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EINLEITUNG

Die Tirkei strebt bereits seit ilirer Griindung eine grundlegende gesellschaftliche und
politische Modemisierung an. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Rechtsreformen
durchgefiihrt. Ein Teil dieser Reformen betrifft die Modemisierung des bereits 1965Jneu
gestalteten Markenrechts “nach europiiischem Vorbild. Gegenwirtig werden Reformen
insbesondere durchgefiihrt, um eine Anniiherung an die Europdische Union zu erreichen/ und
ihr beizutreten. Der tiirkische Beitrittsantrag zur EG wurde bereits 1978 gestellt. Der Schutz
des Geistigen Eigentums bildet einen der wichtigsten Teile des Zollunionsvertrages zwischen
der EU und der Tirkei. Nach diesem Abkommen soll die Tiirkei an vielen internationalen
Abkommen teilnehmen und ihre nationalen Markenregelungen an die europiischen
Markenregelungen anpassen. Gemif dem Zollunionvertrag wurde das tiirkische Gesetz zum
Schutz von Markenrechten No. 556! am 24.06.1995 durch Rechtsverordnung mit
Gesetzeskraft verabschiedet. Es orientierte sich an der Europdischen Markenrichtlinie. Die
Tiirkei wurde jedoch erst auf dem Europiischen Rat in Helsinki im Dezgmber 1999 offiziell
zum EU-Beitrittskandidaten ernannt. Der Europdische Rat beschloss schlieBlich am 17
Dezember 2004 in Briissel, die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Tiirkei am 3
Oktober 2005 zu beginnen. Am 29 Juni 2005 legte die EU-Kommission den
Verhandlungsrahmen mit der Tiirkei fest. Dabei ist w.a. die Aufnahme des Européischen
Rechtsbestands in das tiirkische Recht vorgesehen. Dies betrifft auch die “Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten {iber die Marken. Demnach ist die Tiirkei verpflichtet, ihre
markenrechtlichen Vorschriften an die Europdische Markenrichtlinie anzupassen.

Ziel der Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Markengesetze der Mitgliedslander ist
es, eingetragenen Marken in allen Mitgliedslindern denselben Schutz zu gewshren. Ein
dariiber hinaus gehender Schutz bekannter Marken durch nationale Vorschriften bleibt von
der Richtlinie unberiihrt, Die Richtlinie beléisst den Mitgliedstaaten auch das Recht, Marken
weiterhin zu schiitzen, die nach nationalem Recht aufgrund von Benutzung Schutz erworben
haben.

! Die (arkische Rechisverordnung mit Geselzeskrafl zum Schutz von Markenrechten No. 556 wird in dieser Arbeit wie folgt
genannt; “ MarkenVO™,
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Die Richtlinie regelt unter anderem den Markenschutz auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs der
)

Waren und Dienstleistungen. Ein derartiger Schutz wurde in der Tilrkei bereits durch’das
tirkische Markengesetz von 1965 gewithrt. Der erweiterte Schutz konnte flir bekannte
Marken in Anspruch genommen werden. Die Harmonisierung des Schutzes der bckar{nten
Marke auBerhalb des Gleichartigkeitsbereichs, die in den Mitgliedsstaaten der EU und der
Tiirkei in Umsetzung der Europdischen Markenrichtlinie erfolgt-ist; hat die bisheri)gen
nationalen Markenvorschriften wesentlich verindert, sei es die EU-Linder wie Deutschland
oder die eines Staates wie der Tiirkei, der im Rahmen des Beitrittsprozesses zur Angleicfmng

seiner Rechtsvorschriften an Europiisches Recht verpflichtet ist.

Der Gegenstand dieser Arbeit ist der ,,Schutz der bekannten Marken auBerhalb- des
Ahnlichkeitsbereichs in der Tiirkei im Vergleich mit Deutschland unter der Berticksichtigung
der Europiischen Markenrechtrichtlinie*. Das Thema gliedert sich in zwei Teile. Im.ers)xten
Teil werden die tiirkischen, deutschen und europdischen Markenrechte dargestellt sowie die
Begriffe und die Tatbestinde der sog. ,,Bekannten Marke® in-der Tiirkei mit der deutschen
Rechtslage unter Beriicksichtigung der Europdischen Markenrichtlinie” verglichen, Im
zweiten Teil wird der ,,Schutz der bekannten Marke auBerhalb des 'Ahnlichkeitsbereich’s,” in
der Tiirkei und Deutschland unter der Beriicksichtigung der Européischen Markenrichtlinie
untersucht. Deren Schutzvoraussetzungen werden behandelt. Am- Ende werden" die

wesentlichen Thesen der Arbeit zusammengefasst.
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1. DIE BEKANNTE MARKE IN DER TURKEI IM VERGLEICH MIT
DEUTSCHLAND UNTER DER BERUCKSICHTIGUNG DER
EUROPAISCHEN MARKENRICHTLINIE

1.1 GRUNDLAGEN

1.1.1 Markenrecht in der Tiirkei

1.1.1.1 Entwicklung des Markenrechts in der Tiirkei

Der Beginn des tiirkischen Markenschutzes fillt in die Zeit des osmanischen Reiches. 1872
wurde die tiirkische Warenzeichenverordnung eingefiihrt, die die Eintragung von Marken
ohne Untersuchung zum Gegenstand hatte’. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden
markenrechtliche Streitigkeiten gewohnheitsrechtlich geldst. 1888 wurde als 'z“;eite
markenrechtliche Regelung im Osmanischen Reich die Handelswarenzeichenverordnung iiber
Unterscheidungszeichen (Egya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara-Dair NizamnamES in
Kraft gesetzt. Dieses Gesetz, das das franzésische Gesetz iiber Warenzeichen aus dem Jahr
1857 zum Vorbild hatte, enthielt jedoch bereits zum Zeitpunkt seiner In-Kraft-Setzung 1888
veraltete Vorschriften, welche weder durch Lehre noch durch Rechtsprechung fortentwickelt
wurden. Das Gesetz entsprach nicht mehr den Anforderungen des tiirkischen
Wirtschaftslebens und fand in der Folge kaum noch Anwendungj’ .

Einen Modemisierungsschub erhielt des tlirkische Markenrecht im Jahre 1965 durch die
Einfiihrung des tlirkischen Markengesetzes Nr. 551%, das die alte osmanische Regelung

: Tekinalp, Onal, Geistiges Eigentum, B. 1, Istanbul 1999, S. 327; Arkan, Subih, Markenrecht, B. 1, Ankara 1997, S. 14;
Dirikkan, Hanife, Der Schutz der bekannten Marken, Ankara 2003, S. 6

? Poroy,Reha/Yasaman, Hamdi, Handelsbetriebsrecht, 9. Auf,, Istanbul, S, 205

4 Torkisches Amtsblatt vom 12.03.1965, §.11951
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abloste. Es orientierie sich an e¢inem Schweizer Gesetz® aus dem Jahre 1939° und enthielt

/

bereits Regelungen tiber die bekannten Marke'.

Die Modemitiit des tiirkischen Markengesetzes von 1965 zeigte sich in den Vorschriften {iber
bekannte Marken auBerhalb der Warengleichartigkeit und Regelungen tiber frei lizenzierbare,
nicht an den Geschiiftsbetrieb gebundene Marken. Die damaligen tlirkischen Vorschriften
iber den Markenschutz auBlerhalb des Ahnlichkeitsbereichs gewihrten- dem Markem'nhz{ber
einen umfassenderen Schutz als er in vielen anderen Lindern - auch Deutschland - geregelt
war. Im Art. 11 dieses Gesetzes wird dem bekannten Markeninhaber das
Eintragungshindemisrecht fiir Produkte auch auflerhalb des Ahnlichkeitsbereichs gewahrt®,
Nach Art. 11 Tiirkisches Markengesetz a.F. war die Eintragung von Marken ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentiimers nicht mdglich, wenn diese den in der Tiirkei eingetragenen

bekannten Marken glichen oder dhnelten’,

Die neue tiirkische Rechtsverordnung Nr. 556 zum Schutz von Markenrechten trat am 27.
Juni 1995 mit Gesetzeskraft in Kraft und 16ste das bis dahin giiltige tiirkische Markcngésctz
Nr. 551 aus dem Jahre 1965 ab'®. Bei der neuen tiirkischeri MarkenVO wurde die Europische
Richtlinie 89/104 als Grundlage genommen, Gemaf Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie istes
vorgesehen, dass die Mitgliedslinder der EU fiir die bekannte Marke auch auBerhalb des
Ahnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen einen Schutz gewahren konnen. Art. 8
Abs. 4 tiirkische MarkenVO regelt diesen Schutz als relatives Hindernis fiir die Eintragung
einer Marke. Art. 9 Abs. 1/c tiirkische MarkenVO bezeichnet es als ein aus der Eintragung'der
Marke entstehendes Recht fir die bekannte Marke, Durch die Beriicksichtigung der
Europdischen Markenrichtlinie in der tiirkischen MarkenVO verschafft der tirkische
Gesetzgeber den Inhabern bekannter Marken sowohl innerhalb als auch auBerhalb des
Ahnlichkeitsbereichs der Waren und Dienstleistungen einen erweiterten Schutz.

* Geselz betreflend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunfisbezeichnungen von Waren upd der
gewerblichen Auszeichnungen aus dem Jahre 1980 in der Fassung des Jahres 1939

¢ Karayalgin, Y agar, Handelsrecht, B, I, Ankara 1978, §. 405,

" Torkisches Amtsblatt vom 12.03.1965, S, 11951

* Dirikkan, 8. 6

* Donmez,Irfan, Markenstreitigkeiten und Sachen des unlauteren Wettbewerbs, 2. Aufl. Istanbul 2000, S, 33

" Turkisches Amtsblatt vom 27.06.1995, 8. 22326,
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Zusammenfassend st festzustellen, dass die Tiirkei 70 Jahre nach ihrer Entstehung ein
moderner Staat mit ausschlieBlich westlich geprigtem Recht ist. Di¢ Ubernahme westlicher
Gesetze vor 70 Jahren hat aber nicht dazu gefiihrt, dass in der Tiirkei Europisches Recht gilt.
Es hat sich vielmehr eine mehr oder weniger am europfischen Vorbild orientierte, aber
eigenstiindige nationale Rechtskultur entwickelt, die durch Rechtsprechung und Literatur an

die gesellschafilichen, politischen und kulturellen Gegebenheiten der Tiirkei angepasst wurde.
1.1.1.2 Die Einbindung der Tiirkei in internationale Vereinbarungen

Das ilteste internationale Abkommen {iber den Schutz geistigen Eigentums ist die Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU) von 1883. Dieses
Abkommen regelt gewisse Mindestvoraussetzungen des Schutzes insbesondere ’ des
gewerblichen Eigentums. Das PVU wurde mehrmals revidiert, zulefzt in Stockholm im Jahre
1967; sowohl Deutschland als auch die Tiirkei gehoren dem Abkommen in der Stockholmer
Fassung an''. Deutschland und die Tiirkei haben mehrere Nebenabkommen, die zur PVU
gehoren, abgeschlossen und diese erfiillt. Hierzu gehdren insbesondere das Madrider
Markenabkommen (MMA), das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA), das
NKA und das MHA. '

Die Verbandslinder verpflichten sich nach Art, 2 Abs. 1 PVU, den Angehdrigen der
Verbandslander auf ihrem Hoheitsgebiet den gleichen Schutz zu gewdhren, wie sie ihn
eigenen Staatsangehorigen gegenwidrtig oder kiinftig gewidhren. Neben diesem
Gleichbehandlungsgrundsatz mit Inlindern verlangt die PVU auch einen gewissen
Mindestschutz, ohne aber die Rechtsordnungen der Teilnehmerlénder zu vereinheitlichen. In
ihrer heutigen, der Stockholmer Fassung, gehdren dazu die Vorschriften iber * die
Unionsprioritit, den Schutz der notorisch bekannten Marke.

Eine Erganzung des PVU von 1883 erfolgte im Rahmen der Revisionskonferenz von Madrid
im Jahre 1890 durch zwei Nebenabkommen'?; durch das Madrider Abkommen betreffend die
internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken (MMA)" und das Madrider
Abkommen betreffend die Unterdriickung falscher Herkurftsangaben auf Waren (MHA)”.

" 1n der Tarkei wurde dieses Abkommen ratifiziert, tirkisches Amtblatt vom 23.09.1994, S722060
2 Hubmann/Henrich, Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl, Miinchen 1988, S. 33

" Letzte Revision in Stockholm am 14.07.1967, BGBL. 1979 11, S. 418

" Letzte Revision in Lissabon am 31,10.1958, BGBI. 1961 1), S. 293
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Thnen folgte auf der Revisionskonferenz der PVU in Nizza 1957 ein Abkommen fiber die
intemationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir Fabrik- ‘und
Handelsmarken. Dieses Abkommen erleichterte den Verwaltungsaufwand und reduzierte die
Kosten, indem es eine internationale Markenregistrierung zulieB. So konnte dem Erfordernis
der PVU leichter entsprochen werden, wonach der Markenschutz eine Registrierung der
Marke in denjenigen Verbandsstaaten voraussetzt, in denen Schutz begehrt wird. Dem
Madrider Markenabkommen (MMA) von 1891 war die Tiirkei 1925 zwar zunZchst
beigetreten, trat aber 1955 mit Wirkung zum 11. September 1959 wieder aus’>, Wegen des
Zollunionsvertrages mit der EU gilt das Madrider Markenabkommen seit 1997 jedoch auch

wieder in der Tiirkei'.

1.1.1.2.1 Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europiischen
Wirtschaftgemeinschaft und der Tiirkei

Am 12. September 1963 wurde das Assoziierungsabkommen zwischen der damaligen
Europiischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tiirkei geschlossen'’. Die Grundlage hierfiir
stellte Art. 238 EGV dar'®, wonach die Gemeinschaft mit einem Staat Abkommen schlieBen
kann, die eine Assoziation mit gegeneitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen
und besonderen Verfahren herstellen. Das Abkommen umfasst eine Priaambel und 33 Artikel
sowie einige Zusatzprotokolle. Die erklirten Ziele dieses Assoziierungsabkommers sind die
Verstarkung der gegenseitigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und der beschleunigte
Aufbau der tiirkischen Wirtschaft sowie die Anniherung der Wirtschafts-, Steuer-, und
Wettbewerbspolitik (Art. 2 ). Das Abkommen regelt ausdriicklich auch die Moglichkeit einer
spiteren Vollmitgliedschaft der Tiirkei'®,

Die Europiische Kommission schlug in den frithen Neunziger Jahren eine Zollunion mit der
Tiirkei fiir gewerbliche Erzeugnisse zum 1. Januar 1996 vor. Neben spezifisch zollrechtlichen
Vorschrifien sollte dieses Abkommen auch Vorschriften gegen unlauteren Wettbewerb
enthalten.

' Tarkisches Amtsblatt vom 20.07,1955, 8. 9059

1¢ Turkisches Amtsblatt vom 22.08.1997 S, 23088

17 BGBL. 1964 11, S. 509 u. 1959.

'8 Hierzu Krlick/Hans, Die Freizogigkeit der Arbeitnehmer nach dem Assoziierungsabkommen EWG/Tirkei, EuR 1984, S,
297,

' praambel, Art. 28
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Nach dem Beschluss des Assoziationsrates {iber die Durchfiihrung der Endphase der
Zollunion (ZUB)® vom 6. Mirz 1995, seiner Annahme durch den Rat der Staats- tnd
Regierungschefs der EU vom 9. Juni 1995 und der notwendigen Zustimmung durch das
Europdische Parlament vom 13. Dezember 1995 trat die Zollunion zum 1. Januar 199& in
Kraft.

Die Vertragsparteien waren sich dariiber im Klaren, dass eine Zollunion ohine den Schutz
geistigen, gewerblichen und kommerziellen Eigentums nicht funktionieren kann. Das
Schutzniveau fiir diese Eigentumsformen muss in der ganzen Zollunion gleich sein. Die
Konsequenz ist der Art. 31 Abs. 2 ZUB, wonach die Verpflichtungen, wie sie in Anhang 8
iiber den Schutz des geistigen, gewerblichen, und kommerziellen Eigentums in Einzelheiten
aufgefiihrt sind, von den Vertragsparteien zu erfiillen sind.

Markenrechtlich entscheidend ist der Art.4 Nr.3 des Anhangs Nr.8 des Zollunionsbeschlusses,
wonach die Tiirkei bis zum Inkrafttreten des Beschlusses am 1. Januar 1996 ein nationales
Markengesetz zu schaffen hat; das der europdischen Markenrechtsrichtlinie 89/1 04/EG
gleichwertig ist.

Die Tiirkei scheute sich lange Zeit, internationalen Ubereinkiinfien beizutreten, um' die
einheimische, nicht sehr entwickelte Industrie insbesondere vor ausldndischen, internationalen
Schutzrechten zu schiitzen, entgegenstehen. ’

1.1.2 Markenrecht in Deutschland

Das erste reichsweite Markenschutzgesetz vom 30. November 1874%! stellte - das
Warenzeichen gleichberechtigt neben die Warenbezeichnung mit Namen oder Firma. Bei der
Eintragung in das Handelsregister, welche bei den ‘Amtsgerichten angesiedelt waren ({md
weiterhin sind), gab es keine Vorpriifung, ob es etwaige bereits registrierte {ibereinstimmende
dltere Zeichen gab. Es galt das Anmeldesystem, das heiBt, Warenzeichen wurden: ailein
aufgrund ihrer Anmeldung eingetragen. Gegen eine etwaige Verwechslungsgefahr 'mit

2 Abl. EG vom 13.02.1996, Nr, L 35/1
2 RGBLI. 1874, S. 143
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anderen Zeichen konnte sich der Markeninhaber mit der Loschungsklage zur Wehr setzen®.
Die wesentlichen, noch heute geltenden Grundprinzipien des deutschen Markenrechts waren
bereits im Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12, Mai 1894 zumindest
ansatzweise angelegt. Darunter fallen die Ausrichtung an der Herkunfisfunktion der Maikc,
die matericllen Schutzvoraussetzungen, die Eintragbarkeit von Wortzeichen, die Einfiihrung
des Vorprifungssystems, das Zeichenannahmeverfahren, dic zentrale Zeichenrolle beim
Patentamt und zivil- und strafrechtliche Sanktionsmdglichkeiten im Falle der

Zeichenverletzung®.

Nach den deutschen Warenzeichengesetzen von 1874 und 1894 genossen Markeninhaber
eingetragener und verwechselbarer Marken nur innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs Schutz.
Ein Schutz auBerhalb des Ahnlichkeits- bzw. Gleichartigkeitsbereichs erfolgte erst 1924 durch
die deutsche Rechtsprechung, die in Anwendung zivilrechtlicher Gesetze berihmte Marken

gegen deren Verwisserung zu schiitzen suchte®.

In der jiingeren Vergangenheit ergab sich fiir das deutsche Markenrecht das Erfordemis, EU-
rechtliche Vorgaben zu erfiillen. So musste das deutsche Markenrecht bis Ende 1992 in
Einklang mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie 89/104/EG zur Harmonisierung 'i'on
Markenrechten gebracht werden das Erfordernis. Die verspitete Umsetzung dieser Richtlinie
durch Deutschland (die deutsche Umsetzung trat erst mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in
Krafi®) hatte ihre Ursache in der Wiedervereinigung Deutschlands.

Der Begriff des “Warenzeichens” wurde durch das Markengesetz durch den der “Marke”
ersetzt. Der bisherige Ausstattungsschutz wurde weitergehend véllig dem der eingetragenen
Marken gleichgestellt. Eine Verdnderung hat auch der Schutzumfang-der Marke erhalten.
Neben dem Schutz der priorititsdlteren Marke bei Waren- bzw. Dienstleistungsidentitét wird
auch ein Schutz gegenfiber Zhnlichen Waren bzw. Dienstleistungen gewéhrt. Der neue Beg’riff

-

2 Vgl. Busse, Rudolf Starck.Joachim, Warenzeichengesetz , Berlin/New York, Einf, Rn, 7

 Vgl. Wadle, Elmar, Entwicklungslinien dés deutschen Markenschutzes, GRUR 1979, 8. 383,

Y LG Elberfeld, Entscheidung -Odol-, GRUR 1924, 8. 204

 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Erstenrichtlinie 89/184/EWG des Rates vom 21.12,1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschrifien der Mitgliedstaaten (ber die Marken (BGBL. 1994 1, 3082, veriindert, durch das
Markenrechisanderungsgesetz, BGBL 1995 1, 156)
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der Ahnlichkeit ersetzt das bisherige Tatbestandsmerkmal der Gleichartigkeit?®. Fiir bekannte
Marken gibt es nach dem neuen Gesetz sogar einen Markenschutz jenseits )des
Ahnlichkeitsbereichs der* Waren und Dienstleistungen gegen Verwisserungsgefahr und
Rufausbeutung?’. S -

Mit Inkrafttreten des Markengesetzes am 1.1.1995 hat der deutsche Gesetzgeber dcq im
Warenzeichengesetz nicht enthaltenen Schutz der bekannten Marke neu in das Markenfecht
aufgenommen. Vorher wurde der Schutz der bekannten Marke ohne Verwechslungsgefahr bei
Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen auf die Generalklausel des § 1 lfWG
und die Vorschriften der § 823 Abs. 1, § 1004 BGB gestiitzt®®.

Die deutsche Rechtsprechung und die juristische Literatur haben sich wegén der Starke der
deutschen Unternehmen und ‘der deutschen Wirtschaft ausgiebig™ mit Marken und\ im
besonderen mit bekannten Marken beschiftigt. Deshalb hat sich-das Markenrecht in
Deutschland besser als in der Tiirkei entwickelt.

1.13  Europiisches Markenrecht -

Die Bemiihungen der Europdischen Union (damals noch der Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft), das Markenrecht zu harmonisieren, begannen sehr frih, Mit der
Initiative der Europiischen Kommission vom 31. Juli 1959 begannen die Arbeiten an einer
Angleichung oder Vereinheitlichung vor allem im Bereich des Kennzeichnungsrechts®.
SchlieBlich erlieB der Rat am 21. Dezember 1988 die erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber die Marken®. Der
besondere Schutz fiir die bekannte Marke wurde von der Markenrichtlinie gefordert.

