13

EINLEITUNG 21
A. Die Schutzwiirdigkeit und wirtschaftliche Bedeutung von Marke

und Werbeslogan 22
B. Kennzahlen zur (wirtschaftlichen) Bedeutung der Marken.................... 27
C. Gang der Arbeit 30
D. Begriffsbestimmungen

1. Abgrenzungen Zur Parodi€..........ccouerveeruecrenieserserseessirecenessssssessssssesnessennes
1. Die Parodie

1I. Zusammenfassung..........c.ccvecertrmerarenirreeissmineessssessssseesseensressnssenssesssas
III. Der Werbeslogan - Definition

IV. Weitere ADIENZUNZEN ......c..cccvvircevreeennicnrccniiiimsesinissr s e ssaseses
1. Sloganparodien auBerhalb des MarkenG.......c.ccovvvvnriiniecinncninnnne, 36
2. Sloganparodien auBerhalb des geschiftlichen Verkehrs.........coovennneene. 36

KAPITEL 1I: MARKENRECHTLICHER SCHUTZ VON

WERBESLOGANS 39
A. Die Funktionen der Marke 39
1. GrundsatZHCRES .......ccoivrieneeeccceerecee et resetessasenesesensssannan 39
1. Tatséchliche und wirtschaftliche Funktionen der Marke...........ccccoeeuvueen. 40
1. Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitiits- und Werbefunktion ............... 40

2. Sonstige tatsidchliche FUNKHONEN..........c..coociereeveierireescreesierecncerenenne 42

3. ZuSammIENTASSUNE ......cooveerireecneecretaererisenssessesessnescessesesmesrssssnmsssrasssssnns 42

II1. Rechtlich geschiitzte Funktionen unter Geltung des WZG .............cocen.. 42
1. Herkunftsfunktion unter Geltung des WZG.......cccccomiinnerenreaenens 42

2. Werbe- und Qualititsfunktion unter Geltung des WZG......occoovuevnennn. 43

3. Kritik an der Funktionslehre unter Geltung des WZG.......ocvenrnennees 44

IV. Rechtlich geschiitzte Funktionen unter dem MarkenGi........coccovivrenns 45
1. Unterscheidungsfunktion 45

Bibliografische Informationen digitalisiert durch EI |1_E
http://d-nb.info/997222123 f\BI THE!


http://d-nb.info/997222123

2. HerkunftSTunKtion........cccceeevrermrmreirereennniericeneeneesntseneesessesscesssssesses 46

3. QuUAlitAtSUNKLION .....ueveeeeieeeeierenceeereiereraeeenseesraensreeeseasssesasssesssnssreenns 49

4. Werbefunkton. .....ccovrvererirerierineseeesteseceseest et st ee st et srrs s ot sane s 49

5. Sonstige FunKONeN ..c.o.coericiieneerecerecieeseererereree e re e sese e e 51

6. ZusamMENTaSSUNE ....cccvruirerreiiireiesees e teereenestsecnessasseesevenssasenns 52

B. Markenrechtlicher Schutz 52
L ATIZEINEINES..........eoceeevecreceeivee e e ceeseceeser e e seeseaeees s saassvesbreesnseareseenrease 52
1. Entstehung des markenrechtlichen Schutzes.......c..ccoveieriecvrcninccnncciincnne 53
1. AIIGEIMBINES.......coeenierereereeererecrceetessnesenessseee s st essessssesasseseessesssassaesensns 53

2. Markenfihigkeit, § 3 MarkenG.........ccocoevuivervncneciiicricnreenenneaiee 53

a) Selbststindigkeit, Einheitlichkeit und graphische Darstellbarkeit

des WErbSlogans.........co.veveveecreencereneee vt eeeaesesesnesas e 54
aa) Selbststindigkeit der Marke ........cccoevvmvivecveinnnncnrcinencre s 54
ba) Einheitlichkeit der Marke........ccccoveerveeievericrieerenecreeresrereneveaesenens 54
ca) Graphische Darstellbarkeit der Marke........ccccoevvevernevnivnnnnnnns 55

b) Abstrakte Unterscheidungseignung nach § 3 MarkenG..........c.ccc..... 55
aa) Abgrenzung zur konkreten Unterscheidungskraft nach
§ BIINT. I MarkenG.........covvereireirriinicicetcicseneereieras e 56

