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Einleitung

A. Einfiihrung in die Problematik

In der Wirtschaftswelt, in der wir leben, existieren unzahlige Marken. Als
Ikonen der Wirtschaft haben diese Marken eine wesentliche Aufgabe: Leis-
tungen von Unternehmen zu kennzeichnen, um sie damit von gekenn-
zeichneten Leistungen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen.
So kennzeichnet die Marke Rolex Uhren und Uhrenbestandteile des Unter-
nehmens Rolex SA und die Marke Nivea Hautpflegemittel der Bezersdorf
AG.

Damit Marken ihrer Bestimmung ungestort nachkommen kénnen, wer-
den sie durch das Markenrecht unterschiedlich geschitzt. Dazu zahlt zu-
néchst der Schutz von Marken vor Doppelidentitit. Ein Dritter darf dem-
nach kein Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen gebrauchen, welches
mit einer Marke und zugleich mit der mit dieser Marke gekennzeichneten
Ware oder Dienstleistung identisch ist. Bei der Verwendung von Zeichen
fir Leistungen, die einer Marke und der mit ihr gekennzeichneten Leis-
tung dhnlich sind, besteht aufferdem ein Schutz vor Verwechslungen. Ne-
ben dem Doppelidentitits- und Verwechslungsschutz fillt noch eine weite-
re Schutzform auf: Der Schutz bekannter Marken im Sinne von § 14 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG, der einem Markeninhaber in gleicher Weise wie die ande-
ren Schutzausformungen Anspriiche gegen einen Markenrechtsverletzer
gewahrt. Sobald eine Marke bekannt ist, steht ihr ein besonderer, auch au-
Berhalb des Waren- oder Dienstleistungsihnlichkeitsbereichs angesiedelter
Markenschutz zu. Gebraucht jemand also das Zeichen Rolex fiir Waschmit-
tel, stehen dem Markeninhaber der bekannten Uhrenmarke Rolex Anspri-
che gegen diesen Verwender zu, soweit der Gebrauch des Zeichens Rolex
fir Waschmittel die Unterscheidungskraft oder Wertschitzung der be-
kannten Uhrenmarke Rolex ohne gerechtfertigten Grund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintrichtigt. Es wire ebenfalls ausreichend, wenn
anstatt des Zeichens Rolex das Zeichen Rolix fiir die Kennzeichnung des
Waschmittels verwendet wiirde, da das von einem Dritten gebrauchte Zei-
chen beim Bekanntheitsschutz der urspriinglichen Marke nur dhnlich sein
muss. Mit der Bekanntheit einer Marke 6ffnet sich daher das Tor zu einem
umfangreichen Markenschutz, der in dieser Form seinesgleichen sucht.
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Einleitung

Aber wonach entscheidet sich, ob eine Marke im Sinne der Schutznorm
bekannt ist?

Da das deutsche Markengesetz anlehnend an europaische Richtlinien-
vorgaben umgesetzt wurde, orientiert sich der Bekanntheitsbegriff grund-
satzlich an supranationalen Maf$stiben. Eine Definition der Bekanntheit
durch den europiischen Gesetzgeber blieb gleichwohl aus, sodass der Eu-
ropiische Gerichtshof (EuGH) der Verpflichtung zur Konturierung des Be-
griffs Ende der neunziger Jahre nachkam. Er entwickelte Voraussetzungen
anhand derer die Bekanntheit einer Marke im Einzelfall ermittelt werden
soll; insbesondere zahlt dazu ein nicht abschlieSender Katalog an Beurtei-
lungskriterien.! Diese Kriterien wurden seither im Wesentlichen unverin-
dert von den europaischen und deutschen Gerichten iibernommen. Der
infolge dieser Praxis vermittelte Schein, dass mit der richterlichen Spruch-
praxis ein zuverlassiges System zur Bestimmung der markenrechtlichen Be-
kanntheit entwickelt wurde, tauscht jedoch. Eine nachvollziehbare und
stringente Beurteilung der Bekanntheit von Marken bleibt dem Suchen-
den vorenthalten. So werden trotz der kontinuierlichen Bezugnahme auf
die europaischen Rechtsprechungsgrundsitze divergente Mafistibe ange-
setzt, um die markenrechtliche Bekanntheit zu beurteilen.

