Beweisaufnahmen sind oft umfangreich. So wurden im Lego-Fall626
15 Verbraucher und 7 Experten gehért sowie ein Gutachten auf der
Grundlage einer Meinungsumfrage erértert. Anders als im deutschen
Recht obliegt es im englischen ProzeB den Parteien, Gutachten oder
Meinungsumfragen vorzulegen. Eine Beweisaufnahme von Amts wegen
erfolgt nicht. Dabei verlagert sich der Streit gelegentlich auf die
Brauchbarkeit der Meinungsumfragen. Die englischen Gerichte stehen

Meinungsumfragen ebenso kritisch gegeniiber wie die deutschen6?’.

623 (1984) RPC 501.

624 (1990) 1 All ER 873.

625 J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd., (1961) 1 All ER 561.

626 (1983) FSR 155.

627 Siehe z.B.: Reckitt & Collman Products Ltd. v. Borden Inc., (1990) 1 All ER 873
at 883; Neutrogena Corporation v. Golden Ltd., (1996) RPC 489.
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Im deutschen Recht ist die Verwechslungsgefahr ein Rechtsbegriff62s.
Daher kann diesbeziiglich keine Beweisaufnahme durchgefiihrt werden.
Ergebnisse einer Marktumfrage konnen allenfalls nur als Indiz Beriick-
sichtigung finden. Deutsche Gerichte priifen die Verwechlsungsgefahr
anhand der Kriterien Ahnlichkeit der Zeichen, Branchennihe und
Unterscheidungskraft. Sie bestimmen zunéchst den Grad der
Unterscheidungskraft, der Ahnlichkeit und Branchennihe, setzt sie dann
zueinander in Wechselwirkung und folgern daraus das Vorliegen von

Verwechslungsgefahr.

Eine derartig abstrakte Priifung findet in England nur subsidiir statt,
wenn trotz einer Beweisaufnahme noch Unklarheit besteht oder wenn
Beweismittel nicht vorliegen. Die Kriterien Branchennihe, Unterschei-
dungskraft und Ahnlichkeit der Zeichen kénnen dann Beachtung finden
werden. Der englische Richter geht an diese Priifung jedoch nicht so
analytisch heran, wie dies in Deutschland gehandhabt wird. So gab
Richter Laddie J. in dem Markenrechtsfall Wagamama offen zu, daf
"whether there has been trade mark infringement is more a matter of
Jeel than science."9? Oft wird so verfahren, daB zunichst festgestellt
wird, ob sich die Marken und Waren dhneln. Dabei wird die Ahnlichkeit
jeweils isoliert betrachtet, unabhingig von anderen Kriterien. Sobald
festgestellt ist, da} aufgrund von Zeichen- und Warennihe der Kollisi-
onstatbestand s 10 Abs. 2 TMA anzuwenden ist, wird die Beweislage
zur Verwechslungsgefahr erértert. Erst wenn der Nachweis der Ver-
wechslungsgefahr durch das Beweisangebot nicht erbracht werden
kann, versuchen die Richter, die Frage anhand anderer Kriterien zu be-
antworten, etwa der Umsténde, unter denen die Waren auf dem Markt
aufeinandertreffen kénnen. Dabei wird der Grad der Ahnlichkeit von
Marken und Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr weder

miteinander noch mit der Kennzeichnungskraft erkennbar in Wechsel-

628 Nordemann, Rdnr. 420.
629 Wagamama Ltd. V. City Centre Restaurants plc., (1995) FSR 713, 732.
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wirkung gesetzt. Es ist allerdings oft nicht einfach, den genauen Ent-
scheidungsprozef des jeweiligen Richters aus dem Votum herauszule-
sen, denn der englische Richter hat keine strikten Begriindungspflich-
ten, wie sie dem deutschen Kollegen obliegen. Seine Ausfithrungen sind
keine Urteilsbegriindungen im technischen Sinne, sondern Vota. Liest
man die Entscheidungen englischer Richter zur Verwechslungsgefahr,
so werden auch dort die Kriterien der Unterscheidungskraft, der
Préignanz einzelner Wortteile und der Warennihe erértert. Letztlich
werden sie jedoch nicht erkennbar in Wechselwirkung zueinander

gesetzt.

In der Markenrechtsentscheidung British Sugar plc. v. James Robertson

& Sons Ltd.630 beurteilte Richter Jacob J. zuniichst die Frage der Wa-
rendhnlichkeit und dann gesondert die der Verwechslungsgefahr, wobei
er erklérte: ./ think the question of similarity of goods is wholly inde-
pendent of the particular mark, the subject of registration or the defen-
dant ‘s sign“®31, Damit schloB er eine Wechselwirkung zwischen der
Ahnlichkeit von Marken, Waren- und Dienstleistungen sowie der
Unterscheidungskraft aus. Folglich erwihnte er die Warennihe nicht
mehr bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Die Gerichte beider Lander beriicksichtigen bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr die mafigeblichen Verkehrskreise, die Art des
Unternehmensgegenstandes und die jeweiligen Handelswege. Unter-
schiede bestehen bei der Behandlung der Frage, wie groB der Anteil der
verwirrten Verbraucher sein muf. Der Bundesgerichtshof geht von 10%
der maBgeblichen Verkehrskreise aus$32. Die englischen Gerichte haben

keinen Prozentsatz genannt, sondern nur festgestellt, daB es ein wesent

630 (1996) RPC 281, 294
631 Aa0.,S.294

632 BGH GRUR 1979, 716, 718 im Zusammenhang mit der Irrefiihrung bei § 3
UWG; siehe auch Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rdnr. 27.
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licher Teil der Konsumenten sein muf}. Dabei wird nur der ordinary
customer geschiitzt. Ungewshnlich dumme oder unaufmerksame Perso-
nenkreise werden nicht beriicksichtigté33,

Besonders nachdriicklich wurde dies in zwei Fillen formuliert. In dem
Markenrechtsfall Re. Crook's Trade Mark erklirt Richter Joyce J. zur
Frage der Verwechlsungsgefahr:

"It can hardly be a bar to the admission of a mark that unusually stupid

people, fools or idiots, may be deceived." 634

Ahnlich duBert sich Richter Neville J. in dem Fall Re Smith Ltd.'s Appl.:

"... if there is a mistake, I think it will be made by some person so
Joolish, or so unobservant, as in that respect to be without the pale of

the protection of the law. "635

Es ist davon auszugehen, daB die Erheblichkeitsschwelle fiir Ver-
wechslungen in England oberhalb der in Deutschland geforderten

10 % liegt.
aa) Branchennihe

Die englische passing off-Klage setzt ein common field of activity vor-
aus. Dies kann mit der Branchennihe im deutschen Firmenrecht gleich-
gesetzt werden. Dogmatisch wird dieses Tatbestandsmerkmal beim
passing off jedoch nicht bei der Verwechslungsgefahr angesiedelt, son-
dern bei dem Merkmal reputation/goodwill. Sie miissen auf einem

branchenihnlichen Gebiet erworben sein. Praktisch hat diese unter

633 Re. Smith Ltd’s Appl., (1913) RPC 363; Re Crook’s Trade Mark, (1914) RPC 79.
634 (1913) RPC 363, 366.
635 (1914) RPC 79, 85.
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schiedliche Einordnung keine Auswirkung, denn bei der Priifung der
Verwechlsungsgefahr kann das Ausmaf der Branchennihe erneut

beachtet werden.
bb)  Ahnlichkeit der Zeichen

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Zeichen lassen sich keine
Unterschiede in Deutschland und England erkennen. Die Gerichte bei-
der Lénder beriicksichtigen Ahnlichkeiten in Aussprache, Schreibweise
und Sinngehalt. Bei zusammengesetzten Wortern wird in beiden Lin-

dern auf den prégnanten Teil abgestellt.
cc)  Die Bedeutung der Unterscheidungskraft

Aufgrund der Ankniipfung des passing off an die Verkehrsgeltung in
der Gestalt von reputation oder goodwill entfllt eine abstrakte Priifung
der Unterscheidungskraft, wie sie das deutsche Recht erfordert. Hat ein
Zeichen reputation oder goodwill erreicht, ist auch eine gewisse Unter-
scheidungskraft bewiesen. Konsequent wird der Schutzumfang dann
auch nicht direkt an der Stirke der Unterscheidungskraft bemessen,
sondern an der Ausprigung der reputation oder des goodwill. Indirekt
héngen diese allerdings erheblich von der Unterscheidungskraft der

Bezeichnung ab.