3. § 4 Nr. 1 MarkenG: Markenschutz von Werbeslogans durch
BINITAZUNG.....oeereeeereeece ettt a e 57

a) Absolutes Schutzhindernis: Konkrete Unterscheidungskraft,

§ BIINL. 1 MarkenGi....cocovveeeeerrecrereceneneesieereesensmosss s ssesssesesssesissessens 57
aa) Entwicklung der Anforderungen an die konkrete
UnterscheidungsKIaft ........oovevveecivennneierieienceecereeresvrsssesssseeeneasns 58

(1) Unterscheidungskraft von Werbeslogans unter Geltung des
WZG...eivercverenesee s sestestsee s s sssssasassassssessenssbesssnnsssasess 58
(a) Unterscheidungskraft nach § 4 I Nr. 1 WZG.........cueeeemnns 58
(b) Beispiele fiir die Unterscheidungskraft nach
§4 O Nr. 1 WZG...... ..58
(c) Uberwindung des Eintragungshindemisses durch
§ 4 I WZG 61
(d) Fazit 62



15

(2) Unterscheidungskraft von Werbeslogans unter Geltung des

(a) Rechtsprechung des BGH zu den Anforderungen an die

Unterscheidungskraft unter Geltung des Markengesetzes............. 63
(b) Rechtsprechung des EuGH und EuG zur Unterscheidungs-
kraft hinsichtlich Art. 71l b GMV oo 65

(c) Rechtsprechung des BPatG zu den Anforderungen an die
Unterscheidungskraft in Bezug auf Werbeslogans unter Geltung
des MarkenGi......o.ooeiiiiiiieeeicccrecncntcte s 66
(d) Meinungsstand in der Literatur/im Schrifttum zu den
Anforderungen an die Unterscheidungskraft

(3) Analyse und Stellungnahme........cccocceverirsmnecsecrnnnneenenercneens
(a) Notwendigkeit der Anderung der Rechtsprechung des BPatG 71
(b) Ubereinstimmende Anwendung der Kriterien der

Unterscheidungskraft durch BGH und BPatG? ...............cccoennnnen. 73
(c) Praktikabilitit der Kriterien zur Bestimmung der
UnterscheidungsKraft .........ccooovvvvveceeeeconnenomiceimnnieisccrecnne 76
(aa) Mehrdeutigkeit und Interpretationsbediirftigkeit................ 76
(ab) OrgINALITAL ........coveeenrrieeerrceerneenrveenreeensseeessevessesseesases 77
(AC) KHIZE .....oeereereeneteerrereeeneescsnneersseess s e eaeennesensnesassnnnes 78
(AQ) Prignanz..........cccovcmreieeeieecerecenree e 78
(A€) Ergebnis......ccooieiiiiecceeceeeceee et 79
(d) Fehlende Unterscheidungskraft bei Werbeaussagen
allZemeiner ARt? ... iiereeeeeceneeers e aecae st e 79
(€) ZuSaAMMENTASSUNE ......cccverveerereerrarrerrersereessrnrareesmensessssseserass 82
(4) Fremdsprachige Werbeslogans.............ccccvvveeecencerscorarercruene 82
(5) Bindungs- und Indizwirkung einer dhnlichen deutschen
Eintragung oder einer ausldndischen Voreintragung?............cccon.... 84
b) Freihaltebediirfnis, § 8 I Nr. 2 MarkenG........cooerveeeecomeeccinniencnes 85
aa) Schutzzweck des Freihaltebediirfnisses hinsichtlich Werbeslogans85
ba) Beschreibung eines Merkmals i.S.d. § 8 I Nr. 2 MarkenG........... 86
ca) Erfordernis eines unmittelbaren Produktbezugs .........cooovvvennnees 86