Eine eindringliche Aufarbeitung der Anforderungen fiir die Bewertung
der Bekanntheit von Marken wurde zuletzt unmittelbar nach Inkrafttreten
des Markengesetzes vorgenommen? und endete infolge der EuGH-Ent-
scheidung zum Bekanntheitsbegriff. Die rechtswissenschaftlichen Entwick-
lungen aus den vergangenen Jahren geben jedoch Anlass, die Beurteilungs-
mafSstibe der Bekanntheit neu zu bewerten und mit dem Fortschritt in der
Rechtsprechung zusammenzufiihren. Die Untersuchung beschaftigt sich
daher mit den Kriterien, die derweil fir die Bestimmung der Bekanntheit
von Marken im Sinne des Markengesetzes herangezogen werden und zu-
kinftig berticksichtigt werden sollten. Im Rahmen der Bewertung wird
ein Blick auf 6konomische Grundlagen geworfen, um die Beurteilungskri-
terien deutlicher zu diktieren. Einen solchen interdiszipliniren Ansatz
nutzt die Rechtswissenschaft bisher zu wenig, obwohl die Schnittstellen
zwischen bekanntheitsbezogenem Markenrecht und der Wirtschaft einen
Anlass dafiir geben. Die Notwendigkeit folgt unter anderem aus dem Be-
reich des Marketings im Zusammenhang mit der modernen Marktfiih-

1 EuGH vom 14.9.1999, C-375/97, Slg. 1999 1-5421 ff. Rn. 13 ff. — Chevy.

2 Insb.: Groffner, Der Rechtsschutz bekannter Marken; Meyer, Der Begriff ,,bekannte
Marke® im MarkenG; Schweer, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Européischen
Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken.
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A. Einfiibrung in die Problematik

rung, wo die aktuellen Einflisse neuer Medien auf die Wahrnehmung von
Marken bei Nachfragern nachhaltig diskutiert werden. Dieser Fortschritt
mit seinen gesellschaftlichen Verinderungen der vergangenen Jahre wurde
von der Wissenschaft jedoch noch nicht zum Anlass genommen, den Be-
griff der Bekanntheit novellierten Mafstiben zuzuftihren. Daneben ist an
der Verstindigung zwischen rechtsdemoskopischer und juristischer Den-
kart zu arbeiten. Denn die Verkniipfung dieser Disziplinen und deren Be-
deutung, insbesondere in Bezug auf bekannte Marken, wurden bisher aus
dem Raster der bekanntheitsrechtlichen Wiirdigung grofStenteils ausge-
schlossen. Eine Prazisierung dringt sich bei naherer Betrachtung der Pra-
xis gleichermaflen auf. Um die verschiedenen Dimensionen der Bekannt-
heit von Marken greifbar zu machen, ist eine Einbeziehung der Rechtsde-
moskopie unabdingbar. Aufgrund des interdiszipliniren Charakters der
Arbeit werden bei der Beurteilung der rechtlichen Aspekte daher die 6ko-
nomischen und rechtsdemoskopischen MafSstibe miteinbezogen und an-
gemessen gewurdigt.

Die Untersuchung widmet sich ausschlieflich den rechtlichen Proble-
men des Begriffs der Bekanntheit von Marken im Sinne des im Markenge-
setz geregelten Sonderschutzes. Damit bleiben territoriale und zeitliche
Anforderungen an den Nachweis der Bekanntheit von Marken unberiick-
sichtigt. Daneben werden die Voraussetzungen der sogenannten Offen-
kundigkeit nicht erortert. Ein Beweis der Bekanntheit muss der deutschen
Spruchpraxis folgend insoweit nicht erbracht werden, wenn die Bekannt-
heit einer Marke offenkundig im Sinne von §291 ZPO ist.> Ebenso unter-
bleiben detaillierte Ausfithrungen zu den Tatbestandsmerkmalen, die ne-
ben der Bekanntheit notwendige Anspruchsvoraussetzungen fiir den Be-
kanntheitsschutz von Marken bilden. Zuletzt wird auf den fiir andere
Kennzeichenarten geregelten Bekanntheitsschutz* ausschlielich hingewie-
sen.

3 Siehe zur Rspr. bspw.: BGH vom 17.8.2011, wrp 2011, 1454 (1458); OLG Ham-
burg vom 20.6.2002, MarkenR 2003, 401 (406); LG Koln vom 18.12.2012, wrp
2013, 247 (248); LG Koln vom 25.9.2012, GRUR-RR 2013, 106 (106). Siche zu den
einzelnen Aspekten des § 291 ZPO allgemein Priitting, in: Rauscher/Kriiger, MiKo
ZPO, §291 ZPO Rn. 4ff. und speziell im Zusammenhang der Bekanntheit von
Marken, Dobel, Verkehrsauffassung und demoskopische Gutachten im Marken-
und Wettbewerbsrecht, S. 74 ff. und Utz, Die demoskopische Befragung als Beweis-
mittel im Markenrecht, S. 90 ff.

4 Bekannte geschiftliche Bezeichnungen gemifs § 15 Abs. 3 MarkenG und bekannte
geographische Herkunftsangaben gemaf § 127 Abs. 3 MarkenG.
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Einleitung

B. Gang der Untersuchung

Nach der Einfithrung in die Problematik und den Ausfithrungen zu der
Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung wird im Folgenden auf die
Grundlagen der Bekanntheit von Marken eingegangen. Dabei werden zu-
néchst die konkreten Rechtsquellen des Markenrechts bezogen auf die Be-
kanntheit besprochen. Hierfir wird der Bekanntheitsschutz in das mar-
kenrechtliche Anspruchsgefiige eingeordnet und der Begriff der Bekannt-
heit in dem Gerist der Normen positioniert. Daran anschliefend folgt
eine Abgrenzung des Bekanntheitsbegriffs von verwandten markenrechts-
relevanten Termini. Im weiteren Fokus stehen grundlegende Aspekte zu
den Wurzeln und der Rechtfertigung des Bekanntheitsschutzes. Am Ende
der grundlegenden Erdrterung werden die dieser Untersuchung zugrunde
zu legenden Auslegungsmafistibe abgesteckt und Einbeziehungsfragen zur
Lehre von den Markenfunktionen beantwortet.