Hiervon abzugrenzen ist die Frage, ob ein Zeichen rein beschreibend ist.
Beschreibende Zeichen sind in beiden Léndern grundsitzlich schutzun-

fahig, wenn sie nicht besondere Verkehrsgeltung erworben haben.
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¢) Die ortliche Begrenzung

Wihrend das passing off-Recht sich értlich nur so weit erstreckt, wie
reputation/goodwill reichen, gilt fiir das Zeichenrecht in Deutschland
der Grundsatz, daB es fiir das gesamte Bundesgebiet gilt. Beide Rechts-
systeme machen jedoch Einschrinkungen. Passing off-Rechte werden
meist national gelten, wenn sie Warenbezeichnungen betreffen. Dies
wird aus der Tatsache gefolgert, daB Waren innerhalb GroBbritanniens
frei verkehren und daher eine geographische Begrenzung nicht erfolgen
konne®36, Ebenso kann der ortliche Schutzbereich erweitert werden,
wenn der Zeicheninhaber ein berechtigtes Interesse an der Expansion
geltend machen kann. In Deutschland sind Zeichenrechte dann 6rtlich
begrenzt, wenn auch ihre Kennzeichnungskraft ausnahmsweise 6rtlich

begrenzt ist, z.B. bei Hotelbezeichnungen.

d) Das Gleichnamigenrecht

Im Bereich des Gleichnamigenrechts gelten die gleichen Grundziige in
England und in Deutschland. In beiden Landern muB sich der hinzu-
kommende Namenstréger deutlich von dem ilteren unterscheiden,
sowohl durch das Hinzufiigen von Zusitzen, als auch durch unter-
schiedliches optisches Aufireten. In beiden Rechtssystemen ist die Be-
rufung auf ein Namensrecht in Fillen der Unlauterkeit ausgeschlossen,
etwa im Fall der Strohmanngriindung. Es sind keine Entscheidungen
englischer Gerichte ersichtlich, die sich mit Gleichgewichtslagen zwi-
schen Namenstréigern beschéftigen, jedoch ist davon auszugehen, daB
englische Gerichte dhnliche Grundsitze anwenden wie deutsche Rich-

ter.

636 Chelsea Man Menswear Ltd. V. Chelsea Girl Ltd., (1987) RPC 189.
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e) Beschreibende Angaben und Bestimmungshinweise

Eine dem § 23 MarkenG entsprechende Vorschrift gibt es im passing off
nicht. Die in § 23 MarkenG festgehaltenen Schutzbegrenzungen gelten
jedoch auch im passing off. Beziiglich der Verwendung des eigenen
Namens ergibt sich dies bereits aus den vorhergehenden Ausfiihrungen

zum Gleichnamigenrecht.

Beschreibende Angaben kénnen als schutzunfihig erklirt werden, wenn
sie nicht besondere Bekanntheit erreicht haben, wie z.B. die bei der
zehnjéhrigen Verwendung der Bezeichnung "Camel Hair Belting" fiir
Kamelhaargiirtel.637 Hat eine derartige beschreibende Angabe die
Schutzvoraussetzungen des passing off erreicht, kann deren Benutzung
durch einen anderen theoretisch das Zeichenrecht verletzen. Praktisch
wiirde dann aber wohl auch die Benutzung nach deutschem Recht we-

gen Unlauterkeit unzulissig sein.

Ebenso verhilt es sich beziiglich der Zuléssigkeit der Benutzung eines
Zeichens als Bestimmungshinweis. Auch hier kommt es im deutschen
Recht im wesentlichen darauf an, ob die Verbraucher iiber die Herkunft
der Ware getduscht werden. Ist dies nicht der Fall, liegt auch kein

passing off vor.

637 Reddaway v. Banham, (1896) AC 199.
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B. Schutz vor Herabsetzung

Zunichst soll der Schutz vor vergleichender Werbung und sodann der
Schutz vor sonstigen herabsetzenden AuBerungen in beiden Liandern

verglichen werden.

1. Vergleichende Werbung

Im Bereich der vergleichenden Werbung bestanden bislang erhebliche
Unterschiede zwischen den Rechtslagen in Deutschland und England.
AuBerhalb des Markenschutzes ist vergleichende Werbung in England
nicht geregelt und somit zuléssig. Sie kann nur mit passing off, inju-
rious falsehood oder defamation bekampft werden. Uber passing off
erfolgt dies nur, wenn die Verkehrskreise irregefiihrt werden. Typi-
scherweise ist dies bei der vergleichenden Werbung meistens nicht der
Fall. Vielmehr geht es dem Werbenden gerade darum, durch die Bezug-
nahme den Konkurrenten kenntlich zu machen und aus einer Gegen-

iiberstellung Vorteile zu ziehen.

In Deutschland war vergleichende Werbung dagegen bisher grundsiitz-
lich unzuldssig. Nur wenn ein hinreichender AnlaB bestand, konnte
sachlich und nur im erforderlichen Mafe ein Vergleich angestellt wer-
den. Der Anwendungsbereich dieser Ausnahmefille wurde von den

Gerichten restriktiv gehandhabt.

Diese Kluft zwischen den beiden Rechtssystemen diirfte zukiinftig
durch die gednderte Richtlinie iiber irrefiihrende und vergleichende

Werbung iiberwunden werden®38. Nach der hier vertretenen Ansicht,

638 Sjehe S. 26 £,
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bezweckt die Richtlinie eine Harmonisierung des Rechts in den Mit-
gliedstaaten, so daB vergleichende Werbung nur noch in den Fillen

zuldssig ist, die in der Richtlinie aufgefiihrt sind639.

2. Schutz vor sonstigen herabsetzenden Auflerungen

Auch auf dem Gebiet der herabsetzenden AuBerungen weist das engli-
sche Recht gegeniiber dem deutschen wesentlich weniger Schutzrich-
tungen auf. In England wird das geschiftliche Ansehen einer Person
tiber injurious falsehood und defamation vor unwahren Behauptungen
geschiitzt. In Deutschland stehen folgende Anspruchsgrundlagen fiir
verschiedene Schutzgiiter zur Verfiigung: § 823 Abs. 1 BGB (Recht am
eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb sowie allgemeines
Personlichkeitsrecht), § 823 Abs. 2 BGBi.V.m. §§ 187, 186, 185 StBG
(Ruf des Inhabers oder des Unternehmens, § 14, 15 UWG, 823 Abs. 1
BGB (Betrieb); § 14 UWG (Kredit); § 824 (wirtschaftlicher Ruf einer
Person); § 1 UWG (Lauterkeit des Wettbewerbs); § 826 BGB (Schiden
jeglicher Art infolge von arglistigem Verhalten).

Besonders hervorzuheben ist, daB im englischen Recht gegen wahre
Aussagen nicht vorgegangen werden kann, wihrend diese im deutschen
Recht unter Umstinden gegen §§ 823 Abs. 1, 826 BGB, 1 UWG ver-

stoflen konnen.

Die unerlaubte Handlung defamation entspricht in ihrem Regelungsge-
halt dem Anspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 185ff. StGB. In
beiden Landern sind grundsitzlich nur natiirliche Personen und ledig-
lich in Einzelfillen auch juristische Personen beleidigungsfihig. Im

Recht der defamation kénnen juristische Personen nur dann beleidigt

639 Sjehe S. 27 £,
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werden, wenn sich die ehrverletzende Behauptung indirekt auf Personen
der Fiihrungsebene bezieht, z.B. indem Geschiftsmethoden kritisiert

werden.

