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DER SCHUTZ VON WERBESLOGANS VOR
NACHAHMUNGEN

A. EINLEITUNG

Werbeslogans sind in der Regel von entscheidenitexchvaftlicher Bedeutung.
Gerade auf einem Markt mit einer Fille verschieddf®dukte mussen sich
die Hersteller bezlglich der eigenen Waren und fleistungen gegenuber
dem Verbraucher deutlich von der jeweiligen Konkor herausheben. Dies
kann Uber geeignete WerbemalRnahmen und damit ine Wag Werbeslogans

geschehen.

Diese sollen Idealerweise besonders griffig undamgig dem Verbraucher da-
zu bewegen, eine Verbindung zu einem, bestenfaltsrebestimmten Produkt
zu ermoglichen. Manche Werbeslogans werden Ubee Jaweg genutzt (z,B.
.Nichts ist unmdglich” (Toyota) und ermdglichen eidirekte Assoziation mit
einem bestimmten Produkt. Diesen besonders ,edmgen” bzw. bekannten
Werbeslogans kommt somit ein eigener Wert zu, s dénkurrenten wie
Dritte versucht sein konnten, diese Slogans durakhidhmung auszunutzen
oder zu verunglimpfen. Dadurch kann dem jeweilgdfifnen Unternehmen
ein wirtschatftlich spirbarer Schaden entstehemlass der Schutz des Slogans

vor Nachahmungen im Einzelfall grof3e Bedeutung hat.

Im Folgenden soll deshalb der Frage nachgegangeeweinwiefern Werbe-
slogans vor Nachahmungen zu schitzen waren. la&@d#tkommt neben dem
zunachst nahe liegenden markenrechtlichen Schetzein Schutz der Slogans

vor Nachahmungen aus dem Urheber- bzw. aus denb&vettbsrecht. Dabei
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wird in der Regel nur auf die Besonderheiten himicth des Schutzes von
Werbeslogans vor Nachahmungen eingegangen. Dahi@us wird auf die
allgemeinen Grundsatze und Voraussetzungen vemyidge nicht Gegenstand

dieser Bearbeitung sein sollen.

B. M ARKENRECHTLICHER SCHUTZ

l. Allgemeines

Fur die Feststellung, ob ein Webeslogan rechtlichemutz geniel3t, kommt zu-
nachst die Prifung des markenrechtlichen Schute8gtracht. Nach § 1 Mar-
kenG sind Marken, geschéftliche Bezeichnungen wadjygaphische Herkunfts-
angaben markenrechtlich geschitzt. Letztere sirsd VEerbeslogans kaum

denkbar, so dass hier auch nicht weiter auf diegspig eingegangen wird.

Werbeslogans kénnten jedoch sowohl Marken i.S.&désMarkenG (in Form
der eingetragenen Marken - 8 4 Nr. 1, der Markexit Rferkehrsgeltung - § 4
Nr. 2 oder der Marken kraft notorischer Bekanndheits auch geschaftliche
Bezeichnungen gemal3 § 5 MarkenG sein. Im Folgemndsh der mdgliche
markenrechtliche Schutz eines Slogans anhand deeleen Formen beleuch-
tet.

Il.  Eingetragene Marke gemanR § 4 Nr. 1 MarkenG

a) Allgemeines

Falls die Voraussetzungen zur Eintragung als Maxkdiegen (Markenfahig-
keit) ist zunachst der Schutz des Werbeslogang dibeEintragung als Marke

(sog. Registermarke) denkbar.
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b) Markenfahigkeit

Um als Marke eingetragen werden zu kdnnen, musSidgan die Vorausset-
zungen des § 3 MarkenG erflllen. Darunter fallem Hinheitlichkeit und die

Unterscheidungsfahigkeit des Werbeslogans.

Die Einheitlichkeit im Sinne des MarkenG ist darewghrt, wenn die Marke
als Einheit erkennbar ist, diese sich also auf eisten Blick als einheitliche
Bezeichnung erfassen lasst. Gerade WerbeslogahaisirKiirze um Pragnanz
bemiiht. Daraus ergibt sich in der Regel beinahengalaufig die Uberschau-
barkeit und damit auch die Einheitlichkeit des @logg Damit erflllen Werbe-
slogans diese Anforderung grundsatzlich, nur inotéschen Einzelfall kon-
nen Slogans die geforderte Einheitlichkeit verrmdsssen.

Auch besitzen Werbeslogans grundsétzlich die geftedUnterscheidungsfa-
higkeit. Anders, als bei der im Rahmen des § 8 &Hdr. 1 MarkenG geforder-

ten Unterscheidungskraft (dazu spater ausfuhriyemyigt fir die Annahme der
Unterscheidungsfahigkeit bereits jede abstraktaltig des Zeichens dahinge-
hend, ob dieses fir irgendwelche Waren oder Dieistiingen zur Unterschei-
dung geeignet ist. Diese Unterscheidungseignung megelmafig problemlos
allen Werbeslogans zugesprochen werden. Auch diesaussetzung ist flr

Werbeslogans wohl nur in der Theorie nicht zu éful

c) Fehlende Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Ma&akG

i) Allgemeines

Die Eintragung eines Zeichens als Marke setzt mecintdessen grundsatzliche
Markenfahigkeit voraus, sondern verlangt zudems dasne Eintragungshin-
dernisse gemal} 8§ 8 Abs. 2 MarkenG vorliegen. FirFddl der Werbeslogans
sind insbesondere die Schutzhindernisse nach {flehlende Unterscheidungs-
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kraft), Nr. 2 (Freihaltebedirfnis) und Nr. 3 (uUlbligewordene Bezeichnung)

von Interesse.

i) Fehlende Unterscheidungskraft gemal § 8 Abs. 2 Nt.MarkenG

Nach Inkrafttreten des MarkenG 1995 wurde eine tdoteidungskraft und
damit die Eintragungsfahigkeit des Zeichens fir Méstogans durch das
BPatG sehr streng beurteilt. Da sich nach Auffagsies BPatG Werbeslogans
gerade durch auszeichneten, dass diese aus salshen besonderes Mald an
Originalitat aufweisen, ware der Verkehr daran degawohnt, dass fur Slo-
gans erst eine besondere Originalitat und ein ¢idheln phantasievoller Uber-
schuss Unterscheidungskraft erzeugen kénnte. Atesohsatte es nach Ansicht

des BPatG bereits an dem notwendigen Herkunftshéngesmangelt.