% BGH GRUR 1995, S. 216, 219 — Oxygenol 11, Kunz-Hallstein, Hans Peter, Europisierung und Modemisierung des
deutschen Wmemicjlmrwhgs» Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie, GRUR
1996, 8.7

21 ygl. nur Piper, Henning, Der Schytz der bekannten Marke, GRUR 1996, S. 429 ff.; Sack, Rolf, Sonderschutz bekannter
Marken, GRUR 1995, S. 81 ff.; Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6 bis PV0 und die bekannte Marke im
Sinne der Markenrichtlinie, GRUR 1994, S, 332

2 Meyer, Anja, Der Begriff “bekannte Marke” im Markengesetz, S. |

2 Der erste Hinweis auf die Notwendigkeit einer EWG-Marke kam wohl von Moser v. Filseck, Markenschutz und
Europamarkt, MA 1957, S. 647 fF.

% GRUR Int. 1989, S. 294 ff.
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Die auf die Kompetenz zur Verwirklichung des Binnenmarkts (Art. 100a Abs. 1 EGV)
gestiitzte Markenrichtlinie verfolgt einerseits das Anliegen, die Standards der einzelnen
nationalen Schutzrechte anzugleichen. Anderenteils besteht ihr rechtspolitisches Ziel darin,
das Markenrecht fiir die Erfordernisse des modemen Geschiiflsverkehrs weitcrzuentwic}keln
und das® Konfliktpotential zwischen den territorial begrenzten Kennzeichenrechten zu
vermindem’'. )
In erster Hinsicht willdie Richtlinie die Markenrechtsordnungen in den Mitgliedstaaten
harmonisieren. Der Abbau von Unterschieden zwischen den nationalen Schutzrechten istJder
Wille des Gemeinschaftsgesetzgebers, was sich aus der Wahlder hierflir klassischen
Rechtshandlungsform der Richtlinie und aus den Erwiigungsgriinden der Richtlinie ergibt)Zie]
der “MaBnahme ist der  Abbau von Behinderungen des freien Waren- )und

Dienstleistungsverkehrs sowie von Verfiilschungen der -Wettbewerbsbedingungen” im

Gemeinsamen Markt*%,

SchlieBlich bezweckt die Richtlinie, im grenziiberschreitenden Waren- ~und
Dienstleistungsverkehr der EU Konflikte zwischen den nationalen Zeichenrechten zu
vermeiden oder jedenfalls zu entschirfen. ¢ s 134 .

1.1.3.1 Umsetzung der Markenrichtlinie in der Tiirkei _

S~

Wie oben dargestellt, war die Tiirkei verpflichtet, bis zum Inlcraﬁh‘éte\xf der Zollunion-am 1.

Januar 1996 ein Markenrecht zu schaffen, welches im Verhiltnis zum Markenrecht in den
Mitgliedstaaten der EU, éntsprechend der EG-Markenrichtlinie 89/104/EWG gleichwertié ist,
Die Tiirkei kann die Richtlinie zwar als Nichtmitglied nicht im klassischen Sinne "umsetzen",
doch ist sie an den Zollunionsvertrag gebunden. Aus dessen Zielen und Zweck')und
insbesondere aus dem entsprechenden Anhang iber die Bestimmungen zum geistigen
Eigentum ergibt sich die Bindung der Tiirkei an das zu erreichende Ziel der Europ&iscilen
Markenrechtsrichtlinie, Die Wahl der Form und Mittel bleibt aber der Tiirkei iiberlassen.

Die Tiirkei ist als Nicht-Vollmitglied der EU nicht direkt zur Umsetzung von EU-Richtlinien
verpflichtet, wie das fiir Vollmitglieder gem Art, 189 Abs. 3 EGV gilt. ...

' Meyer, Andreas, Das deutsche und franzdsische Markenrecht nach der Umsetzung der ¢rsten Markearichtlinie, GRUR

Int. 1996, S. 593
32 Vgl 1. Erwagungsgrund RL 89/104/EWG. Allgemein zur Harmonisierung miltels Richtlinien Geiger, EG-Vertrag, Art. 189 EGV, Rn. 8.
|

'10
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Art. 4 Nr. 3 des Anhangs Nr. 8 des Zollunionsbeschlusses erwihnt jedoch - explizit_die
Europdische Markenrechtsrichtlinic  89/104/EG und verlangt- von der Tiirkei-~¢in

gleichwertiges Markengesetz.

Der Zweck der Europiische Markenrechtsrichtlinic besteht darin, Behinderungen des freien
Waren- und Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft und-eine Verfilschung der
Wettbewerbsbedingungen zu vermeiden®. Die Richtlinie orientiert sich-insoweit an diesem
Zweck, indem sie diejenigen nationalen Rechtsvorschriften - harmonisiert, die sich am
unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken®* Neben bindcgden,
direkt das Funktionieren des Binnenmarkts betreffenden Vorschriften, gibt es auch fakultative
Regelungen, die das Funktionieren des Binnenmarkts nicht so stark betreffen. Diese der
nationale Gesetzgeber ‘in innerstaatliches ' Recht “umsetzen; muss~es aber nicht.” Aus der
Vereinbarung des Zollunionsbeschlusses ergibt sich insoweit fiir die Tiirkei nichts Anderes
wie fir ein Vollmitglied der Européischen Union. Auch sie hat verpflichtet, die bindenden
Richtlinienvorschriften in nationales Recht umzusetzen, withrend ihr dies bei den fakultativen
Regelungen der Markenrichtlinie freisteht.

Ziel der Richtlinie ist eine vollstindige Harmonisierung der Bedingungen fiir den Erwerb und
den Erhalt der eingetragenen Marke®, insbesondere im Bereich der Eintragungshindemisse
und der Ungiltigkeitsgriinde. In den Erwagungsgrinden der Richtlinie steht, dass die
Markengesetze die Eintragungshindernisse abschlieBend aufzihlen miissen. Die"Richtlinie
enthilt obligatorische und fakultative Eintragungshindernisse; im-ersten Fall muss) der
Mitgliedsstaat sie umsetzen, im letzteren kann er es.

-
~

Ein europaweit einheitliches Markenschutzniveau gebietet, dass nur die in der Richtlinie
obligatorisch oder fakultativ vorgesehenen Eintragungshindernisse in den Mitgliedsstaaten
gelten diirffen oder solche Eintagungshindernisse auBerhalb -des -Regelungsumfangs)der
Richtlinie.

Eintragungshindernisse kdnhen absoluter oder relativer Art sein. Wenn offentlich-rechtliche
Griinde ' (das Interesse der "Allgemeinheit) der Eintragung entgegenstehen, ist  das
Eintragungshindernis absolut. (Art. 3 Europiische Markenrichtlinie);" withrend es bei) der
Beeintrichtigung privater Rechte Dritter relativ ist (Art, 4 Markenrichtlinie).

)

3 RiLi, Erwagungsgrund Nr. 1,
3 RiLi, Erwgungsgrund Nr. 3,
35 RiLi, ErwBgungsgrund Nr. 7,

11
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Die Europiiische Markenrichtlinie fihrt-absolute und relative Eintragungshindernisse zwar in

verschicdenen Normen auf (At 3, 4), behandelt sie aber im Weiteren nicht unterschiedlich.

Sowohl bei den absoluten als auch bei dén relativen Schutzhindernissen enthilt die Richtlinie
zum einen Regelungen, die von den mitgliedstaatlichen Gesetzgebern iibernommen wérden
miissen (Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1-3 RL 89/104/EWG). Zum anderen kdnnen die
Mitgliedstaaten unter weiteren Tatbestinden wihlen, ob und inwieweit sie diese i die

nationalen Markenrechte iibemehmen (Art. 3 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 4 RL 89/104/EWG)*.
\

Der Schutz im Wareniihnlichkeitsbereich ist gemii der Europiischen Markenrichtlinitﬂ:/| von
den Mitgliedsstaaten obligatorisch- zu gewiihren. Jenseits—der “Warenzhnlichkeit gilt fiir
bekannte Marken gemiB der Richtlinie grundsitzlich ein fakultativ durch-die Mitgliedsstaaten
zu gewihrender Schutz; Art.4-Abs. 4 Markenrichtlinie; 'd. h.-die Richtlinie besagt,“das§ die
Mitgliedsstaaten hier Schutz gewidhren konnen, aber nicht milssen’’; -Der fakultative-Schutz
der bekannten Markeauflerhalb- desAhnlichkeitsbereichs  gegen Rufausbeutung . und

Verwiisserung ergibt sich aus Art. 5 Abs. 2 Markenrichtlinie. -~———— -

Fiir die gesondertzu betrachtende Gemeinschaftsmarke gilt-aber wiederum gemaB Art. 4 ‘.\Abs.
3 Markenrichtlinie ein obligatorisch von den Mitgliedsstaaten zu gewahrender Schutz.- —

Paraliel zur Regelung der Schutzvoraussetzungen 146t die Richtlinie den Mitgliedstaaten die
Moglichkeit, bekannten Marken - einen  weiteren, iiber ~-die "Waren'-"‘-) oder
Dienstieistungsiahnlichkeit” hinausreichenden Schutzbereich zu-er6ffnen (Art. 5 Abs.-5 RL
89/104/EWG). - R =

Das Recht der Europiischen Union-beeinflusst das deutsche und- tiirkische Markenrecht in
mehrfacher Weise. Zundchst ist’ die Markenrechtsrichtlinie™ als’ verbihd[ighes
Gemeinschafisrecht-vom- deutschen’ Gesetzgeber zu beachten. Bei der Bestimmung und der
Gewihrleistung des Schutzes der im Inland bekannten Marke hat die-‘Markenrichtlinie-€inen
groBen Einfluss. Durch die Beschliisse des EuGH entwickelt sich das nationale Rechtsystem
neben dem europdischen Markenrecht, - s S e s

3 vgl. Hil/Oehler (Hrsg.)'v. Mhlendahl, Der Schutz des geistigen Figentums in Europa, Baden/Baden 1991, S, 69, 79 f.;
Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, S. 747,752 f.; ders. GRUR Int. 1992, §, 81, 84, ’

7 RiLi, Erwagungsgrund Nr. 9
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1.2 DIE FUNKTIONEN DER BEKANNTEN MARKE - ‘

Im heutigen Geschiftsleben sind die ,Marken* eines der wichtigsten Kommunikationsmittel.
Eine ,,Marke* ist im klassischien Sinne ein Instrument, mit der sich ein Unternehmen durch
seine Produkte und Dienstleistungen von anderen Unternehmungen unterscheiden kann! Die
Anbieter versuchen einerseits, die Eigenschaften ihrer Produkte und Dienstleistungen mit dem
Markennamen zu verbinden und bestimmte Assoziationen hervorzurufen. Andererseits sollen

sich die Produkte und Dienstleistungen von anderen deutlich hervorheben..

Das Ziel aller Anbieter ist, dass ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen durch-den
Markennamen von den Verbrauchemn wahrgenommen 'werden.“Dariiber'hinauS'sollen\ die
Konsumenten auch nach Produkten und Dienstleistungen fragen, die schon {iber ein gcw*fsses
Goodwilt verfiigen. Indem “objektive “und subjektive Eigenschaftenvon - Produkten. und
Dienstleistungen den Verbrauchern durch Werbung bekannt gemacht werden, entsteht ein
Image der Marke, das vomr den eigentlichen Produkten und Dienstleitungen losgelst ist. Dies
soll den Verbrauchern ein Image vermitteln, bei dem bewusst wahrgenommen wud,das% die
Eigenschaftender jeweiligen Produkte und Dienstleistungen sich vomrden Wettbewerbern am
Markt unterscheiden. Aus diesem Grund nimmt der Verbraucher die Marke mit”séiflem
entsprechenden Image an. Die Marke -ist ‘unabhiingig vom jeweiligen' Produkt- bzw.«i\der
jeweiligen Dienstleistung und stellt ein eigenstindiges Qualitftssymbol dar. Es stellt zwischen
Produzent und Verbraucher ein KommuniKations- ind Werbemittel dar. Diese Art von Marke
besitzt also nicht nur eine Unterscheidungsfunktion -zwischen Produkten—’
Dienstleistungen; sondérn erflillt zudem eine Werbefunktion. -

und

Folglich stellt die Marke einen nicht unwesentlichen Wert fiir das Unternehmen dar und ist
somit ‘ein schiitzenswertes” Gut.~ Schorr “allein 'die’ Einfithrung' bzw." die " Etablierung " einer
bekannten Marke ist sehr zeit- und kostenintensiv. Daher bedarf sie sogar des erweiterten
Schutzes: Der wichtigste Grund, 'einen“Markgnnamen zu schiitzen, ist~ zweifellos - sein
S6konomischer Wert. Ein Markenname, der die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen
symbolisiert, kann auch einen anderen 0konomischen Wert annehmen." Dieser ‘zusitzliche
S6konomische Wert der Marke kann auch auf andere Produktbereiche iibertragen werden,
Nachdem ein  Markenname¢ allgemein - bekannt—ist, sorgt- 'der"‘Markenbesitzér“'ﬁlr die
Ausdehnung der Marke ohne weiteren Aufwand auf andere Produkte und Dienstleistungen.
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Dabei muss das Image der urspriinglichen'Marke ‘mit den neuen Waren und Dienstleistungen

kompatibel sein. .

Indem das Image der bestchenden Marken' filr andere Produkte und -Dienstleistungen
angewendet wird, kann der Verbraucher die neuen Produkte leichter annehmen. Dadljn'ch,
dass Dritte den Markennamen iibémehmen und diesen bei “anderen Produkten und
Dienstleistungen verwenden, kdnnen sie ohne Werbekosten und andere Aufwendunge%n an

dem Wert der Marke teilhaben. . .

Die eingetragenen Marken fiir identische oder #hnliche Waren und Dienstleistungen werden
geschiitzt. Dieser Schutz ist auf die Unterscheidungsfunktion einer-Marke ‘zurtickzufiihren,
wodurch den eingetragenen Marken gewihrleistet ist, dass sie nicht mit anderen ken

verwechselt werden.

Eigentlich ist die Werbefunktion der bekannten Marke sehr Wichtig3 8 Es ist moglich, dassden
Interessen des Markenbesitzers Schaden zugefiigt wird. Dies geschieht nicht mur bei der
Benutzung der eingetragenen Marken auf identische oder ahnliche- Produkte)
Dienstleistungen, sondern auch bei der Benutzung auBerhalb #hnlicher oder identischer
Produkte und Dienstleistungen. Deswegen ist die Werbefunktion der-bekannten Marke): als
ihre wesentliche Funktion im~ Vergleich zu anderen Marken  anerkannt. Folglich soll

und

unabhzingig von der Verwechslungsgefahr ein erweiterter rechtlicher-Schutz ﬁr"beka)nntc
Marken gewihrleistet werden. Im Falle der unlauteren Benutzung einer Marke mit hohem
Bekanntheitsgrad seitens Dritter wird die Werfschitzung und die- Unterschexdungslaa.ﬁ) der
Marke ausgenutzt bzw. beeintrichtigt. Daneben filhrt dies dazu, dass das Vertrauen der
Verbraucher in das Produkt verloren gehen kann. In diesem' Sinne stellt der Schutz) der
bekannten Marke auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs hinsichtlich des Schutzes der normalen
Marken im Rahmen des Markenrechts eine Ausnahme dar. T

Es ist fraglich, wie weit oder eng man das AusschlieBlichkeitsrecht einer Marke ziehen soll.
Einerseits besteht das Bediirfnis in der Wirtschaft, vielen Marktanbietern Zugang zu Marken
zu geben, die auf Grund ihrer Bezeichnung gut zu merken, international verwendbar oder
fantasiebetont sind, Solche Marken sind nur begrenzt vorhanden und viele Marktanbié:ter
versprechen sich von der Benutzung solcher Marken Vorteile,

® Oeal, Akar, Der Schutz der Marke im tirkischen Recht, Ankara 1967, 5.20
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Andererseits ist der oft enorme Aufwand zu beachten, den ein Markeninhaber erbringt, bis er
eine solche Marke aufgebaut hat und ihren goodwill etabliert hat. Die Durchschlagskraft ¢iner
Marke erscheint dann als Verdienst des Markeninhabers. Er muss zurecht umfassend tber die
)
Marke als Aktivposten verfiigen und andere von der Verfligung ausschlieBen konnen. .
Die letztere Auffassung findet auch in der Europiischen Markenrichtlinie Berhcksnchhg)ung,

wobel vor allem die Werbelunktion der Marke betont wird®,

Ausgehend von den vielfiltipen Wirkungen einer Marke im geschiftlichen Verkehr versuchte
man besonders in Deutschland, von den tatsichlichen Markenfunktionen die rechtlich
geschiitztenzu unterscheiden und von diesem Ansatz aus zu einer Lsung von Problemen dcs
Markenrechts zu gelangen. In der wissenschaftlichen Diskussion -im tiirkischen Recht
wurde den Markenfunktionen dagegen nicht die Aufmerksamkeit zuteil wie es in Deutschland
der Fall war. o ' -

An- erster Stelle wurde in der tlirkischen Literatur regelmiBig die Herkunfisfunktion der
Marke genannt. DemgemaB ist es Aufgabe der Marke zu zeigen, welches Untcr_nehmcx{ die
Ware hergestellt und auf dem Markt angeboten hat. - Dies ist dann von Bedeutung, wenn ein
Verbraucher auf einer Ware die' Marke eines bekannten Unternelimens wiedererkennt.*’
Neben dieser Herkunfishinweisfunktion tbernimmt die” Marke™ in~ der Tirkei. die
Herkunfisunterscheidungsfunktion: Aufgabe einer Marke ‘war es ,die Waren und

Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens. zu

unterscheiden®’, Allerdings wurden auch Stimmen laut, denenzufolge- die Be:deutung> der
Herkunfis- bzw. Ursprungsfunktion im modemen Wirtschaftsleben abgenommen habe, da es
dem Verbraucher nicht darauf ankomme, wer die Waren produziere oder wer’) die
Dienstleistung erbringe.  Den’ Verbraucher interessiere vielmehr; unter gleicher Marke die
gleiche Qualitat vorzufinden*’. Diese ‘An_sicht sicht also mehr die Bedeutung~der
Qualititsfunktion im Vordergrund, also die Gew#ihr zumindest gleichbleibender Qualitit der
gekennzeichneten Waren, ohne darauf einzugehen, ob diese eine lediglich wirtsc ich

relevante oder auch rechtlich geschiitzte Funktion ist.

3\
|
% Vgl. Henning-Bodewig, Frauke/Kur, Anctte, Marke und Verbraucher Bd, 1, Weinheim 1988, S 241
% Vel. Karayalgm, S. 403; Saglam, Mehmet Adil, Tirkisches Markengesetz, Kommentar und Fiille, Ankara 1973, S. 6
*! Karayalgun, S. 403; Saglam, S. 6 ‘
“2 Vgl. Karaban, Sami, Unser neues Markenrecht und die entsprechenden Vorschrifien, Konya 1996, S. 6
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Der besondere Stellenwert der Qualitiltsfunktion wird teilweise ‘mit dem-bisherigen Fehlen
_eines wirksamen Sachmangelgewihrleistungsrechts in der Tiirkei begriindet. Es 'v)vird
vertreten, dass die Marke den Verbraucher vor dem Kauf einer schlechten Ware schtitze, da er
' nicht jedesmal die Ware cines anderen Herstellers ausprobieren milsse®. Sei der Kunde mit
der Ware zufrieden, werde er immer wieder die Waren desselben Herstellers erwerben. Der
Unternchmer seinerseits werde, um seine Kéufer nicht zu verlieren und sein Anschen auf )dem
Markt zu bewahren, alles daran setzen, die Giite der Waren zu erhalten™.

Als Drittes wird regelmiBig dic Werbefunktion der Marke genannt. Die Marke sei ein
natiirliches und starkes Werbemittel fitr den Hersteller, weswegen die ' Wahl einer'geeigngten
Marke fiir den wirtschaftlichen Erfolg schr wichtig sei*. Schutzzweck der bekannten Marken
ist natirlich ihr hoher 6konomischer Wert.

13  BEGRIFF DER BEKANNTEN MARKE

In den nationalen und internationalen Regelungen, sei es nun das nationale tiirkische oder
deutsche Markenrecht oder die Furopdische Markenrichtlinie wurde der Begriff der
bekannten Marke absichtlich nicht definiert, obwohl die bekannte Marke erweiterten Schutz
genieBt. Der Grund hierfiir liegt laut Rechtsprechung in der Gefahr, die Begriffsbedeutung zu

erweitern oder zu verringern®..

Der Schutz der bekannten Marke iiber den Warenihnlichkeitsbereich hinaus ist nach den
Bestimmungen der Richtlinie nicht obligatorisclr von den Mitgliedsstaaten umzusetzen$ die
Mitgliedsstaaten entscheiden selbst, ob sie diese fakultative Vorgabe der Richtlinie
innerstaatlich kodizifiéren®’,

Die Regelungen iiber die bekannte Marke sind in der tiirkischen MarkenVO &hnlich aufgebaut
wie im deutschen Markengesetz. Regelungen in Bezug auf die bekannte Marke stehen in der

2 Karayale, S. 403; Karahau, S. 7,

“ Karahan, 8.7

s Karayslom, S. 403

 Zimmerli, Adrian, Der markenrechtlich erforderliche Zeichen-und Warenabstand insbesondere zur sogenanten berGhmten
Marke, Diss. Zarich 1975, 8. 14,

47 Vgl. RiLi, Erwagungsgrund Nr. 9.
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tilrkischen MarkenVO inr Kapitel iber relative Hindernisse fir die Eintragung einer M)arkc
(Art. 8 Abs. 4) und it Kapitel iiber dic aus der Eintragung der Marke entstehenden-Réchte
(Art. 90 Abs. 1/e).