da) Gegenwiirtige oder zukiinftige Benutzung als Merkmalsangabe ... 88



16

ea) Konkretes Freihaltebediirfnis .........c...oooveevmeivereineeeeieecceeecnes 89
fa) Einfluss von Mehrdeutigkeit und Neologismen auf das
Freihaltebediirfhiis ........cocooeviiverienieeicetcnecctesrecerciee et e cne e enean 89
(1) Ausschluss des Freihaltebediirfnisses auf Grund von
MehrdeutigKeit? ......coeveereeriieerereeneeeceeeieceereeeet et saee s ennaas 89
(2) Freihaltebediirfnis und NeologiSmen........u.ueeeverreerreenrenrirseerenns 91
ga) Das Freihaltebediirfnis des § 8 II Nr. 2 MarkenG bei Werbe-
STOZAMNS ...ttt et esecee s cene e e eses s essensevassresstsasssasransenns 92
¢) Ubliche Bezeichnungen, § 8 II Nr. 3 MarkenG .......cocccevevvereereneeennes 93
(1) Auffassungen zum konkreten Warenbezug und zur
Beschrinkung auf beschreibende Angaben.............ccocueveeceeiecennn. 94
(2) Stellungnahimie ..........eveceereereeiiesieerereee e esaeesieeeesresmssnseneas 97
d) Sonstige Eintragungshindernisse, § 8 Il Nr. 4-9 MarkenG................ 100
e) § 8 I MarkenG - Uberwindung von § 8 II Nr. 1-3 MarkenG
durch VerkehrsdurchSetzung........cc.coveeeeeeeireiveeeverceeeeneeveeece e veeeeenes 100
aa) MaBgebliche Verkehrskreise .......oeveeevveeveeeeesvenenvreresnvemnreensee e 101
ba) Grad der DUrChSEtZUNG ....c..coovevrererererreieceee e rnsste e e eeennes 101
(1) Ansichten in der Rechtsprechung von EuGH, BGH und BPatG101
(2) Ansichten im SChrifttum ...........ccocoeveirrenieecreneerneecreeesveeeseneens 104
(3) Stellungnahime ........cccoveirrericinrerrcrc e 105
(a) Historische AuSIEgung........c.coomirmviriicrcriecece e 105
(b) Sprachlich-grammatikalische Auslegung.........ccccceveireninnnne 106
(c) Systematische AUSIEEUNE .......ccovrrirerinriinensessseanans 106
(d) Sinn UNA ZWeCK.......ceueeeeereiniieieccreeecerecmeecs s ceanacesneaassnseseans 107
(€) ErgebniS ... ettt se et 108
(aa) Beispiel........coovervveenieiriecenven et 110
4. § 4 Nr. 2 MarkenG: Markenschutz von Werbeslogans durch die
Benutzung des Zeichens im geschiftlichen Verkehr.............cocoeuneenene 110
a) Benutzung im geschiftlichen Verkehr...........ocooivvrviininnnnnnenn. 111
b) Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise.............. 111

5. § 4 Nr. 3 MarkenG: Markenschutz von Werbeslogans auf Grund
notorischer Bekanntheit




17
KAPITEL ll: ABWEHRANSPRUCHE DES MARKENINHABERS

GEGEN SLOGANPARODIEN 117
A. Materiell-rechtlicher Schutz vor Sloganparodien, § 14 MarkenG....... 117
I ALIGEIMEINES.....covreeiiieeeiitrecesttt ettt sttt creare et e sennes 117
1. Ausgangsfille zu Markenparodien ...........ocovivieiecienincrencenennseneennecens 117
1. Rechtsprechung des BGH..........cooviiniiiinicnccniciiiicicnicee. 117
2. Instanzgerichtliche Rechtsprechung........co.ecovivverennecenrenicnecvnernnen. 119
3. Sonstige Fille von Markenparodien...........c.eevevervecvesrerececersenseeseenenes 120
III. Allgmeine Voraussetzungen des § 14 I MarkenG ........coocoiriinnnnn, 121
1. Benutzung im geschiftlichen Verkehr..........ccocoooviomioineninnicnn, 121
2. Erforderlichkeit der Voraussetzung des markenmiBigen Gebrauchs?.. 122
a) WarenzeichenmaBiger und markenméaBiger Gebrauch...................... 122

b) Rechtslage zum warenzeichenmiBigen Gebrauch unter Geltung
AES WZG ...t cessesrvssssrenssssassssesssssbssassssssssnassansensnsns 123

