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Einfithrung

I. Gegenstand der Arbeit

1. Bedeutung von Marken

Marken sind schon lange nicht mehr aus dem Werbealltag wegzudenken:
Bei jeder Gelegenheit des Lebens begegnet uns heute Markenwerbung in
verschiedenen Formen und in simtlichen Medien. So kennen bereits Drei-
bis Sechsjidhrige die Markenlogos von McDonald‘s zu 72 % oder von Le-
g0, Milka und nutella zu je 61, 53 und 50 %'. Die Werbemoglichkeiten
unter Nutzung vor allem bekannter Marken sind beinahe unbegrenzt, wo-
bei neben der nach wie vor bedeutendsten Werbeform im Fernsehen die
Werbung im Internet stetig an Bedeutung gewinntz. Der richtige Einsatz im
Marketingmix kann erhebliche Vorteile fiir den Absatz etablierter und neu-
er Produkte bedeuten. So werden laut einer Harvard-Studie rund 75 % der
Kaufentscheidungen durch das Image beeinflusst und Unternehmen mit
einem sehr guten Ruf haben klare Vorteile bei der Absatzmenge und beim
Preis ihrer Produkte’.

Dementsprechend investieren Markeninhaber viel in den Aufbau ihrer
Marke. Eindrucksvoll sind die Zahlen zu den Werbeausgaben der Pkw-
Hersteller allein in Deutschland, wonach die 26 erhobenen Markeninhaber
im Jahr 2008 insgesamt 1,75 Milliarden Euro fiir Werbung ausgaben, wo-
bei Spitzenreiter VW stolze 214,128 Millionen Euro investierte®. Fast
schon astronomische Dimensionen erreichen die weltweiten Werbeausga-
ben, die im Jahr 2011 mit einer Steigerung zum Vorjahr von 7,3 % bei 498
Milliarden USD und im ersten Quartal 2012 mit einer weiteren Steigerung

' Siehe Esch Markenfiihrung S. 5 ff.

% So betrug im Jahr 2010 der Anteil der Ausgaben fiir Online-Werbung in Deutschland
29 %, siehe http://www.online-marketing-blog.eu/2011/12/deutschland-bei-online-marke
ting-ausgaben-auf-platz-3/ (zuletzt abgerufen: 29.06.2013); zur Bedeutung der Internet-
werbung vgl. auch Esch Markenfiithrung S. 293 f.

3 Zitiert nach Bufs/Fink-Heuberger Image-Management S. 38.

*So die Ergebnisse einer von BrandControl durchgefiihrten Studie, abrufbar unter
http://www.marke4 1.de/content/effizienz-und-verschwendung-der-autowerbung (zuletzt
abgerufen: 29.06.2013).
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zum Vorjahresquartal von 3,1 % bereits bei 128 Milliarden USD lagens.
AuBlerdem verkorpern viele Marken erhebliche Werte. Dies wird anhand
der von den Marktforschungsinstituten Millward Brown und Interbrand
jahrlich herausgegebenen Listen der wertvollsten Marken der Welt deut-
lich, wonach aktuell auf dem ersten Platz Apple bzw. Coca Cola® mit ei-
nem errechneten Markenwert von 182,95 Milliarden USD’ bzw. 77,839
Milliarden USD® liegen.

Es ist daher nicht iiberraschend, dass Markeninhaber moglichst jede
Nutzungsmoglichkeit ihrer Marke kontrollieren wollen, wihrend Dritte’ an
den positiven Wirkungen teilzuhaben versuchen. In dieser Arbeit soll es
um den Schutz gehen, den § 14 MarkenG dagegen fiir Marken bietet, die
im Sinne des § 4 MarkenG geschiitzt sind.

2. Markennutzung fiir Produkte

§ 14 Abs. 2 MarkenG stellt auf eine Benutzung fiir Waren oder Dienstleis-
tungen ab, im Folgenden zusammengefasst als ,,Produkte. An dieser Stelle
soll erortert werden, was unter der Benutzung einer fremden Marke selbst
oder eines damit identischen oder @hnlichen Zeichens fiir Produkte allge-
mein zu verstehen ist. Es soll hingegen nicht um weitere Anforderungen an
die Benutzung gehen, die lange unter dem Stichwort ,,markenmifige Be-
nutzung® diskutiert wurden'’. Im Ubrigen ist noch darauf hinzuweisen,
dass in dieser Arbeit die Termini ,,Markennutzung® und ,,Zeichenverwen-
dung® grundsitzlich synonym gebraucht werden. Sofern der Unterschied
zwischen der Marke selbst und einem identischen oder @hnlichen Zeichen

