DR. CORNELIA INDERST

Anmerkungen zur bekannten Marke

Das Markengesetz {MarkenG) gewihrt bekannten Marken einen besonderen
Schutz auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs, d. h. gegen ihre Benutzung fiir Wa-
ren oder Dienstleistungen, die denen nicht Zhnlich sind, flir die die Marke ¢in-
getragen ist. Gemifl § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann es der Inhaber einer im
Inland bekannten Marke Dritten untersagen, ohne seine Zustimmung im ge-
schilftlichen Verkehr ein mit seiner Marke identisches oder #hnliches Zeichen
auBerhalb des Ahnlichkeitshereichs zu benutzen, wenn seine Marke prioritiits-
dlter ist und wenn die Benutzung des fremden Zeichens die Unterscheidungs-
kraft oder die Wertschitzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintriichtigt. Entsprechend kann der
Inhaber einer im Inland bekannten Marke gemé&h § 9 Abs. | Nr. 3 Marken(G die
Loschung der Eintragung einer Marke auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs
verlangen, wenn seine Marke einen ilteren Zeitrang hat und die Benutzung der
fremden Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschiitzung seiner Marke
ohne rechtfertigenden Grund in unlaaterer Weise ausnutzen oder beeintrichti-
gen wiirde,

Die Einfithrung der bekannten Marke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 N1. 3
Marken(G) und der bekannten geschiftlichen Bezeichnung (§ 15 Abs. 3 Mar-
kenG) zihlte zu den wichtigsten Neuerungen des am 01.01.1995 in Kraft ge-
tretenen MarkenG. Die markenrechtliche Bekanntheit fand sich als normierter
Begriff im Warenzeichengesetz nicht. Wettbewerbsrechtlich waren jedoch nach
der Rechisprechung des BGH bekannte Marken nach § 1 UWG vor unbefugter
Rufausnutzung, Rufbehinderung oder Rufschidigung geschiitzt! Dieser wett-
bewerbsrechtliche Schuiz bei Vorliegen besonderer wettbewerblicher Umstiin-

' BGHZ 93, 96 = GRUR 1985, 550 - Dimple; BGHZ 113, 82 = GRUR 1991, 465 - Salo-
mon; BGHZ 113, 115 = GRUR 1991, 609 - SE; GRUR 1991, 863 - Avon; GRUR 1994,
635 - Pulloverbeschriftung; vgl. auch BGHZ 86, 90 = GRUR 1983, 247 - Roils Royce.
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de, die die Verwerflichkeit der Rufausbeutung oder Rufbeeintrichtigung eincr
Marke begriinden, gilt auch nach Inkrafitreten des neuen Marken( fort.?

I. Begriffsbestimmung

1) Abgrenzung zu Berithmtheit/Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung

Ob eine Marke , bekannt® im Sinne des MarkenG ist und wie dies im Konfliki-
fall bestimmt werden kann, wird weder im Gesetz definiert, noch ergibt es sich
aus der Begriindung zu dem Entwurf des Gesetzes. Auch die Richtlinie gibt
keinen schliissigen Hinweis darauf, welcher Durchsetzungsgrad oder Prozent-
satz fiir dic Bekanntheit einer Marke zu verlangen ist. Die Begriindung zum
MarkenG merkt insoweit lediglich an, daB ,cine kategorische Abgrenzung der
bekannten Marken etwa in dem Sinne, daf die Bekanntheit iiber der fir den
Schutz nicht von Hause aus unterscheidungskrifiigen oder frethaltebedtirftigen
Angaben oder Zeichen geforderten Verkehrsdurchsetzung liegen mufl”, nicht
moglich sein wird.’ Aus der Fntstehungsgeschichte der Markenrechtsrichtlinie
und der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie aus dem Wortlaut kann man
allerdings folgern, dab die ,.bekannte™ Marke sich von der ,,berithmten” Marke
insofern unterscheidet, daf der Grad der Bekanntheit unter dem der Berithmt-
heit liegen kann.

Aus dem Vergleich mit dem Benelux-Recht ist ersichtiich, daB es sich bei der
bekannten Marke auch nicht lediglich um eine abgemilderte Version der be-
rithmten Marke handelt® Der in frltheren Vorschligen fiic eine MarkenVO
verwendete Begriff der . Beriihmtheit® wurde bewullt durch den der
Bekanntheit* ersetzt, um den Markenschutz auBerhalb des Ahnlichkeitsberei-
ches zu verbessern.®

* Vgl hierzu Fezer, MarkenG, § 2 Rn. 4 und § 14 Rn. 411 sowie das kitrzlich ergangene
Urteil des Landgerichts Koln vom 03.07.1998, 81 O 36/98.