¢) Rechtslage zum markenmiBigen Gebrauch unter Geltung des

MarKenG.....coocvieeirrrennrccerrteeee ettt csae e e s 125

aa) Ansichten der Literatur zum Erfordemis des markenmiBigen
Gebrauchs unter Geltung des MarkenG vor der maBgeblichen

Rechtsprechung des EUGH .........ccovveminininicietcrcccereeeeee e 126
ba) Rechtsprechung des EuGH zum markenmé8igen Gebrauch........ 127
(2) BMW/DEENIK ......oooenrecriiiiieiienescnneeersnrssereesensanensssnnennes 128
(aa) Bewertung in der Literatur.......ccccoeouereecreveerimnrncneenrcenens 128

(b) Holterhoff/Freies Leben.........oovcevveiivecreeerereeenereeenceee e 129
(aa) Bewertung in der Literatur........c.....ccoeeviecveeiccrenneenvecnenes 130

(c) Arsenal FC/Reed.......ccocenierreereerecee e 130
(aa) Bewertung in der Literatur................c.ccovevieveeervererrecnnennes 131

(d) Anheuser-Busch/Budvar.............cccuvuverveoneeervesiecvsnassnecnses 133

(e) Adidas/FnesSWOrId ..............oonvreeeeeeieirrreececreeeenreenesanenes 134
(aa) Bewertung in der Literatur und Rechtsprechung............... 135

(ab) Stellungnahme et 136

() Adam OPeVAUIEC..........cooreeriieirinriacncsseneeeresssnsmssesaeseraens 140
(aa) Bewertung in der Literatur und Stellungnahme................ 140

(g) Céline eeeeemmeeeneneneesensseeseseseos 143




18

(aa) Bewertung in der Literatur und Stellungnahme................ 143
(h) O2 Limited/ Hutchison Limited .........cccooveevuervereeceirenrineanns 144
(aa) Stellungnahme ............cocveeiriicriinererer et ceeecaesseenees 144

(1) Zusammenfassung der Rechtsprechung des EuGH und die
zukiinftige Behandlung von Parodien im Lichte der EuGH-

REChISPrEchUNg..........ocvceiinerrenmieerere et seee st sres st seeenes 146
ca) Verbindlichkeit der Rechtsprechung des EuGH im Hinblick auf
AMLS IIMRRL.......ooovrirerereernerererersasnressesessassaesssasasssesssnansasssessans 149

(1) Bindungswirkung von Urteilen im Vorabentscheidungsver-
fahren nach § 234 EG - ,.inter partes* und/oder ,.erga omnes*? ..... 150

(a) ,,Erga omnes“-Wirkung von Vorabentscheidungsurteilen des

EuGH iiber die Giiltigkeit bzw. Ungiiltigkeit von EG-Recht

auBerhalb des Ausgangsverfahrens..........c..cccecvinreenninicunseisnnnnns 150

(b) ,.Erga omnes*“-Wirkung von Auslegungsurteilen des EuGH

im Vorabentscheidungsverfahren auBerhalb des Ausgangs-

VEITANTENS. ...ttt st e sasn s 151
(aa) Reine , inter partes-Wirkung und strikte ,,erga omnes®-

(ab) Vermittelnde Ansicht: gelockerte ,.erga omnes*-Wirkung 152

(ac) Zwischenergebnis .........ccocevveecvevrecnrnnicccrenennvnicneenaees 154
(2) Bindende Auslegungskompetenz des EuGH auch im Rahmen
fakultativer Vorschriften einer Richtlinie (Art. 5 It MRRL und

§ 14 IINK. 3 MarkenG)? ...ccoouvveevoreeinnicricincinssssssrsssseessssssssrenns 155
(a) Zwischenergebnis ...........ooevevirvienieincnvinin e ineceesasssnns 156
da) Zusammenfassung der Reaktion der Literatur auf die
Rechtsprechung des EUGH ........cocoooiiiiiriiniiiiienceieeeeininneseieees 156
ea) Nationale Rechtsprechung zum markenmiBigen Gebrauch bei
§ 14 TIMArKenG ........ccccocvverinmincecinmnensnsetvntsensersssesnsssenssasnsasesas 159
(3) Instanzgerichtliche Rechtsprechung ...........ocovvveeveeverenvvinareens 159
(4) Rechtsprechung des BGH .......ooeveririicrniceeinrcennennencnnceenenees 162
(a) Anderung der Rechtsprechung durch die Entscheidung
»Lila Postkarte*? 162