5 Dies gibt das anerkannte Informations- und Medienunternehmen Nielsen an, siehe
http://nielsen.com/de/de/insights/presseseite/2012/nielsen-weltweite-werbeausgaben-
steigerten-sich-in-2011-um-7-komma-3-prozent.html und http://www.nielsen.com/de/de/
insights/presseseite/2012/Nielsen-NGA-Q2-2012.html (je zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

® Die unterschiedlichen Werte und Platzierungen ergeben sich dabei aus unterschiedli-
chen Berechnungsmethoden. Trotz der damit verbundenen Ungenauigkeit werden die
beachtlichen Dimensionen der Markenwerte deutlich.

" Die Liste der 2012 weltweit wertvollsten Marken von Millward Brown ist abrufbar
unter http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_
Chart.pdf (zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

¥ Die Liste der 2012 weltweit wertvollsten Marken von Interbrand ist abrufbar unter
http://www.interbrand.com/de/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012.aspx
(zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

° Mit einem ,,Dritten ist im Folgenden jeder gemeint, der nicht Inhaber des Marken-
rechts ist oder von diesem, v.a. als Lizenznehmer, zur Markennutzung autorisiert wurde;
vgl. i.d.S. Biischer/Dittmer/Schiwy § 14 MarkenG Rz. 103, 104 ff.

' Vgl. zu diesem Begriff z.B. Schulz Relevante Benutzungshandlung S. 246 f.; Eich-
hammer MarkenmifBige Benutzung S. 7 f.
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von Bedeutung ist, wird diese Differenzierung im jeweiligen Kontext deut-
lich.

Unter einer allgemeinen Benutzung fiir Produkte kann jede Benutzung
verstanden werden, bei welcher der angesprochene Verkehr irgendeine ge-
dankliche Beziehung zwischen dem benutzten Zeichen und konkreten Pro-
dukten herstellt. Eine solche Benutzung der Marke oder eines Zeichens ist
vor allem in den in § 14 Abs. 3 MarkenG genannten Fillen gegeben, zum
Beispiel in der Werbung''. Es geniigt also, wenn der Dritte durch irgendei-
ne Verwendung des in Rede stehenden Zeichens erkennbar fiir ein Produkt
in irgendeiner Form wirbt, was sowohl miindlich, schriftlich, durch Abbil-
dungen oder TV-Werbespots oder im Internet, beispielsweise durch Ein-
blendung von Werbebannern, geschehen kann. Eine korperliche Verbin-
dung mit dem konkreten Produkt ist nicht erforderlich'*. In aller Regel
wird bei der Benutzung in der Werbung das konkret beworbene Produkt
sichtbar. Ankniipfungspunkt konnen deshalb auch mehrere Produkte, etwa
auch ein sichtbares Originalprodukt des Markeninhabers, sein. Besteht eine
korperliche Verbindung zu einem Produkt, so ergibt sich eine gedankliche
Zuordnung zu diesem, was unabhiingig davon gilt, ob dies im Einzelfall als
Herkunftshinweis, Dekoration oder anders verstanden wird. Demnach ge-
niigt es auch, wenn der Dritte eine Bezeichnung zur Beschreibung eines
Produktes oder als Gattungsbegriff zur Verdeutlichung bestimmter Pro-
dukteigenschaften verwendet, weil die Marke zum Synonym fiir die Pro-
duktgattung geworden ist'. Im Einzelfall ist zudem nach der Verkehrsauf-
fassung zu differenzieren, ob die Benutzung sich nur auf einen Bestandteil
der Ware oder auf die Verpackung selbst bezieht'*.

Es kommen aber solche Fille nicht in Betracht, in denen ein konkretes
Produkt nicht erkennbar ist. Dies ist der Fall bei der bloen Registrierung
eines Kennzeichens als Domainname oder bei der Nutzung fiir eine leere
Webseite, die noch ausgebaut werden soll">. Anders kann dies sein, wenn
aufgrund sonstiger Umstdnde auflerhalb des Internets, vor allem der ge-
schiftlichen Titigkeit des Handelnden, klar ist, fiir welche Produkte die
Webseite benutzt werden soll'®. Werden hingegen auf einer Webseite, die
in der Domain die in Rede stehende Bezeichnung enthilt, bestimmte Pro-

' Siehe EuGH Slg. 2010, 1-2417, Rz. 61 = GRUR 2010, 445 — Google.