Die Rechtsprechung in Deutschland hat demgegentiber einen génzlich
anderen Ankniipfungspunkt gewihlt, ndmlich die Frage, ob das Unter-
nehmen eine rechtlich anerkannte gesellschaftliche Funktion erfiillt und

einen einheitlichen Willen bilden kann640.

In einer unwahren Behauptung kann eine Ehrverletzung i.S.v. defama-
tion liegen. Dann liegt ein Fall der §§ 187, 186 StGB vor. Defamation
erfaldt dariiber hinaus auch Beleidigungen nach § 185 BGB, die in einer
abschétzenden und damit ehrverletzenden AuBerung liegen. SchlieBlich
konnen auch Verunglimpfungsfille unter defamation gefaBt werden, die
in Deutschland mit §§ 823 Abs. 1, 1 UWG, 12 BGB, 15 Abs. 3 Mar-
kenG verfolgbar sind. Schutz nach diesen Vorschriften ist einfacher als
durch defamation zu erreichen, weil keine Beleidigungsfihigkeit erfor-
derlich ist. Statt dessen geniigt z.B. bei § 15 Abs. 3 MarkenG bereits

eine Wertminderung des Zeichens.

Die zweite Rechtsgrundlage, mit der in England gegen falsche Behaup-
tungen vorgegangen werden kann, ist injurious falsehood. Sie hat kein
Pendant im deutschen Recht. Auf der einen Seite ist sie sehr flexibel,
weil weder ein Wettbewerbsverhiltnis wie nach §§ 1, 14 UWG erfor-
derlich ist, noch der Gegenstand der Aussage wie nach §§ 14, 15 UWG
festgelegt ist. Andererseits ist injurious falsehood jedoch sehr eng, weil
Boswilligkeit nachgewiesen werden muB. Eine Ahnliche Einschriankung
gibt es im deutschen Recht nur bei § 826 BGB, wo die Schidigung ge-

gen die guten Sitten verstoSen muB.

640 Sjehe S. 139.
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Aullerhalb von defamation und injurious falsehood gibt es keine An-

spriiche gegeniiber herabsetzenden Auerungen im englischen Recht

der Unternehmenskennzeichen.

C.

Zusammenfassung

. Das englische Recht schiitzt Unternehmenskennzeichen grundsitz-

lich nur vor Verwechslungsgefahr und vor bésgliubigen Herab-
setzungen. In Deutschland ist dagegen auch Schutz vor Ausbeutung,

Verwisserung und Beeintrdchtigung der Wertschétzung moglich.

Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr beginnt im englischen
Recht erst ab Erlangung von reputation oder goodwill. Handelsna-
men und Firmen sind in Deutschland bereits ab Beginn der Benut-
zung geschiitzt. Lediglich der Schutz sonstiger geschiftlicher Be-
zeichnungen erfordert auch im deutschen Recht, da diese ver-

kehrsbekannt sind.

In Deutschland ist die Verwechslungsgefahr ein Rechtsbegriff, in
England ein Tatsachenbegriff. Daher wird zur Feststellung der Ver-
wechslungsgefahr in England meistens eine Beweisaufnahme

durchgefiihrt, wihrend dies in Deutschland nicht zuléssig ist.

Das in Deutschland entwickelte Prinzip der Wechselwirkung bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird bei der Priifung einer

passing off-Klage in England nicht erkennbar angewendet.

In England ist vergleichende Werbung noch grundsitzlich zulsssig.
In Deutschland ist das grundsitzliche Verbot vergleichender Wer-

bung nunmehr aufgehoben worden. Beide Linder miissen ihr Recht
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nach der hier vertretenen Auffassung aufgrund der geénderten
Richtlinie tiber irrefithrende und vergleichende Werbung dahinge-
hend &ndern, dal vergleichende Werbung nur noch unter den in der

Richtlinie genannten Voraussetzungen zulissig ist.

6. Inbeiden Landern kénnen Unternehmenskennzeichen vor wertmin-
dernden Herabsetzungen geschiitzt werden. Wihrend das deutsche
Recht fiir bekannte Zeichen mit § 15 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 u. 5
MarkenG eine zeichenrechtliche Anspruchsgrundlage bei Beein-
trachtigungen der Wertschétzung eines Unternehmenskennzeichens
bereitstellt, kann in England nur indirekter Schutz iiber die uner-
laubten Handlungen injurious falsehood und defamation erreicht
werden. Diese erfordern jedoch ,,Bosartigkeit® bzw.
»Beleidigungsfihigkeit”. Im Gegensatz zum deutschen Recht gibt es
in England keinen Schutz gegen wahre, herabsetzende Behaup-

tungen.
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2. Abschnitt: Vergleich des Schutzes von Wortmarken

Das Markenrecht in England und Deutschland beruht auf der Um-
setzung der Markenrichtlinie. Beide Linder haben die Richtlinie im
wesentlichen wortgetreu umgesetzt, so daf ihr Markenrecht im Kernbe-
reich identisch ist. Es verbleibt zu vergleichen, wie die iibereinstim-
menden Vorschriften und deren ausfiillungsbediirftige Rechtsbegriffe in
den beiden Landern behandelt werden und inwieweit von den Lindern
unterschiedliche Vorschriften hinzugefiigt wurden, die iiber den Rege-

lungsinhalt der Richtlinie hinausgehen.

A. Im Wortlaut entsprechende Vorschriften

Die meisten Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie sind von den bei-
den Léndern wortgetreu iibernommen worden. Einige der wichtigsten
Bestimmungen sollen hier besprochen werden, wobei der Schwerpunkt
auf der teilweise unterschiedlichen Auslegung bzw. Anwendung der

Vorschriften liegen soll.

1. Die Verwechslungsgefahr

Beziiglich der Verwechslungsgefahr kann weitgehend auf die Ausfiih-
rungen im ersten Abschnitt zuriickverwiesen werden%4!. Auch im Mar-
kenrecht ist die Verwechslungsgefahr in England ein Tatsachenbegriff
und in Deutschland ein Rechtsbegriff. In Deutschland wird die Ver-
wechslungsgefahr anhand der Kriterien Unterscheidungskraft, Waren-
bzw. Dienstleistungsnihe und Ahnlichkeit der Zeichen beurteilt, wobei
diese Kriterien miteinander in Wechselbeziehung stehen. Dieses System

der Wechselwirkung wurde von den englischen Gerichten bisher nicht

641 Sjehe S. 177.
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erkennbar angewendet. Allerdings hat sich jetzt der Europiische Ge-
richtshof in seiner Cannon-Entscheidung642 fiir das Prinzip der Wech-
selwirkung im Markenrecht ausgesprochen. Dem Europiischen
Gerichtshof war die Frage vorgelegt worden, ob Art. 4 Abs. 1 (b)
Markenrichtlinie so auszulegen ist, daf8 die Kennzeichnungskraft der
priorititsélteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der
Beurteilung zu beriicksichtigen ist, ob die Ahnlichkeit der durch die
beiden Marken erfalten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine
Verwechslungsgefahr herbeizufiihren. Der Europiische Gerichtshof

bejahte diese Frage und fiihrte insbesondere aus:

»Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert
eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kom-
menden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und
der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen. So kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen héhe-
ren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und

umgekehrt. 643

Aufgrund dieser fiir die Mitgliedstaaten bindenden Auslegung der
Richtlinie, wird auch in England nunmehr das Prinzip der Wechselwir-

kung im Markenrecht beachtet werden miissen.
2. Gedankliches Inverbindungbringen

In beiden Léndern interpretieren die Gerichte die Formulierung in Art. 4
MarkenRL "gedankliches Inverbindungbringen" dahingehend, daB sie
als Unterfall der Verwechslungsgefahr die mittelbare Verwechslungsge-

fahr erfassen soll. Damit wird die weite Interpretation, nach der diese

642 C-39/97, Cannon, GRUR 1998, 922.
643 EuGH, a.2.0., S. 923.
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Vorschrift auch den Schutz vor Verwisserung oder Rufausbeutung
erfassen soll, abgelehnt. Die enge Auslegung wurde durch den Euro-
péischen Gerichtshof in seiner Entscheidung “Springende Raubkatze”644

bestitigt.

