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Kapitel 1

Einleitung

A. Problemstellung

Marken sind aus dem heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Jeder
kennt Apple, Google und Amazon. Allein diese drei Marken sollen im Jahr 2019
einen Wert von zusammen über 527 Mrd. US-Dollar gehabt haben.1 Dies zeigt
nicht nur, dass Marken ein Gut von hohem wirtschaftlichen Wert sind, sondern
auch, dass am Schutz dieses Wertes ein großes wirtschaftliches und rechtliches
Interesse besteht.

Eine Marke soll auf die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens hin-
weisen, genauso wie ein Name auf eine natürliche Person hinweist,2 und damit
nach § 3 Abs. 1 MarkenG die Waren oder Dienstleistungen nach ihrer betrieb-
lichen Herkunft unterscheidbar machen. Die wichtigste Funktion der Marke ist
deshalb die Herkunftsfunktion,3 die die Eigenschaft der Marke beschreibt, die
Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten.4

Dem Inhaber der Marke gewährt sie nach § 14 Abs. 1 MarkenG ein ausschließ-
liches Recht gegenüber jedermann. Wesentlicher Kern dieses ausschließlichen
Rechts ist es, in den in § 14 Abs. 2 MarkenG umschriebenen Fällen, die Benut-
zung der Marke Dritten gegenüber zu verbieten, das sog. negative Ausschluss-
recht.5 Kehrseite dessen ist das positive Benutzungsrecht, das beschreibt, dass
nur der Inhaber oder Dritte mit seiner Gestattung die Marke benutzen dürfen.6

Das Ausschlussrecht des Markeninhabers umfasst nicht nur das Recht, die
identische Benutzung für identische Waren oder Dienstleistungen nach § 14
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG zu verbieten, sondern schützt ihn auch vor der iden-

1 http://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/, abgerufen am
07.01.2020.

2 Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 3 Rn. 1.
3 Vgl. Erw.Gr. 16 MRRL; EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 57 – O2 und O2(UK)/H3G; GRUR

2007, 318 Rn. 21 – Opel/Autec; GRUR 2005, 153 Rn. 59 – Anheuser-Busch; GRUR 2003, 55 Rn. 51
– Arsenal Football Club.

4 EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 51 – Arsenal Football Club; GRUR 2005, 153 Rn. 59 –
Anheuser-Busch; GRUR 2007, 318 Rn. 21 – Opel/Autec.

5 Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 27.
6 Vgl. Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 12, m.w.N.; Sosnitza, Deutsches und eu-

ropäisches Markenrecht, § 8 Rn. 2; Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481, 484 ff.; ablehnend
Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 7; Raßmann/Sorg, MarkenR 2018, 204, 207 ff., unter Verweis auf BGH,
MarkenR 2018, 151 – form-strip II.
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tischen oder ähnlichen Benutzung der Marke für identische oder ähnliche Waren
oder Dienstleistungen nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG. Ein Schutz der
Marke im Ähnlichkeitsbereich besteht jedoch nur dann, wenn für das betroffene
Publikum zusätzlich die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung
dieser Verwechslungsgefahr ist der zentrale Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Der daneben für bekannte Marken bestehende erweiterte Schutz nach § 14 Abs. 2
S. 1 Nr. 3 MarkenG ist – ebenso wie die Verletzung des Identitätsbereichs – für
diese Arbeit nur am Rande von Bedeutung.

Das Markengesetz wurde vor über zwanzig Jahren in Deutschland zur Um-
setzung der ersten Markenrechtsrichtlinie7 in das nationale Recht eingeführt und
löste damit das seit 1936 geltende Warenzeichengesetz ab. Die markenrechtli-
che Verwechslungsgefahr war seither Gegenstand zahlreicher Entscheidungen
des BGH und des EuGH. Von daher erstaunt es umso mehr, dass Prüfungsge-
genstand und -maßstab dieser Verwechslungsgefahr weiterhin in der Diskussion
stehen und es bislang noch keine abschließende Klärung dieser Problematik gibt.