2 EuGH Slg. 2007, 1-7041, Rz. 23 = GRUR 2007, 971 — Céline.

" Ein bekanntes Bsp. ist die Marke Tempo.

" Vgl. ausfiihrlich zu den genannten und weiteren Zweifelsfillen Ingerl/Rohnke § 14
Rz. 175 unter Verweis auf § 26 Rz. 59 ff. m.w.N.

" Vgl. zur bloBen Registrierung Ingerl/Rohnke § 14 Rz. 112 ff.; die dort genannte
Ausnahme, wonach bei bestimmten Marken jede potenzielle Nutzung erfasst werden
konnte, wird in der Regel mangels Rechtsverletzung nicht weiterfithren, weil der giins-
tigste Fall zugunsten des Nutzers zu unterstellen wire.

' Siehe Eichhammer MarkenmiBige Benutzung S. 22 m.w.N.
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dukte angeboten, kann aus Sicht des Verkehrs nur eine Benutzung fiir
samtliche angebotenen Produkte Vorliegen”. Dies gilt auch dann, wenn das
Angebot nur iiber einen weiteren Link auf der Webseite zu erreichen ist'®,
insbesondere bei Unterlegung des in Rede stehenden Zeichens selbst mit
einem ,,Surface-Link® oder ,,.Deep-Link“. Werden auf der Webseite keine
Produkte angeboten, kommt nur eine Informationsdienstleistung als An-
kniipfungspunkt in Betracht. Bei der Verwendung von Advertising-
Keywords' steht ebenso wie bei Metatags® nicht das Problem des Pro-
duktbezugs im Vordergrund, da in ersterem Fall die eingeblendete
Keyword-Werbung entweder das beworbene Produkt sichtbar macht oder
auf eine Webseite des Dritten verweist’ und da in letzterem Fall die Web-
seite des Dritten in den Suchergebnissen auftaucht. Fraglich ist vielmehr
die Sichtbarkeit des Zeichens, da aufgrund der technischen Vorginge das
tatsiichlich registrierte oder codierte Schlagwort nicht sichtbar wird. Uber-
zeugend ist hierbei aber die Annahme, dass durch die Eingabe des entspre-
chenden Suchwortes sowie aufgrund der Kenntnisse des Verkehrs iiber
gewisse technische Zusammenhidnge zwischen der Eingabe und dem Er-
gebnis eine ausreichende gedankliche Verbindung entsteht®. Mittlerweile
hat die Rechtsprechung in der Verwendung von Metatags und Keywords
eine markenrechtlich relevante Benutzung gesehen, ohne dass die sinnliche
Wahrnehmbarkeit entgegenstand23.

' Siehe z.B. BGH MarkenR 2011, 269, Rz. 19 — Sedo; dies gilt auch fiir das ,,Fra-
ming® oder ,,Inline-Linking*, bei dem durch technische MaB3nahmen die optische Einbe-
ziehung fremder Webseiteninhalte in den eigenen Internetauftritt erfolgt, was etwa Vi-
deos, Abbildungen oder Texte sein kdnnen; auch hier liegt eine Benutzung des so sichtbar
gemachten Zeichens fiir die konkret beworbenen Produkte vor.

18 Sieche BGH MarkenR 2011, 269, Rz. 19 — Sedo; dies gilt auch bei einer automati-
schen Weiterverlinkung, solange hier konkrete Produkte angeboten werden. Der Zusam-
menhang zwischen verwendetem Zeichen und Produkt konnte dann allenfalls durch den
abweichenden Domainnamen ausgeschlossen sein.

' Hierbei wird ein Schlagwort, das auch eine fremde Marke sein kann, aufgrund einer
vertraglichen Vereinbarung zwischen einem Suchmaschinenbetreiber, v.a. Google, und
einem Dritten, in einer Suchmaschine registriert, sodass bei dessen Eingabe durch einen
Internetnutzer am Seitenrand eine Werbeeinblendung gezeigt wird; ndher hierzu In-
gerl/Rohnke Nach § 15 Rz. 194.

20 Metatags sind Informationen, welche im HTML-Text einer Webseite integriert sind,
damit die Webseite iiber die Suchalgorithmen der Suchmaschinen in den Suchergebnissen
des Internetnutzers angezeigt wird; naher hierzu Ingerl/Rohnke Nach § 15 Rz. 190.