' QGesetzesbegrindung, BT-Drucks. 12/6581, 8. 72.

¢ Sack, GRUR 1993, §1/86; Bo#s/Deutsch, Die , Bekanntheit” nach dem deutschen Mar-
kenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, GRUR 1996, S. 168, Piper, Der
Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429/432,

* Vgl Kur, GRUR 1994, 330/333; Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1993,
$1/86; v. Gamm, WRP 1993, 793/797.

¢ Vgl hierzu Sack, a.a.0., 8. 86.
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I'ine Gleichsetzung der ,.bekannten Marke® mit dem Begriff der ,,Verkehrs-
acliung” wird vom Gesetzestext selbst verneint. Das MarkenG verwendet den
Hegriff der Verkehrsgeltung in § 4 Nr. 2 als Grundlage fiir die Entstehung des
Markenschutzes” und grenzt damit den Begriff der Verkehrsgeltung klar ab von
der Bekanntheit der Marke, die Tathestandsmerkmal der Schutznorm des be-
reits bestehenden Markenschutzes ist,

Wann die Bekamntheit einer Marke ausreicht, um den erweiterten Schutz der
%9 Abs. 1 Nr. 3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Anspruch nchmen zu kénnen,
ist eine Einzelfallentscheidung. In diesem Zusammenhang bedeutsam sind Ei-
cenart, Originalitidt sowie Unterscheidungskraft der Marke, die Art der Waren
und Dienstleistungen, fiir die die Marke Schutz genieBt sowie die Bedingungen
des jeweiligen Marktes. Fest steht, dafl der Bekanntheitsgrad ciner beriiimien
Marke, die auberhald des Warenihnlichkeitsbereichs gegen die Gefahr der
Verwisserung ihrer einmaligen Kennzeichnungs- und Werbekraft geschiitzt ist,
nicht erreicht zu werden braucht.®

2) Bestimmung der ,,Bekanntheit” durch Verkehrsbefragungen

In der Begriindung zum Entwurf des MarkenG heit es: JFir die ‘Bekanntheit’
einer Marke im Sinne dieser Vorschrift wird es sowohl auf quantitative als
auch auf gualitative Kriterien ankommen. In quantitativer Hinsicht wird es auf
den vor allem durch Verkehrsbefragungen nachweisbaren Grad der Verkehrs-
bekanntheit ankommen. Fine kategorische Abgrenzung der ‘bekannten” Mar-
ken etwa in dem Sinne, dal} die Bekanntheit tiber der fiir den Schutz nicht von
Hause aus unterscheidungskriftigen oder freihaltebedirfligen Angaben oder
Zeichen geforderten Verkehrsdurchsetzung liegen muB, wird sich aber nicht
treffen lassen. Hinsichtlich der qualitativen Elemente wird der Schutz von dem
‘guten Ruf’ der Marke abhingig sein. AbschlieBend kann {iber diesen neuen
Rechtsbegriff nur der Gerichtshof der Europiischen Gemeinschaften im Rah-
men der Auslegung der Markenrechtsrichtlinie entscheiden®®

Es wird somit eine cigene Begriffsbildung erforderlich sein, um den fiir die
Bekanntheit im Sinne der §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 erforderlichen und
ausreichenden Bekanntheitsgrad zu definieren. Zwar lehnt die amtliche Be-

? Vgl hierzu Fezer, Markenrecht, Minchen 1997, § 4 Rn. 103 ff.

" BGHZ 113, 8285 = GRUR 1991, 465, 466 - Salomon; BGHZ 113, 115, 126 = GRUR
1991, 609/612 - SL.

®*  Begriindung zum Entwurf des MarkenG, BT-Drucks,, a.a.0,, 8. 35.
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griindung zu § 9 MarkenG eine klare Abgrenzung gegeniiber der Verkehrs-
durchsetzung ab, weil qualitative Elemente hinzukommen miissen, von dencn
der gute Ruf der Marke abhiingig sei.” Diese Begriindung steht jedoch im Wi-
derspruch zum Gesetzestext der Bestimmungen der §§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Begriff ,,Wertschiitzung™ stellt jeweils ein eigen-
stindiges Tatbestandsmerkmal dar. Der Begriff der Bekanntheit einer Marke
mup demnach wertneutral und als isoliertes Tatbestandsmerkmal anfgefalll
werden. Lin fester Prozentsatz kann nicht zugrundegelegt werden, da die Be-
kanntheit vom jeweiligen Umfeld abhiingig und somit eine variable Grofie ist.”

