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Vorwort

Diese Publikation stellt eine modifizierte Version meiner wissenschaftlichen Abschluss-
arbeit an der Rechtswissenschaftlichen Fakultat der Universitat des Saarlandes dar. Sie
behandelt ein Thema des gewerblichen Rechtsschutzes, namlich die Marke als schut-
zenswertes, immaterielles Vermégensgut und verbindet dieses mit betriebswirtschaftli-
chen Fragestellungen, allen voran solchen des effektiven Aufbaus und Erhalts distinkter
Marken als gewichtiges 6konomisches Asset in der unternehmerischen Praxis. Die Ar-
beit steht zugleich sinnbildlich fiir meinen eigenen beruflichen Werdegang — der, ebenso
wie die Publikation selbst, ohne die fortwahrende, keinen Kompromiss duldende Unter-
stiitzung meiner Ehefrau Alina Ackva nicht méglich ware. Mein Dank gilt dartiber hinaus
Herrn Prof. Dr. Dr. Thomas Gergen, der die vorliegende Arbeit nicht nur mit fihrender

Hand begleitet, sondern den Weg zu ihrer Verdffentlichung erst geebnet hat.

Langenfeld, im Dezember 2021

Lucian Ackva
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A. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit

Im Lichte zunehmend polypolistisch ausgestalteter Anbietermarkte, nicht nur innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, sondern auch mit Blick auf den europaischen Binnenmarkt,
wird der grenziiberschreitende Austausch von Waren und Dienstleistungen zu einer unab-
weislichen Erfolgsdeterminante fir grof3e Teile der Marktakteure. Dabei formen digitale Dis-
ruptionen sowie ein konstanter wie kaum mehr berechenbarer technologischer Fortschritt ein
Marktumfeld, in dem sich evidenten betriebswirtschaftlichen Fragen, etwa zur effektiven
Marktbearbeitung und -erschlielRung, in zentraler Weise auch juristische Aspekte und Erfor-
dernisse anschlief3en. In der Folge sieht sich nicht nur das supranationale, europaische, son-
dern auch das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland neuen Herausforderungen,
gleichwohl auch veritablen Chancen gegenlbergestellt. Insbesondere dem internationalen
Vertragsrecht in seiner Ausrichtung auf ein hohes Schutzniveau des Endverbrauchers kommt
diesbezlglich eine exponierte Rolle zu', indem es die permanente Interaktion zwischen un-
gleich starken, auch geographisch voneinander getrennten Marktakteuren regelt und den
Wirtschaftsraum EU im Wege einer (Voll-)Harmonisierung entsprechender Rechtsvorschrif-
ten weiter vereint — in letzter Konsequenz, um ein Maximum nicht-tarifarer Handelshemm-
nisse abzubauen? und den europaischen Markt durch einheitliches Recht und Rechtspre-
chung als nachhaltig attraktives und gegenlber konkurrierenden Nationen auch Uberlegenes
Handelsterritorium zu positionieren. Neben diesen grundlegenden, primar zivilrechtlichen
Uberlegungen, die oftmals erst im Erwerbsmoment, respektive zum Zeitpunkt der tatsachli-
chen Inanspruchnahme spezifischer Giter und/oder Dienstleistungen relevant werden, er-
offnet sich vorgelagert das Themenspektrum der sich zunachst anbahnenden, sodann tat-
sachlichen Kaufentscheidung. Diese beruht in einer Vielzahl der Falle auf der Bekanntheit
des im Markt angebotenen Produktes sowie den ihm seitens der Verbraucher zugedachten
Eigenschaften und Qualitaten, die ihren ultimativen Ausdruck — insbesondere, aber nicht nur
auf B2C-Ebene — im Konzept der Marke finden. Die Marke ist aus wirtschaftlich orientierter
(Marketing-)Perspektive zunachst als ,Summe aller Vorstellungen, die ein Markenname oder
ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft bzw. hervorrufen soll, um die Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“?
zu konturieren. Sie erteilt als maximal verdichtete Information moglichst verbindlich Auskunft
Uber Qualitat und Gute eines Produktes/einer Dienstleistung, stiftet Vertrauen und fungiert
als emotionaler Anker.* Der Begriff wird damit schon per Definition inhaltlich ausgefllt und
erlaubt eine fachliche Verortung von Marken als betriebswirtschaftliches Instrument zur

Simplifizierung und Steuerung des Kaufentscheidungsprozesses durch Aggregation von

! Kohler, in: Kohler/Bornkamm/Feddersen, § 1 UWG, Rn. 28a;
Solka, Monatsbericht 02-2018 des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie.

2 Dalkilic/Terhechte, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, Einfuhr-VO vor Art. 1, Rn. 39; Cottier/Trinberg, in: von
der Groeben/Schwarze/Hatje, AEUV Art. 206, Rn. 26.

3 Meckel, Definition Marke, in: Gabler Wirtschaftslexikon.

* Meckel, Definition Marke, in: Gabler Wirtschaftslexikon.



Informationen — auch mit dem Ziel, (Verbraucher-)Loyalitat aufzubauen und die im Markt an-
gebotenen Produkte nicht nur zu kennzeichnen, sondern sie auch sichtbar vom Wettbe-
werbsumfeld abzugrenzen. Spiegelbildlich dazu definiert § 3 | MarkenG die Marke als Zei-
chen, das dazu geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denje-
nigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Die Marke wird somit aus juristischem Blickwinkel
heraus zwar ebenfalls an ihrer Unterscheidungskraft gemessen, nicht jedoch auf ihren ope-
rativen Verwendungszweck hin inhaltlich bestimmt, sondern zunachst nur mit strenger Sicht
auf den aus der Marke resultierenden Schutz sowie dessen Voraussetzungen nach § 4 Mar-
kenG erfasst. § 3 MarkenG nennt verschiedene Auspragungen von Marken als schutzfahige
Zeichen, die zur Erlangung des Markenschutzes jedoch samtlich an das Vorliegen einer aus-
reichenden Unterscheidungskraft ankniipfen. Die Entstehung des Markenschutzes gliedert
sich dabei gemaR § 4 MarkenG in drei Fallszenarien auf, die — auch in Abgrenzung zur be-
triebswirtschaftlichen Begriffsbestimmung — auf das Vorliegen objektiver und insoweit auch
quantitativ nachprifbarer Voraussetzungen abstellen, mithin wenig Raum flr Interpretation
und Gestaltung lassen. Es fehlt im Rahmen dieser juristischen Annaherung an den Marken-
begriff gleichwohl an einer einheitlichen und umfassenden Inhaltsdefinition des Markenbe-
griffs im MarkenG.® Dies wird auch im Schrifttum in Form einer teilweisen Ablehnung einer
allgemeinen Markendefinition unter Verweis auf praktische Abgrenzungsschwierigkeiten zwi-

schen Dienstleistungsmarken und Unternehmenskennzeichen reflektiert.®

Gerade im Rickbezug auf die betriebswirtschaftliche und als solche auch — je nach konsul-
tierter Literatur — in verschiedenen Abstufungen und Modifikationen anerkannte Definition der
Marke, eréffnet die juristische Bestimmung des Begriffs nach § 3 MarkenG allerdings speziell
durch die Darstellung der auReren Erscheinungsformen einer Marke’ unmittelbare Anknip-
fungspunkt fiir fortfolgende materiell-rechtliche Uberlegungen, etwa zum Bestehen oder
Nichtbestehen eines Markenschutzes. In der Praxis erlaubt die im MarkenG angelegte Be-
griffsbestimmung somit eine sofortige Weiterverwertung und Prifung der in § 4 MarkenG
genannten Voraussetzungen sowie die Ableitung darauf aufbauender Handlungsoptionen
wie die Geltendmachung von Rechtsanspriichen — ein System, hinter dem die betriebswirt-
schaftliche Definition aufgrund ihres universellen, regelmafig nur deskriptiven und in Summe
wenig spezialisierten Charakters zurlickbleibt. Gemein ist beiden Definitionen hingegen die
Infokusnahme der Unterscheidungskraft als zentrales, in beiden Begriffs-bestimmungen ent-
scheidendes Kriterium. So stellt das Nichtvorhandensein einer ausreichenden Unterschei-
dungskraft bereits ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Il Nr. 1 MarkenG dar, infolge des-

sen ein Zeichen von der Eintragung und somit vom Schutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG

5> Miiller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 4.
6 Miiller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 4.
7 Miiller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 4.



ausgeschlossen wird, wahrend eine Marke, die schon zur werblichen Unterscheidung von
Produkten nicht gereicht, auch aus Perspektive des Marketings als entbehrlich anzusehen
ist. Gerade die an die Entstehung des Markenschutzes nach § 4 Nr. 2, § 3 | MarkenG gekop-
pelte originare Unterscheidungskraft in Verbindung mit einer Verkehrsdurchsetzung ist Ge-
genstand zahlreicher, fallweise auch internationaler, oft medial wirksamer Rechtsstreite?, die
in ihrer Summe und Komplexitat die Relevanz von Marken aus gleichermalen juristischer
wie betriebswirtschaftlicher Perspektive aufzeigen und das Markenrecht — auch mit Blick auf
die kontinuierlich steigende Anzahl von Markenanmeldungen® — als hochrelevanten und auch

wissenschaftlich bedeutsamen (Untersuchungs-)Gegenstand ausweisen.

Die vorliegende Arbeit behandelt aufbauend auf diesen Erkenntnissen die Frage, inwieweit
Wechselwirkungen zwischen juristisch notwendigen Schutzhandlungen und daraus resultie-
renden, reputativen Risiken in der unternehmerischen Praxis bestehen, respektive ob und in
welchem Mafstab offentliche oder im zeitlichen Verlauf publik gewordene Rechtsstreitigkei-
ten negative oder positive Effekte auf die 6ffentliche Wahrnehmung der Konfliktparteien in

der Bevolkerung haben.

Vice versa steht zur Frage, ob die mediale Begleitung dieser Rechtsstreite, beziehungsweise
ein daraus resultierendes kollektives Meinungsbild, den Verlauf gerichtlicher Konflikte beein-
flussen kann. Dazu untergliedert sich die Arbeit in einen zur Erschlieung des exemplarisch
behandelten Rechtsstreits notwendigen juristischen Theorieteil (B), der die Voraussetzun-
gen, Hindernisse und Rechts-folgen des Markenschutzes sowie die Marke als schutzwirdi-
ges, immaterielles Vermodgensgut in den Fokus rickt. Daran angeschlossen wird die Marke
als betriebswirtschaftliches Asset und marketingrelevantes Distinktionsmerkmal naher ana-
lysiert, mithin die reputationsprogredienten und -regredienten Effekte der Markenfiihrung un-
ter besonderer Wirdigung der praklusiven Wirkung von Marken im Kaufentscheidungspro-
zess eingehender behandelt (Teil C). Seine Zweckbindung findet diese Zweiteilung in der
Darstellung und Abwagung beider, in der Praxis auch widerstreitenden Perspektiven zwi-
schen juristisch orientiertem Markenschutz und betriebswirtschaftlich ausgerichteter Marken-
pflege. Dazu thematisiert Teil D den zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e.
V. und Banco Santander S. A. geflihrten Markenrechtsstreit zur Eintragungs- und Schutzfa-
higkeit konturloser Farbmarken. Zielsetzung ist hier gleichermalen die juristisch fundierte

Argumentation der zentralen rechtlichen Entscheidungsgriinde im Prozessverlauf wie die

8 Vgl. BPatG, Urteil vom 08.07.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796 (Sparkassen-Rot II); EuGH, Urteil
v. 19.6.2019, T-307/17, BeckEuRS 2017, 518308 (Adidas-Streifen);

BGH, Urteil v. 15.12.2005, 1 ZB 33/04, GRUR 2006, 679 (Porsche Boxter).

° Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) registrierte iiber einen Zeitraum von mehreren Jahren eine
mindestens konstante, in der Tendenz weiter zunehmende Anzahl an nationalen und internationalen Marken-
anmeldungen — so lag die Steigerung von 2019 zu 2020 beispiclsweise bei 13,5 Prozent, vgl. DPMA, Aktuelle
Statistiken, Stand 07.04.2021.



Uberblicksartige Darstellung und Abwagung etwaiger reputativer Folgen der Auseinanderset-
zung. An die Erarbeitung des Fallbeispiels angeschlossen wird — auch unter Berlcksichti-
gung der im Verlauf der Arbeit gewonnen Erkenntnisse — die Litigation-PR als eigenstandige
Disziplin zwischen den Rechts-, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften behandelt.
Im Zentrum steht die (bewusste) Herbeifihrung prajudizialer Wirkungen durch die aktive
Steuerung des offentlichen Meinungsbildes. Speziell mit Blick auf die mit 6ffentlichen Rechts-
streiten verbundenen Kommunikationsrisiken soll dariber hinaus die Mediation als gegen-
Uber gerichtlichen Auseinandersetzungen alternatives, insbesondere in markenrechtlichen
Konflikten beachtenswertes, nichtoffentliches Verfahren naher behandelt sowie deren Spe-
zifika und Anwendungsfelder vorgestellt werden. Die Arbeit schliel3t mit einer Gesamtabwa-
gung der wesentlichen Erkenntnisse sowie Verweisen auf potenzielle Anknipfungspunkte

fur weitere markenrechtliche Untersuchungen.

B. Marken als juristisch schutzfahiges, immaterielles Vermégensgut

l. Schutzvoraussetzungen

Nach § 1 MarkenG kénnen Marken als solche, aber auch sonstige Kennzeichen wie ge-
schaftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben unter markenrechtlichen
Schutz gestellt werden. Eine mittelbare oder entsprechende Anwendung des MarkenG als
das wichtigste Gesetz des deutschen Kennzeichenrechts Uber die in § 1 MarkenG genann-
ten, kennzeichenrechtlichen Sachverhalte hinaus sei dabei nicht ausgeschlossen, im Einzel-
fall sogar geboten.'® Die Entstehung und Beibehaltung markenrechtlichen Schutzes ist an
mehrere, auch voneinander unabhangige rechtliche Kriterien gebunden, die im Folgenden

Uberblicksartig dargestellt werden.

1. Markenfahigkeit und Eintragungsfahigkeit

Um markenrechtlichen Schutz zu erfahren, muss eine Marke gleichermaf3en marken- wie
eintragungsfahig sein.!" Dabei sei unter Markenfahigkeit die Fahigkeit eines Zeichens zu ver-
stehen, Marke im Rechtssinne zu sein.'? Es bedarf folglich des Vorliegens aller rechtlichen
Voraussetzungen nach § 3 | MarkenG, um Uberhaupt Markenfahigkeit zu entfalten. Eine ex-
ponierte Bedeutung kommt der Unterscheidungsfahigkeit der einzutragenden Marke zu. Die
Marke muss sinnlich wahrnehmbar sein, um die zur Unterscheidung notwendige, eigene
Kommunikationswirkung sicherzustellen'3, mittels derer eine Aussage Uber das Kennzeich-

nungsobjekt — exemplarisch etwa Informationen zur Qualitat von unter einer Marke vertrie-

10 Miiller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 2.
1 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 311.

12 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 311.

13 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 12.



benen Produkten — an Dritte Gbermittelt werden kann.' Dies setze auch eine Selbststandig-
keit der zu schitzenden Marke, beziehungsweise des zu schitzenden Zeichens im Sinne
einer gedanklichen Trennbarkeit von der Marke in ihrer kommunikativen (Ubermittler-)Funk-
tion und der bloRen deskriptiven Kennzeichnung voraus.'® Die Marke muss also gegeniiber
dem Rezipienten einen Uber die rein technische Beschreibung hinausgehenden Inhalt ver-
mitteln (vgl. § 8 Il Nr. 2 MarkenG). Dabei stelle das Fehlen der Markenfahigkeit in Erganzung

zu § 8 MarkenG ein zumindest ungeschriebenes absolutes Schutzhindernis dar.®

Darliber hinaus muss eine Marke eintragungsfahig sein. Eintragungsfahigkeit liegt vor, wenn
ein nach § 3 MarkenG als Marke schutzfahiges Zeichen den Voraussetzungen des § 8 I, I
Nr. 1 bis 10 MarkenG genuigt, mithin keiner der dort normierten Ausschlussgriinde einschla-
gig ist (vgl. dazu ausfiihrlich Teil B, Il, Nr. 2)."” Das daraus resultierende, dem deutschen
Markenrecht entstammende, zweischrittige Prifungsverfahren werde in der Markenrechts-

praxis angewandt und sei (iberdies auf das Gemeinschaftsmarkenrecht adaptiert worden.'®

2. Graphische Darstellbarkeit nach § 8 | MarkenG

Die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 | MarkenG ist dogmatisch der
Prifung einer abstrakten Markenfahigkeit (siehe Ausflihrungen oben) zuzuordnen??, soll mit
Blick auf das in der Arbeit behandelte Fallbeispiel und den insbesondere aus markenrechtli-
chen Schutzbegehren fiir (konturlose) Farbmarken hervorgehenden Problemkreisen gleich-
wohl separiert dargestellt werden.?° Rechtsgrundlage ist § 8 | MarkenG, wonach als Marke
schutzfahige Zeichen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass
die zustandigen Behoérden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und ein-
deutig bestimmen kénnen, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Auch ist ein Uberwin-
den dieses Schutzhindernisses im Sinne des § 8 lll MarkenG durch Verkehrsgeltung nicht
moglich.?!' Neben diesem Informationserfordernis besteht nach Rechtsprechung des EuGH
ein Bestimmtheitserfordernis, gemal dessen die graphische Darstellbarkeit von Marken
auch dazu dient, den genauen Schutzgegenstand zu bestimmen, in der Praxis also beispiels-

weise offen zu legen, welche Zeichen- und Farbfolge/-kombination dem markenrechtlichen

4 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 11.

15 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 11.

16 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 313.

17 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 311.

18 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 311.

19 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 460.

20 Die explizite Darstellung der graphischen Darstellbarkeit als wesentliche Schutzvoraussetzung rechtfertigt
sich zudem iiber den Umstand, wonach die iiberwiegende Anzahl bereits ergangener EuGH-Entscheidungen
primér auf gerade dieses Kriterium abstellt, siche dazu Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 22.

2! Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 460 m.w.N.



Schutz unterstellt werden soll.?? Dies bezweckt gleichermafen die Beurteilbarkeit der zu
schitzenden Marke aufseiten der Behdrden, befriedige jedoch auch das allgemeine Inte-
resse an der Unterrichtung Uber die in Kraft stehenden Marken und deren Schutzbereich.??
Dabei stellt dieser Bestimmtheitsgrundsatz allein auf die Ausléserseite ab.?* Dies wird in der
Praxis regelmalig das die Markeneintragung begehrende Unternehmen sein. Unbeachtlich
ist demgegeniiber der Wahrnehmungsvorgang auf der Empfangerseite.2® Im Hinblick auf die
tatsachliche schrift- und/oder farbbildliche Darstellung des zu schiitzenden Zeichens setzt
die Rechtsprechung eine klare, eindeutige, in sich abgeschlossene, leicht zugangliche, ver-
standliche, dauerhafte und objektive Gestaltung — unter Ausschluss aller subjektiven Ele-
mente — voraus.?® Insbesondere dem Aspekt des in sich geschlossen Seins, um der Unter-
scheidungsfunktion der Marke gerecht zu werden, komme eine generelle Bedeutung zu.?”
Die Marke musse einem innerhalb eines kurzen Zeitraums erfahrbaren Sinneseindruck zu-
ganglich sein: Im Falle von visuellen Marken beispielsweise im Wege einer unmittelbaren
Erfassung des Markenzeichens ,auf einen Blick” durch den Konsumenten im konkreten Kau-
fentscheidungsmoment.?® Dies erstrecke sich in gleicher Weise auch auf andere Sinnesein-
driicke und kann unter dem Begriff einer ,Geschlossenheit des Gesamteindrucks® subsu-
miert werden.?® Im Falle von abstrakten Einfarbenmarken, im Kontext derer die graphische
Darstellung die Farbe als solche genau und dauerhaft bezeichnen misse, ohne dass es einer
raumlichen Begrenzung oder der Benennung eines Verwendungszusammenhangs bedurfe,
empfiehlt sich Uberdies die Angabe eines — gegebenenfalls auch international — anerkannten
Farbcodes (beispielsweise ,HKS 13“ fiir einen Rotton).3° Relevant kann in diesem Zusam-
menhang ferner die seitens EuGH-Rechtsprechung in Betracht genommene Berticksichti-
gung des Freihaltebedirfnisses im Rahmen der Unterscheidungskraft sein, im Wege derer
die unzulassige Bevorteilung einzelner Wirtschaftsteilnehmer infolge eines nur begrenzten
Spektrums an gemeinhin verfligbaren Farbnuancen verhindert werden soll.3! Gleichwohl be-

steht an dieser Rechtsauffassung auch Kritik im Schrifttum.32

2 EuGH, Urteil v, 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 148;
Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 462 m.w.N.
23 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 462 m.w.N_;
BGH, Beschluss v. 01.03.2001, I ZB 57/98 (BPatG), GRUR 2001, 1154, 1155.
24 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 462.
%5 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 463.
20 EuGH, Urteil v. 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 148;
Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 464 m.w.N.
27 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 27.
28 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 27.
2 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 27; Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 3411T.
30 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 466.
31 EuGH, Urteil v. 06.05.2003, C-104/01, GRUR Int 2003, 638, 639;
Kur, in: BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 62; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 101.
32 Kur, in: BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 63ff., insbesondere 63.1, 63.2.



3. Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen im gewerblichen Kontext

Als weitere Voraussetzung muss die Marke im gewerblichen Kontext angebotene Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen, respektive diese von aul’erdem im geschéaftlichen Ver-
kehr angebotenen Waren oder Dienstleistungen Dritter unterscheiden. Der Markenschutz
stellt als Bestandteil des Kennzeichenrechts somit ein gewerbliches Schutzrecht dar, das
gerade Produkte im geschéaftlichen Verkehr schiitzt33, die private Nutzung auch geschiitzter
Marken zu nicht-geschaftlichen Zwecken gleichwohl auRer Betracht lasst.®* Es ist insoweit
auch vom Urheberrecht abzugrenzen, das seine Schutzwirkung an die individuelle, regelma-
Rig aus der privaten Sphare des Urhebers hervorgehende, personliche geistige Leistung im
Sinne des § 2 Il UrhG anknipft, kraft derer dem (Teil-)Werk bereits ab Erreichen einer aus-
reichenden Gestaltungshohe ipso iure und formfrei®® ein umfassender urheberrechtlicher
Schutz zuteil wird.3¢ Eine dahingehende Kodifizierung findet sich zudem in § 14 11 S. 1, IV,
VII MarkenG, wonach der tatsachliche Markeninhaber bei missbrauchlicher Nutzung dessen
geschatzter Marke nur dann Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche geltend machen
kann, wenn — neben anderen materiell-rechtlichen Voraussetzungen — die Benutzung durch
Dritte im geschaftlichen Verkehr und in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen erfolgt.3” Der
Begriff der geschaftlichen Benutzung beziehe sich sowohl auf die konkrete Benutzungshand-
lung nach § 14 11, Il MarkenG als auch auf Vorbereitungshandlungen nach § 14 IV MarkenG
und ist nach sténdiger Rechtsprechung des EuGH weit auszulegen3?: Es genligt die blolRe
Benutzung einer geschutzten Marke im Zusammenhang mit einer auf den wirtschaftlichen
Vorteil gerichteten kommerziellen Tatigkeit, die nicht im privaten Bereich erfolgt. Das Beste-
hen eines Gewerbebetriebs, einer Gewinnabsicht oder Entgeltlichkeit sowie eines Wettbe-
werbsverhaltnisses kann zwar indizielle Bedeutung haben, ist zur Feststellung einer ge-

schéaftlichen Nutzung gleichwohl nicht erforderlich.®

ll. Entstehung, Hindernisse und Erloschen des nationalen Markenschutzes
Die Entstehung von Markenschutz ist an generelle Voraussetzung geknuipft, die unbesehen

der Entstehungsszenarien nach § 4 MarkenG zwingend erfiillt sein miissen, respektive bei

33 Blum, in: BeckOGK, BGB, § 2311 Rn. 44.

3% AuBer Betracht bleiben in diesem Zusammenhang beispielsweise die Nutzung von markenrechtlich ge-
schiitzten Inhalten fiir private Homepages oder als private E-Mail-Adresse, siche dazu Kaiser, in: Erbs/Kohl-
haas, MarkenG, § 14 Rn. 14.

35 Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 2 Rn. 245.

36 Zur historischen Entwicklung hin zum heutigen Urheberrecht am Beispiel des Biichernachdrucks und der
damit verbundenen Vergabe von Privilegien als gegeniiber dem heutigen Urhebergesetz vorlaufige Schutz-
praxis fiir geistige Werke vgl. Gergen, Nachdruckprivilegienpraxis und ihre Bedeutung fiir das Urheber-
recht, insb. S. 35-46.

37 Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 13.

3 EuGH, Urteil v. 12.11.2002, C-206/01, GRUR 2003, 55, 57;

Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 13 m.w.N.

¥ Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 13.



Nichtvorliegen den Markenschutz ex lege ausschlieen. Daruber hinaus sieht das MarkenG
eine Differenzierung nach drei Entstehungsarten des Markenschutzes geman § 4 MarkenG
vor, die indessen bei Vorliegen absoluter (§ 8 MarkenG) oder relativer Schutzhindernisse (§
9 ff. MarkenG) gehemmt beziehungsweise ausgeschlossen werden kénnen. Infolgedessen
kann ein in Aussicht genommener Markenschutz entweder bereits an seiner Entstehung ge-
hindert werden, alternativ jedoch auch noch nachtraglich entfallen. Entstehung und Verhin-
derung, aber auch die Aufhebung von Markenschutz durch Léschantrag sollen — verbunden
mit den aus dem Markenschutz hervorgehenden Abwehranspriiche — Gegenstand des nach-

folgenden Kapitels sein.

1. Schutz mittels Eintragung nach Anmeldung, Verkehrsgeltung aufgrund
Benutzung oder Notorietat nach § 4 MarkenG

Das MarkenG sieht gemaR § 4 MarkenG drei Grunde fur die Entstehung eines Markenschut-
zes vor, dessen Voraussetzungen singular, aber auch nebeneinanderstehend erfiillt sein
konnen.4? Zuvorderst entsteht markenrechtlicher Schutz durch die Eintragung eines Zei-
chens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geflhrte Register, § 4 Nr. 1
MarkenG. Davon abzugrenzen ist die Anmeldung der Marke, die zwar Uber den Zeitrang des
Schutzbegehrens im Sinne des § 6 MarkenG gegeniber Dritten entscheidet und somit die
Prioritat der Markenregistrierung zugunsten des Anmelders verschiebt, gleichwohl noch kei-
nen belastbaren Rechtsschutz gewahrleistet.4! Die Eintragung erfolgt zwingend unter der
Voraussetzung, dass der Eintragung keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen
(vgl. Teil B, Il, Nr. 2) und erst nach Prifung ebendieser von Amts wegen nach § 37 Mar-
kenG.42 Das Vorhandensein relativer Schutzhindernisse bleibt zunachst auRer Acht, kann
jedoch bei Geltendmachung seitens Dritter, beispielsweise im Wege eines Widerspruchs
nach § 42 MarkenG oder per Loschungsantrag nach den §§ 50 ff. MarkenG, auch noch nach
erfolgter Eintragung zum Verlust des Markenschutzes flihren.#® Die Eintragung einer Marke
nach § 4 Nr. 1 MarkenG hat einen formellen Markenschutz zur Folge, der — in Abgrenzung
zu § 4 Nr. 2 MarkenG — auch die vorherige Benutzung der Marke im geschéftlichen Verkehr
nicht voraussetze.** Alternativ kann gemaR § 4 Nr. 2 MarkenG ein materieller Markenschutz
ohne Eintragung der Marke durch Benutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr ent-
stehen, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung
erlangt hat. Diese Entstehungsart knlpft an insgesamt drei Voraussetzungen (Benutzung,

geschéaftlicher Verkehr, Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise) an und stellt

40 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 11.

4 Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 12.

42 Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 12.

3 Vgl. Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 14.
4 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 9 m.w.N.



wesentlich auf den (erworbenen) Bekanntheitsgrad einer Marke und deren Kennzeichnungs-
kraft ab, wobei im Falle von Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft strengere Anforde-
rungen an den Bekanntheitsgrad als bei solchen mit hoher Kennzeichnungskraft zu stellen
seien.*® Die mengenmafige Festsetzung starrer prozentualer Untergrenzen stoft in Schrift-
tum und Rechtsprechung gleichermafien auf Ablehnung*®, obschon in der Literatur bei Mar-
ken, denen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen, ein Zuordnungsgrad von 20
% als ausreichend zuerkannt werde*” und auch — beziehungsweise gerade im Hinblick auf
das in der vorliegenden Arbeit behandelte Fallbeispiel — die héchstrichterliche Rechtspre-
chung zum notwendigen Bekanntheitsgrad bei Farbmarken beachtlich ist, nach der Marken
ohne originare Herkunftshinweisfunktion einen Bekanntheitsgrad von tUber 50 % erreichen
mussten.*® Rechtsdogmatisch erforderlich und in der Praxis auch vollzogen ist somit eine
Bertcksichtigung der Umstande des Einzelfalls, die insbesondere im Falle von Farbzeichen
aufgrund des geringdimensionierten Spektrums an tatsachlich verfugbaren Farben auch das
Freihaltebedrfnis umfassen sollte.*® Uberdies sei an Farben ohne raumliche Begrenzungen,
sog. konturlose Farbzeichen, grundsatzlich das Erfordernis eines hdheren Grades an Ver-
kehrsgeltung als bei normal kennzeichnungskraftigen Zeichen zu stellen.5° Ein solcher Nach-
weis kann — auch nach BGH-Rechtsprechung — beispielsweise im Wege demoskopischer
Gutachten erbracht werden®', wenngleich die zwingende Durchfiihrung und Vorlage solcher
Gutachten zum Nachweis einer einfachen Verkehrsgeltung bei an sich eintragungsfahigen
Zeichen kritisch rezipiert wird®? und auch die Gefahr methodischer Mangel bei einer demo-
skopisch durchgefiihrten Beweisflihrung und -sicherung, allem voran bei Farbmarken, zu be-

denken ist.%3

Den beteiligten Verkehrskreisen als unbestimmter Rechtsbegriff gehérten alle Personen zu,
fur deren Produktentscheidung die Identifizierung des benutzten Zeichens von Bedeutung
sei, sodass hier sowohl Abnehmer wie Handler und Verbraucher als auch Hersteller von
Konkurrenzprodukten in Betracht zu ziehen seien.?* Im Vorgriff auf Teil D der Arbeit ist ferner
anzumerken, dass es bei Aufeinandertreffen einer verkehrsbekannten Marke auf ein anderes

Kennzeichenrecht fiir die Prioritat nicht darauf ankomme, ob die verkehrsbekannte Marke im

4 Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 16; Fezer, MarkenG,
§ 4 Rn. 121ff.; zum Namensschutz nach BGB siehe Sdcker, in: MiKoBGB, BGB, § 12 Rn. 56.

4 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123f. m.w.N.

47 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123 m.w.N.

8 Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 16 m.w.N.,
u. a. BGH, Urteil v. 20.03.1997, 1 ZR 246/94, GRUR 1997, 754, 755.

4 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123.

0 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123.

S1'Vel. BGH, Urteil v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167.

32 Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123.

33 Vgl. Pfliiger, in: Gloy/Loschelder/Danckwerts, Wettbewerbsrecht, § 42 Rn. 124.

3% Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 17.



Prioritatszeitpunkt des anderen Kennzeichenrechts schon bekannt war.%> Entscheidend ist
vielmehr der Entstehungszeitpunkt der Verkehrsgeltung, welcher regelmalig schwierig zu
bestimmen sei®® und auch im vorliegend behandelten Rechtsstreit zwischen Deutschem
Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A. Gegenstand umfanglicher

(Kontra-)Argumentationen war.

Neben dem Wirken einer verkehrsdurchgesetzten Marke in einem geschaftlichen Umfeld ist
zur Erflullung aller Voraussetzungen des § 4 Nr. 2 MarkenG die Benutzung der in Rede ste-
henden Marke notwendig. Es besteht insoweit ein Benutzungszwang, der sich auch im Mar-
kenG selbst wiederfindet und gemaf § 49 1 S. 1 MarkenG die antragsweise Léschung bezie-
hungsweise Verfallserklarung einer Marke nach sich zieht, wenn die Marke nach dem Tag,
ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie moglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen
Zeitraums von funf Jahren nicht gemaf § 26 MarkenG benutzt worden ist. Erwahnenswert
ist indessen, dass, abweichend vom Begriff des Benutzungszwangs, die Nichtbenutzung ei-
ner Marke durch den Markeninhaber keine zur Handlung mahnenden Sanktionen nach sich
zieht, sondern bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 49 | S. 1 MarkenG lediglich den
Wegfall des Markenschutzes und damit eines Rechts des Markeninhabers zur Folge hat.%’
Es handelt sich bei der rechtserhaltenden Benutzung einer geschitzten Marke insoweit mehr
um eine rechtliche Obliegenheit als denn einen (bei Verstol sanktionsfahigen) Zwang.%® Die
rechtserhaltende Benutzung selbst ist in § 26 MarkenG geregelt und liegt vor, wenn sie der
Hauptfunktion der Marke entspricht.®® GemaR dieser Hauptfunktion muss die Marke dem
Verkehr die Ursprungsidentitat der Ware oder Dienstleistung, flr die sie eingetragen ist,
dadurch garantieren, dass sie es ihm ermdéglicht, die Ware oder Dienstleistung von Waren
oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.®® Operativ ist es ausreichend,
aber auch erforderlich, dass die Marke in Gblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise fir die
Waren verwendet wird. Dies kann auch der Fall sein, wenn sie auf Geschéaftspapieren, in
Katalogen und insbesondere in der Werbung in Gebrauch genommen wird®', wahrend bloRRe
Vorbereitungshandlungen hingegen noch nicht zur positiven Feststellung einer Benutzung
der Marke nach § 26 MarkenG genligen.®? Als objektiver Bewertungsmafstab sei die Sicht
des durchschnittlichen Betrachters aus dem angesprochenen Verkehr sowie das dem jeweils
Verkehrsublichen wirtschaftlich Angebrachte anzuwenden, wohingegen die subjektiven Vor-

stellungen des Markeninhabers irrelevant seien.®® Die Benutzung muss Uberdies in

35 Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 17.
36 Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 17.
37 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 14.

38 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 14.

39 Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 26 Rn.

0 Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 26 Rn. 7 m.w.N.

61 Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 26 Rn. 7 m.w.N.

2 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 67.

9 Bogatz, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 26 Rn. 11.
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ernsthafter Weise erfolgen. Der Begriff der Ernsthaftigkeit bemisst sich dabei vorrangig ent-
lang Aspekten der Markt- sowie Absatzorientierung® und wurde durch den BGH unter Ver-
weis auf eine notwendige Ausrichtung der Benutzung auf die Gewinnung oder den Erhalt von
Marktanteilen auf dem Absatzmarkt fiir die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen weiter
inhaltlich ausgefiillt.®> Miteinzubeziehen kénne im Sinne einer Einzelfallbetrachtung ferner

das Ubrige Verhalten des Markeninhabers sein.®®

In Relation zu der Schutzentstehung nach § 4 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG in der Praxis sehr selten
anzutreffen®” und insoweit auch vorliegend nur sekundar relevant ist der Markenschutz nach
§ 4 Nr. 3 MarkenG aufgrund von Notorietat. Rechtsgrundlage ist neben der bereits genannten
Norm des MarkenG Art. 6 der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU), wonach in herausragen-
der Weise bekannte (Unternehmens-)Marken auch transnationalen Markenschutz geniel3en.
Der Begriff der Notorietat knupft an eine allgemeine Kenntnis der Marke innerhalb beteiligter
Verkehrskreise an, lasst gleichwohl eine entsprechende Kenntnis in nur einem Verbandsland
genligen, um die Schutzwirkung nach Art. 6 PVU zu entfalten.®® Notorisch bekannt ist eine
Marke aus deutschem Blickwinkel, wenn eine erdriickende Mehrheit innerhalb der fir das
fragliche Produkt wesentlichen Abnehmerkreise das Kennzeichen als die bekannte Marke
eines Markeninhabers kennt und dieses gerade als produktidentifizierendes Unterschei-
dungszeichen wahrnimmt.®® Die Anforderungen an die Bekanntheit Uberragen somit das
nach § 4 Nr. 2 MarkenG erforderliche Niveau, woraus jedoch zugleich aufgrund des ver-
gleichsweise geringdimensionierten Spektrums an infrage kommenden Marken ein nur be-
grenzter Anwendungsbereich folgt.”® Eine weitere Abgrenzung zu § 4 Nr. 2 MarkenG ergibt
sich weiter aus dem benutzungsunabhangigen Schutz fiir notorisch bekannte Marken, wah-
rend zugleich das Vorliegen dieser Marken gemaR § 10 | MarkenG, mit Ausnahme nach §

10 Il MarkenG, ein absolutes Schutzhindernis darstellt.”

2. Schutzhindernisse und Ausnahmetatbestand nach § 8 Il Nr. 1, lll MarkenG
Vor Registereintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG, aber auch bei Entstehung eines
markenrechtlichen Schutzes nach § 4 Nr. 2 MarkenG, ist das Vorhandensein etwaiger

Schutzhindernisse zu prifen. Diese verhindern entweder die Eintragung und somit die

% Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 214

% BGH, Urteil v. 10.04.2008, I ZR 167/05, GRUR 2009, 60;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 224 m.w.N.

% Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 229.

67 Kur, in: BeckOK MarkenR, Einleitung, Rn. 258.1.

8 Fezer, MarkenR, PVU, Art. 6bis Rn. 5.

® Fezer, MarkenR, PVU, Art. 6bis Rn. 5.

70 Beispiele fiir notorisch bekannte (Welt-)Marken sind: Marlboro, 4711, Coca-Cola, entnommen aus: Fezer,
MarkenR, PVU, Art. 6bis Rn. 5.

"I'Vgl. Kur, in: BeckOK MarkenR, Einleitung, Rn, 267a.
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Entfaltung einer Schutzwirkung fur das in Rede stehende Kennzeichen (§ 8 MarkenG, abso-
lute Schutzhindernisse) oder erlauben die Léschung von eingetragenen Marken und somit
den rlickwirkenden Entfall des Markenschutzes bei Vorliegen der dazu notwendigen Voraus-
setzungen (§ 9 ff. MarkenG, relative Schutzhindernisse). Mit Blick auf das in Teil D behan-
delte Fallbeispiel sollen diese Schutzhindernisse zwar samtlich dargestellt, mit Blick auf eine
sachdienliche Schwerpunktsetzung gleichwohl die absoluten Schutz-hindernisse sowie pri-
mar das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Il Nr. 1 MarkenG in detail-

lierterer Weise erarbeitet werden.

Die Vorschriften des § 8 MarkenG behandeln die Eintragungsfahigkeit als eine der zentralen
Voraussetzungen zur Erlangung von Markenschutz.”? Dazu normiert § 8 Il MarkenG Tatbe-
stande, bei deren Vorliegen die Eintragung einer Marke im Register des Deutschen Bundes-
und Patentamtes ausgeschlossen ist. Im Einzelnen sind dies: Die fehlende Unterscheidungs-
kraft einer Marke (Nr. 1), die nur beschreibenden Marken (Nr. 2), die Gattungsbezeichnungen
(Nr. 3), die zur Tauschung des Publikums geeigneten Marken (Nr. 4), die ordnungs- und
sittenwidrigen Marken (Nr. 5), Marken, die widerrechtlich staatliche Hoheitszeichen und/oder
kommunale Wappen beinhalten (Nr. 6), Marken, die amtliche Prif- oder Gewahrzeichen (Nr.
7) oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (Nr. 8) beinhal-
ten, gesetzwidrige Marken (Nr. 9) sowie solche Marken, die bdsglaubig angemeldet wurden
(Nr. 10).73 Als fiir die unternehmerische Praxis bedeutsame Ausnahmeregelung normiert § 8
Il MarkenG jedoch die Unanwendbarkeit von § 8 Il Nr. 1 bis 3 MarkenG, wenn die Marke
sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung tber die Eintragung infolge ihrer Benutzung fir die
Waren oder Dienstleistungen, fir die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrs-
kreisen durchgesetzt hat. Daraus folgt, dass die absoluten Schutzhindernisse jedenfalls par-
tiell mittels Erwerbs von Verkehrsdurchsetzung iberwunden und die Eintragungsfahigkeit in-
soweit betroffener Marken trotz Bestehen absoluter Schutzhindernisse begriindet werden
kann.” Im Hinblick auf das vorliegend behandelte Fallbeispiel ist vorrangig der Schutz von
Marken beachtlich, die nicht von sich heraus dazu geeignet sind, Produkte und Dienstleis-
tungen des Markeninhabers von solchen Dritter zu unterscheiden, gleichwohl durch den fla-
chendeckenden Einsatz, extensive werbliche Verwendung und/oder eine anderweitig erwor-
bene, kognitive Verknlpfung der Marke mit einem bestimmten Unternehmen schutzwiirdig
(geworden) sind, zum Beispiel Farbmarken. Speziell entlang der fehlenden Unterscheidungs-
kraft im Sinne des § 8 Il Nr. 1 MarkenG lassen sich zudem neun Fallgruppen herausbilden?®,
die in jeweils eigenen Prufabfolgen auf das (Nicht-)Vorliegen einer Unterscheidungskraft ab-

stellen und jeweils — auch abhangig von Art und Weise des Produktes/der Dienstleistung —

2 Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 1.

73 In Anlehnung an: Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 1.
"4 Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 1.