Art. 8 Abs. 4 tiirkische MarkenVO lautet:

l- ., Eine Marke kann, obwohl eine identische oder #hnlicheMarke-bereits eingetragen oder
frither zur Eintragung angemeldet wurde, fiir unterschiedliche Waren' oder Dicnstleistuﬂgen
benutzt- werden. Wenn eine eingetragene ‘oder zur Eintragung" angemeldete Marke in der
Gesellschaft einen Grad der Bekanntheit erlangt hat und in der Folge ein unl'autcrer‘Vgrteil
aus der Eintmgung"gezogen’werden“kaﬂn,' die 'Wertschﬂtzung"der'Marke“Schadetr nehmen
kann oder wenn dic Anmeldung zur Eintragung der - Marke fiir --cferen
Unterscheidungscharakter- schidlich sein' kann, “so ' ist “aufgrund -eines- Widerspruchs des
Inhabers einer eingetragenen oder friiher zur Eintragung -angemeldeten Marke, auch bei
Verwendung fiir ‘unterschiedliche ~Waren - oder - Dienstleistungen;die spéter erfolgte
Anmeldung zur Eintragung der Marke zuriickzuweisen.* = SemeE s it

Art. 9. Abs. 1/c tiirkische MarkenVQ lautet:

,.Jn nachstehenden Fillen hat der Markeninhaber das Recht, das Unterlassen der Benutzung
seiner Marke ohne seine Zustimmung zu verlangen:.c) bei Benutzung' irgendeinesZeicI%ens,
das identisch oder zhnlich ist mit der eingetragenen Marke, fiir nicht -dhnliche Warem oder
Dienstleistungen, wenn durchdie Bemutzung des zur Eintragung angemeldeterr Zeichens
wegen der Wertschitzung, die der eingetragenen Marke entgegengebracht wird, ein unauterer
Vorteil gezogen oder der Unterscheidungscharakter der 'eiqgetragenen"Marke“geschiidigt
werden kenn™. L L

Der Begriff der bekannten Marke ist in-der tiirkischen MarkenVO zwar nicht genau definiert,
aber in den vorstehenden Artikeln erwihnt. Die daran ankniipfende Diskussion im t\'irklszzhen
Schrifttum - 4insbesond’crc iiber das Tatbestandsmerkmal "Marke, die in der Gesellschaft ginen
Grad der Bekanntheit erlangt hat" - wird nachfolgend dargestellt: - - - C T

Ein Teil des Schrifitums ist der Ansicht; dass die Begriffe “die angemeldete Marke; die in\der
Gesellschaft einen Grad der Bekanntheit erlangt hat” und “die bekannte Marke™-sich
voneinander unterscheiden. Der Begriff ““die angemeldete Marke; die in" der 'Gesellsc:‘mﬁ
einen Grad der Bekanntheit erlangt hat” sei ein weiterer Begriff als die ,,bekannte Marke*.
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Der Bekanntheitsgrad einer solchen Marke sei auch niedriger als der der bekannten Marke.
Jede bekannte Marke habe in der Gesellschaft ein gleichartiges Bekanntheitsniveu errelxcht.
Aber auch wenn noch keine bekannte Marke vorliege, konne sie in der Gesellschaft unterhalb
der Tatbestandsschwelle der bekannten Marke ein gewisses Bekanntheitsniveu erreicht haben.
Der Begriff der bekannten Marke konne die Marken, die nur lokal begrenzt bekannt sind,
nicht erfassen, obwohl diese Marken in der Gesellschaft - und sei diese auch lokal begre’rgxzt -

einen gewissen Grad der Bekanntheit erlangt haben.

Der tiirkische Kassationsgerichtshof folgt dieser Ansicht® ebenso wie der EuGH, der inder
Chevy-Entscheidun‘g‘19 bei der Anwendung des Art.'5' Abs. 2 der Markenrichtlinie'festste\llte,
dass sich “die angemeldete Marke, die in der Gesellschaft einen Grad-der Bekanntheit erlangt
hat” und die ,,bekannte Marke“sich voneinander unterschieden®..

Die Gegenmeinung im Schrifitum vertritt die Ansicht, dass der in der tiirkischen MarkenVO
genannte Begriff “die angemeldete Marke, die inder Gesellschaft einerr Grad der Bekanntheit

erlangt hat” mit dem Begriff der ,,bekannten Marke* deckungsgleich ist. Denn wa des
- tirkischemr Gesetzgebungsverfahrens—wurde - die Européische - Markenrichtlinie als Bens\pxel
angefiihrt. L

Nach meiner Ansicht meint dertiirkische Gesetzgeber mit der "angemeldeten Marke, die in der
Gesellschaft einen Grad der Bekanntheit erlangt hat", die "bekannte Marke™. Die'tﬁﬂd.%che
MarkenVO bezeichnet als Bekanntheitsgrad “die angemeldete Marke; die in der Gesellschaft
- einen Grad der Bekanntheit erlangt hai’"und als guten Ruf “Wertschitzung der Marke™ Diese
- beiden Eigenschaftensind die Tatbestinde einer bekannten ‘Marke'; Die angemeldete: Marke,
die in der Gesellschaft einen Grad der Bekanntheit erlangt hat, wird somit als bekannte Marke
anerkannt™,

Nach Arkan kann man erst dann von einer bekannten Marke sprechen, wenn diese Marke eine
grofie Werbekraft und-ihre Eigenschaft als Qualitiitssymbol nachweisen kann und inner)halb
sowie auBerhalb des Verbraucherkreises von Waren oder Dienstleistungen bekannt ist™ .~

“ Der tarkische Kassationsgerichthof, | 1 HD, am 28.04.2003 und E-2002-11715, K.2003-4181
“ EuGH GRUR Int. 2000, S. 73 J

% Yasaman, Hamdi, Markenrecht, Istanbul 2004, S. 411

*! Dirikkan, S. 143

2 Yasaman, S. 411

% Arkan, Sabih, Markenrecht, B. 1, Ankara 1997 S. 2
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Nach Ansicht von Poroy/Yasaman ist kennzcichnend flir die bekannte Marke, dass sic nicht
nur bei Verkiiufern oder Verbrauchern, sondern auch auflerhalb des Verbraucherkreises
bekanntsei. Um von einer bekannten Marke sprechen zu kdnnen, misse die Markenware
reflexartig ohne Hilfe oder Uberlegung erkannt werden, Wenn im Allgemeinen eine Marke
eincn Gedanken bei Verbrauchern hervorruft, habe diese Marke cinen bestimmten

Bekanntheitsgrad erreicht™,

Nomer erwihit als Kriterien der bekannten Marke, " dass die’ Marke einen ho‘hcn
wirtschafilichen Wert besitzen milsse, wobei dic Werbekraft der Marke nicht nur innerhalb,
sondern auch aufierhalb dés Ahnlichkeitsbereichs ihre Kunden beeinflussen konne und dass die
Marke nicht nur durch ihre Verbraucher, sondern auch aufierhalb ihres Verbraucherkreisés in
der Gesellschaft einen umfangreichen Bekanntheitsgrad haben' miisse™, Er stiitzt sich dabei
auf die Nike-Entscheidung des Schweizer Federalgerichtshofs vom-24 Marz 1998 und die
Begriindung des Schweizer Markengesetzes.

Voraussetzung fiir die Annahme einer bekannten Marke sind nach der tiirkische MarkenVO
und und-dem tiirkischen™ Schrifttum' ein’ hoher Bekanntheitsgrad - der' Marke und die\ ihr
entgegengebrachte hohe Wertschéitzung %, SR e ot

Im deutschen MarkenG wird die ‘bekannte Marke sowohl im§ 9~Abs: | Nr. 3 unter der
Uberschrift "Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse” un%i im
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 im Kapitel unter der Uberschrifi " Ausschliefliches Recht des Inhabers einer
Marke" erwihnt. L -

§ 9 Abs. I Nr. 3 MarkenG Tautet: .

»1Jie Eintragung einer Marke kann geloscht werden, (Nr. 3) wenn sie mit einer angemeldeten
oder eingetragenen Marke mit dlterem’ Zeitrang identisch “oder dieser #hntich istund_ fiir
Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen #ihnlich sind, fiir die die
Marke mit #lterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ‘ist; falls es sich bei der
Marke mit &lterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung

4 Paroy/Yasaman, Handelsberticbsrecht, S,152 -
** Nomer, Die bekannte Marke: Nike, Istanbul 1999, §, 502
*¢ Dirikkan, S. 143 -
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der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschiitzung der bekannten

Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintriichtigen
wiinde*,

§ 14 Abs. 2 Nr, 3 Markengesetz lautet:

., Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers-der Marke im geschiftlichen

. Verkehr, ¢) ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen fiir Waren ’gder
. Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen #hnlich sind, fiir die die Marke Schutz genieBt,

- wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung

~ des Zeichens die Unterscheidungskraft-oder die ‘Wertschiitzung der bekannten Marke ohne

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrichtigt.” - - L

~ Im deutschen Markenrecht sind in Bezug auf die bekannte' Marke die- Merkmale ;,hcﬁhcr
- Bekanntheitsgrad* und ,guter Ruf* als qualitatives Element niher zu betrachten.—Der
Begriindung der Bundesregierung zum Gesetzesentwurf 1ésst sich entnehmen, dasses fiir die
Bekanntheit einer Marke im Sinne dieser Vorschrift sowohl auf quantitative als*auch)auf
qualitative Kriterien ankommt*Z Der BGH stellte in seiner Dimple**= Entscheidung fest, \dass
die Verwertbarkeit des Rufes eines Markenzeichens nicht allein von einem bestimiiiten Grad
ihrer altpemeinen Bekanntheit inr Verkehr abhingt, sondern .auch von' ihrem sog: “gl}lten
Ruf*®. Das qualitative Erfordernis des guten Rufs wird jedoch von gewichtigen Stimmen in
der Eiteratur®™ und von der neuen Rechtsprechung des EuGH 'in'der‘ChevyaEntscheidlﬁ als
nicht notwendig betrachtet. ST S

Nach der bisher vorliegendernr Rechtsprechung—des EuGH - stellt “der ‘gute ' Ruf  keinen
notwendigen Bestandteil der Bekanntheit dar. Demnach braucht man kein qualitatives
Element, um von einer bekannten Marke ausgehen zu konnen, Im Folgenden’werdexﬁ die
moglichen quantitativen und qualitativen Tatbestandsmerkmale der bekannten Marke im

57 Begriindung zum Gesetzentwurf, BT-Drucksache 12-6581, S. 72

*¢ BGH GRUR 1985, S. 550

% Rittweger, Der Schutz bekannter und berthmter Marken in den USA und im europaischem

Gemeinschafsrecht, Miinchen 1997, §,232, BGH, GRUR 1985, 8. 550,552-“Dimple”,

® Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian, Markengesetz, Gesetz 0ber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen,
Manchen 2003, §14, Ra. 814 -
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1.4 TATBESTAND DER BEKANNTEN ND&TKE

1.4.1 Das quantitative Element

1.4.1.1- -~ Allgemein

Der Bekanntheitsgrad der Marke driickt im Allgemeinen das Bekanntsein der Marke in der
gesellschaftlichen Umgebung aus. Es wird eine gedankliche V erbindung zwischen der Marke
und der Ware bzw. Dienstleistung hergestellt. Es ist nicht notwendig, den Namen des Betriebs

zu kennen®'.

1.4.1.2 Der Bekanntheitsgrad der Marke

Vor die EuGH-Entscheidung im Fall ;,Chevy"® gab es in der dentschen Rechtsprechung keine
allgemein anerkannte Auffassung vom Begriff ,,Bekanntheitsgrad einer bekannten Marke“,

- Teile der Literatur in Deutschland habén fir die Bekanntheit einer Marke bestimmte

Prozentsitze vorgegeben. Nach dieser Meinung ist eine Marke dann bekannt, wenn der

- Bekanntheitsgrad der Marke in der Bevolkerung auf iiber 30 % steigt-s-:-’-\_ _

Fezer fordert dariiber hinausgehend eine Verkehrsbekanntheit von 50 % als Indiz fiir die
kennzeichenrechtliche Bekanntheit®. ‘Nach Berlits 'Meinung'mussder'Bekanntheitsgra(% 20-
75 %°°, nach Rohnke 20-30 %% und nach Meyer mindestens 30 % betragen, wenn die-Marke
ein stark-genligendes Image besitzt. .

“ Heinzelmann, Wilfried, Der Schutz der berthmten Marke,Diss., Bern 1993, S. 116; Meyer, Anja, S. 72, 73
% EuGH, GRUR Int. 2000, S. 73, Tz 22-24 : ‘

© Zum Beispicl, Bekanntheitsgrad fir berhmte Marken uber 80 %, fir bekannte Marke mindestens bei 3040
Y%(Pagenberg/Jonhen/Munzinger/ Peter J.A. LeitfadenGemeinschaftsmarke, Minchen 1996, S. 52), Bekanntheitsgrad 40
% ausreichend (Klake/Schulz 8. 34), innerhalb Verbmuhogkrél"se's 40-50 % (Nzhofer, Volker, Patent,” Marken und
Urheberrecht, Leitfaden fir Ausbildung und Praxis, 2. Aufl. Minchen 1996S. 124, unter dem Vorbehalt, dass die bekannte
Marke einen sehr guten Ryf hat, 30% (Meyer S, 180) mindessatz 30 % (Boes, Ulrich/Deutsch, Volker , Dig Bekanntheit nach
dem neuen Markensecht Ermittlung durch Meinungsumfragen, GRUR 1996, S. 169)

% Fever, Karl-Heinz, “Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsibereinkunft und zum Mad]rider
Markenabkommen, Munchep 1999, § 14 MarkénG. Rdar, 420, ’

% Berlit, Wolfgang, Das neue Markenrecht, 5, Aufl. 2005, S. 125, Rdnr, 185

“ Ingerl, Reinhard, Wie weit reicht “Dimple™? GRUR 1991, S. .290-291
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Eine andere Ansicht innerhalb der Literatur ist der Auffassung; dass der Bekanntheitsgrad
einer bekannten Marke strengeren Voraussetzungen als die Pariser Vcrbandsﬁbereinktzmﬂe
unterliegen milsse, da- der Gesetzgeber im MarkenG fir den Bekanntheitsgrad - keine
bestimmten MaBe gesetzt habe®, : 4

Nachreiner weiteren Ansicht sind neben dem Bekanntheitsgrad noch andere Merkmale fiir die

Bewertung einer Marke als bekannt zu priifen. Die Wertschitzung einer Marke ist-'{ion

Bedeutung ebenso wie “die Beachtung - der Besonderheit - konkreter Umstinde und . der
| gegenseitigen Wechselwirkungen Der Bekanntheitsgrad alleine reiche fiir die Beantwortung
- der Frage, ob eine Marke bekannt sei; nicht aus®.

Der Bundesgerichthof hat von Fall zu Fall unterschiedliche Bekanntheitsgrade fiir die
Bekanntheit einer Marke gefordert. Bei-der Avon®-Entscheidung hat der BGH entschieden,
dass sich die Werbemdglichkeiten durch neue Mirkte und Kommumkatxonstechnoigglen
- wermehrt hitten und deshalb eine hohere Bekanntheitsstufe zu fordemn sei. Dlé“‘von‘nals .
~ regelmiiBig Schutz gewihrende Bekanntheitsstufe 65-80 % sei nicht mehr in der Regel
: geschiitzt;da viele Marken inzwischen zu 80 - 90 % bekannt seien. Im Fall von,,Avon® lag
ein Bekanntheitsgrad von 90 % vor. In der Dimple-Entscheidung lieB der BGH dagegen
schon einen Bekanntheitsgrad von 30-40% geniigen. Die 'Ware gehdre nidmlich einer hohen
Preisklasse an und bekriftige durch-ihre besondere Form ihr Image. Deshalb miisse sit)e als
bekannte Marke geschiitzt werden.

Mit der Chevy-Entscheidung beendet der EuGH die Auseinandersetzung dariiber, ob sich die
Bekanntheii einer Marke alleine an bestimmten Prozentsatzen ihrér Bekanntheit 'in\)der
Bevolkerung orientiert.

Danach solle nicht ein bestimmter Prozentsatz flir die Bekanntheit maBgeblich sein. Vielmehr
miisse die Marke einem ,bedeutenden Teil* des Publikums bekannt sein, was wiedéimm
anhand aller relevantenUmstinde des Falles zu priifen’ sei, zu denen insbesondere der
Marktanteil, die Intensitit, geographische Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie der

7 GroBuer, Ivo, Der Rechtsschutz bekannter Marken, Markengesetzliche Betrachtungén, Konstanz 1988, S, 158-159

%8 Redant, Stephan, Bereicherungsansprilche und Schadenersatz bei Ausbeutung des guten Rufcs, Diss., Starnbcrg 2000
104; Kur, GRUR 1994 S. 333, Robnke, GRUR 1991, S. 287

“ BGH GRUR 1991 8. 863
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Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur Forderung der Marke getiitigt hat,

gehorten. Die Marke miisse dem wichtigen Teil der Bezogenerumgebung bekannt sein’.’

Fiir den tiirkischen Kassationsgerichtshof ist eine Marke dann bekannt, wenn sie nicht nur
jhrem Verbraucherkreis, sondem auch einem bedeutenden Teil der Offentlichkeit bekannt}ist.
Auf einen bestimmten Prozentsatz der Bekanntheit stellt das Gericlit dabei nicht ab.”'. Die
Bekanntheit einer Marke wird vom tiirkischen Kassationsgerichtshof unter Beriicksichti'éung
jhrer qualitativen und quantitativen Eigenschaften einheitlich beurteilt..

Bei der Bewertung des Bekanntheitsgrads det Marke werden vor allem ihr Marktanteil, der
Investitionsumfang ~ der - Firma bei - ihrer ' Entwicklung, -die - Dauer-der Bcnutzung,\ die
geografische Ausdehnung, das Indossament und die Vertriebsart untersucht’. et

Nach der CheW-EnBcheidmg des EuGH sollen die tiirkischen Gerichte und die Gerichte\'der
EU-Mitgliedsstaaten ihrer Bekanntheitspriifung nicht einen bestimmten prozentuz/ﬂen
Bekanntheitsgrad zu Grunde legen, sondern feststellen, ob die Marke einem bedeutenden
Publikum bekannt ist oder nicht. Hierbei sind die Marktbedingungen zu beriicksichtigen. -

142 Das qualitative Element.

Das Tatbestandsmerkmal "bekannt" setzt neben dem eben untersuchten quantitativen
Merkmal-auch ein qualitatives Merkmal-voraus. Die Marke muss eine von der Gesellschaft
anerkannte inhaltliche Wertschitzung erfahren. In der tiirkischen MarkenVO werden')die
gualitativen Merkmale einer Marke als ihr Ruf bezeichnet.

In Art. 8 Abs. 4 der tiirkischen MarkenVO sind die notwendigen qualitativen
Tatbestandsmerkmale fiir die” bekannte Marke nicht - genau - erldutert- Es ist nur.vom
Bekanntheitsgrad der Marke die Rede. Im Gegensatz dazu werden in Art. 9. Abs. Iic‘) die
Begriffe der Wertschitzung~ und—der Unterscheidungskraft ~einer - eingetragene - M)arke

verwendet. Wihrend es sich bei der Unterscheidungskraft der Marke um ein quantitatives

7 EuGH, 14.09.1999, Rs. C-375/97 “Chevy” Rn. 25-27, GRUR Int. 2000, S. 73 ff. -
7' Aus der Perspektive von Art. 5 Abs. 2 Markenrichtlinie und EuGH 14.09.1999, Rs. C-375/97 “Chevy” GRUR Int. 2000,

S. 73 1L
72 EuGH, 14.09.1999, Rs. C-375/97 “Chevy” Rdnr. 27 GRUR Int. 2000, S. 73 ff; Fezer, § 14 MarkenG Rn. 421
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Tatbestandsmerkmal handelt; ist die einer Marke entgegengebrachte: Wertschitzung ein
qualitatives Merkmal, das den Ruf einer Marke bestimmt”.

Im deutschen MarkenG ist der gute Ruf prigender Teil des Bekanntheitsbegriffs inr Sinne von
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und bildet dessen qualitatives Element.. Der gute Ruf einer Marké‘ ist
inhaltsgleich mit ihrem Werbewert, der als Schutzzweck im Vordergrund-des gesamten
Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 steht. Die Begriindung zum Gesetzesentwurf
sprichtinsofern vom “Goodwill” der Marke; die geschiitzt werden soll™: -

Bekanntheit iSd deutschen MarkenG umfasst neben einem bestimmten Bekanntheitsgrad ein
qualitatives Element; nimlich einen guten Ruf und eine hohe Wertschiitzung™. - Aus dics)»em
Grund kann eine Marke, die einen bestimmten Bekanntheitsgrad besitzt, nicht allein deshalb
als eine bekannte Marke gelten-und ‘den vorgesehenen erweiterten Schutz einer bekangten
Marke in Anspruch nehmen. - =

Der EuGH-dagegen hiltin der bereits dargestellten Chevy-Entscheidung den guterr Ruf nicht

fiir eine Voraussetzung der Bekanntheit. Der EuGH legt sogar diejenigen Sprachfassungen,

- die von der Gegenauffassung als Argument fiir ein qualitatives Verstéindnis angefiihrt wer)dcn

(zB ,renommée® oder ,reputation”), dahin aus, dass sie ,in quantitativer Hinsicht einen
bestimmten Bekanntheitsgrad beim Pulikum voraussetzen“®.- .

Inwieweit das Tatbestandsmerkmal der Bekanntheit quantitative bzw. qualitative Merkmale
umfasst, ist umstritten:~ ..

Nach einer Ansicht ist der Schutz der Marke nicht ausgeschlossen, wenn ihre Wertschéitzung
vemeint wird: Die Wertschitzung der Marke bildet mit Blick auf einen erweiteren Schutz also
kein unabhiingiges Tatbestandsmerkmal. Die Wertschitzung der Marke kann nur bei” der
Bewertung einer Beeintrachtigung der Marke beriicksichtigt Werd/;:n”.

