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1. Einfiihrung und Problemaufriss

Merkmale bekannter Personen, wie etwa der Name oder das Portrait einer Prominenten, werden
keineswegs erst seit kurzem zur Kennzeichnung — und erfolgreicheren Vermarktung — von Waren oder
Dienstleistungen benutzt. Vielmehr hat dies bereits lange Tradition. Man denke nur an die Mozartkugel,
deren Bezeichnung der Salzburger Konditor Paul First nach eigenen Angaben der Konditorei Furst
bereits im Jahr 1890 an den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart anlehnte.! Im Unterschied zum
Begriff ,Mozartkugeln®, der inzwischen zur vom Markenschutz  ausgeschlossenen
Gattungsbezeichnung geworden ist, sind die Leibniz-Kekse, die seit 1889 ebenfalls unter dem Namen
einer bertihmten Personlichkeit vertrieben werden, bis heute durch Marken geschiitzt.® Schon im Jahr
1910 hatte zudem eine Entscheidung des deutschen Reichsgerichts die durch den Namenstrager nicht
autorisierte Eintragung der Wort- und Wortbildmarken ,,Graf Zeppelin“ fir Zigaretten und
Tabakprodukte zum Gegenstand.*

Freilich wird das Vermarktungskonzept, ein positives Image einer Person auf Waren und
Dienstleistungen zu Ubertragen, seitdem um ein Vielfaches oOfter eingesetzt. Es ist den jeweils
angesprochenen Verkehrskreisen heute schon allein durch die Globalisierung, die Massenmedien und
die Verflgbarkeit des Internets auch eine viel groRere Anzahl an Personen — historische
Personlichkeiten miteingeschlossen — bekannt, an deren guten Ruf sich Unternehmerinnen bei der
Vermarktung ihrer Produkte anlehnen kdénnen. Vor dem Hintergrund des in vielen Branchen

1 https://www.original-mozartkugel.com/de/ueber-uns/geschichte;  fir — weitere frilhe Beispiele von

Personlichkeitsmerchandising vgl Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgtter- und
Personlichkeitsrechte durch das Markenrecht? (2006) 178.

2 Sosnitza, Die Konterfeimarke zwischen Kennzeichen- und Personlichkeitsschutz, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-
Hallstein (Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann (2006) 387 (392).

3 Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiiter- und Personlichkeitsrechte durch das
Markenrecht? (2006) 178.

4 RG 28. 10. 1910, 11 688/09, Graf Zeppelin, RGZ 74, 308.
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bestehenden Uberangebots gleichwertiger Produkte besteht eine Marketingstrategie darin,
Konsumentinnen auf emotionaler Ebene, zB durch den Einsatz einer Prominenten in der Werbung oder
eben auch als Produktkennzeichen, abzuholen, statt zu versuchen, sie (nur) mit einer hohen
Produktqualitdt oder einem niedrigen Preis von den eigenen Waren oder Dienstleistungen zu
Uberzeugen.® Aber auch ua im Kontext des Merchandise, der sog Sekundarvermarktung® von
Prominenten, wie Sportlerinnen oder Musikerinnen, durch Verkauf von Alltagsgegenstanden wie
T-Shirts oder Tassen mit Aufdrucken eines Personenmerkmals der Merkmalstrégerin als Fan-Zeichen,
kommt dem Markenrecht Bedeutung zu.

Die hohen Fallzahlen in Angelegenheiten der Eintragung oder Benutzung von Merkmalen (meist)
beriihmter Menschen als Marken vor den nationalen Fach- (zB BPatG) und Hochstgerichten (zB OGH
und BGH) sowie vor den Beschwerdekammern (im Folgenden: BK) des EUIPO und den Spruchkdrpern
des GHdEU (EuG und EuGH) sprechen fiir eine entsprechend grof’e Anzahl von Anmeldungen solcher
Personenmerkmale als Marken in der EU, sei es als Unionsmarken oder als nationale Marken.

Die spezifischen Schwierigkeiten, die im Rahmen dieser Behorden- und Gerichtsverfahren ans Licht
kommen, und denen sich die Dissertation widmen soll, kénnen unter dem Gesichtspunkt des
Personlichkeitsschutzes, der der Arbeit ihren Titel verleiht, zun&chst grob in zwei Bereiche unterteilt
werden. Dies ist zum einen der zusétzliche rechtliche Schutz, den Personen durch die Eintragung ihrer
Merkmale als Marken erlangen kénnen und zum anderen der Schutz gegen unautorisierte Eintragungen
solcher Personenmerkmale als Marken durch Dritte.

Fir beide dieser Bereiche relevant sind zundchst absolute Eintragungshindernisse und
Nichtigkeitsgriinde (im Folgenden: Schutzausschlussgriinde), die bereits der Erlangung von
Markenschutz fur ein Personenmerkmal entgegenstehen konnen. Solche Schutzausschlussgriinde sind
von Amts wegen zu beriicksichtigen und kénnen dartiber hinaus auch von jeder Einzelnen geltend
gemacht werden.

Unter dem Aspekt des Personlichkeitsschutzes durch Marken sind zudem Besonderheiten beim
Schutzumfang von Personenmarken zu nennen, die einerseits etwa die Benutzung im geschaftlichen
Verkehr fir Waren oder Dienstleistungen, die (fehlende) Beeintrachtigung von Markenfunktionen und
die Schranken des Markenschutzes’ betreffen und andererseits insb Eigentiimlichkeiten bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Letztere ergeben sich ua daraus, dass einer Personenmarke,
anders als einem vollig unbekannten Phantasiezeichen, der jeweilige Mensch als gedanklicher Inhalt
zugeordnet wird, was fir die Zeichen&hnlichkeit auf begrifflicher Ebene von Bedeutung ist.

Was den Schutz gegen die unautorisierte Eintragung von Personenmerkmalen als Marke angeht, sind
aufler absoluten va auch relative Schutzausschlussgriinde relevant, die bloR von Personen geltend
gemacht werden koénnen, denen ein individuelles Recht (wie zB ein Namensrecht oder Recht am
eigenen Bild) zusteht, das einen solchen Schutzausschlussgrund begriindet. Nicht weit hiervon entfernt
ist auch die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine einmal eingetragene personengepragte
Marke ohne Zustimmung der ,,merkmalsstiftenden* Person (rechtsgeschaftlich oder etwa im Rahmen
von Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren) verauRert werden kann.

5 Kaufmann, Die Personenmarke (2005) Rz 4.

& Hofmarcher, Personality-Merchandising: Moglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 16, 19.

Vgl zu Letzterem jeweils Art 14 Abs 1 lit a und b UMVO und MarkenRL.
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2. Stand der Forschung und des Rechts

2.1. Forschungsstand

Fur das innerstaatliche osterreichische und deutsche Markenrecht liegen bereits einige Dissertationen
sowie zahlreiche Beitrage in Fachzeitschriften zu den spezifischen Problemen vor, die sich im Kontext
von Personenmarken stellen.® Einige der angesprochenen Doktorarbeiten befassen sich dabei
umfassend mit den Problemstellungen, die sich im Zusammenhang mit Personenmerkmalen als Marken
nach der innerdeutschen Rechtsordnungen stellen.® Andere beschéaftigen sich weniger umfangreich mit
diesen Themen und behandeln mdglichen Markenschutz neben genuin personlichkeitsrechtlichen
Positionen und dem Lauterkeitsrecht im Rahmen querschnittartiger Arbeiten als eine von mehreren
rechtlichen Grundlagen zur (Selbst- oder Fremd-)Vermarktung von Personlichkeiten nach dem
innerstaatlichen deutschen oder Gsterreichischen Recht.® In beiden Féllen wurden insb auch bereits
Rechtsvergleiche zur Situation in den USA und in England*? angestellt. Demgegentiber wurde das
System der VO (ber die Unionsmarke®® (im Folgenden: UMVO) von diesen Autorinnen nicht in die
Betrachtung miteinbezogen. Auch die Verfasserinnen von Dissertationen, die sich in eines der
Spezialthemen, welche sich im Kontext von Personenkennzeichen als Marken stellen, vertieft haben
(wie etwa eine einer Markeneintragung allfallig entgegenstehende Gemeinfreiheit der Merkmale
historischer Personen,* die Umstande, unter denen bei der Eintragung von Personenmerkmalen als
Marke  Tauschungsgefahr  besteht,® oder Besonderheiten bei der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr'®), beschrankten sich auf die Auseinandersetzung mit nationalem Recht und
hielten die Augen vor der UMVO weitgehend verschlossen.

Demgegeniiber mochte ich die markenrechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit
Personenkennzeichen konkret in Bezug auf die UMVO beleuchten. Aus dieser Perspektive wurden die
vielfaltigen Zweifelsfragen in jenem Bereich, soweit ersichtlich, noch nicht umfassend behandelt.

Dabei werfen die besondere Regelungstechnik jener VO in Sachen der Eintragung und des Bestands,
der Benutzung sowie der allfalligen Weiterverdulerung von personengepragten Marken sowie
Besonderheiten, die sich hier im Zusammenhang mit dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts
ergeben, noch viel mehr Unklarheiten auf, als sie im innerstaatlichen Markenrecht bestehen. Im Rahmen
meiner Dissertation sollen also erstmals umfassend die Besonderheiten der UMVO in Bezug auf
Personenmarken beleuchtet werden, die sich aus dem Zusammenspiel aus EU-Recht und nationalem
Recht ergeben. Denn die UMVO verweist etwa im Kontext der relativen Schutzausschlussgriinde oder

8 GauR, Der Mensch als Marke (2005); Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiiter- und
Personlichkeitsrechte durch das Markenrecht? (2006); Heyers, Schutz- und Verkehrsfahigkeit wvon
Namensmarken (2006); Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden
Vermarktung einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012); Kaufmann, Die
Personenmarke (2005); Kopp, Irreflihrung durch Personenmarken und Personenfirmen (2010); Onken, Die
Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011); von Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™ (2008).

® Kaufmann, Die Personenmarke (2005); Heyers, Schutz- und Verkehrsfahigkeit von Namensmarken (2006); von
Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™ (2008).

10 GauB, Der Mensch als Marke (2005); Hofmarcher, Personality-Merchandising: Moglichkeiten und Grenzen
der umfassenden Vermarktung einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012).
11 GauR, Der Mensch als Marke (2005); von Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™ (2008).

12 \Jon Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™ (2008).

13 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 Uber die
Unionsmarke, ABI L 2017/154, 1.

14 Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiiter- und Persénlichkeitsrechte durch das
Markenrecht? (2006).

15 Kopp, Irrefiihrung durch Personenmarken und Personenfirmen (2010).

16 Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011).
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fiir die Behandlung von Unionsmarken als Gegenstand des Vermégens im wesentlichen Umfang auf
das Recht der MS.