5 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 126ff.
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unterschiedlich hohen Anforderungen gegeniberstehen. Mit Blick auf die Fallgruppe der
Farbmarken sind Uberdies besondere Fragen in Betracht zu nehmen, die regelmaRig an die
Unterscheidungskraft insbesondere konturloser, abstrakter Farbmarken und der Abgrenzung
zwischen einem informationsubermittelnden oder rein dekorativen Gebrauch von Farben an-
knipfen.”® Zwar kommt fiir die Bestimmung der Unterscheidungskraft bei Farbmarken grund-
satzlich derselbe Malstab wie fiir alle Markenformen zur Anwendung?’, gleichwohl gelte fiir
Farbmarken dieselbe restriktive Auffassung des EuGH wie zu den Ubrigen nicht-konventio-
nellen Markenformen?®. Das sind Markenformen, die nicht mit den Erfahrungen und Erwar-
tungen der Mitglieder der maligeblichen Verkehrskreise, auch mit Blick auf die Kennzeich-
nungsgewohnheiten in bestimmten Produktsegmenten, libereinstimmen.”® Demzufolge wiir-
den Farbmarken von den Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wie Wort- oder
Bildmarken wahrgenommen, respektive sei der Verbraucher es nicht gewdhnt, aus der Farbe
von Waren oder ihrer Verpackung oder der farbigen Gestaltung der Werbung ohne graphi-
sche oder Wortelemente auf die Herkunft der Produkte zu schlief3en. Im Ergebnis komme
Farben also regelmaRig eine nur dekorative Funktion zu, beziehungsweise kénne gemaf
Rechtsauffassung des EuGH und des BPatG eine origindre Unterscheidungskraft fur Farb-
marken nur unter auRergewohnlichen Umsténden vorliegen, wenn die Waren oder Dienst-
leistungen sehr beschrankt oder der maRgebliche Markt sehr spezifisch sei.?! Die Moglichkeit
einer Eintragung ergibt sich im Regelfall somit nur aufgrund einer — im Streitfall nachzuwei-
senden — Verkehrsdurchsetzung.® Verscharft wird die Voraussetzung der Verkehrsdurch-
setzung bei der markenmafigen Benutzung von Grundfarben. Hier wird im Verfahren regel-
mafig ganz explizit der Nachweis zu erbringen sein, dass der Verkehr ohne zusatzliche Hil-
festellungen, wie beispielsweise die Verknipfung von Farbton mit anderen Kennzeichen, die
in Rede stehende Farbe zweifelsfrei als Marke und nicht als Dekorationselement wahr-
nimmt.83 Dass in diesem Zusammenhang ein mitunter betrachtlicher Auslegungsspielraum
besteht, wird durch zahlreiche, auch branchenibergreifende Rechtsstreitigkeiten in der Un-
ternehmenspraxis evident, die nicht zuletzt auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit naher

behandelt werden.

Neben den absoluten und insoweit auch einer Geltendmachung seitens Dritter zuganglichen

Schutzhindernissen sind relative Schutzhindernisse zu beachten. Deren Rechtswirkung

7 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180f.

77 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180;
EuGH, Urteil v. 06.05.2003, C-104/01, GRUR 2003, 604.

78 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180.

" Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 111.

80 FuGH, Urteil v. 06.05.2013, C-104/01, GRUR 2003, 604, 608;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180.

81 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180 m.w.N.

82 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180.

8 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 185 m.w.N.

8 Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 1.
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entfaltet sich in Abgrenzung zu den absoluten Schutzhindernissen jedoch nur relativ zwi-
schen den jeweiligen Parteien, sodass sie einer Geltendmachung durch Dritte entzogen
sind.® Die in § 9 MarkenG normierten relativen Schutzhindernisse sind als Kollisionstatbe-
stande, respektive materiell-rechtlich als Léschungsgriinde ausgestaltet und sehen die Lo-
schung einer bereits eingetragenen Marke vor, wenn entweder die neu eingetragene Marke
mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang identisch ist und sich
diese ldentitat auch auf die Waren oder Dienstleistungen bezieht, fiir die die Marke mit alte-
rem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist (Nr. 1, Identitatsschutz), wenn wegen
Identitat oder Ahnlichkeit der kollidierenden Marken Verwechslungsgefahr fiir das Publikum
einschlieBlich einer gedanklichen Verknipfung der Marken miteinander besteht (Nr. 2, Ver-
wechslungsschutz) oder wenn die jungere Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschat-
zung der bekannten Marke mit dlterem Zeitrang ohne Rechtfertigungsgrund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintrachtigt (Nr. 3, Bekanntheitsschutz).®8 Rechtsgrundlage von auf
die Tatbestande des § 9 | MarkenG gestitzten Abwehrrechten bildet § 51 | MarkenG, wonach
die Eintragung einer Marke auf Klage gemal § 55 MarkenG oder Antrag gemaf § 53 Mar-
kenG flr nichtig erklart und geldscht wird, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 Mar-
kenG mit alterem Zeitrang entgegensteht. Daruber hinaus ergeben sich weitere relative
Schutzhindernisse aus entweder dem Vorliegen einer notorisch bekannten Marke im Sinne
des Art. 6 PVU oder einer ohne Zustimmung des Markeninhabers und Rechtfertigungsgrund
erfolgten und somit unzuldssigen Markeneintragung zugunsten eines Agenten oder Vertre-
ters des Markeninhabers (§ 11 MarkenG). Einen weiteren Ausdruck findet das dem Kennzei-
chenrecht innewohnende Prioritatsprinzip zudem in den Regelungen des § 12 MarkenG, wo-
nach bei Kollision eines nicht eingetragenen Kennzeichens als prioritatsaltere Marke mit Ver-
kehrsgeltung dieser der Vorzug gegeniber einer prioritatsjingeren eingetragenen Marke ge-
wahrt wird, das Bestehen der alteren Benutzungsmarke mithin einen Loschungsgrund fir die
prioritatsjiingere Marke nach § 12 MarkenG darstellt.8” Der hier angewandte Regelungsme-
chanismus kennzeichnet zugleich die Gleichwertigkeit des formellen Markenschutz nach § 4
Nr. 1 MarkenG gegentber dem materiellen Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG. Als Auf-
fangtatbestand erlaubt § 13 | MarkenG auch dann die Léschung einer Marke, wenn ein an-
derer vor dem fir den Zeitrang der eingetragenen Marke malfigeblichen Tag ein sonstiges,
nicht in den §§ 9 bis 12 aufgefuhrtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Be-
nutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu
untersagen. Damit verbunden enthalt § 13 Il MarkenG eine katalogartige, gleichwohl nicht

abschlielende Auflistung infrage kommender sonstiger Rechte, die fur sich jeweils

85 Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 1.
8 Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 1.
87 Vgl. Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 12.
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eigenstandige relative Eintragungshindernis fir die Eintragung der prioritatsjingeren Marke

darstellen konnen.s8

3. Beseitigung des Markenschutzes, Loschungsantrag/-klage

Das MarkenG sieht verschiedene Mechanismen und Fallkonstellationen vor, welche die Be-
seitigung des Markenschutzes zur Folge haben. Die materiell-rechtliche Aufhebung des Mar-
kenschutzes knipft dabei im Falle von schon eingetragenen Marken vorrangig an eine so-
dann anzustrengende Léschung der Marke an. Dies kann zunachst schon unmittelbar nach
Markeneintragung unter Wahrung der Frist nach § 42 | MarkenG im Wege eines Wider-
spruchs erfolgen. Die Loschung einer eingetragenen Marke kann darliber hinaus jedoch
auch zu einem spateren Zeitpunkt angestrebt werden, etwa bei Ablauf der zehnjahrigen
Schutzdauer nach § 47 | MarkenG und der Nichtverlangerung des Markenschutzes durch
den Inhaber nach § 47 Il MarkenG. Hier tritt die Rechtsfolge des sodann entfallenden Mar-
kenschutzes gemaly § 47 VIII MarkenG ipso iure, also schon in dem Moment, in dem die
tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen, ein. Es bedarf keines begriindeten Antrages
oder Hinweises seitens Dritter. Vielmehr wird die Marke schon von Amts wegen aus dem
Register geldscht, sodass sie nicht mehr unter formellem Schutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG
steht und nur dann (noch) materiell geschutzt ist, wenn die Voraussetzungen eines davon
unabhangigen Markenschutzes nach § 4 Nr. 2, Nr. 3 MarkenG aufgrund von Verkehrsgeltung
als Benutzungsmarke oder Notorietat vorliegen. Weiter normiert § 49 MarkenG die Loschung
wegen Verfalls. Dessen Voraussetzungen liegen vor, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem
kein Widerspruch mehr gegen sie moglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums
von funf Jahren nicht gemaf § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 49 1 S. 1 MarkenG) und ist
insoweit auch Ausdruck des Benutzungszwangs im Markenrecht (vgl. Teil B, I, Nr. 1). Alter-
nativ kann eine Léschung nach § 49 Il MarkenG erfolgen, wenn die Marke zur gangigen
Alltagsbezeichnung fir diejenigen Waren oder Dienstleistungen geworden ist, fir die sie ein-
getragen ist, infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung dazu
geeignet ist, das Publikum zu tduschen oder der Markeninhaber nicht mehr den Vorausset-
zungen des § 7 MarkenG genugt. Die Loschung nach § 49 MarkenG erfolgt dabei und in
Abgrenzung zu § 47 MarkenG (nur) auf Antrag. In Verbindung mit den relativen Schutzhin-
dernissen nach den §§ 9 bis 13 MarkenG sieht § 51 MarkenG darlber hinaus bei Vorliegen
entsprechender Voraussetzungen die Nichtigerklarung und Ldschung einer Marke vor, die
jedoch nur im Klagewege vor den ordentlichen Gerichten, nicht aber mittels Léschungsan-
trags bei dem Bundespatentamt geltend gemacht werden kann. Ferner wird die Klagebefug-
nis gemaf § 55 Il Nr. 2, Nr. 3 MarkenG in Fallen des § 51 MarkenG ausschlief3lich dem
Inhaber der in den §§ 9 bis 13 MarkenG aufgefihrten Rechte (Nr. 2) respektive den zur

8 Vgl. Fezer, MarkenG, § 13 Rn. 1.
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Geltendmachung von Anspriichen nach § 8 Il UWG Berechtigten (Nr. 3) zuerkannt. Denkbar
und auch sachgerecht ist in diesen Fallen die vorherige Erteilung einer markenrechtlichen
Abmahnung, die eine schnelle Streitbeilegung bei vergleichsweise niedrigen Kosten ermég-
lichen kann. Allein in der Sphare des Markeninhabers verortet ist die Léschung der Marke
durch den Markeninhaber selbst nach § 48 MarkenG. Dies ist zeit- wie fristenunabhangig
madglich und fuhrt auf Antrag des Markeninhabers zur sofortigen Léschung des Registerein-
trages nach § 48 | MarkenG. In der Praxis bedeutsam und im Vorgriff auf das in Teil D der
Arbeit behandelte Fallbeispiel auch vorliegend evident ist das Léschungsverfahren nach §
50 MarkenG. Dieses sieht eine Léschung aufgrund von Nichtigkeit einer Marke vor, wenn sie
entgegen der §§ 3, 7 oder 9 MarkenG eingetragen worden ist. Dabei berlihre das alleinige
Bestehen von Nichtigkeitsgriinden den Rechtsbestand der Marke gleichwohl nicht — vielmehr
fihre erst die Geltendmachung dieser Nichtigkeitsgriinde zur Léschung der Eintragung der
Marke im Register.8® Zur Geltendmachung berechtigt ist jedermann, also nicht nur Inhaber
von mit schon bestehenden Marken kollidierender Zeichen, wahrend eine Léschung tberdies
nicht nur antragsweise nach § 50 | MarkenG, sondern auch von Amts wegen nach § 50 IlI
MarkenG erfolgen kann. In diesem Fall besteht jedoch die Einschrankung, wonach eine
Marke ex officio nur dann geléscht werden kann, wenn sie entgegen absoluter und zugleich
unuberwindbarer Schutzhindernisse gemaf § 8 Il Nr. 4 bis 14 MarkenG eingetragen worden
ist, nicht mehr als zwei Jahre seit dem Tag der Eintragung vergangen sind, das Schutzhin-
dernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Erklarung der Nichtigkeit besteht
und die Eintragung in augenfalliger Weise entgegen der genannten Vorschriften vorgenom-
men wurde, § 8 Ill MarkenG. In beiden Fallen bewirke die Loschung den Untergang des
Markenrechts ex tunc.®® Die Aufhebung des Markenschutzes durch antragsweise Léschung
ist nur dann erfolgreich durchzusetzen, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der
Entscheidung Uber den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit besteht, § 50 Il S. 1 MarkenG.
Daraus folgt, dass bei erfolgter Eintragung der Marken auch trotz zu diesem Zeitpunkt beste-
hender Nichtigkeitsgriinde, insbesondere in Form absoluter Schutzhindernisse im Sinne des
§ 8 MarkenG, die Léschung der Marke nach § 50 | MarkenG scheitert, wenn der zum Eintra-
gungszeitpunkt vorliegende Nichtigkeitsgrund zwischenzeitlich — etwa durch Erwerb von Ver-
kehrsdurchsetzung nach § 8 Ill MarkenG — entfallen ist. Es tritt sodann die Unanfechtbarkeit
der Marke ein.®' Aus der Natur dieser Regelung ergibt sich weiter, dass primar die fehlende
Unterscheidungskraft, die beschreibenden Marken sowie die Gattungs-bezeichnungen, also
jene absoluten Schutzhindernisse, die nach § 8 Ill MarkenG Gberwunden werden kdnnen,
den wesentlichen Anwendungsbereich der Norm darstellen.®? Gleichwohl kénne sich der

Wegfall eines Schutzhindernisses im Sinne des § 50 II S. 1 MarkenG auch auf die in § 8 Il

8 Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 1.
%0 Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 1.
o1 Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 29.
92 Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 29.
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Nr. 4 bis 9 MarkenG geregelten Félle erstrecken.®® Eine weitere einschrankende Regelung
findet sich in § 50 Il S. 3 MarkenG, wonach die Léschung unzuldssig eingetragener Marken
nur binnen zehn Jahren zwischen Eintragung und Antrag auf Loschung geltend gemacht
werden kann. Diese Vorschrift dient der Schaffung von Rechtssicherheit und entspricht zu-
gleich dem Ansinnen des Gesetzgebers, vermeidbaren Verwaltungsaufwand zu minimie-

ren.%

4. Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche des Markeninhabers

Die Rechtsanspriiche des Markeninhabers sind in den §§ 14 bis 19d MarkenG geregelt. Von
zentraler Bedeutung, auch fiir das Fallbeispiel, sind die Anspruchsgrundlagen nach den §§
14, 15 MarkenG, die — in paralleler Ausgestaltung — das ausschlieRliche Recht des Inhabers
einer Marke sowie etwaige Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche fur Markeninha-
ber (§ 14 MarkenG), beziehungsweise Inhaber einer geschaftlichen Bezeichnung (§ 15 Mar-
kenG), normieren. Zugunsten einer ausfiihrlicheren Darstellung dieser Anspruchsgrundlagen
wird daher auf eine fortfihrende Betrachtung weiterer Anspriche verzichtet. Das Marken-
recht sieht schon im Grundsatz ein ausschlieRliches Recht des Markeninhabers® vor, das
es ihm erlaubt, Dritten die Nutzung seiner Marke zu untersagen und ihn zur Geltendmachung
von Anspriichen aktivlegitimiert®®, § 14 | MarkenG. Dies geschieht im Wege von Unterlas-
sungs- und Schadensersatzansprichen, die immer die Benutzung eines Zeichens durch ei-
nen Dritten im geschaftlichen Verkehr fir Waren oder Dienstleistungen, ohne dass der Mar-
keninhaber einer geschitzten Marke dieser zugestimmt hat, voraussetzen und die Verwirkli-
chung (mindestens) eines Tatbestandes aus § 14 Il Nr. 1 bis 3 MarkenG erfordern.%” Infrage
kommen insoweit die Zeichenidentitat fur identische Waren (Nr. 1, Doppelidentitat), die Zei-
chenidentitat oder Zeichenahnlichkeit flir Waren und Dienstleistungen, die mit denjenigen
identisch oder ihnen ahnlich sind, die von der Marke erfasst werden bei gleichzeitigem Vor-
liegen einer Verwechslungsgefahr (Nr. 2, Verwechslungs-gefahr) sowie die Benutzung eines
identischen oder ahnlichen Zeichens, wenn es sich um eine im Inland bekannte Marke han-
delt und die Benutzung die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der bekannten Marke
ohne rechtfertigenden Grund (Voraussetzung 1) in unlauterer Weise (Voraussetzung 2) aus-

nutzt (Variante 1) oder beeintrachtigt (Variante 2) (Nr. 3, Bekanntheitsschutz). Notwendig ist

93 Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 29.

% Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 32 m.w.N.

% Die Begriffe Markeninhaber und Inhaber einer geschiftlichen Bezeichnung gelten im Folgenden als zueinan-
der synonym.

% Goldmann, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 841fT.

o7 Mielke, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 13;
Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 18.
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Uberdies die Verwendung der Marke/des Zeichens in markenrechtlich relevanter Weise, die

dann vorliegt, wenn sie zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen benutzt wird.%

Demgegenliber anspruchsverhindernd wirkt die Benutzung zu rein deskriptiven Zwecken® —
auch im werblichen Kontext. Gemaf § 14 V MarkenG ist eine Inanspruchnahme auf Unter-
lassung bereits mdglich, wenn ein Zeichen einmalig in unzuldssiger Weise benutzt wurde.
Die dazu notwendige Wiederholungsgefahr liege vor, wenn aufgrund konkreter, auf3erlich
erkennbarer Anhaltspunkte eine ernsthafte und greifbare Moglichkeit besteht, dass die kon-
krete Verletzungshandlung in gleicher oder im Kern gleicher Form erneut begangen wird.'®
Zudem ergibt sich aus der einmaligen Kennzeichenverletzung nach standiger Rechtspre-
chung eine widerlegliche tatsachliche Vermutung fiir die Wiederholungsgefahr, die auch die
Beweislast zugunsten des Anspruchsinhabers in Richtung des Anspruchsgegners ver-
schiebt.”®" In Abgrenzung zur Wiederholungsgefahr eroffnet § 14 V' S. 2 MarkenG iberdies
die Geltendmachung eines vorbeugenden Unterlassungsanspruchs, der als materiell-recht-
liche Voraussetzung das Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr verlangt.'? Diese ist zu be-
jahen, wenn sich die Gefahr einer drohenden Markenrechtsverletzung aufgrund objektiver
Umstande ergebe und der insoweit erfolgende, unzulassige Eingriff in das Markenrecht des
Markeninhabers aus tatsachlichen Griinden ernsthaft zu besorgen sei.'® In Abweichung zur
Wiederholungsgefahr besteht flr den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermu-
tung.’® Neben der Geltendmachung von Unterlassungsanspriichen sieht § 14 Marken dar-
Uber hinaus die Inanspruchnahme auf Schadensersatz nach § 14 VI MarkenG vor. Dabei
handelt es sich um einen verschuldensabhangigen Anspruch, in dessen Kontext jedoch
strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht derjenigen gestellt werden, die im geschattli-
chen Verkehr Zeichen benutzen.'% Daraus folgt, dass schon im Verletzungsfall mindestens
Fahrlassigkeit aufseiten des Anspruchsgegners unterstellt wird, die auch nicht mit dem Ver-
weis auf eine vorgebliche Nichtkenntnis der verletzten Marke entkraftet werden kann. % Ver-
schulden im Sinne der Vorschrift liegt in der Praxis jedenfalls dann vor, wenn dem Anspruchs-

gegner ein Abmahnschreiben zugegangen ist oder er Kenntnis von der Einlegung eines

9% Mielke, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 14; EuGH, Urteil v. 23.02.1999, C-63/97, GRUR Int.
1999, 438 Rn. 38ff.; BGH, Urteil v. 13.01.2000, I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508.
9 Mielke, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 14, 99ff., 114ff.
100 Eckchartt, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 568;
BGH, Urteil v. 30.04.2008, I ZR 73/05, GRUR 2008, 702, 706, Rn. 55;
BGH, Urteil v. 16.01.1992, 1 ZR 84/90, GRUR 1992, 318, 319.
101 BGH, Urteil v. 30.04.2009, I ZR 42/07, GRUR 2009, 1162, 1166, Rn. 64;
Eckhartt, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 570, 572.
102 Fezer, MarkenG, § 14 Rn. 997.
103 Fezer, MarkenG, § 14 Rn. 997.
104 Fezer, § 14 MarkenG, Rn. 998.
15 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 276;
BGH, Urteil v. 22.11.2001, I ZR 138/99, GRUR 2002, 622, 626.
16 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 277.
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Widerspruchs gegen die eigene Markenanmeldung erlangt hat.'” Zur Berechnung des Scha-
densersatzes stehen dem Markeninhaber drei Berechnungsmethoden in zueinander alterna-
tivem Verhaltnis zur freien Wahl.'% Danach kann der Markeninhaber zunachst den ihm ent-
gangenen Gewinn vom Verletzer verlangen'®®, der gleichwohl prazise beziffert und auch
nachgewiesen werden muss. Darlber hinaus kann der Markeninhaber die Herausgabe des
Verletzergewinns in Form samtlicher unmittelbar durch die Verletzungshandlung realisierter
Erlése abzlglich der Selbstkosten verlangen''® sowie alternativ — und in der Unternehmens-
praxis am haufigsten angewandt — die Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie
durchfihren.! Vorteilhaft ist hier der Entfall einer Notwendigkeit zur konkreten Schadens-
darlegung, da die Schadenshéhe stattdessen entlang vergleichbarer und durchschnittlicher
(Branchen-)Umstande ermittelt wird, wahrend auch Bekanntheitsgrad, Ruf der verletzten
Marke sowie Art und Ausmal} der Zeichenbenutzung, die Umsatzrendite sowie die Intensitat
der Verletzungs-handlung in der Schadensaufstellung eine Berlicksichtigung finden.''? Die
Lizenzanalogie empfiehlt sich somit zur Vereinfachung der Schadensbemessung, stellt eine
im Vergleich mit nur geringen Administrationsaufwanden verbundene Berechnungsmethode
dar und verspricht auch aus Perspektive des Markeninhabers eine héhere Rechtssicher-
heit.13 Zuletzt verbleibt in Einzelfallen die Moglichkeit einer Geltendmachung des sog. Markt-
verwirrungsschadens, der infolge einer Hervorrufung von Fehlvorstellungen Uber die Her-
kunft von Waren und Dienstleistungen durch die unbefugte Zeichennutzung entstehen und
sich beispielsweise in Werbe- und Aufklarungskosten zur Beseitigung der Marktverwirrung

aufseiten des Rechtsinhabers manifestieren kann.114

C. Marken als betriebswirtschaftliches Asset und marketingrelevantes
Distinktionsmerkmal

. Werbepsychologische Funktionen von Marken

1. Markenrelevanz und praklusive Wirkung im Kaufentscheidungsprozess

Bei Inaugenscheinnahme der Marke als fest im Unternehmenskontext verankerte Entitat fallt
aus betriebswirtschaftlicher Perspektive und in deutlicher Abgrenzung zur juristischen Kolo-
rierung des Begriffs auf, dass Marken Uber das rechtswissenschaftlich wesentliche Merkmal
der Unterscheidungskraft hinaus noch zahlreiche weitere, regelmafig werbepsychologische