Der BGH hat mit der Entscheidung ,Radio von htegfnen anderen Weg ein-
geschlagen. Danach soll an die Unterscheidungskoaft Werbeslogans kei-
neswegs ein strengerer Mal3stab anzulegen seidieal®ei anderen Wortmar-
ken der Fall ist. Auch der Umstand, dass der Verkeheinem Slogan eine
Werbeaussage annimmt, welche nicht in erster laofedie Herkunft des Pro-

dukts hinweise, lasse nach Ansicht des BGH keidem@nBeurteilung zu.

Als Indizien fiur das Vorliegen von Unterscheidungdk eines Werbeslogans

sind dessen Kiirze, Pragnanz, Originalitat und Maltigkeit anzunehmen.

Das BPatG ist dieser Entscheidung insofern gefalgtdass es nunmehr gerin-
gere Anforderungen an die Unterscheidungskraftseilerbeslogans und damit
dessen Eintragungsfahigkeit stellt. Allerdings tédas BPatG regelmaldig nur
das kumulative Vorliegen der vom BGH genanntenZiedi fir die Annahme

einer Unterscheidungskraft gentigen. Dabei komngedAuslegung des BGH-

1 BGH, Urteil vom 08.12.1997; Az.: | ZRB 2/97
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Urteils der Ansicht des BGH auf dem zweiten Blickher, als man zunachst
annehmen mag. Auch die Entscheidung des BGH fulgssiter Linie auf der
Voraussetzung der Mehrdeutigkeit des Slogans. @ediel Voraussetzungen
wie Originalitdt und Pragnanz sind oftmals ohneeegewisse Mehrdeutigkeit

und damit Interpretationsbedurftigkeit nicht denkba

Schliellich hat das BPatG in der Entscheidung ,£&gWelt Dein schénstes
Lacheln® fir die Annahme der Unterscheidungskraft zwar Ididizien wie
Kirze, Pragnanz, Originalitdit und Mehrdeutigkeittoloé, gleichzeitig aber
malf3geblich darauf abgestellt, ob und inwieweit shutzwirdiges Interesse
der Allgemeinheit an der ungehinderten Verwendhades betreffenden Zei-
chens besteht. Ein solches Interesse sei vor allam anzunehmen, wenn die
Werbeaussagen als fest gefligte Wendungen EingadgnirSprachschatz ge-

funden haben.

Somit sind sowohl nach BGH als auch nach dem BPatGein beschreiben-
den Aussagen die Unterscheidungskraft und damiEtheagungsfahigkeit zu

versagen.

iii) Freihaltebedurfnis gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Darf ein Zeichen nicht monopolisiert werden, wedlas Sachangabe zur Be-
zeichnung der Ware oder deren Merkmale dient, stehe an der konkreten
Bezeichnung ein sog. Freihaltebedurfnis. DiesegeMieininteresse wird durch
das Schutzhindernis aus 8§ 8 Abs. 2Nr. 2 MarkenGagew

Wahrend die Unterscheidungskraft nach Nr.1 siclnmber Auffassung der be-
teiligten Verkehrskreise richtet, besteht das Fdé#toedlrfnis im Interesse der

Mitbewerber.

2 GRUR 2004, 333
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Entscheidend fur die Frage, ob ein Freihaltebedtirdmzunehmen sei oder
nicht, ist, ob das jeweilige Zeichen beschreibestdliiegt eine beschreibende
Angabe vor, so ist das Freihaltebedlrfnis grundisitausgeschlossen. Anhand
der Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung y88rsoll zur Bestim-

mung, ob eine beschreibende Angabe vorliegt, zwiscAngaben zu Ver-

triebsmodalitdten und die Ware selbst beschreiberdmaben gemacht wer-
den. Nur, wenn das Zeichen die Ware selbst bedxthrsi ein Freihaltebeddrf-
nis anzunehmen. Ubertragen auf Werbeslogans sudictiaein Freihaltebedqirf-
nis dann bestehen, wenn der Slogan auf eine fuNaekehr bedeutsame Ei-

genschaft der Ware selbst Bezug nimmit.

Dartber hinaus darf zur Annahme einer Eintragurmgk&it des Werbeslogans
kein konkretes Freihaltebedurfnis bestehen. Dieewann der Fall, wenn die
Mitbewerber gerade auf die konkret verwendete Vdlg# angewiesen waren,
um das Produkt zu beschreiben. Dies wird in dereRegr allem bei rein sach-
lich beschreibenden Zeichen der Fall sein. Im Ubrigst davon auszugehen,
dass die Mitbewerber nicht auf die Verwendung dmrkketen Wortfolge an-

gewiesen sein werden, um das eigene Produkt zifedsen.

iv) Ublich gewordene Bezeichnung gemaf § 8 Abs. 2 NrMarkenG

Zeichen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oddemredlichen und standi-
gen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung deewand Dienstleistungen
Ublich geworden sind, werden nach 8 8 Abs. 2 Nvla&8kenG von der Eintra-

gung ausgeschlossen.