3) Rechtsprechung des BGH

Nach der Rechtsprechung des BGH kann eine Untergrenze ab etwa 30 % ange-
nommen werden. In der ,.Dimple”-Entscheidung von 1984 zum Schutz der
Whiskymarke , Dimple” gegen die Verwendung zur Kennzeichnung von Her-
renkosmetika lieB der BGH einen Bekanntheitsgrad von 43 % geniigen.” In
dieser Entscheidung wies der BGH darauf hin, dal auch schon cin Bekannt-
heitsgrad von weniger als einem Drittel fiir das Verbot der Rufausbeutung au-
Berhalb des Ahnlichkeitsbereiches u. U. genligen kéinne.”

Im ,Salomon*-Verfahren hingegen, in dem die Wintersportartikelmarke
»~Salomon® Schutz gegen ihre Verwendung fir Tabakwaren begehrte, lief} der
BGH einen Bekanntheitsgrad von 30 % bei allen bundesdeutschen Sportlern
und ebenfalls von 30 % bei allen Verbrauchern in Baden-Wiirttemberg und in
Bayern nicht ausreichen. ™

Auf Mirkten, deren Waren per se ein hoher Bekanntheitsgrad zukommt wie
z. B. auf dem Markt fiir Kraftfahrzeuge, Zigaretten, Getrinke, wird fur den Be-
priff der Bekanntheit ein héherer Bekanntheitsgrad zu fordem sein als bei nur
bestimmten Verkehrskreisen bekannten Produkten.”

® Vgl. hierzu amtliche Begrilndung zum Entwurf des MarkenG, S.35 £,
" Vel hierzu Bo8s/Deutsch, 2.a.0., S. 168/169.
 BGH, GRUR 1985, 550 ff., 551 - Dimple.

¥ BGH, GRUR 1985, 550 ff., 552 - Dimple. Im Schrifttum wurde ein Bekanntheitsgrad von
20 % bis 30 % gefordert. Vgl. hierzu Rohuke, GRUR 1991, 284 ff,, 287, 291,

4 Vgl. BGH, GUR 1991, 465 ff,, 466 - Salomon.
* Vgl Piper, a.a.0., 8, 429, 433; - Bo#s/Deutsch, 2.2.0,, S, 168/169.
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1. Nachweis der Bekanntheit

/war ist der Begriff der Bekanntheit einer Marke im Sinne der §§ 9, 14 Mar-
kenG ein Rechisbegriffls Die tatsichliche Grundlage fiir die Feststeliung der
Bekanntheit in einem bestimmten Verkehrskreis ist eine Sachverhaltsfrage und
damit dem Beweis zugiinglich.

1) Angaben itber Umsiitze, Werbeaufwenduangen etc.

schutz- und Benutzungsdauer, mit der Marke erzieite Umsitze, Werbeumfang,
offentliche Erwdhnung der Marke durch Dritte, insbesondere in den Medien,
stellen Indizien fiir die Bekanntheit einer Marke dar. Bei bereits linger einge-
fihrten Marken, die mit threm Umsatzerfolg und Werbeaufwendungen tiber
dem Branchendurchschnitt liegen, diirften diese Indizien fiir die Feststellung
der Bekanntheit einer Marke unter Umstinden bereits ausreichen.”

2} Reprisentative Sachverhaltsumfragen

In der Regel wird es jedoch erforderlich sein, die von §§ 9, 14 MarkenG und
der Rechtsprechung geforderte Bekanntheit durch die Vorlage eines demosko-
pischen Sachverstindigengutachtens darzulegen und zu beweisen.® Bereits dig
amtliche Begriindung zu § 9 des Gesetzentwurfes stellt hinsichtlich der Fest-
stellung der Bekanntheit darauf ab, dah der nachweisbare Grad der Verkehrs-
bekanntheit vor allem durch Verkehrsbefragung dargelegt und bewicsen wer-
den konne. Auch die iberwiegende Meinung im Schrifttum geht trotz der ho-
hen Kosten und der nicht immer vorhersehbaren Verwertbarkeit einer Umfrage
davon aus, daf} zur Feststellung der Bekanntheit bereits bei der Vorbereitung
cines Rechtsstreits Meinungsumfragen als letztlich allein wirksames Indiz in
Frage kommen.”