Um sich dem Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu nähern,
ist es notwendig, zunächst die prozessuale Einbettung zu beleuchten. Die Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr ist nach Erwägungsgrund 16 der MRRL von ei-
ner „Vielzahl von Umständen“ abhängig. Diese sind unter Beachtung der neueren
deutschen und europäischen Rechtsprechung herauszuarbeiten und darzustellen.

Mit der Vielzahl von Umständen hängt es auch zusammen, dass der EuGH in
seinen zuletzt zum Markenrecht ergangenen Entscheidungen dazu tendiert, den
Begriff der Verwechslungsgefahr im Markenrecht nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2
MarkenG, Art. 10 Abs. 2 lit. b MRRL dem Begriff der Irreführungsgefahr im
Lauterkeitsrecht anzunähern.8 Für die deutsche Rechtsprechung galt hingegen
bislang ein eigenständiger, vom Begriff der Irreführungsgefahr losgelöster Tatbe-
stand der Verwechslungsgefahr. Während die deutsche Rechtsprechung bislang
sowohl im Verletzungsverfahren als auch im Widerspruchsverfahren von einer
abstrakten Verwechslungsgefahr ausging,9 die jeweils nur die sich gegenüberste-
henden Zeichen betrachtete, berücksichtigt der EuGH die Verwechslungsgefahr
im Rahmen des Verletzungsverfahrens nun im konkreten Kontext der Benutzung
des angegriffenen Zeichens.10 Was genau dieser konkrete Kontext der Zeichen-
benutzung ist, bedarf der genaueren Untersuchung, da es nunmehr nach Stimmen
in der Literatur auch auf außerhalb der Zeichen liegende Umstände ankomme.11

Um eine Lösung der vorstehenden Problematik zu entwickeln, ist eine genaue
Analyse der europäischen Rechtsprechung und der Literatur erforderlich. Hierzu
muss die Entwicklung der europäischen Rechtsprechung zur Verwechslungsge-
fahr im Markenrecht nachgezeichnet werden.

7 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40).

8 Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 317; hierzu Sosnitza, ZGE 2013, 176, 182.
9 Ohly, GRUR 2008, 701, 702.
10 EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 64 ff. – O2 und O2 (UK)/H3G.
11 Vgl. nur Sack, GRUR 2013, 4.
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Verschärft hat sich diese Problematik durch die Entscheidung „Specsa-
vers/Asda“ des EuGH.12 Denn seit dieser Entscheidung stellt sich nicht nur die
Frage, welche Umstände außerhalb der Zeichen bei der Prüfung der Verwechs-
lungsgefahr zu berücksichtigen sind, sondern auch, welche Zeichen der Prüfung
der Verwechslungsgefahr überhaupt zugrundezulegen sind. Die Literatur ist sich
in der Interpretation dieses Urteils uneins, so dass auch auf diesem Themengebiet
eine genaue Analyse von Rechtsprechung und Literatur notwendig ist, um eine
tragfähige Lösung zu entwickeln.

Durch die Aufgabe der Vorrangthese eröffnete der BGH den Markeninhabern
die zusätzliche Möglichkeit, nicht nur markenrechtliche, sondern auch lauter-
keitsrechtliche Ansprüche nebeneinander geltend zu machen.13 Das Lauterkeits-
recht gewährt einem Zeicheninhaber in § 5 Abs. 2 UWG dann Ansprüche, wenn
durch die Benutzung eines anderen Zeichens eine Verwechslungsgefahr mit die-
sem Zeichen hervorgerufen wird, durch die der Verkehr irregeführt wird. Auch
diese Form der Verwechslungsgefahr bedarf einer Untersuchung, da festgestellt
werden muss, ob der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr überhaupt noch
ein eigener Anwendungsbereich verbleibt oder beide Formen der Verwechslungs-
gefahr deckungsgleich sind.