Wahrend der BGH nur Gattungsbezeichnungen und dickign unter diese
Vorschrift fallen lassen will, sollen nach Ansialds BPatG auch allgemein an-

3 WRP 1998, 492
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preisende Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrader in den geschétftli-
chen Gepflogenheiten im Zusammenhang mit der Hensteoder dem Ver-
trieb der beanspruchten Ware blich sind, gemaf\8s3 2 Nr.3 MarkenG von

der Eintragung ausgeschlossen werden.

Der EuGH hat in der Entscheidung ,Braldfingegen entschieden, dass Art 3
Abs. 1 lit d MRRL so auszulegen ist, dass dieserEetragung einer Marke
nur dann entgegenstehe, wenn die Zeichen oder Angals denen die Marke
ausschlief3lich besteht, im allgemeinen Sprachgebrader in den redlichen
und standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezemfpmu der Waren oder
Dienstleistungen, fur die diese Marke angemeldetie/uiblich geworden sind.
Damit fordert der EuGH notwendigerweise einen Whezng, so dass auch 8 8
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei gemeinschaftskonformerlégisng einen Warenbe-
zug des Slogans erforderlich macht. Allgemeine Aigungen ohne einen der-
artigen Warenbezug sollen somit nicht von der Boung gemal 8§ 8 Abs. 2

Nr. 3 MarkenG ausgeschlossen werden.

4 GRUR 2001,1148
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lll.  Schutzumfang nach 8 14 MarkenG

1. Allgemeines

§ 14 Abs. 1 MarkenG gewéhrt dem Inhaber einer éiagenen Marke (Regis-
termarke) ein absolutes Recht. Damit steht es chiedten, im Falle der unter 8§
14 Abs. 2 MarkenG genannten Verletzungshandlunggeemijtat - Nr. 1, Ver-

wechslungsgefahr — Nr. 2, oder unlautere Ausnutzaohey Beeintrachtigung
der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung bekammarken — Nr. 3) gegen

den Verletzer vorzugehen.

2. Geschaftlicher Verkehr

Der Schutz des 8 14 Abs. 2 MarkenG steht dem Marnkeber nur zu, wenn
die Marke im geschéftlichen Verkehr benutzt wurder Annahme einer Nut-
zung im geschaftlichen Verkehr genigt jede wirtfithbe Téatigkeit, die der
Forderung eines beliebigen eigenen oder fremderhaészwecks zu dienen
bestimmt ist, wobei Gewinnabsicht, EntgeltlichReitler eine Wettbewerbsver-
haltni€ nicht begriffsnotwendig Voraussetzung sind. Vidhm&ommt es auf

die nach auf3en tretende Zielrichtung des Handeladen

Werden Slogans somit im nicht-geschéftlichen Béreab privat, politisch o-
der durch gesellschaftliche Gruppen nachgeahmschkeidet ein Handeln im
geschaftlichen Verkehr gemaR § 14 Abs. 2 Marken&uma der Markeninha-

ber kann aus dieser Vorschrift nicht gegen den &uler Marke vorgehen.

3. Markenmafige Benutzung

°> BGH, GRUR 1987, 438.
®BGH, GRUR, 1959, 25.
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Anders als beim friiheren WZG war lange Zeit unkdér 8 14 MarkenG fir die
Annahme einer Markenverletzung auch eine markergeaBenutzung ver-
langt. Bei der Nachahmung von Werbeslogans ist iagkenmélige Benut-
zung der Regelfall, lediglich bei der Parodie derg&ns kdme man zu unter-
schiedlichen Ergebnissen. Diese Streitfrage ishalbsin diesem Rahmen vor-
liegender Prufung nur kurz zu beleuchten. Diesesshdere deshalb, weil der
EuGH mittlerweile in verschiedenen Entscheidurigeme, allerdings nicht
eindeutige, Linie vertritt. Immerhin kann aus dmesEntscheidungen der
Schluss gezogen werden, dass eine markenmé&RigézBagwumindest inso-
fern verlangt wird, als dass die Benutzung die Hfamition der Marke, also
die Gewabhrleistung der Herkunft, gegentber den Nexdhern beeintrachtigt

oder beeintrachtigen konnte.

Jedoch ist das Erfordernis der markenmafigen Bengtgehr weit auszulegen,
so dass im Grunde jede objektive, nicht vollig feegende Mdglichkeit, dass
der Verkehr in der Benutzung der Verletzermarkeeirlerkunftshinweis an-
nimmt, gentgen soll. Aus diesem Grunde kann aucFkatie der Parodie eine
Verletzung der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 Markem@enommen werd&n

4. |dentitat

Wirbt ein Konkurrent mit ein und demselben Werbgalo fiir ein identisches
Produkt (z.B. Burger King tbernimmt den McDonal&®gan ,Ich liebe es®),
so liegt eine Markenverletzung gemaf 8§ 14 Abs. 2INror. Diese eindeutige

Verletzungshandlung wird aber eher selten anzetnesein.

5. Verwechslungsgefahr

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Verletzaleg Registermarke dann

anzunehmen, wenn zwischen der Marke des Markengmbaimd dem benutz-

"GRUR Int. 1999, 438 — BMW; WRP 2002, 1415 — Ardena
8 So auch m.w.N. Kaulmann, ,Der Schutz der Werbesisgior Nachahmungen® Rn. 380ff.
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ten Zeichen fur den Verkehr wegen der Identitéatr difenlichkeit der Marken
und Produkte eine Verwechslungsgefahr bestehtcldie8lich der Gefahr,
dass das benutzte Zeichen mit der Marke gedankiid¥erbindung gebracht

werden kann.

Ob eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, bestoirerBeurteilung ver-
schiedener Faktoren, wobei sich diese in einer \8&bkziehung untereinander
befinden. Ist das eine Merkmal ausgepragter vordransb kann das andere un-

ter Umstanden weniger ausgepragt vorliegen.