* Vegl. hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, Minchen 1998, § 14 Rn. 483; Karl-Heinz Fezer,
Markenrecht, Miinchen 1997, § 14 Ra. 417 ff.

" Ingeri/Rohnke, a.a.0., § 14 Rn. 484.

* BGH, GRUR 1991, 863, 865 - Avon; OLG Kiln, MD 1997, 1014/1018 - BOSS!; LG
Miinchen I, WRP 1995, 883 - MICROSHELL; OLG Miinchen, MD 1993, 85 - Com-
merzbank; OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 226 - quatiro; OLG Diisseldorf, GRUR 1983,
389, 390 - Rosenthal,

¥ Bo#s/Deutsch, GRUR 1996, 170; Erst-Moll, GRUR 1993, 10; Rohake, GRUR. 1991,
466/468.
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Nach Ingerl/Rohnke™ sollte die gerichtliche Anordnung eines demoskopischen
Umfragegutachtens jedoch erst nach Ausschopfung aller sonstigen Erkenntnis
quellen als letztmdgliches Beweismittel herangezogen werden. Dieser Ansicht
ist nicht zu folgen. Ein klassischer ,,Rufausbeutungsfall” steht und fallt mit demn
mehr oder minder hohen Bekanntheitsgrad der ,.ausgebeuteten™ Marke. Indizi-
en fiir die Bekanntheit wie z. B. Umsatzzahlen, Werbekosten, Erwihnungen i
der Marke in der Presse usw, vermdgen einen Richter nur in ,klaren Fillen™ zu
iiberzeugen. Ein durch ein anerkaontes Meinungsforschungsinstitut durchge-
filhrtes Sachverhaltsgutachten mit klaren Ergebnissen, das bereits zu Beginn
cines gerichtlichen Verfahrens vorliegt, ist ein griffiges Instrument fiir die Be-
urteilung der Frage, ob der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfiillt
ist oder nicht.

Der Bekanntheitsgrad einer Marke Hibt sich durch eine Sachverhaltsumfrage in
der Regel mur fiir den ,gegenwiirtigen™ Zeitpunkt exakt feststellen. Dies ist
dann problematisch, wenn auch lange zuriickliegende Zeitpunkie einer Befra-
gung zugrunde gelegt werden miibten, weil es flir die Frage der Prioritiit auf
den Zeitpunkt des erstmaligen Zusammentreffens der sich gegentiberstehenden
Marken ankommt.” Gegenitber eines seinerseits geschiitzien jilngeren Kenn-
zeichen muf} die Bekanntheit einer Marke bereits in dem fur den Zeitraum des
Jingeren Zeichens maBgeblichen Zeitpunkt bestanden und seitdem angedauert
haben, vgl. hierzu §§ 22 Abs. 1 Nr. 1, 51 Abs. 3 MarkenG.? § 22 Abs. 1 Nr. 1
MarkenG Hdndert das Prioritdtsprinzip insofern ab, als flir den Vorrang des er-
weiterten Schutzes bekannter Kenmzeichen nicht der allgemeine Zeitraum ge-
mih § 6 MarkenG, sondern der Zeitpunkt der Erlangung der Bekanntheit als
der allein maligebliche festgelegt wird.

Der Bekanntheitsgrad ist nicht statisch, sondern verlduft - durch Werbekampa-
gnen oder publizistische Mafnahmen unter Umstiinden gesteigert - dynamisch,
so daB davon ausgegangen wird, dafl sich fiir einen Hnger als drei bis sechs
Monate zuriickliegenden Zeitpunkt relevante Feststellungen zur Bekanntheit
der Marke nicht mehr treffen lassen.® Die Befragungspersonen sind, vor ailem
wenn eine Marke in kurzer Zeit durch gezieltes Marketing und geschickte
Malnahmen eine groBe Bekanntheit erlangt hat, Erinnerungstiuschungen aus-

* aa0.,§ 14 Rn. 483,

# Siche Bo#s/Deutsch, a.a.0., S. 168/171.

% Siehe OLG Miinchen, GRUR 1996, 6§3/65 - Mac Fash.
Z Bo¥s/Deutsch, 2.a.0., 8. 168/171.
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wesetzt, die sich auch durch indirekte Fragestellung nach der Vergangenheit
nicht aus dem Wege rdumen lassen. Die Befragungsperson kann letztlich im-
mer nur vom derzeit gegenwirtigen Zeitpunkt ausgehen; ein Erforschen der
Vergangenheit ist, je nach Persomlichkeitsstruktur der Befragungsperson und
verschiedenem Erleben, in hochstem Male unsicher.