7 Dirikkan, S. 143

74 Rittweger, S. 123; Fezer, § 14 MarkenG. Rn. 427; RoBler, Bemd, Die Ausnutzung der Wertschiatzung bekannter Nﬂukzn
im ncuen Markenrecht, GRUR 1994, S.562; Sack, GRUR 1995, S. 86; Schweer, Carl-Stephan, Dic erste Mark ts-
Richtlinie der Europaischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken, jur. Diss. Baden/Baden 1992, S. 115

75 Kur, GRUR 1994, S. 330; Meyer, S. 68; Schweer, S. 115; Eroglu, GSUHFD 2002; § 468

76 EuGH GRUR Int. 2000, S.73 fL *“Chevy”, Tz 21} o

77 piper, GRUR, 1996, S. 433; Boes/Deutsch, GRUR 1996, S. 169; Heinzelmann, S. 114,115; Ingerl, Dic
Gemeinschaftsmarke, Mtinchen 1996, S. 84,85; Eichmann, Helmut, Der Schutz von bekannten Kennzeichen, GRUR 1998,
S. 205
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Nach ciner anderen Ansicht nimmt der Bekanntheitsgrad der Marke zu, je ausgeprtigtelg der
qualitative Tatbestand ist. Demnach sei das quantitative Element einer Marke ein relativ
unwichtiges- Tatbestandsmerkmal, Die Marke milsse im Wirtschafileben und innerhalb des

Verbraucherkreises der Produkte qualitativ bekannt sein™, : -

Nach einer weiteren Meinung stetlt-der quantitative Bekanntheitsgrad der Marke mur insoweit
ein Element der Bekanntheit dar, wie er der Bestimmung dient, ob die Marke ¢ine
schutzbedtirftige Wertschatzung besitzt”. Der Bekanntheitsgrad der Marke habe nur eine
Indizfunktion fiir die Priffung der eigentlich maBgeblichen Wertschiitzung®® -

Die MaBgeblichkeit der-Wertschitzung habe ihren Grund im Schutz- der bekannten M__arkc
anBerhalb des Ahnlickeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen. Dieser beruhe darauf,
dass die Marke mit groBer Mithe und' groBem'Aufwand aufgebaut worden sei bzw: dass sie
auf dem Markt beim Vertrieb fiir das Unternehmen einen groBen Vorteil schaffe und im
wirtschaftlichen Sinne ein einen Werbewert - tragendes Objekt'darste’llem;‘ Nach meiner
Meinung ist ohne Wertschitzung ein solcher Werbewert aber nicht vorstellbar. Bcsonderg im
tiirkischen Markenrecht; Verkehrsbefragungen zur Feststellung des Bekanntheitsgrades einer
Marke, wie in Deutschland, sind in der Tiirkei unbekannt. Es werden vielmehr "a)llein
qualitative Kriterien herangezogen, aus denen dann auf -die  Bekanntheit - einer Marke
geschlossen wird. )

In der Literatur ist zudem von einer' gegenseitigen Wechselwirkung der qualitativen und
guantitativen Tatbestandsmerkmale die Rede. Bei einer sehr hohen Wertschétzung kann der
quantitative Bekanntheitsgrad im konkreten Fall geringer sein oder umgekehrt 82

\»

7 Kraft, Alfans, Notwendigkeit un Chancen eines verstarkien Scutzes bekannter Marken im neuen WZG, GRUR 19\’91. S..
342; Zimmerli, S. 14

7 Meyer, S. 143; Kur, GRUR 1994, S, 333; Kur, Anetta; Der wcnbewerblich'é"Lcistuugsschuu-Gedanken\zuln
wettbewerbsrechtlichen Schutz von Formgebungen, bekannten Marken und Charakiers, GRUR 1990, S. 8, 9; Bork,
Reinhard, Kennzeichenschuzt im Wandel — Zum Verhilinis des bitrgerlichrechtlichen zum' wettbewerblichen Schiutz der
bertihmten Marke gegen Verwsscrungsgefahr, GRUR 1989, S. 730; Weberddrfer, Jorg, Rehtsvergleich Deutschland-
vereinigtes Konigreich: Auswirkungen der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie "auf den erweiterten Schutz "beknjmtcr“
Marken, Diss., Berlin 1997, 8. 173

¥ Schweer, S. 75

5 Schweer, S. 72-73; Samwer, Klaus, Der Rechtsschutz berithmier Marke, jur, Diss. Gottingen 1997, S. 122; Kur, G)RUR.
1990, S. 1; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr 422; Arkan, S. 105; Yasaman, Bekannte Marken, Istanbul 1978, S. 702

¥ Meyer, S. 178 )
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Die Wertschitzung einer Marke beruht ‘auf der Erfahrung der Marktteilnehmer mit dieser
Ware oder Dienstleistung. Die Zuverlissigkeit des Unternehmers, die Qualitéit und Modernitéit
der Ware bzw. Dienstleistung und die Erfiilllung der Konsumentenerwartung sind hierfiir
bestimmende Faktoren. Die Wertschiitzung kann der Marke aufgrund dieser objckt)ivcn
Qualitiitsmerkmale zukommen. Dariiber hinaus kann sichauch’ ein' unabhiingiges In:lage
bilden, das mit der Marke identifiziert wird. Wenn die Marke so ein unabhiingiges Tmage
aufweist; ist-es offenkundip, dass die Marke wichtiger als die Ware wird. Somit entwickelt
~ sich das Image unabhiingig von der Ware, was die Gefahr begriindet, dass-andere

Untermnehmer das ausnutzen®®.

143 MaBgebliches Gebiet zur Bestimmung der Bekanntheit

 §§ 9°Abs. I N&. 3, 14Abs, 2 Nr. 3 deutsches MarkenG bezeichnen das geographische Gebiet,
das mit Blick auf die Bekanntheit berticksichtigt werden muss, mit dem Ausdruck “cin)e im
Inland bekannte Marke™. Deswegen muss die Bekanntheit ‘Tandesweit sein®. Deshalb-geniigt
die Bekanntheit nur im Ausland fiir den erweiterten Schutz nach deutschem Markenrecht
nicht. Dabei kam es zunichst nicht darauf an, ob die Marke auch im Inland benutzt wurde.
Vielmehr genfigte schon die Bekanntheit im Inland®. Im Regelfall wird-der Erlangtmg) des
erforderlichen Bekanntheitsgrades  eine- intensive- Benutzung des Zeichens im' inldndischen
Geschiftsverkehr vorausgehen®. Die Marke muss nicht gleichermaBen im Land bekannt se)rin.

In der tiirkischen MarkenVOist das maBgebliche Gebiet, in dem eine Marke bekannt s\ein
soll, nicht geregelt. Nach der Literatur ist landesweite Bekanntheit zu fordern.””:Ein
landesweit gleichmaBiger Bekanntheitsgrad wird dagegen nicht gefordert.

In Art. 4 Abs. 4/a, Art. 5 Abs. 2 Europiische Markenrichtlinie ist von einer landesweiten
Bekanntheit die Rede. Der EuGH hilt in geographischer Hinsicht jedoch eine Bekanntheit in

© Berlit, S. 127 Rdar. 190; Sambuc, Thomas, Tatbestand und Bewertung d:‘.r Rufausbeutung durch Produktnachahmung,
GRUR 1996, S. 675

® Rittweger, S.237, Meyer,S.179 -

%5 Ekey, von Friedric/Klippel, Diethelm, Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2003, S. 189, R 119

% Ingerl/Rohnke, § 14, Rdor. 798

*? Dirikkan, S. 119
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dem betreffenden Mitgliedstaat schon dann filr gegeben, wenn diese",,in einem wesentlichen

Teil* des Mitgliedsstaats gegeben sei®,

144 Mafgeblicher Verkehrskreis zur Bestimmung der Bekanntheit

Bei der Bestimmung, ob die Marke bekannt ist oder nicht, ist es fuBerst wichtig, welche
geselischafiliche Umgebung maBgeblich betrachtet wird. Abgesehen vom Inlandserfordernis
geben weder MarkenG noch Markenrichtlinie an, in welchen Verkehrskreisen die Beka:mtheit
bestehen muss.

Nach einer Ansicht soll eine bekannte Marke ohne Riicksicht darauf, ob sie mit der Ware in
Bezichung steht oder nicht; einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein. Daher ist die
Bekanntheit innerhalb des Verbraucherkreises der mit der Marke bezeichpeten War'en’)und
Dienstleistungen im Grundsatz nicht ausreichend®. Die Ansicht Stecklers “zu diesem Thema

st erwahnenswert. Steckler schlieft sich der oben genannten Ansicht-im Grundsatz ann’zber

nach seiner Meinung gilt etwas anderes flir Waren, die nur einen bestimmten Arbeitsbereich
betreffen. Hier lasst er eine hohe Bekanntheit innerhalb dieses” BenutZer‘kf)eises
ausnahmsweise ausreichen””,

Im Grundsatz soll nach dieser Ansicht die Marke ohne Beriicksichtigung der Kriterien
Verbraucherkreis, dessen gesellschaftlicher Stand; dessen Bildungsniveau und Alter bekannt
sein. Nur derartige Marken sind es wert, auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs der Waren'o)der
Dienstleistungen geschiitzt zu werden’'.

Eine zhnliche Meinung vertritt Arkan zum tiirkischen Recht. Nach Arkan reiche es filreine
bekannte Marke im Sinne von Art, 8 Abs; 4 tiirkische MarkenVO nicht aus, dass sie nur ily:em
Verbraucherkreis bekannt sei. In diesem Fall sei es nicht moglich, die Anziehungskraft dieser

8 E£uGH GRUR Int. 2000,8.73 ff. “Chevy” Tz 28-29

¥ Berlit, S. 19 Nr.. 20, Yasaman, S. 302, Arkan, S. 260; Paroy-Yasaman, S. 304-305

% Steckler, Brunhilde, Der Sonderschutz berihmier Geschifiszeichen gegen Verwdsserungsgefahr. Ein Taﬂx:su:mll ohne
Rechtsgrundlege, Gottingen 1984, 8. 177

“1 Becher, Hans, Der Schutz der berthmten Marke, GRUR 1951, §. 490
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Marke bei ihrer Verwendung auBerhalb des Ahnlickeitsbereichs - auszunutzen und zu
beeintrichtigen’. S : )

Nach einer anderen Ansicht ist bei der Bestimmung der Bekanntheit die begrenzte
gesellschafiliche Umgebung zu beriicksichtigen, die den Verbraucherkreis umfasst:Eé sei
somit ausreichend, ‘dass die- Marke nur dieser Umgebung bekannt sei. Fallsmach‘ der
genannten Ansicht bei der Bestimmung der Bekanntheit von so einer Begrenzung) des
Verkehrskreises nichtdie Rede ist; ist'es nicht mdglich, dass die Waren, die einen begrenzten
Verbraucherkreis und eine besondere Eigenschaft haben, einen erweiterten Bekanntheitscﬂmz
geniefien: Denn die Waren luxuridser und qualitéitsvoller Marken  wiirden im Gegensatz zu
anderen Marken dfter gefiilscht und sind dieser Gefahr eher ausgesetzt’. et

Der BGH hat ursprilnglich bei der Priifung der bekannten und berithmten Marke nicht nur auf
den Verbraucherkreis der Waren oder Dienstleistungen, sondern -auch auf Pcrsonen;) die
- auBerhalb davon stehen,“abgehoben”.' Jedoch hat-er seine’ Rechtsprechung’ im Hinblick auf
den Markenschutz auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs gedndert und -lasst numnchr)dic
| Bekanntheit - innerhalb - des— Verbraucherkreises geniigen. " Dieser - Verbraucherkreis
anterscheidet sich je nach Warenart und kann sowoh! die Gesamtheit-der Gesellschaft als
~ auch nureinen Teil derer als maBgeblichen Verkehrkreis ansmachen. Zum Beispiel bestimmte
der BGH bei der Coffeinfrei-Entscheidung, dass bei der Priifung der Bekanntheit 'nui} die
Verbrauchergruppe untersucht— wird, -~ die koffeinfreien - Kaffee  konsumiert -»the
Berficksichtigung der Gesamtheit der Kaffeeverbraucher’. Bei der Avon-Entscheidungvf'urde
ebenso nur auf die Bekanntheit “der Marke unter den Frauen™ abgestellt, ‘die . den
Verbraucherkreis dieser Marke bilden®, - ' ) T

Der Kreis der aktuellen und potenziellen Kiufer soll bei der Bestimmung 'derBekannthei{ der
Marke durch die Bestimmung des maBgeblichen Verkehrskreises beriicksichtigt werden®.

%2 Arkan, B. 1 8. 105, gleiche Meinung, Dural, GSUHFD 2002, S. 861

% Meyer, S. 57, Boes/Deutsch, S. 170, Piper, GRUR 1996, 8, 433

% BGH, 10.11.1965,GRUR 1966, S. 623 ff.

% BGH, 04.01.1963,”Coffeinfrei”, GRUR 1963, S, 423

% BGH, 21.03.1991, “Avon” NJW 1991, 8. 3218 ff,

97 wWirtenberger, Gert, Begriffc im Verkehr und Hohe der Verkehrsdurchselzung —strittige Problembereiche im
Eintragungsverfahren nach 4 Abs, 3 WZG, GRUR 1988, S. 273, 274; Schricker, Gerhard, Zum Begriff der beteiligten
Verkehrskreise im Ausstattungsrecht, GRUR 1980, S. 462.
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Auch der tiirkische Kassationsgerichtshof hat die Bekanntheit der Marke in der betroffenen
gesellschaftlichen Umgebung als ausreichend angesehen. So wurdein der Springer Pir)xse]-
Entscheidung nur die gesellschaftliche Umgebung der Maler ~betrachtet™.  Bei- der
Bestimmung der Bekanntheit insbesondere technischer Anlagen und Maschinen hat cs) der
tirkische Kassationsgerichtshof nur auf das Verstindnis dieses Benutzerkreises ankommen

lassen”". )

- Die Meinungsstreit ist durch die Entscheidung des EuGH {ibetholt, wonach-es auf das von der
3 geschiitzten Marke ,,betroffene” Publikum ankomme, das ,,je nach der vexmarkietcn"\JVare
oder Dienstleistung die breite- Offentlichkeit oder - ein- spezmlles Publikum;zB.. ein
E bestimmtes berufliches Milieu“ sein konne'® -

- 145 Das Problem des Beweises der Bekanntheit der Marke .

~ Da zur Feststellung einer bekannten Marke der Verbraucherkreis als Basis genommen werden
= mnss ist"es wichtig; aus welchen Personen-dieser Krejs besteht und auf welche Wexs«i die
1nformahonen iiber die Bekanntheit der Marke von ihnen beschafft werden. 7

N ach einer Meinung ‘soll" die-Bekanntheit - der' Marke anfgrund- von konkreten 'Bewe%sen,
- ermittelt durch den Richter mit seinen Fachkenntnissen, festgestellt werden. Vertreter dieser
= Meinung berufen sich darauf; dass-die  Umfrageergebnisse - nicht ~genau -der  Wahrheit
_entsprechen. Insbesondere bei der Bestimmung des Bekanntheitsgrades kénne sie et%vas
darunter-oder dariiber liegen; so dass dann der Richter die Feststellung der Bekanntheit der
 Marke durch Berufung auf seine Fachkenntnisse feststellen miisse'®. - - -

- Besonders bei der Bestimmung der Bekanntheit wurde in-der tiirkischen Literatur und seitens
des Kassationsgerichtshofs die Ansicht vertreten, dass Zeugenaussagen und ""ein
Sachverstindigengutachten notwendig seien'®. Bei den meisten Markenfiillen bestimmt der

7% Yargitay, 11. HD. T. 29.04.1999, E. 1998-8415, K. 1999-3351 (www.kazanci.com.1r)

¥ Yargitay, 11. HD. T. Am 06.08.2000 Entscheidung (www.kazanci.com.tr)

19 £ uGH GRUR Int. 2000, S. 73 - Chevy, Tz 24 '

19 Bezer, § 14 MarkenG. Rdnr, 417

122 Oytag, Kutlu, Vergleichbares Markenrecht, Istanbul 1999, s. 62; Karahan, Sami, Ungiltigkeitprozess im Markenrecht,
Konya 2002, S. 77; Kasationsgerichthof, II. HD., 24,03.2003, E. 2002-10575, K. 20032752 - ...
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tiirkische  Kassationsgerichtshof - die  Bekanntheit * einer - Marke anhand  eines
Sachverstindigengutachtens. Diesen  Gutachten liegen in  der  Regel keine

Bevolkerungsumfragen zu Grunde.

Es ist nicht akzeptabel, dass der Sachverstindige sich bei seinem Gutachten nicht nach der
_Aunsicht der betroffenen Gesellschaft richtet und der Richter eine so gewonnene Anschauung
_ als maBgeblich betrachtet. Vor allem wenn es um die Bekanntheit der Waren geht, die’s aen
technischen Kreis betreffen, " ist-es  unmdplich, alleine aufgrund des eigenen Wissens
: Entscheldungen zu treffen. Bei diesem Thema erklirt Pagenberg mit Recht, dass die
unterschledhchen Ergebniss¢ "der Umfragen {iber"die Bekanntheit -einer Marke im" groBen

Umfang die Richter und Rechtsanwilte iiberraschen'®. : e e

i;";‘_I)'ie: Umfragen, die im deutschen Recht seit langem angewendet werden und die Ansichten des
fz-sachverstﬁndigen iiber die Ergebnisse der Umfragen spielen bei den Entscheidungen/ﬁber
1‘ Tbekannte Marken eine wichtige Rolle. Auch in der tiirkischen Literatur wird der Nutzen von

GemiB Art. 275 ff der tiirkischen Zivilprozessordnung ist es méglich. dass Sachverstindige
- auf der Grundiage von Umfragen zuverlissiger Marktforschungsinstitute dem Gericht Beweis
- erbringen'®

~ Auch der EuGH ist der' Ansicht; dass bei der gerichtlichen Feststeltung der Bekanntheit der

- Marke nicht schematischentschieden werden konne. Wenn bei Behorden™ oder Gb'ric‘:i)ten
Unsicherheit iiber die Frage der Bekanntheit herrsche, kdnnten sie nach den nationalen Regeln
mit Hilfe von Verbraucherumfragen entscheiden'®. Die ‘Angaben der Industrie-—’{md
Handelskammer seien dabei zu beriicksichtigen'?’. _

193 Pagenberg, Berihmte und bekannte Marken im Europa- Die Bestimmung der Verkehrsbekanntheit vor den nationalen
und Europaischen nstanzen, Festschrift fiir Friedrich-Kar] Beier zum 70, Geburtstag, GRUR Int. 1996, S. 323

104 pyirikkan, S. 135

105 Ustiindag, Saim, Zivilprozesrecht, B.I1, 7 Aufl, Istanbul 2000, . 740 fL.

195 EuGH, 04.05.1999, Rs, C-108/97 , Rs, C-109/97 (Chimsee), GRUR 1999, S. 723 ff. R 52

197 EuGH, 04.05.1999, Rs. C-108/97, Rs. C-109/97 (Chimsee) GRUR 1999 S. 723 fI. Rn.: 50 51,
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2. DER SCHUTZ DER BEKANNTEN MARKE AUBERHALB DES
AHNLICHKEITSBEREICHS

21 ALLGEMEINE PERSPEKTIVE.

Sowohl im tiirkischen als auch im deutschen Markenrecht. ist es eine Regel, dass identische
oder #hnliche Zeichen auBerhalb des’ Ahnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen
“einer eingetragenen oder angemeldeten Marke eingetragen und verwendet werden konfien.

. Falits die Marke in der Bevdlkerung aber einen bestimmten Bekanntheitsgrad erlangt hat,
konnen #hnliche oder identische Marken bei Vorliegen der Eigriffsvoraussetzungen —auch
auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs dieser Marke nicht eingetragen und verwendet werden.

\

- GemiB § 9 Abs. 1 Nr. 3 deutsches MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelﬁgcht
werden, “wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke' mit ‘lterem Zeitraum
identisch oder dieser #hnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen eingetragen wordeft ist,

f;:_die nicht-denen #hnlich" sind; fiir die die Marke mit- ilterem" Zeitrang ‘angcmeldﬁ\oder

~  eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit #lterem Zeitrang um eine im Inland

. bekannte ~ Marke handeft " und - die- Benutzung der eingetragenen Marke- die

- Unterscheidungskraft oder die Wertschiitzung der Bekannten Marke ohne rechﬁhrﬁgeﬁdcn

~ Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrichtigen wiirde.”

Die Eintragung einer bekannten Marke auBerhalb fhnlicher oder identischer Waren -oder
Dienstleistungen stelitim deutschen Recht also lediglich ein relatives Emiragungshmd?mls
dar. Ahnliches gilt fiir das tiirkische Recht. - R o

 Art. 8 Abs. 4 tiirkische MarkenVO Jautet:

“Im Falle des Widerspruchs des Inhabers einer bereits eingetragenen oder zur Eintragung
angemeldeten Marke wird in den nachstehenden Fillen die Marke nicht eingetragen: Abs. 4)
Eine Marke kann, obwohl eine identische oder fhnliche Marke bereits eingetragen oder fr’iiher
zur Eintragung angemeldet wird, fiir unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen benutzt

werden. Wenn aber eine eingetragene oder zur Eintragung angemeldete Marke in~ der
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Gesellschaft einen Grad der Bekanntheit erlangt hat und in der Folge ein unlauterer Vortell
aus der Eintragung gezogen werden kann, das Ansehen der Marke Schaden nehmen kann' oder
wenn die Anmeldung zur Eintragung der Marke filr deren Unterscheidungscharakter
schidlich sein kann, so ist aufgrund eines Widerspruchs des Inhabers einer eingctragenen’}oder
friiher zur Eintragung angemeldeten Marke, auch bei Verwendung flir unterschiedliche Waren
oder Dienstleistungen, die spiiter erfolgte Anmeldung zur Eintragung der ngkc

~ zarickzuweisen.”

- Das tiirkische Recht gewihrt dem Markeninhaber bei Vorliegen der gesetzlichen
- Voraussetzungen also das Einspruchsrecht, wenn #hnliche oder identische Marken auBlerhalb
~ des Ahnlichkeitsbereichs eingetragen oder angemeldet werden. Der Antrag auf Eintragung
x des nachrangigen Antragstellers ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen zuru"ckzuweisen,
~ Somit wird der bekannten Marke durch ein relatives Eintragungshindernis ein erweiterter
- Schutz gewithst.