Im zweiten Teil der Untersuchung werden der Begriff der Bekanntheit
und seine rechtliche Wirdigung in den Kontext der deutschen wie auch
europiischen Rechtsprechung eingebettet. Die Analyse der Rechtspre-
chung erfolgt grundsitzlich zweigeteilt und damit gegliedert nach den
Prifungsschritten, die der Beurteilung der Bekanntheit von Marken imma-
nent sind. Defizite der Rechtsprechung werden im Rahmen des jeweiligen
Abschnitts herausgearbeitet und bewertet. Okonomische Erkenntnisse be-
gleiten die rechtliche Bewertung des zweiten Untersuchungsschritts. Dar-
aufhin folgen Erwidgungen aus der empirischen Sozialforschung in einem
weiteren Abschnitt, wobei die rechtlichen Erwagungen in einen interdiszi-
plindren Kontext gesetzt werden. Punktuell wird darauf Bezug genom-
men, ob und mit welcher Intensitit die Rezeption nichtjuristischer Er-
kenntnisse bei der Interpretation des Tatbestandsmerkmals Bekanntheit er-
folgen kann.

Final werden die gewonnenen Ergebnisse mit einem zusammenfassen-
den Ausblick verbunden.

20



Teil 1: Grundlagen

Das Wissen, was ein Recht schiitzt und woraus sich dieser Schutz rechtfer-
tigt, ist die beste Voraussetzung, um die Schutzanforderungen eines Rechts
sachgerecht zu bestimmen. Der erste Teil der Untersuchung beschaftigt
sich daher mit diesen grundlegenden Aspekten in Bezug auf das Marken-
recht und dem daraus erwachsenden Sonderschutz bekannter Marken. Zu
Beginn wird auf den rechtlichen Rahmen des Markenrechts eingegangen,
um sodann die normativen Regelungen zur Bekanntheit einer Analyse im
Hinblick auf ihre Zielrichtung zu unterziehen. Schlieflich werden die fiir
die Untersuchung wesentlichen Auslegungsmafstabe festgelegt.

A. Bekannte Marken — Was sie schiitzt und wie sich thr Schutz rechtfertigt

Bei den Ausfithrungen zum rechtlichen Rahmen des Markenrechts werden
im ersten Schritt die markenrechtlichen Entwicklungen auf der deutschen
und europiischen Ebene betrachtet — die Hintergriinde dessen ,was das
Recht schiitzt“. Im nichsten Schritt werden die untersuchungsrelevanten
Normen vorgestellt, um den markenrechtlichen Bekanntheitsbegriff kon-
kret im zuvor erorterten markenrechtlichen Normgefiige zu positionieren
und im Weiteren normgebundene Erwigungen vornehmen zu kénnen.
Ferner findet eine begriffliche Differenzierung der bekannten Marke zu da-
ran angrenzenden Termini statt. Sodann werden die wesentlichen Schutz-
hintergriinde herausgearbeitet, auf die sich der markenrechtliche Bekannt-
heitsschutz stiitzt, um aufzuzeigen ,was den Schutz rechtfertigt“. Durch
eine zusammenfihrende Gesamtschau sollen die grundlegenden Eckpfei-
ler des Bekanntheitsbegriffs miteinander verknipft werden. Schlieflich
bilden die Entstchungsgriinde, das Normgefiige im status quo sowie die
Schutzhintergriinde einzelner Rechte essentielle juristische Grundsteine.

I. Ein einheitlicher Markenschutz: Rechtsquellen

Das geltende deutsche Markenrecht beruht auf dem Bestreben nach einem
einheitlichen Markenschutz. Dahingehend ergaben sich die ersten Forde-
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rungen bereits Ende der finfziger Jahre.> Der unmittelbare Ursprung fiir
die erfolgreiche Verwirklichung des Ziels einer markenrechtlichen Verein-
heitlichung ist wihrenddessen auf die europiische Richtlinie 89/104/EWG
zurickzufithren, die der deutsche Gesetzgeber mit dem Gesetz tiber den
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (kurz: Markengesetz)® vor
tiber zwanzig Jahren umgesetzt hat. Es erfolgte eine unionsweite, horizon-
tale Rechtsangleichung mit dem Ziel, durch den Schutz geistigen Eigen-
tums ein wesentliches Kriterium fir den Erfolg und das Funktionieren ei-
nes wettbewerbsfihigen Binnenmarktes zu schaffen.” In Deutschland wur-
de die Richtlinie zum Anlass genommen, die seit langem diskutierte Re-
form des Warenzeichengesetzes® zu realisieren, indem eine Gesamtreform
des deutschen Markenrechts initiiert und letztendlich kodifiziert wurde.
Uber die Mindestharmonisierungsvoraussetzungen der  Richtlinie
89/104/EWG hinaus wurde in Deutschland dabei der vorerst optional um-