Zudem bestehen im Vergleich zum innerstaatlichen Markenrecht, fiir welches die MarkenRL*" den MS
zT weitreichende Optionen und auch sonst Umsetzungsspielraum zur Berlcksichtigung nationaler
Besonderheiten belésst, Unterschiede, die es aufzuzeigen und zu analysieren gilt. Dabei sind va
Reflexwirkungen fiir den Gehalt der parallel auszulegenden?® absoluten Schutzausschlussgriinde der
UnionsmarkenVO von Interesse. Auswirkungen fiir die Interpretation jener Schutzausschlussgriinde
der UMVO konnten sich zB daraus ergeben, dass Osterreich — entsprechend einem MS-Wahlrecht der
MarkenRL — fast keine relativen Schutzausschlussgriinde in seinem MSchG umgesetzt hat, sodass die
(Personlichkeits-)Interessen einzelner gegen eine Markeneintragung hier womaglich auch tiber absolute
Schutzausschlussgriinde zu beriicksichtigen sind*® (vgl dazu Abschnitt 4.8. dieses Exposés), die
wiederum grundsétzlich ebenso auszulegen sind, wie die gleichlautenden Parallelbestimmungen der
UMVO. Andere MS, wie Deutschland, haben in ihrem nationalen Markenrecht zusatzliche optionale
absolute Schutzausschlussgriinde nach der MarkenRL implementiert, die moglicherweise nicht einfach
durch eine Unionsmarkeneintragung umgangen kénnen werden sollten, insoweit die UMVO diese
Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgriinde ihrerseits nicht enthalt. Insofern ist es denkbar, dass die
optionalen  absoluten  Schutzausschlussgrinde der MarkenRL und ihre  nationalen
Umsetzungsbestimmungen in sachlich nahestehende absolute Schutzausschlussgrinde der UMVO
hineinzuinterpretieren sind. (vgl dazu Abschnitt 4.7. dieses Exposés). Ahnliche Uberlegungen sind auch
im Hinblick auf die Frage anzustellen, ob das — wiederum in Entsprechung eines Wahlrechts der
MarkenRL — etwa im spanischen? oder italienischen?! Markenrecht enthaltene Erfordernis, dass die
Eintragung eines Personenmerkmals als Marke idR der Zustimmung der Merkmalsstifterin bedarf,
durch die Eintragung einer Unionsmarke umgangen konnen werden sollte, deren territorialer
Schutzbereich auch diese beiden MS umfasst.

Dariiber hinaus soll die Arbeit auch jene Probleme in Bezug auf Personenmarken neu bewerten, die
sich in gleicher oder dhnlicher Weise auch in den durch die MarkenRL (gleichlautend mit der UMVO)
vollharmonisierten Bereichen des innerstaatlichen, insb dsterreichischen und deutschen, Markenrecht
stellen. Dies betrifft etwa wiederum die Frage, welche absoluten Schutzausschlussgriinde der
Eintragung einer personengepragten Marke entgegenstehen konnen oder den materiellen Schutzumfang
solcher Marken. Jene fir die UMVO im Wesentlichen gleich wie fur das nationale Markenrecht der MS
zu beurteilenden Zweifelsfragen wurden sowohl fiir Deutschland als auch fiir Osterreich zuletzt vor
uber zehn Jahren im Rahmen der zuvor angefuhrten Dissertationen behandelt, auf deren Ergebnissen
freilich aufgebaut werden kann.?? Dar(iber hinausgehend sollen insb die in diesen Arbeiten noch nicht
beriicksichtigten Anderungen durch die letzte EU-Markenrechtsreform beriicksichtigt werden. Auch
die seither ergangenen Behorden- und Gerichtsentscheidungen auf den betreffenden Gebieten werden
freilich eingearbeitet werden. Dabei soll bestehenden Auffassungsunterschieden zwischen den
nationalen Markenamtern und in Markensachen zustandigen Gerichten (va, aber nicht nur) in Osterreich
und Deutschland auf der einen und den zentralen Unionsinstanzen (EUIPO, EuG und EuGH) auf der
anderen Seite besondere Beachtung geschenkt werden, uzw im Hinblick darauf, dass die betreffenden
Bestimmungen grundsatzlich unionsautonom sowie einheitlich auszulegen sind.

17 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken, ABI L 2015/336, 1.

18 Vgl zB EuGH C-541/18, #darferdas?, ECLI:EU:C:2019:725, Rz 32.

19 Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdoglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 179 f.

20vgl Art 9 Ley de Marcas.

2L vgl Art 8 Codice della prorpieta industriale.

22\/gl Fn 8 und die dort angeflihrten Arbeiten.
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2.2. Stand des Rechts

Hinsichtlich des aktuellen Stands des Rechts wurden im Zuge der letzten EU-Markenrechtsreform
sowohl die UMVO als auch die MarkenRL novelliert, wobei die neuen Regeln (in Bezug auf die
UMVO) seit 2017 gelten, bzw (in Bezug auf die MarkenRL) bis 2019 durch die MS umzusetzen waren.

Erstens entfiel mit Inkrafttreten der neuen Regeln das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit von
Marken. Dementsprechend kommen nunmehr auch nicht graphisch darstellbare Zeichen, die mit einem
Menschen in enger Verbindung stehen, fiir nationale und Unionsmarkeneintragungen in Betracht,
solange sie nur eindeutig bestimmbar sind. Dies erweitert die Palette der fur eine Markeneintragung in
Betracht kommenden Personenmerkmale. So kann nun etwa insb fur Aufnahmen der Stimme eines
Menschen durch die Hinterlegung einer Audiodatei Markenschutz erlangt werden.

Zweitens gibt es auch im Kontext der Schranken des Markenschutzes, aus denen grundsatzlich
vorliegende Eingriffe gerechtfertigt werden koénnen, relevante Neuerungen, deren spezifische
Auswirkungen auf Personenmarken in Lit und Rsp noch weitgehend unbehandelt sind. Das sind die
Einschrankung des Schrankentatbestands der Benutzung des eigenen Namens gegeniiber einer Marke
auf die Namen natdrlicher Personen sowie die Ausweitung der Schutzschranke der Benutzung von
Marken als beschreibende Angaben auf die Benutzung sonstiger Zeichen und Angaben ohne
Unterscheidungskraft (jeweils Art 14 Abs 1 lit a und b UMVO und MarkenRL).

Drittens wurden die absoluten Schutzausschlussgriinde hinsichtlich Zeichen, die ausschlielich durch
die Art der Ware selbst bedingt sind oder dieser einen wesentlichen Wert verleihen, von Warenformen
auf sonstige charakteristische Merkmale einer Ware ausgeweitet (Art 7 Abs 1 lit e UMVO, Art 4 Abs
1 lite MarkenRL). Letzteres kdnnte gegebenenfalls im Merchandise-Bereich relevant sein, insofern
etwa einer grundsatzlich kostengiinstigen Trégerware, wie einem T-Shirt erst durch die Anbringung des
Portraits einer Prominenten ein wesentlicher Wert verliehen werden kdnnte, wobei es nicht einfach ist,
dies von einer markenrechtskonformen Wertsteigerung zu unterscheiden, die eine Ware durch
Anbringung der Marke als (betrieblichen) Herkunftshinweis erféhrt.??

Viertens wurde — unabhangig von der letzten EU-Markenrechtsreform — in Osterreich mit dem 2021 in
Kraft getretenen Hass-im-Netz-Bekampfungsgesetz das sog allgemeine Personlichkeitsrecht neu
geregelt. So ist  jetzt etwa ausdrucklich ein Unterlassungsanspruch bei
Personlichkeitsrechtsverletzungen in § 20 ABGB vorgesehen und der neue § 17a Abs 3 ABGB regelt
nunmehr ausdriicklich den postmortalen ideellen Personlichkeitsschutz einer Verstorbenen als Schutz
des Andenkens, den nahe Angehdrige Zeit ihres Lebens geltend machen kdnnen. Diese Neuerungen
sind va im Kontext der Geltendmachung relativer Schutzausschlussgrinde gegeniiber unautorisierten
Anmeldungen von Unionspersonenmarken von Relevanz, fur die die UMVO, wie bereits erwahnt,
maRgeblich auf das nationale Recht der MS verweist.

Nicht zuletzt gilt seit dem 25. Mai 2018 unionsweit die DSGVO, die, im Einklang mit dem
Anwendungsvorrang des Unionsrecht, nationale Personlichkeitsrechte, wie die eben genannten, als
relative Schutzausschlussgriinde verdrangen konnte. SchlieRlich steht das Recht auf Schutz
personenbezogener Daten diesen zumindest nahe. Generell wurde die Geltendmachung des Rechts auf
Schutz personenbezogener Daten selbst als relatives Schutzhindernis gegeniiber Personenmerkmalen
als (Unions-)Marke bisher, soweit tberblickbar, weder vor dem EUIPO vorgebracht noch in der Lit
behandelt, erscheint jedoch prima facie méglich und ist daher jedenfalls untersuchenswert.

2 Kur, Gemeinfreiheit und Markenschutz: Bemerkungen zur Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs im
,»Vigeland“-Fall, GRUR 2017, 1082 (1088).
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3. Forschungsfragen

Die Dissertation soll insb den nachstehend angeflhrten, zT in weitere Unterfragen untergliederten,
Forschungsfragen nachgehen. Angesichts des Querschnittscharakters der Arbeit, die
(Unions-)Personenmarken und die damit verbundenen Probleme von der Wiege bis zur Bahre
beleuchten soll, bestehen diesbeziiglich teils sehr spezifische Einzelfragen. Diese kdnnen iW in
Forschungsfragen zur Markenféhigkeit sowie zu absoluten und relativen Schutzausschlussgriinden, in
solche zum Schutzumfang und der rechtserhaltenden Benutzung von (Unions-)Personenmarken und
schlieBlich in Forschungsfragen zu solchen Marken als Gegenstand des Vermdgens eingeteilt werden.

Zudem soll sich die Behandlung der nachfolgend als erstes angefiihrten Frage nach den mit
(Unions-)Personenmarken verbundenen Vor- und Nachteilen durch die gesamte Dissertation ziehen
und — wo passend — bei den Ausfuihrungen zu den weiteren Forschungsfragen mitbedacht werden.
Ansonsten entspricht die Reihenfolge der Fragen der angedachten Gliederung der Dissertation, wobei
Aspekte, die auch bereits im Kontext friiherer Forschungsfragen relevant sind, bereits dort moglichst
abschlieRend behandelt werden sollen und im spéteren Verlauf der Arbeit mit Riickverweisen gearbeitet
werden wird.

So ist insb die Beurteilung des (Nicht-)Vorliegens mancher absoluter Schutzausschlussgrinde
regelmalig von bereits im Eintragungsverfahren zu prognostizierenden, mehr oder weniger
wahrscheinlichen kunftigen Benutzungsformen einer Marke abhéngig. Entsprechend knapp fallen
demgemaR die Forschungsfragen zum Schutzumfang und der rechtserhaltenden Benutzung von
Personenmarken aus. Diese sind aber in dem Licht zu sehen, dass sie blof} ergdnzende Aspekte
adressieren, die noch nicht im Rahmen der absoluten Schutzausschlussgriinde mitbehandelt werden.
Das betrifft etwa den Ausschluss vom Markenschutz wegen eines moglichen beschreibenden Anklangs
von Personenmerkmalen in Bezug auf die gewahlten Produktklassen oder wegen einer solchen Zeichen
aus sonstigen Grunden fehlenden Unterscheidungskraft. Diesbeziiglich wird bereits im Rahmen der
Befassung mit den genannten absoluten Schutzausschlussgriinden darauf eingegangen werden, welche
Benutzungsformen von Personenmerkmalen als beschreibend oder nicht unterscheidungskréftig
anzusehen sind und daher entweder bereits einer Markeneintragung entgegenstehen oder aber (im Fall
einer Eintragung) nicht von dem durch die Marke gewahrten Schutz umfasst waren und auch keine
rechtserhaltende Benutzung durch die Markeninhaberin selbst darstellen wiirden.