~ § 9 Abs. 1 Nr. 3 deutsches Markengesetz und Art. 8 Abs. 4 tiirkische MarkenVO machen bei
~ der FEintragung der bekannten' Marke" auerhalb-des Ahnlichkeitsbereiclr der Waren  oder
Dienstleistungen von der Option des Art. 4. Abs. 4 lit. a MRRL Gebrauch. .

-~ Auch Art 4.4 a) (fiir die eingetragene Marke) und Art. 4.4°b) (fir die nicht emgetragene

-7 Marke) Markenrichtlinie bestimmt, dass eine identische oder #hnliche #ltere Marke gegenuber

— einer angemeldeten Marke ‘auch im “Hinblick' auf andere als &hnliche Waren - oder
Dienstleistungen ein Eintragungshindernis darstellen kann, wenn die #ltere Marke i dem
- betreffenden Mitgliedstaat™ bekannt “ist und die Benutzung der ‘jiingeren Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung
der &lteren Marke ausnutzen oder beeintriichtigen wiirde.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 deutsches Markengesetz hat der Markéﬂihh‘aber das Recht; die
unerlaubte Benutzung seines Zeichens zu verhindern, wenn ,ein mit der Marke identisches
Zeichen oder ein dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die n}cht
denen Shnlich sind, fiir die die Marke Schutz genieft, wenn es sich bei der Marke um eine im
Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungsk)raﬁ
r» oder die Wertschitzung der bekannten' Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlau}erer
Weise ausnutzt oder beeintrichtigt®, '
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Der Schutzbereich des deutschen Markengesetzes geht also fiir bekannte' Marken {iber den
Ahnlichkeitsbereich hinaus. -

Einen entsprechenden Tatbestand statuiert das Gesetz bei bekannten angemeldeten oder
eingetragenen bekannten Marken als relatives Schutzhindernis, § 9 Abs. 1 Nr.3 Markengc’)scm,
das nichtals Widerspruchs-, sondern als Loschungsgrund ausgestaltet ist, § 51 Markengesetz.
Der mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 korrespondierende Kollisionstatbestand des § 9 Abs. ]-'I\ir. 3
ermdglicht die Geltendmachung des erweiterten Schutzes fiir eingetragene bekannte Marken
auch als Nichtigkeitsgrund (Art. 51) durch L&schungsklage (Art. 55), nicht aber -cfl]rch
‘Widerspruch. Filr nicht eingetragene bekannte Marken mit bundesweiter Geltung ergibt sich
die Moglichkeit zur Loschungsklage aus §§ 12 iVm 14 Abs. 2Nr. 3,51, 55.-

Der tiirkische Gesetzgeber hat dieses Thema unter dem Titel “Der Schutzumfang der Marke”
geregelt. GemiB Art. 9. Abs. 1/c tiirkische MarkenVO hat der Markeninhaber das Recht, die
Benutzung der Marke unter bestimmten Voraussetzungen zu verhinc\lern.

/
/

e

Art. 9 tirkische MarkenVO lautet:
*In nachstehenden Fillen hat der Markeninhaber das Recht, das Unterlassen der Benutzung
seiner Marke ohne seine Zustimmung zu verlangen: (Abs. 1/c)-bei -Benutzung irgendeines
Zeichens, das identisch oder #hnlich ist mit der eingetragenen Marke, fiir nichtihnliche
Waren oder Dienstleistungen, wenn durch die Benutzung des zur Eintragung angemeld)eten
Zeichens wegen der Wertschitzung; die der eingetragenen Marke entgegengebracht wird, ein
unlauterer Vorteil gezogen oder der Unterscheidungscharakter dereingetragenen- Marke
geschzdigt werden kann.”

Die bekannte Marke wird durch eine dhnliche oder identische Marke nach Art. 61 MarkenVO
auch dann verletzt, wenn sie die nach Art. 9-Abs. 3 tiirkische: MarkenVO gefordel)'ten

Voraussetzungen verwirklicht.

Aus Art. 5.2 Europidische Markenrichtlinie ergibt sich, dass ein Markeninhaber Dritte daran
hindern konnen soll, ohne seine Zustimmung eine mit der geschiitzten Marke identische:'t‘j)der
ihr #hnliche Marke fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen #hnlich
sind, fiir die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt
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ist und die Benutzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise die

Unterscheidungskraft oder die Wertschéitzung der élteren Marke ausnutzt oder bceintrﬁchtﬁgt.

Den Schutz der bekannten Marke auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs gibt es sowohl in der
Thirkei als auch in Deutschland, einerseits durch das relative Eintragungshindernis’und
andererseits durch den umfangreichen Schutz  gegen die’ Benutzung der #hnlichen oder

. . _J
identischen Marken.

Das Ziel beider Gesetze, §§ 9°Abs. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 deutsches MarkenG und Art. 8. Abs. 4,
Art. 9. Abs. 1/c tiirkische MarkenVO, besteht darin, die Ausnutzung und Beeintrichtigung der
‘Wertschiitzung und Unterscheidungskraft der bekannten Marke umfassend zu unterbinden,
d.h. auch jenseits des Ahnlichkeitsbereichs, um dieWerbekraft der Marke, ihre Stellung,) ihre
Zuverlissigkeit; die Erwartung und Wertschéitzung der Konsumenten von bzw. fiir sie zu
schiitzen'®. In der tiirkischen MarkenVO taucht zwar das Tatbestandsmerkmal "beka%mt"
nicht-explizit auf, doch bezieht sich der geschilderte' Schutz gerade auf die bekannte Marke.
Das ergibt sich daraus, dass die tirkische MarkenVO unter Beriicksichtigung J der
Europiischen Markenrichtlinie geregelt wurdeund entsprechende Schutzvorschriften enthalt.
)

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 deutsches Markengesetz fordert die Ausnutzung'und-Beeintrﬁchtiguné der
Unterscheidungskraft-und ‘der  Wertschitzung der Marke " ohne - rechtfertigenden Gmn? in

<

unlauterer Weise.

In den Entscheidungen des  BGH wurde die Beeintriichtigung und - Ausnutzung der
Unterscheidungskraft einer Marke als Verwisserung und - die Beeinﬁ'ﬁchtigung""{md
Ausnutzung ihrer Wertschitzung als Rufausbeutung bezeichnet'®, B

In der Literatur wird hierzu teilweise eine Dreiteilung vertreten: Bei Ausnutzung' der
Unterscheidungskraft - bzw. der Wertschitzung liege * Rufausbeutung vor und bei
Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft Verwilisserung., In der BeeintrﬁchtigungI der
Wertschitzung liege dagegen eine unahhiingige Angriffshandlung vo)r“°.

%% pyirikkan, S. 195

' Meyer, S. 144-145; Aufenger, Martin/Barth, Gerhard, Markengesetz. The German Trade Mark Act, 2.-Aufl,
Weinheim/New York/Basel/Cambridge/Tokyo 1996, S. 175; Amtliche Begriindung, BT-Drucksache 12/6581,8.72

110 Sack, GRUR 1995, S. 82,84; Piper, GRUR 1996, S. 434,435
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In Art. 8 Abs. 4 tiirkische MarkenVO ‘ist von drei Angriffsformen die Rede. als relativen
Eintragungshindernissen. Es handelt sich um das Ziehen eines unlauteren Vorteils einer)scits
und die Schidigung des Ansehens (der Wertschitzung)bzw.” des Unterscheidungscharakters
andererseits. GemiB Art. 9. Abs. 1/c dieses Gesetzes werden zwei Angriffsformen erwfhnt,
fiir den Fall; dass wenn durch die Benutzung des zur Eintragung angemeldeten Zeichens
wegen der Wertschiitzung, die der eingetragenen Marke entgegengebracht wird, ein unlauterer
Vorteil gezogen oder  die Unterscheidungsscharakter der eingetragenen Marke geschadigt
werden kann. Aber das Ziel dieses Gesetzes muss dahingehend verstanden werden, dass’!dcr
Schutz der bekannten Marke auBerhalb-des Ahnlichkeitsbereichs fiir die Falle gilt; in denen
die Wertschitzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ausgemﬂzt'é\der
beeintrichtigt werden kann. . _

Der Markenschutz wird ausgelst, wenn das geschiitzte Zeichen ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weéise benutzt wird. Gefordert wird nach ‘Art. 5 Abs. 2 Markenrichtlinie eine
Benutzung im Geschifisleben ohne Erlaubnis des Markeninhabers. : -

- Dagegen setzt eine Markenbeeintrichtigung nach der tiirkischen MarkenVO eine Benutzung
s Geschafisleben nicht voraus. Der Schutz im tiirkischen Recht setzt einen Schritt vorher an:
Bereits Vorbereitungen zur ‘Ausnutzung oder Beeintrichtigung “der Marke erfiilen den

. Eigriffstatbestand. Die Ausnutzung oder Beeintrichtigung muss noch nicht erfolgt sein’ uj

Der erweiterte Schutz bekannter eingetragener Marken wird ‘durch die Optionsregelung des
Art. 5 Abs. 2 und Art 4 Abs. 4 lit. a Enropdische Ma:kcnrichﬂinie'ennﬁglichr’} Die
Miitgliedsstaaten haben eine Option zur Umsetzung, sie sind aber nicht dazu verpflichtet. Im
Falle der Umsetzung tritt neben den Schutz durch Art. 5 Abs. 1, zn dessen Umsetzung; die
Miitgliedsstaaten der EU"v::rpﬂichtet 'sind," der erweiterte ‘Schutz ‘aus Artikel 5 Abs. 2 \der

Richtlinie''2, -~

. 2.2  AHNLICHKEFT DER MARKEN

Die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 9 Abs. 1 Nr. 3 deutsches

" MarkenG bestimmen den Schutz der bekannten Marke nicht nur gegen identische, son(}em

1 Redant, S. 187
112 5 GH, 09.01.2003, C-292/00, “Davidoft”
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R Loy

auch gegen #hnliche Zeichen. In der Regel wird beim Verletzungstatbestand der §§ 14 Abs. 2
Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ecine besonders deutliche ZeichenZhnlichkeit gefordc{'t'”.
Diese Regel wird umso weniger streng, je hoher der Bekanntheitsgrad der Marke ist'®, Die
Weite des Ahnlichkeitsbereichs ist also je nach der Bekanntheit der geschiitzten Marke we,iter

oder enger zu zichen.

Wenn ein Schutz durch §§ 14 Abs. 2 Nr. 3,9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG regelméBig nur vor sehr
ghnlichen Zeichen cingreift, so heift das, dass ‘das relevante Publikum' die “durch das

115

verletzende Zeichen "angezapfie" Marke leicht erkennen muss™ . Nach auflen muss also” ein

TImagetransfer von der geschiitzten auf die angreifende Marke in Erscheinung treten’ ’.‘.5._

Nach der tirkischen MarkenVO kann der Inhaber ciner bekannten Marke sich nicht nur gegen
die” Verletzung seines Kennzeichenrechts' durch-eine identische Marke wehren, sondern
ausdriicklich in gleicher Weise gegen die Verletzung durch ein #hnliches Zeichen'"’, Art. 8
und Art. 9 tirkische MarkenVO:. .

- 23  NICHT AHNLICHE WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN

" § 14 Abs. 2 Nr. 3 deutsches MarkenG ‘spricht vom Schutz der bekannten Marke gegen
- Benutzung eines Zeichens “fiir Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen &hnlich smc{, fiir

die die Marke Schutz-geniefit”, Die ‘Ahnlichkeit der Produkte ist -weder nach dem Wortlaut
E des deutschen Gesetzes noch nach den Gesetzesmaterialien ein fiir den Bekanntheitsscﬁﬁf; zu
' beachiendes Kiiteriim'®.

Die Formulierung “die nicht denen #hnlich sind” in §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. I'Nr.3
- MarkenG meint nach der Begriindung zum Regierungsentwurf, dass’ ﬁlr‘bekannte“Masken

markenrechtlicher Schutz auch auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs bei Gefahr ~von

V erwisserung oder Rufausbeutung bestch\t' W,
J

153 ngerin-Robuke, § 14 Rdor, 824 e et

"4 Fezer, § 14 Rdor. 430

113 OLG Munchen MarkenR 2000, 8. 65~ Allianz; OLG Hamburg GRUR 1999, 8. 339 £. — Yves Rocher
119 A lthammer/Strobele/Klaka, § 14 Rdor, 31

17 garayalgn, B. 1, Ankara 1968, S, 402

1 Ritsweger, 5. 244
199 Beortindung zum Gesetzentwurf, BT-Drucksache 12-6581, S. 56
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Nach dem Gesetzeswortlaut soll sich der Sonderschutz nur auf Verletzungsfille auBerhalb des
- Waren- und Dienstleistungsihnlichkeitsbereichs beziehen. Die Frage, ob dieser Schutz auch
innerhalb des Ahnlichkeitsbereichs zur Anwendung kommt, wird in der Literatur diskutiert.
)
‘ Einerseits wird vertreten, dass im Interesse der Einheitlichkeit des Kemzeichenschutzégl die
- Vorschrift dahingehend auszulegen sei, dass der Bekanntheitsschutz der Marke das th]en

von Produktihnlichkeiten nicht zur Voraussetzung habe'?’, -

: Dariiber hinaus wird darauf hingewiesen, dass- offensichtlich “ein Wertungswiderspruch
- bestehe, der iber eine Analogie aufgehoben werden solle, da sonst eine Schutzliicke
\ bestehe'?!.

: Andererselts wird vertreten, dass der klare Gesetzeswortlaut mur solch eine Interpretation
~ zulasse, dass”der Schutz der bekannten Marke auf -Verletzmgsfille - auBerhatb des
- Ahnlichkeitsbereichs beschrankt sei', Fir diese Bewertung werden die Gesetzesmaterialien
' und Griinde der Rechtssicherheit ins Feld geftihrt'2.

: 'Der zuletzt genannten Argumentation ist zu folgen. Es gibt keine Veranlassung durch den
; Gesctzcswortlaut, eine unbewusste Regelungstiicke anzunehmen; die' Voraussetzung emer
_ - Analogie ware. Wenn bei bestehender Abnlichkeit ein Schutz nach dem MarkenG cntfhll,

" machen'® : -

Das Europiische Markenrecht ist mit demselben Problem' wie'das deutsche Reclit behaftet.
Nach dem Wortlaut von Artikel 5 Abs. 2 Europiische Markenrichtlinie wird nur ein- Schutz
~ vor der Benutzung eines Zeichens fiir nichtihnliche Waren oder Dienstleistungen’ genannt.
Fraglich ist, ob Art. 5 Abs, 2 Markenrichtlinie auch vor der Zeichenverletzung fiir identi)sche
" oder zhnliche Waren oder Dienstleistungen schiltat,

120 pezer, § 14 Rduor, 431
121 pyeutsch, verweist auf den Grundsatz “a maiore ad minus” GRUR 1995, S. 321
122 pjper, GRUR 1996, 5. 431; Eichmann , GRUR 1998, S. 201; Sack, GRUR 1995, S. 31; OLG Hamburg, GRUR 1999, S.
176 “CABINET”
123 Althammer/Klaka, § 14 Rdnr, 22
124 Berlit, Wolfgang, Die Verkehrsbekanntheit von Kennzeichen, GRUR 2002, S. 575, Piper, GRUR 1996, S. 437
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Nach der Davidoff-Entscheidung des' EuGH darf es keinen geringeren europiischen Schutz
fuir identische oder dhnliche Waren bzw. Dienstleistungen als fiir nichtihnliche Wa:en"f‘lxzw.
Dienstleistungen geben. Wenn' ein Zeichen flir identische oder- dhnliche Waren bzw.
Dienstleistungen benutzt wird, muss der Markenschutz mindestens gehauso umfassend'gein
wie bei einem angreifenden Zeichen, dass fiir nichtiihnliche Waren bzw. Dienstleistungen
benutzt wird. Die Argumentation des EuGH #hnelt insofern dem oben geschilderten "a mziiore
ad minus“Argument von Deutsch fiir das deutsche MarkenG. _

Die vom EuGH diskutierte Hauptfrage war nicht der markenrechtliche Schutz vor -Waren
bzw. Dienstleistungen diesseits des Ahnlichkeitsbereichs an sich; sondern welche Norm der
Markenrichtlinie dafiir einschlégig ist. -

— For die tirkische MarkenVOergibt sich dieselbe Problematik wie fiir die Européische
Markenrichtlinie und das deutsche MarkenG. Ein ausdriicklicher Schutz ist mr bei Bemnﬁnng
des Zeichens auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs vorgesehen; "Art:9 tiirkische MarkenVO.
Der viel &fter vorkommende Fall, dass eine Markenverletzung durch-dhnliche Waren%zw
Dienstleistungen erfolgt; ist nicht ausdriicklich .geregelt: Es ist also zu priifen, ob Art. 8 9
tizrkische MarkenVO auch auf diese Fille anzuwenden sind. -

Nach dem Wortlaut derArt:8;"9 MarkenVO ergibt sich ein expliziter Schutz mur auBerhalb

des Ahnlichkeitsbereichs der Waren und Dienstleistungen. - - J

Wenn man jedoch den Zweck der Regelung betrachtet, so “sind unterschiedliche
Schlussfolgerungen mbglich. Die Ausfihrungen der tiirkischen Lehre zum Schutz“)vor
Angriffen zhnlicher Waren bzw, Dlenstlelstungen #hneln den Ausfithrungen im deutsc\hen
. Schrifttum zur deutschen Gesetzeslage'” : ~

Nach Dirikkan ergibt eine teleogische Auslegung des Gesetzes, dass der ausdriicklich in Art.
8, 9 tiirkische MarkenVO vorgeschene Schutz gegen nicht #hnliche Waren ‘}und
" Dienstleistungen auch fir Angriffe durch #hnliche Waren bzw. Dienstleistungen gelten
mfisse.

125 Dyirikkan, S. 231
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Folglich sind die betreffenden Regelungen nicht analog, sondern direkt anzuwenden'?, Fr
die analoge Anwendung bei gleichartigen Produkten spricht ein argumentum a maiorc) ad
minus: Wenn der Schutz schon bei nicht gleichartigen Produkten eingreift, dann erst recht bei

gleichartigen.'”’ -/

Der tiirkische Kassationsgerichthof hat zu dieser Frage noch kein Urteil gefilit.

2.4  AUSNUTZUNG UND BEEINTRACHTIGUNG DER BEKANNTE MARKE

Entsprechend den Vorgaben in Art. 5 Abs. "2 und in Art. 4" Abs."4a Europgische
Markenrichtlinie werden sowohl in §§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 dcutgches
Markengesetz -~ als auch in §§ 8 Abs:"4 und~9Abs. 1/c - tilrkische 'MarkenVO-,yier
Gebrauchsarten aufgefiihrt, die den Markenschutz ausldsen. Es handelt sich 1.-um) die
~ Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Marke, 2. um die Ausnutzung ihrer Wertschatzung,
3. um die Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft und 4. um die Beeintréchti der
Wertschatzung der bekannten Marke'?; Diese Gebrauchsarten'"werden"im'Folgen)den

. amfassend dargestellt.

-

.~ 2.4.1. Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Marke.

" GemiB §§ 8 Abs. 4und 9 Abs. 1/c der tiirkischen MarkenVO und §§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14
Abs. 2 Nr. 3 des deutschen Markengesetzes wird der bekannten Marke gegen die Ausnutzung
 der Unterscheidungskrafi einer Marke ein besonderer Schutz gewihrt. Nach diesen
Regelungen ist bei Vorliegen der gesetzlichen “Voraussetzungen  eine” Eintragung und
~ Benutzung derartiger Zeichen als Marke verboten. D

Eine Marke besitzt prinzipiell eine Unterscheidungsfunktion fir die Konsumenten. Per
Konsument unterscheidet die angebotenen Dignstleistungen und Waren mit Hilfe der Marken
voneinander. So kann det Konsument, ohne Gebrauch von den Dienstleistungen und Waren
gemacht zu haben, alleine durch das Image der Marke, die in der Gesellschaft anerkannJ;est.

126 fyirikkan, S. 237, Fezer, § 14 MarkenG Rduor, 431/8
'77 puGH, Rs. 29200, GRUR 2003, 8. 240 “Davidoft"
2 geser, §14 MarkenG, Rdnr, 424,
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eine Vorstellung iiber diese Marke haben und seine subjektiven Bedtirfnisse einfach mit Hilfe
dieses Images erreichen. Wenn der Konsument dagegen nicht zufrieden mit der Ware, )(lcm
Dienst oder dem Image der Marke ist, wird er die Ware bzw. Dienstleistung nicht mehr
erwerben bzw. in Anspruch rehmen. Deswegen hat die Unterscheidungsfunktion der Marke

eine groBe Bedeutung fiir den Konsumenten.

Die Unterscheidungskraft einer Marke bezieht sich im konkreten Fall -auf- die
Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen. Zu priifen ist, ob die Verbraucher eine
. Ware bzw. Dienstleistung wegen einer besonderen Eigenschaft der bekannten - M:auke
- bevorzugen oder deshalb, weil sie bestimmte ‘Waren oder Dienstleistungen 'mit'bestimn%ten
= Unternehmen verbinden'”.

]
—

~ In den einschligigen Urteilen bezieht sich die Unterscheidungskraft-auf die Individualisierung
- der Waren und Dienstleistungen. Priifungsvoraussetzung ist, dass sich-der Konsument éiner

Wenn sich Waren gegeniiberstehen, bei denen eine Ubertragung vdh Giitevorstetiungen
ausscheidet, gleichwohl aber die Unterscheidungskraft der bekannten Marke absatzfordernd
': enutzt wird, kommt eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft-der bekannten"'M)arke
’ dennoch in Betracht. Insbesondere ist hier an die Fille zu denken, in denen eine bekannte
Marke als Produktdekor eingesetzt wird"!, Ebenfalls hierunter fallen die Fille ) der
: Markenverunglimpfung, weil diese “auch in erster Linie' den Absatz ‘der betreffenden
Scherzartikel férdern sollen und die Schidigung der bekannten Marke hierbei nur 'ciﬁ)e in
Kauf genommene Nebenfolge ist._

Sicherlich lisst sich die Wertschitzung, welche den Mars-Schokoriegeln entgegengebracht
wird, nicht auf Priservative iibertragen. Trotzdem wird die bekannte Marke hier als Vo

fiir das eigene Warenangebot ausgenutzt und damit deren Unterscheidungskraft ausgenutzt'®,
Genauso dient die bekannte Marke in den Produktdekorfillen als Vorspann fiir das

129 Meyer, S. 146; Klaka/Schulz, S. 19; Amtliche Begriindung, BT-Drucksache 12/6581, S. 65
B9 Meyer, S. 146 - _

131 Schultz, 296,297, Ra. 182 vgl. BGH, GRUR 1994, S. 635, 636 — Pulloverbeschriflung

132 Schultz, 296,297, Rn. 182 BGH, GRUR 1994, S. 808, 811 — Markenverunglimpfung I - .
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vertriebene Produkt; ohne dass damit eine Ubertragung von Giitevorstellungen verbunden
wiire. Die bloB Aufmerksamkeit erheischende Bekanntheit der Marke ist es, die hier’zur
AbsatzfSrderung eingesetzt wird' .