5 Die ersten Uberlegungen zur Schaffung einer EWG-Marke wurden wohl von Moser
v. Filseck, MA 1957, 647 (647 ff.) und Rétiger, GRUR Ausl. 1959, 329 (329 ff.) ange-
stellt. Daneben auflerte sich Von der Groeben, GRUR Ausl. 1959, 629 (629f., 631f.)
zur Notwendigkeit einheitlicher geistiger Schutzrechte. Diese Betrachtungen fiihr-
ten u.a. zur Tagung der Gesellschaft fir Rechtsvergleichung am 8. April 1960 in
Bremen unter Leitung von E. Ulmer, deren Ergebnisse zum Thema ,,Wege zur Ver-
einheitlichung des europaischen Markenrechts® von Finniss, GRUR Ausl. 1960,
337 (3371t.), Croon, GRUR Ausl. 1960, 341 (341 ff.) und Heydt, GRUR Ausl. 1960,
348 (348 ff.) festgehalten wurden. Uberblicksweise stellt Beser, GRUR Int. 1976, 1
(1ff.) die ersten Entwicklungen der markenrechtlichen Rechtsvereinheitlichung
seit 1960 dar.

6 Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI.1S. 3082, ber. 19951 S.156).

7 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
tiber die Marken (Neufassung) (Abl.L 336 vom 23.12.2015), S.2, 6; Richtlinie
2008/95/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Marken (Abl. L
299 vom 8.11.2008), S. 25; Richtlinie 2004/48/EWG des Europiischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Ei-
gentums (Abl. L 195 vom 2.6.2004), S. 16 £; Erste Richtlinie des Rates vom 21. De-
zember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Marken (Abl. L 40 vom 11.2.1989), S. 1; BT-Drucks. 16/5048 vom 20.4.2007, S. 25.

8 Ausfithrungen zum WZG bleiben im Weiteren unberticksichtigt, siche dazu und
zum Verhaltnis vom WZG zum MarkenG u.a.: Berlit, Markenrecht, Rn. E2, E4;
Kur, in: Kur/von Bombard/Albrecht, Markenrecht Kommentar, Einl. MarkenR
Rn. 63.
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setzbare Sonderschutz fir bekannte Marken® im Markengesetz mitbertick-
sichtigt. Man begriindete die Entscheidung insbesondere damit, den Be-
dirfnissen der Mitgliedstaaten entgegenzukommen, die bereits einen ent-
sprechenden Schutz kannten.!® Diese Begrindung zur Umsetzung von op-
tionalen Richtlinienvorgaben darf gleichwohl nicht dartiber hinwegtdu-
schen, dass die Umsetzung der Richtlinie fir alle Mitgliedstaaten obligato-
risch war. Eine mitgliedstaatliche Umsetzungspflicht erwichst insofern un-
mittelbar aus européischen Rechtsgrundlagen.!! Diese normativen Grund-
lagen sind essentiell, da es sich bei Richtlinien um eigentiimliche Rechts-
akte handelt,'? die kein Aquivalent im nationalen Recht finden, sodass sie
ohne Umsetzung grundsitzlich nicht direkt anwendbar sind. Erst durch
das Inkrafttreten eines entsprechenden nationalen Umsetzungsgesetzes
konnen europdische Vorgaben somit national eine unmittelbare Wirkung
entfalten. Dennoch sind beide Rechtsordnungen nicht voneinander iso-
liert. Das spiegelt sich unter anderem darin wider, dass das Unionsrecht
des nationalen Vollzugs bedarf'® und sich der EuGH im Anschluss daran
der Richtlinie zur normativen Auslegung bedient.'* Die offensichtliche Be-
einflussung und das verzahnte Zusammenwirken der mitgliedstaatlichen
und europaischen Rechtsordnungen driicken sich auch in der Weiterent-
wicklung der Rechtsvorschriften aus. So umfasst der jungste Nachfolger
der urspriinglichen Markenrechtsrichtlinie, die RL 2015/2436/EU", im

9 Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Abl. L 40 vom 11.2.1989), S.2
(Artt. 4 Abs. 4 lit. a), S Abs. 2 RL 89/104/EWG).

10 BT-Drucks. 12/6581 vom 14.1.1994, S. 72 f.; Kur, GRUR 1994, 330 (333), die fir
den Wandel das Benelux-Markenrecht als Ursprung sieht und den Sonderschutz
der ,bekannten Marke® als Kompromissformel bezeichnet sowie Piper, GRUR
1996, 429 (431), der ebenfalls auf das Benelux-Markenrecht verweist.