2 Vgl. hierzu auch Haberstumpf MarkenR 2011, 429, 437.

2 Vgl. z.B. Holtkotte Suchmaschinen S. 94 f.; Ullmann GRUR 2007, 633, 636; Ilimer
WRP 2007, 399, 400 f.; Eichhammer MarkenmiBige Benutzung S.26 f. m.w.N.; In-
gerl/Rohnke Nach § 15 Rz. 190 ff. m.w.N.; Ohly GRUR 2009, 709, 713; Haberstumpf
MarkenR 2011, 429, 436 f.

¥ Zu Keywords z.B.: EuGH Slg. 2010, 1-2417, Rz. 69 ff. = GRUR 2010, 445 —
Google; BGH MarkenR 2011, 423, Rz. 25 ff. — impuls 2; zu Metatags: BGH GRUR 2007,
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Wird ein Zeichen als Unternehmenskennzeichen, also als Name, Firma,
besondere Bezeichnung oder Geschiftsabzeichen eines Unternehmens, so
in einer WerbemalBBnahme oder sonst in einer Ankiindigung benutzt, dass
der angesprochene Verkehr ohne groBere gedankliche Anstrengung eine
Verkniipfung zwischen der Bezeichnung und den (nicht ausdriicklich ge-
nannten) Produkten dieses Unternehmens herstellt, kann man sdmtliche
von dem Unternehmen angebotenen Produkte als Bezugspunkt nehmen.
Etwas anderes kann sich aus den Umstidnden ergeben, wenn etwa aufgrund
der Anbringung auf der Ware klar ist, dass es nur um bestimmte Produkte
geht. Bei der Verwendung als Werktitel] kommt der konkrete Gegenstand
der Bezeichnung, etwa ein Buch oder eine Zeitschrift, in Betracht, wih-
rend eine rein redaktionelle Nennung in aller Regel keine gedankliche Ver-
bindung zu dem Werk selbst hervorruft, sondern allenfalls bei einer Be-
zugnahme auf irgendwelche Produkte im Text.

3. Anlehnung

Die hier interessierenden Fille sind zudem dadurch gekennzeichnet, dass
die Marke mit dem Zweck der Anlehnung benutzt wird. Es soll mithin um
die Fille gehen, in denen mit der Benutzung der Marke primdr ein positi-
ver werblicher Effekt fiir den Nutzer verbunden ist. Ein anlehnender Effekt
wohnt zwar in gewisser Weise jeder Nutzung einer fremden Marke inne,
selbst wenn diese zu rein satirischen oder kritischen Zwecken eingesetzt
wird, weil die Marke als Gegenstand der Satire oder Kritik zumindest des-
halb bewusst gewihlt wird, um ein moglichst groes Publikum anzuspre-
chen und sich abzugrenzen oder abzuheben®. Es soll aber um Fille gehen,
in denen gerade die Auswirkungen verkaufsfordernder Assoziationen oder
eines Aufmerksamkeitseffektes im Vordergrund stehen, ohne dass durch
diese Eingrenzung gesetzliche Regelungen ausgeklammert werden sollen,
die an eine beeintrichtigende Auswirkung solcher Nutzungen ankniipfen.
Es sollen aber vor allem Produkt- und Markenkritik sowie reine Mar-
kenverunglimpfungen nicht behandelt werden. Zudem soll kritisierende
vergleichende Werbung nicht erfasst sein, weil hierbei durch den Vergleich
gerade die Vorteile des eigenen im Vergleich zum Konkurrenzprodukt her-
ausgestellt werden sollen”.

65, Rz. 17 — Impuls; ausdriicklich fiir eine Gleichstellung beider Fille OLG Braun-
schweig MarkenR 2011, 43, 45 — Adword-Anzeigen.
* 1.d.S. zur vergleichenden Werbung Aigner RL zur vergleichenden Werbung S. 152 f.
» Ahnl. die Abgrenzung von Rufausbeutung und kritisierender vergleichender Wer-
bung bei Redant Ausbeutung des guten Rufes S. 167 f.; ein Beispielsfall ist etwa die
Entscheidung BGH GRUR 2010, 161 — Gib mal Zeitung, in der es um die scherzhafte
Gegeniiberstellung von Inhalt und Niveau zweier Tageszeitungen ging; trotz der groflen
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4. Keine Ahnlichkeit der Produkte

Eine wesentliche Beschriankung soll in dieser Arbeit dahin gehend beste-
hen, dass es um Nutzungen der Marke oder des Zeichens in einer Werbe-
mafBnahme fiir sowie die Anbringung auf Produkten geht, die nicht denje-
nigen &dhnlich sind, fiir die der Markeninhaber Schutz genieBt. Zum Zwe-
cke der einfachen Eingrenzung des Themas sollen unter nicht dhnlichen
Produkten im Folgenden solche verstanden werden, die im Wesentlichen
nach ihren objektiven Eigenschaften und ihrem primiren Verwendungs-
zweck nicht dhnlich sind, so in der Werbung eines Automobilherstellers, in
der auf die Marke eines Sportartikelherstellers Bezug genommen wird. Auf
eine genaue Abgrenzung kommt es an dieser Stelle noch nicht an”.