3. Bekannte Marke

Die englischen Gerichte haben sich bisher noch nicht mit dem neuen
Begriff “reputation” im Markenrecht auseinandersetzen miissen. Daher
ist noch unklar, welchen MaBstab sie anlegen werden. Firtht4s schligt
vor, auf die passing off-Prinzipien zu dem dortigen gleichnamigen Tat-
bestandsmerkmal zuriickzugreifen. Diese Analogie bietet sich zwar an,
doch ist es zweifelhaft, ob sie sachlich gerechtfertigt ist. Die Schwelle
zur repuation im passing off ist ausgesprochen niedrig. Der GroBteil
aller benutzten Marken wiirde nach dieser Auslegung reputation zu-
kommen. Der Richtlinie liegt jedoch der Gedanke zu Grunde, daB nur
Marken mit besonderer Bekanntheit iiber den Warenzhnlichkeitsbereich
hinaus geschiitzt werden sollen. Es bleibt daher abzuwarten, wie die

englischen Gerichte diesen Begriff auslegen werden.

In Deutschland wird von den Gerichten je nach Einzelfall eine Bekannt-
heit zwischen 30% und 50% bei den maBgeblichen Verkehrskreisen
gefordert.

4. Benutzung des eigenen Namens

Beide Linder haben in Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 (c) MarkenRL
geregelt, daf} die redliche Benutzung des eigenen Namens keine Mar-
kenrechtsverletzung darstellt. Allerdings ist noch unklar, ob in England

,»Name* als Name einer natiirlichen Person verstanden wird oder auch

644 Siehe S. 43 £,
645 Rdnr. 7.27.
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den Namen einer juristischen Person miteinschlieft. Letztere Interpre-
tation stiinde nicht im Einklang mit der aus dem Protokoll zur Richtlinie

erkennbaren Motivation des Rates.

S. Erschopfung des Markenrechts

Beide Linder haben das Prinzip der europdischen Erschopfung in ihre
Markengesetze aufgenommen. Dies bedeutet, dal die Benutzung einer
Marke nicht fiir solche Waren untersagt werden kann, die von dem In-
haber oder mit seiner Zustimmung innerhalb der Européischen Union in
den Verkehr gebracht worden sind. Dagegen kann der Import von Wa-
ren mit Marken von auB8erhalb der Europaischen Union jederzeit unter-

sagt werden.

Beide Linder haben auch die Ausnahmeregelung des Art. 7 Abs. 2
MarkenRL iibernommen, nach welcher der Markeninhaber bei
Vorliegen von berechtigten Griinden die Benutzung durch einen
anderen trotz Erschopfung untersagen kann. Derartig berechtigte
Griinden liegen insbesondere vor, wenn der Zustand der Waren nach
ihrem Inverkehrbringen durch eine andere Person verindert oder

verschlechtert worden ist.

6. Notorisch bekannte Marken

Notorisch bekannte Marken werden in beiden Lindern geschiitzt, aller-
dings in unterschiedlichem MaBe. Das englische Recht schiitzt notorisch
bekannte Marken tiber s 56 Abs. 2 TMA grundsitzlich nur vor Ver-
wechslungsgefahr. Nur in dem Fall des Widerspruches gegen eine Mar-
keneintragung erfahren notorisch bekannte Marken Schutz gegen Ver-
wisserung, Rufausbeutung und Beeintrichtigung der Wertschitzung,
weil eine notorisch bekannte Marke bei Vorliegen einer dieser Gefahren

der Eintragung einer anderen Marke entgegensteht. Im deutschen Mar-
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kenrecht sind notorisch bekannte Marken umfassend iiber §§ 9 Abs. 1
Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. 4 Nr. 3 MarkenG vor Verwisserung ge-

schiitzt, indem sie eingetragenen Marken gleichgestellt werden.

Weiterhin erfaf3t s 56 Abs. 2 TMA nur das Zusammentreffen von Mar-
ken fiir identische oder shnliche Waren oder Dienstleistungen. Die von
Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS geforderte Erweiterung des Schutzes noto-
risch bekannter Marken tiber den Warenzhnlichkeitsbereich hinaus ist
somit gesetzlich nicht vorgenommen worden. Allerdings kann diese
Liicke nach der Lego-Entscheidung$46 iiberbriickt werden. In dieser Ent-
scheidung hatte sich das Gericht iiber die engen Voraussetzungen des

passing off hinweggesetzt und indirekt Verwisserungsschutz fiir eine
bertihmte Marke gewiihrt.

In Deutschland ist Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS durch die Gleichstellung
der notorisch bekannten mit der eingetragenen Marke nach § 4 Nr. 3

MarkenG vollzogen worden.

B. Unterschiedliche Zusatzregelungen

Nachdem die gemeinsamen Vorschriften in England und Deutschland
erortert wurden, sollen nun zusitzliche Bestimmungen in den beiden

Landern erwihnt werden.
1. S3 Abs.3 TMA

Art. 3 Abs. 2 (d) MarkenRL eroffnet den Mitgliedstaaten die Moglich-
keit, als ein weiteres absolutes Eintragungshindernis den Fall aufzu-
nehmen, daB die Anmeldung einer Marke im bad faith gemacht wurde.
Dies konnten Fille sein, in denen die Anmeldung lediglich zur Blockie-

rung des Registers erfolgte. England hat dieses Eintragungshindernis in
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s 3 Abs. 6 TMA aufgenommen. In Deutschland ist dieser Fall nicht aus-
driicklich bei den absoluten Eintragungshindernissen geregelt. Statt des-
sen ist die bosglaubige Anmeldung gem. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein
Nichtigkeitsgrund, der auf Antrag zur Loschung der Marke fiihrt. Da ein
Interesse daran bestehen kann, schon die Eintragung zu verhindern,
kénnte man iiber

§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG zu einem Eintragungshindernis kommen.
Diese Vorschrift nennt als absolutes Schutzhindernis, daB die Benut-
zung der Marke ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im 6ffentlichen
Interesse untersagt werden kann. Hier kénnte § 50 Abs. 1 Nr. 4
MarkenG als sonstige Vorschrift verstanden werden. Dann miiBte aber

die bosartige Anmeldung gegen das &ffentliche Interesse verstoBen.

2. Zeichen von lediglich értlicher Bedeutung

Der TMA bestimmt in s 11 Abs. 3, daB der Gebrauch eines ilteren
Rechts mit lediglich 6rtlicher Bedeutung von dem Inhaber einer regi-
strierten Marke nicht untersagt werden kann. Damit ist die zwingende
Vorschrift Art. 6 Abs. 2 MarkenRL umgesetzt worden. Im deutschen
Markengesetz findet sich keine wértliche Ubernahme dieser Regelung.
Sie ist auch nicht erforderlich, weil das Markengesetz ohnehin von der
Gleichwertigkeit der Zeichenrechte ausgeht, wie sich aus der
Prioritétsregelung in § 6 MarkenG ergibt647. Der Markeninhaber kann
generell nicht gegen iltere Zeichenrechte vorgehen, selbst wenn sie

nicht 6rtlich beschrinkt sind.

646 Lego System Aktieselskab v. Lego M. Lemelstrich Ltd., (1983) FSR 155.
647 Vergl. Fezer, § 6 MarkenG Rdnr. 13.



195

3. Honest concurrent use

In England wurde das Konzept des honest concurrent use aus dem alten
Recht in den Trade Mark Act 1994 iibernommen. Danach kann das Pa-
tentamt eine Eintragung trotz Vorliegens eines relativen Eintragungs
hindernisses vornehmen, wenn der Anmelder darlegen kann, daf er
seine Marke in redlicher Weise gleichzeitig mit der kollidierenden
Marke benutzt hat. Eine derartige Regelung besteht im deutschen Recht

nicht. Es wurde bereits erldutert, daB diese Bestimmung gegen die

Richtlinie verst5t648.