Funktionen zukommen. Marken stiften einen funktional-technischen Nutzen, indem sie die

107 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 277.
198 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 278, 282.
199 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 279.
10 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 281.
"' Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 280.
112 Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 280.
113 Vgl. Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 282.
1% Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 283.
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wahrgenommene Qualitat von Produkten beeinflussen. Sie treten als geschlossene Informa-
tionsblindel auf, die Informationsasymmetrien beseitigen, mithin die Informationskosten auf-
seiten der Verbraucher senken und im Kaufentscheidungsprozess somit zu einer schnelleren
Konsumentenentscheidung flhren''S. Neben dieser aggregierenden Komponente verknip-
fen Marken spezifische Erwartungs- und Erfahrungswerte aufseiten des Publikums mit den
vom jeweiligen Unternehmen erbrachten Leistungen und/oder distribuierten Produkten, sie
erfillen insoweit auch eine Orientierungsfunktion, die insbesondere in sehr reifen, tibersat-
tigten Markten dazu dienen kann, den Konsumenten durch eine Fllle an qualitativ homoge-
nen Produkten zu fiihren und seine Kaufentscheidung zu vereinfachen.''® Diese Marken-
funktion wird im Hinblick auf das vorliegend behandelte Fallbeispiel dergestalt evident, dass
insbesondere in von immateriellen Dienstleistungen gepragten, dicht besiedelten Markten
der bindenden Wirkung von Marken eine wesentliche Bedeutung zukommt. Die in Aussicht
genommene Komplexitatsreduzierung der Kaufentscheidung ergibt sich dabei nicht zuletzt
aus einem einheitlichen und gleichbleibenden Erscheinungsbild, der sog. Markierung von
Marken'"7, die ihren Ausdruck auch im Markenrecht beispielsweise in der Frage nach dem
Vorhandensein einer origindren Unterscheidungskraft findet. Daneben stellt die Marken-
starke im Sinne eines psychologischen Marketingziels auch aus betriebswirtschaftlicher Per-
spektive auf die Erhéhung des Bekanntheitsgrades, also die Kenntnis und Zuordnung von
und zu Produkten gegenliber einem Unternehmen, ab.''® Weiterhin alternieren gerade sehr
weitreichend bekannte Marken die Kaufentscheidung schon allein aufgrund ihrer Anzie-
hungskraft zugunsten des mit der Marke verknUpften Anbieters — diese Korrelation zwischen
Markenstarke und Beeinflussungsgrad ist Gegenstand umfangreicher empirischer For-
schung und gilt als zweifelsfrei belegt.!'® Dabei kommt insbesondere dem Labelling von Pro-
duktverpackungen mit entsprechenden Markenkennzeichen angesichts eines Anteils von 75
% der Kaufentscheidungen, die direkt am sog. Point-of-Sale'?° getroffen werden, eine expo-
nierte Bedeutung zu'?', wahrend gerade die optische Gestaltung zur Differenzierung vom
Wettbewerb beitrage und die Praferenzbildung aufseiten der Konsumenten positiv beein-
flusse.'??2 Gegeniber diesen Forschungserkenntnissen gewissermafien spiegelbildlich nor-
miert § 15 III Nr. 1 MarkenG auch das Verbot eines Anbringens markenrechtlich unter Schutz

gestellter Zeichen auf Waren, deren Aufmachung oder Verpackung. Als weitere, zentrale

115 Vgl. Donnervert, in: Bauer/Homburg/Kuester, Schriftenreihe Marktorientierte Unternehmensfiihrung, S.
102.

116 Mast, Unternehmenskommunikation, S. 328.

17 Mast, Unternehmenskommunikation, S. 328.

"8 Bruhn, Marketing, S. 26.

19 Esch/Schaarschmidt/Baumgartl, Markenmanagement, in: Esch, Markenfiihrung, S. 5;
vgl. fortfithrend Schmitt/Esch, Markenwirkungen, in: Esch, Markenfiihrung, S. 141-151.

120 physischer oder digitaler Verkaufspunkt, an dem sich der Kunde im Kaufmoment
zugunsten eines Produktes/einer Dienstleistung entscheidet.

121 Winter/Esch, Limited Editions, in: Esch, Markenfiihrung, S. 362.

122 Winter/Esch, Limited Editions, in: Esch, Markenfiihrung, S. 362;
vgl. fortfiihrend Baumgarth, Markenpolitik, S. 271f. m.w.N.
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Funktionen von Marken sind der Aufbau und die Manifestierung von Vertrauen in den Kon-
sumentengruppen respektive den beteiligten Verkehrskreisen anzufiihren. Wahrend Marken-
schutz und Marketing allein nur mégliche Bedingungen zur Entstehung von Marken sind,
bilde sich erst durch wiederkehrende, weitgehend unveranderliche Muster in der Produkt-
kommunikation und — wichtiger noch — die Einhaltung der mit der Marke verbundenen Ver-
sprechen in Bezug auf Produktqualitat und Zielgruppe eine stabile, von Vertrauen gepragte
soziale Beziehung zwischen Konsumenten und Unternehmen heraus — die sodann das ei-
gentliche Kapital einer Marke darstelle.'?® Eng verbunden mit diesem Vertrauenskapitel fun-
gieren Marken auch als Identitatsstifter und Prestigegarant zur Abgrenzung der Ziel- und
Kundengruppen untereinander. Marken dienen somit der oftmals sehr bewusst herbeigeflihr-
ten sozialen Abgrenzung markentreuer Konsumenten von Dritten.'?* Dieses auch als sym-
bolische Funktion der Marke'?® beschriebene Charakteristikum entfaltet insbesondere bei
psychografisch scharf umrissenen Marken einen hohen Nutzwert, indem sich die marken-
adaptierenden Kunden die Kernbotschaften der Marke zu eigen machen und gerade durch
diese Ubernahme einer (fremden) Markenidentitat zu glaubwiirdigen Promotoren gegeniiber
potenziellen (Neu-)Kunden werden kénnen.'?® Dieses unter dem Begriff der Selbstkongru-
enztheorie wissenschaftlich untersuchte Phanomen blickt auf eine umfangreiche empirische
Forschungs-grundlage zuriick, in deren Ergebnis etwa ,die Selbstkongruenzhypothese durch
einen hohen signifikanten mittleren Selbstkongruenzeffekt von 0,34 empirische Bestatigung
findet“'?’. In der betrieblichen Praxis entziehen sich diese Determinanten des strategischen
Marketingmanagements gleichwohl einer zuverldssigen numerischen Quantifizierung und
somit auch einer juristischen Greif- wie Schiitzbarkeit. So kann zwar eine Marke bei Vorliegen
der entsprechenden Schutzvoraussetzungen einer markenrechtlichen Protektion unterstellt
werden. Diese jedoch knupft regelmaRig nur an ausgewahlte und durch Rechtsprechung
herausentwickelte Kriterien an, die eine Berlicksichtigung derart ,intangibler* (Vermégens-
)Werte wie Vertrauen und Sozialisierung regelmalfig aul’er Betracht Iasst. Eine Vertiefung

dieses Themenkomplexes erfolgt in Teil C, I, Nr. 1.

2. Marken als Kommunikationsinstrument
Neben psychologischen Funktionen erfiillen Marken spezifische Transport- und Ubermitt-

lungsaufgaben. Dabei seien Marken zunachst als Mittel zur werblichen Penetration und

123 Hellmann, Marke als Kommunikation, in: Esch, Markenfiihrung, S. 101 m.w.N.

124 Mast, Unternehmenskommunikation, S. 328.

125 Mast, Unternehmenskommunikation, S. 328.

126 Bruhn, Markenerfolg, in: Bauer/Huber/Albrecht, Markenfiihrung, S. 167; Mast, Unternechmenskommunika-
tion, S. 328; Praxisbeispiel: Bewusste Entscheidung von Bankkunden, ein Girokonto nicht bei der als
ubiquitdr empfundenen Sparkasse, sondern bei einem als prestigetrachtiger wahrgenommenen Kreditinsti-
tut, beispielsweise der Deutschen Bank, zu unterhalten.

127 Bauer/Mdider/Wagner, Selbstkongruenzforschung, in: Schmalenbachs Zeitschrift fiir betriebswirtschaftliche
Forschung, 58 (2006), S. 856.
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Persuasion, respektive zur Ubermittiung hochgradig standardisierter Botschaften nach dem
Prinzip der Einwegkommunikation genutzt worden, wirden heute jedoch nicht mehr nur als
Promotion-Instrument und Transporteur pauschaler Markenbotschaften, sondern vielmehr
als Vertriebs-Plattformen und zweidimensionaler, dialogischer Kanal zwischen Unternehmen
und Konsument gebraucht.’® In diesem Kontext ist nicht allein auf die Marke als fiir sich
stehendes Unterscheidungs- und Orientierungsmerkmal abzustellen, sondern insbesondere
die damit verbundenen Kommunikationsmaflinahmen, die sog. Markenkommunikation, be-
achtlich. Diese dient als Instrument dazu, einen Uber den betriebswirtschaftlichen Grundnut-
zen eines Produktes'?® hinausgehenden Markenmehrwert zu generieren, der tGberhaupt erst
eine Abgrenzung zwischen objektiv vergleichbaren Produkten/Dienstleistungen ermoglicht
respektive die kundenseitige Praferenz zugunsten eines Markenprodukt sicherstellen
kann.'3% Daraus folgt, dass Marken nicht lediglich um ihrer selbst willen zu benutzen und
rechtlich zu schitzen sind, sondern ihr volles Wirkpotenzial erst im Wege einer Nutzung als
operatives Kommunikationsinstrument entfalten kénnen. Hier wird eine weitere Parallele zum
Markenrecht erkennbar, wonach § 26 | MarkenG die ernsthafte Benutzung einer Marke als
Anspruchs- und Eintragungsgrundlage voraussetzt, sog. Benutzungszwang. Dieser bezieht
sich zwar primar auf die Verhinderung einer rechtsmissbrauchlichen Bevorratung nicht be-
nutzter Marken'3', verweist dariiber hinaus jedoch zumindest indirekt schon in Richtung einer
kommunikativen Benutzung von Marken. Deutlicher wird dies neben einer fortfihrenden ge-
setzlichen Festschreibung, etwa der Tatbestandsvoraussetzung einer kommerziellen Mar-
kenbenutzung in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, die in der Praxis vorrangig auf die
werbliche und insoweit auch kommunikative Vermarktung von Produkten abzielen wird, ins-
besondere auch mit Blick auf die im Schrifttum behandelte Kommunikationsfunktion. Danach
fungiere eine Marke als (unternehmens-)identifizierendes Bindeglied und iberdies als Instru-
ment des Dialogs zwischen den Marktbiirgern.’®? Es wird insoweit offenkundig, dass die
Marke als Kommunikationsinstrument neben der wirtschaftlichen Betrachtungsweise auch
Eingang in die Rechtswissenschaften gefunden hat, indem sie als ,kommerzielles Kommu-
nikationszeichen Uber unternehmerische Leistungen im Wirtschaftsverkehr'3® bezeichnet
wird, die Marke in Wirklichkeit Kommunikation sei'34. Neben ihrer Funktion als Transportve-
hikel wird der Marke auRerdem die Aufgabe zuteil, Informationen zu verdichten und die mit

ihr verbundenen Attribute und Wertvorstellungen maoglichst schnell und vollstédndig an den

128 Heun, Kommunikation, in: Regier/Schunk/Kdnecke, Marken und Medien, S. 79.

129 Markgraf, Definition Grundnutzen, in: Gabler Wirtschaftslexikon.

130 Esch/Neudecker/Von Einem, Mehrwert durch Kommunikation, in: Marketing Review St. Gallen, 27 (2010),
S. 8.

Bl Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 50.

132 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 14.

133 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 13.

134 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 13 m.w.N.
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Rezipienten zu Ubermitteln. 3% Dabei ist nach inhaltlichen und formalen Gestaltungsmafnah-
men zu differenzieren, die jeweils eigene Anwendungsbereiche verfolgen. Die inhaltliche In-
tegration strebt die kommunikative Positionierung von Marken und Unternehmen an, indem
vorrangig durch Sprache (Claims, Slogans)'3® oder die redundante Verwendung einer in sich
geschlossenen Bildsprache (beispielsweise die Verwendung eines festen Bilderkatalogs, von
Schlisselbildern und/oder die Nutzung bestimmter Perspektiven und Farbfilter) spezifische
Kernbotschaften und Erlebniswelten mit der Marke gedanklich verkniipft werden.'3” Die for-
male Einbindung von Marken findet ihren Ausdruck demgegeniiber insbesondere in der Ver-
wendung bestimmter Farben und Formen, aber auch in der markenmaRigen Benutzung von
Wort-Bild-Zeichen.'38 Naheliegend ist das Fallbeispiel der Sparkassen-Finanzgruppe, die ne-
ben der Signalfarbe ,HKS 13 Rot“ auch ein stilisiertes (Sparkassen)-,S“ zu Zwecken der Mar-
kenkommunikation benutzt, welches 2004 neben weiteren graphischen Darstellungsvarian-
ten als Bildmarke in den Farben Rot und Schwarz zugunsten des Deutschen Sparkassen-
und Giroverbandes e. V. eingetragen wurde.'® Eine solche Integration von aussagekrafti-
gen, zuverlassig funktionalen, auch konsistent wie dauerhaft verwandten Kommunikations-
zeichen ist kritischer Faktor in der Sicherstellung einer Wiedererkennung und korrekten Zu-
ordnung von Marken durch Konsumenten. Die unternehmensstrategisch beabsichtigte Erho-
hung dieser Parameter figt sich in der sog. Diskriminationsfahigkeit von Marken zusammen,
die wiederum das Vermodgen von Marken beschreibt, charakteristische Merkmale, Marken-
zeichen, aber auch Produkt- und Verpackungsgestaltungen herauszubilden, die eine Unter-
scheidung von anderen Marken erst ermdglichen.’# Die Diskriminationsfahigkeit findet sich
dabei spiegelbildlich auch in den Rechtswissenschaften unter dem Begriff der ausreichenden
Unterscheidungskraft wieder, wonach unterscheidungsschwache Kennzeichen, also solche
mit niedriger Diskriminationsfahigkeit, als schwache und weniger schiitzenswerte Marken
gelten, wohingegen Marken mit hoher Informationsdichte regelmafig eine Marktgeltung fur
sich beanspruchen ' und aufgrund ihrer (originaren) Unterscheidungskraft auch eher einem

markenrechtlichen Schutz zuganglich sind (siehe Teil B, Il, Nr. 2).

135 Vgl. Hirschmann, Markenmedien und Medienmarken, in: Regier/Schunk/Kénecke, Marken und Medien, S.
284.

136 Beispiel: ,,Auf diese Steine kdnnen sie bauen®, entnommen aus: Esch, Aufbau starker Marken,
in: Esch, Markenfiihrung, S. 924.

137Vgl. Esch, Aufbau starker Marken, in: Esch, Markenfiihrung, S. 924.

138 Vgl. Esch, Aufbau starker Marken, in: Esch, Markenfiihrung, S. 922.

139 Thiemann, Rechtsprobleme der Marke Sparkasse, S. 193; siehe auch Deutsches Patent- und Markenamt,
Registernummer 30357791, AZ 303577916.

190 Langner/Esch, Branding, in: Esch, Markenfiihrung, S. 592.

141 Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 14.
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Il. Okonomische Dimensionen der strategischen Markenfiihrung

Im Folgenden wird der quantitative Markenwert als betriebswirtschaftliche Kenngréie und
somit Entscheidungsgrundlage auch in juristisch gepragten Betatigungsfeldern, beispiels-
weise dem Unternehmenskauf, naher beleuchtet. Der zweite Teil des Kapitels stellt die Marke
als Instrument zur Wettbewerbsgestaltung sowie eine Abgrenzung des MarkenG zu UWG
und GWB in den Fokus.

1. Markenwert als betriebswirtschaftliche Kenn- und Erfolgsgrofe
Zur Bestimmung des Markenwertes in der Unternehmenspraxis kommen unterschiedliche,
auch kontextabhangige Verfahren zum Einsatz, die sich wesentlich nach sog. quantitativen

und qualitativen Methoden differenzieren. 42

Der quantitative Ansatz stellt vorrangig auf betriebswirtschaftliche Kennziffern ab und findet
seinen Ausdruck — je nach Marktumfeld — in einem marktpreisorientierten Verfahren (Bemes-
sung des aufgrund der Marke durchsetzbaren Preispremiums'3), einem kapitalwertorientier-
ten Verfahren (Betrachtung des per Marke generierten Ertrages) und/oder einem kostenori-
entierten Verfahren (Wiederbeschaffungskosten fiir in Rede stehende Marke).#* Hier kann
auf die ,Grundsatze zur Bewertung immaterieller Vermoégenswerte* nach IDW-Standard'4®
zurtickgegriffen werden, die auch aus praktischer Sicht zu empfehlen sind, da neben Markt-
forschungs- und Beratungsunternehmen insbesondere Wirtschaftsprifungsgesellschaften
am haufigsten mit der Markenbewertung, etwa im Kontext von M&A-Transaktionen, betraut
werden. 6 Die quantitativ-betriebswirtschaftlichen Ansatze konzentrieren sich primar auf
schon bestehende, mathematisch darstellbare KenngréRen des Markenwertes, klammern
psychografische und insbesondere juristische Aspekte gleichwohl aus. Gerade angesichts
der steigenden Relevanz auch grenziberschreitenden Markenschutzes ist dieser spitzen Be-
trachtungsweise gerade bei starken Marken jedoch nicht zu folgen, sondern vielmehr auch
rechtliche Parameter in Betracht zu nehmen. Dies geschieht im Wege qualitativer Bewer-
tungsansatze, die in vorwiegend demoskopischer Art und Weise etwa die Prasenz und Ak-
zeptanz einer Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen ermitteln.’#” Beachtlich ist
zudem die ISO-Norm 10668:2011-10"48, gemaR derer auch rechtliche Determinanten, insbe-
sondere der Schutztatbestand, die Markeninhaberschaft sowie samtliche rechtliche Aspekte,

die den Wert der Marke positiv oder negativ beeinflussen, in die Bewertung zu inkludieren

142 Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 8.

143 Simon, Definition Preispremium, Gabler Wirtschaftslexikon.

144 Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 9.

195 Institut der Wirtschaftspriifer, IDW S 5, Werkstand 4/2021, beck-online.
146 Esch/Langner, Marketingcontrolling, in: Esch, Markenfiihrung, S. 1398.
147 Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 10.