11 Vgl. Art. 288 Abs. 3 AEUV.

12 Ermachtigung zum Erlassen von Richtlinien: Art. 290 AEUV.

13 Vgl. Streinz, Europarecht, Rn. 200.

14 Dem EuGH ist innerstaatliches Recht nicht zur Auslegung zuginglich, vgl.
Art. 267 AEUV.

15 Richtlinie 2004/48/EWG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Abl. L 195
vom 2.6.2004) geandert durch Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Abl.L 299 vom 8.11.2008), die
wiederum zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Neufassung) (Abl.L 336 vom
23.12.2015) geidndert wurde.
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Gegensatz zu den fritheren Vorgaben eine Umsetzungsverpflichtung fiir
den Sonderschutz bekannter Marken,'¢ die mit der zwingenden Gewahr-
leistung eines absolut einheitlichen Markenschutzes begrindet wurde.!”
Des Weiteren wurde auf europiischer Ebene die sogenannte Unions-
marke!® mittels einer Verordnung! geschaffen. Ein umfangreicher Be-
kanntheitsschutz ist darin seit dem ersten Inkrafttreten fiir Unionsmarken
festgeschrieben. Im Gegensatz zu Richtlinien regeln Verordnungen ab-
strakt-generelle Sachverhalte als verbindliches Recht unmittelbar gegen-
tiber dem Mitgliedstaat und seinen Birgern.?® Diese unmittelbare Anwen-
dungswirkung des supranationalen Rechts ist auch in der Verordnung zur
Unionsmarke normiert, vgl. Art. 1 Abs. 2 VO 2017/1001. Die durch Eintra-
gung zu erlangende Unionsmarke besteht insoweit autonom neben natio-
nalen Marken, weswegen eine Anwendung nationaler Vorschriften nur
moglich ist, soweit die Verordnung dies explizit anordnet.?! Daneben be-
stehen das Gemeinschaftsmarkensystem und die nationalen Markensyste-
me in Koexistenz.?> Demgemafd wurde eine zuverlissige, unionsweit ein-
heitliche und tragfahige Erginzung sowie Alternative zum Markenschutz
auf mitgliedstaatlicher Ebene geschaffen, die es durch die Uberwindung

16 Art.5 Abs. 3 lit. a), 10 Abs. 2 lit. ¢) RL 2015/2436/EU.

17 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
tiber die Marken (Neufassung) (Abl.L 336 vom 23.12.2015), S.2; BT-Drucks.
16/5048 vom 20.4.2007, S. 1, 10, 25.

18 Urspr. sog. Gemeinschaftsmarke.

19 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 tber die Gemein-
schaftsmarke (AbLLL 11 vom 14.1.1994), die durch Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 tber die Gemeinschaftsmarke
(AbL. L 78 vom 24.3.2009) geindert wurde und zuletzt durch Verordnung (EU)
2017/1001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 tber
die Unionsmarke (Kodifizierter Text) (Abl. L 154 vom 16.6.2017) ersetzt worden
ist. Die Verordnung stiitzt sich auf Art. 352 AEUV (ehemals Art. 308 EGV).

20 Vgl. Art. 288 Abs.2 Satz2 AEUV. EuGH vom 25.10.2007, C-238/06, Slg. 2007,
1-9375 ff. Rn. 65 f. — Develey/HABM; Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht,
§ 9 Rn. 72, 78; Streinz, Europarecht, Rn. 471, 475.

21 EuGH vom 16.7.2009, C-202/08 P und C-208/08, Slg. 2009, 1-6933 ff. Rn. 58 —
American Clothing; Hacker, Markenrecht, Rn. 61; Lange, in: Lange, Marken- und
Kennzeichenrecht, Rn. 317.

22 Sosnitza, Deutsches und europiisches Markenrecht, § 12 Rn. 8.
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des Terriorialprinzips?® erméoglicht, den europiischen Markt zu vereinheit-
lichen, auszubauen und zu starken.?#

Im Ganzen weisen die grundlegenden Quellen des Markenrechts damit
eine erhebliche Verbindung zum europaischen Recht auf. Neben dem im
Fokus befindlichen Markengesetz nehmen sowohl die reformierte Richtli-
nie 2015/2436/EU als auch die europiische Unionsmarkenverordnung eine
zentrale Funktion fiir die rechtliche Ausgestaltung vom Schutz bekannter
Marken ein. Dabei werden im Verhiltnis der verschiedenen Rechtsquellen
zueinander die Grundsaitze der Einheitlichkeit, Autonomie und Koexistenz
verfolgt. Die divergierende Wirkung von Richtlinien und Verordnungen
vermag an dieser Wertung nichts zu verandern. Insgesamt wirkt sich die
signifikante Stellung europaischer Rechtsquellen aufgrund ihrer Wechsel-
wirkung im Zusammenhang mit nationalem Recht in spirbarer Weise auf
das Verstindnis des Bekanntheitsschutzes aus.