Auf die nachstehend angeflihrten Forschungsfragen wird im darauffolgenden Abschnitt noch néher
eingegangen. Je nach Komplexitat werden diese dort ausfuhrlich, weniger ausfiihrlich oder bloR
gemeinsam mit anderen Fragen (mit-)erldutert.

3.1. Allgemeine Forschungsfrage

1. Welche Vor- und Nachteile bietet eine (Unions-)Personenmarke gegeniiber den nach dem nationalen
Recht der MS oder dem Unionsrecht auch ohne Eintragung geschitzten Personlichkeitsrechten?

3.2. Forschungsfragen zur Markenféhigkeit und zu absoluten Schutzausschlussgriinden

2. Welche Personenmerkmale kommen fiir (Unions-)Markeneintragungen in Betracht?

3. Welche absoluten Schutzausschlussgriinde kdnnen, in Fortentwicklung der Rechtsprechung des
EuGH, der Eintragung gerade von (Unions-)Personenmarken unter welchen Voraussetzungen
entgegenstehen?

a. Unter welchen Umstédnden sind als Marken angemeldete Personenmerkmale, insb fur
Medienprodukte, beschreibend? Sind Autorinnenangaben oder sonstige Angaben der
kinstlerischen Mitwirkung dem Markenschutz als (betriebliche) Herkunftshinweise
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grundsétzlich zugénglich und wenn ja, unter welchen Umsténden (nicht)? Ist diesbeziglich
die Tatsache des zeitlich begrenzten Urheberrechtsschutzes fur die Medienprodukte, fir die
die Marke angemeldet wird und der allenfalls nicht durch ein Markenrecht perpetuiert werden
sollte, in die Beurteilung miteinzubeziehen und wenn ja, mit welcher Konsequenz? Welche
praktischen Folgen héatte die Anerkennung von Autorinnenangaben oder sonstigen Angaben
der kunstlerischen Mitwirkung als markenmaRige, betriebliche Herkunftshinweise (zB fur die
Inhaber von Werknutzungsrechten oder fiir die Bezeichnung von Werk- oder
Bearbeitungsexemplaren durch Dritte nach Ablauf des Urheberrechtsschutzes) hinsichtlich
der jeweiligen Medienprodukte?

Unter welchen Umsténden sind als Marken angemeldete Personenmerkmale aus sonstigen
Grinden als beschreibend oder nicht unterscheidungskraftig anzusehen?

Unter welchen Umstédnden besteht eine Personenmarke ausschlieBlich aus der Form oder
einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw das durch die Art der Ware selbst bedingt
ist oder dieser einen wesentlichen Wert verleiht?

Ist der in der UMVO nicht enthaltene optionale absolute Schutzausschlussgrund nach Art 4
Abs 3 lit b MarkenRL (,,Zeichen mit hoher Symbolkraft, insb religiose Symbole®) in den
absoluten Schutzausschlussgrund des Verstol3es gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten miteinzubeziehen, den auch die UMVO enthélt? Kénnte dies auch fiir den optionalen
absoluten Schutzausschlussgrund nach Art 4 Abs 3 lit a MarkenRL der Fall sein (Moglichkeit
zur Untersagung der Markenbenutzung nach auflermarkenrechtlichen Vorschriften)? Ist
diesbezuglich angesichts von Art 7 Abs 2 UMVO, wonach absolute Eintragungshindernisse
auch dann Anwendung finden, wenn sie nur in einem Teil der Union vorliegen, dennoch von
unionsautonomen Begriffen der 6ffentlichen Ordnung und der guten Sitten auszugehen?
Unter welchen Voraussetzungen kann der absolute Schutzausschlussgrund des VerstoRes
gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten in Bezug auf Personenmarken sonst noch
verwirklicht sein (zB bei der Profanisierung der Merkmale einer ,,Nationalheldin® zur
Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen oder im Fall einer allfallig anzunehmenden
Gemeinfreiheit der Erkennungszeichen einer beriihmten Personlichkeit nach deren Tod)?

Steht der Eintragung und dem Bestand einer Unionspersonenmarke im Fall des fehlenden
Nachweises der  Zustimmung der merkmalsstiftenden  Person  oder deren
Rechtsnachfolgerinnen einer der absoluten Schutzausschlussgriinde entweder der
Tauschungseignung, der Bosglaubigkeit oder des Verstolles gegen die dffentliche Ordnung
oder die guten Sitten entgegen und wenn ja, welche(r) davon und unter welchen
Voraussetzungen? Kann diesbeziglich allenfalls in Entsprechung zur Bestimmung der
UMVO ber die Agentenmarke anstelle der Loschung auch die Ubertragung auf die
merkmalsstiftende Person oder deren Rechtsnachfolgerinnen beim EUIPO beantragt werden?

3.3. Forschungsfragen zu relativen Schutzausschlussgrinden

4.

Welche individuellen Rechte kommen nach dem nationalen Recht der MS (insb Osterreich und
Deutschland) und nach dem Unionsrecht als relative Schutzausschlussgriinde in Bezug auf
Unionpersonenmarken in Betracht?

a.

Ist diesbeziglich insb auch eine Berufung auf die DSGVO mdglich und verdrangt diese
womdglich sogar ganz oder teilweise nach nationalem Recht bestehende individuelle Rechte
wie das Namensrecht oder das Recht am eigenen Bild?

Unter welchen Voraussetzungen entstehen die in Frage kommenden Rechte, wann erléschen
sie demgegenuber und unter welchen Umstdnden gewdhren sie nach dem jeweils
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maRgebenden nationalen Recht oder Unionsrecht das fiir die Realisierung eines relativen
Schutzausschlussgrundes nach Art 8 Abs 4 und Art 60 Abs 2 UMVO erforderliche
Untersagungsrecht?

Sind diese Rechte unter Art 8 Abs 4 (,,Kennzeichenrechte*) und/oder Art 60 Abs 2
(,,sonstige Rechte®) UMVO einzuordnen und kénnen sie dementsprechend bereits im
Widerspruchsverfahren gegen eine Markeneintragung geltend gemacht werden
(Kennzeichenrechte) oder erst im Nichtigkeitsverfahren bzw per Widerklage im
Verletzungsverfahren (sonstige Rechte)?

Besteht ein Wahlrecht hinsichtlich der nationalen Rechtsordnung, auf die ein relativer
Schutzausschlussgrund  gestutzt  wird, solange nur das Bestehen eines
Unterlassungsanspruches nach dieser Rechtsordnung nachgewiesen werden kann, oder ist
noch dariber hinaus eine Verbindung zum jeweiligen MS, wie Wohnsitz, Aufenthalt oder
Staatsangehorigkeit nachzuweisen? Besteht ein solches Wahlrecht jedenfalls fur
Drittstaatsangehorige, die weder die Staatsangehdrigkeit eines MS besitzen noch je in der
Union gelebt haben und sind die relativen Schutzausschlussgriinde umgekehrt nur im Fall
des Bestehens solcher engen Verbindungen zu irgendeinem MS auf jene, die sich aus dem
Recht dieses Staates ergeben, beschrankt?

Wer wird nach dem Tod der fiir die Unionspersonenmarke merkmalsstiftenden Person die
»Inhaber[in]“ iSv Art 8 Abs 4 und 60 Abs 4 UMVO dieser bzw damit in Zusammenhang
stehender Rechte (Schutz des Andenkens) und wann erldschen diese zur Ganze? Ist fiir die
diesbezliglich maRgebliche Erbinnen- oder Angehdrigenstellung eine IPR-Anknipfung
vorzunehmen oder ist die Frage der Berechtigtenstellung ausschlieBlich nach dem
jeweiligen nationalen Recht, unter Ausschluss der Verweisungsnormen, zu beurteilen?

Konnen die hinsichtlich der Personenmerkmale einer Person als relative
Schutzausschlussgriinde in Frage kommenden Rechte unter lebenden jeweils konstitutiv
(gebunden) oder translativ (vollstdndig) mit der Wirkung an Dritte (etwa an
Lizenznehmerinnen) Gbertragen (und in der Folge weiteriibertragen) werden, dass jene dann
ihrerseits einen relativen Schutzausschlussgrund gegeniber einer
Unionspersonenmarke(nanmeldung) geltend machen kénnen (als Vertreterinnen oder als
,Inhaber[innen]* eines selbststdndigen Rechts iSv Art 8 Abs 4 oder 60 Abs 4 UMVO)?
Bestehen diesbeziiglich Unterschiede im Vergleich zur Berufbarkeit auf Marken durch
Markenlizenznehmerinnen als relative Schutzausschlussgriinde?

3.4. Forschungsfragen zum Schutzumfang und der rechtserhaltenden Benutzung

5. Welche Besonderheiten bestehen bei Personenmarken im Zusammenhang mit der Beurteilung der
rechtsverletzenden und der rechtserhaltenden Benutzung?

a.

In welcher Weise ist die ,,Neutralisierungstheorie®, wonach die Bekanntheit einer Person im
Fall von Zeichenkollisionen eine ansonsten bestehende bildliche oder klangliche Ahnlichkeit
des Personenmerkmals zu einem Kollisionszeichen aufgrund der dem Personenmerkmal
zugeordneten Bedeutung neutralisieren soll, bei bloR territorial begrenzter, dh nicht in der
gesamten Union vorliegenden Bekanntheit der entsprechenden Person anzuwenden?

Ist die ,,Neutralisierungstheorie in alle Richtungen mafgeblich, also sowohl wenn eine &ltere
Personenmarke mit einem jlingeren, personengepragten Zeichen kollidiert als auch im Fall der
Kollision einer &lteren Marke mit einem jlingeren Personenmerkmal?
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6.

¢. Unter welchen Umstdnden kommt Unionspersonenmarken von Haus aus eine im Rahmen der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante (ber- oder unterdurchschnittliche
Unterscheidungskraft zu?

d. Wie verhalt sich eine allenfalls vorliegende Neutralisierung der Zeichenahnlichkeit auf
semantischer Ebene zu einer im Rahmen der Verwechslungsgefahr zugunsten einer
Personenmarke zu berlicksichtigenden gesteigerten Unterscheidungskraft, die dieser allenfalls
zukommt?

e. Ist bei Portraitmarken auch im Fall der Benutzung anderer Portraits als des eingetragenen ein
Unterlassungsanspruch aus der Marke maglich, ist eine Benutzung solcher anderen Portraits
durch die Markeninhaberin rechtserhaltend und wenn ja, welche Voraussetzungen bestehen
diesbezuglich jeweils?

f. Besteht bei Personenmarken ein markenformubergreifender (Motiv-)Schutz und wenn ja, in
welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen, dh kann aus einer Namenswortmarke
etwa die Benutzung eines Portraits durch Dritte untersagt werden und umgekehrt
(Uberkreuzverwechslung)? Ist die Benutzung der Marke in einer anderen Zeichenform als der
eingetragenen (zB Benutzung eines Portraits anstelle der eingetragenen Namenswortmarke)
rechtserhaltend und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Ist diese Frage hinsichtlich der
Verwechslungsgefahr auf der einen und der rechtserhaltenden Benutzung auf der anderen Seite
parallel oder voneinander abweichend zu beurteilen?