148 DIN e. V., DIN ISO 10668, Markenbewertung, 2011-10.
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sind. Dies kdnnen etwa Urheberrechte, wettbewerbsrechtliche Schutztatbestande und Risi-
ken durch auslandische Rechtsordnungen, fernerhin jedoch auch die Unterscheidungskraft,
der Benutzungsumfang sowie die Gefahr der Léschung sein.'® Trotz dieser per IDW-Stan-
dard, ISO-Norm, aber auch im Wege fortfolgender Bemiihungen'®® angestrebten Harmoni-
sierung der Marken-bewertungsstandards konnte in der Unternehmenspraxis indessen noch
kein Konsens erreicht werden. Vielmehr gelangen die bereits angesprochenen quantitativen
und qualitativen Verfahren oftmals in Kombination miteinander als gemischte Verfahren zur
Anwendung ™', wobei die objektive Ermittlung von Bewertungsgrundlagen auch unter Wiirdi-
gung des konkreten Markt- und Markenumfeldes Voraussetzung zur Bestimmung eines be-
lastbaren Markenwertes sei'®?. Gleichwohl ist eine zufriedenstellend reliable Messung des
Markenwertes in der Praxis kaum mdglich, da die unterschiedlichen Messansatze keiner hie-
rarchischen Anordnung unterliegen und das gewahlte Marken-bewertungsverfahren auf-
grund des Mangels an diesbezlglich zwingenden Normen haufig auch zur Disposition zwi-
schen den Vertragsparteien steht. Das in Anspruch genommene Verfahren wird demnach
regelmafig Verhandlungsgegenstand sein und in der Folge auch weniger nach objektiven
Gesichtspunkten, sondern eher interessengeleitet bestimmt werden. Ein Versuch jedoch,
diese Diskrepanz durch ein empirisch ausgerichtetes und insoweit auch in Kongruenz zu
wissenschaftlichen Gltekriterien stehendes Verfahren zu lberwinden, findet sich im sog.
Empirically-based Brand Valuation-Verfahren (EVB-Verfahren).'s® Dieses Verfahren bedient
sich im Grundsatz des juristischen Konzepts der Lizenzpreisanalogie (siehe Teil B, II, Nr. 4),
fugt der Methode jedoch weitere betriebswirtschaftliche, auch psychografische KenngréRen,
insbesondere den Wertschopfungsanteil der Marke, der sich wiederum aus einer Multiplika-
tion der relativen Markenrelevanz, -bekanntheit und Markenimagestarke zusammensetzt,
bei.’® Diese mehrdimensionale, zugleich aufwandige Wertermittlung tGberrascht angesichts
der Grunde fur Markenbewertungen nicht. Gemaf Markenstudie 2019 geben 42 % der Be-
fragten den Kauf, Verkauf oder die Fusion von Unternehmen als Anlass zur Markenbewer-
tung an, wahrend parallel 35 % der Befragten die Lizenzierung von Marken als gewichtigen
Motivator ausweisen.'®® Festzuhalten bleibt insofern, dass neben dem Unternehmens- und
Kundenwert auch der Markenwert eine etablierte Leitgrofe in der Betrachtung des Sharehol-

der Values ist'%, der — auch im Fallbeispiel der Arbeit — unter Aufwendung umfangreicher

199 Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, § 27 Rn. 11.
150 Etwa die zehn Grundsitze der monetiren Markenbewertung des Brand Valuation Forums, vgl. Esch/Lang-
ner, Marketingcontrolling, in: Esch, Markenfiihrung, S. 1398;
Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 8.
151 Esch/Langner, in: Esch, Handbuch Markenfiihrung, S. 1398;
Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 8.
152 Taxhet, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 12 m.w.N.
153 Jiger/Krostewitz, EBV-Verfahren, in: Esch, Markenfiihrung, S. 1559f., 1569.
154 Jiger/Krostewitz, EBV-Verfahren, in: Esch, Markenfiihrung, S. 1560f., 1569.
155 PricewaterhouseCoopers GmbH/Universitit Hamburg, PwC Markenstudie 2019, S. 18.
156 Vgl. auch Meffert/Perrey, MROI, in: Marketing Review St. Gallen, 1 (2008), S. 53.
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Ressourcen erhoht, detailliert messbar gemacht und im Konfliktfall unter Inanspruchnahme

und Ausreizung der jeweils einschlagigen Rechtsmittel verteidigt wird.

2. Marken als Instrument zur Wettbewerbsgestaltung

In Ergénzungen zu den schon vorgestellten psychografischen und kommunikativen Funktio-
nen operieren Marken auch als marktgestaltendes Instrument im Mikro-Umfeld %" von Unter-
nehmen. Marken verfolgen demnach neben bilateral zwischen Unternehmen und Konsumen-
ten wirkenden, oft sozialpsychologischen Zwecken wie Kauftreue, Praferenz und Aktivierung
zusatzlicher Kunden auch das Ziel einer Herausbildung von Wettbewerbsvorteilen.'%® Dabei
wird ein beachtlicher Teil der Wettbewerbsvorteile Uber die Einsparung von Transaktionskos-
ten aufseiten der Kunden realisiert'®: Durch die mit starken Marken verbundene Vereinfa-
chung von Kaufentscheidungen und die Senkung des insoweit empfundenen Kaufrisikos fur
den Kaufer sinkt zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument alternative Anbieter
Uberhaupt in Betracht zieht. Diese praklusive Wirkung von Marken im Kaufentscheidungs-
prozess fuhrt somit zu einer Verschiebung der insgesamt seitens der Kauferschaft investier-
ten Geldmittel zugunsten starker Marken und den dahinterstehenden Unternehmen. Ent-
scheidend ist insoweit der per Marke herbeigefuhrte Differenzierungsgrad eines Unterneh-
mens, infolgedessen Marktanteile nicht nur organisch aufgebaut, sondern insbesondere in
Red-Ocean-Markten'®® auch den Wettbewerbern abgenommen, mithin bewusst und aktiv in
das Marktgeschehen eingegriffen wird. Inhabern starker Marken kann folglich eine hohe bis
maximale Marktmacht zukommen, die zwar aus betriebswirtschaftlicher Perspektive einem
Idealzustand entspricht, gleichwohl an kartell- und wettbewerbsrechtliche Grenzen nach
GWB und UWG stoflt. Dazu ist zunachst beachtenswert, dass dem Markenrecht relativ zu
anderen Immaterialglterrechten eine Sonderstellung zukommt'®': Wahrend beispielsweise
Patent-, Muster- und auch das Urheberrecht in die Freiheit des (Produkt-)Wettbewerbs ein-
griffen, indem sie dem Rechtsinhaber eine ausschlieldliche, auch monopolistisch nutzbare
Marktposition im Hinblick auf Herstellung und Vertrieb von Waren und Dienstleistungen ein-
raumten, beschranke das Markenrecht die Freiheit, Waren und Dienstleistungen am Markt
anzubieten, gerade nicht.'2 Vielmehr mache eine Marke sinnvollen Wettbewerb erst mog-
lich, indem sie die Nachfrage auf diejenigen Waren und Dienstleistungen lenke, die positive
Resonanz bei den Abnehmern gefunden habe.'®® Dies wiederum filhre dazu, dass auch der

Wettbewerb in Attraktivitat und Qualitat seiner Angebote investiere — mit der Folge einer sich

157 Vgl. Definition Martinek, in: Martinek/Semler/Flohr, Handbuch Vertriebsrecht, § 2 Rn. 64.
158 Burmann/Halaszovich/Schade/Piehler, Identitdtsbasierte Markenfiihrung, S. 12.

159 Burmann/Halaszovich/Schade/Piehler, Identitdtsbasierte Markenfiihrung, S. 25 m.w.N.

160 Haberstock, Definition Blue-Ocean-Strategie, Gabler Wirtschaftslexikon.

161 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

162 Kyr, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

163 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.
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insgesamt verbessernden Situation flr die Nachfrager, die Marken sodann bestimmungsge-
mafR zur Orientierung im Produktangebot nutzen kénnen.'®4 Die Marke stelle somit ein un-
verzichtbares Element des Wettbewerbes dar, unterliege jedoch dem Gebot der Wettbe-
werbsneutralitat, wonach der Markenerwerb als solcher mdglichst wettbewerbsneutral sein
musse, infrage kommende Wettbewerber also durch die Marke und den mit ihr verbundenen
Schutz nicht (splrbar) eingeschrankt werden diirften'65. Dies stellt sich hinsichtlich kreativer
Gestaltungen bei praktisch unbegrenzten Alternativen regelmafig als unproblematisch
dar'®®, kann jedoch — wie das vorliegende Fallbeispiel zeigt — bei ungleich weniger variablen
Zeichenformen, insbesondere im Falle von abstrakten Farbmarken, zu einer spirbaren Be-
einflussung des Wettbewerbs und der Entstehung absoluter Schutzhindernisse (siehe auch
Teil B, Il, Nr. 2) fihren — an die sich auch wettbewerbsrechtliche Anspriiche wegen lauter-
keitsrechtlicher Verwechslungsgefahr nach § 5 Il UWG und gezielter Behinderung nach § 4
Nr. 4 UWG anschliel3en kénnen. In diesem Zusammenhang bedeutsam ist, dass das Mar-
kenrecht Uber einen langen Zeitraum gleichermafen in Rechtsprechung und Literatur als lex
specialis gegenuber dem Lauterkeitsrecht angesehen wurde, sog. Vorrangtheorie des Mar-
kenrechts, mittlerweile nach wohl herrschender Meinung jedoch eine vollstandige An-
spruchskonkurrenz insbesondere von § 4 UWG gegenuber den §§ 14 11 Nr. 3, 15 Ill MarkenG
bejaht wird, etwaige Anspriiche mithin nebeneinander bestehen kénnten.'®” Dariiber hinaus
kénnen bei einer starken Markenbekanntheit, die eine splrbare Veranderung im Markt, je-
denfalls aber die Zentralisierung einer weit iberwiegenden Anzahl der potenziell in Betracht
zu nehmenden Konsumenten bei einem Unternehmen bedingt, die rechtlichen Schranken fiir
marktbeherrschende Unternehmen nach den §§ 19 ff. GWB einschlagig sein. Liegen die Vo-
raussetzungen einer Marktbeherrschung nach § 18 | GWB sowie ein kartellrechtlicher Ver-
sto nach den §§ 19 ff. GWB vor, kédnnen sich neben weiteren Rechtsfolgen insbesondere
auch Beseitigungs-, Unterlassungs- und Schadenersatzanspriiche nach den §§ 33 ff. GWB
anschlielten. Eine marktbeherrschende Stellung wird geman § 18 IV GWB schon bei einem
Marktanteil von 40 % vermutet, der hinsichtlich des Fallbeispiels der Sparkassen-Finanz-
gruppe zumindest in ausgewahlten Betatigungsfeldern realiter auch dauerhaft tGberschritten
wird 88, Zudem unterlag die Finanzgruppe in friiheren Verfahren gerade aufgrund ihrer inso-
weit auch gerichtlich festgestellten, marktbeherrschenden Stellung im Streit mit konkurrieren-
den Kreditinstituten.'®® Festzuhalten bleibt, dass eine hohe Markenbekanntheit betriebswirt-

schaftlich angestrebte Effekte, insbesondere die Gewinnung von Marktanteilen auch

164 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

165 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 153-154.

166 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 155.

167 Jéinich, in: MiiKoUWG, UWG, § 4 Nr. 1, Rn. 11; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 2 Rn. 2;
Kohler, GRUR 2007, 548; BGH, Urteil v. 15.08.2013, I ZR 188/11, GRUR 2013, 1161.

18 Vgl. Sonntag, Effizientes Teamwork, Sparkassen-Zeitung.

169 BGH, Beschluss v. 28.06.2011, KZR 82/10; OLG Miinchen, Urteil v. 17.06.2010, U (K) 1607/10, GRUR-
RR 2010, 396.
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zuungunsten des Wettbewerbs, zwar herbeifiihren kann, aus juristischem Blickwinkel spezi-
ell diese Wirkung von Marken in der Unternehmenspraxis jedoch (auch) veritable Problem-

stellungen und Rechtsrisiken eréffnen kann.

D. Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und aus offentlichen
Rechtsstreitigkeiten resultierenden Reputationsrisiken am Fallbeispiel des Rechts-
streits zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) und Banco
Santander S. A.

I. Chronologie und Instanzenzug

1. Anmeldung und Registrierung der Farbmarke ,,Rot (HKS 13)“

Ausgangspunkt und zugleich Gegenstand des insgesamt Uber sieben Jahre andauernden
Rechtsstreits zwischen dem Markeninhaber Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
(DSGV) und Banco Santander S. A. (Santander) ist die am 07.02.2002 angemeldete, abs-
trakte Farbmarke Rot, die unter dem HKS-Code'"° ,13“ (Verkehrsrot) beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) zur Eintragung angemeldet'”", gleichwohl mit Entscheidung
vom 04.09.2003 aufgrund Bestehens von absoluten Schutzhindernissen nach § 8 Il Nr. 1,
Nr. 2 MarkenG zuriickgewiesen wurde.'”? Dabei stlitzte sich das DPMA wesentlich auf die
Feststellung, wonach dem einzutragenden Rotton keine ausreichende originare Unterschei-
dungskraft zukame. In Reaktion auf die Abweisung legte der Markeninhaber DSGV Erinne-
rung gemalf § 64 MarkenG ein, prasentierte ein marktforscherisch erstelltes, demoskopi-
sches Gutachten der Ipsos GmbH vom 24.01.2006 (zur Anwendung, aber auch Problematik
demoskopischer Gutachten vgl. Teil B, I, Nr. 1, Teil C, Il, Nr. 1) und beschrankte die Anmel-
dung auf Bankdienstleistungen fiir Privatkunden in Klasse 36 gemaf Nizza-Klassifikation. 73
Gemal dieses sog. IPSOS-Gutachten ergab eine in den Monaten November und Dezember
des Jahres 2005 durchgefiihrte Verkehrsbefragung einen Quotienten von 67,9 % der befrag-
ten Personen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, die die Farbe HKS 13 im Zusammen-
hang mit Finanzdienstleistungen den Sparkassen zuordneten.'” Dies wiederum veranlasste
das DPMA dazu, eine ausreichende Verkehrsdurchsetzung und somit auch ein Vorliegen der
Voraussetzungen des § 8 Ill MarkenG anzunehmen, infolge dessen die bestehenden abso-
luten Schutzhindernisse aus § 8 Il Nr. 1, Nr. 2 MarkenG Uberwunden werden konnten. Im

Ergebnis wurde die konturlose Farbmarke sodann unter Aufhebung der seitens DSGV

170 Vgl. zu Farbcodes fortfiihrend Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 466.
7! BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 Rn. 1;
BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
172 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, Rn. 1;
BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
173 Hesse, To be continued — again, Deutscher AnwaltSpiegel.
174 Hesse, To be continued — again, Deutscher AnwaltSpiegel.
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angefochtenen Entscheidung am 11.07.2007 unter der Registernummer 30211120 in Klasse
36 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen und im Markenblatt Heft 36 vom
07.09.2007 veroffentlicht. '

2. Léschungsantrage Grupo Santander, Zuriickweisung DPMA

Circa zwei Jahre spater stellte die gegentiber der Sparkassen-Finanzgruppe (im Folgenden
SFG) international, aber auch in deren Heimatmarkt Deutschland aktive Bankengruppe San-
tander (im Folgenden Grupo Santander) am 19.10.2009 zwei Léschungsantrage', die je-
weils von der Konzernmutter Banco Santander S. A. sowie der deutschen Tochtergesell-
schaft Santander Consumer Bank AG ausgingen und eine Loschung der registrierten Farb-
marke nach § 50 | MarkenG aufgrund eines nach Auffassung der Antragstellerinnen unver-
andert bestehenden Schutzhindernisses nach § 8 Il Nr. 1, Nr. 2 MarkenG anstrebten. Die
Marke sei nicht unterscheidungskraftig, da sie von zahlreichen Anbietern verwendet wirde,
wahrend auch die strengen Voraussetzungen, unter denen eine Farbe als Herkunftshinweis
verstanden werden konne, nicht erflllt seien.'”” Auch verwiesen die Antragsfiihrer auf ein fir
die Farbe Rot bestehendes, erhebliches Freihaltebedirfnis fur alle Wettbewerber (vgl. Teil
B, I, Nr. 2, Il, Nr. 1), da es sich um eine besonders ausdrucksstarke und werbewirksame, in
der Produktkommunikation also sehr haufig und auch von anderen Anbietern genutzte Farbe
handle, der auch der Rang der nach Blau zweitbeliebtesten Farbe im Bankensektor zu-
komme.'7® Ein Entzug der Farbe aus der freien Verwendung fiihre Uiberdies zu einem unzu-
lassigen Wettbewerbsvorteil (vgl. Teil C, I, Nr. 2), in dessen Kontext auch der Umstand,
wonach Rot eine Grundfarbe mit einer nur beschrankten Auswahl an alternativ zur Verfiigung
stehenden Nuancen sei, zu beachten ware.'”® Gerade diesem besonders starken Freihalte-
bedurfnis gegenuber genlge eine Verkehrsdurchsetzung von 67,9 % folglich nicht. Vielmehr
sei eine nahezu einhellige Durchsetzung erforderlich, die zu keinem Zeitpunkt vorgelegen
habe, wahrend erganzend auch der zur Eintragung mafgebliche Wert von 67,9 % aufgrund
vermeintlich methodischer Mangel des IPSOS-Gutachtens in Zweifel zu ziehen sei.'® Diesen
auch durch weitere demoskopische Gutachten gestitzten Loschungsantragen trat der Mar-
keninhaber DSGV entgegen, indem er die Bedenken an der Validitat des IPSOS-Gutachtens
zurlckwies, ein weiteres Gutachten aus Juni 2011 vorlegte und auf eine hinreichend nach-

gewiesene Verkehrsdurchsetzung insistierte. Dazu fuhrte der DSGV die seit den 1960er

175 Hesse, To be continued — again, Deutscher AnwaltSpiegel;
Deutsches Patent- und Markenamt, Markenblatt Nr. 36 vom 07.09.2007, S. 16580.
176 Weschke, Rotton HKS 13, Sparkassen-Geschichtsblog.
177 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, Rn. 1;
BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
178 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
179 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
180 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
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Jahren und insoweit Uber 50 Jahre andauernde, groflachige Verwendung des in Rede ste-
henden Rottons flr den werblichen Auftritt der Sparkassen-Finanzgruppe sowie die damit
verbundenen, erheblichen finanziellen Aufwendungen an, die Uberdies auch relativzum Wer-
beaufwand des Wettbewerbs als erheblich anzusehen seien (vgl. Teil C, I, Nr. 1, Nr. 2 zur
Verwendung von Marken in der operativen Marketing- und Offentlichkeitsarbeit). '8! Der Ver-
band verwies parallel auf eine Branchenlibung, wonach die relevanten Wettbewerber farblich
codiert auftraten (vgl. Teil C, |, Nr. 2, Transportfunktion von Marken)'®2 und es sich bei der
Eintragung der Marke aufseiten des DPMA um einen beginstigenden Verwaltungsakt
handle, an dessen Aufhebung enge, vorliegend nicht erfiillte Anforderungen zu stellen
seien.'® Der DSGV beantragte damit verbunden die Zurlickweisung der Léschungsantrage,
dem das DPMA nach Verbindung beider Ldschungsantrage mit Beschluss vom
24.04.2012"84 entsprach. Zur Begriindung fliihrte das DPMA an, dass die angegriffene Marke
zwar nicht originar unterscheidungskraftig sei, eine ausreichende Verkehrsdurchsetzung im
Sinne des § 8 Il MarkenG gleichwohl durch die IPSOS-Gutachten nachgewiesen worden
sowie die Art und Weise der marktforscherischen Fragestellungen, aus der sich die seitens
Grupo Santander angefihrten methodischen Mangel des Gutachtens ergeben sollten, nicht

Zu beanstanden seien. 18

3. Beschwerdeerhebung und BPatG-Beschluss — 33 W (pat) 33/12

In Reaktion auf die Entscheidung des DPMA wandten sich die Léschungsantragstellerinnen
mit einer Beschwerde an das Bundespatentgericht (BPatG) und beantragten die Aufhebung
des DPMA-Beschlusses vom 24.04.2012 sowie die Anordnung zur Loschung der zugunsten
des DSGV eingetragenen Farbmarke. Dazu legten sie ein weiteres demoskopisches Gutach-
ten des IfD Allensbach Uber eine im Marz 2012 durchgefihrte Verkehrsbefragung tber die
Bekanntheit der Farbe Rot in Verbindung mit Finanzinstituten vor und beriefen sich im Ubri-
gen auf die schon vorgebrachten Griinde zur nach Auffassung der Grupo Santander nicht
nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung und die an eine solche zu stellenden, hohen Anfor-
derungen.'® Der DSGV beantragte dem entgegentretend die Zurlickweisung der Be-
schwerde vor dem BPatG und erklarte das vorgelegte Gutachten des IfD Allensbach fiir me-
thodisch unzureichend sowie selbst minimalen demoskopischen Standards nicht entspre-

chend.'® Das BPatG setzte das Beschwerdeverfahren zunachst aus und legte dem

181 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

182 Vgl. BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844
zum Beispiel-Farbtonen Blau fiir Deutsche Bank, Griin fiir Dresdner Bank.

183 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

184 DPMA, Beschluss v. 24.04.2021, 302 11 120.4/36 — S 270/09.

135 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

136 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845.