Klar werden soll zunidchst nur, dass es nicht um Anlehnungen in Kon-
kurrenzsituationen oder bei technisch oder sonst objektiv verwandten Pro-
dukten geht. GroBere Bedeutung mogen zwar solche Fille haben, vor allem
wegen der Diskussion um die ,,Markenfunktionen* bei § 14 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG, wegen des in den letzten Jahren stark diskutierten Keyword-
Advertisings oder der vergleichenden Werbung, die in § 6 UWG eine Spe-
zialregelung erhalten hat. Der Bereich fehlender Produktidhnlichkeit ist
aber gerade in Ermangelung solcher Spezialregelungen oder von Konkur-
renzverhiltnissen interessant und wird nur ansatzweise unmittelbar von
den markenrechtlichen Schrankenregelungen erfasst. AuBerdem erfordert
die Beurteilung der Nutzung einer fremden Marke fiir solche Produkte eine
sorgfiltigere Analyse der Auswirkungen und eine genauere Herausarbei-
tung der beteiligten Interessen. Natiirlich konnen die oben genannten
Konstellationen und speziellen Regelungen im Bereich identischer oder
dhnlicher Produkte bei der Untersuchung nicht vollstindig ausgeklammert
werden, sondern sind fiir bestimmte Aspekte vergleichend heranzuziehen,
weil sich daraus Anhaltspunkte und Wertungen ergeben kénnen.

5. Problemschwerpunkte und Beispielsfiille

Die Moglichkeiten, eine fremde Marke fiir nicht dhnliche Produkte auszu-
nutzen, sind sehr vielfiltig. Dabei ist aus Sicht des Dritten letztlich jede
Nutzungsmoglichkeit ebenso wie fiir den Markeninhaber interessant. Fiir
diesen kommt zunéchst die Geschiftserweiterung durch einheitliche An-
bringung der Marke auf verschiedenen Produkten in Betracht. Dabei kann
es sich um Produkte handeln, die noch relativ dhnlich sind, wie Bekleidung
im Verhiltnis zu Handtaschen, Giirteln oder Schuhen. Unter bekannten

Bekanntheit des Konkurrenten ging es dabei primiar um die Herausstellung und Differen-
zierung anhand der eigenen Inhalte des Werbenden.

% Vgl. zum Begriff der Produktihnlichkeit bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Kap. 2, II.
(S. 135 ft.).
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Marken, wie Cartier, Dior, Joop!, HUGO BOSS oder Davidoff werden
aber auch ganz unterschiedliche Produkte angeboten, wie Kleidung, Ziga-
retten, Parfiims, Uhren und Alkoholika®’. Gerade bei Inhabern bekannter
Bekleidungsmarken28 ist die Erweiterung des Produktsortiments auf Par-
fimeriewaren, Kosmetik- oder Hygieneprodukte, (Sonnen-)Brillen und
Uhren typisch. Hierbei steht die Nutzung eines gemeinsamen Marken-
images im Vordergrund, sodass die Herstellung oft von selbststindigen
Unternehmen iibernommen und die Produkte mit der Lizenz des Marken-
inhabers vertrieben werden®.

Diese Fille lassen sich schwer vom sogenannten Merchandising ab-
grenzen. Der juristischen Definition hierzu folgend geht es dabei allgemein
um die wirtschaftliche Sekundirverwertung populédrer Erscheinungen, wie
Filmcharaktere, Serien, Filme oder berithmte Personen, zur Vermarktung
von entsprechend verzierten Produkten auflerhalb des eigentlichen Tétig-
keitsbereiches®. Im vorliegenden Kontext geht es insofern darum, durch
die in der Regel identische Nutzung der Marke, die fiir bestimmte Produkte
Schutz genieBt, eine Verbindung zu Erfolgen auf diesem Markt herzustel-
len. Im Folgenden sind diese Fille mit ,,Merchandising* gemeint, sofern
sich nicht aus dem konkreten Kontext etwas Abweichendes ergibt.

