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Einleitung

A. Problemaufriss 

Die Marke hat sich mittlerweile zum gängigsten Marketingmittel entwickelt, was 
gerade die Zahl von etwa 24 Millionen geschützten Markennamen weltweit im Jahr 
2001 zeigt.1 Eine erfolgreiche und griffige Marke ist mit immensen wirtschaftlichen 
Vorteilen für den Produktabsatz des Inhabers verbunden, was ein gesteigertes 
Schutzinteresse des Markeninhabers vor Beeinträchtigung dieses Wertes, also des 
Ausschlusses Dritter von der Benutzung der Marke begründet. Allerdings steht dem 
das Interesse einer flüssigen Kommunikation in der Werbung oder im 
Beratungsgespräch gegenüber. Denn durch eine solche kann die Markttransparenz 
bedeutend gesteigert und damit die Güterallokation optimiert werden. Dies gilt im 
besonderen Maße für Werbevergleiche unter Nennung des Mitbewerbers und seiner 
Produkte. Insofern bestand und besteht ein Spannungsverhältnis der Interessen 
zwischen beiden Marketinginstrumenten.  

Die Marke wurde Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einschneidenden 
Neuerungen unterworfen. Der europäische Gesetzgeber erließ mit der sog. 
„Markenrechtsrichtlinie“ ein Normenwerk zur Angleichung der nationalen 
Rechtsvorschriften, welches der deutsche Gesetzgeber zum Anlass nahm, das im Kern 
nahezu 100 Jahre alte Warenzeichengesetz grundlegend zu reformieren. So wurde 
erstmals der Schutz bekannter Kennzeichen gegen Rufausbeutung und Verwässerung, 
der Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen und der Schutz geographischer 
Herkunftsangaben in das Gesetzeswerk aufgenommen. Dies stellte eine entscheidende 
Neuerung dar, zu der die Richtlinie in den Fällen des Schutzes von geschäftlichen 
Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben den deutschen Gesetzgeber gar 
nicht zwang.  

Allein diese Neuerungen gaben genug Diskussionsstoff über die vermeintlich 
geänderte Bedeutung und Handhabung des neuen Markengesetzes. Hinzu trat aber nun 
im Bereich der zwingend umzusetzenden Vorgaben aus der Markenrechtsrichtlinie ein 
neues letztinstanzliches Gericht: der Europäische Gerichtshof. Dieser hatte zwar schon 
vorher im Bereich des Markenrechtes Einfluß auf die nationalen Gesetzeswerke 
ausgeübt, jedoch erfolgte dies nur mittelbar über die Rechtsprechung zur 
Warenverkehrsfreiheit i.S.v. Art. 28 und 30 EG. Nach Erlass der Richtlinie judiziert 
der EuGH nun direkt für den Bereich des Markenrechtes, soweit dies den 
Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft. 

Flankiert wurde die Markenrechtsrichtlinie, bedingt durch die Unpraktikabilität von 15 
nationalen Markenrechtsordnungen für den Markenanmelder, der einen europaweiten 
Schutz begehrt, durch die Einführung einer Gemeinschaftsmarke. Dieses im Wege 
einer Verordnung installierte Gesetzeswerk folgte dabei notwendigerweise den 
inhaltlichen Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie und rundet das System eines 

                                           
1 Siehe hierzu Wolf, S. 2, Rn 4. 
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möglichst einheitlichen, von unnötigen Beeinträchtigungen des freien Warenverkehrs 
befreiten, Markenschutzes innerhalb der EU ab.   

Da nun also ein vom deutschen Gesetzgeber in maßgeblichen Punkten unbeeinflusstes 
Regelwerk besteht, stellt sich naturgemäß die Problematik, dass vor Erlass der RiL 
durch die Rechtsprechung des BGH herausgebildete Prinzipien keinesfalls unbefangen 
weitere Gültigkeit beanspruchen können. Vielmehr muss hier ein europäischer Weg 
gegangen werden, der abschließend nur vom EuGH festgelegt werden kann. Eines 
dieser so in Frage gestellten Prinzipien des BGH war der sog. kennzeichenmäßige 
Gebrauch, der die Reichweite des Markenschutzes festlegte und eine Abgrenzung zu 
anderen Gesetzen wie dem UWG, welches auch vergleichende Werbung erfasste und 
regelte, ermöglichte. Die durch den BGH geklärte Problematik der Abgrenzung beider 
Rechtsfiguren brach somit wieder auf.  