4. Vergleichende Werbung

Im Trade Mark Act 1994 wird zum ersten Mal in England verglei-
chende Werbung geregelt, allerdings nur als mégliche Form der Verlet-
zung einer eingetragenen Marke. In s 10 Abs. 6 TMA 1994 ist geregelt,
dal} die Benutzung einer fremden Marke nur dann das Markenrecht
verletzt, wenn sie unredlich erfolgt und die Marke ausbeutet oder ver-
wissert. Danach bleibt vergleichende Werbung in England auch im

Markenrecht grundsétzlich zuldssig.

In Deutschland verletzt die Benutzung einer Marke in vergleichender
Werbung das Markenrecht, wenn man der hier vertretenen Ansicht
folgt, da der Verletzungstatbestand keinen markenmiBigen Gebrauch
voraussetzt. Damit ist der markenrechtliche Schutz vor vergleichender
Werbung nicht weiter als der wettbewerbsrechtliche, denn bei Vorliegen
eines hinreichenden Anlasses fiir einen zuléssigen Vergleich nach § 1
UWG werden die Verletzungstatbestéinde nicht erfiillt sein. Es wird
entweder die Verwechslungsgefahr oder die Unredlichkeit zu verneinen

sein.
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Die Voraussetzungen fiir eine Harmonisierung des Rechts der verglei-
chenden Werbung im registerrechtlichen Markenrecht beider Linder
sind nunmehr gegeben. Beide Linder konnen und miissen die Rege-
lungen zur vergleichenden Werbung aus der Richtlinie iiber irrefiih-
rende und vergleichende Werbung anwenden. In Deutschland hat der
Bundesgerichtshof bereits das grundsitzliche Verbot vergleichender
Werbung aufgegeben und wendet die Richtlinie bei der Auslegung des
§ 1 UWG an. In England kann die Richtlinie {iber s 10 Abs. 6 TMA
1994 angewendet werden. Ob dies tatséichlich zu einer Harmonisierung
des Recht fiihren wird, hingt davon ab, ob man die Richtlinie so inter-
pretiert, da vergleichende Werbung nur noch in den in der Richtlinie
genannten Griinden zuléssig ist oder daB weitergehende liberalere Re-

gelungen, wie sie in England bestehen, beibehalten werden kénnen649.

5. Markenschutz durch Verkehrsgeltung

In Deutschland kénnen auch uneingetragene Marken durch Verkehrs-
geltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG die Rechte einer eingetragenen Marke
beanspruchen. Damit sind uneingetragene Marken mit Verkehrsgeltung
den eingetragenen gleichgestellt. Diese bedeutende Erweiterung des
Markenschutzes wurde in England nicht vorgenommen. Uneingetragene
Marken sind dort nur iiber passing off geschiitzt, so daf sie insbeson-
dere keinen Schutz vor Verwisserung, Ausbeutung und Beeintréichti-

gung der Wertschitzung erfahren.

648 Siehe S. 47 f.
649 Siehe S. 27 f.
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6. Marken in Nachschlagewerken

Das deutsche Markengesetz regelt in § 16 Abs. 1 den Fall, daB die Wie-
dergabe ciner eingetragenen Marke in einem Nachschlagewerk den Ein-
druck erweckt, daB es sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung
handelt. In diesem Fall kann der Inhaber der Marke von dem Verleger
verlangen, daB3 der Marke ein Hinweis beigefiigt wird, daB es sich um
eine eingetragene Marke handelt. Eine entsprechende Vorschrift findet
sich weder im TMA, noch 148t sich ein derartiger Anspruch aus anderen

Vorschriften des englischen Rechts ableiten.

C. Zusammenfassung

1. Das Recht der eingetragenen Marken ist in England und Deutsch-
land durch die Umsetzung der Markenrichtlinie weitgehend harmo-
nisiert worden. Differenzen bei der Beurteilung von Markenrechts-
verletzungen konnen sich jedoch durch unterschiedliche Auslegung
der Rechtsbegriffe ergeben, insbesondere der Begriffe Verwechs-
lungsgefahr, Bekanntheit, Ausbeutung, Verwisserung und Beein-

trichtigung der Wertschétzung.

2. Beziiglich der Verwechslungsgefahr ist auf den ersten Teil des
Rechtsvergleichs zu verweisen, in dem bereits erklart wurde, daf3
dieses Tatbestandsmerkmal im englischen Recht ein Tatsachenbe-
griff ist, wihrend es in Deutschland als Rechtsbegriff behandelt

wird.
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3. Das deutsche Prinzip der Wechselwirkung zwischen der Ahnlichkeit
von Zeichen, Waren und Dienstleistungen sowie der Unterschei-
dungskraft wird in England bisher nicht erkennbar angewendet.
Allerdings ist es dazu zukiinftig nach der Cannon-Entscheidung des
Européischen Gerichtshofs verpflichtet.

4. Uneingetragene Marken werden in Deutschland mit eingetragenen
gleichgesetzt, sobald sie Verkehrsgeltung erreicht haben. In England
kdnnen Inhaber nicht eingetragener Marken gegen Drittbenutzung
ihres Zeichens nur mit passing off vorgehen, so daB sie nur vor

Verwechslungsgefahr geschiitzt sind.
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3. Abschnitt: Vergleich der fiir den jeweiligen Schutzumfang

erforderlichen Bekanntheitsgrade

Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Schutzbereiche in den
beiden Lindern, geordnet nach den jeweiligen Bekanntheitsgraden. Fiir
diese Tabelle wurden “Bekanntheit” und “reputation” bzw. “goodwill”
gleichgesetzt, obwohl die “Bekanntheit” im deutschen Recht wohl einen

hoheren Grad von Verkehrsgeltung voraussetzt.

Deutschland England
Einfaches Zeichen Verwechslungsgefahr | Kein Schutz
Bekanntes Zeichen Verwechslungsgefahr | Verwechslungsgefahr
Rufausbeutung
Verwésserung
Herabsetzung
Notorisch bekanntes Verwechslungsgefahr | Verwechslungsgefahr
Zeichen Rufausbeutung
Verwisserung
Herabsetzung
Marke mit Verkehrsgeltung | Verwechslungsgefahr | Verwechslungsgefahr
Rufausbeutung
Verwisserung
Herabsetzung
Einfache, eingetragene Verwechslungsgefahr | Verwechslungsgefahr
Marke
Bekannte, eingetragene Verwechslungsgefahr | Verwechslungsgefahr
Marke Rufausbeutung Rufausbeutung
Verwisserung Verwisserung
Herabsetzung Herabsetzung
Notorisch bekannte Verwechslungsgefahr | Verwechslungsgefahr
Marke Rufausbeutung (Rufausbeutung
Verwisserung Verwisserung
Herabsetzung Herabsetzung)650

650 Schutz gegen Rufausbeutung, Verwisserung und Herabsetzung nur, wenn eine
notorisch bekannte Marke einer Eintragung ins Markenregister entgegensteht.
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AuBerhalb des Markenregisters sind in England nur das Zeichen mit
reputation oder goodwill und die notorisch bekannte Marke rechtlich
relevant. Zeichen, die keine reputation oder goodwill erreicht haben,
sind schutzlos. Allerdings erfahren notorisch bekannte Marken einen
etwas weiteren Schutz als ein durch passing off geschiitztes Zeichen,
weil der Verletzungstatbestand in s 56 TMA keinen Schaden voraus-

setzt.

In Deutschland muf3 zwischen dem einfachen, dem bekannten und nach
einigen Ansichten auch noch zwischen dem beriihmten Zeichen unter-
schieden werden. Hinzu kommen die Marke mit Verkehrsgeltung und
die notorisch bekannte Marke. Dies bedeutet eine schwierige Abgren-
zung von Bekanntheitsgraden, die im englischen Recht nicht im glei-
chen Mafe anfillt. Nach der Rechtsprechung bedarf es unterschiedlicher
Bekanntheitsgrade im Sinne eines Prozentsatzes der relevanten Ver-
kreise. Als grobe Faustregel kann bei ca. 30% Verkehrsgeltung ange-
nommen werden, bei ca. 50 % Bekanntheit, bei ca. 80 % Beriihmtheit.
Der Vorteil im deutschen Zeichenrecht ist, daB bei Vorliegen von Ver-
wechslungsgefahr tiberhaupt kein Bekanntheitsgrad gepriift werden
muB, wihrend in jedem passing off-ProzeB zunichst immer der Nach-
weis von reputation oder goodwill zu erfolgen hat. Im Bereich der Ver-
wechslungsgefahr ist der Schutz eines Zeichens in Deutschland daher

einfacher durchzusetzen.