Welche Bedeutung kommt den Schutzschranken nach Art 14 UMVO konkret in Bezug auf
Personenmarken zu, wonach eine Unionsmarke nicht das Recht gewéhrt, es Dritten zu verbieten ua
ihren eigenen Namen oder beschreibende Angaben oder Angaben ohne Unterscheidungskraft in
lauterer Weise im geschéftlichen Verkehr zu benutzen?

3.5. Forschungsfragen zu (Unions-)Personenmarken als Gegenstand des Vermdgens

7.

10.

Kodnnen Unionspersonenmarken, angesichts der Tatsache, dass eine Unionsmarke nach der UMVO
Gegenstand der Verwertung in Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren sein ,kann®, in
solchen Verfahren jedenfalls auch ohne die Zustimmung der merkmalsstiftenden Person Ubertragen
werden, ist dies jedenfalls unzuldssig oder sind diesbezuglich verschiedene Fallkonstellationen zu
differenzieren? Wie ist demgegeniber die Sachlage in Bezug auf die unfreiwillige translative
(vollstandige) oder konstitutive (gebundene) Ubertragung von nicht eingetragenen
Personlichkeitsrechten, die nach nationalem Recht bestehen in solchen Verfahren?

Kann fiir eine Unionspersonenmarke ein VerduRerungs- und Belastungsverbot oder Vorkaufsrecht
mit Wirkung gegenuber Dritten zugunsten der merkmalsstiftenden Person in das
Unionsmarkenregister eingetragen werden? Unterliegt die Weitertibertragung einer solchen Marke
allenfalls auch ohne einer solchen Absicherung im Register einem Erfordernis der Zustimmung
durch die merkmalsstiftende Person oder konnte diese die Marke bei einer (Weiter-)tbertragung
ohne ihre Zustimmung aus relativen oder absoluten Schutzausschlussgriinden fiir nichtig oder
verfallen erklért werden?

Unter welchen Umstédnden kdnnen Lizenzen an Personenmarken auf der einen und Lizenzen an nicht
eingetragenen Personlichkeitsrechten auf der anderen Seite jeweils ohne die Zustimmung der
merkmalsstiftenden Person weitertibertragen oder Unterlizenzen erteilt werden? Bestehen
diesbeziiglich Unterschiede?

Kann eine neue Markeninhaberin nach der (freiwilligen oder unfreiwilligen) Ubertragung einer
Unionspersonenmarke auch leicht abweichende Zeichen ohne die Zustimmung der
»,merkmalsstiftenden* Person zusétzlich als Unionsmarken eintragen lassen oder das Waren- und
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Dienstleistungsverzeichnis auf weitere Produkte ausweiten und wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen und in welchem Umfang, oder stehen dem (absolute oder relative)
Schutzausschlussgriinde entgegen? Ist eine neue Inhaberin auf die Benutzung der Personenmarke in
der eingetragenen Form beschrdankt oder konnen die merkmalsstiftende Person bzw deren
Rechtsnachfolgerinnen auch (leicht) abweichende Benutzungsformen nicht untersagen?

4. Erlduterungen zu einzelnen Forschungsfragen

4.1. Erlauterung zu Forschungsfrage 1: Vor- und Nachteile von (Unions-)Personenmarken

Wie bereits unter dem dritten Abschnitt dieses Exposés ausgefiihrt, soll die Frage danach, welche Vor-
und Nachteile eine (Unions-)Personenmarke der jeweiligen Merkmalstragerin gegenuber den nach dem
nationalen Recht der MS (insb Osterreich und Deutschland) oder dem Unionsrecht auch ohne
Eintragung geschiitzten Personlichkeitsrechten bietet, durch die gesamte Dissertation hindurch im
Hintergrund mitschwingen, wobei am Ende der Arbeit dartber resimiert werden soll und allenfalls
noch offene Punkte diesbeziglich erganzt werden. Bietet das (Unions-)Markenrecht, etwa bei der
Eintragung einer Portraitmarke, (berhaupt einen weitergehenden Schutz, sonstige Vorteile, oder
umgekehrt sogar Nachteile gegeniiber dem nach § 78 des Osterreichischen UrhG, 88 22, 23 des
deutschen KUG bzw auch den Vorschriften anderer MS geschiitztem Recht am eigenen Bild??*

In dieser Hinsicht ist grundsétzlich ein Vergleich zu nach dem Unionsrecht sowie nach dem nationalen
Recht der MS (herangezogen werden diesbeziiglich insb Osterreich und Deutschland) unabhéngig von
einer Markeneintragung geschiitzten Rechtspositionen, wie den ideellen und kommerziellen Aspekten
des allgemeinen Personlichkeitsrechts, dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten oder den
besonderen Personlichkeitsrechten des Namensrechts und des Rechts am eigenen Bild erforderlich.

Jener Vergleich soll jedoch nicht losgelost von den weiteren in der Dissertation behandelten
Fragestellungen erfolgen, sondern vielmehr in diese integriert und bei deren Beantwortung
mitbehandelt werden, wo dies angebracht oder zweckmaRig ist.

Beispielsweise erfordert Forschungsfrage 4.c. zur Problemstellung, ob und wann relevante individuelle
Rechte nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht eines MS ihrer Inhaberin einen
Unterlassungsanspruch gewahren und daher gem Art 8 Abs 4 bzw Art 60 Abs 2 UMVO als relative
Schutzausschlussgriinde gegen unautorisierte Unionsmarkenanmeldungen von Personenmerkmalen
durch Dritte geltend gemacht werden kénnen, ohnehin eine Untersuchung dahingehend, unter welchen
Voraussetzungen ein solcher Unterlassungsanspruch etwa aufgrund des Namensrechts oder dem Recht
am eigenen Bild (insb nach dsterreichischem und deutschem Recht) jeweils besteht. Diese Erkenntnisse
konnen dann auch fir eine Gegenuberstellung im Rahmen eines Exkurses verwertet werden, ob eine
Unionsmarke im Fall der unautorisierten Benutzung des jeweiligen Personenmerkmals durch Dritte
allféllig in zusatzlichen Situationen einen Unterlassungsanspruch gewéhren wiirde.

Ebenfalls im Kontext der relativen Schutzausschlussgriinde, diesmal im Rahmen von Forschungsfrage
4.f., die eine Antwort darauf sucht, ob und in welcher Form als relative Schutzausschlussgriinde in
Frage kommende (Personlichkeits-)Rechte lizenziert und in der Folge auch von Lizenznehmerinnen
gegen entsprechende Markenanmeldungen bzw -eintragungen geltend gemacht werden kénnen, drangt
sich ein Vergleich zur Rechtslage im Hinblick auf altere Marken als relative Widerspruchs- und
Nichtigkeitsgriinde auf. Diese Frage wird also in das Licht gestellt werden, dass die Geltendmachung
alterer Marken als Widerspruchsmarken durch (einfache) Lizenznehmerinnen gegen eine

2 Vgl Sosnitza, Die Konterfeimarke zwischen Kennzeichen- und Personlichkeitsschutz, in
Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fur Eike Ullmann (2006) 387 (387).
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Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung vom EUIPO bisher abgelehnt wurde.?® Allenfalls kommt im
zuletzt genannten Fall nach der Rsp die Geltendmachung eines originéren, eigenen (nicht eingetragenen
Kennzeichen-)Rechts am gleichen Zeichen durch die Lizenznehmerin in Betracht.?® In diesem Rahmen
sollen auch gleich die hinsichtlich Unionsmarken und nicht als Marke registrierten Personenmerkmalen
jeweils mdglichen Lizenzmodelle (einfache und ausschlieBliche Lizenzen mit oder ohne dingliche
Wirkung) und die fir die Weiterlibertragbarkeit von Lizenzen jeweils geltenden Grundsétze
vergleichend gegeniibergestellt werden.

Auch etwa Forschungsfrage 4.e., die ua danach fragt, wie lange die Rechte der Angehorigen und
Erbinnen (va nach osterreichischem und deutschem Recht) an den Personenmerkmalen einer
Verstorbenen als relative Schutzausschlussgriinde gegen eine unautorisierte Markenanmeldung
oder -eintragung geltend gemacht werden kénnen, wird in den Kontext gesetzt werden, dass etwa in
Deutschland der postmortale Schutz des Rechts am eigenen Bild sowie der kommerziellen Bestandteile
des Personlichkeitsrechts fur die Angehdrigen bzw Erbinnen der Verstorbenen durch eine viel
kritisierte?’ BGH-Entscheidung auf die kurze Zeitdauer von zehn Jahren begrenzt wurde.?® Eine
(Personen-)Marke kann demgegentber grundsétzlich unbegrenzt verlangert werden.

Was mogliche Nachteile der Anmeldung eines Personenmerkmals als Marke durch die
merkmalsstiftende Person oder deren Rechtsnachfolgerinnen angeht, soll etwa in Bezug auf
Forschungsfrage 7., zur allfalligen schrankenlosen Mdglichkeit der unfreiwilligen VerauRerung von
Unionspersonenmarken im Rahmen von Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren, auch geklart
werden, ob, in welcher Form und unter welchen Voraussetzungen demgegendiber in nicht eingetragene
Rechte an Personenmerkmalen oder davon abgeleitete Lizenzrechte (zB Namenslizenzvertrag)
Exekution gefuhrt werden konnte, ob diese in eine Insolvenzmasse fallen konnen, oder ob dies
angesichts der grundsatzlichen Hochstpersonlichkeit der relevanten Rechte generell ausgeschlossen ist.
Die Antwort auf jene Fragen koénnte auch wechselseitig voneinander abhéngen, falls parallele
Wertungen einschldgig sind (zB wenn eine ,,Freigabe aus dem personlichen Bereich“?® in Bezug auf
Personenmerkmale sowohl durch die Eintragung einer Personenmarke anzunehmen ware als auch bei
der Erteilung von Namens- oder anderen personlichkeitsrelevanten Lizenzvertragen ohne eine
Markenanmeldung).

Insgesamt soll mit dieser ersten Forschungsfrage querschnittartig die Hypothese untersucht werden,
dass (Unions-)Personenmarken sowohl die Vor- als auch die Nachteile eines im Gegensatz zu nicht
registrierten Personlichkeitsrechten selbststandigen und frei GUbertrag- und Verhaltnis dazu leichter
lizenzierbaren Registerrechts bieten. Auf der einen Seite winken dabei nach dieser Ausgangsannahme
die Rechtssicherheit und die international &hnlichen Spielregeln, mit denen eine Marke durchgesetzt
lizenziert oder verduBert werden kann. Konkret in Bezug auf Unionsmarken kann bei
Markenverletzungen uU sogar ein unionsweiter Unterlassungstitel bei einem der von jedem MS zu
benennenden Unionsmarkengerichte (in Osterreich: das HG Wien) beantragt werden.®® Dazu kommen
weitere markenspezifische Rechte, wie ein Anspruch auf pauschalisierten Schadenersatz im Fall
schuldhafter Markenverletzungen oder die Mdglichkeit, Antrdge auf Grenzbeschlagnahme nach der

2 B{ischer/Kochenddrfer in BeckOK UMV Art 8 Rz 341 (Stand: 15. 2. 2021) unter Verweis auf EUIPO, 4. BK,
30. 9. 2009, R 1547/2006-4, Powerball.