Einer der in eine Wechselbeziehung zu bringendétoFen ist die Kennzeich-
nungskraft der Marke, also deren Eignung zur Uoteislung aufgrund der Ei-
genart oder des durch Benutzung erlangten Bekaitsghedes. Intensive Be-
nutzung einer Marke fuhrt dabei z.B. regelméalRigeiner gesteigerten Kenn-
zeichnungskraft. Als Beispiele fur eine erhdhte aschnungskraft im Be-
reich der Werbeslogans dienen ,Quadratisch.Prdakt&a“ (Ritter Sport) oder
.Nichts ist unmoglich* (Toyota).

Als weiterer Faktor fir die Bestimmung einer molgéo Verwechslungsgefahr
gilt die Ahnlichkeit der Produkte. Hier gibt es fden Fall der Werbeslogans
keine Besonderheiten gegentber den allgemeineniRege

SchlieRlich wird die Ahnlichkeit der Marken verlan@rundsatzlich sind Wer-
beslogans sehr kurz und pragnant gefasst, so dasagen wére, in welchem
MaRe eine Ahnlichkeit der Slogans zu fordern sgi,aine Verletzung anneh-
men zu kénnen. Auch im Bereich der Werbeslogamsads mehreren Bestand-
teilen bestehen, ist auf die sog. PragetheorieBd&d zurtickzugreifen, nach
welcher die Ahnlichkeit einer Marke bereits dange@mmmen werden kann,
wenn ein einzelnes Element Ubereinstimmt, dieseéscle besonders pragend

hervortritt.
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Fur den Fall der Werbeslogans ist von besonderdeeng, ob der Name des
Herstellers in dem jeweiligen Slogan diesen pralgr micht (z.B. bei ,Alles in
OBI*, ,Haribo macht Kinder froh und Erwachsene eb@hoder ,Merci, dass
es dich gibt“). Allerdings trifft auch der BGH figiese Falle keine eindeutige
Aussage, sondern mochte die Frage, ob die Herstetjabe den Werbeslogan

pragt oder nicht im Einzelfall priifén

6. Bekanntheitsschutz

i) Allgemeines

Eine Verletzungshandlung gemalR § 14 Abs. 2 Nr. 3kbteG verlangt ein
Ausnutzen bzw. eine Beeintrachtigung der Wertscmigbzw. der Unterschei-
dungskraft einer bekannten Marke, sofern es fisaddutzung keinen rechtfer-
tigenden Grund gibt. Fur die Feststellung der Bekagit einer Marke, muss
diese von einem bedeutenden Teil des von der Magkeffenen Publikums
bekannt sein, ohne dass ein bestimmter Prozertsatmlich der Bekanntheit
gefordert ist’. Alle relevanten Umstande, insbesondere der Matéilader
Marke, die Intensitat, die geographische Ausdehrumtydie Dauer lhrer Be-
nutzung sowie der Umfang der Investitionen, diglisn Marke getétigt wurden
sind nach Ansicht des EuGH bei der Ermittlung dekdhntheit zu bericksich-
tigen.

Zumindest flr einige Slogans, die lange und bessndéensiv genutzt wurden,
ist eine Bekanntheit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nla&8kenG somit zweifellos

anzunehmen.

°BGH GRUR 1996, 774.
¥ EuGH, GRUR Int. 2000, 73.
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Entgegen dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Markesi@er Bekanntheits-
schutz auch dann anzuwenden, wenn eine Handlutiggtodie sich auf Wa-
ren und Dienstleistungen bezieht, die ahnlich deré& und Dienstleistungen
sind, fur welche die registrierte Marke Schutz g&fit. Ansonsten kame es zu
einem Wertungswiderspruch durch welchen die dridganSchutzfélle ausge-

klammert werden wurden.

i) Eingriffstatbestande

Als Eingriffstatbestande gemald 8 14 Abs. 2 Nr.3KdaG kommen (1) die
Ausnutzung der Wertschatzung (,Rufausbeutung“)d{@)Ausnutzung der Un-
terscheidungskraft (,Aufmerksamkeitsausbeutung3), die Beeintrachtigung
der Wertschatzung (,Rufschadigung®) und die Beéichitigung der Unter-

scheidungskraft (,Verwéasserung") in Betracht.

Als Ausnutzung der Wertschatzung ist jede Ubertnggpositiver Assoziatio-
nen zu sehen, wobei die generelle Méglichkeit elmesgetransfers Vorausset-
zung hierfur ist. Eine solche Ubertragung des giRafs ist auch im Falle von

Werbeslogans durchaus denkbar.

Eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft ist imoemn gegeben, wenn die
Bekanntheit der Marke dazu genutzt wird, Aufmerkisaitnund dadurch einen
Kommunikationsvorsprung zu erzielen. Ubertragen\&efbeslogans liegt ein
solcher Fall dann vor, wenn ein Slogan (z.B. audhPastkarten oder T-Shirts)
allein durch die Assoziation mit dem bekannten Wsliigan Aufmerksamkeit

erhélt.

1 EuGH GRUR 2004, 58, Tz. 13ff und 22.
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Wobei allerdings das Urteil des LG Brem&ru beachten ist, in welchem das
Gericht den Slogan ,Der sahnigste Genuss, seituasli@te gibt® (Ritter Sport)
nicht als Verletzung von ,Die zarteste Versuchusgjt es Schokolade gibt"
(Milka) angesehen hat. Hier hat das LG Bremen wadlimausdrtcklich betont,
dass es fur eine Verletzungshandlung gemaRd 8 142ANs. 3 MarkenG nicht
genuge, ,dass ein Zeichen geeignet ist, durch bis3eziation an ein fremdes
Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken.” Diese &hdiglung steht aller-
dings den allgemeinen Grundsatzen zur AusnutzundJdeerscheidungskraft

entgegen, so dass weitere Rechtsprechung in diesge abzuwarten bleibt.