Im Markenrecht beider Landern wird der Richtlinie gemiB zwischen

einfachen und bekannten Marken unterschieden. Prozentuale Richtli-
nien, wie sie in Deutschland fiir den Bekanntheitsgrad erarbeitet wur-
den, bestehen im englischen Recht weder beim passing off noch im

Markenrecht.
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4. Abschnitt: Sinn und Méglichkeit von Synthesen und

Harmonisierungen

Wihrend das Recht der eingetragenen Marken in England und
Deutschland weitgehend iibereinstimmt, bestehen erhebliche Unter-
schiede hinsichtlich des Schutzes von Unternehmenskennzeichen und
uneingetragenen Marken. Im folgenden wird erdrtert, wie eine gesetz-
liche Synthese aus den Vorteilen der Rechte beider Linder beziiglich
des Schutzes dieser Zeichen aussehen kénnte. SchlieBlich soll die Mog-
lichkeit einer harmonisierenden Richtlinie auf dem Gebiet der Unter-
nehmenskennzeichen und der uneingetragenen Marken besprochen

werden.

A. Synthese aus passing off und deutschem Firmenrecht?

Es wire vorteilhaft, wenn der groBere Schutzumfang nach deutschem
Recht mit der Ubersichtlichkeit des englischen Rechts vereint werden
konnte. Es bediirfte einer Vorschrift, die Unternehmenskennzeichen
sowohl vor Verwechslungsgefahr, als auch vor Ausbeutung, Verwisse-
rung und Wertminderung schiitzt. Tats#chlich besteht eine solche Norm
bereits im deutschen Recht. Die beiden Tatbestinde des § 15 MarkenG
umfassen diesen Schutzbereich. Die Ubersichtlichkeit wird lediglich
dadurch zunichte gemacht, daB teilweise immer noch die Vorschriften
des BGB, HGB und UWG parallel anwendbar sind. Wiirde man deren
Anwendbarkeit ausschlielen, wire das deutsche Kennzeichenrecht
tibersichtlich. Diese Ubersichtlichkeit wiirde zusitzlich dadurch
verstérkt, da § 15 MarkenG im Aufbau an den Markenschutz in § 14
Abs. 2 MarkenG angelehnt ist. Diese Anlehnung hat zur Folge, daf
Priifungsfolge und Tatbestandsmerkmale in beiden Vorschriften

weitgehend identisch sind, so daB von einem einheitlichen Zeichenrecht
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gesprochen werden kann. Es fragt sich also, ob auf die Tatbestinde
auBerhalb des Markengesetzes, die der Ubersichtlichkeit

entgegenstehen, verzichtet werden kann.

1. AusschluBl des § 12 BGB analog

Der Firmenschutz nach § 12 BGB analog ist theoretisch nur insofern
weiter als § 15 MarkenG, als keine Verwechslungsgefahr erforderlich
ist, sondern die Verletzung schutzwiirdiger Interessen ausreicht. Es
wurde jedoch bereits ausgefiihrt, daB dies in der Praxis fast immer Fille
der Verwechslungsgefahr sind65!. Der ausnahmsweise in der "Lego"-
Entscheidung®3? gewihrte Schutz eines Affektionsinteresses sollte
fallengelassen werden, denn fiir einen Firmeninhaber sind nur
wirtschaftliche Interessen schutzwiirdig. Demnach hat § 12 BGB analog
neben § 15 MarkenG fiir den Firmenschutz keine eigenstindige
Bedeutung mehr. In Bezug auf Unternehmenskennzeichen sollte § 12

BGB analog daher nicht mehr angewendet werden.

2. Abschaffung des § 37 Abs. 2 HGB

Der "Firmenschutz" nach § 37 Abs. 2 HGB ist insofern weiter als § 15
MarkenG, als der Klager kein eigenes Firmenrecht geltend machen
muB. Es geniigt, daB er in seinen Rechten verletzt ist. Er muB also ent-
weder Konkurrent oder Verbraucher sein. Dies sind dann genau ge-
nommen jedoch Fille des unlauteren Wettbewerbs, die von den §§ 1, 3
UWG bereits erfaBBt werden, so daB fiir eine Anwendung des § 37 Abs.
2 HGB insoweit kein Bedarf besteht.

651 Sjehe S. 99f.
652 BGH GRUR 1958, 302 — Lego; siche hierzu S. 12.
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Ein weiterer Unterschied besteht in dem Merkmal der "deutlichen Un-
terscheidbarkeit" zweier Firmen im Gegensatz zur "Verwechslungs-
gefahr". Die geringfligigen Unterschiede sollten jedoch zugunsten der
Vereinfachung vernachlissigt werden. Da der Anwendungsbereich des
§ 37 Abs. 2 HGB im wesentlichen von § 15 MarkenG einerseits und
§§ 1, 3 UWG anderseits abgedeckt wird, sollte diese Vorschrift

abgeschafft werden.
3. Ausschluf} des § 823 Abs. 1 BGB

Uber § 823 Abs. 1 BGB konnte bislang die Verletzung von
Kennzeichenrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeiibten
Gewerbebetrieb sowie das allgemeine Personlichkeitsrecht eines
Unternehmens verfolgt werden. Die Anwendung dieser Vorschrift
neben dem Markengesetz ist nun durch den Bundesgerichtshof
weitgehend ausgeschlossen worden53. Folgt man der hier vertretenen
Ansicht, dal das Markengesetz keinen zeichenmiBigen Gebrauch
voraussetzt, so ist ein tiber § 15 Markengesetz hinausgehender
Schutzbereich aber auch nicht erkennbar. Vielmehr ist § 823 Abs. 1
BGB enger, da ein Verschulden und ein Schaden erforderlich sind und
beziiglich des Rechts am eingerichteten und ausgeiibten Ge-
werbebetriebes ein gezielter Eingriff verlangt wird. Daher kann auch auf
die Anwendung dieser Vorschrift neben § 15 MarkenG verzichtet wer-
den. Sie sollte im Wege der Spezialitiit generell hinter § 15 MarkenG
zuriicktreten, wie dies der Bundesgerichtshof bereits hinsichtlich des

Schutzes bekannter Zeichen ausgesprochen hat.

653 Siehe S. 115 £,
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4. Ausschlufl des § 1 UWG

Auch die Anwendung des § | UWG neben dem Markengesetz ist nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nunmehr weitgehend
eingeschrénkt worden%54. Dies diirfte fiir den Zeicheninhaber keinen
Verlust an Rechtsschutz bedeuten, da die Fille der Rufausbeutung,
Verwisserung und Beeintrichtigung der Wertschétzung nach der hier
vertretenen Ansicht, wonach das Markengesetz keinen zeichenméBigen
Gebrauch voraussetzt, vollkommen durch § 15 Abs. 3 MarkenG erfaft
werden. Daher sollte der durch das "MAC Dog"-Urteil erfolgte
grundsitzliche Auschluf3 des § 1 UWG zu einem absoluten werden, so
daB3 die Anwendung dieser Vorschrift neben dem Markengesetz

vollstandig ausgeschlossen wird.

S. Ausschluf} des § 3 UWG

Der Schutz nach § 3 UWG iiberschneidet sich mit dem Anwendungsbe-
reich des § 15 MarkenG nur bei Verwechslungsgefahr zwischen Unter-
nehmenskennzeichen. Wer sich auf ein eigenes Zeichenrecht berufen
kann, benotigt § 3 UWG nicht, der insofern enger ist. Daher kann auf
die parallele Anwendung des § 3 UWG im Wege der Spezialitit ver-
zichtet werden. Will sich dagegen ein Konkurrent ohne eigenes Zei-
chenrecht gegen irrefiihrendes Unternehmenskennzeichen wehren, ist er
auf diese Vorschrift angewiesen. Dann wird aber auch die Spezialitiit

nicht eingreifen.