I's empfehlen sich deshalb regelmifiige - méglichst jéhrliche - Sachverhaltsum-
fragen, wenn sich durch den stetigen’ Erfolg sowie durch die Eigenart einer
Marke bereits , Rufausheutungsfille” absehen lassen.

III. Der gute Ruf der Marke

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, aber auch gemifh § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
ist neben der Bekanntheit der Marke zusitzlich erforderlich, dafl die Marke
Wertschitzung bzw. einen guten Ruaf geniefit.

Per Begriff der ,,Wertschiitzung” der Marke umfafit jede positive Assoziation,
die der Verkebr mit der Marke verbindet und schlieBt damit den ,,guten Ruf“
mit ein® Die Wertschiitzung einer Marke kann sowohl aus konkreten Giitevor-
stellungen hinsichtlich der Produktqualitit® oder aus allgemeinen Vorstellun-
gen hinsichitlich Erfolg, Leistungsfihigkeit oder Grofie eines hinter dem Pro-
dukt stehenden Unternehmens® bestehen. Dariiber hinans werden jedoch auch
Vorstellungen fiber Luxus, Exicusivitit und Prestige von der Wertschiitzung
der Marke umtaft.” Die Wertschiitzung einer Marke, die sich auf der Vorstel-
lung von Luxus, Exklusivitidt oder Prestige griindet, wird auch nicht dadurch
geschmilert, daff diese Vorstellungen allein durch Werbeanstrengungen erzeugt
wurden.®

* Ingerl/Rohnke, 2.2.0., § 14 Rn. 498,

* Vgl hierzu z. B. BGH, GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE; OLG Hamburg, WRP 1986,
221, 228 - quatiro.

* Vgl hierzu bspw. BGH, GRUR 1966, 623 - Kupferberg.

7 Vgl BGH, GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE (Prestigewert); BGH, GRUR 1983, 247,

248 - Rolls Royce (Luxus und Vornehmbeit); vgl. hierzu auch Ingerl/Rohnke, a.2.0., § 14
Rz. 486 m. w. N.

# Siehe z. B. aus der Rechtsprechung zu § 1 UWG: BGH, GRUR 1996, 508, 509 - Cartier-
Uhr; BGH, GRUR 1994, 732, 734 - Formel-1-Rennwagen; BGH, GRUR 1985, 876 -
Tchibo/Rolex 1; vgi. hierzu auch die Entscheidung des LG Berlin vom 03.07.1998 - 81 O
36/98 zu Focus/Ford,
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Ermittiung der Wertschétzung durch Metmmgsumfragen

Fraglich ist, ob qualitative Merkmale wie Wertschitzung bzw. guter Ruf eines
Produkts neben dem Bekanntheitsgrad als quantitativem Faktor durch Meci-
nungsumfragen ermittelt werden konnen. Im Prinzip ist dies méglich: Die Ein-
stellung der Verkehrskreise zu einem Produkt, einem Medium, einem Herstel-
ler oder einer Gegend ist keine Sammiung rationaler Urteile, sondern eine viel-
schichtige Abbildung subjekiiver Wertungen, Empfindungen und Assoziatio-
nen. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen entstehen ,Jmages”, die als
Grundlage zur Feststellung der Wertschitzung eines Produkts dienen kénnen.”