II. Die bekannte Marke im markenrechtlichen Normgefiige

Neben den grundsatzlichen nationalen und europaischen Rechtsquellen
des Markenrechts ist der unmittelbare Bezug zu den markenrechtlichen
Regelungen, die den Schutz bekannter Marken verfolgen, erheblich. Da-
her stehen die Normen, die einen Bekanntheitsschutz vorsehen, mit ihrer
konkreten Ausgestaltung des Bekanntheitsbegriffs im Fokus des folgenden
Abschnitts.

1. Anspruchsgefiige

Im deutschen Markenrecht agiert § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als rechtsver-
bindliche Zentralnorm in Bezug auf den Schutz bekannter Marken und
damit zugleich in Bezug auf den Bekanntheitsbegriff. Der Begriff findet
sich allerdings gleich an zwei Stellen des Markengesetzes: Zum einen in
der soeben bezeichneten Norm, die dem Markeninhaber bei einer Verlet-

23 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 tber die Gemein-
schaftsmarke (Abl. L 11 vom 14.1.1994), S. 1. In einer Konfliktsituation zwischen
nationalem und europidischem Recht gilt das sog. Prioritdtsprinzip, Sosnitza,
Deutsches und europiisches Markenrecht, § 12 Rn. 8.

24 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 tber die Gemein-
schaftsmarke (Abl. L 11 vom 14.1.1994), S. 1; Marten, GRUR Int. 2016, 114 (114).
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zung Anspriiche zuspricht; zum anderen in anlehnender Tatbestandsum-
schreibung in § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, der einen Kollisionstatbestand als
relatives Schutzhindernis bei einem Konflikt von eingetragenen und ange-
meldeten oder eingetragenen Marken mit unterschiedlicher Prioritit nor-
miert.

Aus dem Gesetzeswortlaut von § 14 Abs. 1 MarkenG geht unmittelbar
hervor, dass eine geschiitzte Marke im Sinne von § 4 MarkenG fiir den be-
kanntheitsrechtlichen Sonderschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfor-
derlich ist. Davon sind eingetragene Marken umfasst, solche Marken, die
kraft Verkehrsgeltung geschiitzt werden, sowie die sogenannten notorisch
bekannten Marken. Im Gegensatz dazu wird fir die Anwendung von §9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eine angemeldete oder eingetragene bekannte Mar-
ke vorausgesetzt, die im Zeitrang élter ist als die Marke, die die Rechte der
bekannten Marke potenziell verletzt. Im Ubrigen decken sich die materi-
ell-rechtlichen Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung nach § 14
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und §9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG grundsitzlich. Beide
Tatbestinde fordern fir eine Markenrechtsverletzung, dass die entschei-
dungserheblichen Zeichen identisch oder ahnlich sind, das kollidierende
Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und es sich bei der
zu schitzenden (alteren) Marke um eine im Inland bekannte Marke han-
delt, deren Unterscheidungskraft oder Wertschitzung ohne rechtfertigen-
den Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintrachtigt wird bezie-
hungsweise wirde. Neben der Markenbekanntheit bilden demnach die Be-
eintrachtigungs- und Ausbeutungshandlungen den Schwerpunkt des Tat-
bestands. Auffillig ist, dass fiir den Sonderschutz im Gegensatz zu den an-
deren Verletzungstatbestinden — Doppelidentitits- und Verwechslungs-
schutz — die Verwendung eines Zeichens fiir unidhnliche Waren oder
Dienstleistungen ausreicht, um einen Schutz zu begrinden. §14 Abs.2
Nr. 3 MarkenG setzt hierbei eine konkrete Markenverletzung durch Benut-
zung voraus, wihrend der Kollisionstatbestand in §9 Abs.1 Nr.3
MarkenG durch die Formulierung im Konjunktiv im Ergebnis eine fiktive,
das heifft markenmafig-rechtserhaltende Benutzung bedingt?. Dieser Un-
terschied ist auf die Eigenschaft des §9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG als relatives
Eintragungshindernis zurtckzufiihren, welches auf die Beseitigung eines
durch eine Eintragung eingetretenen Storzustands abzielt und dadurch we-
niger weit reicht, als die tatbestandliche Voraussetzung in §14 Abs.2

25 Hierzu nidher: Hacker, in: Strébele/Hacker, Markengesetz Kommentar, §9
MarkenG Rn. 5 f.
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Nr. 3 MarkenG.?¢ Zuletzt statuiert der EuGH fiir beide Tatbestinde noch
das ungeschriebene Merkmal der ,gedanklichen Verkniipfung® zwischen
dem jiingeren Zeichen und der élteren (bekannten) Marke.?”