187 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845.
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Europaischen Gerichtshof (EuGH) insgesamt drei Fragen zur Vorabentscheidung vor, die
wesentlich die europarechtskonforme Auslegung von Richtlinien zum Inhalt hatten und auf
einerseits den notwendigen Zuordnungsgrad bei Verbraucherbefragungen sowie anderer-
seits den zur Loschungsentscheidung malRgeblichen Zeitpunkt zwischen Markenanmeldung
und -eintragung, respektive der Erlangung einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung, ab-
stellten.® Darliber hinaus bestétigte das BPatG die Markenfahigkeit des in Rede stehenden
Rottons auch unter Wiirdigung der insoweit einschlagigen europaischen Rechtsprechung'@®,
verneinte gleichwohl das Vorliegen einer originaren Unterscheidungskraft der abstrakten
Farbmarke Rot, da gerade solche Grundfarben nur unter aufergewdhnlichen Umstanden
unterscheidungskraftig seien — namlich dann, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistun-
gen, flur die die Marke angemeldet wird, sehr beschrankt und der maf3gebliche Markt sehr
spezifisch seien. Beide Tatbestandsvoraussetzungen lagen im Falle von HKS 13 jedoch nicht
vor.'® In Bezug auf den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemaf § 8 Il
MarkenG flhrte das BPatG ferner aus, dass unter Wirdigung der Gesamtumstande beson-
ders aussagekraftige Nachweise erforderlich seien, um im Falle von konturlosen Farbmarken
ein Uberwinden von absoluten Schutzhindernissen zu rechtfertigen. Dabei befand das BPatG
einen Durchsetzungsgrad von 50 % fur unzureichend und forderte stattdessen eine Uberra-
gende, den Wert von zwei Dritteln noch deutlich Ubersteigende Durchsetzung von mindes-
tens (starren) 70 %. In Bezug auf den zur Entscheidung mafgeblichen Zeitpunkt der Erlan-
gung ausreichender Verkehrsdurchsetzung stellte das Gericht fest, dass der geforderte
Durchsetzungsgrad von 70 % zum Eintragungszeitpunkt sicher nicht erreicht worden sowie
ein Ruckschluss auf den zum Anmeldezeitpunkt erreichten Durchsetzungsgrad problema-

tisch und insoweit nicht eindeutig durchfiihrbar sei. "

4. EuGH-Urteil — C-217/13

Der europaische Gerichtshof beantwortete die ihm vorgelegten Fragen dergestalt, dass unter
umfassender Wirdigung der Gesichtspunkte, die zeigen kdnnen, dass eine fragliche Marke
infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, sich zwar herausstellen moge, dass
die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise nicht notwendigerweise fiir alle Kategorien
von Marken die gleiche ist und dass daher bei Marken bestimmter Kategorien die Feststel-
lung der Unterscheidungskraft, einschlie3lich der infolge Benutzung erworbenen, schwieriger
sein konne als bei Marken anderer Kategorien, die richtlinienkonforme Auslegung'®? indes-

sen keinen Raum fir eine Unterscheidung zwischen Markenkategorien lasse, sodass die

188 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.
1% EuGH, Slg. 2003, 1-3793;
BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 845.
190 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845.
191 BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 848f.
192 Gemeint ist Richtlinie 2008/95, insbesondere Art. 2, Art 3 1 lit. b), III der Richtlinie.
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Kriterien fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft konturloser Farbmarken — und das ist
entscheidend — einschlief3lich der infolge ihrer Benutzung erworbenen, dieselben wie die fur
andere Kategorien von Marken geltenden seien.'% Daraus folgend rechtfertigten auch die
sich aus der Ermittlung der Unterscheidungskraft fir Marken bestimmter Kategorien mitunter
ergebenden Schwierigkeiten nicht die Aufstellung strengerer Beurteilungskriterien flr diese
Unterscheidungskraft gegeniber des bei anderen Markenkategorien angewandten Mal3sta-
bes.® Konkret erklarte der EuGH den seitens des BPatG als zwingende Voraussetzung
ausgewiesenen, starren Prozentsatz von 70 % in der Zuordnung von Marken zu Markenin-
haber fiir das Unionsrecht verletzend und insoweit unzulassig.'®® Ferner bestatigte das Ge-
richt die Unanwendbarkeit des § 8 Il Nr. 1 bis 3 MarkenG bei Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 50 Il S. 2 MarkenG, in dessen Rechtsfolge eine Nichtigerklarung dann nicht mehr
moglich ist, wenn die Marke zwar entgegen § 8 Il Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen wurde,
bis zum Zeitpunkt des Antrages auf Ldschung jedoch eine ausreichende Verkehrsdurchset-

zung erlangt hat.%

5. BPatG-Beschluss — 25 W (pat) 13/14

Das Bundespatentgericht stellte mit Beschluss vom 08.07.2015, auch unter Beriicksichtigung
weiterer, zwischenzeitlich eingebrachter Gutachten und Schriftsatze der Prozessparteien,
fest, dass die Beschwerden der Loschungsantragsstellerinnen gemal §§66 1 S. 1, II, 97 Il,
54 11, 50 MarkenG zulassig und Uberdies auch begriindet seien. Dazu flihrte das Gericht wie
schon zuvor aus, dass es der angegriffenen abstrakten Farbmarke an originarer Unterschei-
dungskraft im Sinne des § 8 Il Nr. 1 MarkenG mangele und eine Verkehrsdurchsetzung ge-
maf § 8 Ill MarkenG zu Gunsten des Markeninhabers zu keinem der mafigeblichen Zeit-
punkte, mithin weder zum Anmelde- noch zum Zeitpunkt der Léschungsantrage, vorgelegen
habe.'¥” Ferner seien die schon im Eintragungsverfahren sowie im Loschungsverfahren vor-
gelegten Gutachten des DSGV nur wenig dazu geeignet, eine Verkehrsdurchsetzung zu den
malfgeblichen Zeitpunkten zu belegen, wahrend Uberdies und unter Berticksichtigung der
seitens der Léschungsantragsstellerinnen vorgebrachten Gutachten auch ein Zuordnungs-
grad in den maR3geblichen Verkehrskreisen von mindestens 50 % nicht als erwiesen ange-
sehen werden konne.'®® Damit verbunden verwies das BPatG abermals auf das hohe Frei-
haltebedurfnis der Grundfarbe Rot und deren Verwendung in unterschiedlichen Branchen
beziehungsweise zu divergierenden Zwecken und negierte unter Anfihrung des polypolisti-

schen Marktumfelds und einer beispielhaften Auflistung die Farbe Rot nutzender

19 FuGH, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 46.

1% FuGH, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 47.

195 EuGH, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 48f.

19 EuGH, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 58ff.
197 BPatG, Beschluss v. 07.05.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796, 797.
198 BPatG, Beschluss v. 07.05.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796, 797.
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Kreditinstitute im Beschlusstext selbst auch das Vorbringen des DSGV, wonach im nationa-
len Bankensektor eine klare Farbzuordnung zu den jeweiligen Marktakteuren bestiinde.®®
Im Ergebnis hob das BPatG den Beschluss des DPMA vom 24.04.20212 auf und ordnete die
Léschung der Marke 30211120 an.

6. Revision und BGH-Beschluss — | ZB 52/15

Infolge des die Rechtsbeschwerde zulassenden BPatG-Beschlusses wandte sich der Mar-
keninhaber (DSGV) im Wege der Revision an den Bundesgerichtshof (BGH), nach dessen
Auffassung die Rechtsbeschwerde gleichermafen zuldssig wie begriindet war.2° Zwar
folgte der BGH dem BPatG dergestalt, dass der konturlosen Farbmarke fiir die in Rede ste-
henden Dienstleistungen die originare Unterscheidungskraft fehle und eine Verkehrsdurch-
setzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht festgestellte werden
kdnne, negierte gleichwohl die Feststellung des BPatG, wonach eine Verkehrsdurchsetzung
zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Léschungsantrag nicht nachgewiesen sei. Dazu
fuhrte der BGH aus, dass das BPatG zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass eine Ver-
kehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Beschwerde nicht festzustellen
sei.??! Vielmehr habe der Markeninhaber den Beweis fiir den mafRgeblichen Zeitpunkt auf-
grund einer Gesamtschau der Umstande gefiihrt, die bei der Beurteilung der Verkehrsdurch-
setzung heranzuziehen seien.?? Dabei stellte der BGH insbesondere auf das sog. Pfliger-
Gutachten vom 20.02.2013 (Auftraggeber: DSGV), das IfD-Gutachten vom 19.01.2015 (Auf-
traggeber: Grupo Santander) sowie die vom BPatG festgestellte Intensitat, die geographi-
sche Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke sowie den Werbeaufwand des
Markeninhabers und seiner Mitgliedsunternehmen fiir die Marke ab — in deren Ergebnis zum
auch nach Auffassung des BGH mafgeblichen Zeitpunkt, namlich im Moment der Entschei-
dung Uber den Loéschungsantrag, konkret zum Schluss der miindlichen Verhandlung unter
Wirdigung der Gesamtsachlage, eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen sei. Diese sei auch
durch die weiteren seitens der Léschungsantragsstellerinnen vorgelegten demoskopischen
Gutachten nicht zu widerlegen.?%® Die Annahme des BPatG, wonach die abstrakte Farb-
marke sich in diesem Moment nicht im Verkehr durchgesetzt habe, hielte der rechtlichen
Nachprufung nicht stand. Insbesondere habe das BPatG die zugunsten einer Verkehrsdurch-
setzung streitenden Umstande nicht in der erforderlichen Gesamtschau gewurdigt und
rechtsfehlerhaft zu strenge Malistdbe an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ange-

legt.2* Weiter beanstandete der BGH im Einzelnen die fehlerhafte Bewertung und

199 BPatG, Beschluss v. 07.05.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796, 798.

200 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1168f., Rn. 10.
201 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1173f., Rn. 56.
202 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1173f., Rn. 56.
203 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1173f., Rn. 56ff.
204 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1174, Rn. 58.
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Interpretation insbesondere des Pflliger-Gutachtens durch das BPatG und wies dessen An-
nahme, wonach das Gutachten aufgrund methodischer Mangel unbrauchbar sei, zurtick.2%
Vielmehr enthalte auch das seitens der Ldschungsantragsstellerinnen vorgebrachte IfD-Gut-
achten methodische Fehler, da es aufgrund der Frageformulierungen zu einer suggestiven
Beeinflussung der Probanden habe kommen kénnen.?% Der BGH entschied den Rechtsstreit
abschliefend und insoweit auch abweichend zu § 89 IV S. 1 MarkenG. Begriindet wurde
diese Entscheidung mit einer einschrankenden Auslegung der Norm nach teleologischen
Gesichtspunkten, die insbesondere auch ein Abweichen von der Vorschrift aus Griinden der
Prozessokonomie ermogliche.?°” Unter Wirdigung des zum fraglichen Zeitpunkts bereits
Uber sechs Jahre andauernden Rechtsstreits und des Gebots eines effektiven Rechtsschut-
zes nach Art. 19 IV GG sei die mit einer Zuriickweisung an das BPatG verbundene Verfah-
rensverzogerung, auch im Lichte potenzieller finanzieller Mehrbelastungen fiir eine erneute
Beweiserhebung, fir den Markeninhaber nicht mehr hinnehmbar, wenn die Sache (inhaltlich)
zur Endentscheidung reif sei.?®® Der BGH hob damit verbunden den Beschluss des BPatG
vom 08.07.2015 auf und wies die Beschwerden gegen die Entscheidung des DPMA zurtick.
Der Rechtsstreit wurde somit, auch unter Beachtung der §§ 308 ZPO, 89 IV S. 1 MarkenG?2%,

zugunsten des Markeninhabers DSGV entschieden.

7. Fortsetzung des Rechtsstreits, Einigung und Vergleich

Neben dem Rechtsstreit zum Markenschutz der konturlosen Farbmarke HKS 13 war parallel
ein weiteres Rechtsverfahren zwischen dem DSGV und der Grupo Santander anhangig, das
jedoch vom Markeninhaber auf Klagerseite ausging und die Geltendmachung von Unterlas-
sungsanspriichen nach § 14 MarkenG zum Ziel hatte.?'? Streitgegenstandlich war insbeson-
dere die Benutzung des fraglichen Rottons durch die Santander-Bank im Kontext von Spon-
soring-Aktionen (Banden- und Bannerwerbung Formel 1), aber auch mittels Logos fiir und
bei digitalen Angeboten (Homepage, Online-Banking).2' Diesbezliglich liet der BGH die
Moglichkeit markenrechtlicher Unterlassungsanspriiche aufgrund von Verwechslungsgefahr
und Bekanntheitsschutz nach § 14 1l Nr. 2, Nr. 3, V MarkenG bereits anklingen?'?, verwies
die Streitsache jedoch zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurlick an das Beru-

fungsgericht (OLG Hamburg). Dort indessen wurde der Rechtsstreit nicht im Urteilswege,

205 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1176, Rn. 84.

206 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1176, Rn. 891f.

207 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1178, Rn. 115 m.w.N.

208 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1178, Rn. 116.

209 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1178, Rn. 117.

20 Instanzenzug: LG Hamburg, Urteile v. 24.02.2011, 315 O 263/09, 315 O 263/10; OLG Hamburg, Urteil v.
06.03.2014, 5 U 82/11; BGH, Urteil v. 23.09.2015, I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201; OLG Hamburg, 5 U
82/11, ohne Verfahren per Vergleich erledigt.

21l BGH, Urteil v. 23.09.2015, 1 ZR 78/14, GRUR 2015, 1201ff,, Rn. 8.

212 BGH, Urteil v. 23.09.2015, 1 ZR 78/14, GRUR 2015, 1201, 1208, Rn. 61.
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sondern durch Einigung und Vergleich beendet, der eine Reduzierung des Roteinsatzes
durch Grupo Santander insbesondere fir Filialen und bei werblichen Aktivitaten in Deutsch-
land vorsah und nach Aussage des DSGV seit 2019 auch operativ in die Wege geleitet

wurde.?213

Il. Mediale Rezeption und reputative Auswirkungen des Rechtsstreits

1. Offentliches Interesse und Narrativ in Fach- und Leitmedien

Ein gesteigertes offentliches Interesse an dem Verhaltnis zwischen der Sparkassen-Finanz-
gruppe und Banco Santander lasst sich quantitativ zumindest fragmentar nachvollziehen,
indem die Suchbegriffe ,Sparkasse“ und ,Santander” als miteinander verbundene Schlag-
worte und in Bezug auf die relative Haufigkeit einschlagiger Suchanfragen bei der marktfiih-

renden Suchmaschine Google ausgewertet werden:

Interesse im zeitlichen Verlauf

|4

o <L

Hinweis Hinweis

Abbildung 1: Relative Haufigkeit von Google-Suchanfrage zu der Schlagwortkombination

~Sparkasse” und ,Santander®, Quelle: Google Trends, eigene Abfrage.

Es fallt auf, dass sich insbesondere wahrend des Rechtsstreits ein gegenlber den Zeitperi-
oden vor Beginn und nach Beendigung des Prozesses hdheres relatives Interesse an der
Schlagwortkombination abzeichnet. Diese Kombination allein erlaubt zwar nur eine nahe-
rungsweise Beurteilung des offentlichen Interesses, da die inhaltlichen Zielsetzungen der
Suchanfragen nicht exakt bestimmt werden kénnen?'4, legt jedoch die Hypothese nahe, wo-

nach auch in den frilhen 2010er-Jahren und der seinerzeitigen Diffusion online-basierter

213 Albert, Streit um Farbmarke Rot, JUVE; DSGV e. V., Farbmarkenstreit, Pressemitteilung.

214 Neben dem in Rede stehenden Farbstreit konnte die Suchkombination beispielsweise auch auf einen Preis-
Leistungs-Vergleich der konkurrierenden Institute hindeuten, der aufgrund unterschiedlicher Zielgruppen
und im Hinblick auf das abfallende Interesse nach Streitbeendigung 2019 zwar unwahrscheinlich, gleich-
wohl denkbar ist.
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Medien bereits ein Uber das Fachpublikum hinausgehendes Interesse an dem Farbmarken-
streit bestanden haben koénnte. Eine Konkretisierung ist im Wege inhaltlicher Recherchen
mdglich, die eine zumindest grobe Rlckdatierung erster journalistischer Beitrage zur Ausei-
nandersetzung auf das Jahr 2009 zulassen?' und fiir den Gesamtzeitraum der Suchanfra-
gen bis heute einen Wert von insgesamt circa 64.000 Ergebnissen zu der spezifischeren
Wortkombination ,Sparkasse”, ,Santander”, ,Streit", ,Rot" ausweisen.?'® Auffallig ist die me-
diale Durchdringung in einem sehr hohen Anteil bundesweit als Leitmedien anerkannter
Quellen wie beispielsweise Der Spiegel, Tagesschau, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Die Zeit, Stiddeutsche Zeitung, Die Welt, Tagesspiegel, Wirtschaftswoche, Mana-
ger-Magazin, Focus sowie (international) Neue Ziircher Zeitung, aber auch in betriebswirt-
schaftlich-marketingorientierten Fachpublikationen wie HORIZONT und WUV (Werben und
Verkaufen).2'” Daneben wird der Konflikt in juristischen Publikumsmedien wie beispielsweise
Legal Tribute Online, JUVE und Beck-Online, aber auch auf zahlreichen Online-Angeboten
und Blogs von (GroB-)Kanzleien und weiteren Rechtsdienstleistern thematisiert.?'® Unstrittig
ist somit, dass der Streit zwischen DSGV und Grupo Santander, gerade angesichts der be-
trachtlichen Reichweiten, die oben genannte Medien bereits fiir sich stehend, mehr noch in
einer kumulativen Betrachtung?'9, erreichen, auf ein hohes Medieninteresse gestoRen ist und
auch die in Teil C vorgestellten Reputations- und Werbewirkungen hat entfalten kdnnen. Ins-
besondere in der juristischen Fachliteratur hat der Konflikt dariiber hinaus Eingang in diverse
Standardwerke gefunden??, ist Gegenstand zahlreicher juristischer, auch internationaler
Aufsatze und Kommentierungen??' und gab Anlass zu ebenso haufigen fachlichen News-
Meldungen??2. Inhaltlich stellen die Fachpublikationen mehrheitlich auf eine Paraphrase,
schwerpunktorientierte Zusammenfassung oder Einordnung der ergangenen Rechtspre-
chung mit Blick auf kinftige Markenrechtsverfahren ab, duern im Einzelfall jedoch auch
konfrontative Kritik an der schon im BGH-Beschluss??® bemangelten Praxis des BPatG, auf
starre ProzentgroRen bei der Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung zu insistieren.?* Er-
kennbar wird zudem eine Einschatzung aus dem Fachpublikum, wonach der BGH-Beschluss

zugunsten des Markeninhabers einer konturlosen Farbmarke zwar die Aufgabe der 70-

215 Vgl. mit Verweis auf Konflikt zwischen DSGV und Santander: Bastian/Kohler, Sparkassen sehen rot, Han-
delsblatt.

216 Quelle: Eigene Google-Abfrage zu Stichworten ,,Sparkasse*, ,,Santander®, ,,Streit*, ,,Rot*.

217 Quelle: Eigene Google-Abfrage ,,Sparkasse®, ,,Santander*, ,,Streit“, ,,Rot“, Ergebnisseiten.

218 Quelle: Eigene Google-Abfrage ,,Sparkasse, ,,Santander*, ,,Streit“, ,,Rot“, Ergebnisseiten.

219 Vgl. Agof, in: Statista, Zeitungen in Deutschland, S. 39ff.

220 Vgl. Kohler, in: Kohler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 12 Rn. 1.35; Mielke, in: BeckOK MarkenR, § 14
Rn. 54; Biischer/Kochenddrfer, in: BeckOK UMV, Art. 8, Rn. 127,
Vof3, in: BeckOK Patentrecht, § 139 Vor §§ 139-142b, Rn. 183.

21 Vgl. Eichelberger, in: GRUR 2016, 138; von Miihlendahl, in: GRUR 2013, 775;
Thiering, in: GRUR 2016, 983; Engels/Hofhuis/Lehr, in: GRUR Int. 2016, 530.

222 Vgl. Redaktion beck-aktuell: BPatG kratzt am Sparkassen-Rot; Vergleich im Farbenstreit zwischen Spar-
kassen und Santander; Bundespatentgericht regt Anderung der Gutachten-Praxis in eigenen Verfahren an.

223 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167.

224 Vgl. von Miihlendahl, in: GRUR 2013, 775, 777.
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Prozent-Grenze zur Folge haben sollte und somit insgesamt eine Starkung der Farbmarke
bewirke??%, der praktische Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung — dies zeigt in sehr instruk-
tiver Weise auch die Urteilsbegrindung selbst — speziell mit Blick auf die Validitat demosko-
pischer Gutachten jedoch weiterhin problematisch sei.??® Insbesondere in Reaktion auf den
BGH-Beschluss??” und den sodann geschlossenen Vergleich kam es neben der juristischen
Kommentierung auRerdem zu einer umfangreichen Medienberichterstattung in deutschen
Popularmedien, die zu Uberwiegenden Teilen edukativ Gber den Verfahrensverlauf berichte-
ten und die wesentlichen Entscheidungsgriinde in zielgruppenadaquat-vereinfachter Darrei-
chungsform erlauterten??8, vereinzelt jedoch auch die vermeintliche ,Absurditat* des Streits
thematisierten??® und diesen beispielsweise als ,wie eine Petitesse wirkend, ein bisschen
lacherlich und kleinlich, irgendwie schrag“2% titulierten. Weitere journalistische Stimmen be-
mangelten das deutsche Markenrecht als antiquiert sowie den in Rede stehenden Konflikt
als selbst fir Fachkundige kaum mehr Gberschaubar.?3' Auch wurde der Sachverhalt zum
Gegenstand satirischer Einlassungen gemacht?? (,Was den Nationalkickern seit Jahren
nicht gelingt, das wollen jetzt die Sparkassen rei3en: die Spanier schlagen [...]?%3). Insbeson-
dere das vermeintliche Delta zwischen einem mehrinstanzlich gefihrten und insoweit auch
kostenintensiven Rechtskonflikt gegenluber einem aus zumindest laienhafter Perspektive
vernachlassigbaren Streitgegenstand stellte ein aus der Massenberichterstattung herausra-
gendes Narrativ dar, infolgedessen auch das allgemeine Meinungsbild in der Bevolkerung

beeinflusst wurde.