1}  Ausnutzung der Wertschiitzung (Rufaasbeutung)

Laut Rechtsprechung der BGH zu § 1 UWG liegt wettbewerbsrechtliche Ruf-
ausbeutung dann vor, wenn e¢in Mitbewerber ,,fiir die eigene Ware den Ruf ei-
nes fremden Erzeugnisses und insbesondere eine damit infolge der Qualitiit
dieses Erzeugnisses oder infolge besonderer Werbeanstrengungen seines Her-
stellers verbundene Gittevorstellungen ausnutzt®, wobei das fremde Erzeugnis,
an dessen Kennzeichnung sich der Mitbewerber anlehat, ,einen hohen Grad
der Bekanntheit und insbesondere ein solches Ansehen erreicht haben miisse,
daB die Ausnutzung der Kennzeichnung durch Anlehnung einerseits filr den
Konkurrenten lohnend und andererseits wegen des mit der Marke durch beson-
dere Leistungen des Inhabers geschaffenen Werts objektiv unlauter erscheint™®

Hiervon unterscheidet sich der markengesetzliche Schutz darin, dab entschei-
dend die Benutzung des identischen oder #hnlichen Zeichens die Ruf-
ausheutung bewirkt. Sonstige, auberhalb der Kennzeichnung selbst liegende
Umstdnde, wie z. B. die Anlehnung in der Aufmachung, der Verpackung, der
Werbung oder des angesprochenen Umfelds, flieBen allerdings in die Gesamt-
betrachtung zur Beurteilung einer Rufausbeutung mit ein, falls die sonstigen
Umstinde im Zusammenhang mit der Identitit bzw. Ahnlichkeit der Zeichen
die Rufausbeutung bewirken.”

Nach Fezer® bestimmt die ,,Markenperstnlichkeit™ die Attribute des Produkis,
Als Beispiele nennt Fezer Attribute eines bestimmten Lebensstils wie Prestige

® Vgl hierzu Bo#s/Deutsch, a.2.0,, 8. 171.

* BGH, GRUR 1993, 697, 70¢ - FUNNY PAPER.
# Vgl hierzu Ingerl/Rohnke, 2.2.0., § 14 Rn. 500.
2 Fezer, a.a.0., § 14 Rn. 425,
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und Exklusivitat, Luxus und Eleganz, Sportlichkeit und FitneB, Natur und
(Okologie, High-Tech-Technologie oder sonstige Qualitétsstandards. DaB sich
besondere Giitevorstellungen im Verkehr zu einer wirtschaftlichen Verwert-
barkeit der Marke insbesondere im Wege der Lizensierung eignen, liegt anf der
Hand.

Markenausbeutung findet in der Regel durch einen Imagetransfer, d. h. durch
Ubertragung des guten Rufs, statt, Aufgrund der durch die bekannte Marke
vermittelten Giitevorstellungen {iber das Produkt fibertriigt der Verkehr diese
auf das andere Produki, fiir das ein mit der bekannten Marke identisches oder
dhnliches Zeichen benutzt wird. Die Rechtsprechung zur wettbewerbsrechtli-
chen Rufausbeutung bekannter Marken unterscheidet zum Teil zwischen mit-
telbarem und unmittelbarem Imagetransfer.®

2) Beeintriichtigung der Wertschétzung (Rufschidigung)

Wird das bekannte Zeichen fur qualitativ minderwertige Produkte oder fiir Pro-
dukte benutzt, die ihrer Art oder ihrem Image nach nicht zu den unter der Mar-
ke vertriebenen Produkten passen, kann ein Eingriff in das Schutzrecht in Form
einer Rufschidigung vorliegen.* Auch die Verwendung in einer herabsetzen-
den Darstellungsform oder in Verbindung mit herabsetzenden oder inkompa-
tiblen bzw. obszbnen Zusitzen, Werbespriichen etc. kann eine Beeintriichti-
gung der Wertschiitzung im Sinne einer Rufschidigung darstellen. Darliber
hinaus kann eine Rufschidigung auch dann gegeben sein, wenn ein zweifelsfrei

¥ BGHZ 86, 90 - Rolls Royce; BGH, GRUR 1985, 877 - Tchibo/Rolex; OLG Hamburg,
WRP 1986, 221 - gQuatire; BGH, GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours; OLG Stuttgart,
NJW-RR 1987, 1123 - Opium/Optimum; LG Miinchen, GRUR 1989, 60 - ,Wetten, dai

r?ct

* Vgl hierzu zum inkompatiblen Zweitgebrauch BGH, GRUR 1994, 808 - Markenverun-
glimpfung I (MARS) Siifwaren/Kondome; BGH, GRUR 1995, 57 - Markenverunglimp-
fung I (NIVEA): Kosmetika/Kondome; BGH, GRUR 1985, 550, 553 - Dimpie: Whis-
ky/Wasch- und Putzmittel.