Beschleunigt wurde dieser Prozess durch die Tatsache, dass der europäische 
Gesetzgeber, bedingt durch die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen und die 
sich aus den unterschiedlich strengen Maßstäben ergebenden Behinderungen des 
freien Warenverkehrs, auch im Bereich des Wettbewerbsrechtes tätig wurde. So erließ 
er die „Richtlinie zur vergleichenden Werbung“, welche diesen Bereich europaweit 
harmonisieren sollte. Diese Richtlinie erwuchs dabei auch aus der Erkenntnis heraus, 
dass dem Verbraucher eine solche Art der Werbung durchaus positive Erkenntnisse in 
Bezug auf Konsumentscheidungen ermöglicht. 

Beide Richtlinien haben jedoch eine Schnittmenge, da eine vergleichende Werbung 
naturgemäß auch die Marke des Konkurrenten nennt. Dies ist in den Gesetzeswerken 
auch festgehalten, wenngleich nicht eindeutig. Insofern war es eine notwendige Folge, 
dass ein Streit um die Bedeutung und die sinnvolle Abgrenzung beider Rechtsgebiete 
entbrannte. Dabei wird häufig auf die althergebrachte, vom BGH entwickelte 
Rechtsfigur des markenmäßigen Gebrauchs zurückgegriffen. Andererseits wird auf die 
inhaltlichen Neuerungen des MarkenG verwiesen, welche einen Rückgriff 
ausschließen. Im Zentrum dieser Diskussion steht dabei eine Entscheidung des EuGH 
aus dem Jahre 1999: Die BMW/Deenik-Entscheidung, welche jede Ansicht für sich in 
Anspruch nehmen will. 

B. Gang der Untersuchung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung und Auflösung des skizzierten 
Spannungsverhältnisses zwischen markenmäßigem Gebrauch und vergleichender 
Werbung im neuen Recht. Dieses wird im ersten Kapitel in ökonomischer Hinsicht 
untersucht, was Sinn und Zweck sowie die Interessen an beiden 
Marketinginstrumenten verdeutlichen soll.  

Darauf aufbauend wird im zweiten Kapitel zunächst die alte Rechtslage und damit die 
Dogmatik, die zur Entstehung des Merkmals warenzeichenmäßiger Gebrauch beitrug, 
analysiert werden. Dabei wird auch die Abgrenzung zur vergleichenden Werbung 
unter Geltung des alten WZG betrachtet, sowie die generelle rechtliche Behandlung 
dieser Werbeform. 
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Sodann erfolgt im dritten Kapitel dieser Arbeit die Untersuchung der Übertragbarkeit 
der gefundenen Ergebnisse auf die Situation im neuen MarkenG und in der MRRiL. 
Dabei wird zunächst die Situation im neuen MarkenG dargelegt und evtl. bestehende 
Unterschiede aufgezeigt um hernach die Reichweite des Markenschutzes nach diesen 
Gesetzeswerken zu bestimmen. Hierbei spielt die Rechtsprechung des EuGH und des 
BGH zum Verständnis der einzelnen Normen und deren Tatbestandsmerkmale eine 
große Rolle.  

Der vierte Teil der Arbeit widmet sich sodann der spezifischen Rechtsprechung des 
EuGH und des BGH zum Merkmal des markenmäßigen Gebrauchs nach Erlass der 
MRRiL und des MarkenG. Hierbei wird ein grundlegender Blick auf die Vereinbarkeit 
der Rechtsprechung mit den im dritten Kapitel gefundenen Ergebnissen geworfen. 

Im fünften Kapitel werden die, durch die Richtlinie 97/55/EG geschaffenen, neuen 
Regelungen über die vergleichende Werbung untersucht. Auch hier sollen die 
grundlegende Darstellung der Gesetzeslage und die Ausarbeitung der grundlegenden 
Prinzipien eine zentrale Rolle spielen, sowie mögliche Spannungspunkte im Verhältnis 
markenmäßiger Gebrauch und vergleichende Werbung betrachtet werden. Ferner 
werden Unterscheide zur alten Rechtslage erläutert. 

Im sechsten und letzten Kapitel werden die so gefundenen Ergebnisse der einzelnen 
Kapitel zusammengeführt und unter Zugrundelegung dieser nach Lösungsansätzen zur 
Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen dem markenmäßigen Gebrauch und 
der vergleichenden Werbung im neuen Recht gesucht werden. Im Rahmen dessen 
werden sowohl die bisherigen Vorschläge in der Literatur betrachtet als auch soll ein 
eigener Abgrenzungsversuch unternommen. 