Unter der Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Matke ist die Ausbeutung- der
Aufmerksamkeit zu verstehen..

Jedoch ist es nicht klar, ob zwischen der Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der
| Ausnutzung der Wertschiitzung der Marke in' der Praxis ein Unterschied: besteht'>*, Zum
Beispiel entschied der BGH im Rolls Royce-Fall, dass die Marke “Rolls Royce” in -e{ner
Werbung von einem Whiskyhersteller fiir eigene Werbung benutzt und- dadurch“ die
‘Wertschiitzung der Marke ausgenutzt wurde. Der BGH bejahte hier die Ausnutzung" der
Unterscheidungskraft der Marke'; Aus diesem Grund erwzhnt Fezer™®; dass der Begriff der
Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Marke keine eigenstindige Bedeutung gegenfzber
- der Ausnutzung der Wertschiitzung besitzt. Eichmann ist' der Ansicht, dass der Begriﬁ\' der
Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Marke die Anfangsphase der--Ausnutzung der

- Wertschitzung einer Marke darstelle!?’. _

Zum selben Thema wird in der tiitkischen Literatur die Ansicht vertreten, dass der die Marke
. peeintrichtigende Angreifer die Besonderheit der bekannten Marke, die das Interesse der

~ erbraucher weckt, fiir sich beanspruchen mochte, um sie dann zom' Vorteil seiner Pmdgkte
. tzen'®.

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft manifestiert sich in der Aufmerksamkeits- und

_Anziehungskraftsausbeutung der Marke. Da als qualitative Voraussetzung bei einer bekanpten
Marke das Vorhandensein einer bestimmten Wertschiitzung gefordert wird, ist ' die
gleichzeitige Ausnutzung dieser Wertschitzung offensichtlich. Denn im Allgemeinen schitzt
der Verbraucher wegen der Wertschiitzung der Marke die Produkte der bekannten Marke.

133 Sehultz, 296,297, Ra. 182 vel. & OLG Minchen, MarkenR 2000, §. 65,67 - Allianz, zur Benutzung der bekannten Marke

- Allianz als Name fiir eine Musikgruppe '

134 pezer, § 14 MarkenG. Rdor. 424 “kann vernachliissigt werden”

133 BGH, 09.12.1982, GRUR 1983, 8. 247 ff.

136 Rezer, § 14 MarkenG, Rdnr, 424

~ 7 Eschmann, GRUR 1998, 5. 204

~ 12* Ocal, S.45
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Darum sind die Begriffe “Ausnutzung der Unterscheidungskraft-und- ,,Ausnutzung der

Wertschiitzung* ineinander verschrinkte Begriﬁ‘e”g. ")

Ziel der Ausnutzung der Unterscheidungskraft ist es, die der Marke emgegengebrzjchte

Aufimerksamkeit zu erhalten und diese fiir Werbezwecke einzusetzen'*

2.4.2- Ausnutzung der Wertschiitzung der Marke

2421 Allgemein

Im deutschen Markengesetz wird die bekannte' Marke auch gegen die”Ausmutzung der
Wertschitzung geschiitzt, §§ 9. Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 3-Nr. 1 deutsches Marken(#I Das
~ deutsche Gesetz spricht’ von~einem Ausnutzen der Wertschitzung ohne rechtfertigenden
~ Grund in unlauterer Weise. ‘ SR et

" Diese Angriffsform findet sich auch-in der tiirkischen MarkenVO. In"Art. 9.“Abs.‘ /e
~ tiirkische MarkenVO wird die Marke geschiitzt, wenn wegen der Wcrtschz'iizung/ der
. geschiitzten Marke ein unlauterer Vorteil gezogen' werden kann..
- Ziel des Angriffs in das Markenrecht ist es, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die
- eigenen Produkte zu ziehen und somit das' Imageder bekannten Marke auf seine eigenen
Produkie zu fibertragen. Insoweit ist als Ausnutzung der Wertschitzung das Wecken des
Gesellschafisinteresses und der Imagetransfer der Marke zu verstehen: Angriffsziel ist bei der
Ausnutzung der Anziehungskrafi der Marke zugleich die Unterscheidungskraft und ' die
Wertschiitzung der Marke, wahrend es bei dem zeitlich spiter erfolgenden Imageu'ansfer nur
um die Ausnutzung der Wertschéitzung der bekannten Marke geht'*',

Der tiirkische Kassationsgerichthof hat die Benutzung der Marke “Daily News - Restaurant™
wegen der Ahnlichkeit mit der Marke “Daily News” fiir nichtig erklirt und festgestellt, Lms

" 9% Dirikkan, S. 200

~ M9 BGH, GRUR 2005, S.583 “Lila Postkarte”

4 Heinzelmann, S. 126; Zoller, Bemard, Der Schutz berthmter Marken gegen Vergasserungsgefahr im deutschen und US
amerikanischen Recht, Diss., Berlin 1996, S. 108; Poroy-Yasaman, S. 306
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- die Benutzung der Marke “Daily News - Restaurant” die Bekanntheit der anderen Marke

ausnutzt'*?, )

~ Dabher ist der Schutz vor der Ausnutzung der Wertschiitzung der Marke nicht darauf begrenzt,
. das Image der geschiitzten Marke auf die Produkte einer fhnlichen oder identischen Markg zu
\ {ibertragen. AuBerdem ist es  notwendig, die bekannte Marke gegen die Ausnutzung ihrer
Anzichungskraft auch gegeniiber nicht dhnlichen Produkten in Schutz zu nehmen. M‘I{ der

~ Anziehungskraft der Marke wird zugleich ihre Unterscheldungskraftausgcanutzt143

In diesem Sinne realisiert sich die Ausbeutung der Wertschitzung der bekannten Marke dtrch
die Ausnutzung ihrer Anziehungskraft und den'Imagetransfer' der bekannten Marke. Dxe
: Ausnutzung der Anziehungskraft, ohne dass das Image der bekannten Marke iibertragen erd,

s ‘rexcht fur die Ausnutzung der Wertschétzung der bekannten ‘Marke aus'* , wenn das Zelc\hcn
der bekannten Marke einen quantitativ hohen Bekanntheitsgrad besitzt'¥. - ==

" Im Ubrigen ist es fiir die' Ausbeutung der Wertschitzung unwichtig; ob die Produkte; die die

- bekannte Marke verwenden, niedrigere oder hohere Qualitit besitzen oder nicht. Die itit
~ dieser Produkte ist-nur insoweit wichtig; als sie die Wertschatzung der bekannten Marke
~ beeintrichtigt. - L )

[ In der Regel erfolgt die Markenausbeutung durch einen Imagetransfer (Ruﬁlbemagung) Im
E Verkehr werden die auf Grund der bekannten Marke vermittelten Giitevorstellungen uber das
: Produkt auf das andere Produkt-iibertragen, indem fiir das letztere ein mit der bekannten
Marke identisches oder ihnliches Zeichen benutzt wird. Von den ‘Vorstellungsinhalten der
Wertschitzung im Verkehr hingt die Art der Rufiibertragung ab'*é.

2.4.2.2.  Imagetransfer als die Ausnutzung der Wertschiitzung der bekannten Marke

12 11, Hd., 17.01.2002, E. 2001-8828, K. 2002-219 (www.kazanci.com..tr)
1> Meyer S. 131; RoBler, GRUR 1994, S, 564, Sack, GRUR 1995, S. 83
144 Fezer, § 14 MarkenG. Rdor, 424 -

15 Meyer, S. 159; Webernddrfer, S. 74; Schweer, S. 118, 119

"6 Fezer, § 14 Rdnr. 426
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Die am hiufigsten vorkommende Angriffshandlung in bekannte Marken ‘istdie Ausnut‘zung
ihrer Wertschitzung. Die Marke ist auf Grund ihrer Wertschéitzung ein einfaches Mittel, um
die Verbindung zwischen den angreifenden und geschiitzten Waren bzw. Dienstleistungen zu
schaffen'!’. Denn die Marke schafft die Verbindung zwischen der Wertschéitzung und-dem
guten Ruf eines Produkts oder eines Unternehmens und seiner Produkte.

Die Benutzung einer bekannten Marke kann offen oder versteckt erfolgen. Bei einem offenen
Eingriff wird der Zusammenhang zwischen den Waren und der Marke aufgebaut und dadurch
die mit der bekannten Marke verbundene Vorstellung auf die eigenen Waren @ en.
Dabei wird  die Marke so gebraucht, dass ‘der ‘Verbraucher es merken kann, dass ej um

wverschiedene Waren und Unternehmen geht.

Dagegen beruht der geheime Eingriff durch den bewussten Gebrauch der Bestandteile der
‘bekannten Marke. In jedem Fall sind solche Handlungen auch bei Nichtvorhandense'm/giner
erwechslungsgefahr rechtswidrig, da“es um die Ausbeutung der Rechte “eines and\eren
Unternehmens geht'®. Der Gebrauch der anderen Marke ist in Bezug auf etwaige
olgen rechtswidrig: Behauptet-der Titer die RechtmiiBigkeit seines Eingriffs, so_\hat

- . - - _J
dies zu beweisen'”.

e~ Ausnutzung der Wertschiitzung héngt ‘mit ‘dem - Schmarotzerwettbewerb  zusammen.

atsachlich bedeutet die Ausnutzung der Wertschiitzung der -Marke ‘letztendlich) die

erletzung des Arbeitsprinzips. Das wirtschaftliche Verwertungsrecht einer bekannten Marke

11 dem Inhaber gehoren, der die Marke geschaffen hat. Der Schutz der bekannten Mjarke

. egen die Ausbeutung dient  deshalb - auch der = Vorbeugung gegen - )den

chmarotzerwettbewerb. Der Markeninhaber wird aufgrund seines Erfolgs belohnt, indem
iner Marke ein umfassender Schutz gewihrt wigd'”.

i

47 Redant, S. 83; Heinzelmann, S. 131

“®"Redant, S. 118; Robler, GRUR 1994, S. 568; Fezer, Karl-Heinz, “Die Ausstrahlungswirkung berithmter und w
im Wettbewerbsrecht”, Fs. Fiir Rudolf Nirk. Zum 70 Geburtstag, Miinchen 1992, §. 249 J

49 Sack, GRUR 1996 S. 82; Kur, GRUR 1990 8. 3, Weberndbrfer, S. 189; Schiiffer, Michacl, Ausnutzung von bekannten
durch Branchenfremde, GRUR 1988, S. 513; Meyer, S. 157

150" Pezer, § 14 MarkenG Rdnr. 426, Helnzelmann, S. 127; Schiffer, GRUR 1988, S. 513; Kur, GRUR 1990, S. 1;
Sambuc, GRUR 1996, S. 139
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[ —

Bei der Ausnutzung der Wertschitzung in diesem Sinne spielt die Werbekraft der Marke eine
grofie Rolle. Denn die Marke hat auch eine Verkaufsfunktion. Bei den Verbrauchern we)rden
unbewusste Verbindungen zwischen der Ware und der bekannten Marke hervorgerufen, sei es
auf Grund des Image oder der moglicherweise langjihrigen, intensiven Werbung: ) Die
Benutzung der Marke durch einen Anderen zur Verwertung der vorgenannten Qualititen der
Marke verletzt jedoch diese Funktion der Marke. Denn die Werbekraft der Marke beinhaltet
ihre Wertschitzung''.

Das Ausnutzen der Wertschitzung dehnt die Marke in einen Bereich auBerhalb der
wirtschaftlichen Verwertungsbereiche des Markeninhabers'*%; Daher wird bei der Ausbeutung
der Wertschiitzung, die éine bekannte Marke geniefit, angenommnen, dass das Image, weIé:hes
das- Votk-mit der bekannten Marke " verbindet; auf Waren oderDienstleistungen. des
Ausbeuters ausgeweitet und iibertragen wird'*®. AuBerdem ist Berlit der Meinung, dass-durch
die Ausnutzung der Wertschitzung der bekannten Marke auch das Vertrauen der Gesellschaft

in die bekannte Marke ausgenutzt wird?>*, s _J

- Die Markenidentitit; die fiir eine Ware oder Dienstleistung bei den Verbrauchern entstanden

ist, umfasst neben den objektiven Produkteigenschaften der jeweiligen Waren - (zder
Dienstleistungen auch' ihre subjektiven Eigenschaften und fordert so' den Verkauf. Da der
Verbraucher bei der Wahl zwischen den Waren und deren Surrogaten auf dem Markt’c%iese
Markenidentitat beriicksichtigt, ist bei der Untersuchung iiber- die "Ausnutzung durch
Imagetransfer zu beachten, dass nicht nur die objektiven Produkteigenschaften, sond‘em)auch
die subjektiven Eigenschaften tibertragen werden knnen'?. _

Das Ausnutzen der Wertschitzung und der Imagetransfer haben nicht den gleichen Inhalt: Der
Begriff dér Ausnutzung der Wertschitzung ist weiter und umfasst auch den Imagetransfer.
Denn in den Fillen, in denen das Interesse des Konsumenten markenbedingt geweckt wird,
wird zwar die die Unterscheidungskraft der Marke ausgenutzt, ein Imagetransfer liegt jedoch

-

noch nicht vor.

I Redant, S.30

"2 Redant, S. 60; Fezer, § 14 Marken G. Rdnr, 424,
153 Berlit, §. 97, N. 190

' Berlit, S.97,N. 190

15 Zimmerli, S. 40,41 Fezer, Fs, For Nirk, S. 262
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2.42:2:.1-  Die Nutzen des Imagetransfers

\
|

|
2422141 Fiir den Besitzer der bekannten Marke

Der Verbraucher orientiert sich an bestimmten Kriterien, um zu erkennen, ob die zu
erwerbenden Waren die erwiinschten objektiven und subjektiven Produkteigenschaﬁen
besitzen. Hauptktiterium ist hierbei die Marke. Inder Wahlphase beeinflussen viele weitere
Faktoren des alltiglichen Lebens die Kanxféntscheidung des  Verbrauchers, wie-é;twa
Zeitknappheit und die Atmosphire im Kaufhaus. Der Verbraucher wird jedoch von den
Einfliissen negativer Faktoren befreit und trifft seine Kaufentscheidung, wenn er die Miarke
als ihm bekanntes Verbindungsmittel, fitr das er Sympathie empfindet; wieder erkennt.

Der Begriff des Imagetransfers ist die Bevorzugung einer Ware durch den Verbraucher,'wienn
er auf der Ware eine Marke sieht, die bei ihm positive Kenntnisse erweckt; selbst wenn er es
merkt, dass die Marke auf Waren auflerhalb des Ahnlichkeitsbereichs bemutzt wird und-sogar
diese Waren einem anderen Unternehmen zuzuordnen sind; er sich aber trotzdem fiir diese
Ware entscheidet. Der Imagetransfer stellt die Ausbreitung eines das Image vertreterzden
Kommunikationssystems der bekannten Marke “auf andere' Waren dar, indem er auch bei
diesen Waren als Verbindungsobjekt gebraucht wird'*, Wenn die Marken, die zunr'Syxl;lbol
bestimmter Waren oder Dienstleistungen wurden, fiir andere Waren' benutzt werden, erfolgt
hierdurch der Transfer des Images der Marke auf andere Waren, da der Verbraucher annimmt,
dass das Image der urspriinglichen Ware auch bei den anderen' Waren, fiir die die Marke

/

gebraucht wird, vorhanden ist'", "

Das Image gewihrt dessen Inhaber durch den Gebrauch des 'Verbindungsobjekts fitr andere
Waren erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Da als Verbindungsobjekt meistens die M)arke
ausgewihlt wird, ldsst der Markeninhaber ‘durch den Gebrauch seiner Marke " fiir an)dem
Waren das Image, das er fiir bestimmte Waren oder Warengruppen mit erheblichen Kosten
und Mithen geschaffen hat; auch-auf diese Waren ausbreiten. Es wird erméglicht, dass) das
Image, das dem Verbraucher bekannt ist, ohne Werbungskosten auch auf andere Waren

16 Redant, . 48 |
157 Redant. S. 40
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iibertragen wird. Denn das in langer Zeit erschaffene Image kann von Unternehmen so
benutzt werden, dass es vielseitig Gewinn bringt*, Wenn diejenigen Waren, fiir djej der
Markeninhaber die Wertschitzung seiner Marke wirtschaftlich gebraucht, die Erwartungen
der Verbraucher erfiillen, dann wird die fiir die eine Ware gemachte Werbung auch fir die
anderen Waren wirksam. Es soll sogar zwischen den Waren dem Image entsprechende
Verbindungen hergestellt und hierdurch die vorhandenen Images fiir beide Warerermen
verstirkt-werden. So wird-das Image der Zigarettenmarke Camel auch fur Stiefel, die dem
Profil der Camelraucher entsprechen, gebraucht'®. AuBerdem ist die Wertschitzung” der
Marke und ihre Ubertragung vom Inhaber auf andere Waren oder Dienstleistungen unter dem
Gesichtspunkt der wirtschaftlich lukrativen Lizenzvergabe wichtig'®. =

2.42.2.1.2 " Fir dcn ausnutzenden Wareninhaber

Ein Imagetransfer gewshrt dem Besitzer der Waren, auf die das Image der Marke ausgeweitet
und transferiert wird; erhebliche Vorteile. Denn die Marke hat einen positiven Einfluss auf die
Kaufentscheidung, wenn eine imagebehaftete Marke fiir andere Waren bemutzt ~wird.
Andererseits wird ein Unternehmen eine Marke nicht gebrauchen, wenn deren Image ﬁ'n') den
Verkauf seiner Waren nutzlos ist. Der Wareninhaber, der eine bekannte Marke unerlaubt
benutzt und durch den Imagetransfer sein kommerzielles Risiko und seine Kosten minimiert,
erweckt das besondere Interesse des Verbrauchers und zieht hieraus unlautere Vorteile bé der
Unterscheidung seiner Ware von den Waren oder Dienstleistungen anderer Betriebe'®'.

\
24222 Verhiltnis zwischen den Dienstleistungen oder Waren der Parteien
beziiglich der Rufausbeutung _

Ftir einen erfolgreichen Imagetransfer der Marke zum Zwecke der Rufansbeutung ist einzum
Transfer - geeignetes  wirtschaftlich - verwertbares Image notwendig. "Zum Beweis der
Behauptung, dass die Wertschiitzung der Marke durch Imagetransfer ansgenutzt wird, reicht
es aus, dass die Marke flir andere Waren und Dienstleistungen wirtschaftlich verwertbar ist;

\

/

"% Redant. S. 51, 52

15 Heinzelmann, S. 28, Yasaman, Arslanli’ya Armagan, S. 695

10" Redant, S, 53-54

16} pezer fs. For Nirk, S. 259; Heinzelmann, S. 126, 127; Zimmerli, S. 10; Lehmann, GRUR Int. 1986, S. 15; Kur,
GRUR 1990, S. 4 i
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die Absicht des Markeninhabers, seine Marke fiir andere- Waren und Dienstleistungen zu
gebrauchen, ist nicht erforderlich'®, Beispielsweise hat der BGH bei einer Nichtigkeitsklage,
die mit der Begriindung erhoben wurde, dass die fiir Kosmetikprodukte eingetragene Marke
»Marlboro" nicht fiir diese Waren gebraucht wird den Schutz der Marke fiir andere-Waren
und Dienstleistungen bejaht'®, |

Das Image einer Marke hat im Verstindnis des Verbrauchers eine bestimmte Bedeutung. Dies
wird als "Kem des Images" bezeichnet. Aus diesem Grund kann der Imagetransfer. nur
mdglich sein, soweit der Kern des Images betroffen ist. Deswegen ist es erforderlich, das)s es
zwischen den Waren; fiir die die Marke gebraucht wird, und den Waren, auf die das Image der
Marke transferiert wird, Gemeinsamkeiten gibt. In diesem Zusammenhang sind diejenigen
Marken® zunt- Transfer- geeignet, die  ziemlich  bekannt ~sind “und" die, die subjektive
Produkteigenschafien vertreten, als zusitzlicher Vorteil betrachtet werden. Marken dieser)Art
haben nimlich einen von - den Waren relativ unabhiingigen Charakter, da diese meistens als
Unterscheidungs- und Statussymbol betrachtet werden'®. Bei -der Bemutzung der M,atke
"Davidoff®, die-eigentlich Zigaretten zugeordnet wird, fiir Parfiime umfasst das Image zwar
nicht den Duft, aber dafiir den Luxus der Marke. Beim Transfer rein psychologischer Xm)ages
wie Jugendlichkeit-oder Mannlichkeit gilt das Gleiche. Dies bedeutet jedoch nicht; dass die
Wertschiitzung der bekannten Marke fiir alle Waren und Dienstleistungen ausgcnntztwer)den
kann. Denn der Verbraucher erinnert sich an diese Marke nicht nur als ein Kennzeichen,
sondern auch in Verbindung mit einer bestimmten Waren- oder Dienstleistungsgruppe.-Daher
muss beim Transfer des Images; das die bekannte Marke vertritt, von entsprechenden Waren
oder Dienstleistungen die Rede sein. Da andernfalls der Imagetransfer nicht erfolgen-wird,
kann nicht davon gesprochen werden; dass der Markenbenutzer genau sein beabsichtigtes Ziel
erreicht'®. Wenn beispielsweise der Verbraucher die Marke "Nestle" mit einem Image wie
"kindlich", “Zartlichkeit"; "Harmonie"; Gemiitlichkeit" verbindet, dann “ist"die Ubertragung
des Images auf Babykleidungen moglich. P e s )

Fiir einen erfolgreichen ~Imagetransfer ' ist zudem eine ‘angemessene Preis-Leistungs-
\

Korrelation notwendig, So ist beispielsweise ein erfolgreicher Imagetransfer durch-den

' Gebrauch der Marke ¢iner Ware des tliglichen Gebrauchs ziemlich schwierig, Deswegen ist

162 gehgffer, GRUR 1988, S. 513; RbBler, GRUR 1994, S. 563
18 GRUR 1992, 5. 59, 60

| ' Redant, S. 57; Zimmerll, 8. 28; Kur, GRUR 1990, 8. 4

| ' Redant, S, 64, 65
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der diesbeziigliche Schutz der bekannten' Marke nicht unbegrenzt, sondern  hiéingt von dem
Imagetransfer der geeigneten Waren- oder Dienstleistungsbereiche ab'. Aus diesem-Grund
bezeichnet-der Dritte; der die Wertschitzung der bekannten Marke ausnutzen will, meistens
filr den Imagetransfer geeignete und unter dieser Marke noch nicht auf den Markt gebrachte
Waren und' Dienstleistungen mit der Marke'"’. So entschied das LG, dass im folgenden Fall
keine Verwechslungsgefahr bestand und deshalb kein Imagetransfer vorlag. Der Handelsﬁz'ma
LHS: GmbH; die Programme fiir geografische Ausklinfte schreibt, sollte nach dem Willen der
Lufthansa die Benutzung des Domainnamens LHs.com untersagt werden. Das Gericht
entschied; dass dem Verstindnis der Gesellschaft nach die Titigkeitsbereiche der Parteien
ganz unterschiedlich seien und eine Verwechslungsgefahr deshalb ausscheide. Von einem
Ausnutzen der Marke Lufthansa kénne deshalb nicht gesprochen werden. Eine Beziehung der
beiden Unternehmen sei abzulehnen, da beide Experten auf ihrem Gebiet seien'. Bei) der
Untersuchung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Images einer Marke ‘durch die
Benutzung fiir andere Waren und Dienstleistungen und die Méglichkeit des Imagctmgcfers
sind alle Umstinde des konkreten Falles zu beachten. Man muss insbesondere feststellen, wie
bekannt die Marke ist und auf welche Waren und Dienstleistungen ihre Eigenschaften
iibertragbar-sind*®. Das Verhiltnis -~ zwischen den Waren ist bei der Ausnutzung zu pn“ifen.
Hierbei sind einerseits der Verwandtschaftsgrad der Waren und andererseits die gemeinsa)men
Eigenschaften des Kundenkreises zu untersuchen'..