Eine Beeintrachtigung der Wertschatzung ist immamndanzunehmen, wenn
die Ubertragung negativer Vorstellungen auf die kéagrfolgt. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die bekannte Markenmitierwertiger Qualitat in
Verbindung gebracht wird. Im Falle der Werbeslogmstdier auch eine Ver-

unglimpfung der Marke durch einen verfremdeten &hodenkbar.

Eine Beeintrachtigung der Unterscheidungskrafsestiie3lich immer dann an-
zunehmen, wenn die Kennzeichnungskraft und danfitaygch der Werbewert
einer bekannten Marke gemindert wird. Auch hieb&tden Werbeslogans u.a.

die Gefahr einer Verunglimpfung gegeben.

Im Ubrigen ist fiir die Eingriffstatbestande des4&Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf

die allgemeinen Grundsatze zurlckzugreifen.

i) In unlauterer Weise / Ohne rechtlichen Grund

Der Schutz der bekannten Marke gemaR 8§ 14 Abs.. B MiarkenG ist nur
dann ertffnet, wenn die Zeichenbenutzung in unftaufé/eise und ohne recht-

fertigenden Grund vorgenommen wurde.

12.G Bremen, Urteil vom 25.11.2004; Az.:12-0-328/04.
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Bezuglich moglicher Rechtfertigungsgriinde kommest@sondere Grundrech-
te des Benutzers der Marke wie Presse- oder Megfigilgeit in Betracht. Ent-

sprechend der allgemeinen Grundséatze kann sicBezintzer einer eingetrage-
nen Marke nur auf die Rechtfertigung Uber die Megsireiheit berufen, wenn
mit der Nutzung eine Verbreitung einer Meinung \esghen war und nicht et-

wa ein eigenes Produkt ins Gesprach zu bringen.

IV. Benutzungsmarke gemaf 8§ 4 Nr. 2 MarkenG

Neben dem Schutz des Werbeslogans als eingetragere nach § 4 Nr. 1
MarkenG ist auch der Schutz als Benutzungsmarkkb@@nNeben der Benut-
zung der Marke im geschaftlichen Verkehr ist hiexfar allen Dingen die Ver-

kehrsgeltung der Marke Schutzvoraussetzung.

Fur die Annahme der Verkehrsgeltung einer Markeegefieringere Anforde-
rungen als an die Verkehrsdurchsetzung nach § 8 2AlbgarkenG. Auch hier
soll unabhéngig von bestimmten Prozentsatzen (zeihwird auf eine Ver-
kehrsdurchsetzung von 20% fiir ausreichend gehadiginglen Einzelfall abge-
stellt werden.

Sicherlich gibt es derart bekannte und gelaufigeb&&ogans, die allein durch
die Benutzung bereits einen markenrechtlichen Scgamafl § 4 Nr. 2 Mar-
kenG begrinden kénnen, so dass auch ein Schutdlegans als Benutzungs-
marke denkbar ist.

V.  Markenschutz aufgrund notorischer Bekanntheit
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Der grundsatzlich mégliche Markenschutz eines Wadgmans aufgrund noto-
rischer Bekanntheit gemafl 8 4 Nr. 3 MarkenG igdan Regel bereits deshalb
irrelevant, weil ein Werbeslogan nur fir das Inlargdwendet wird und somit

fur diesen Bereich bereits einen Schutz gemal g 2 MarkenG geniel3t.

VI. Unternehmenskennzeichen gemalR 8 5 Abs. 2 MarkenG

1. Allgemeines/Schutzvoraussetzungen

Neben dem Schutz als Marke nach § 4 MarkenG iskemmzeichenrechtlicher
Schutz eines Werbeslogans auch als Unternehmersdiehan im Sinne des 8§
5 Abs. 2 MarkenG denkbar.

Ebenso wie bezlglich 8 4 MarkenG erfordert der &leines Kennzeichens
nach 8 5 MarkenG eine Benutzung im geschaftlicherk®&hr. Insoweit kann

hier auf die oben gemachten Ausfiihrungen verwiassaden.

Um als Unternehmenskennzeichen gemald § 5 Markes@iget zu werden,
muss der Werbeslogan zur Kennzeichnung des Untexeehund nicht nur ei-
nes Produktes dienen. Vielfach scheitert ein Scheigits an dieser Hirde. Al-
lerdings gibt es Slogans wie ,Geiz ist geil* (Safuoder ,Nichts ist unmog-
lich* (Toyota), die nicht nur ein bestimmtes Protlbkwerben, sondern fur das
gesamte Unternehmen stehen. Insofern ist dort @nc8chutz gemal § 5 Mar-
kenG mdoglich. Ob ein Slogan im Einzelfall als Unetmenskennzeichen zu
schitzen ist, richtet sich danach, ob dieser Ucleidungskraft bzw. Ver-
kehrsgeltung erlangt hat. Unterscheidungskraftiastn anzunehmen, wenn der
Slogan durch die angesprochenen Verkehrskreiddialgeis auf ein bestimm-

tes Unternehmen verstanden wird.
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2. Schutzumfang gemanR § 15 MarkenG

)] Allgemeines/Voraussetzungen

Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens gema&} B8 MarkenG kann
zunachst raumlich beschrankt sein. Hat ein SlogBnrur eine regionale Ver-
kehrsgeltung, so ist der Schutz auch nur auf di&sneich beschrankt. Ver-
gleichbar mit dem oben bereits zur markenmafigenueng Gesagtem, muss
auch zur Annahme des § 15 MarkenG eine kennzeichigigm Verletzungs-
handlung vorliegen, um den Schutz zu begrindererdithigs sollen auch hier

die Anforderungen nicht zu hoch angesiedelt werden.