654 Siehe S. 115 f.
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6. Erhaltung der Anwendbarkeit des § 823 Abs. 2 BGBi.V.m.
§§ 187, 186, 185 StGB

Die strafrechtlichen Beleidigungsdelikte miissen neben § 15 MarkenG
tiber § 823 Abs. 2 BGB zivilrechtlich verfolgbar bleiben, weil sie nicht
an das Zeichen ankniipfen, sondern an eine Person. Da es sich somit um
ginzlich verschiedene Schutzgiiter handelt, schadet die weitere An-
wendbarkeit auch nicht der angestrebten Ubersichtlichkeit des Rechts

der Unternehmenskennzeichen.

7. Ergebnis

§ 15 MarkenG erfa8t den Schutz des Unternehmenskennzeichens er-
schopfend. Der Schutz der Firma durch andere Vorschriften ist nicht
mehr erforderlich. § 37 Abs. 2 HGB sollte abgeschafft und die
Anwendung der §§ 12 analog, 823 I BGB, 1 UWG neben § 15
MarkenG ausgeschlossen werden. Dies wire eine logische
Weiterfiihrung des "MAC Dog"-Urteils. Dies kénnte erreicht werden,
indem eine Bestimmung in das Markengesetz aufgenommen wird, die
besagt, da8 die Anwendung anderer Gesetze fiir den Bereich des
materiellen Zeichenschutzes ausgeschlossen sein soll. Dadurch wiirde
man einen iibersichtlichen Firmenschutz durch eine einzige Vorschrift
mit zwei Tatbestdnden erhalten, die sowohl vor Verwechslungsgefahr
als auch vor Verwisserung, Ausbeutung und Wertminderung schiitzen.
Daneben bedarf es allerdings der § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 187, 186,

185 StGB, um Personen vor Beleidigungen zu schiitzen.
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B. EG-Richtlinie zum Schutz von Unternehmenskennzeichen?

Nachdem bereits das Markenrecht durch eine Richtlinie in den Mit-
gliedstaaten angeglichen wurde, kénnte man diese Harmonisierung auch

auf Unternehmenskennzeichen erstrecken.

1. Regelungsbedarf

EG-Richtlinien dienen der Angleichung von Rechtsvorschriften in den
Mitgliedstaaten zur Beseitigung von storenden Auswirkungen, die von
unterschiedlichen Rechtsbestimmungen auf den Gemeinsamen Markt
ausgehen®35. Das Fehlen eines einheitlichen Zeichenrechts beeintréch-
tigt den Gemeinsamen Markt. Dies ist fiir den Bereich der Marken in
dem ersten Erwégungsgrund der Markenrichtlinie ausdriicklich festge-
halten. Diese Harmonisierung von Zeichenrechten sollte nicht auf ein-
getragene Marken begrenzt werden. Auch uneingetragene Marken iiber-
schreiten Grenzen und sollten daher ebenso einheitlich geschiitzt

werden.

Aber nicht nur Marken iiberschreiten Grenzen, sondern auch Unterneh-
menskennzeichen. Unternehmen werden zunehmend grenziiberschrei-
tend in der Européischen Union tétig. Das geschieht entweder durch
Niederlassung in anderen Mitgliedstaaten oder einfach durch die Auf-
nahme von geschiftlichen Kontakten. In beiden Fillen erscheint das
Unternehmenskennzeichen im Ausland. Hier beeintrichtigt es bereits
die grenziibergreifende Titigkeit, wenn z.B. die in einem Ursprungsland
geschiitzte Firma in einem anderen Mitgliedstaat nicht zulissig ist.
Ebenso ist es beschrinkend, wenn die zuléssige Zeichenbenutzung bei
konkurrierenden Rechten in den verschiedenen Lindern unterschiedlich

reguliert ist. So kann in England ein Zeichen auch dann benutzt werden,
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wenn es ein élteres Zeichen verwissert, vorausgesetzt, es besteht keine
Verwechslungsgefahr. Diese Benutzung wire dagegen in Deutschland
unzuldssig, sofern das iltere Zeichen Bekanntheit erlangt hat. Fiir Un-
ternehmensinhaber ist es schwierig und zeitaufwendig, sich Unterneh-
menskennzeichen und Benutzungsarten auszudenken, die gleichzeitig in
allen Mitgliedstaaten rechtmiBig sind. Daher wird oft eine individuelle
Anpassung an die einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen, die jedoch um-
stdndlich und kostspielig ist. Eine Rechtsvereinheitlichung auf diesem
Gebiet wiirde diese Probleme vermindern. Restprobleme wiirden aller-
dings verbleiben, da das Recht des unlauteren Wettbewerbs ebenfalls

einer Vereinheitlichung bediirfte.

2. Regelungsinhalt

Als Vorbild fiir eine EG-Richtlinie kann zunichst an die bereits beste-
hende Markenrichtlinie angekntipft werden. Die dortigen Schutzvoraus-
setzungen sollten auch fiir uneingetragene Marken gelten, sobald diese
entweder Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit i.S.d. Art. 6°*
PVU erlangt haben. Dies wiirde der Regelung in §§ 4 Nr. 2 u. 3, 14

MarkenG entsprechen.

Hinsichtlich des Schutzes von Unternehmenskennzeichen bieten sich als
Vorlage §§ 5, 15 MarkenG an. § 5 MarkenG bestimmt einen weiten
Regelungsbereich, der sich tiber den Schutz der Firma hinaus auf alle
Arten von Unternehmenskennzeichen und auf Werktitel bezieht.
Gleichzeitig ist der Schutzumfang des § 15 MarkenG umfassend, weil
er alle Arten moglicher Beeintrichtigungen erfaBt: die Verwechslung,
die Ausbeutung, die Verwisserung und die Beeintrichtigung der Wert-

minderung.

655 Grabitz, Art. 100 Rdnr. 35.
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Die besondere Geeignetheit der §§ 5, 15 MarkenG als Vorbild fiir eine
Richtlinie ergibt sich insbesondere aus ihrer Ahnlichkeit zu den Kolli-
sionstatbestédnden des bereits harmonisierten Markenrechts. § 15 Mar-
kenG verwendet dieselben Rechtsbegriffe wie die Richtlinie: Ver-
wechslungsgefahr, Ahnlichkeit, Unterscheidungskraft, Verwisserung
etc. Diese Begriffe sollten fiir das gesamte Zeichenrecht einheitlich
gelten und identisch ausgelegt werden. Die Angleichung des Rechts der
geschiftlichen Bezeichnungen konnte das Zeichenrecht in den Mitglied-

staaten vereinheitlichen, wie es bereits in Deutschland geschehen ist.

Neben diesem systematischen Vorteil besteht ein praktischer. Die Mit-
gliedstaaten sind mit den Kollisionstatbestinden bereits vertraut und
haben Gelegenheit gehabt, die Rechtsbegriffe durch Rechtsprechung
auszufiillen. Diese Erfahrungen kénnten auf das Recht der Unterneh-
menskennzeichen angewendet werden, wenn dieses nach dem Vorbild
des § 15 MarkenG an das Markenrecht angelehnt wiirde. Gleichzeitig
konnte die Ahnlichkeit mit bereits Vertrautem die Akzeptanz in den

Mitgliedstaaten erhthen.

Damit die Rechtsangleichung auch tatséchlich zur Rechtssicherheit in
der Européischen Union fiihrt, sollte die Anwendung weitergehend
schiitzender Vorschriften ausgeschlossen werden. Dies ist vertretbar,

weil § 15 MarkenG bereits einen weit umfassenden Schutzbereich hat.
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3. Vorschlag

Der Entwurf fiir eine européische Richtlinie iiber den Schutz von Unter-
nehmenskennzeichen und uneingetragenen Marken konnte wie folgt

aussehen:

Art. 1 Uneingetragene Marken

Die Mitgliedstaaten sollen ihre Vorschriften fiir eingetragene Marken
auf Marken, die nicht in ein Markenregister eingetragen sind, entspre-

chend anwenden, wenn und ab dem Zeitpunkt an dem diese Marken

1. durch die Benutzung im geschiftlichen Verkehr innerhalb der betei-

ligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben haben, oder

2. durch die im Sinne des Artikels 6™ der Pariser Verbandsiiberein-
kunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums notorische Be-

kanntheit erworben haben.