Ebenfalls unerlässlich ist es, die beiden unterschiedlichen Lösungsansätze der
abstrakten und der konkreten Verwechslungsgefahr einer kritischen Würdigung
zu unterziehen. Insbesondere die verschiedenen Kritikpunkte der Literatur an den
bestehenden Ansätzen müssen untersucht und überprüft werden. Hiervon aus-
gehend ist ein Lösungsansatz zu entwickeln, der die unterschiedlichen Ansatz-
punkte miteinander vereint und auch der Kritik der Literatur gerecht wird. Dieser
Ansatz ist in all seinen Facetten zu beleuchten und zu bewerten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Beurteilungsgrundsätze der Verwechs-
lungsgefahr unter Festlegung des Prüfungsgegenstands darzustellen und aufzu-
zeigen, ob und welche außerhalb der Zeichen liegenden Umstände zu berück-
sichtigen sind. Prüfungsgegenstand und Prüfungsmaßstab sollen anhand einer ab-
strakt formulierten These festgelegt werden, die weitestgehend die Kritikpunkte
der Literatur aufgreift und mit der höchstinstanzlichen Rechtsprechung vereinbar
ist.

B. Forschungsstand

Die Verwechslungsgefahr selbst ist mit all ihren großen und kleinen Sonderpro-
blemen nicht nur Gegenstand zahlreicher Gerichtsentscheidungen gewesen, son-
dern selbstverständlich auch Thema einer Vielzahl von Veröffentlichungen ge-

12 EuGH, GRUR 2013, 922 – Specsavers/Asda.
13 BGH, GRUR 2013, 1161 Rn. 60 – Hard Rock Cafe.
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worden.14 Eine Darstellung der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähn-
lichkeit, der Kennzeichnungskraft und der Zeichenähnlichkeit kann deshalb auch
nicht als Erforschung eines neuen Gebietes betrachtet werden. Um einen um-
fassenden Blick auf die Verwechslungsgefahr zu geben, bleiben Ausführungen
hierzu jedoch unerlässlich.

Etwas anderes muss hingegen für die Untersuchung des Prüfungsgegenstands
und der Berücksichtigung außerhalb der Zeichen liegender Umstände gelten.
Nach den einzelnen Entscheidungen des EuGH wurde diese Problematik zwar
Thema von Veröffentlichungen,15 eine umfassende wissenschaftliche Untersu-
chung der Problematik im Rahmen einer Monographie wurde hingegen noch
nicht vorgenommen. Da sich die untersuchte Fragestellung aufgrund der Harmo-
nisierung des Markenrechts in der EU nicht nur in Deutschland ergibt, erscheint
es zudem als sinnvoll und notwendig, Lösungsansätze aus anderen europäischen
Staaten zu erforschen. Diese wurden soweit ersichtlich in der deutschen Literatur
noch nicht oder nur am Rande behandelt.

Die eng mit der oben genannten Thematik zusammenhängende Verwechs-
lungsgefahr nach dem Kauf wurde zwar schon von Kappes umfassend16 und auch
von anderen Autoren17 untersucht. Abhandlungen zur Auffassung in anderen eu-
ropäischen Staaten sind jedoch sehr selten.18

Mit der Aufgabe der formellen Vorrangthese im Jahr 2013 durch den BGH er-
langte § 5 Abs. 2 UWG einen größeren Anwendungsbereich. Das Verhältnis von
markenrechtlicher Verwechslungsgefahr und lauterkeitsrechtlicher Herkunftstäu-
schung wurde schon von Schneider19 umfänglich behandelt. In dieser Monogra-
phie werden zwar Ausführungen zum Prüfungsgegenstand sowohl im Marken-
als auch im Lauterkeitsrecht gemacht, diese sind aber ohne eigenständige Unter-
suchung sehr knapp gehalten.20 Auch wird die Berücksichtigung außerhalb der
Zeichen liegender Umstände im Markenrecht offen gelassen.21

14 Als Beispiele seien nur die umfangreichen Kommentierungen von Hacker in: Ströbele/Ha-
cker/Thiering, § 9 Rn. 15 ff., Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 361 ff., und Fezer, Markenrecht, § 14
MarkenG Rn. 222 ff., genannt; ebenso das Lehrbuch von Sosnitza, Deutsches und europäisches
Markenrecht, § 8 Rn. 38 ff.