Dies kommt etwa in Betracht bei der Verwendung des Opel-Blitzes auf
Miniaturmodellen von Kraftfahrzeugen oder der nostalgischen, fiir Brause-
pulver bekannten Marke Ahoj-Brause auf einem T-Shirt. Von den oben
genannten Féllen unterscheiden sich diese darin, dass es bei Merchandi-
sing-Produkten allein oder im Wesentlichen nur um die Anziehungskraft
geht, die aus einer emotionalen und irrationalen Wertschitzung folgt, nicht
aus Qualitétsvorstellungen3l. Es geht also darum, ob die Produkte einen

7 Siehe z.B. Hidtty Handbuch Markenartikel 1 S. 561, 571; Binder Moderne Marken-
fihrung S. 523, 535 f.; Esch Markenfithrung S. 443 ff.; fiir weitere Bspe. siche schon
Volp GRUR 1985, 843, 846; Jackermeier FS Klaka S. 160, 161; dies erkennt auch die
Rspr., vgl. etwa OLG Kéln GRUR 2003, 243, 244 — Tosca/Tosca Blu.

2 Auch Hersteller von Autos der Spitzenklasse bieten z.B. Sonnenbrillen an, Bous
GRUR 2002, 19, 23.

» Hierzu und zu weiteren Bspen. und Nachweisen z.B. Binder Moderne Markenfiih-
rung S. 523, 525 f.; Esch Markenfithrung S. 439 ff.; Boll Merchandising und Licensing
S. 36 f.; siche auch Priifer-Kruse Interessenschwerpunkte S. 147 am Bsp. des Unterneh-
mens Coty Inc.

30 Ausfiihrl. zum Begriffsverstindnis des Merchandisings Schertz ZUM 2003, 631 f.;
zust. BPatG GRUR 2006, 333, 337 — Portrdtfoto Marlene Dietrich; siehe auch Lerach
Kennzeichenschutz fiir Veranstaltungen S.20 m.w.N.; Priifer-Kruse Interessenschwer-
punkte S. 148 f.; Meyer Character Merchandising S. 8 f.

3l Vgl. Schertz ZUM 2003, 631, 632, der dies als gemeinsames Merkmal aller Mer-
chandising-Formen sieht; siche auch Pfaft/Osterrieth/Biichner Lizenzvertrige Rz. 1140;
zust. Lerach Kennzeichenschutz fiir Veranstaltungen S. 21; dhnl., aber etwas zuriickhal-
tender Ruijsenaars GRUR Int. 1994, 309, 311.
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nennenswerten Eigenwert oder eigenstindigen Charakter haben oder ob
dies nicht der Fall ist’*. Die Ubergiinge sind hierbei aber ebenso wie im
Verhiltnis zur Anbringung bekannter Marken auf Produkten, die als blofes
Werbemittel dienen, oft flieBend® und die Differenzierung des Verkehrs-
verstiandnisses bei der Verwertung von Marken auf nicht dhnlichen Produk-
ten ist schwieriger als bei der Verwertung von Veranstaltungsbezeichnun-
gen oder Charakteren, sodass die Verortung und die rechtliche Relevanz
dieser Differenzierung im Laufe der Arbeit zu klédren sind.

Uberdies gibt es viele Fallkonstellationen, in denen es angesichts der
konkret betroffenen Produkte und Images weniger um die Ausnutzung ei-
nes positiv wirkenden Markenimages, sondern um einen zusitzlichen
Aufmerksamkeitseffekt geht. Ein solcher ist ebenfalls in vielen Situationen
erstrebenswert fiir Dritte, die ihre Abnehmer einfacher und effektiver an-
sprechen und deren Aufmerksamkeit auf ihr eigenes Produkt lenken wol-
len. Fraglich ist, ob und unter welchen Voraussetzungen Markeninhaber
bereits derartige Ausnutzungen verhindern kénnen.