* BGH, GUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung I (NIVEA); BGH, GRUR 1994, 808 -
Markenverunglimpfung [ (MARS), BGH, GRUR 1986, 759 - BMW; OLG Frankfurt am
Main, NJW 1982, 648 (Lusthansa).
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unseridses Unternchmen eine bekannte Marke verwendet und damit der insge-
samt schlechte Ruf dieses Unternehmens auf die Marke durchschlagen wiirde.™

3) Aussutzung und Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft

Soweit schlieBlich die §§ 9 und 14 MarkenG bekannte Marken auch gegen dic
Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft schiitzen, geht es dabei um den
Schutz vor Verwisserungsgefahr, den die deutsche Rechtsprechung vor Ein-
fiihrung des neuen Markenrechts aus § 823 Abs. 11 V. m. § 1004 BGB bhe-
rithmten Marken gewshrt hat. Dic Voraussetzungen dieses Schutzes ergeben
sich nunmehr primér aus den §§ 9 und 14 MarkenG.

Unter .,Unterscheidungskraft™ im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3,9 Abs. 1 Nr. 3
Marken(G ist die kraft ursprimglicher Originalitiit des Zeichens und/oder durch
Benutzung eriangte bzw, gesteigerte und durch die Verwendung von Drittzei-
chen schwiichbare Kennzeichnungskraft einer Marke zu verstehen, also ihre
Eignung, Merkbarkeit und Wiedererkennbarkeit als Mittel zur Unterscheidung
von Waren und Dienstleistungen.” Der Begriff der Unterscheidungskraft im
Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist weiter als die nur ori-
gingre Unterscheidungskrafi im Sinne von §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. } MarkenG. Dek-
kungsgleich sind jedoch die Unterscheidungskraft im Sinne der §§ 14 Abs. 2
Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG und die Kennzeichnungskraft als Verwechs-
lungsfaktor.® Zu beriicksichtigen sind deshalb auch pachtrigliche Anderungen
der Unterscheidungskraft, d. h. eine Steigerung durch intensive Benutzung
bzw. intensive WerbemaBnahmen oder eine Schwichung durch Drittzeichen.

In aller Regel wird sich aus der Bekanntheit einer Marke zugleich eine {iber-
durchschnittlich hohe Kennzeichnunpgskrafl derselben ergeben. Dennoch kann
eine zn geringe Originalitdt der Marke dem Schutz gegen Ausnutzung bzw.
Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft entgegenstehen.®

% Vgl. hierzu Beispicl bei Ingerl/Rohnke, 2.2.0,, § 14 Rn. 504: ,,Verwendung durch Wirt-
schafisorganisation ciner Sekte”,

¥ Ingerl/Rohnke, a.2.0., § 14 Rn. 506.

Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung eines Zeichens, sich aufgrund sei-
net Eigenart und ggf. seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Publi-
kation als Marke einzupriigen, d. h. in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden,

# Vgl hierzu BGH, GRUR 1990, 37 - Quelle; BGH, GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours;
BGH, GRUR 1957, 87, 88 - Meisterbrand.
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byie Ausnutzung oder Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft wird hiufig
als ,Markenverwisserung® bezeichnet. Fiir den Verwisserungsschutz nach
dem MarkenG reicht die Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft als solche
imm Rahmen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aus.

Unter ,.Becintréichtigung der Unterscheidunpskraft™ ist die Minderung der Un-
terscheidungskraft der bekannten Marke durch die Benutzung eines dhnlichen
oder identischen Zeichens zu verstehen. Voraussetzung ist jedoch eine konkret
nachvollzichbare Beeintrichtigung, nicht jede Drittverwendung eines dhmnlichen
Zeichens.® Als konkret nachvollziehbare Beeintrichtigung ist beispielswelse
die konkrete Verwendung eines fiir eine Marke verwendeten Werbeslogans zu
schen.®

IV, ,In unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund*

Die Anlehnung oder Anndherung an eine fremde bekannte Marke oder deren
Ubernahme gewihrt den Schutz erst dann, wenn sich Ausnutzung und Beein-
trichtigung der Wertschiitzung bzw. Unterscheidungskraft auch als unlauter
erweisen. Daflir bedarf es besonderer Umstiinde, die die Verwerflichkeit der
Anlehnung zu begriinden verméigen.® Diese besonderen Umstinde kénnen z.
B. eine wirtschaftliche Bebinderung des Markeninhabers darstellen oder eine
miBbrauchliche Ausnutzung fremden Rufs fiir den eigenen Warenabsatz.#

Ob besondere Umstinde wie die eben genannten die Unlauterkeit begriinden,
bedarf einer Interessenabwigung, die auf ecine Abwigung aller im konkreten
Einzelfall maBgeblichen Umstinde abzustellen hat. Es kommt in diesem Zu-
sammenhang vor allem auf den Bekanntheitsgrad der Marke, deren Originalitiit
und Wertschiitzung sowie auf Besonderheiten des jeweiligen Marktes an.”