i) Verletzungstatbestande

Vergleichbar mit dem Schutz der Marke ist auch dasernehmenskennzei-
chen gegen die Gefahr einer Verwechslung geschiitdtei es im letzteren
Falle auch bei Zeichenidentitat einer Verwechslgeéghr bedarf (§ 15 Abs. 2
MarkenG). Grof3tenteils kann auf die Ausfihrunger8zld Abs. 2 MarkenG
verwiesen werden. Jedoch muss beziglich der Varigteines Unternehmens-
kennzeichens anstelle der Produktéahnlichkeit einen&éhenndhe der Unter-
nehmen angenommen werden. Ob eine solche Brandiersr@genommen
werden kann, bestimmt sich maf3geblich nach dem &glumkt der Unterneh-

menstatigkeit aus Sicht des Verkehrs.

Zudem ermdglicht § 15 Abs. 3 MarkenG einen Bekagitgébchutz, wobei auch
hier auf die Ausfihrungen zu dem Schutz nach § $48MNr. 3 MarkenG ver-

wiesen werden kann.

V. Werbeslogan als Werktitel
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Der Schutz eines Werktitels im Sinne des 8 5 AbgaBenG ist werkbezogen
und bezieht sich darauf geistige Leistungen zu tiegre und unterscheidbar zu
machen. Eine personliche geistige Schépfung, wirehddas Urheberrecht ge-
fordert, ist jedoch nicht notwendig. Eine eigendiga geistige Leistung hinge-

gen schott.

Da jedoch nicht jedes Produkt als Titel schutzfasigsoll sich der Titelschutz
auf diejenigen Produkte beschranken, die sich deitedén Uberwiegend imma-
teriellen Gehalt auszeichnen, da ansonsten der éviackiutz ausgehdohlt wer-

den konnte.

Liegen die Voraussetzungen eines Werktitelschutoes neben der geistigen
Leistung und dem Bezug des Slogans auf ein schuge$ Werk, ist dies vor
allem die Ingebrauchnahme des Titels, so ist aichferbeslogans ein Titel-

schutz denkbar.

V. Anspriche aus dem MarkenG

Liegt eine Verletzungshandlung vor, sei es nacl 81arkenG, sei es nach 8§
15 MarkenG, so stehen dem Inhaber des verletztanzéichens verschiedene

Anspriiche zu.

Grundsatzlich gelten fir die Anspriche aus einemetaen Werbeslogan
nichts anderes, als allgemein Ublich, so dass diasekt hier nur einer kurzen

Behandlung bedarf.

13BGH GRUR 2005, 959.
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Zunachst ist der Unterlassungsanspruch aus 8§ 145Alzw. § 15 Abs. 4 Mar-
kenG zu nennen. Begrundet eine bereits begangenetalmg die Besorgnis
einer erneuten Verletzungshandlung, so steht dertetzen aufgrund der zu
besorgenden Wiederholungsgefahr ein Unterlassusgeach zu. Aul3erdem ist
ein vorbeugender Unterlassungsanspruch denkbam e erstmalige Ver-

letzung wegen einer sog Erstbegehungsgefahr efnsthbesorgen ist.

Die Schadensersatzanspriiche ergeben sich aus $<46Aund 3 15 Abs. 5
MarkenG. Neben dem Ersatz des sog. Marktverwirrsciggdens ist ein Scha-
densersatz aufgrund der dreifachen Schadensberegldemkbar. Dem Verlet-
zen steht die Wahl zwischen dam Ersatz des entgang&ewinns, der Her-
ausgabe des Verletzergewinns oder einem Schadatzseexch den Grundséat-

zen der Lizenzanalogie anhand einer fiktiven Lizenz

Um die kennzeichenrechtlichen Anspriiche, insbesenden Schadensersatz-
anspruch durchsetzen zu kénnen, steht dem Venregagemald 8 19 MarkenG

ein selbstandiger Auskunftsanspruch zu.

Nach 8§ 18 MarkenG hat der verletzte Kennzeichensediber zudem einen
Vernichtungsanspruch hinsichtlich der widerrechtligekennzeichneten Ge-
genstande und Kennzeichnungsvorrichtungen. Bei ¥¢dvgans kommt hier
vor allem eine Vernichtung der Werbemittel und @iagy in Betracht. Unter
Beachtung der Verhaltnismafigkeitsgrundsatz kaes uin Einzelfall auch ein

Schwarzen oder Uberkleben des jeweiligen Slogadsuien.

Schlieflich sind noch Anspriiche aus allgemeinenn@sétzen, wie z.B. der
Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 2B@B oder aus Geschafts-
fihrung ohne Auftrag 88 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667BBzu nennen. Hierfur
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gelten die allgemeinen Voraussetzungen. Besonderhéir den Schutz von
Werbeslogans sind diesbeziglich nicht ersichtlich.

C. URHEBERRECHTLICHER SCHUTZ

Allgemeines

Neben dem Markenrechtlichen Schutz kommt insbesendech ein Schutz
des Werbeslogans aus dem Urheberrecht in Betrblchtin den Genuss des
Schutzes aus dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) zaggelanuss der Werbe-
slogan den Voraussetzungen des § 2 UrhG an debarrbehtlichen Werkbeg-
riff genligen. Danach ist eine personliche geisBghdpfung aus dem Bereich
der Literatur, Wissenschaft oder Kunst gefordere Bnforderungen an einen
urheberrechtlichen Schutz von Werbeslogans sindtseoht hoch anzusetzen.
Inwiefern im Einzelnen dem Urheber eines solchegy&hs dennoch die Rechte

aus dem UrhG zustehen kdnnen, soll im Folgendearrigieuchtet werden.