Erfasst werden sollen bei alledem sowohl Fille, bei denen die Nutzung
markenmaifig erfolgt34, also vereinfacht gesagt als Herkunftshinweis fiir
die Produkte des Dritten, als auch solche, bei denen das Zeichen primér
mit den Originalprodukten des Markeninhabers in Verbindung gebracht
wird. Nimmt die Markennutzung in letzterem Sinne zutreffend und deut-
lich Bezug auf den Zusammenhang der Marke zu den Originalprodukten
des Markeninhabers, kann auch von ,referierender Markennutzung ge-
sprochen werden. Die Abgrenzung zu anderen Benutzungsverstéindnissen
ist aber schwer, weil etwa auch die Anbringung einer Marke auf einem
Drittprodukt zum Zweck der Parodie oder Kritik als Bezugnahme auf Ori-
ginalprodukte35 verstanden werden kann, wihrend ein Teil des Verkehrs
moglicherweise von einem Werbegag des Markeninhabers selbst oder von
dem Vertrieb eines eigenstindigen Produkts durch diesen ausgeht.

2 Sie zu dieser Unterscheidung Freitag Kommerzialisierung S. 130; Schertz Mer-
chandising Rz. 43 f.; ders. ZUM 2003, 631, 634; Lerach Kennzeichenschutz fiir Veran-
staltungen S. 21 f., 141 f.

3 1.d.S. auch schon die Feststellung von Vélp GRUR 1985, 843, 849 zur Verwendung
bekannter Marken auf nicht dhnlichen Produkten im Hinblick auf die Frage, ob die Mar-
ke als bloBe Dekoration oder als Herkunftshinweis verstanden wird.

* Die Abgrenzung zur nicht markenmiBigen Benutzung ist oft schwer und hiingt stets
von den konkreten Umsténden ab, dazu Ingerl/Rohnke § 14 Rz. 128 ff., 158 ff., 165 ff.

3 Bspe. fiir solche Fille finden sich bei Ohly FS Loschelder S. 265, 274 f., wonach
etwa die Verwendung einer fremden Marke auf einem T-Shirt als Anlass fiir eine Pro-
duktkritik oder die Nutzung eines Markennamens in einem parodierenden Spruch auf
einer Postkarte referierend Bezug auf den richtigen Markeninhaber nimmt; ist die Marke
auch fiir diese Produkte geschiitzt, kann § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einschligig sein.
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Trotzdem soll hier eine bestimmte Art der referierenden Markennutzung
hervorgehoben werden, die von grolerem Interesse ist. Dabei wird ein
fremdes Markenprodukt mitsamt Marke in der Werbemallnahme eines
Dritten abgebildet, beispielsweise in einem TV- oder Internetwerbespot
oder im Rahmen einer Abbildung. Exemplarisch fiir diese Fallgruppe steht
die Rolls Royce-Entscheidung des BGH aus den 1980er Jahren, die damals
auf Basis von § 1 UWG 1909 erging®. In einer Werbeanzeige fiir den
Whiskey Jim Beam wurde ohne Zustimmung der Firma Rolls Royce die
Vorderansicht eines Rolls Royce einschlielich der charakteristischen Kiih-
lerpartie, Kiihlerfigur und des ,,RR*“-Emblems abgebildet, wihrend auf den
Kotfliigeln des Fahrzeugs zwei Miénner beim Kartenspiel saen und im
Vordergrund eine Flasche des Whiskeys mit zwei gefiillten Gldsern abge-
bildet war. Der BGH verbot die Benutzung der Marke Rolls Royce, weil
der gute Ruf der Waren oder Leistungen eines Mitbewerbers als ,,Vorspann
fiir die eigene Werbung* ausgenutzt worden sei’’. Erlaubt sei demnach nur
eine ,,beildufige und ohne sich aufdringende Beziehung zur Werbeaussa-
ge* erfolgende Verwendung.

Schon an diesem letzten Hinweis wird deutlich, dass die Bandbreite
verschiedener, moglicherweise unzulidssiger Ausnutzungskonstellationen
sehr groB} ist. Fiir weitere, weitaus weniger offensichtliche Beispiele bedarf
es nicht eines allzu grolen Malies an Fantasie. Diese betreffen nicht nur
Werbeszenen, die im offentlichen Raum, Geschiften oder Cafés spielen.
Die Probleme fiir den Werbenden beginnen bereits bei der Frage, welche
Kleidung Darsteller in der Werbung tragen oder welche Alltagsgegenstin-
de sie benutzen, um die Werbeszene realistisch zu gestalten oder die Ei-
genschaften, Einsatzmdglichkeiten oder Vorteile des beworbenen Produkts
zu vermitteln. Natiirlich sind viele dieser Fille unproblematisch und somit
hier nicht von besonderem Interesse. Teilweise ist es fiir den Inhaber sogar
wiinschenswert, wenn seine Marke in bestimmten Zusammenhingen sicht-
bar ist. Hierzu braucht man nur an die Aufmerksamkeitswerbung durch
Produktplatzierungen in Filmen oder Serien oder Sponsoring von Sport-
veranstaltungen und Sportlern zu denken, wofiir die Markeninhaber teils
viel Geld zahlen. In anderen Zusammenhédngen hingegen ist es dem Mar-
keninhaber ein Dorn im Auge, weil er meint, ein Dritter profitiere in unlau-
terer Weise von seinem Ruf. Dies kann auch in Form von Gewinnspielen38

% BGH GRUR 1983, 247 — Rolls Royce.