* Vegl. hierzu auch BGH, GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours; BGH, GRUR 1990, 711,
713 - Telefonnummer 471 1; hierzu auch Emnst-Moll, GRUR 1993, 12,

* Vgl hierzu Entscheidung des LG Kéin vom 03.07.1998, 81 O 36/98, zur Verwendung des
Werbeslogans ,,Fakten, Fakten, Fakten™ im Rechtsstreit Ford / Focus.

% GRUR 1991, 609, 611 - SL; GRUR 1994, 732, 734 - McLaren m. w. N.; 5. auch Geset-
zeshegrindung, BT-Drucks. 12/6581, 8. 72, wonach auf die in der deutschen Rechtspre-
chung zur Unlauterkeit des Eingriffs in Kennzeichenrechte entwickelten Grundsitze zu-
riickgegriffen werden kann.

? Vgl hierzu GRUR 1983, 247, 248 - Rolls Royce.
Vgl hierzu auch Piper, Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429, 435.
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Nach der amtlichen Begriindung zu § 9 Marken(G steht jedoch fest, daf es sich
bei dem Begriff der Unlauterkeit um eine Norm des Gemeinschaftsrechts han-
delt und dieser Begriff nicht mit der Sittenwidrigkeit im Sinne von § 1 UWG
ibereinstimmt.* Bei einer Rufschiidigung wird die Unlauterkeit naheliegendey
sein als bei einer Verwisserung; teilweise wird auch davon ausgegangen, dafl
die Uniauterkeit bei Rufausbeutung bereits indiziert ist.*

Der erweiterte Schuiz bekannter Marken steht unter dem fiir das nationale
Recht selbstverstindlichen Vorbehalt fehlender Rechtfertigungsgriinde fiir das
Verletzerhandeln. Diese Rechtfertigungsgriinde miissen auch in die Interessen-
abwigung einbezogen werden. Im Einzelfall kann die gebotene Beriicksichti-
gung von Grundrechten wie dem der MeinungsduBerungs- oder Pressefreiheit
(Art. 5 Abs. 1 GG) oder der Grundrechisschutz, den ein Kunstwerk zu bean-
spruchen hat (Art. 5 Abs. 3 GG), oder ein Handeln in Wahmehmung berech-
tigter Interessen zur Zulissigkeit des angegriffenen Verhaltens fithren.”

VY. SchiuBibemerkung

Das Tatbestandsmerkmal der Bekanatheit stellt den zentralen Begriff der §§ 14
Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs, 1 Nr. 3 MarkenG dar. Samtliche zusitzlicken Schutzvor-
aussetzungen dieser Normen leiten sich entweder von der Bekanntheit ab oder
bauen auf dieser aufl Entscheidend fiir die Durchsetzung der genannmten
Schutznormen ist deshalb primdr die Stirkung des Bekanntheitsgrades der
Marke. Obwohl das Markengesetz auch im Bereich der bekannten Marke zahl-
reiche Neuerungen enthilt, kniipft es gleichwoh! an bewihrte Grundsitze an
und behilt bestimmte Regelungen bei. Ob die Gerichte kinflig primir nach
dem MarkenG urteilen und entscheiden oder sich auf bislang bewiihrte Grund-
sitze und die zugrundeliegenden Normen, wic z. B. § 1 UWG, etc. stiitzen,
bleibt abzuwarten.

* Vgl hierzu exemplarisch frihere Rechtsprechung zur Unlauterkeit des Eingriffs in Kenn-
zeichenrechte BGH, WRP 1997, 310, 311 - Yellow Phone.

% Vgl. hierzu RéBler, GRUR 1994, 567; kritisch gegen zusitzliche Anforderungen bei der
Verwisserungsgefahr dufert sich Kraft, GRUR 1991, 342,

“ BGH, GRUR 1984, 684 - Mordoro; BGH, GRUR 1994, 808, 810 - Markenverun-
glimfpung I (NIVEA).
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