243 Die Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft der Marke

§§ 9 Abs. I Nr. 3; 14 Abs; 2'Nr. 3 deutsches MarkenG schiitzt die bekannte Marke vor der
Beeintrichtigung ihrer Unterscheidungskraft. ' ®

Entsprechende Vorschriften finden sich in Art. 8 Abs. 4, 9 Abs. 1/c 'turkische'Marken\VO.

/

" Berlit, S. 97N. 191,

7 1 ehmann, GRUR Int. 1986, S. 15.

1% GRUR 2000, S. 904, 905

" geger, fs. Fir Nirk. 8. 261; Heinzelmann, S. 134; Schiffer, GRUR 1988, S. 513
" Meyer, S. 138; Redant, S.109
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Die Unterscheidungskraft- der Marke— wird dadurch zerstOrt, dass sich verschiedene
Unternchmen auf dem Markt befinden, die die Marke benutzen'”'. Die Marke erleidet %(uf-
und Identititsverluste. Der EuGH betont die wichtige Rolle der Unterscheidungskraft fiir den
Wert der Marke. Ein solcher Wert miisse geschiitzt werden, Nach dem EuGH liege desto eher
eine Beeintriichtigung vor, je grofer die Unterscheidungskraft und die Wertschitzung der
bekannten Marke sind. Der gute Marktruf erhthe den Unterscheidungscharakter und m:)chc

umso anfilliger firr Eingriffe durch Dritte'”2,

f Die Benutzung der bekannten Marke ohne Erlaubnis des Markeninhabers fiithrt zur
. gedanklichen- Verbindung der geschiitzten Marke mit dem eingreifenden  Produkt beim
. Verbraucher. Der Verbraucher, der mit dem eingreifenden Produkt in Kontakt kommt,
erinnert sich bewusst “oder unbewusst~ an die " bekannte ‘Marke.  Er ‘bringt zwei v§|lig
unterschiedliche Unternehmen miteinander in Verbindung.  Deshalb wird— die
Unterscheidungskraft-der Marke zerstort.- Der Verbraucher ‘muss die'MGinchkeit'erhalltcn,
alleine auf Grund der Unterscheidungskraft der Marke seine Kaufentscheidung zu fillen.
Wenn - die geschiitzte: Marke  durch -einen Dritten benutzt ~wird, muss er  andere
Unterscheidungskriterien anwenden. Dadurch verliert die bekannte Marke in der Gesellsc):haﬁ
die - Eigenschaft, sofort~einem bestimmten - Unternehmen: oder “einer - bestimmten Ware

z.ngeordnct zu werden. Der vertriebsfordernde Einfluss der Marke wird gemindert' ™. - /

Der Begriff der Markenverwisserung, der fiir die berithmte Marke Anwendung findet, ist ein
Anwendungsfall der Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft!™, -

Zusammenfassend l:isét sich sagen: Die hohe Kennzeichnungskraft der bekannten Marke wird
dadurch beeintrachtigt, dass die Marke zu einem Allerweltsbegriff - verkommt: Die
Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft der Marke geht-mit der Beeintrichtigung der
Werbewirkung einher'”, Der Schutz erfolgt nicht allein auf Grund-der Benutzung’der
bekannten Marke an fremden Waren, sondern weil die Unterscheidungskraft der bekannten
Marke zerstort wird. Zur Priifung der Beeintriichtigung der Unterscheidungskraft ist au} die

" Meyer, S. 159,

"7 BuGH, 29.08.1998, Rs. C-39/97 (Canon), Rdor. 18, 19, www.curopa.cuint ; EuGH, 14.09.1999, C-375/97 (Generul
Motors/Chevy), GRUR 2000, S. 73 Rdnr. 30

' | ebmann, GRUR Int. 1986, 5.10

"™ Redant, S. 33

e Meyer, S. 147
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Bezichungen der Waren oder der Dienstleistungen zucinander und zum Inhalt der Marke zu

achten'™, J

2.4.4 Becintriichtigung der Wertschiitzung der Marke
)

/

2.4.4.1 Allgemein

§§ 9. Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 'Nr. 3 deutsches MarkenG und' Art. 8 Abs. 4 tiirkische
MarkenVO schiltzt bekannte Marken gegen die Beeintridchtigung der Wertschitzung:- Xrt. 9
titrkische MarkenVO schiltztdagegen ausdriicklich - nur - vor ~einer 'Beschidigung . oder
Zerstorung  der Unterscheidungskraft der bekannten Marke. Trotzdem wirdj dem
Markeninhaber bei Schidigung der- Wertschitzung - seiner Marke ~ein - Abwehrrecht

emgcrﬁumtm : , e

Eine Beeintrichtigung der Wertschiitzang erfolgt vor allem durch eine Verbindung der M)arke

L

mit geschmacklosen Waren oder Waren minderen Werts'”%.

" Bei der Benutzung der bekannten Marke fiir andere Waren besteht-die Gefahr; neben ihrer
Werbewirkung auch ihre Wertschitzung zu beeintréchtigen. Die Beeintrz'ichﬁgung"l der
| Wertschitzung der Marke kann-auf verschiedeneArten-erfolgen: In der-Regel schreibt der
Verbraucher seine schlechte Erfahrung mit dem eingreifenden Produkt der bekannten-Marke
zu'?®. Eine Beeintrichtigung der Wertschitzung liegt ‘auch' dann vor, wenn-das Image des
eingreifenden Produkts nicht mit dem Markenimage harmoniert bzw.  wenn das Image der
bekannten Marke durch den Eingriff niedriger ‘ist. Aus diesem Grund ist*der Begriff der
Beeintrichtigung der Wertschiitzung der bekannten Marke im Allgemeinen mit~der
Beschidigung  des Imagekemns ~der “Marke gleichzusetzen, ‘welche - die Minderung der
Anziehungskraft beschreibt. -

" Heinzelmann, 8. 151:152

' Dirikkan, §. 215

" 13GH GRUR 1999, 8. 161 “MAC Dog”", GRUR 1994, 8. 808 “Mars™,
"™ Meyer, 8. 165; Oytag, 5. 66, 67; Suck, GRUR 1995,5. 83
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Bei Benutzung der Marke an vielen Waren entsteht die Gefahr des Identititsverlustes fuir die
bekannte Marke. Das heifM, dass hier der Kern des Markenrufs beschidigt wird"®, I)Iicr
verliert das Image der bekannten Marke die Eigenschaft, bei der Einkaufsentscheidung der
Verbraucher ein bestimmendes Kriterium zu sei. Das Vertrauen der Gesellschafl in die Mt;rke
wird  vemichtet'™, Der Kem -~ des  Markenrufes  wird - beeintriichtigt - und _die

Unterscheidungskrafl der Marke zerstort'®2, /

. Die Wertschiitzung der Marke verstirkt deren Werbewirkung. Diese bildet demr Kern des
Markenimage. Der vorhandene Ruf der Marke hat neben der Erh6hung des Warenverk4ufes
auch eine Werbewirkung fiir-andere Arten von Waren. Die bekannte Marke besitzt {iber die
. Unterscheidungsfunktion und die Wertschitzung hinaus einen weiteren wirtschaftlichenr \f\lert.
Dieser wird als Werbefunktion der Marke bezeichnet.” Die Ubertragung der Wertschitzung
auf andere Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers, aber auch auf azedere
Unternehmen, die in das Markenrecht eingreifen, wird als Rilckspiegelung bezeichnet'®, Der
; erste Fall der Riickspiegelung ist die legitime Ubertragung der Wertschéitzung durchden
Markeninhaber - in Ausmutzung - der ”Wertschﬂtzung"der"'Marke;""Der"zwcite""Fa]l\ der
Riickspiegelung bezeichnet die Zerstbrung der Wertschiitzung durch die Verwendung der
Werbekraft der dem Markeninhaber gehdrenden Marke durch andere Unternehmen. Durch die
Beeintriichtigung  der Werbewirkung wird auch . die der Marke entgegengebni)chte
Wertschéitzung zerstort. - Das™ Verfilgungsrecht - iiber - die' Marke und - damit  iber- deren
Wertschiitzung und Werbewirkung steht dem Markeninhaber zu. Bei unbefugter Bemnimg
der Marke durch Dritte-werden Wertschiitzung ‘und ‘Werbewirkung der Marke zu Lasten des
Markeninhabers beeintrichtigt'®, )

Die Beeintrichtigung der Wertschitzung der Marke #hnelt dem Missbrauch der Marke und
wird in konkreten Fillen hiufig kumulativ verwirklicht'®, |

2442 Negativer Imagetransfer auf ¢ine bekannte Marke

)

% Redant, 8. 57

W Redant, S, 57-58

'"*? Dirikkan, §,216

" Redant, 8. 45

'™ Redant, 8. 179

"> Meyer, S. 139; BGH, 06.12.1990 (NJW 1991, 3214 vd.), BGH, 29.11.1984 (GRUR 1985, 8. 550 vd); BGH, I‘)..l(}W‘N

(GRUR 1995, 8. 57 vd.)
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In vielen Fillen geht die Zerstorung oder Beeintriichtigung der Wertschitzung mit der
Ruckwirkung des negativen Imagetransfers einher'®. Die Benutzung der bekannten Marke
durch-Waren mit niedriperer Qualitiit ist'die am h#ufigsten vorkommende Ubertragung des
negativen Rufs auf die bekannte Marke. %

2.4.4.2.1" Verwendung der bekannten Marke bei Waren mit geringerer Qualitit
)

Der Verbraucher stellt sich vor, dass die mit ciner bekannten Marke versehenen Wareﬁ’ eine
bestimmte Qualitit haben und- stellt die Verbindung zwischen den - Eigenschaften der Ware
und der Marke her. In der Annahme, dass alle Waren der verwendeten Marke die gldci;en
Eigenschaften hitten, entscheiden sie sich fiir den Kauf. Bei Verwendung der Marke durch
ein anderes Unternehmen werden die wihrend der Benutzung gemachten Erfahnmgen) der
bekannten Marke zugeschrieben. Wenn die- Ware " niedrigerer ‘Qualitit war, werden die
Verbraucher unzufrieden sein und in Zukunft auf den Kauf von Waren dieser bekzignten
Marke verzichten'®.

Die Ubertragung des schlechten Rufes der zweittn Ware auf die bekannte Marke
beeintrichtigt-deren Wertschitzung. Hochquatitative Marken wie Rolls Royce und Mercedes
haben durch ihre hohe Qualitiit einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Wenn diese Marken
durch Waren niedrigerer  Qualitdt ~besetzt  werden, ist die - Gefahr der “schnellen
Beeintrichtigung der Wertschitzung gegentiber anderen Marken hoher'*®. Hohe Quahtﬁt) der
beeintrichtigten Marke ist jedoch nicht allgemein als Tatbestandsmerkmal zu fordem.
\\\
Im Ford-Urteil entschied der tiirkische Kassationsgerichtshof, dass bei-der Benutzung der
Marke fiir Ersatzteile durclr andere  Unternehmerr die Wahrscheinlichkeit groB sei,"dass\ die
Qualit#t der FErsatzteile auf den Verbraucher negativ wirke und das Vertrauen in die Marke
erschiittert werde und ihre’ Wertschitzung beeintrichtigt werde'®”, Die  Benutzung. der
bekannten Marke fiir minderwertige Waren nutzt das Vertrauen der Gesellschaft in die Marke
aus und beeintrichtigt die Wertschiitzung der Mark{am.
)

' Redant, S. 182-186

17 Redant, S. 176; Meyer, S. 166

'8 Heinzelmann, S 139

¥ §1. HD. 21.10.1982, E. 1982/3859, K. 1982/4025 (www.kazanci.com.(r)
¥ 1 1. HD. 03.07.2000, E. 20005331, K. 2000/6265 (www.kazanci.com.tr)

33


https://v3.camscanner.com/user/download

2.4.4.2.2 Die Verwendung des Image der bekannten Marke fiir unpassende Waren
‘|

Die Benutzung der Marke enfgegen dem Markenimage bildet die zweite Fallgruppe des
negativen  Imagetransfers. Die Waren, fiir die die Marke benutzt  wird, - enthalten
mdglicherweise nicht die das Markenimage prigenden Merkmale'”', Gemib dem SI;Ul)'tzil
des BGH konnen Sport-Automobilien durch hohe technische Standards ein sportliches Image
haben. Dieses Image kann durch die Benutzung der Marke fiir untere Klassen becimrﬁct)ﬁgt
werden"~ Durch die Benutzung der Marke: fiir Waren mit ungeeigneten Eigenschaften kann
der Ruf der bekannten Marke beeintréichtigt werden. -

Wenn die benutzten Waren keine Ubereinstimmung mit dem urspriinglichen Image haben,
wverzichtet der Verbraucher auf den Einkauf. Die Wertschéitzung wird somit be:eixrtrﬁchtigtj 3,

Zum Beispiel kann der Benutzer der Marke Rolex aufgrund ‘der Imitation der Uhren” und
deren Verkauf fiir einen niedrigen Preis denken, dass fortan jedermann diese Uhren erwerben
kann. Er haitreine echte Rolex méglicherweise fiir nicht unterscheidbar von einer gefalschten.
Der Status der echten Rolex wird herabgesetzt und ihr Benutzer kann durch ihren Eréverb
keinen Voreil mehr fir seinen Ruf ziehen. Obwohl "in~ diessm Fall keine
Verwechslumgspefahr besteht, wird die Wertschiitzung der Marke beeintrichtigt'®, -

Die Werbewirkung und- die “Wertschitzung einer Marke ist von ihrer- Glaubmxrdlgkext
abhingig. Die Wertschitzung stellt die positive Information des Markeninhaltes dar: D1

Nichtiibereinstimmung von die Marke widerrechtlich ausnutzenden Waren mit der Marke
beeintrachtigt ihre Wertschitzung und erschiittert zugleich ihre Glaubwiirdigkeit. Der Kem

der Wertschitzung wird angetas(etw5

|

/

9 Heinzelmann, S, 139--140

%2 06.12.1990, NJW 1991, S. 3214

' Heinzelmann, S. 140

' BGH, 08.11.1984 (GRUR 1985, S. 876 vd.) (Tchibo/Rolex)
% Redant, 8. 178
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2.4.423 Negative Einstellung der Konsumenten gegeniiber der bekannten Marke
.)

wegen der Verwendung des Image der bekannten Marke bei”den

unerwiinschten Waren

Wenn die Marke fiir cine Ware benutzt wird, durch die unerwiinschte Verbindungen oder
Assoziationen mit der Marke begriindet werden, wird “die Wertschitzung der Marke

beeintriichtigt. o

Als Beispiel hierfiir kann - die Benutzung einer Parfiimerie-Marke fiir ein Rattengift
herhalten'®. Der Verlust der Wertschiitzung der Marke hingt von der psycho]ogischen
Einsteltung des Verbrauchers ab'’..

Die Benutzung einer bekannten Nahrungsmittelmarke fiir eine Seifenmarke kann -mit
psychologischien Angsten” verbundensein, weil der Verbraucher befiirchtet; dass er belm
Verzehr der Nahrungsmittel den Seifengeschmack wahmimmt. Aus diesem Grund verzichtet
er moglicherweise anf den Einkauf. Die Wertschéitzung der Marke hat gelitten'”®.

)
V
f
]
/
z

24424 Die Verwendung der Marke zur Verunglimpfung

Die Wertschatzung der bekamten Marke kann aufgrund der Struktur der zweiten Ware %der
durch die benutzten Waren verringert werden. Die Verwechslungsgefahr ist in diesen-Fillen
im Allpemeinen vorhanden. Der Markenbenutzer sollte zeigen, dass in"diesen Fallen von
verschiedenen Unternehmen die Rede ist'””. Der Markenbenutzer nutzt die Annehungskmﬁ
der Marke. Wenn der Verbraucher wieder in Berithrung mit der Marke kommt," kénnen
aufgrund der gefilschten Ware unerwiinschte Assoziationen auftauchen. So wird) die
Wertschitzung der Marke beeintrichtigt: Zum Beispiel kann die von Jugendlichen benutzte
Marke Adidas mit der Zhnlichen T-Shirtmarke Adihash in Verbindung gebracht werlden.
Dabei verbindet der Verbraucher die Marke mit Drogen, wodurch die 'Wertschitzung der
Marke beeintrichtigt werden kann®®, Das Gleiche gilt fiir die Marke einer berithmten

% Meyer, S. 166, Heinzelmann, s. 140; Kur, GRUR Int. 1991, S. 787, Sack, GRUR 1995, S. 84; Arkan, B. L. S. 108
"7 Dirikkan, S. 222

14 yasaman, Arslanli’ya Armagan, S. 700, Heinzelmann, S. 141

' Heinzelmanag, S. 144

% OLG Hamburg, 05.09.1991, GRUR 1992, S. 59 (Adihasch)
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Kosmetikfirma, wenn ein -Scherzartikelhersteller der Verpackung die Form eines Konc)loms

gibt?™, -

Die Beeintriichtigung kann auch- dadurch erfolgen, dass die Marke fiir Werbezwecke mit
einem Gageffekt verwendet wird oder anderweitig ltcherlich gemacht wird. Im Falle- ex)ncr
derartigen “Benutzung - will-die in das Markenrecht ~eingreifende - ‘Person nicht eine
Verwechslung ausldsen. Im Gegenteil hat sie sogar vor, sein Produkt von der Ori gina]m)arke
zu unterscheiden. Nichitsdestotrotz benutzt er die bekannte Matke, um' auf sich auﬁncrk§am
zu machen®®2. Der EuGH hat entschieden, dass neben dem Ausnutzen der Wcrtschﬁtzungj und
der Beeintrichtigung der Bekanntheit das Ausnutzen der Aufmerksamkeitswirkung einen

Eingriff in die Marke bilden kann’®, ),
245 Verhiltnis zwischen Ausnutzung und Beeintrichtigung

Die Beeintrichtigung der Wertschiitzung und der Unterscheidungskraft der bekannten Marke
ist—von der  Ausnutzung “der Wertschétzung ‘und-der Unterscheidungskraft der- b'ekan\nten
Marke zu unterscheiden. Denn beide Tatbestiinde koénnen bei einem Eingriff in eine Marke
unabhingig voneinander verwirklicht werden™.

In vielen Fillen wird durch die Benutzung der Marke auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs der
Waren oder der Dienstlejstungen die- Anziehungskraft der-Marke ausgenutzt, womit das
vorhandene Image auf diese Waren iibertragen wird. Dadurch wird die Unterscheidun,

geschwicht: Aber es muss nicht bei jedem konkreten Ereignis dasselbe Ergebnis zu S—t)ande

05
kommen®®.