% Vgl EuG T-484/09, Powerball, ECLI:EU:T:2011:67, Rz 25; OGH 17. 12. 2002, 4 Ob 221/02g, INVESCO,
Rz 3.6.

27 Vgl zB Gotting, Der Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (231, 233 f); Hofmarcher, Personality-
Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer Person aus personlichkeits-,
marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 149 ff.

28 BGH GRUR 2007, 168, kinski.klaus.de.

2 BGH GRUR 1960, 490, Vogeler.

%0vgl dazu Art 125 Abs 1-4 iVm Art 126 Abs 1 UMVO.
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ProduktpiraterieVO® zu stellen (im Folgenden insgesamt: [unions-]markenspezifische Rechte). Auf der
anderen Seite droht allerdings im Fall des Geratens in eine finanzielle Schieflage allenfalls die
unfreiwillige EntéuRerung hinsichtlich des als Marke eingetragenen Personenmerkmals, zumindest in
Bezug auf die kennzeichenméaBige Benutzung dieses Merkmals fur die Waren oder Dienstleistungen,
fur die die Marke eingetragen ist.*?

4.2. Erlauterung zu Forschungsfrage 2: Fur Markeneintragungen in Betracht kommende
Personenmerkmale und entsprechende Markenformen

Nach der einleitenden Ausfuhrung des Anliegens, einen Vergleich der Rechtsposition der Tragerinnen
von Personenmerkmalen mit und ohne eine (Unions-)Markeneintragung durchzufiihren, soll in der
Dissertation zunachst die Frage erortert werden, welche Personenmerkmale Uberhaupt flr eine
Markeneintragung in Betracht kommen.

Dem Grunde nach ausdriicklich markenfahig sind nach Art 4 UMVO und der entsprechenden
Bestimmung der MarkenRL ,,Personennamen‘ und (da diese unter den Begriff der ,,Abbildungen* zu
subsumieren sind:) Personenportraits. Die entsprechenden Markenformen sind Wort-, Wortbild- und
Bildmarken bzw Namens- und Portraitmarken als deren spezifische Unterkategorien. Die Praxis zeigt,
dass Namens- und Portraitmarken mit Abstand die géngigsten Formen von Personenmarken sind. Es
kommen jedoch auch andere — und seit der letzten EU-Markenrechtsreform insb auch nicht graphisch
darstellbare — Personenmerkmale fiir Markeneintragungen in Betracht. Diese miissen jedoch nach der
eingangs genannten Bestimmung ,,Zeichen“ sein. Dies impliziert bereits an sich eine eindeutige
Bestimmbarkeit des Schutzobjekts, was durch Art 4 lit b UMVO auch noch ausdriicklich angeordnet
wird. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass etwa weder das wandelbare Antlitz einer Person
noch die Stimme eines Menschen an sich als Marken eingetragen werden kdnnen, sondern nur eine
bestimmte Abbildung oder nur eine bestimmte Sprachaufnahme (zB einer Redewendung).

Das in Bezug darauf festgestellte Ergebnis, was klare und eindeutige Bestimmbarkeit iSv Art 4 lit b
UMVO im Kontext von Personenmarken im Einzelnen bedeutet, kénnte auch fiir die Forschungsfragen
5.d. und e. relevant sein, die danach fragen, ob fiir Personenmarken aus dem Gesichtspunkt der
begrifflichen Ahnlichkeit ein sog markenformiibergreifender Motivschutz besteht, also aus einer
Portraitmarke nicht bloR mit dem eingetragenen Bild identische oder allenfalls &hnliche Portraits zB in
Bezug auf Bildausschnitt, Stil der Abbildung, Pose oder momentanes Alter der Abgebildeten) eine
markenrechtliche Verwechslungsgefahr begriinden konnten, sondern auch génzlich verschiedene
Abbildungen oder sogar der Name der Abgebildeten.*

4.3. Erlauterung zu Forschungsfrage 3.a.: (Un-)Angemessenheit der Unterscheidung zwischen
betrieblicher und kiinstlerischer Herkunft bei Personen-Medienmarken

Im Anschluss an die Bemerkungen zur Markenféhigkeit sollen nacheinander die in Bezug auf
Personenmarken in Frage kommenden absoluten Schutzausschlussgrinde behandelt werden, wobei die

31 Verordnung (EU) 608/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung
der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehdrden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 1383/2003 des
Rates, ABI L 2013/181, 15.

32 Ahnlich Gétting, Der Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (234), der im Kontext von Personenmarken von
einer ,,Entpersonlichung® und ,,Verdinglichung* von Personlichkeitsrechten spricht.

33 Daflir zB GauR, "Human Brands" - Markenschutz fiir Name, Bildnis, Signatur und Stimme einer Person, WRP
2005, 570 (576); dagegen Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden
Vermarktung einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 237; dagegen
auch von Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™ (2008) 234 f.
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darunter sowohl in der UMVO als auch in der MarkenRL zuerst genannten Grinde der fehlenden
Unterscheidungskraft®* und der Produktbeschreibung® als erstes in den Blick genommen werden.

Grundséatzlich kommt den (Kunstler-)Namen, Portraits und sonstigen Erkennungszeichen von
Menschen von Haus aus Unterscheidungs- bzw Kennzeichnungskraft zu, insofern sie auf die
betreffende Person hinweisen.®® Zudem ist, wie bereits erwahnt, die Markenfahigkeit konkret von
Personennamen in UMVO und MarkenRL ausdriicklich anerkannt,® wobei dem EuGH zufolge auch
bei als Marken angemeldeten Allerweltsnamen keine strengeren Beurteilungskriterien angewendet
werden dirfen.® Dennoch werden in Bezug auf die Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen
benutzte Personenmerkmale, insb wenn die Person beriihmt ist und ihre Bekanntheit nicht gerade durch
die Vermarktung der betreffenden Produkte erlangt hat, unter verschiedenen Umsténden nicht als
(allenfalls indirekte) Hinweise auf die (betriebliche) Herkunft des jeweiligen Produkts verstanden. Einer
der Konstellationen, in denen dies der Fall sein kann, ist, wenn das Personenmerkmal von den
angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Herkunftshinweis, sondern als das Produkt beschreibende
Inhaltsangabe aufgefasst wird, was einen Unterfall der fehlenden Unterscheidungskraft darstellt.

Ubereinstimmung in dieser Frage besteht zwischen den nationalen Behorden und Gerichten und den
zentralen Unionsinstanzen zunéchst darin, dass die Namen und sonstigen Merkmale bereits lange
verstorbener historischer Personlichkeiten fur Medienprodukte wie Bicher, Film- oder Tontrager
beschreibend sind. Ein solches Medienprodukt, das zB mit ,,Vivaldi“ gekennzeichnet ist, werde
demnach etwa als Buch oder Film (iber Antonio Vivaldi verstanden oder, im Fall eines Tontrégers, so
dass dieser von Vivaldi komponierte, jedoch von einem beliebigen Orchester gespielte Musik
enthielte.*® Dementsprechend besteht diesbeziiglich ein Freihaltebedirfnis, da — um das vorherige
Beispiel fortzufiihren — nicht bloR ein einziges Orchester ein schiitzenswertes Interesse daran hat, seine
Musikaufnahmen oder -darbietungen unter der Bezeichnung ,,Vivaldi* zu vermarkten.

Jedoch wird insb von Teilen der deutschen Jud und Lit auch in Bezug auf lebende oder erst vor relativ
kurzer Zeit verstorbene Kinstlerinnen sowie fur Kinstlerinnenkollektive wie Musikgruppen
angenommen, dass die Anbringung des (Kdunstlerinnen- oder Band-)Namens oder eines sonstigen
Merkmals, wie zB einem Portrait oder der Signatur solcher Personen auf einem Medientrager entweder
wiederum impliziere, dass es sich zB um ein Buch oder einen Film Uber diese Person handle, oder aber
—wenn das Zeichen als Autorinnen- oder sonstige kiinstlerische Mitwirkungsangabe aufgefasst wird —
bloR als die kiinstlerische Herkunft, bzw das Werk der jeweiligen Kunstschaffenden beschreibender,
nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Eine betriebliche bzw
kommerzielle Herkunftsangabe werde von den beteiligten Verkehrskreisen diesbeziiglich bloR in einem
Kennzeichen der (idR Fremd-)Verlegerin oder (Fremd-)Produzentin auf dem Medientrager gesehen.*°
Aus diesem Grund wurde vom BGH etwa eine die Schauspielerin Marlene Dietrich darstellende
Portraitmarke oder vom OGH die Wortmarke ,,JIMI HENDRIX*, die jeweils durch die (mutmaRlichen)
Erbinnen dieser verstorbenen Prominenten angemeldet worden waren, fiir Medientrager in letzter

34 Art 7 Abs 1 lit b UMVO; Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL.

35 Art 7 Abs 1 lit c UMVO; Art 4 Abs 1 lit ¢ MarkenRL.

3% EUIPO, 4. BK, 16. 11. 2017, R 2063/2016-4, Maartje Verhoef, Rz 37; BPatG 29. 4. 1998, 29 W (pat) 81/98,
BeckRS 1998, 4591, Michael Schumacher-Portraitfoto, Rz 16; BPatG 3. 4. 2000, 30 W (pat) 247/97, BeckRS
2009, 24790, Franc Marc, Rz 17.