Eine spiegelbildliche Normausgestaltung ist bei den europaischen Aqui-
valenten zu den deutschen Regelungen zu entdecken. Art.10 Abs.2
lit.c) RL 2015/2436/EU?® normiert das Pendant zu §14 Abs.2
Nr. 3 MarkenG; Art. 5 Abs. 3 lit. a) RL 2015/2436/EU?’ regelt daneben das
relative Schutzhindernis. Die Verordnung zur Unionsmarke sieht einen
Bekanntheitsschutz in Form eines relativen Schutzhindernisses in Art. 8
Abs. 5 VO 2017/10013° vor. In der Norm werden unterdessen zusatzlich
zur Unionsmarke auch die in den Mitgliedstaaten (bekannten) Marken be-
rucksichtigt. Art. 9 Abs. 2 lit. ¢) VO 2017/10013! gewéhrt daneben den aus-
schlieSlichen Bekanntheitsschutz. Die europdische Schutzkonzeption ist
damit grundsatzlich in paralleler Weise zu den deutschen Regelungen aus-
gestaltet. Diese Beurteilung wird nicht dadurch beeinflusst, dass die Uni-
onsmarke nach der Verordnung Markenschutz nur tber eine Eintragung
erlangen kann und sie damit anderen Schutzzugangsvoraussetzungen un-
terliegt als Marken im deutschen Recht. Die Schutzzugangsvoraussetzun-
gen konnen autonom geregelt werden und betreffen den Bekanntheits-
schutz in seiner Gibrigen Ausgestaltung nicht.

In einer normativen Gesamtschau offenbart sich der Bekanntheitsschutz
durch seine Voraussetzungen und Rechtsfolge als Sonderschutz, indem er
dem Markeninhaber ein umfassendes und ausschliefliches Benutzungs-
recht an seiner bekannten Marke zubilligt. Hierbei wird im Gegensatz zu

26 EUIPO Richtlinien (Stand: Oktober 2017), Teil C: Widerspruch, Abschnitt 5, Be-
kannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV, S. 4; Hacker, in: Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz Kommentar, § 9 MarkenG Rn. 4 und 548.

27 EuGH vom 18.6.2009, C-487/07, Slg. 2009, 1-5185 ff. Rn. 36 - L’Oréal; EuGH vom
27.11.2008, C-252/07, Slg. 2008, 1-8823 ff. Rn. 30 — Intel Corporation/CPM Unit-
ed Kingdom; EuGH vom 10.4.2008, C-102/07, Slg. 2008, 1-2439 Rn. 41f. — Adi-
das/Marca Moda; EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg. 2003, 1-12537 ff. Rn. 29,
31 - Adidas/Fitnessworld. Fiir detaillierte Erlauterungen siehe Hacker, in: Strobe-
le/Hacker, Markengesetz Kommentar, §9 MarkenG Rn.Sff.,, 12f, 547f, § 14
MarkenG Rn. 329 ff. sowie Mielke/Schneider, in: Kur/von Bombard/Albrecht, Mar-
kenrecht Kommentar, § 14 MarkenG Rn. 537 ff.

28 Urspr. Art. 5 Abs. 2 RL 89/104/EWG (ausschliefSliches Recht).

29 Urspr. Art. 4 Abs. 4 lit. a) RL 89/104/EWG (relatives Eintragungshindernis).

30 Urspr. Art.8 Abs.5 VO 40/94 (relatives Eintragungshindernis): Entgegen der
deutschen Regelung wird eine Marke beim Vorliegen der Tatbestandsvorausset-
zungen von der Eintragung ausgeschlossen. Es wird damit nicht wie im deut-
schen Recht ein Loschanspruch begriindet.

31 Urspr. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. ¢) VO 40/94 (ausschliefSliches Recht).
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den anderen markenrechtlichen Verletzungstatbestinden beim Vorliegen
einer bekannten Marke ein Schutz auch jenseits von Waren- und Dienst-
leistungsahnlichkeit und unabhingig von einer Verwechslungsgefahr ge-
wihrleistet, welcher tiber ein blofes Verbotsrecht hinausgeht. Besonders
ist der Sonderschutz aber auch aufgrund seiner Regelungsebenen tibergrei-
fenden Parallelitit der Tatbestinde. Obgleich § 14 Abs.2 Nr.3 MarkenG
grundsitzlich reprisentativ fiir das deutsche Markenrecht benannt wird,
zeichnet sich hierbei die Vielschichtigkeit des Schutzes ab.