7 BGH GRUR 1983, 247, 248 — Rolls Royce.

38 Vgl. z.B. BGH GRUR 2006, 329 — Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; zur lauter-
keitsrechtlichen Bewertung von Gewinnspielen mit Tickets fiir FuSballveranstaltungen
sieche Heermann GRUR-RR 2012, 313 ff.
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oder FuBball-Sammelbildern®’ auftreten, die sich vor allem im zeitlichen
Zusammenhang mit GroBveranstaltungen wie einer Fuflball-Weltmeister-
schaft mehren.

Abschlieflend sollen nun einige Beispielsfille gebildet werden, die teil-
weise tatsdchlichen Fillen nachgebildet sind und die sich grob in vier ver-
schiedene Konstellationen unterteilen lassen, wobei fiir die beiden ersten
Konstellationen jeweils zwei Fille mit gewissen Gemeinsamkeiten, aber
auch deutlichen Unterschieden gewdhlt wurden. Auf diese Beispiele soll
im Verlauf der Arbeit wiederholt Bezug genommen werden, um einzelne
Aspekte anschaulich zu machen. Zudem sollen die wesentlichen Ergebnis-
se der vorliegenden Arbeit im letzten Kapitel anhand dieser Fille zusam-
mengefasst, verdeutlicht und iiberpriift werden.

Beispielsfall 1a: Ein Unternehmen ldsst eine Marke, die fiir ein neuarti-
ges Getrdank deutschlandweit sehr bekannt ist und sich besonders an trend-
bewusste junge Menschen wendet, groBflachig auf giinstig hergestellten T-
Shirts anbringen, wobei gleichzeitig an der Krageninnenseite und an der
Seitennaht die Marke dieses nicht bekannten Unternehmens als Hersteller
dieses Bekleidungsproduktes angebracht ist. Die T-Shirts werden in grofBer
Stiickzahl produziert und zu einem im Verhiltnis zu der geringen Produkt-
qualitit iiberhohten Preis angeboten. Der Markeninhaber vertreibt seiner-
seits dhnlich aufgemachte Produkte zu Preisen, die im Verhiltnis zur je-
weiligen Produktqualitit noch hoher sind. Es handelt sich dabei um ein
grofles Sortiment weiterer Produkte, zum Beispiel Schirmmiitzen, Tassen,
Handtiicher und Schliisselanhénger.

Beispielsfall 1b: Ein Unternehmen bietet Parfiims in eigens kreierten
Flakons an, die ohne einen sonstigen Herstellerhinweis mit Bezeichnungen
versehen sind, die den bekannten Marken verschiedener Modehersteller
dhnlich sind, wobei zu unterstellen ist, dass diese noch nicht fiir Parfiims
geschiitzt sind. Die angebotenen Parfiims weisen eine iiberdurchschnittli-
che Qualitédt auf und werden in recht aufwendigen Werbekampagnen ent-
sprechend dem Image der bekannten Modemarken, vor allem Luxus, Ele-
ganz und Sportlichkeit, beworben.

Beispielsfall 2a: Ein Whiskeyhersteller preist in einer Print- und TV-
Werbekampagne seinen qualitativ wie preislich deutlich iiber dem durch-
schnittlich im Einzelhandel verkauften Whiskey liegendes Produkt mit
dem Slogan ,,.Der Rolls Royce unter den Whiskeys* an. Die Werbung und

% S0 z.B. in dem Fall Trebor Bassett v. The Football Association [1997] FSR 211, in
dem der High Court den Verkauf von Produkten zusammen mit der Abgabe von Sammel-
bildern, auf denen englische FufBiball-Nationalspieler mitsamt Trikot und geschiitzter
Marke abgebildet waren, nicht verbot; Zusammenfassung abrufbar unter http://www.ipo.
gov.uk/ipcass/ipcass-alphabetical/ipcass-alphabetical-f/ipcass-trebor.htm (zuletzt abgeru-
fen: 29.06.2013).
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