Il. Werbeslogan als Werk im Sinne des 8§ 2 UrhG

1. Allgemeines

Allgemein sind nur solche Erzeugnisse als Werk in&des 8§ 2 UrhG ge-
schatzt, die eine personliche geistige Schopfumgteléen. Um zu klaren, ob
auch Werbeslogans urheberrechtlichen Schutz al& @émel3en, missen diese

unter die einzelnen Merkmale gefasst werden.
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Der Werbeslogan muss zunéchst tberhaupt eine ,8amgipsein, also Ergeb-
nis eines Schaffensprozesses. Hier soll nur eingdsge Beliebigkeit ausge-
schlossen werdéh An die Voraussetzungen fiir eine eigenschopfegidatis-
tung ist jedoch kein hoher MaRstab anzulégémsbesondere soll es auf den
kiinstlerischen Wert nicht ankomnténso dass dieses Merkmal fiir Werbeslo-

gans wohl unproblematisch anzunehmen ist.

Auch die ,geistige* Komponente stellt im Falle vidverbeslogans keine grol3e
Hurde dar. Um dieses Merkmal zu erfullen muss degaéh auf einem geisti-
gen Schopfungsakt beruhen. Hier wird geforderts dizges Schépfung von einem
Menschen ausgelit, Tiere und Maschinen bzw. Computer werden au$elie
Weise als taugliche Schopfer ausgeschldSs&s bestehen wohl keine Zwei-

fel, dass dieses Erfordernis bei einem Werbes|egfitit ist.

2. Individualitat /Gestaltungshéhe

a) Allgemeines

Als letztes Merkmal fur die Begrindung eines urledshtlich schitzenswer-
ten Werkes verlangt der § 2 UrhG eine personliciraedsion. Hier ist erfor-
derlich, dass das Erzeugnis eine gewisse Indivitdtidlat. Die Schopfung muss
sich somit von anderen Alltagserzeugnissen abhaéb@mmt dem Werk eine
gewisse Gestaltungshdhe zu, ist die Schopfung ctadish urheberrechtlich

schutzfahig.

14 RehbindeRn. 117 ,Nicht individuell ist, was jeder so manheiirde.“.

15 BGH GRUR 1968, 321 (323) ,Haselnus8GH GRUR 1981, 267 (268) ,Dirlada“; Beispiel-
haft fir neuere Werk®LG MincherGRUR 2001, 499 (502) ,MIDI-Files".

16 BGH GRUR 1981, 267 (268) ,Dirlada*.

1 Wandtke/BullingeBullinger, § 2 Rn. 15SchmelzS. 4.

18 LG Berlin GRUR 1989, 270 ,Satellitenfotol;G Miinchen UFITA 54 (1969) 320

(322f.), Tierdressurwonach auch Tiere, es handelt sich konkret um efiidtselefanten, nicht Urheber
im Sinne des § 2 UrhG sein kdnnen.
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b) Gestaltungshohe

Eine Schopfung erreicht eine urheberrechtlichenu&cbegriindende Gestal-
tungshohe dann, wenn diese sich wegen der indiNeslu&igenart Gber das
Alltagliche, rein Handwerkliche hervorhebt. Bei Wen der ,schénen Kinste*
lasst die Rechtsprechung zur Begriindung einer ighsrelen Gestaltungshéhe
gemal der Lehre der ,kleinen Minze bereits einengiigige Eigenart genu-

gen.

Im Falle von Werbeslogans, reicht aber auch digtschterung in der Regel
nicht aus, diese in den Genuss eines urheberm@udtliSchutzes kommen zu
lassen. Begrundet wird dies damit, dass Werbestogahon allein wegen der
bloRen Kirze keine lber das bloRe Alltagliche henagende Eigenart aufwei-
sen konnen. In bestimmten Konstellationen ist jadmach fir einen Werbeslo-
gan, der regelmaldig nur aus einem, oftmals nodht mimmal zwingend voll-
standigen, Satz besteht moglich. Allerdings sindhahier die Kriterien eher
weich. So hat das OLG Disseldorf in einem Urteieeausreichende Gestal-
tungshohe fur den Werbeslogan ,Ein Himmelbett imdigepack” fur Schlaf-
sacke angenommen, weil diese Uberraschende Gegstalineg von Himmel-
bett und Handgepack nicht ohne Witz und Einfalidreim die Phantasie an-
regt®.

Dennoch muss hier noch einmal klar herausgehobedewedass diese, mitt-
lerweile schon Uber 40 Jahre alte Entscheidungod€3 Disseldorf eine abso-

lute Ausnahme darstellt.

19 OLG Diisseldorf, BB 16964, 447.
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Gerade in der aktuellen Rechtsprechung scheitertidieeberrechtliche Schutz
von Werbeslogans immer wieder an der mangelndeivithuglitat aufgrund
der bloRen Kiirze der Spriiéie

C) Fazit

Somit bleibt bereits hier festzuhalten, dass wahlGrol3teil der Werbeslogans,
so unverwechselbar diese auch fiir den Verbraueimensigen, regelmaiig
nicht die Hurde der Individualitat Gberspringen kén. Dies nicht zuletzt des-
halb, weil die Slogans entweder allgemeine Wendurgggreifen (z.B. ,Ich
liebe es* —McDonald’s , ,How are you“ - Vodafon)@dlas beworbene Pro-
dukt oder dessen Wirkung schlichtweg beschreibBer(Joghurt mit der Ecke,

der Ecke mit was drin“ — Mdller, ,Nicht nur saubsondern rein* —Ariel).