15 Siehe nur Bornkamm/Kochendörfer, FS 50 Jahre BPatG, 533; Büscher/Kochendörfer, in:
Büscher/Kochendörfer, Art. 9 Rn. 116 ff.; Fezer, GRUR 2013, 209; Hacker, FS Fezer, 587;
ders., in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 297 ff.; Lubberger, FS 50 Jahre BPatG, 687; Ohly,
GRUR 2008, 701; ders., GRUR 2010, 776; Onken, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, § 14 MarkenG
Rn. 335 ff.; Sack, GRUR 2013, 4; ders., WRP 2013, 8; Sosnitza, FS Fezer, 569.

16 Kappes, Verwechslungsgefahr nach dem Kauf („Post-sale-confusion“) im Marken- und
Wettbewerbsrecht.

17 Siehe nur Blankenburg, WRP 2008, 1294; Ohly, FS Fezer, 615; Sosnitza, RIW 2009, 685;
ders., ZGE 2009, 457; Weberndörfer, FS v. Mühlendahl, 255; ebenso am Rande Eichhammer.

18 So z.B. von Sosnitza, ZGE 2009, 457; Weberndörfer, FS v. Mühlendahl, 255.
19 Schneider, Verwechslungsgefahr und Herkunftstäuschung.
20 Schneider, S. 137 f.; in der weiteren Literatur wurde die Problematik soweit ersichtlich noch

nicht behandelt.
21 Schneider, S. 139 f.
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C. Gang der Darstellung

In Teil 2 werden zunächst die verschiedenen Verfahrensarten dargestellt, in denen
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr notwendig sein kann. Hier ist es auch
erforderlich, die jeweils besondere prozessuale Ausgestaltung hervorzuheben, da
sich diese auf den Umfang der Prüfung auswirken kann.

Im Anschluss wird in Teil 3 zunächst ein kurzer Rückblick auf die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr unter der Geltung des WZG gegeben, bevor auf euro-
päische Vorgaben eingegangen und der Begriff der Verwechslungsgefahr darge-
stellt wird. Einen Schwerpunkt bilden die Ausführungen zum bisherigen Beur-
teilungsmaßstab der Verwechslungsgefahr. Hier wird zunächst die unmittelbare
Verwechslungsgefahr untersucht, die aus einer Wechselwirkung von Waren- oder
Dienstleistungsähnlichkeit, Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit ermit-
telt wird. Danach wird auf die Sonderfälle des gedanklichen Inverbindungbrin-
gens eingegangen, bevor die maßgebliche Verkehrsauffassung bestimmt wird.
Hieran schließen sich Ausführungen zur Problematik der Verwechslungsgefahr
nach dem Kauf und zur Eigenschaft der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage
an.

In Teil 4 werden zunächst die unterschiedlichen Lösungsansätze zum Prü-
fungsgegenstand der Verwechslungsgefahr und die Behandlung außerhalb der
Zeichen liegender Umstände dargestellt. Im Anschluss daran wird der Prüfungs-
gegenstand des Zeichenvergleichs behandelt, bevor auf die Berücksichtigung au-
ßerhalb der Zeichen liegender Umstände eingegangen wird. Hierzu wird die Ent-
wicklung der Rechtsprechung des EuGH sowohl im Verletzungs- als auch im
Registerverfahren dargestellt.

In Teil 5 wird die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr des § 5 Abs. 2
UWG analysiert. Hierbei wird das Verhältnis des Lauterkeitsrechts zum Marken-
recht dargestellt und Prüfungsgegenstand und -umfang des lauterkeitsrechtlichen
Verwechslungsschutzes behandelt.

Die bislang bestehenden Lösungsansätze werden in Teil 6 einer kritischen Be-
trachtung unterzogen, bevor eine eigene These zum Gegenstand und Prüfungs-
umfang der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr aufgestellt wird. Die Ent-
wicklung dieses eigenen Lösungsansatzes wird im Anschluss darauf nachvollzo-
gen.

