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Einleitung 

Der den Inhabern von Marken zuteil werdende Schutz ist nicht abstrakt be-
stimmbar, sondern in vielerlei Hinsicht von der "Bekanntheit" der Marke ab-
hängig. 

"Bekannte" Marken können in verschiedener Form privilegiert sein. Diese 
Möglichkeiten der Schutzerweiterung lassen sich grundsätzlich wie folgt un-
terteilen: 
- Eine Eintragungsmöglichkeit in das Markenregister unter Überwindung der 

for vergleichbare Marken bestehenden Eintragungshindernisse. Damit er-
langt der Markeninhaber die eine Eintragung mit sich bringenden Schutz-
rechte. 

- Eine Einräumung von Schutzrechten trotzfehlender Eintragung in das Mar-
kenregister. Diese können sowohl gegenüber anderweitigen Eintragungen 
als auch gegenüber anderweitigen Benutzungen der Marke gewährt werden. 

- Eine Erweiterung des Schutzumfangs gegen anderweitige Eintragungen und 
Benutzungen. Diese Erweiterung kann sich auf die Bestimmung des Rahmens 
beziehen, inwieweit gegenüber nicht-identischen Marken Schutz gewährt 
wird. Es kommt aber auch eine Erweiterung dahingehend in Betracht, daß 
dem Bekanntheitsgrad der Marke bei der Frage des Schutzes gegenüber 
Markeneintragungen und -benutzungen fiir nicht-identische Waren zumin-
dest mitentscheidende Bedeutung zukommt. 

Diese Schutzerweiterungen fiir "bekannte" Marken werden jedoch nicht ein-
heitlich in den verschiedenen Ländern gewährt. Bestand, Voraussetzungen und 
Umfang dieses erweiterten Schutzes differieren vielmehr teilweise erheblich. 
Ursache hierfiir ist das im Markenrecht - wie im Recht des geistigen Eigentums 
insgesamt- lange Zeit strikt gefolgte sogenannte "Territorialitätsprinzip". Die-
ses bedeutet, daß sich der betreffende Schutz als rein nationale Angelegenheit 
darstellt und somit sich die fOrmliehen und sachlichen Voraussetzungen bzw. 
Inhalt, Umfang und Schranken des Schutzes nach der Rechtsordnung des Lan-
des richten, in dem dieser begehrt wird1• 

Definition verwendet von Krieger/Mühlendahl in GRUR 1989, 734 ff. (735). 
Nach dem Territorialitätsprinzip ist der Wirkungskreis der Marke also beschränkt auf 
das Gebiet des Erteilungsstaates, vgl. Althammer, WZG, S. 281. 

2 Weberndörfer 



18 Einleitung 

Differenzen im nationalen Markenschutz fiihren jedoch zu Wettbewerbsver-
zerrungen, die der immer mehr zunehmenden weltweiten Internationalisierung 
des Handels entgegenstehen sowie insbesondere innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr - und damit die 
Erschaffung eines Gemeinsamen Marktes insgesamt - behindern. Zur weitge-
henden Beseitigung dieser Hindernisse wurde daher seitens der Europäischen 
Gemeinschaft - neben der Schaffung eines völlig neuen Gemeinschaftsrechts, 
der sogenannten Gemeinschaftsmarke2 - mit dem Erlaß einer Markenrichtlinie3 

erstrebt, die nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten anzugleichen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Auswirkung der genannten Marken-
richtlinie auf den erweiterten Schutz "bekannter" Marken in Deutschland und 
im Vereinigten Königreich aufzuzeigen, wobei von besonderer Bedeutung 
zwangsläufig die grundsätzlich systematisch unterschiedliche Rechtsausgestal-
tung zum einen als "civillaw"- und zum anderen als "common law"-Staat ist4 • 

Dabei soll auch die Problematik der Umsetzung der hiervon nicht getrennt zu 
sehenden internationalen Konventionen betrachtet werden, wobei fiir diese 
Thematik die Pariser Verbandsübereinkunft und das GA TI/TRIPS-Abkommen 
eine bedeutende Rolle spielen. 

Dieses Ziel erfordert zunächst nicht nur eine Darstellung der generellen 
Wirkung der Markenrichtlinie, sondern auch einen Blick auf die. anderweitig 
entstehende Internationalisierung des Markenrechts, zumal die Auswirkung 
und Bedeutung der Markenrichtlinie nur im Kontext zu diesen Rechtsentwick-
lungen auf internationaler Ebene richtig eingeschätzt und verstanden werden 
kann (1. Kap.). Anschließend folgt als Schwerpunkt eine detaillierte Betrach-
tung des erweiterten Schutzes "bekannter" Marken in Deutschland und im 
Vereinigten Königreich, und zwar sowohl unter altem (2. Kap.) als auch unter 
neuem Recht (3. Kap.). Abschließend wird der Umfang der durch die Umset-
zung der Markenrichtlinie möglicherweise erreichten Angleichung des dahin-
gehenden Rechtsschutzes und die Ursachen fiir eventuell weiterhin bestehende 
Divergenzen erörtert. 