37 Art 4 UMVO; Art 3 MarkenRL.

38 EuGH C-404/02, Nichols, ECLI:EU:C:2004:538, Rz 26.

39 EUIPO, Priifungsrichtlinien fiir Unionsmarken (2022) Teil B, Abschnitt 4, Kapitel 4, Rz 2.7.1.

40 BPatG 23. 5. 2007, 29 W (pat) 35/06, GRUR 2008, 512, Ringelnatz, Rz 11.A.3.1.1. und 11.C.3; Onken, Die
Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011) 105; Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener
Immaterialglter- und Personlichkeitsrechte durch das Markenrecht? (2006) 200; Schricker, Der Schutz des
Werktitels im neuen Kennzeichenrecht, in Jacobs/Lieb/Muller-Graff/Baur (Hrsg), Festschrift fir Ralf Vieregge
(1995) 775 (783 f).
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Instanz als inhaltsbeschreibend abgelehnt.** Der 27. Senat des deutschen BPatG sprach demgegentiber
einmal obiter aus, dass auch Autorinnenangaben eine Funktion als betrieblicher Herkunftshinweis
zukomme und die Registrierung der Namen oder sonstigen Merkmale von Kinstlerinnen als
Medienmarken dementsprechend nicht inhaltsbeschreibend sei.*? Davon riickte jener Senat inzwischen
wieder ab, beruft sich jedoch in seiner jingsten Rsp nunmehr auf die nach einer BGH-Vorlage
ergangene EUGH-Entscheidung #darferdas,*® wonach eine Markenanmeldung nur dann die
Unterscheidungskraft zu versagen sei, wenn das Publikum keine der nach einer Prognoseentscheidung
in Frage kommenden praktisch bedeutsamen Benutzungsformen als betrieblichen Herkunftshinweis
ansehen wirde. Dementsprechend wiirden etwa auch die Namen bekannter Schauspielerinnen,
Autorinnen oder Musikerinnen, sofern sie an entsprechenden Stellen der jeweiligen Medientréger, wie
zB am unteren Rand eines Buches, angebracht wéren, als Hinweis auf die Verlegerin oder Produzentin
und somit auf die betriebliche Herkunft verstanden werden, also in dem Sinn, dass die Person in diesem
Fall als materielle Herstellerin und nicht als geistige Schopferin fungiert habe.**

Nach dieser Argumentation waren jedoch folglich Benutzungen der eingetragenen Marke als
Autorinnenangabe oder Angabe der Mitwirkung an einem urheberrechtlich geschiitzten Werk (zB als
Schauspielerin oder Musikerin) weder rechtserhaltend in Bezug auf die Marke,*® noch kénnte bei einer
Benutzung des Zeichens durch Dritte in einem solchen Sinn erfolgreich aus Markenverletzung geklagt
werden, da der Schrankentatbestand fiir beschreibende Angaben des Art 14 Abs 1 lit b UMVO
Anwendung fande. Ob dies nach erfolgter Eintragung auch im Markenverletzungsverfahren befasste
Gerichte so sehen wirden, ist fraglich® und auch Dritten ware wohl kaum bekannt, dass sich der im
Register ersichtliche Markenschutz zB eines Autorinnennamens fiir Druckereierzeugnisse nur auf die
Verlegerinnen- nicht aber auf die Autorinnenangabe beziehen wirde. Sog ,,Positionsmarken®, in dem
Sinn, dass auch aus dem Markenregister ersichtlich wére, dass sich der Schutz nur auf die Anbringung
der Marke an einer bestimmten Stelle des Produkts bezieht, werden nach dieser Rsp aber dennoch nicht
gefordert. Zudem erscheint bedenklich, dass jener Senat des BPatG bei ,,0ffenen Bezeichnungen® fiir
Waren aus dem Medienbereich die stRsp des EuGH ausdriicklich fiir nicht einschlagig erklart,*” wonach
Zeichen die Eintragung als Marken bereits dann zu versagen ist, wenn bloRR eine der mdglichen
Bedeutungen beschreibend ist.*

Maoglicherweise ware aber ohnehin schon die Annahme, dass Urheberinnenangaben beschreibend seien
und nicht auch als Hinweise auf das Unternehmen, das fir die Qualitat des Produkts verantwortlich
zeichnet, aufgefasst werden, (teilweise) aufzugeben. Immerhin wird eine Konsumentin ein Buch, zB
von Thomas Brezina oder J.K. Rowling vordergriindig wegen der jeweiligen Autorin kaufen, von der
eine gewisse inhaltliche Qualitat erwartet wird, und nicht wegen des Verlages, der allenfalls fir eine
besonders gute Papierqualitat oder eine angenehm zu lesende Schriftart stehen wird. Sollte bloR3 die

41 BGH GRUR 2008, 1093, Marlene Dietrich-Portraitfoto I, Rz 13 ff; OGH 17. 2. 2014, 4 Ob 10/14w, Jimi
Hendrix I, Rz 4.2.

42 BPatG 27. 3. 2012, 27 W (pat) 83/11, GRUR 2012, 1148, Robert Enke, Rz I1.2.b): ,, Autoren ... und andere
Kunstschaffende miissen ihren Namen ... als Marke schiitzen kénnen und damit auch von ihnen verfasste
Sachbiicher sowie Biografien iiber andere kennzeichnen konnen®; auch BPatG 14. 11. 2013, 27 W (pat) 6/13,
Ferdinand-Tonnies, Rz 11.3.b).

43 EUGH C-541/18, #darferdas, ECLI:EU:C:2019:725.

4 BPatG 27.12. 2019, 27 W (pat) 526/17, Hugo Strasser, GRUR-RS 2019, 35662, Rz 30 ff; BPatG 25. 2. 2019,
27 W (pat) 519/18, BeckRS 2019, 4278, Franziska van Almsick Rz.15.

4 Vgl dazu Hofmarcher, Personality-Merchandising: Moglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung
einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 173, 198.

4 Vgl OGH 11. 5. 2012, 4 Ob 38/12k, The Sweet CD; vgl auch die einstweilige Verfiigung, die das LG Bochum
wegen der Kennzeichnung von Werken einer Dritten auf dem Musikstreaming-Dienst ,,Apple Music* mit einem
als Marke geschitzten Bandnamen erlassen hat, von der hier berichtet wird: https://kehl.legal/2020/03/27/kehl-
ra-gmbh-erwirkt-einstweilige-verfuegung-gegen-apple/ (Stand 16. 3. 2023).

47 BPatG 14. 11. 2013, 27 W (pat) 6/13, Ferdinand-Ténnies, Rz 11.3.b).

48 ZB EuGH C-191/01 P, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579, Rz 32.
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Qualitét der Tragerware ,,Buch® durch eine Marke — als geschiitztes Zeichen zur Unterscheidung der
Herkunft und verbunden mit den unionsmarkenspezifischen Rechten — garantiert werden kdnnen, nicht
jedoch die Qualitdt der Geschichte als dem darin enthaltenen Produkt, erscheint dies prima facie
diskriminierend gegentiber Kinstlerinnen.*® Die Namen der beiden genannten Schriftstellerinnen sind
im Ubrigen als Unionsmarken eingetragen. Das EUIPO sah diese Marken also offensichtlich nicht als
inhaltsbeschreibend an, wahrend die Osterreichischen oder deutschen Behorden und Gerichte dies im
Eintragungsverfahren flir nationale Marken mdglicherweise anders beurteilen wirden. Auch wurde
zuletzt etwa die Eintragung der Unionsmarke ,,MILEY CYRUS* fiir Tontrdger und Online-
Musikverdffentlichungen aller Art durch das EuG bestatigt, ohne dass im Laufe des Verfahrens jemals
die Frage einer Inhaltsbeschreibung fir Musiktitel der Sangerin Miley Cyrus aufkam. Dennoch hatte
der EuGH seinerseits bis dato keine Mdglichkeit, sich explizit in dieser Sache zu &uRern. Das EuG traf
allerdings, soweit Uberblickbar, zumindest zu zwei Gelegenheiten eine Unterscheidung zwischen der
Kennzeichnung von betrieblicher und kinstlerischer Herkunft, uzw jeweils im Kontext der
Geltendmachung vermeintlich bestehender alterer Rechte als relative Eintragungshindernisse gegen
Unionsmarkenanmeldungen. Diesbezlglich verneinte das EuG (&hnlich zur BGH und OGH-Jud)
jeweils, dass durch die oftmalige Benutzung des Zeichens ,,.Dr. No“ als Werktitel auf diversen
Medientrégern bzw des Namens ,,José Padilla* als Urheberangabe ua auf Tontragern notorisch bekannte
Marken iSv Art 8 Abs 2 lit ¢ iVm Art 6bis PV U entstanden seien, da in solchen Zeichenverwendungen
keine Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der entsprechenden Waren, also keine markenméRige
Benutzung, sondern eine Beschreibung des kiinstlerischen Inhalts derselben gelegen sei.®* Wahrend in
diesen Verfahren also der Eintragung von gleichlautenden Unionsmarken wie dem Werktitel bzw der
Urheberangabe durch Dritte nicht erfolgreich widersprochen werden konnte, wurde darin
demgegeniber jedoch nicht darauf geschlossen, dass jene ua fur Medientrager angemeldeten Marken
ihrerseits inhaltsbeschreibend waren.>

Der jeweilige Wortlaut der UMVO und der MarkenRL unterscheidet jedenfalls nicht zwischen
materieller und geistiger Herkunft eines Produkts, sondern stellt bloR darauf ab, dass Marken geeignet
sein miissen, ,,Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternechmen
zu unterscheiden®.

Das wesentliche Argument, das aber dennoch gegen die Anerkennung von Urheberinnen- oder
sonstigen Angaben der kiinstlerischen Mitwirkung als dem Markenschutz zugéngliche betriebliche
Herkunftshinweise fur Werkexemplare spricht, ist die nach Ablauf des Urheberrechtsschutzes
hinsichtlich der Werke der jeweiligen Kdinstlerinnen eintretende Gemeinfreiheit. Kénnte etwa die
Vermarktung von Kompositionen einer Musikerin unter Anflihrung von deren Namen in zeitlicher
Hinsicht unbegrenzt aus einer entsprechenden Namensmarke untersagt werden, wiirde dies indirekt zu
einer gesetzlich unerwiinschten Perpetuierung des zeitlich begrenzten>® Urheberrechtsschutzes fiihren.
Freilich kdnnte man nun aus diesem Grund auch einfach bloR die Eintragung von Personenmerkmalen
von bereits lange verstorbenen Kunstlerinnen, in Bezug auf deren Werke das Urheberrecht bereits
abgelaufen ist, fur die Produktklassen, in die die entsprechenden Werkexemplare fallen, als
beschreibend ablehnen.> Allerdings wirde es fur die Moglichkeit einer solchen indirekten

49 S0 auch BPatG 6. 2. 2008, 32 W (pat) 92/06, BeckRS 2008, 5314, Maya Plisetskaya, Rz 12.

%0 Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Fassung vom 28. September
1979.

1 EuG T-255/08, JOSE PADILLA, ECLI:EU:T:2010:249, Rz 54-56; EuG T-435/05, Dr. No,
ECLI:EU:T:2009:226, Rz 26; vgl dazu Senftleben, The Copyright / Trademark Interface (2020) 154, 251, 259 ff.
52 Dies hervorhebend auch Senftleben, The Copyright / Trademark Interface (2020) 261.

%3 Nach Art 1 Z 1 der Richtlinie 2006/116/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 uber die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte, ABI L 2006/372, 12,
umfasst die Schutzdauer des Urheberrechtsschutzes grundsatzlich das Leben einer Urheberin sowie 70 Jahre nach
deren Tod.