Um von einer Ausnutzung reden zu kdnnen, miissen bei der Entscheidung zum Warenkauf die
Erwartungen des Verbrauchers mit dem idealen Image der Marke, das seine psychologi)sche
Grundiage in ~der  Werbung * hat,” iibereinstimmen. = Demgegeniiber - werden- die
Unterscheidungskrafi und die Wertschiitzung der Marke direkt negativ beeinflusst, wenn n\\'ehr

2 pGH, 19.10.1994, GRUR 1995, S. 57 (Markenveruglimpfung 11)
21 g4 einzelmana, S. 143; Sack, GRUR 1995, 8. 96; Redant , . 120
23 3uGH, 11.11.1997, C-251/95, “Sabel”, www.europa.eu.int

Z4 pedant, S. 62

203 pedant, S. 33; Heinzelmann, S. 127
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als ein Unternehmen die Marke benutzt und so den Bekanntheitsgrad und den Werbewert der
Marke negativ beeintriichtigt. S/

2.5 OHNE RECHTFERTIGENDEN GRUND IN UNLAUTERER WEISE

Voraussetzung eines rechtswidrigen Eingriffs ist dessen Unlauterbarkeit. Hier ist zu pri\ifcn,
ob besondere Umstiinde den Eingriff rechtfertigen. _

Die Abwehranspriiche aus einer Marke stehen unter dem Vorbehalt, dass der Verletzter
unlauter- gehandelt - hat: Das- Unterlauterkeitskriterium~ - geht— auf ' ‘die- Européische
Markenrechtsrichtlinie zuriick. Die Markenausbeutung oder Markenverwiésserung muss in
unlauterer Weise erfolgen. Beidieser Voraussetzung des Bekanntheitsschutzes handelt es.sich
um ein Tatbestandmerkmal, das dem Art. 4 Abs. 4 lit. a Markenrichtlinie entnommerr ist.
Dieses Tatbestandsmerkmal-ist als ein Begriff des Gemeinschaftsrechts' richtlinienkonform
auszulegen. Da das Vorliegen der Eingriffstatbestinde eine Beurteilung als tmlautg.ren
Wettbewerb regelmaBig- voraussetzt,“wird der - Schutzvbraussetzun‘g" der Unlauterkeit

gegeniiber den Tatbestinden der Markenausbeutung und der Markenverwdsserung kaurreine

eigenstindige Bedeutung zukommen%.

Diese Unlauterkeitspriifung erfordert eine umfassende Inferessenabwigung, die insbesondere
auch zu beriicksichtigen hat; welche Absicht mit der Benutzung des kollidierenden Zeichens
verfolgt wird. Eine anlehnende Bezugnahme auf eine bekannte Marke, die nur dazu diénte,
das - eigene Dienstleistungsangebot zu beschreiben, wurde trotz der damit verbundenen
Rufausbeutung als zulissig erachtet’”. Der Gesichtspunkt, dass sie cine originalge&'eue
Abbildung der Wirklichkeit darstellen sollen, lisst bei Spielzeugautos die Nachbildung des
Originals und eine damit verbundene Rufausbeutung nicht anst68ig erscheinen, s‘olange)dies
ohne ausdriickliche Nennung des  Namens des Markeninhabers bzw. ohne anderweitige

werbende Herausstellung des Originalfahrzeugs, seines Rufs- und/oder  -seines
Vorbildcharakters fiirdas Spielzeugauto passiert®™,
|

|

26 pezer, § 14 MarkenG, Rdar. 428 \
27 BGH, GRUR 1997, S. 311, 313 - Yellow Phone
8 g epultz, S, 297,298, Rn. 184, BGH, GRUR 1994, 8. 732,734 - McLaren
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Die Ausnutzung oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschitzung
einer bekannten Marke muss ohne rechtfertigenden Grund erfolgen. Hier ist” zu
berticksichtigen, dass das Verhalten des Markenverletzers regelmifig die Rechtswidrigkeit
indiziert’®. Es sind kaum Verletzungsfiille vorstellbar, in denen die Rufausbeutung oder die
Verwisserung einer bekannten Marke ausnahmsweise gerechtfertigt ist.

Es stellt ein negatives Tatbestandsmerkmal dar und es handelt sich um einen Begriff des Art.
4 Abs. 4 lit a Markenrichtlinie, der insoweit richtlinienkonform auszulegen ist. Jedoch
kommt diesem Tatbestandsmerkmal im Kennzeichenschutz der bekannten Marke U eine
geringe Bedeutung zu. RegelmaBig ist davon auszugehen; " dass” eine™ unlmftere
Markenausbeutung oder Markenverwisserung ohne einen rechtfertigenden Grund erfolﬁ. Es
gibt keinen Rechtfertigangsgrund fiir ein unlauteres Marktverhalten..

Das Tatbestandmerkmal der Markenbenutzung ohne rechtfertigenden Grund verlangt-eme
allgemeine  Gesamtbeurteitung des Markverhaltens' dahin;ob " nicht~aus- {ibergeordneten
Griinden der Rechtsordmung das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes anzunehmen’)ist,
genzuso~ wie das Tatbestandsmerkmal - der  Unlauterkeit~ eine- wettbewerbléche
Gesamtbeurteilung der kennzeichenrechtlichen Tatbestéinde der Markenansbeutung} und
Markenverwisserung verlangt.

Nur ausnazhmsweise kann eine Schutzbegrenzung bekannter Kennzeichen aus Griinden des
Verfassungsrechts;  wie beispielsweise ~ des * Schutzes ' ‘der -'Meinungsfreiheit - oder- der
Kunstfreiheit, bzw. aus Griinden des Gemeinschaftsrechts, wie etwa der Freiheit des Wa%en-
und Dienstleistungsverkehrs im Europischen Binnenmarkt; geboten sein®'’..

Allein in Rahmen des § 23 MarkenG ist eine Benutzung auch einer bekannten Marke déhkbar.
Aber auch die zulissige Drittbenutzung gemif § 23 MarkenG steht unter dem Vorbehalt, \dass
die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstBt. Die Unlauterkeitspriifung nach § 14 Abs.
2 Nr. 3 MarkenG hat sich v.a. auch auf die Sachverhalte des § 23- MarkenG zu erstrecken.
Damit kommt der Regelung des § 23 gegeniiber dem erweiterten Schutz einer bekannten
Marke grundsitzlich keine eigenstindige Bedeurungz'uz".

9 pezer, § 14 Rdar, 429; Sack GRUR, S, 81

20 geser, § 14 Rdor. 429

#1 ,B BGH GRUR, 2002, 8. 622, 625 - shell.de; BGH GRUR 2001, 1050, 1053/1054 - Tagesschau; BGH GRUR 2001,
1057/1058 - Tagesreport; grdl. BGH GRUR 1999, S. 992, 994 - BIG PACK zu § 23 Nr. 2
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Als Rechtsfertigungsgrund kommt etwa-die Kunstfreiheit gem. Art 5Abs. 3 Nr.'1 GG2
oder das Grundrecht auf freie Meinungsiufierung gem. Art. 5 Abs. | GG** in 'Betrgacht.
Allerdings kann auch der Rechtfertigungsgrund der Kunstfreiheit nicht so weit reichen, dass
das ausbeuterische Profitieren von der Beschiidigung des Wettbewerbers sanktioniert-wird.
Auchrint Gleichnamigenrecht muss der Namenstriger alles Erforderliche und Zumutbare tun,

um eine bestehende Verwechslungsgefahr auszuschlieBen®'*,

Im tiirkischen Recht hat man den Begriff"’ohne rechtfertigenden Grund’’ wie imdeutschen
Markengesetz nicht ausgefihrt. Es kommen Rechtfertigungen durch das ﬁ'xrki)sche
Verfassungsrecht i Betracht; etwa durch Art: 25, Meinungsfreiheit; und Art. 26, AuBerungs-
und Verbreitungsfreiheit so dass eine Beeintrichtigung oder Ausnutzung der Marke’ im

Ergebnis vemeint wird,

GemifB Art. 28 der tiirkischen Verfassung konnen in Grenzen, Verdffentlichungen i.R.d.
Pressefreiheit—als rechtfertigender Grund - anerkannt werden. Jedoch - ergingen im diesem
Bereich fiir die bekannte Marke noch keine Entscheidungen bzw. gibt es hierzu auch keine
Literaturansichten.

Der Begriff der Unlauterkeit wird in Art. 8 Abs. 4 tiirkische MarkenVO verwendet, und zwar
im folgenden Halbsatz:~“Wenn aber ‘eine eingetragene "oder zur-Eintragung angemeldete
Marke in der Gesellschaft einen Grad der Bekanntheit erlangt hat und in der Folgé ein
un»l::mterer'Vorreil'aus,r der Eintragung gezogen werden kann“. Auf* die Unlauterbarkeit des
Vorteils zielt Art. 9 tiirkische MarkenVO mit dem Halbsatz ab: * wenn durch die Benutzung

212 piper. GRUR 1996, S. 435; Gbergeordnete Rechtfértigungsinteressen zB verneint in OLG Hamburg GRUR 1999.\339,
341 - Yves Roche: Name Yves Roche eines Familienangeh8rigen des Verkaufsleiters einer Weinkellerei rechtfertig jlicht
markenmaBige Verwendung fir Produkic) : -7

213 ygl. zB die Fallgestaltungen OLG Koln NJWE-WettbR 2000, S. 242- Karmpagne gegen die Jagd: Rechtfertigung fir
verunglimpfende Darstellung eines Verbandslogos bejaht; vgl. zB die Fallgestaltungen OLG K6in NJWE-WettbR 2000, S.
242- Kampagne gegen die Jagd: Rechtfertigung fir verunglimpfende Darstellung eines Verbandslogos bcjahl;v OLG
Hamburg ZUM-RD 1999, S. 275 - fick for fun: verfremdende Postkarte als berechtigte Kritik an vulgaren sexucllen
Darstellungen in Presseerzeugnis bejaht, zu § 1 UWG, da schon keine markenmiBige Benutzung; OLG Hamburg -RD
1999, S. 90, 93 ff. - Bild Dir keine Meinung: verfremdende Postkarte als ironisierende Kritik an Zeitung und deren Slogan,
zu § 1 UWG, da schon keine markenmilige Benutzung; BGH GRUR 1994, S. 808, 810 - Mmkcnvaunglim;ifung 1
(NIVEA), dazu BVerfG NJW 1994, 3342; BGH GRUR 1984, S. 684, 685 - Mordoro; zum Sachverhalt der vom BGH
entschiedenen Markenparodiefille niher oben Rdn. 173 f. mit weiteren Beispielen).

214 Berlit, GRUR 2002, S. 578
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des zur Eintragung angemeldeten Zeichens wegen der Wertschéitzung, die der eingetragenen

Marke entgegengebracht wird, ein unlauterer Vorteil gezogen®.
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ZUSAMMENFASSUNG .

Zicl dieser Arbeit war es, die bekannte Marke und deren Schutz auBerhalb des
Ahnlichkeitsbereichs der Waren. oder Dienstleistungen in-der Tlirkei im Vergleich mit
Deutschland unter Beriicksichtigung der europiischen Markenrichtlinie zu untersucﬁen,
dadurch einen Einblick in die tiirkische: Markenrechtsordnung zu  gewihren und mit-Hilfe
dieses Themas aufzuzeigen, dass europiisches Recht in der Tiirkei uneingesch‘rgnkt
Anwendung findet.

Das vorherige in der Tiirkei geltende Markenrecht stammte aus dem Jahr 1965 und konnte als
durchaus modernes Recht bezeichnet werden: Es enthielt bereits' Bestimmungen, die erst in
jongerer Zeit in das deutsche Markengesetz aufgenommen wurden, so zum Beispiel“den
Schutz "der bekannten- Marke-auBerhalb -des Ahnlichkeitsbereichs; - der Gegenstand - dieser
Arbeit ist. Entscheidender Anlass fiir die Neugestaltung des Markenrechts in der Tirket war
aber letztlictrdie Verpflichtung, die sich aus dem"Abschluss der Zolunionsvereinbarung mit

der Européischen Union ergab. -~

Die Verpflichtung - Deutschlands;  ein - Markenrecht - zu - schaffen;~ dasder europzischen
Harmonisierungsrichtlini¢ entspricht, folgt aus der direkten Umsetzungspflicht Deutschiznds
als Volmitplied der Buropdischen Union; Art: 189 TIT EGV..

g

Der markenrechtliche Schutz fiir die bekannte Marke ist weder nach dem deutschen MarkenG
noch nach der tiirkischen MarkenVO auf den Bereich der Warenahnlichkeit beschra

Ursache hierfiir ist der jeweils gegeniiber der bisherigen Rechtslage erweiterte Schutzzweck
dieser Gesetze; welcher nicht mehr lediglich auf die Herkunftsfunktion, sowie auf die damit
verbundene Qualititsfunktion der Marke beschrinkt ist, sondern -insbesondere auch”die
Werbefunktion der Marke erfasst. Der Aufbau einer bekannten Marke ist sch'r'z’eit-]und
kostenintensiv. Ihr Skonomischer Wert und insbesondere ihre Werbefunktion sind eine Folge
davon. Die Begrindung des Schutzes ~der bekannten— Marke -~ auBlerhalb - ) des
Ahnlichkeitsbereichs ist ihre besondere Werbekraft. e

Eine Marke kann, obwohl eine identische oder dhnliche Marke bereits eingetragen oder ﬁ']ilher

zur Eintragung angemeldet wurde, fiir andere Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.
Eine eingetragene nicht-bekannte Marke kann nur innerhalb des Ahnlichkeitsbereichs der

7 6l

m CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

' Waren oder Dienstleistungen geschiitzt werden. Wenn aber eine Marke die Eigenschaft der
bekannten Marke im Sinne des deutschen MarkenG und der tiirkischen MarkenVO besitzt,
hat diese bekannte® Marke  nicht nur innerhalb, sondem auch auBerhalb des
Ahnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen einen erweiterten markengesetzlichen
Schutz: Somit wird die bekannte Marke - {iber den Schutz gegen Verwechslungsgefahr
innerhalb des Ahnlichkeitsbereichs hinaus - auch auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs,
geschiitzt.

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 deutsches MarkenG und Art. 8 Abs. 4 tirkische MarkenVO gewahren dem
Markeninhaber in Ausfihrung des Art. 4" Abs. 4a°Europiische Markenrichtlinie auBerhalb
des Warenihnlichkeitsbereichs gegeniiber Verwiisserung, Rufausbeutung, Rufschadigung und
Aufmerksamkeitsausbeutung einen Eintragungsschutz, wihrend § 14 Abs. 2'Nr. 3 deutsches
MarkenG und Art. 9 Abs. 1/c tirkische MarkenVO in Ausfihrung des Art. 5 Abs. 2
Europaische Markenrichtlinie einen Bemutzungsschutz gewdhren.

Der Begriff der bekannten Marke ist weder in der tiirkischen MarkenVO noch im deutschen
MarkenG genau definiert. Deswegen wird nach den Gegebenheiten'des konkreten Einzelfalls
bestimmt, ob die Marke bekannt ist. Das tiirkische Markenrecht fordert fiir die Bekanntheit
das Vorliegen eines hohern Bekanntheitsgrads und eines' guten Rufsder Marke als ihr
qualitatives Element. - .

Der Bekanntheitsgrad-der Marke bezieht sich auf den maBgeblichenr Verkehrkreis der Waren
bzw. Dienstleistungen, fiir die die Marke benutzt wird. Bei der Bestimmung der Bekanntheit
wird die begrenzte gesellschafiliche Umgebung des Verbraucherkreises betrachtet.

N\
\

Im Gegensatz zum §§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 deutschen MarkenG gibt s in'der
§§ 8 Abs. 4 und 9-Abs. /c tiirkischen' MarkenVO keine Regelung ubcr'daS‘maBgehl\iche
Gebiet, in dem die Marke bekannt sein soll. Das tilrkische Schrifttum geht vom Erfordernis
einer landesweiten Bekanntheit aus.” Wenn die Marke einem bedeutenden Teil ‘\des
betreffenden Publikums in der Tirkei landesweit bekannt ist, hat die Marke~ den
erforderlichen quantitativen Bekanntheitsgrad.

Daneben soll die Marke als qualitatives Element die yon der Gesellschaft anerkannte
inhaltliche Wertschatzung * nachweisen. Nach  einer diesbeziiglichen ' Untersuchung der

1
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tirkischen MarkenVO  ergibt sich, dass der Ruf einer Marke als  dieses qualitative
Tatbestandsmerkmal zu verstehen ist. Dagepen hiilt der EuGH in der Chevy-Entscheidung

den guten Ruf nicht filr eine Voraussetzung der Bekanntheit.

Sowohl in Art. 8 Abs. 4 und 9 Abs. 1/c der ttirkischen MarkenVO als auch im §§ 9 Abs. 1 Nr.
3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 deutschen MarkenG findet sich ein ausdriicklicher gesetzlicher Schutz
der bekannten Marke nur auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs der eingetragenen Waren 'gder
Dienstlcistungen. Innerhalb des Ahnlichkeitsbereichs missen die ttirkischen und deutschen
Vorschriften jedoch analog angewendet werden. Dafiir spricht ein argumentum a mairofe ad
minus. Nach der Davidoff/Golfkid-Entscheidung des EuGH muss, wenn die bekannte Marke
auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs geschiitzt wird, im Erst-recht-Schluss auch ein Sémtz
innerhalb des Ahnlichkeitsbereichs gewihrt werden. .

Im tiirkischen Rechtsgebiet gibt es kaum Rechtsprechung iiber die bekannte Marke.~Aus
diesem Grund- orientiert siclr die tiirkische Literatur in Bezug- auf die ‘bekamnte: Marke und
besonders ihre Eingriffstatbestinde am Europdischen Markenrecht. ~ — -

Die bekannte Marke kann auBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs geschiitzt-werden; wenn Dritte
ein identisches oder #hnliches Zeichen eintragen oder benutzen und dadurch) die
Wertschitzung oder Unterscheidungskraft ~der bekannten ~Marke "~ ausnutzen - pder

beeintriichtigen. ‘ : ~/

Unter der Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Marke  ist  dieAusbeutung der
Aufmerksamkeit, die der Marke entgegengebracht wird, zu verstehen. Die Ausnutmmé der
Unterscheidungskraft erscheint in den Formen der -Aufmerksamkeitsausbeutung \und
Anziebungskrafiausbeutung. Da als qualitative Voraussetzung bei einer bekannten Marke das
Vorhandensein einer bestimmten  Wertschiitzung gefordert -“wird, ~ist  die gleichze\itige
Ausnutzung der Wertschitzung und der Unterscheidungskraft der Marke offensichtlich. Denn
im Allgemeinen beachtet der Verbraucher wegen der Wertschiitzung der Marke die Produkte
der bekannten Marke, Darum sind die Begriffe “die Ausnutzung der Unterscheidungskraft*
und ,die Ausnutzung der Wertschiitzung" der bekannten' Marke' ineinander verwol_?cne

Begriffe.
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Das Ziel des Ausnutzers, dessen Marke mit der bekannten Martke identisch oder ihr 4hnlich
ist, ist es, durch diese Benutzung die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf seine Produkte zu
lenken und somit das Image der bekannten Marke auf seine eigenen Produkte zu libertragen.
Die Wertschiitzung der Marke wird ausgenutzt, indem die Eignung der Marke zum We)ckcn
des Interesses benutzt wird und mittels ‘der Marke ein- Imagetransfer “etfolgt. Bei der
Ausnutzung der Anziehungskraft der Marke werden sowohl die Unterscheidungskraft wie die
Wertschiitzung der Marke ausgenutzt; wihrend bei dem zeitlich ~ spiter erfolgenden
Imagetransfer nur die Wertschiitzung der bekannten Marke ausgenutzt wird.

Bei der Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke geht-es um_ den
Verwisserungsschutz. Die Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke
setzt keine Rufiibertragung voraus. Der Verletzter macht sich nicht die der bekannten Marke
im Verkehr entgegengebrachte Wertschitzung fiir seine Produkte zu eigen, sondern verwertet

die Bekanntheitder Marke als solche, indem er die Anziehungskraft der Marke gleichsam) als
Aufmerksamkeitswerbung verwendet. - -

Die Beeintrichtigung der Wertschitzung einer Marke kann untefschiedliche‘ Formen haben.
Sie liegt insbesondere dann vor, wenn bekannte Marken durch andere Waren in-ihrem
Imagekern geschadigtwerden; Wenn eine' Ware, deren Qualitit peringer-ist; oder die die
Marke verunglimpft, benutzt wird, wird die Wertschitzung der Marke auch beeintriichtigt.

Es ist nach der tiirkischen MarkenVO fiir einen Schutz der bekannten Marke nicht notwendig,
dass sich die Ausnutzung oder Beeintréichtigung der bekannten Marke realisiert. Ausreict)lend
fiir den Markenschutz ist bereits das Vorliegen eirer dahingehenden Gefahr filr die bekannte
Marke oder sogar bloBe in diese Richtung gehende Vorbereitungshandlungen.

Sowohl die tlirkische MarkenVO als auctrdas deutsche Markengesetz setzen die Europaische
Markenrichtlinie nach Inhalt und Systematik um. Das Ziel des tiirkischen Gesetzes besteht in
einer umfassenderen Integration des tiirkischen Rechts in das Europdische Rechtssystem. Die
unzureichende und unbestimmte Benutzung der Begriffe iiber die bekannte Marke in”der
tlirkischien” MarkenVO-ist-indes ein grofer Mangel dieses  Gesetzes. Bei den zukiinftigen
Entscheidungen der tiirkischen Gerichte iber bekannte Marken ist vorauszusehen, dass di)e im
Inland bekannte Marke mif 'dér'mwﬁSCH"beEannwn Marke verwechselt wird imd"da‘si die
Kriterien und die Tatbestinde der bekannten Marke nicht genan untersucht werden. Im
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tirkischen Schrifttum gibt es wenige umfangreiche Arbeiten tber die bekannte Marke.
Deswegen gibt es dort keine ausreichende dogmatische Grundlage fiir die bekannte Mz;rke.
Obwohl die bekannte Marke huBerhalb des Ahnlichkeitsbereichs der Waren oder
Dienstleistungen in der Tiirkei bereits seit 1965 einen erweiterten Schutz geniefit, ist es bisher
in der Titrkei nur zu wenigen letztinstanzlichen Rechtsstreitigkeiten (iber die bekannte Marke

gekommen. Deshalb vertreten Rechtsprechung und Literatur zu der bekannten Marke r)echt
enge Auffassungen.

Trotz all dieser Méingel kann die tiirkische MarkenVO als Grundlage fiir den Schutz der
bekannten Marke auBerhalb ~des ~Ahnlichkéifsbereichs i 'der Tiirkei dienen. ;Die
Entscheidungen des EuGH, die internationalen Abkommen tliber die bekannte Marke und die
aligemeinen Bemihungen um die Integration in das Europdische Rechtsystem werden in die
Entscheidungen der tiirkischen Gerichte einflieflen, was der Entwicklung des mrkxschen
Markenrechts und - insbesondere ~der - Ausfiillung - der - unbestimmterr Teile der u"xrhjchen
MarkenVO dienen wird. - o
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