2 Verordnung des Rates vom 20.12.1993 überdie Gemeinschaftsmarke ( 40/94/EWG). 
3 Erste Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG). 
4 Zu diesen Begriffen, aber auch der inzwischen aufgrundähnlicher Strukturprinzi-

pien bestehenden Fragwürdigkeit ihrer Unterscheidung: Gordley, ZEuP 1993, 498 ff. 
Ferner macht sich angesichts der Vielzahl von EG-Verordnungen und aufgrund EG-
Richtlinien zu erlassenden nationalen Gesetzen (siehe hierzu: Hauschka, NJW 1989, 
3048 ff.) in der Literatur inzwischen die Sorge breit, ob das "comrnon law"-System des 
Vereinigten Königreichs die europäische Vereinheitlichung überhaupt "überleben" kann, 
vgl. Harris, 33 IDEA 171 ff. 
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Klargestellt werden sollte, daß es nicht Sinn dieser Arbeit sein kann, Mut-
maßungen zur zukünftigen Auslegung der Markenrichtlinie durch den EuGH 
aufzustellen. Wertungen hinsichtlich der diesbezüglich bestehenden Diskussio-
nen in der Literatur wurden daher nur insoweit getroffen, als dies die Darstel-
lung der genannten Thematik der Arbeit erforderte. 

Ferner wurde zur Erhaltung einer gewissen Übersichtlichkeit von einer Ein-
fUgung der folgenden speziellen Bereiche abgesehen: 

Der Schutz dreidimensionaler Marken wegen der hier bestehenden Über-
schneidungen mit dem deutschen Geschmacksmustergesetz und dem engli-
schen Designrechf, welche sehr unterschiedlich ausgestaltet sind6. 

Der grundsätzlich eintTagungsunabhängig gewährte Schutz für Namen, Fir-
men bzw. geschäftliche Bezeichnungen7• 

Eine gesonderte Darstellung der Dienstleistungsmarken8• 

- Von einigen allgemeinen Hinweisen abgesehen die unterschiedlichen Ver-
fahrensabläufezur Eintragung einer Marke und die damit verbundenen zeit-
lichen und beweistechnischen Auswirkungen. 

Zur Erleichterung für den Leser wurden andererseits die in einer Vielzahl 
von Gesetzen verteilten Vorschriften an der jeweils maßgeblichen Stelle in den 

5 Siehe den (amended) Registered Designs Act 1949 und den Copyright, Designs 
and Patents Act 1988. 

6 Das deutsche Geschmacksmusterrecht ähnelt eher dem Urheberrecht, während 
das Designrecht des Vereinigten Königreichs eher dem patentrechtliehen Ansatz folgt. 
Siehe hierzu: Firth, [1993) 2 EIPR 42 ff.; Kur, GRUR lnt. 1995, 185 ff.; Patak.y, GRUR 
Int. 1995, 653 ff. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist man jedoch nicht untä-
tig: Die Kommission hat 1993 (aufbauend auf dem "green paper" von 1991) entspre-
chend der Vorgehensweise zum Markenrecht sowohl den Erlaß einer Verordnung über 
ein Gemeinschaftsdesign (93/342/EWG) als auch eine Richtlinie über den nationalen 
Designschutz (93/344/EWG) vorgeschlagen, vgl. hierzu Jehoram, [1989) 3 EIPR 83 ff., 
[I 992] 2 EIPR 75 ff. und [1994) 12 EIPR 514 ff. Zu den Änderungsvorschlägen hin-
sichtlich der Design-Richtlinie seitens des Europäische Parlaments siehe den redaktio-
nellen Bericht in [ 1996) I EIPR D-32 f. 

7 In Deutschland ist dieser in den§§ 12 BGB, 37 HGB sowie§ 16 UWG (vor Erlaß 
des Markengesetzes) bzw. §§ 5, 12 und 15 MarkenG geregelt. Im Vereinigten Königreich 
bestehen spezialgesetzliche Regelungen im Business Names Act 1985 (s. auch die 
sec. 25 ff. Companies Act 1985), ansonsten kommt lediglich ein deliktsrechtlicher Schutz 
in Betracht (insbesondere "passing off' und "defamation", wobei dieser Schutz Privat-
personen nur unter besonderen Umständen zuteil wird, vgl. Drystale/Silverleaf, Passing 
Off Law and Practice, second edition, 5.18 f.; Wadlow, The Law of Passing-Off, 2-
33 ff. (2-40)). 

8 Diese unterliegen sowohl in der letzten Fassung des alten Rechts (vgl. § I 
Abs. 2 WZG bzw. den Trade Marks (Amendment) Act 1984) als auch nach neuem 
Recht (vgl. § 3 Abs. I MarkenG bzw. sec. I (I) TMA 1994) den gleichen Grundsätzen 
wie Warenmarken. 
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