54 Ahnlich BPatG 6. 2. 2008, 32 W (pat) 92/06, BeckRS 2008, 5314, Maya Plisetskaya, Rz 12.
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Verlangerung des Urheberrechtsschutzes dann darauf ankommen, ob eine Kiinstlerinnen-Medienmarke
etwa bereits zu deren Lebzeiten durch die jeweilige Person selbst oder aber erst nach ihrem Tod und
dem Ablauf des Urheberrechtsschutzes von deren Werken durch Dritte angemeldet werden wiirde, was
nicht sachgerecht erscheint. Denn die Ldschung einer Marke aus dem Grund der
Produktinhaltsbeschreibung ist grundsatzlich nur méglich, wenn jener absolute Schutzausschlussgrund
bereits zum Eintragungszeitpunkt vorgelegen ist (wobei dem EuGH zufolge jedoch bereits zu diesem
Zeitpunkt absehbare zukiinftige Entwicklungen zu beriicksichtigen sind).®

Allenfalls konnte far einen entsprechenden Losungsweg Art 58 Abs 1 lit b UMVO (analog)
herangezogen werden, wonach Marken, die nachtraglich zu Gattungsbezeichnungen verkommen, fur
verfallen erklart werden konnen.*® Nach einem dhnlichen Losungsansatz kénnte — wie es vereinzelt in
Bezug auf die vergleichbare Situation der direkten Eintragung eines bekannten urheberrechtlich
geschitzten Werks als Marke vertreten wird®" — die Markeneintragung formell unangetastet bleiben,
jedoch (erst) ab dem Zeitpunkt der Gemeinfreiheit (oder uU ab dem Zeitpunkt in dem die
angesprochenen Verkehrskreise von Gemeinfreiheit ausgehen) fur die Kennzeichnung des jeweiligen
Werks mit der (zB) auf den Namen der Urheberin lautenden Namensmarke der Schrankentatbestand
des Art 14 Abs 1 lit b UMVO herangezogen werden, wonach die Benutzung beschreibender Zeichen
oder Angaben oder solchen ohne Unterscheidungskraft im geschaftlichen Verkehr nicht aus einer
Marke untersagt werden kann.*®

Zudem kommen zur Lésung der Frage, in welcher Form eine (kiinftige) Gemeinfreiheit in solchen
Konstellationen zu bertcksichtigen ist, auch noch die vorstehend bereits beschriebenen Ansétze der
Osterreichischen und deutschen Rechtsprechung in Betracht. Demnach dirften — wie oben geschildert
— selbst die Namen oder sonstigen Merkmale noch lebender oder erst kirzlich verstorbener
Kinstlerinnen fiir entsprechende Medienprodukte entweder Uberhaupt nicht als Marke eingetragen
werden oder aber diese waren zwar einzutragen, aber nur eine Benutzung iS eines Hinweises auf die
materielle Herkunft des Werkexemplars (zB auf das Musiklabel oder die Verlegerin) ware jeweils als
rechtserhaltende Benutzung durch die Markeninhaberin selbst und als rechtsverletzende Benutzung
durch Dritte anzusehen. Dabei wére bei einer Benutzung durch Dritte, die als Angabe der kiinstlerischen
Herkunft aufgefasst werde, der Schrankentatbestand des Art 14 Abs 1 lit b UMVO einschldgig und eine
solche Benutzung durch die Markeninhaberin selbst nicht rechtserhaltend. Zuletzt wére es
diesbeziiglich auch interessant, den Ansatz fur in Osterreich und Deutschland als selbststandige
Kennzeichenrechte geschiitzte Werktitel, die den Urheberrechtsschutz der zugrundeliegenden Werke
nach hA (berdauern kénnen,* zu untersuchen und daraus allenfalls Schlisse fiir Kinstlerinnen-
Medienmarken zu ziehen.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage gilt es im Rahmen der Arbeit also ua die beschriebenen
Losungswege zu untersuchen und diese beflrwortende bzw diesen entgegenstehende Argumente aus
der Rsp der Spruchkorper des grundsatzlich fiir die einheitliche Auslegung des EU-Markenrechts
zustandigen GHJEU (EuG und EuGH) sowie gegebenenfalls der nationalen Gerichte auch auRRerhalb
des deutschen Sprachraums und die Entscheidungspraxis des EUIPO zusammenzutragen und zu
bewerten. Falls einzelne dieser Losungswege noch nicht im Eintragungsverfahren ansetzen, also die
Eintragung von Kunstlerinnen-Medienmarken demnach zwar zuzulassen waére, jedoch der
Markenschutz eine Benutzung, die als Angabe der geistigen Schopferin verstanden wird, nicht

% EuGH C-108/97, Windsurfing Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230, Rz 31, 37; EuGH C-494/08,
ECLI:EU:C:2009:759, PRANAHAUS, Rz 53.

5% Ahnlich Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiiter- und Personlichkeitsrechte durch das
Markenrecht? (2005) 54.

5 Nordemann, § 88 Anspriiche aus der Verletzung anderer Immaterialgterrechte, in Loewenheim (Hrsg),
Handbuch des Urheberrechts® (2021) Rz 55.

%8 Vgl BPatG 3. 4. 2000, 30 W (pat) 247/97, BeckRS 2009, 24790, Franc Marc, Rz 23.

%9 Vgl BGH ZUM 2003, 393, Winnetous Riickkehr, Rz 11.2.c).
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umfassen wirde, sollen bereits im Rahmen der Bearbeitung dieser Forschungsfrage die sich daraus
ergebenden Folgen im Hinblick auf die rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung sowie die
Bedeutung der Schutzschranke des Art 14 Abs 1 lit b UMVO beleuchtet — und mit Blick auf
Forschungsfrage 6. — vorgezogen werden.

Fir ein sachgerechtes Ergebnis im Hinblick auf Forschungsfrage 3.a. ist sicherlich ua auch bedeutsam,
welche praktischen Konsequenzen die einzelnen Losungsansétze hinsichtlich des Ob und Wie der
Anerkennung von Autorinnenangaben oder sonstigen Angaben der kinstlerischen Mitwirkung als
markenmaRige, betriebliche Herkunftshinweise hatten. Neben der zuvor bereits ausfuhrlich erérterten
Frage der Folgen der (kiinftigen) Gemeinfreiheit betrifft das etwa auch allfallige Konsequenzen fiir die
Inhaber verwandter (Hersteller-)Schutzrechte oder fir Werknutzungsberechtigte hinsichtlich der
jeweiligen Medienprodukte, insb wenn die fiir die Marke merkmalsstiftende Urheberin Mitglied einer
Verwertungsgesellschaft ist, die bestimmte Werknutzungen gegen Entgelt generell gestattet. Auch fir
die Urheberin selbst kdnnten sich im Fall der Anerkennung von Angaben (iber die geistige Schopferin
als dem Markenschutz zugéangliche, betriebliche Herkunftsangaben bei der Vermarktung von
Werkexemplaren Probleme ergeben, sofern sie ihre Personenmarke weiterverdufert.

Auf den ersten Blick scheint es diesbeziiglich, dass aus Werknutzungsvertragen nach MaRgabe des
Urheberrechts regelméiig zumindest implizit auch eine Zustimmung zur Benutzung des (als Marke
eingetragenen) Namens oder Bildes der Gestattenden auf dem Cover des Medientrégers oder zur
sonstigen Bewerbung des Produkts folgen wird, sodass das Markenrecht nach MaRRgabe von Art 15
UMVO erschopft ware.®® Probleme konnten sich prima facie allenfalls fir Neuverdffentlichungen
ergeben, wenn die Marke in der Zwischenzeit von der Merkmalstragerin an eine Dritte weiteriibertragen
wurde. Diesbezliglich misste fiir  Neuverdffentlichungen wohl schlichtweg ein  neuer
(Kunstlerinnen-)Name gewahlt werden.®* Echte Probleme wiirden sich jedoch im Fall der Ubertragung
einer Portraitmarke an Dritte ergeben, da die betreffende Kdinstlerin ihre Werke dann, falls
diesbezliglich von einem Motivschutz auszugehen ware (vgl. Forschungsfrage 5.d. und e.), nicht mehr
unter ihrem eigenen Bild vermarkten kdnnte, welches sich — abgesehen von einem Rickgriff auf
plastische Chirurgie — nicht wie ein (Kunstlerinnen-)Name andern lasst. Falls ein Motivschutz
hinsichtlich Portraitmarken jedoch abzulehnen ware, ergaben sich auch diesbeziiglich keine groRen
Probleme, da im Fall der Merkmalstragerin im Fall der WeiterverduRerung der Marke lediglich die
Benutzung dieses Portraits, bzw eines verwechselnd &hnlichen, nicht jedoch die Benutzung ihres
eigenen Bilds an sich zur Kennzeichnung der Produkte, fiir die die Marke eingetragen ist, untersagt
werden konnte.

Zuletzt gilt es im Rahmen dieser Forschungsfrage ua auch noch zu untersuchen, ob
Urheberinnenangaben, wenn entsprechende Personenmarken zB fur die Bereitstellung digitaler Musik
oder sonstiger Medienprodukte in digitaler Form im Internet angemeldet sind, allenfalls bei der
Kennzeichnung von auf Streaming-Plattformen verfiighbaren Werken — und gegebenenfalls anders als
deren physische Pendants — betriebliche Herkunftshinweise darstellen, da auf solchen Plattformen —im
Unterschied zu physischen Medientrdgern — Produzentinnenangaben, beispielsweise bei Musikstiicken,
oftmals Uberhaupt nicht gemacht werden oder Kunstlerinnen (berhaupt als Eigenverlegerinnen
auftreten.®?

80 vgl die Wiedergabe des Urteils des Berufungsgerichts in OGH 11. 5. 2012, 4 Ob 38/12k, The Sweet CD.

81 Vgl zur vergleichbaren Situation der Weitertibertragung der Personenmarke einer Modedesignerin an eine Dritte
Wood, Sewing up "personality" brands: the implications of Case C-259/04 Elizabeth Emanuel v Continental Shelf
128 Ltd, Entertainment Law Rev 2006, 232.

62 gl BPatG 23. 5. 2007, 29 W (pat) 35/06, GRUR 2008, 512, Ringelnatz, Rz 11.C.3.
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4.4. Erlauterung zu Forschungsfrage 3.b.: Fehlende Unterscheidungskraft aus sonstigen
Grlinden

Doch nicht nur hinsichtlich Medienprodukten kann es fraglich sein, ob personengepréagten Zeichen die
fiir eine (Unions-)Markeneintragung erforderliche Unterscheidungskraft zukommt. Nach Ansicht eines
Teils der Senate des deutschen BPatG sowie des 6sterreichischen OGH besteht etwa bei Anmeldungen
der Merkmale bereits langer verstorbener (kunst-)historisch bedeutsamer Persdnlichkeiten aufler im
Fall erworbener Verkehrsgeltung (weitgehend) unabhdngig von der Produktkategorie keine
Unterscheidungskraft, da solche Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen bloR als blickfangartiges
Werbemittel®® oder als Ehrung® der jeweiligen Personlichkeit, nicht jedoch als Herkunftshinweis
verstanden wiirden. Dies steht im starken Kontrast zum Ansatz des EUIPO, das in seinen
Prifungsrichtlinien die mE parallel zu beurteilende Frage der Unterscheidungskraft berihmter
Buchtitel fur andere Produkte als die vorstehend angesprochenen Medienprodukte positiv
beantwortet. Auch der EUGH hat in seiner Rsp (allerdings im Kontext von Werbeslogans) darauf
hingewiesen, dass eine einem Kennzeichen inhdrente Werbewirkung es nicht ausschlief3t, dass ein
Zeichen zugleich auf die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Unternehmen hinweist® und
es (in Bezug auf Allerweltsnamen) abgelehnt, dass einem Kennzeichen die Unterscheidungskraft
pauschal, also unabhangig von der Waren- und Dienstleistungsklasse, abgesprochen wird.®