2. Anmerkung: Schutzbereichserweiterung

Die Formulierung vom Schutz bekannter Marken als Sonderschutz ver-
deutlicht sich in einer zusatzlichen Erweiterung der bekanntheitsbezoge-
nen Regelungen, die eine letzte Licke dieses Schutzes schliefSt. Die Tatbe-
standsvoraussetzungen der markenrechtlichen Normen zum Bekanntheits-
schutz verlangten in ihrem Anwendungsbereich dem Wortlaut nach ur-
springlich unahnliche Waren oder Dienstleistungen. Diese Unahnlichkeit
ist gegeben, wenn die Waren oder Dienstleistungen so weit voneinander
entfernt sind, dass selbst bei unterstellter Zeichenidentitit und hoher
Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.3? Aus-
driicklich wurde demzufolge nur ein Schutz auf8erhalb des Ahnlichkeitsbe-
reichs von Waren oder Dienstleistungen gewahrt. Damit blieben bei einer
unmittelbaren Normanwendung die Falle unbertcksichtigt, in denen der
Zeichenabstand fiir die Annahme eines Schutzes vor Verwechslungsgefahr
zu grof$ war, aber dennoch eine gedankliche Verkniipfung mit einer be-
kannten Marke und dem anderen Zeichen zu einer Rechtsbeeintrichti-
gung fihrte, da die Waren oder Dienstleistungen identisch oder zumindest
ahnlich waren. Konkret stellte sich das Problem bei der (unter anderem)
fir Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehorartikel eingetragenen Marke
Davidoff, die die Verwendung von Zigarren- und Zigarettenetuis unterbin-
den wollte, welche unter der Marke Durffee vertrieben wurden. Fiir den
Markeninhaber konnte in dieser Konstellation ein noch groferes Schutz-

32 EuGH vom 9.1.2003, C-292/00, Slg. 2003, I-389 Rn. 20 ff. — Davidoff sowie besta-
tigend EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg.2003, 1-12537 ff. Rn. 19 — Adidas/
Fitnessworld. Daneben BGH vom 19.2.2004, GRUR 2004, 594 (596f.) — Ferrari-
Pferd und BGH vom 16.11.2000, GRUR 2001, 507 (509) im nationalen Marken-
recht. Beachte auch Giirtler, GRUR Int. 2005, 273 (275).
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bediirfnis bestehen, als im Fall der Waren- und Dienstleistungsunidhnlich-
keit.

Infolge des Problems hat sich in der européischen und deutschen Recht-
sprechungspraxis eine Erweiterung des Schutzbereichs der Regelungen zur
bekannten Marke durchgesetzt.33 Der Bekanntheitsschutz soll aufgrund
des ausgeprigten Schutzbediirfnisses des Markeninhabers erst recht die
Sphire innerhalb des Ahnlichkeitsbereichs gegentiberstehender Waren
oder Dienstleistungen umfassen.>* Die reformierten Regelungen in Artt. 5
Abs. 3 lit.a), 10 Abs. 2 lit.¢) RL 2015/2436/EU stellen diese Besonderheit
im Gegensatz zu friheren Regelungen im Wortlaut klar und ziehen da-
durch mit der Rechtsprechung gleich®. In Deutschland erfolgte mit dem
Markenrechtsmodernisierungsgesetz3¢ im Januar 2019 eine entsprechende
Umsetzung, sodass seitdem eine klare Rechtslage herrscht. Dasselbe gilt
fiur die reformierte Verordnung tber die Unionsmarke.?” Letztlich de-
monstriert sich durch die Schutzbereichserweiterung wiederholt der be-
sondere Charakter des Bekanntheitsschutzes im Rahmen des markenrecht-
lichen Anspruchsgefuges.

3. Normeniibergreifende Begriffsbestimmung der Bekanntheit

Aufgrund des supranational ausgestalteten Anspruchsgefiiges existiert fiir
jede Norm, die den Schutz bekannter Marken normiert, auf jeder Rege-
lungsebene ein ausfillungsbedurftiger Bekanntheitsbegriff. Unklar ist un-
terdessen, ob es sich jeweils um autonome Begriffe mit individuellen An-

33 EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg.2003, 1-12537 ff. Rn. 19 — Adidas/Fitness-
world; EuGH vom 9.1.2003, C-292/00, Slg. 2003, 1-389 Rn.30 — Davidoff. Die
deutsche Rechtsprechung hat die Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung umge-
setzt, indem sie §14 Abs.2 Nr.3 MarkenG analog anwandte: BGH vom
15.7.2004, GRUR 2005, 163 (165) — Aluminiumrader; BGH vom 25.3.2004,
GRUR 2004, 598 (599) — Kleiner Feigling; BGH vom 30.10.2003, GRUR 2004,
235 (238) — Davidoff II.

34 EuGH vom 18.6.2009, C-487/07, Slg. 2009, 1-5185 ff. Rn. 35 — L’Oréal; EuGH vom
10.4.2008, C-102/07, Slg. 2008, 1-2439 Rn. 37 — Adidas/Marca Moda; EuGH vom
23.10.2003, C-408/01, Slg. 2003, I-12537 ff. Rn. 19 f. — Adidas/Fitnessworld; EuGH
vom 9.1.2003, C-292/00, Slg. 2003, I-389 Rn. 30 — Davidoff.

35 So auch feststellend Berlit, GRUR-Prax 2019, 1 (1) und Hacker, GRUR 2019, 235
(236).

36 Markenrechtsmodernisierungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBI. I S. 2357).

37 Art.8 Abs.5 VO 2017/1001 sowie Art.9 Abs. 2 lit.¢) VO 2017/1001 sehen eine
entsprechende Klarstellung vor.
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