Art. 2 Unternehmenskennzeichen

(1) Unternehmenskennzeichen sind solche Zeichen, die graphisch dar-
stellbar sind und die im Verkehr benutzt werden, um ein Unternehmen

oder einen Geschiftsbetrieb von anderen zu unterscheiden.

(2) Unternehmenskennzeichen sind insbesondere Handelsnamen. Ein
Handelsname ist der Name einer Person, unter dem sie ihr Gewerbe be-

treibt und die Unterschrift abgibt.
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Art. 3 Vorrang des Zeichenrechts

(1) Rechte an Unternehmenskennzeichen und an Marken, die nicht in
ein Markenregister eingetragen sind, sind gleichwertig mit dem Recht

an einer eingetragenen Marke.

(2) Trifft ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen oder einer un-
eingetragenen Marke mit einem anderen Recht zusammen, bestimmt
sich der Vorrang der Rechte nach ihrem Zeitrang. Als andere Rechte
gelten insbesondere Unternehmenskennzeichen, Marken,
Namensrechte, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen und geographische

Herkunftsangaben.

(3) Der Zeitrang des Rechtes an einem Handelsnamen bestimmt sich

nach dem Tag der ersten Benutzung im geschiftlichen Verkehr.

(4) Der Zeitrang des Rechts an einem sonstigen Unternehmenskennzei-
chen oder an einer uneingetragenen Marke bestimmt sich nach dem
Tag, an dem diese Zeichen Verkehrsgeltung in den mafBgeblichen Ver-
kehrskreisen erlangt haben.

(5) Kommt Rechten nach den Absétzen 3 und 4 derselbe Tag als ihr
Zeitrang zu, so sind sie gleichwertig. Der Zeicheninhaber kann keine
zeichenrechtliche Anspriiche gegen den Inhaber oder Benutzer eines

gleichwertigen Zeichens geltend machen.
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Art. 3 AusschlieBliches Recht des Inhabers einer geschiiftlichen Be-

zeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschiftlichen Bezeichnung gewihrt
ihrem Inhaber ein ausschlieBliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, das Unternehmenskennzeichen oder ein
dhnliches Zeichen im geschiftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise
zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschiitzten Be-

zeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei dem Unternehmenskennzeichen um ein in der
Europdischen Union bekanntes Unternehmenskennzeichen, so ist es
Dritten untersagt, das Unternehmenskennzeichen oder ein dhnliches
Zeichen im geschiftlichen Verkehr zu benutzen, auch wenn keine Ge-
fahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit
durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschitzung des Unternehmenskennzeichens ohne rechtfertigenden

Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintrichtigt wird.

(4) Wer ein Unternehmenskennzeichen oder ein dhnliches Zeichen ent-
gegen Absatz 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber des Unterneh-

menskennzeichens auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsitzlich oder fahrlissig begeht, ist
dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens zum Ersatz des daraus

entstandenen Schadens verpflichtet.
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(6) Wird die Verletzungshandlung in einem geschéftlichen Betrieb von
einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlas-

sungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsitzlich
oder fahrldssig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen

den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(7) Der Inhaber eines Unternechmenskennzeichens hat nicht das Recht,

einem Dritten zu untersagen, im geschéftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit dem Unternehmenskennzeichen identisches oder dhnliches
Zeichen als Angabe iiber Merkmale oder Eigenschaften von Waren
oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, Beschaffenheit,
ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die

Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. das Unternehmenskennzeichen als Hinweis auf die Bestimmung
einer Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer
Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafiir notwendig

ist,
sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstoft.
Art. 4 Erschopfung
(1) Der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens hat nicht das Recht,
einem Dritten zu untersagen, das Unternehmenskennzeichen fiir Waren

zu benutzen, die unter diesem Unternehmenskennzeichen von thm oder

mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der iibrigen Mitgliedstaaten
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der Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum in den Verkehr

gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber des Unter-
nehmenskennzeichens der Benutzung des Unternehmenskennzeichens
im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berech-
tigten Griinden widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren

nach ihrem Inverkehrbringen veridndert oder verschlechtert ist.
Art. 5 Verwirkung von Anspriichen

(1) Der Inhaber eines Unternechmenskennzeichens hat nicht das Recht,
die Benutzung eines anderen Rechts im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Satz 2
mit jlingerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses
Rechts wihrend eines Zeitraums von fiinf aufeinanderfolgenden Jahren
in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daf der Inhaber

dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bosgldubig war.

(2) In dem Fall des Absatz 1 kann der Inhaber des Rechts mit jiingerem
Zeitrang die Benutzung des Rechts mit dlterem Zeitrang nicht untersa-

gen.
Art. 6 AusschluBl anderer Schutzvorschriften
Die Anwendung von Vorschriften, die Unternehmenskennzeichen wei-

tergehend schiitzen, als nach dieser Richtlinie vorgesehen, ist ausge-

schlossen.
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5. Abschnitt: Zusammenfassung

1. Wihrend das Recht der eingetragenen Marken in England und
Deutschland aufgrund der Harmonisierung im Wege der Umsetzung
der Markenrichtlinie weitgehend identisch ist, bestehen erhebliche
Unterschiede beim Schutz von Unternehmenskennzeichen und

uneingetragenen Wortmarken.

2. In England werden Unternehmenskennzeichen und uneingetragene
Wortmarken kennzeichenrechtlich nur iiber passing off geschiitzt.
Dagegen sind in Deutschland eine Vielzahl von Vorschriften mit

unterschiedlichen Schutzgiitern anwendbar.

3. Das englische Recht schiitzt Unternehmenskennzeichen und unein-
getragene Wortmarken grundsitzlich nur vor Verwechslungsgefahr
und vor bosglidubigen Herabsetzungen. In Deutschland ist dariiber
hinaus auch Schutz vor Ausbeutung, Verwisserung und sonstigen

Beeintrichtigungen der Wertschitzung moglich.

4. Firmen und Handelsnamen sind in England nicht wie in Deutsch-
land vom Zeitpunkt der Benutzung an geschiitzt, sondern erst ab
Erlangung von goodwill oder reputation. Folglich besteht kein
Schutz einfacher Zeichen, die diese Schwelle noch nicht erreicht

haben.

5. Daraus ergibt sich, daB im deutschen Recht eine Markeneintragung
in all den Fallen, in denen bereits Schutz durch Verkehrsgeltung er-
langt worden ist, keinen erweiterten Schutz mehr verleiht. Dagegen
ist eine Eintragung in das Markenregister in England erforderlich,

um noch unbekannte Marken {iberhaupt und Marken insgesamt vor
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Rufausbeutung, Verwisserung sowie vor Beeintrachtigung der

Wertschitzung zu schiitzen.

. Das in Deutschland entwickelte Prinzip der Wechselwirkung bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird in England noch nicht
erkennbar angewendet. Allerdings sind englische Richter hierzu
aufgrund der Cannon-Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs

nunmehr verpflichtet.

. In England ist die Verwechslungsgefahr ein Tatsachen-, in
Deutschland ein Rechtsbegriff. Dadurch kann in England beziiglich
der Verwechslungsgefahr eine Beweisaufnahme erfolgen, in

Deutschland jedoch nicht.

. In England ist vergleichende Werbung noch grundsétzlich zulassig.
In Deutschland ist das grundsitzliche Verbot vergleichender Wer-
bung nunmehr aufgehoben worden. Beide Lénder miissen ihr Recht
diesbeziiglich nach der hier vertretenen Auffassung aufgrund der
gednderten Richtlinie iiber irrefithrende und vergleichende Werbung
dahingehend dndern, daB vergleichende Werbung nur noch unter

den in der Richtlinie genannten Voraussetzungen zuléssig ist.
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