2. Wahrnehmung und Wertung in der Bevélkerung

Obschon eine reprasentative Erhebung des Meinungsbildes angesichts des breiten, tber
Jahre aufgebauten Medienechos und der Beschrankung auf das Medium Internet nicht sach-
gemal und Uberdies kaum umsetzbar erscheint, erlaubt die Recherche und Zusammenfih-
rung offentlich geduRerter Meinungsbilder eine zumindest tendenzielle Interpretation der in-
soweit entstandenen Reputations-wirkungen. Auffallend ist eine oftmals von Ironie gepragte,

regelmafig aber auch offen kritische Rezeption des Rechtsstreits aufseiten privater (Internet-

225 Fammler/Hecht, Der BGH sieht rot, LTO;
Hesse, To be continued — again, Deutscher AnwaltSpiegel.

226 Hesse, To be continued — again, Deutscher AnwaltSpiegel.

221 BGH, Beschluss v. 21.07.2016, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167.

228 Vgl. exemplarisch Spiegel Online, Sparkassen einigen sich mit Santander iiber Rot-Ton; Spiege! Online, So
rot diirfen nur die Sparkassen sein;
Spiegel Online, Sparkassen und Santander streiten {iber rote Farbe;
Handelsblatt Online, Sparkassen gewinnen Streit gegen Santander.

22 Spiegel Online, Sparkassen und Santander streiten iiber rote Farbe.

230 Luttmer, Streit um Markenfarbe: Sparkassen sehen Rot, Rheinische Post.

31 Jahn, Antiquiert, FAZ.

232 Die Bank, Einigung im Farbenstreit.

233 Vetter, Sparkassen sehen Rot bei Santander, law blog, Leserkommentare.
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)Nutzer, die — so zu unterstellen: in Verlangerung des leitmedialen Narratives — die vermeint-
liche Trivialitdt des Konflikts bemangelten (,[...] Wird Zeit, daR [sic!] einer diesen Marken-
schutz-Wahn fiir Farben abschafft“234, \Wer keine Sorgen hat, der macht sich welche! [...]*%3)
oder die eigene Missbilligung unmittelbar mit der tbrigen Nutzerschaft teilten (,Dass es Farb-
marken Uberhaupt gibt ist eine Perversion des Marken- und Patentrechts und gehért meines
Erachtens abgeschafft‘?36, \Wenn sich Banken dariiber streiten[,] wem eine Farbe gehort,
dann merkt man langsam, an wen man die Welt abgetreten hat“?%’, ,Und wer zahlt die Zan-

kerei? Natlrlich die Kunden der beiden Banken, sowas von unnotig!“238).

Diese im Hinblick auf die zwar unter rechtlichen Gesichtspunkten problematisch verknappte
und insoweit auch verzerrte, in praxi dennoch beobachtbare gedankliche Verkniipfung der
Kernbotschaften ,Streit“ mit ,Finanzierung durch die eigenen Kunden® stellt im Lichte der
wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse zur Transport- und Vermittlungsfunktion von Mar-
ken ein besonderes Risikofeld dar: Gerade unter Beriicksichtigung des Streitgegenstandes,
namlich der Farbe als oftmals zentraler Bestandteil von Marken, besteht eine hohe Eintritts-
wahrscheinlichkeit flr einen der Marke dauerhaft anhaftenden Reputationsschaden, der
durch die fortgesetzt-redundante Verwendung derart ,strittiger* Farbnuancen im werblichen

Kontext weiter intensiviert und zeitlich noch verlangert werden kann.

3. Gesamtwiirdigung

In der Gesamtwiirdigung des Rechtsstreits zwischen dem DSGV und der Grupo Santander
ist zunachst festzustellen, dass die seitens des Markeninhabers ergriffenen Verteidigungs-
mittel in Reaktion auf die Léschungsantrage der Prozessgegnerinnen insbesondere unter
Berucksichtigung des Markenwertes (vgl. auch Teil C, II, Nr. 1) von 2.817.000 Milliarden USD
(Stand: 2021) und einer Platzierung von Nr. 23 unter den 50 wertvollsten Marken Deutsch-
lands?®® nachzuvollziehen sind und gleichermaRen aus betriebswirtschaftlicher wie juristi-
scher Perspektive auch als geboten erscheinen. Einer Durchsetzung dieser juristischen
Schutzhandlungen mussten umgekehrt erhebliche Griinde entgegenstehen, die einen dahin-
gehenden Verzicht aus allein kommunikativer Perspektive kaum zu rechtfertigen vermégen.
Fraglich ist jedoch, inwieweit 6ffentlich prozessfiihrende Unternehmen neben den Rechts-
verfolgungs- und internen Kosten potenzielle Reputationseinbuf3en berticksichtigen missen,
die den Markenwert langfristig und splrbar herabsenken kénnen. Beachtlich sind diesbezlg-

lich auch die in Teil C, Il, Nr. 1 vorgestellten Markenwert-berechnungsmodelle, die — folgt

234 Vetter, Sparkassen sehen Rot bei Santander, law blog, Leserkommentare.

235 Norddeutscher Rundfunk/Tagesschau, Sparkassen gewinnen Rechtsstreit, Twitter-Post.
236 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sparkasse verliert Prozess ums Rot, Facebook-Post.
237 Siiddeutsche Zeitung, Wem gehort das Rot?, Facebook-Post.

238 Siiddeutsche Zeitung, Wem gehort das Rot?, Facebook-Post.

23 Bowman/Kantar, BrandZ — Top 50 Most Valuable German Brands 2021, S. 93.
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man den in der Unternehmenspraxis haufig genutzten gemischt-qualitativen Ansatzen — eine
Taxierung schon bestehender Konflikte, aber auch kinftiger Rechtsrisiken sowie bis zu ei-
nem gewissen Grad auch eine diesbezlgliche Gefahrengeneigtheit der in Rede stehenden
Marke als Bewertungsgrundlage vorsehen — die sich wiederum, je nach Bestehen von Risi-
ken, drohender Verwirklichung und/oder Risikoprofil, markenwertmindernd auswirken kon-
nen. Damit eng verknupft erscheint der Verweis auf den rechtswissenschaftlich konturierten
Begriff der VerhaltnismaRigkeit angebracht: Der Entscheidung zugunsten eines Verfahrens
wegen Markenrechtsverletzungen oder ein dahingehender Verzicht sollte regelmafig und
auf objektiven Entscheidungsfaktoren beruhend eine Abwagung vorangehen, die auch eine
Prifung einschlagiger Alternativen vorsieht (vgl. dazu Teil E, II). Damit verbunden sind neben
naheliegenden Determinanten wie ein potenziell entstehender Schaden (etwa Produktpira-
terie) und dem werbepsychologischen Wert der angegriffenen Marke auch die mit einem 6f-
fentlichen Rechtsstreit moglicherweise einhergehenden Reputations- im Sinne von Opportu-
nitatskosten zu berutcksichtigen. Im vorliegenden Fallbeispiel rechtfertigt sich die Durchfih-
rung eines auch langwierigen Verfahrens neben dem reinen Markenwert der Sparkassen-
Finanzgruppe allerdings tber den Umstand, wonach gerade Kreditinstitute als Anbieter im-
materieller und in Qualitat einander regelmaRig ebenbirtiger Produkte und Dienstleistungen
im besonderen Male auf die Unterscheidungskraft inrer Marken sowie der damit verbunde-
nen Kommunikation angewiesen sind. Erganzend tritt hinzu, dass es sich mit Blick auf die
oben beschriebene Verhaltnismafigkeit bei den Léschungsantragstellerinnen um im europa-
ischen Markt aktive und bekannte Anbieter derselben (Bank-)Dienstleistungen handelte, die
auch im Heimatmarkt des Markeninhabers tatig waren und somit in direkter Konkurrenz zu
diesem auftraten. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ist zudem anzuflihren, dass es
sich bei dem nationalen Retail-Banking-Markt um einen bereits seit den 1990er Jahren ge-
sattigten Markt handelt?*%, auf dem folgegemaR auch die dazugehdrigen Marktmechanismen
greifen, mithin eine Kaufermarkt-Situation?*' vorherrscht. In dieser besteht nicht (mehr) die
Option auf Gewinnung freier Marktanteile. Es verbleibt lediglich deren Verschiebung zwi-
schen den Wettbewerbsakteuren als Marktbearbeitungsstrategie. Da das Verfahren zwi-
schen DSGV und Grupo Santander au3erdem zwischen vergleichbar potenten Marktteilneh-
mern stattfand und keine unmittelbaren Auswirkungen auf das operative Tagesgeschaft
hatte, mithin keine LeistungseinbuRen gegeniber den (Privat-)Kunden drohten, sind die in-
soweit entstandenen — und gegebenenfalls noch bestehenden — Reputationsschaden im Er-
gebnis der Abwagung als noch tragbar anzusehen. Sie Uberwiegen den rechtlichen Erfolg im
Falle eines Obsiegens nicht (anders beispielsweise markenrechtliche Abmahnung Lego
AIS242),

240 Keck/Hahn, Integration der Vertriebswege, S. 29 m.w.N.

241 Tacke, Definition Kaufermarkt, Gabler Wirtschaftslexikon.

2% Ziegelmayer, Klemmbaustein des AnstoBes, LTO; Die Abmahnung hatte zahlreiche kritische Stimmen in
den Online- und sozialen Medien zur Folge.
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Herauszustellen sind in diesem Kontext die offenkundig gewordenen Variablen ,mediale Re-
zeption“ sowie ,6ffentliche Dimension®. Erstere beschreibt die Wirkung (marken-)rechtlicher
Konflikte auf nicht unmittelbar beteiligte Dritte — dies werden in der Praxis regelmafig die
jeweiligen Kunden/Nachfrager sein, die wiederum durch ihr Kaufverhalten den Markenwert
von Unternehmen ganz erheblich beeinflussen — sowie die aus einem kollektiven Meinungs-
bild eventuell resultierende prajudiziale Wirkung (vgl. dazu Teil E, ). Die ,6ffentliche Dimen-
sion“ beschreibt ein NachaufRendringen von Konflikten durch die Veroffentlichung entspre-
chender Gerichtsbeschlisse und Urteile, die — je nach gesellschaftlicher Bewandtnis — auch
medial aufgegriffen und somit weiterverbreitet werden, mithin schon durch deren alleinige
Existenz dazu geeignet sein kdnnen, Kaufentscheidungen von Konsumenten negativ zu be-
einflussen und die Markenwahrnehmung zu beschadigen. Um diesen zwei vorliegend erar-
beiteten Einflussfaktoren im Sinne einer Handlungsempfehlung — auch unter Berlcksichti-
gung des Fallbeispiels — ausreichend Rechnung zu tragen, werden sie zunachst unter Ein-
bezug der sog. Litigation-PR als Instrument zur professionellen Steuerung von (Rechts-
JKommunikation sowie dartber hinaus im Hinblick auf die Mediation als gegeniiber konven-
tionellen Gerichtsverfahren schnellere und in der Praxis auch diskretere Option naher be-

leuchtet.

E. Litigation-PR und Mediation als strategische Handlungsoptionen

I. Aktive Steuerung des Medienechos durch Litigation-PR

Unter dem Begriff der Litigation-PR ist die kommunikative Begleitung rechtlicher Auseinan-
dersetzungen zu subsumieren?*3, deren Begrifflichkeit sich insbesondere in der US-amerika-
nischen PR-Branche etabliert hat, in Deutschland gleichwohl zwar bekannt ist, sich jedoch
im Verhaltnis zu den Ubrigen Standard-Kommunikationsdisziplinen noch nicht in der Breite
hat durchsetzen kénnen.?** Obschon eine einheitliche Definition im deutschen Sprachraum
(noch) nicht vorliegt, lehnt sich das Schrifttum in der eigenen Ausflillung des Begriffs regel-
mafig an folgende US-amerikanische Definition an: ,Managing the communications process
during litigation or other adjudicatory proceedings so as to affect the outcome or its impact
on the client’s overall reputation“245. Die Litigation-PR basiert wesentlich auf der Annahme,
dass sich die Justiz den Selektions- und Interpretationslogiken der Medien anpasst hat, mit-
hin ein Interdependenzverhaltnis zwischen Justiz und journalistischen Medien besteht, das
eine Verschiebung des Prozessergebnisses zugunsten oder zu zuungunsten der nicht nur

anwaltlich, sondern auch kommunikativ vertretenen Prozesspartei zur Folge haben kann?46,

243 Heinrich, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 24.
24 Heinrich, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 24.
2% Haggerty, An Overview to Litigation PR & Communications.

246 Heinrich, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 25.
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Die Litigation-PR als dazu geeignetes Werkzeug zielt jedoch nicht allein auf den giinstigen
Ausgang eines Rechtskonflikts ab, sondern umfasst in besonderer Weise auch den Schutz
sowie fallweise die Erhéhung der Reputation der beauftragenden Partei.?*” Da 6ffentlichkeits-
wirksam gefiihrte Prozesse haufig zu mindestens einer einseitigen Sichtweise in der Offent-
lichkeit, oftmals jedoch auch einer (Vor-)Verurteilung betroffener Streitparteien flihren248,
stellt die Litigation-PR somit ein (auch anwaltliches) Handwerkszeug beziehungsweise ein
Instrument zur Kontrolle und Steuerung eines ohnehin vorhandenen Medienechos dar, das
abseits des materiell-rechtlichen Ausgangs des Verfahrens?*® moglicherweise auftretende
Wahrnehmungseffekte a priori bertcksichtigt. lhren Ursprung findet die Litigation-PR als
rechtsstreitbegleitende Offentlichkeitsarbeit in den 1980er Jahren in den USA, deren Rechts-
system die Entstehung dieser Dienstleistung gerade erst beglinstigte, wenngleich diese Ent-
wicklung nicht ohne Weiteres auf die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in
Deutschland bertragbar ist.2°° Als prominente Falle der Litigation-PR haben etwa Amanda
Knox?%', Stella Liebeck?%? (beide USA), fir Deutschland jedoch auch Jérg Kachelmann?253,
Thomas Middelhoff?5* oder als Beispiel aus der Unternehmenspraxis die Deutsche Bank?%%
Popularitat erlangt. Trotz des noch minorennen Entwicklungsstadiums der Litigation-PR in
Deutschland wird jedoch eine Zunahme an wissenschaftlichen Publikationen sowie die Ent-
stehung entsprechend zugeschnittener Beratungsdienstleistungen erkennbar, die das Pha-
nomen oftmals aus anwaltlicher Perspektive bearbeiten, in grélieren Werken jedoch auch
weiteren Praxisvertretern wie Journalisten, Kommunikationsmanagern und (ehemaligen)
Vorstanden Raum zusprechen.?% Eine erste empirische Absicherung findet sich in zwei uni-
versitar durchgeflhrten Studien (Der Einfluss der Medien auf Richter und Staatsanwalte,
2009%57; Richter sind auch nur Menschen: Der Einfluss von Medien auf Gerichtsverfahren,
20182%8) sowie weiteren Papers zum Thema?%°. Unter anderem konnte nachgewiesen wer-
den, dass ein Drittel der im Rahmen einer Studie befragten Richter und Staatsanwalte unab-

hangig von deren jeweiligen Mediennutzung einen Einfluss der Medienberichterstattung auf

247 Vgl. Heinrich, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 30.

248 Heinrich, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 26.

2 Heinrich, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 26.

230 Vgl. dazu detailliert Schmitt-Geiger, Deutschland und die USA, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-
PR, S. 57-74.

21 Vgl. ausfiihrlich Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR in der Diskussion, in: Rademacher/Schmitt-
Geiger, Litigation-PR, S. 15ff.

252 Vgl. Schmitt-Geiger, Deutschland und die USA, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 61ff.

253 Vgl. ausfiihrlich Kéhler/Langen, Kachelmann, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 187-202.

254 Vgl. ausfiihrlich Middelhoff, Im Auge des medialen Sturmes, in: Wohlrabe, Litigation-PR,
S. 35-46.

255 Haggerty, Litigation-PR in the USA, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 41-43; Titz/Seusing,
Medienarbeit von Gerichten, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 195-204.

236 Vgl. beispielhaft Wohlrabe, Litigation-PR; Rademacher/Schmitt-Geiger; Litigation-PR; Boehme-Nepler,
Die Offentlichkeit als Richter?; Holzinger/Wolf, Im Namen der Offentlichkeit.

257 Kepplinger/Zerback, Einfluss der Medien, in: Publizistik, 54 (2009), S. 216-239.

258 Consilium GmbH/Kepplinger, Richter sind auch nur Menschen.

2% Vgl. beispielhaft Kepplinger/Zerback, Direct and indirect effects of media coverage;
SCM, (3-4) 2012, S. 473-492.
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das Strafmal} bejahten, wahrend die Starke des Einflusses auch durch das individuelle Me-
dienverhalten der Befragten alterniert wurde?®°. Dabei kam der Art der Medienberichterstat-
tung und der Intensitat der Nutzung ein zwar nicht starker, gleichwohl statistisch signifikanter
Einfluss zu, wahrend neben der Beeinflussung von Richtern und Staatsanwalten auch indi-
rekte Wirkungen auf die Angeklagten festzustellen waren.?®' Zu nennen sind hier die Hohe
der Strafe sowie Straferleichterungen und Strafverscharfungen, nicht jedoch die Schuld-
frage.?®? In der operativen Litigation-PR kénnen die Mandate — einer juristischen Logik fol-
gend — nach Angriffs- und Verteidigungsmandaten untergliedert werden.?%3 Hier wird im Falle
des Angriffsmandates bewusst der Versuch unternommen, Druck auf die Gegenseite auszu-
Uben, um die Vergleichsbereitschaft zu erhdhen.?%* Dies geschehe etwa im Wege klassischer
Kommunikationsformate wie Vorabinformationen, Interviews in TV und Radio, eigenen On-
line-Angeboten (Website) oder redaktionellen Beitrdgen, insbesondere in den Online- und
sozialen Medien.?%5 Demgegeniber stehen Verteidigungsmandate, die vorrangig auf den Er-
halt der Reputation und die Sicherstellung einer positiven Einstellung der Konsumenten ge-
genlber den jeweils angebotenen Waren und (Dienst-)Leistungen des Auftraggebers abzie-
len.2%8 Als haufiger Anwendungsfall sind wirtschaftsstrafrechtliche Auseinandersetzungen
wie beispielsweise kartellrechtliche Konflikte, aber auch markenrechtliche Verfahren wie je-
nes zwischen dem DSGV und der Grupo Santander in Betracht zu nehmen.?” Bei der Durch-
fuhrung eines Verteidigungsmandats wird auf eine moglichst ausgeglichene Berichterstat-
tung hingearbeitet, mithin versucht, einen etwaigen Sensationscharakter abzumildern, an-
stelle ihn wie bei einem Angriffsmandat bewusst aufzubauen.?%® Eine zentrale Bedeutung
kommt in diesem Kontext dem Vertrauen als Ausdruck hoher Reputation zu (vgl. Teil C, I,
Nr. 1 zum Begriff des Vertrauenskapitals), dem aus Perspektive der Litigation-PR ein auch
gegenlber finanziellen Mitteln ungleich hoherer Wert zuzumessen ist.?%° Im Transfer dieser
Erkenntnisse auf das vorliegende Fallbeispiel ist festzustellen, dass es sich bei dem Marken-
rechtsstreit zwischen dem DSGV und der Grupo Santander um einen prototypischen Anwen-
dungsfall der Litigation-PR handelt, in dessen Rahmen der DSGV U(iber weite Teile des Ver-
fahrens aus einer Verteidigungs- sowie die Grupo Santander aus einer Angriffsposition her-

aus agierten. Juristische Fragestellungen zur Beweislast, die auch Gegenstand des Disputs

260 Kepplinger/Zerback, Einfluss der Medien, in: Publizistik, 54 (2009), S. 235.

261 Kepplinger/Zerback, Einfluss der Medien, in: Publizistik, 54 (2009), S. 235.

262 Kepplinger/Zerback, Einfluss der Medien, in: Publizistik, 54 (2009), S. 235.

263 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 2f.

264 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 3.

265 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 3.

266 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 3.

267 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 3.

268 Vgl. Schmitt-Geiger, Rechtskommunikation bei Unternehmenskrisen, in: ThieBen, Krisenmanagement, S.
2971f.; Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe,
Litigation-PR, S. 3.

29 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 7 m.w.N.
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waren?’0, sind flr die allein kommunikative Wirkung des Rechtsstreits weitgehend unbeacht-
lich. Fraglich ist, inwieweit die Ingebrauchnahme von Litigation-PR-Instrumenten den vorlie-
genden Rechtsstreit hatte beeinflussen kénnen. Im Zuge der zahlreich vorgebrachten, oft
strittigen demoskopischen Gutachten ist namlich gerade die Wahrnehmung der Bevolkerung
als vermeintlich ausschlaggebender Faktor und insoweit auch entscheidungsrelevantes Kri-
terium angefihrt worden. Denkbar gewesen ware also die noch intensivere Verwendung des
strittigen Farbtons durch die Sparkassen-Finanzgruppe wahrend des Prozessverlaufs sowie
eine direkte Ansprache der Bevolkerung. Operativ darzustellen ware dies beispielsweise
durch spielerische Umfragen in den sozialen Netzwerken?”! sowie die Durchfiihrung umfang-
reicher KommunikationsmafRnahmen zur farbgeschichtlichen Historie der Finanzgruppe und
der damit verbundenen, tUberragenden Bedeutung der in Rede stehenden Nuance. Entspre-
chende redaktionelle Inhalte sind zwar mittlerweile vorhanden?’?, wurden jedoch erst nach
beziehungsweise erst sehr spat im Verfahrensverlauf entwickelt, sodass eine prominente
Benutzung zu Zwecken der Litigation-PR ausscheidet. Demgegenuber hatte sich aus angrei-
fender Perspektive der Banco Santander die Installation eines ,David-gegen-Goliath“-Narra-
tives?”® als empfehlenswerte Kommunikationsstrategie erweisen kénnen, da gerade die
Sparkassen-Finanzgruppe mit Blick auf die in Deutschland gehaltenen Marktanteile regel-
mafig als Quasi-Monopolist kritisiert wurde und in der Vergangenheit bereits durch eine re-
solute Verteidigung des Rottons aufgefallen war?’4. Gegen die Inanspruchnahme von Litiga-
tion-PR streitet hingegen der Umstand, wonach es sich zwar um einen juristisch diffizilen
Sachverhalt handelte, der jedoch keine direkten Auswirkungen auf die jeweiligen Verhalt-
nisse zwischen den Prozessparteien und deren Kundengruppen hatte. Mindestens nachvoll-
ziehbar und inhaltlich vertretbar erscheint im Ergebnis dieser Uberlegung demnach der Ver-
zicht auf ein bewusstes Offentlichmachen des Konflikts — allerdings unter der Einschrankung,
dass die Deutungshonheit?’® in diesem Fall ohne Weiteres den Medien angetragen und eine
spatere Steuerung des insoweit ungeregelt entstehenden Echos mindestens erschwert, oft-
mals jedoch den noch zur Verfiigung stehenden Handlungsoptionen auch ganzlich entzogen
wird.