Die Folgen dieses neu entwickelten Lösungsansatzes werden in Teil 7 aufge-
zeigt und es erfolgt auch eine Bewertung des Ansatzes. Hierbei wird nicht nur auf
die Unterschiede zur bisherigen deutschen Rechtsprechung eingegangen sondern
es werden auch die verbleibenden Unterschiede zwischen Marken- und Lauter-
keitsrecht herausgearbeitet und die von der Literatur aufgeworfenen Probleme
einbezogen, bevor eine abschließende Bewertung erstellt wird.
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Prozessuale Einbindung

Bevor näher auf die Verwechslungsgefahr eingegangen wird, ist zunächst zu er-
örtern, in welchen Verfahren die Verwechslungsgefahr zu prüfen sein kann. Das
MarkenG kennt verschiedene Verfahrensarten, die nach ihrer Zielrichtung unter-
schieden werden können. Das Widerspruchsverfahren und das Nichtigkeitsver-
fahren wegen älterer Rechte richten sich gegen die Eintragung einer Marke. Der
mit diesen Verfahren durchgesetzte Löschungsanspruch ist daher ein besonderer
Fall des Störungsbeseitigungsanspruchs.1 Ein möglicher Grund für die Löschung
ist die Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG. Das Verletzungsverfahren richtet sich hingegen gegen die tatsächliche Be-
nutzung eines Zeichens. Eine mögliche Verwechslungsgefahr ist in diesem Fall
nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilen.

Zusätzlich kennt das MarkenG noch das Nichtigkeitsverfahren wegen absolu-
ter Schutzhindernisse nach §§ 50, 54 MarkenG und das Verfallsverfahren nach
§ 49, 53 MarkenG. Eine Verwechslungsgefahr ist in diesen Verfahrensarten al-
lerdings nicht zu berücksichtigen, so dass eine Abhandlung im Rahmen dieser
Arbeit nicht notwendig ist. Unabhängig von diesen rein deutschen Verfahrens-
arten ist die Richtervorlage an den EuGH. Diese kann in allen Verfahren zur
Anwendung kommen.

A. Abgrenzung von § 9 MarkenG zu § 14 MarkenG

Die Kollisionstatbestände der § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG und der § 14 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG stimmen inhaltlich weitgehend überein.2 § 9 Abs. 1
MarkenG knüpft allerdings an die Anmeldung oder Eintragung der prioritätsjün-
geren Marke an, wohingegen sich § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG gegen eine bereits
erfolgte oder drohende Benutzung der Marke richtet.3 Hieraus ergeben sich für
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gewisse Unterschiede.

1 Ingerl/Rohnke, Vor §§ 14-19d Rn. 212; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 5.
2 Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 4; Identität annehmend: Fezer, Marken-

recht, § 9 MarkenG Rn. 6; Jansen, in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, § 9 Rn. 7.
3 Ingerl/Rohnke, § 9 Rn. 1; Fezer, Markenrecht, § 9 MarkenG Rn. 6; Hacker, in: Ströbele/

Hacker/Thiering, § 9 Rn. 4.
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I. Fiktive Benutzung nach § 9 Abs. 1 MarkenG

Aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt sich teilweise bereits, dass es im Falle
des § 9 Abs. 1 MarkenG nicht auf eine konkrete Benutzung ankommt. So kann
aus dem Wort „würde“ des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG herausgelesen werden,
dass für den Bekanntheitsschutz auf eine fiktive Benutzung abgestellt werden
muss.4 Zwar ergibt es sich nicht direkt aus dem Wortlaut der Norm, doch ist auch
im Rahmen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine
fiktive Benutzung heranzuziehen.5 Diese fiktive Benutzung ist auf alle Umstände
zu beziehen, unter denen die angemeldete Marke benutzt werden könnte.6 Die
Grenze dieser fiktiven Benutzung ist dort zu ziehen, wo eine Benutzung nicht
mehr als rechtserhaltend nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG ausreichen würde.7

II. Anforderungen an die Benutzung nach § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG

Im Gegensatz hierzu ist im Verletzungsverfahren die markenmäßige Benutzung
im geschäftlichen Verkehr erforderlich. Es ist hierbei auf die konkrete Benutzung
des angegriffenen Zeichens abzustellen.8

1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Eine Marke kann nach § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG nur dann verletzt werden, wenn
das verletzende Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde. Dies ist dann
der Fall, „wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaft-
lichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich
erfolgt“.9