Zudem ist zu beachten, das sich die Rechtspreanuthen letzten Jahren ent-
gegen dem zitierten Urteil des OLG Disseldorf ars sechziger Jahren nicht
mehr zu der Annahme einer urheberrechtlichen Stkhigkeit von Werbeslo-
gans durchringen konnte. Somit muss fir die Annabimes Werkes im Sinne
des 8 2 UrhG der zu schitzende Slogan deutlichddreallgemein tblichen
Wendungen liegen. Grundsatzlich ist ein urhebetliebler Schutz somit kei-

neswegs ausgeschlossen, jedoch in den meistem &ltellehnen.

lll. Gegenstand des Schutzes

Kommt dem Werbeslogan im Einzelfall tatsachlich @wineberrechtlicher

Schutz zugute, so bleibt zu klaren, was daran geaachitzen ware.

0 So z.B. Hanseatisches Oberlandesgericht, ZUM 2240 ,DEA, hier tanken Sie auf*; LG
Minchen I, ZUM 2001, 722 ,Find your own Arena“.
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Grundsétzlich gilt, dass weder der konkrete Einfadlee”), noch die Methode
oder Technik einer Schépfung urheberrechtlichenu&clerlangen kann. Die
Schopfung von weiteren Werken wirde ansonsten ank stehindert werden

und damit die kiinstlerische Entwicklung insgesaefitegnmt.

Zu schitzen ist bei Sprachwerken wie Werbeslogaaech deren Form, oder

Inhalt bzw. die Kombination daratls

[l. Urheberrechtliche Abwehranspriche

Kann im konkreten Fall die Verletzung des Urhelshte durch die Nachah-
mung eines Werbeslogans angenommen werden. Sa stehe Verletzten zu-
nachst Anspriiche auf Unterlassung, Beseitigung Sctthdensersatz aus § 97
UrhG zu.

Der Urheber kann somit vom Verletzer verlangensahsser zukiinftige weite-
re Verletzungen unterlasst. Bei einer erstmalididnalen Verletzung ist zudem

ein vorbeugender Unterlassungsanspruch denkbar.

Im Einzelfall sogar parallel zum Unterlassungsansiprsteht dem Urheber ein
Recht auf Beseitigung des fortwirkenden aktuell&rihgszustandes zu. Hier
ist insbesondere der VerhaltnismaRigkeitsgrundsatwahren. Unterlassungs-

und Beseitigungsanspruch sind verschuldensunalkdnangi

Im Verschuldensfalle, wenn also dem Verletzer Vimrsader Fahrlassigkeit

vorzuwerfen ist, steht dem Urheber zudem ein Sciseisatzanspruch zu. E-

2 OLG Miinchen NJW-RR, 2000, 268.
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benso wie im Falle der markenrechtlichen Verletzihagn der Urheber auch
bei dem Schadensersatz aus 8 97 | UrhG aus ddaaren Schadensberech-
nung (Ersatz des entgangenen Gewinns, Lizenzaeatmgr Herausgabe des

Verletzergewinns) wahlen.

D. WETTBEWERBSRECHTLICHER SCHUTZ

Ob bei einer Nutzung eines Werbeslogans durch dbmgten auch ein Schutz
durch die Regelungen des UWG eréffnet ist, mussicst geklart werden,
inwiefern die Regelungen des UWG Uberhaupt nebeerddes MarkenG ein-

greifen.

Vorliegend soll der Schutz der Werbeslogans voerelachahmung gepruft
werden. In Betracht kommt deshalb eine Anwendurgyglé Nr. 9 UWG, der
den erganzenden wettbewerbsrechtlichen Nachahneingzsegelt.

Die Regelungen des MarkenG zum Schutz bekanntekéviannd geschattli-
cher Bezeichnungen (8 9 Abs. 1 Nr. 3, 8 14 Abs.r23Nund § 15 Abs. 3 Mar-
kenG) lassen keinen Raum flUr einen ergédnzendetubgsschutz im Falle der
Nachahmung fremder Kennzeic&nSomit scheidet wettbewerbsrechtlicher
Kennzeichenschutz tber die 88 3, 4 Nr. 9 UWG awindaus, wenn das Zei-
chen von vornherein keinen Markenschutz geniel&r; oatht Gber die notwen-
dige Bekanntheit (§ 14 Abs.1 Nr. 3 MarkenG) verftigDas Kennzeichenrecht
ist somit lex specialis gegenuber dem Wettbewecbsr&ine Anwendung der

wettbewerbsrechtlichen Regelungen kommt deshalldammn in Betracht, wenn

= BGH GRUR 1999, 161; BGH GRUR 2003,332.
= Hefermehl/Kohler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, B4 9.11.
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Sachverhalte betroffen sind, die nicht vom Regedangck des MarkenG er-

fasst werden.

Bei Werbeslogans, die klassischerweise in den 3bktgich des MarkenG fal-
len, sind solche Formulierungen, die nicht in desg&ungsbereich des Mar-
kenG zu fassen sein sollen nur schwerlich denkbarwerden zwar nicht be-
kannte Zeichen gemaR § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenGtredasst, eine Erstre-
ckung des erganzenden Leistungsschutzes der SBII3,AUWG auf diese Fal-
le erscheint jedoch als Umgehung der gesetzlichegeRng des § 14 Abs. 2
Nr. 3 UWG nicht im Interesse des Gesetzgebers strebmit (s.0.) abzulehnen.

Auch kénnen Werbeslogans, denen die Markeneigefisehawvehrt bleiben
nicht unter Umgehung der Regelungen aus dem Markir@och einen wett-
bewerbsrechtlichen Schutz geniel3en. Ein SchutzWerbeslogans gegeniber
Nachahmungen Uber das Wettbewerbsrecht (88 3, @ NYWWG) erscheint eher
von theoretischer Natur zu sein und diesem ist deshalb nicht weiter nach-

zugehen.

Copyright: Kanzlei volke2.0 - www.volke2-0.de