Il. Mediation als strategische Handlungsalternative

Im Hinblick auf die Offentlichkeit zahlreicher wirtschaftsrechtlicher Streitigkeiten und die da-
mit verbunden reputativen Unwagbarkeiten (vgl. dazu im Einzelnen Teil C und Teil D, Il) ist

fraglich, mittels welcher Alternativen dieser Publizitatsfaktor eliminiert, mindestens aber

20 Vgl. FuGH, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 780, Rn. 64ff.

27! Zu denken wire an leicht konsumierbare Formate wie ein Quiz oder Gewinnspiele.

272 Siehe etwa Weschke, Rotton HKS 13, Sparkassen-Geschichtsblog;
Weschke, Die Marke, Sparkassen-Geschichtsblog.

23 Wohlrabe, Rechts- und Krisenthemen, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 3.

274 Vgl. Bastian/Kéhler, Sparkassen sehen rot, Handelsblatt.

275 Vgl. fortfithrend zum Begriff der Deutungshoheit im Kontext der Litigation-PR: Schulze van Loon/Ode-
brecht/Penz, Kommunikations- und Rechtsberatung, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 303,
305.
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abgeschwacht werden kann. Als Alternative zu regularen und in der Praxis haufig langwieri-
gen wie kostenintensiven Gerichtsprozessen hat sich die Wirtschaftsmediation als Konflikt-
beilegungs-alternative etabliert. Diese in wesentlichen Aspekten von konventionellen gericht-
lichen Lésungsanséatzen abweichende Handlungsoption?’® wird als ,freiwilliges Verfahren
zwischen eigenautonomen Streitparteien zur Erzielung einer rechtswirksamen Vereinba-
rung“?’’ definiert. Dazu wird das Verfahren von einem neutralen und objektiven Dritten?78,
dem sog. Mediator?”®, durchgefiihrt, der einen bestehenden Konflikt nicht per Urteil oder Be-
schluss entscheidet, sondern die Streitparteien bei der autarken Entwicklung eines Konsen-
ses begleitet?®® und dabei eher moderierend als determinierend in Erscheinung tritt. Im dia-
metralen Gegensatz zum gerichtlichen Verfahren, das sich lediglich an den vom Recht vor-
gegebenen Standardrechtsfolgen orientiere, mithin die eigentlichen Ziele und Bedlrfnisse
der Konfliktparteien aufter Acht lieRe?®!, beriicksichtigt die Mediation insbesondere auch die
wirtschaftlichen, personlichen und ideellen Interessen der Parteien.?®? Die sich insoweit aus
der Mediation ergebende Mdglichkeit, mittels innovativer Lésungsansatze Kooperationsge-
winne zu erzielen und das speziell gewerblichen Rechtsstreitigkeiten inharente Risiko fortfol-
gender Konflikte zu vermeiden?3, erhebt das Streitbelegungsverfahren gerade in sehr stritti-
gen Verfahren zu einer gegenlber dem Gerichtsverfahren mindestens gleichwertigen, je
nach Sachverhalt auch objektiv vorzugswirdigen Alternative — bei der allem voran die lang-
fristige Entscharfung des Konflikts anstelle einer gerichtlich nur fallweisen Klarung im Zent-
rum steht.?®4 Damit verbunden wird nicht der Mediator selbst, sondern die Mediationsparteien
rechtsschopfend tatig, indem sie eine juristisch belastbare Einigung erzielen, die in Fragen
der Rechtssicherheit einem Urteilsspruch nicht nachsteht, folglich vom Rechtssystem ge-
deckt ist?8%, auch die Erlangungen vollstreckbarer Titel ermoglichen kann?® und regelmafig
dem Vergleich nach § 779 BGB entspricht?®’. Dazu jedoch miissen im Mediationsverfahren
die zwingenden gesetzlichen Normen beachtet und diese auch der Abschlussvereinbarung
zugrunde gelegt werden, da die Mediation als in das Rechtssystem eingebettetes Verfahren
andernfalls aufierhalb ebendieses Systems agieren wiirde, sodass die Rechtswirksamkeit
insgesamt verloren ginge, respektive nicht erst erreicht werden kénnte.?88 In Betracht zu neh-

men ist die Mediation ergo in Konflikten, deren zugrunde liegender Sachverhalt eine

276 Vgl. fortfithrend Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 20 m.w.N.
277 Berger/Ukowitz, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 105.
278 Berger/Ukowitz, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 105.
27 Die minnliche Form beriicksichtigt in gleicher Weise auch das weibliche Geschlecht.
280 Vgl. Gergen, Mediation und Translation, S. 82ff. m.w.N.
81 Gergen, Mediation und Translation, S. 70.
282 Gergen, Mediation und Translation, S. 71.
283 Gergen, Mediation und Translation, S. 72.
284 Gergen, Mediation und Translation, S. 71f.
85 Berger/Ukowitz, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 105.
286 Vgl. Gergen, Mediation und Translation, S. 118f. m.w.N;
Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 339ff.
287 Behme, Rechtliche Grenzen Mediation, in: Anwaltsblatt, (1) 2017, S. 19 m.w.N.
288 Berger/Ukowitz, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 106.
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auBergerichtliche Einigung durch Vergleich zuldsst.?®® In Bezug auf den gewerblichen
Rechtsschutz ist dabei grundsatzlich von einer Vergleichsfahigkeit auszugehen, da die Inha-
ber gewerblicher Schutzrechte frei Uber insoweit bestehende Anspriiche disponieren kon-
nen?®° — davon nicht umfasst ist jedoch die Entscheidung tiber den Bestand solcher Schutz-
rechte. Diese bleibt den Gerichten vorbehalten und kann demzufolge auch nicht Gegenstand

einer Mediationsvereinbarung sein.?%

In Deutschland ist das Verfahren mittels des Mediationsgesetzes von 2012 geregelt, das
grundlegende Voraussetzungen fir ein aul3ergerichtliches Mediationsverfahren festlegt und
auch Bedingungen fir das laufende Mediationsverfahren normiert. Neben der Freiwilligkeit
und Eigenverantwortlichkeit der Parteien?°? bestehen dariiber hinaus weitere Grundsatze in
Bezug auf eine Mitwirkungspflicht der Parteien, welche die Neutralitat und Prozessverant-
wortung des Mediators sowie die ihm auferlegten Hinweispflichten, aber auch eine faire, in-
teressensorientierte Verhandlung in der Sache mit dem Ziel der Konfliktbeilegung beschrei-
ben.?® Insbesondere im Lichte 6ffentlicher Rechtsstreits (vgl. vorliegendes Fallbeispiel) re-
levant ist ferner der Grundsatz der Vertraulichkeit, also die Nichtéffentlichkeit der Mediation
als wesentliche Verfahrensmaxime, die, neben den Ubrigen Grundséatzen, einem jeden Me-
diationsvertrag immanent ist?%4. Diese zentrale Eigenschaft der Mediation hat expliziten Ein-
gang in das Mediationsgesetz gefunden (§ 1 MediationsG) und wird dort in einer eigenen
Norm geregelt (§ 4 MediationsG). Gerade dieser Ausschluss der Offentlichkeit kann sich als
betrachtlicher Vorteil gegenliber einer gerichtlichen Auseinandersetzung erweisen, da das
Risiko eines negativen Medienechos, aus dem sich regelmaRig auch fortfolgende, finanzielle
Schadigungen ergeben kénnen (vgl. Teil C, Il, Nr. 1 zum Markenwert), effektiv verhitet
wird.2? Neben einer freiwilligen Durchfiihrung kann die Mediation ferner Auspragung von in
spezifischen Rechtsbereichen zwingend vorgeschriebenen Gliteverfahren sein?%, mithin als
mogliches Mittel zu entweder der direkten Klarung eines strittigen Sachverhalts oder als Vo-
raussetzung zur Eréffnung eines gerichtlichen Verfahrens dienen. In diesem Zusammenhang
ist auch auf das regelmaRig niedrigere Kostenniveau in Mediationsverfahren gegentiber ei-

ner gerichtlichen Rechtsverfolgung?®” sowie die oftmals signifikant kiirzere Verfahrens-

289 Gergen, Mediation und Translation, S. 110.

290 Gergen, Mediation und Translation, S. 110.

1 Gergen, Mediation und Translation, S. 110.

22 Vgl. fortfithrend Gergen, Mediation und Translation, S. 82, 89 m.w.N.

293 Falk/Pruckner, Rechtsgrundlagen Mediation, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 120.

24 Falk/Pruckner, Rechtsgrundlagen Mediation, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 120; Gergen,
Mediation und Translation, S. 86 m.w.N.

25 Vgl. dazu detailliert Gergen, Mediation und Translation, S. 84fT., S. 88;
Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 20.

2% Berger/Ukowitz, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 107.
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Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 381ff., insbesondere S. 383.
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dauer?® zu verweisen. Gegenliber den hier angeflihrten Vorteilen ist einschréankend jedoch
anzuerkennen, dass sich die Mediation nicht fir alle Konflikttypen gleichermallen eignet und
eine Anwendung insbesondere in Fallen, in denen die Parteien um die Durchsetzung recht-
licher Anspriiche streiten, zweifelhaft erscheint.?% Dies gilt in gleicher Weise auch fiir Kons-
tellationen, in denen die Herbeiflihrung eines Prazedenzfalles, das Bedurfnis nach einer so-
fortigen Regelungs- oder Sicherungsmafinahme sowie — in besonderem Male auch relevant
fur das vorliegende Fallbeispiel — der Wunsch nach einer 6ffentlichkeitswirksamen Verurtei-

lung respektive einer medial sichtbaren Rechtsdurchsetzung besteht.3°

Der Mediation als alternative Handlungsoption kommt auch im gewerblichen Rechtsschutz
eine hohe Relevanz zu, da gerade in diesem Rechtsgebiet auftretende Konflikte oft Teil
grenziiberschreitender Auseinandersetzungen sind und somit auf internationaler Ebene aus-
getragen werden.3?" Dies umfasst auch das Markenrecht als Teilmenge des gewerblichen
Rechtsschutzes und wird insbesondere im Hinblick auf Unionsmarken evident.3%? Im Ruick-
griff auf das vorliegend behandelte Fallbeispiel ist abschliellend festzustellen, dass auch der
zwischen dem DSGV und der Grupo Santander bestehende Rechtsstreit um die Farbmarke
HKS 13 jedenfalls im Grundsatz dazu geeignet gewesen wére, zumindest Teile der Ausei-
nandersetzung im Wege der Mediation konsensual zu l6sen. Insbesondere das hinter den
Léschungsantragen seitens der Grupo Santander, aber auch hinter dem Unterlassungsan-
spruch des DSGV stehende Ansinnen, die Verwendung eines strittigen Farbtons fir das Bun-
desgebiet Deutschland zu regeln, kdnnte materiell-rechtlich Gegenstand einer Mediations-
vereinbarung sein und erscheint im vorliegenden Fall zunachst auch gleichermalen inhaltlich
wie unter finanziellen Gesichtspunkten denkbar und zweckmafig. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die Nichtoffentlichkeit eines Mediationsverfahren, die sehr lange Verfahrens-
dauer im gerichtlichen Prozess sowie die damit verbundenen Rechtsverfolgungskosten. Ge-
gen eine einvernehmlich anzustrebende Lésung streitet indes der Umstand, wonach ein sei-
nerzeit bestehendes Interesse des Markeninhabers DSGV an einer 6ffentlichkeitswirksamen
Rechtsdurchsetzung unter dem juristischen Aspekt der rechtlichen Verbindlichkeit (Praze-
denzfall) sehr wahrscheinlich ist und auch an ein geschéftsstrategisch motiviertes Begehren
nach Abschreckung weiterer, auch zuklnftiger Konkurrenten anknlpft. Es durfte insoweit
kaum zu erwarten gestanden haben, dass die zur erfolgreichen Durchflihrung einer Media-

tion zwingend notwendige Grundhaltung aufseiten beider Beteiligten, gerade aufgrund der

2% Gergen, Mediation und Translation, S. 66ff.; Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 23.

299 Behme, Rechtliche Grenzen Mediation, in: Anwaltsblatt, (1) 2017, S. 16 m.w.N.
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301 Stiirmann, Internationale Wirtschaftsmediation, in: Kracht/Niedostadek/Sensburg,
Professionelle Mediation, S. 1.

302 Stiirmann, Internationale Wirtschaftsmediation, in: Kracht/Niedostadek/Sensburg,
Professionelle Mediation, S. 2f.
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schon vorangegangenen Rechtskonflikte um die angegriffene Marke, eingenommen und

auch langfristig beibehalten worden ware.

F. Fazit und Ausblick

Das Markenrecht als in der Unternehmenspraxis hochrelevanter Teilbereich der gewerbli-
chen Schutzrechte stellt ein — nicht nur im nationalen Kontext, sondern auch grenzibergrei-
fend — performantes Sicherungs- und Gestaltungsmittel dar, das im Konfliktfall gleicherma-
Ren dazu gereicht, einen schon bestehenden oder noch zu erlangenden Markenschutz aus-
zuformen und/oder weiter zu manifestieren — damit verbunden aber auch und insbesondere
den betriebswirtschaftlich bemessenen, monetaren Wert von Marken langfristig sichert. Der
Marke als schitzenswertes, immaterielles Rechtsgut kommt in verschiedenen praktischen
Szenarien des internationalen Wirtschaftslebens eine herausragende Stellung zu, die nicht
nur in Sondersituationen wie beispielsweise dem Verkauf von Unternehmensteilen und damit
verknipften Marken, sondern auch in alltdglichen Kaufentscheidungen zahlreicher Konsu-
menten weltweit visibel wird. Marken und markenrechtlich geschitzte Kennzeichen bieten
den Verbrauchern Orientierung und Sicherheit und erméglichen durch ihr distinguierendes
Wirken die Schaffung dynamischer wie progressiver Wettbewerbs- und Marktumfelder. Sie
erfullen neben auf Unternehmensebene wirkenden Zielen somit auch volkswirtschaftliche
Bestrebungen und tragen zum gesamtgesellschaftlichen Fortschritt bei. Infolgedessen Uber-
rascht es angesichts der kapitalen Bedeutung dieser immateriellen Vermdgensguter nicht,
dass speziell das Markenrecht haufiger Gegenstand rechtlicher Konflikte, auch lGber die Lan-
desgrenzen hinaus, ist und insoweit entstehende Streitigkeiten regelmafig auf ein breites,
offentliches Interesse stollen. Denn neben der rechtswissenschaftlichen Konturierung stellen
Marken regelmafig auch aus werbepsychologischer Sicht einen integralen Teil der Unter-
nehmensoffentlichkeit dar, indem sie ldentitat stiften und eine Identifikation mit den von Un-
ternehmen angebotenen Waren und Dienstleistungen erméglichen. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Wahrnehmungen der Marke als Rechtsinstitut, zugleich aber auch als betriebs-
wirtschaftliches Asset einander nicht ausschlielen, sondern vielmehr in einem interdepen-
denten Verhaltnis zueinanderstehen, sich ergdnzen und aus unternehmenspraktischer Sicht
erst einen ganzheitlichen Blick auf die erfolgreiche Steuerung von Marken erlauben. Beson-
ders evident wird dies bei der Bemessung des Markenwertes und den diesbezuglich beacht-
lichen Einflussfaktoren. Im Hinblick auf die Frage, inwieweit Wechselwirkungen zwischen 6f-
fentlichen markenrechtlichen Streitigkeiten und der Reputation von Unternehmen bestehen,
konnte auRerdem gezeigt werden, dass langwierige und aus Perspektive des durchschnittli-
chen Verbrauchers nicht hinreichend nachvollziehbare Verfahren das immanente Risiko mit
sich fiihren, das o6ffentliche Ansehen von Unternehmen und deren Vertrauenskapital zu be-

schadigen und infolgedessen auch wirtschaftliche Einbuf3en zu realisieren. In der juristischen
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Aufarbeitung des vorliegend beispielhaft behandelten Konflikts zwischen dem Deutschen
Sparkassen- und Giroverband e. V. und der Grupo Santander wurde darlber hinaus offen-
kundig, dass selbst im Ergebnis einer die gesetzlichen Vorschriften Gber Jahre prazisieren-
den Rechtsprechung weiterhin komplexe Fragestellungen wie die korrekten Bemessung der
Verkehrsdurchsetzung zu Tage treten, die im Einzelfall erst nach Durchlaufen mehrstufiger
Verfahren einer abschliefienden Klarung zugefihrt werden kénnen. Selbst dann besteht je-
doch noch Raum fiir ebenso vertretbare Gegenmeinungen und Argumentationsstrange, etwa
hinsichtlich des Markenschutzes von und fur konturlose Farbmarken. Darauf aufbauend und
in Berlcksichtigung erster empirischer Erkenntnisse, wonach die prozessbegleitende Medi-
enberichterstattung einen mindestens impliziten, im Einzelfall womdéglich auch direkten Ein-
fluss auf materiell-rechtliche (Gerichts-)Entscheidung ausuibt, stand in Frage, inwiefern die-
sem Umstand aufseiten der Unternehmenspraxis begegnet und die insoweit erkannten Me-
chaniken nutzbar gemacht werden kénnen. Gerade mit Blick auf die prajudiziale Wirkung des
kollektiv-6ffentlichen Meinungsbildes war diesbezlglich auf die Litigation-PR als Verquickung
der originar wirtschafts-, bzw. kommunikations-wissenschaftlich gepragten Offentlichkeitsar-
beit mit rechtlichen Mechaniken zu verweisen. Die Litigation-PR stellt zwar eine vergleichs-
weise junge Disziplin im Rechtsdienstleistungs- und Kommunikationsmarkt dar, ist ange-
sichts der voranschreitenden Globalisierung jedoch als auch zukuinftig relevanter Teilbereich
der juristischen Profession anzuerkennen. Hinsichtlich der zweiten, fiir den medialen Wider-
hall und die damit verbundenen Effekte wesentlichen Determinante der Offentlichkeit wurde
die Mediation als prominenter Vertreter der alternativen Streitbeilegungsverfahren vorgestellt
und auf deren Anwendbarkeit auch bei markenrechtlichen Verfahren hin untersucht. Im Er-
gebnis zeigt sich, dass speziell der diskrete Charakter aufRergerichtlicher Methoden einen
betrachtlichen Mehrwert gegenuber publiken Auseinandersetzungen darstellen kann, der
sich neben der Entwicklung konsensualer und somit zukunftsorientierter Lésungsansatze
auch in einer Reduktion der zeitlichen und finanziellen Aufwénde realisiert. In der Anwendung
auf Markenrechtsverfahren wie zwischen DSGV e. V. und Banco Santander S. A., an die
oftmals auch der Wunsch nach einem &ffentlichen Obsiegen gekntipft wird, bleibt gleichwonhl
festzustellen, dass die Mediation gerade diesem Rechtsbedurfnis nach Schaffung von Pra-
zedenz nicht im ausreichenden Male entsprechen kann — dartber hinaus jedoch als in einer

Vielzahl von praktischen Anwendungsfallen vorzugswirdige Alternative bestehen bleibt.

Als potenzielle Anknipfungspunkte zur Arbeit sind die fortfUhrende empirische Erforschung
der reziproken Wirkungen zwischen &ffentlichem Meinungsbild und Rechtsprechung, respek-
tive dem Einfluss 6ffentlicher Dispute auf die Markenwahrnehmung sowie die Bearbeitung
des vorliegend in nationalen Grenzen bearbeiteten Untersuchungsgegenstandes aus einem
internationalen Betrachtungs-winkel herauszustellen. Insbesondere die weiter zunehmende

Bedeutung der Unionsmarke und deren markenrechtlicher Schutz empfehlen sich dabei als
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gleichermalien anwendungsorientierte wie wissenschaftlich relevante Themen-stellung. In
der Gesamtschau auf die vorliegend erarbeiteten Erkenntnisse verbleibt das legitime und
insoweit auch opportune Ansinnen, dem Markenschutz in der Unternehmenspraxis den not-
wendigen Stellenwert einzurdumen und die Marke als umfeldgestaltendes, erfolgskritisches
Steuerungsinstrument zu begreifen — ihr gleichwohl die ihr innewohnenden juristischen wie
betriebswirtschaftlichen Spezifika in ebenblrtiger Weise zuzubilligen.
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