2. Markenmäßige Benutzung

Von den Kollisionstatbeständen des § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG ist nicht jegliche
Benutzung des Zeichens durch den Dritten erfasst, sondern die Benutzung muss
kennzeichen- bzw. markenmäßig erfolgen.10 Ein Zeichen wird markenmäßig be-
nutzt, wenn es verwendet wird, um die Waren und Dienstleistungen eines Un-

4 Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 6; Ingerl/Rohnke, § 9 Rn. 7.
5 Ingerl/Rohnke, § 9 Rn. 7; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 6.
6 EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 66 – O2 und O2(UK)/H3G.
7 Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 9; wohl weitergehender Ingerl/Rohnke, § 12

Rn. 4: „Benutzung als Marke“.
8 EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 67 – O2 und O2 (UK)/H3G; zu außerhalb des Zeichens liegen-

den Umständen siehe Kapitel 4:C. – Außerhalb der Zeichen liegende Umstände, S. 143.
9 EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 40 – Arsenal FC; GRUR 2007, 318 Rn. 18 – Adam Opel/Autec;

GRUR 2007, 971 Rn. 17 – Céline; GRUR 2008, 698 Rn. 60 – O2 und O2 (UK)/H3G; GRUR 2010,
445 Rn. 50 – Google France; BGH, GRUR 2007, 780 Rn. 20 – Pralinenform; GRUR 2008, 702
Rn. 43 – Internet-Versteigerung III; vgl. Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8
Rn. 32.

10 EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. – Arsenal FC; BGH, GRUR 2005, 1044, 1046 – Dentale
Abformmasse; GRUR 2009, 498 Rn. 11 – Bananabay; GRUR 2009, 1162 Rn. 55 – DAX.
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ternehmers von denen eines anderen Unternehmers unterscheidbar zu machen.11

Die Benutzung muss daher geeignet sein, die ältere Marke in ihrer Hauptfunkti-
on, als Herkunftshinweis gegenüber den Verbrauchern, zu beeinträchtigen oder
beeinträchtigen zu können.12 Deshalb ist auch die bloße Eintragung einer Marke
als solche noch keine rechtsverletzende Benutzung der Marke.13 Ob ein Zeichen
markenmäßig benutzt wird, bestimmt sich nach den Kennzeichnungsgewohnhei-
ten des maßgeblichen Warensektors.14 So kann es insbesondere im Modebereich
vorkommen, dass der Verkehr Zeichen auf der Vorderseite von Bekleidungs-
stücken – anders als auf der Innenseite15 – lediglich als dekoratives Element und
nicht als Herkunftshinweis betrachtet.16 Es bedarf deshalb der Beurteilung des
Einzelfalls.17

III. Kollisionstatbestände

Markenkollisionen entstehen bei Eingriff des jüngeren Zeichens in den Schutz-
bereich der älteren Marke. Der Schutzbereich wird dabei unterteilt in den Identi-
tätsbereich, den Ähnlichkeitsbereich und den Bekanntheitsschutz.

1. Identitätsbereich, §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG

Der Identitätsbereich einer Marke ist verletzt, wenn nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 14
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG ein identisches Zeichen für Waren oder Dienstleis-
tungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz
genießt. Man spricht deshalb aufgrund der Markenidentität und der Produktiden-
tität auch von einer Doppelidentität.18 Ein Zeichen ist identisch, wenn es ohne
Änderung oder Hinzufügung alle Elemente der geschützten Marke wiedergibt
oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede zur geschützten Marke auf-

11 EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. – Arsenal FC; BGH, GRUR 2005, 1044, 1046 – Dentale
Abformmasse; GRUR 2009, 498 Rn. 11 – Bananabay; GRUR 2009, 1162 Rn. 55 – DAX.

12 EuGH, GRUR 2003, 55, Tz 51 ff. – Arsenal FC; BGH, GRUR 2005, 1044, 1046 – Dentale
Abformmasse; GRUR 2009, 498 Rn. 11 – Bananabay; GRUR 2009, 1162 Rn. 55 – DAX.