(b) Bewertung der BGH-Rechtsprechung in der Literatur .......... 164



19

3. Stellungnahme zum ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal des

markenfunktionsmiBigen Gebrauchs, § 14 I MarkenG........c.ccecerueene. 164
a) Der markenmiBige Gebrauch im Rahmen von Art. 511it. b
MRRL/§ 14 TINT. 2 MarkenG ........cccceovreieeneeeeeninenrsesesecsnraessecsaornens 166
b) Der markenmiBige Gebrauch im Rahmen von Art. 51 1it. a
MRRL/§ 14 TINF. 1 Marken@G .......cccoeeineeenicrinrecntnenmisecseeessssesenens 167
¢) Der markenmiBige Gebrauch im Rahmen von Art. 511
MRRL/§ 14 TN 3 MarkenG .....ccccooeeeincvnninenseereneceinnsensnnnsaesesnens 171
d) ZWiSChenergebnis ......c..c.oeeveeereriercninicnsireiienect st ssennens 173
e) Erforderlichkeit des Festhaltens des einheitlichen Benutzungs-
BDEEIITS ..oovreeiieireeee et csr et et sese st see e e seesen s aeaentes
IV. § 14 11 Nr. 1 MarkenG - IdentitatssChutz.........ccevvvereereneecriincerreccneneene
V. § 14 11 Nr. 2 MarkenG - Verwechslungsschutz
1. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ............oooovvnievniinnennnnnne,
a) Waren- oder Dienstleistungsidentitdt/-dhnlichkeit..........cccoeevvennne. 178
b) Zeichenidentitit bzw. Zeichendhnlichkeit ..., 179
aa) Die Prigetheorie in der Rechtsprechung von BGH und EuGH.... 181
c) Kennzeichnungskraft..........coccorveiiiiinninniicicncveeninesenns 183
d) Zusammenfassung und Bezugnahme auf Parodie und Werbeslogans184
VL § 14 II Nr. 3 MarkenG — Bekanntheitsschutz.............coooovveroniinernnnn. 185
1. Bekanntheit der Marke bzw. des Slogans..........cccconuriincrennenncrerienen. 185
2. ZeichendhnlchKeit ..ot 186
3. Erweiterung des Schutzes auf den Waren- bzw.
Dienstleistungsdhnlichkeitsbereich....... ..o 187
4. Die Eingriffstatbestinde des § 14 I Nr. 3 MarkenG.......ccocovvveevcuincnne 188
a) Die Unterscheidungskraft i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG .................. 188
b) Die Wertschitzung i.S.d. § 14 I Nr. 3 MarkenG ........occovveceneecennn. 188
©) Ausnutzen oder Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft ............ 189
d) Ausnutzen oder Beeintrichtigung der Wertschitzung ..........ccc...... 192

5. Rechtfertigung der Sloganparodie in der Rechtsprechung — in
unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund...........cooooeieeeieninneininnnns 194



20

a) Die Sloganparodie und die Meinungsfreiheit, Art. 518. 1 GG,
verdeutlicht an den Beispielen ,Bild Dir keine Meinung™, ,,Deutsche
Post* und , Mars* 196
b) Die Sloganparodie und die Kunstiretheit nach Art. 5 11 GG,
verdeutlicht an den Beispielen ,,Lila Postkarte” und ,,Stiftung Gentest“197
¢) Reaktionen auf das Urteil ,,Lila Postkarte” im Hinblick auf die

Rechtfertigungsebene und Schlussfolgerungen daraus 200
d) Ergebnis 202
B. Ergebnisse 203

C. Anhang 207



	IDN:997222123 ONIX:04 [TOC]
	Inhalt
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8

	Bibliografische Informationen
	http://d-nb.info/997222123