13 BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 27 – Metrosex; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14
Rn. 244, a.A. hingegen ders., in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 324.

14 BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 18 – #darferdas?; GRUR 2017, 730 Rn. 22 – Sierpinski-
Dreieck; vgl. auch BGH, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang.

15 BGH, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis.
16 BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 18 – #darferdas?; GRUR 2017, 730 Rn. 22 – Sierpinski-

Dreieck, GRUR 2010, 838 Rn. 20 – DDR-Logo; GRUR-RR 2010, 359 Ls. – CCCP; vgl. auch
Bingener/Bührer, MarkenR 2018, 185, 186.

17 BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 18 – #darferdas?; GRUR 2017, 730 Rn. 22 – Sierpinski-
Dreieck, GRUR 2010, 838 Rn. 20 – DDR-Logo; GRUR-RR 2010, 359 Ls. – CCCP.

18 Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 326; Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG
Rn. 183; vertiefend Sack, GRUR 1996, 663, 663 f.
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weist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen
können.19

Im Verletzungsverfahren erfordert der Eingriff in den Identitätsbereich neben
der Doppelidentität auch die Beeinträchtigung einer Markenfunktion.20 Neben
der bereits beschriebenen Herkunftsfunktion21 bestehen noch weitere Funktio-
nen der Marke, insbesondere die Qualitätsfunktion, die Kommunikationsfunkti-
on, die Investitionsfunktion und die Werbefunktion.22 Die Qualitätsfunktion der
Marke beschreibt, dass durch die Verwendung der Marke den Verbrauchern ge-
genüber eine bestimmte, gleichbleibende Qualität der Waren oder Dienstleistun-
gen gewährleistet werden soll.23 Die Fähigkeit der Marke, Informationen an die
Verbraucher zu übermitteln, z.B. „Botschaften über immaterielle Eigenschaften,
die das Image des Produkts oder des Unternehmens . . . formen“, wird als Kom-
munikationsfunktion der Marke bezeichnet.24 Die Investitionsfunktion dient dem
Schutz der Aufwendungen des Markeninhabers, die dieser im Hinblick auf die
Erlangung oder Wahrung ihres Rufs getätigt hat.25 Die letzte Funktion in dieser
nicht abschließenden Liste26 ist die Werbefunktion, die auf die Eigenschaft der
Marke Bezug nimmt, als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der
Handelsstrategie eingesetzt zu werden.27

2. Ähnlichkeitsbereich, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG

Der Ähnlichkeitsbereich einer Marke ist nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 MarkenG verletzt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zei-
chens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und
das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Die Verwechslungsgefahr wird
in den folgenden Kapiteln vertieft erörtert.

19 EuGH, GRUR 2003, 422 Rn. 54 – Arthur/Arthur et Félicie; so z.B. wenn sich der Unter-
schied auf Groß- und Kleinschreibung beschränkt, BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 20 – SAM; WRP
2016, 1510 Rn. 61 – Kinderstube.

20 EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 30 – De Vries/Red Bull; GRUR 2013, 1140 Rn. 58 – Martin Y
Paz/Gauquie, m.w.N.; Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 37.

21 Siehe Kapitel 1:A. – Problemstellung, S. 1.
22 EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 30 – De Vries/Red Bull; GRUR 2011, 1124 Rn. 38 – Interflora;

GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L’Oréal/Bellure; siehe auch die Übersicht von Sambuc, WRP 2000, 985.
23 Sosnitza, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 3 Rn. 3; vgl. auch den Schlussantrag

des Generalanwalts Mengozzi v. 10.02.2009 in der Rechtssache C-487/07 – L’Oréal/Bellure, Rn. 53;
EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 30 – De Vries/Red Bull.

24 Schlussantrag des Generalanwalts Mengozzi v. 10.02.2009 in der Rechtssache C-487/07 –
L’Oréal/Bellure, Rn. 53.

25 EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 61 – Interflora; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Einl.
Rn. 45.

26 Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Einl. Rn. 41, unter Verweis auf EuGH, GRUR 2009,
756 Rn. 58 – L’Oréal/Bellure.

27 EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 92 – Google und Google France.
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