Ein ahnliches Spannungsverhaltnis besteht zwischen der Rsp des OGH und des BGH auf der einen und
jener des EUGH auf der anderen Seite hinsichtlich der Frage, ob auf typische Fanartikeln, wie zB
T-Shirts, aufgedruckte Merkmale lebender oder verstorbener Persdnlichkeiten, wie das Bild oder der
Name eines einzelnen ,,Stars* oder etwa auch einer Musikgruppe, von den angesprochenen
Verkehrskreisen als bloRe Dekoration bzw Ausdruck der Fan-Treue oder aber (auch) als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden werden. Die beiden genannten nationalen Hochstgerichte sind offenbar
der Ansicht, dass, ein Verstandnis als Dekoration oder Ausdruck der Fan-Treue einen gleichzeitigen
Herkunftshinweis ausschliele und lassen eine Markeneintragung von Merkmalen bekannter
Personlichkeiten insb fir Bekleidung nur unter der — bereits oben fir Personenmedienmarken
vorgestellten — Pramisse zu, dass die praktisch bedeutsame Benutzungsmoglichkeit bestlinde, dass der
entsprechende Name oder das Bildnis nicht groRRflachig auf das Kleidungsstiick aufgedruckt werden
wirde, sondern bloR ein eingendhtes Etikett damit gekennzeichnet werde, was demgegeniber als
Herkunftshinweis verstanden wiirde.®® Folgt man jener Ansicht, ware freilich ein groRflachiger
Aufdruck, zB von ,,The Beatles* auf einem Kleidungsstiick im Fall des Bestehens einer entsprechenden
Marke weder eine rechtserhaltende Benutzung durch die Markeninhaberin selbst noch prima facie eine

63 ZB BPatG 15. 2. 2016, 26 W (pat) 508/15, BeckRS 2016, 4615, Mona Lisa-Weinetikett, Rz 11.1.b) aa); OGH
17.2.2014, 4 Ob 10/14 w, Jimi Hendrix I, Rz 4.2.; BPatG 24. 10. 2007, 28 W (pat) 103/06, BeckRS 2007, 19195,
Leonardo da Vinci, Rz 12-14; BPatG 9. 11. 2005, 29 W (pat) 147/03, GRUR 2006, 333, Marlene Dietrich-
Portraitfoto 1, Rz 11.7; BPatG 25. 11. 1997, 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, 1021, Mona Lisa, Rz 11.1.a);
zustimmend Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden
Vermarktung einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 171; aA BPatG
15. 3. 2021, 25 W (pat) 546/20, GRUR-Prax 2021, 249, Mozart Kaffee.

64 BPatG 15. 5. 2013, 29 W (pat) 75/12, Mark Twain, Rz 11.2.

8 EUIPO, Prifungsrichtlinien fiir Unionsmarken (2022) Teil B, Abschnitt 4, Kapitel 4, Rz 2.7.2.

% EuGH C-398/08 P, Audi/HABM (Vorsprung durch Technik), ECLI:EU:C:2010:29, Rz 45; EuGH C-64/02 P,
Erpo Mobelwerk (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), ECLI:EU:C:2004:645, Rz 41; dies anerkennend
auch BGH GRUR 2018, 301, Pippi Langstrumpf, Rz 18; BGH GRUR 2010, 825, Marlene Dietrich-
Portraitfoto 11, Rz 15; BPatG 15. 6. 2020, 29 W (pat) 21/19, GRUR-RS 2020, 15034, Fritz Walter, Rz 25.

57 EUGH C-404/02, Nichols, ECLI:EU:C:2004:538, Rz 26-29.

68 OGH 17. 2. 2014, 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix I, Rz 4.5; BGH GRUR 2008, 1093, Marlene Dietrich-Portraitfoto
I, Rz 22; dazu krit Gotting, Der Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (230): ,widerspricht ... der
Lebenserfahrung.
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markenverletzende Benutzung durch Dritte.%® Dabei ware jedoch zu untersuchen, ob hinsichtlich der
beiden Benutzungsbegriffe Unterschiede bestehen, da im Fall der Doppelidentitat eine
Markenverletzung uU auch bei einer nicht herkunftshinweisenden Benutzung, die andere
Markenfunktionen beeintréchtigt, vorliegen kann, wahrend nach hM bloR eine herkunftshinweisende
Benutzung rechtserhaltend ist.”

Im Gegensatz zur Ansicht von OGH und BGH diesbeziiglich hat der EuGH bereits in seinen
Entscheidungen Arsenal™ und Adidas-Benelux’> bzw spétestens im Neuschwanstein-Urteil”
klargestellt, dass ein gleichzeitiges Verstdndnis eines Zeichens einerseits als Dekoration,
Souvenirartikel oder Ausdruck der Fan-Treue und andererseits als Herkunftshinweis durch das
maligebliche Publikum zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen werden darf. Es liegt auch nicht
fern, dass die angesprochenen Abnehmerinnen das Einverstdndnis der jeweiligen Personlichkeit
vermuten werden, wenn sie zB ein mit deren Konterfei geschmiicktes Kleidungsstiick erblicken.™
Dabei wére jedoch noch zu untersuchen, ob der markenrechtlichen Herkunftsfunktion bereits genlige
getan ist, wenn das relevante Publikum die einfache Zustimmung der Merkmalstrégerin iS eines
Gestattungsvertrages mit der Herstellerin des Produkts annimmt, oder ob es der Vermutung einer
tiefergehenden geschaftlichen Verbindung, zB einer exklusiven Lizenz oder einer tatsdchlichen
Mitwirkung beim Produktdesign bedurfte.

Nach einem Ansatz, der insb im vereinigten Kénigreich, aber auch zB in Osterreich von Hofmarcher’
vertreten wird, kommt es darauf an, ob die merkmalsstiftenden Personen die beteiligten Verkehrskreise
— deren Auffassung letztendlich maRgeblich ist — daran gewohnt haben, dass sie selbst oder durch
Lizenznehmer eine Linie ,,originaler* Merchandise-Produkte vertreiben. In solchen Féllen wiirde auch
ein groBflachiger Aufdruck des Zeichens auf einem Fanartikel als herkunftshinweisend verstanden.
Nach dieser Auffassung hat es eine Prominente also selbst in der Hand, ob sie den Handel mit
Merchandise-Produkten (weiterhin) unter ihrer eigenen Kontrolle behélt, die auch durch Markenschutz
abgesichert werden kann, oder ob sie, wenn sie nicht verhindert, dass solche Artikel durch unzéhlige
austauschbare Handlerinnen verkauft werden, in dieser Hinsicht zum Allgemeingut verkommt, wie zB
die britischen Royals.”” Folgt man dieser Ansicht, ware eine herkunftshinweisende Funktion auch bei
grol3flachiger Anbringung zB des Bilds oder Namens einer Person zB auf einem Bekleidungsstiick fur
die Gruppe der noch lebenden Popular-Musikerinnen (im weitesten Sinn) regelmaRig zu bejahen, da
offiziell wirkende Merchandise-Artikel bei so gut wie jedem derartigen Konzert erworben werden
konnen (Darbietungen von Jazz und klassischer Musik ausgenommen).™

Bei bereits (auch erst kirzlich) verstorbenen Personen ist jedoch maéglicherweise zu differenzieren —
den angesprochenen Verkehrskreisen kann ein Wissen um den Bestand eines postmortalen
Personlichkeitsrechts, aufgrund dessen die Anbringung eines Personenmerkmals der Verstorbenen auf

8 Vgl OLG Miinchen NJW-RR 1996, 1260, The Beatles Rz 2.b) bb); aA BPatG 5. 4. 2011, 33 W (pat) 526/10,
BeckRS 2011, 21622, SCORPIONS, Rz Il.1.a) aa); offen gelassen in OLG Disseldorf GRUR-RR 2016, 153,
Pippi/Puppi, Rz 21.

Vgl dazu Hofmarcher, Personality-Merchandising: Moglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung
einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 191 f, 238.

"L EuGH C-206/01, Arsenal, ECLI:EU:C:2002:651, Rz 62.

2 EuGH C-102/07, adidas und adidas Benelux, ECLI:EU:C:2008:217, Rz 34.

8 EuGH C-488/16 P, Neuschwanstein, ECLI:EU:C:2018:673, Rz 44.

4 S0 auch BPatG 5. 10. 2009, 27 W (pat) 162/09, GRUR 2010, 421, Egon Erwin Kisch-Preis, Rz Il; ebenso
bereits BPatG 1. 12. 2004, 32 W (pat) 388/02, Rainer Werner Fasshinder, Rz 11.1; G6tting,
Persdnlichkeitsmerkmale von verstorbenen Personen der Zeitgeschichte als Marke, GRUR 2001, 615 (620).

S Blum/Ohta, Personality disorder: Strategies for protecting celebrity names and images in the UK, GRUR Int
2014, 201 (202).

6 Hofmarcher, Personality-Merchandising: Maglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 199 f.

"Vgl UKIPO, Trade Marks Manual (2022) The examination guide, FAMOUS NAMES, 3 Badges of Allegiance.
8 S0 auch BPatG 5. 4. 2011, 33 W (pat) 526/10, BeckRS 2011, 21622, SCORPIONS, Rz 11.1.a) bb), cc).
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Merchandise-Artikeln durch Dritte auch unabhéngig von einer Markeneintragung von deren
Rechtsnachfolgerinnen untersagt werden kénnte, maoglicherweise nicht unterstellt werden.”® Unter
dieser Pramisse wirde eine Vermutung durch solche Produkte angesprochener Nicht-Juristinnen
naheliegen, dass bereits nach deren Tod jede Einzelne solche ,,Devotionalien* vermarkten diirfte und
ein Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen oder einige wenige Unternehmen eher fernliegt.
Sollte sich dies bewahrheiten, waren im Fall einer bereits zu Lebzeiten des jeweiligen Menschen
angemeldete Personenmarke &hnliche Losungswege anzudenken, wie sie oben in Bezug auf Personen-
Medienmarken im Fall einer uU erst nach der Gemeinfreiheit (bzw der Annahme einer solchen durch
das maRgebliche Publikum) der damit gekennzeichneten Werke eintretenden inhaltsbeschreibenden
Wirkung vorgestellt wurden (Anwendung des Schrankentatbestands nach Art 14 Abs 1 lit b UMVO ab
diesem Zeitpunkt oder Verfall der Marke in Analogie zur Bestimmung tber Gattungsbezeichnungen).

Letzten Endes héngt es von der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise ab, ob und unter
welchen Umstanden es Personenmarken fir typische Merchandise-Artikel (bzw bei Kiinstlerinnen
gegebenenfalls auch hinsichtlich Werkexemplaren) an Unterscheidungskraft fehlt und ihnen deswegen
entweder Uberhaupt die Eintragung zu versagen ist, oder sie aus diesem Grund nicht das Recht
gewahren, andere als bestimmte, eng eingegrenzte Benutzungsformen durch Dritte zu untersagen und
andere als solche Benutzungsformen auch nicht rechtserhaltend sind. Das Recht verweist dies bezuglich
aus sich heraus auf faktische Gegebenheiten, sodass empirische Erhebungen zweckmaRig sind.&° Es soll
daher eine Meinungsumfrage, vorwiegend mit Entscheidungsfragen durchgefiihrt werden (zB Glauben
Sie, der [lebende] Sanger Harry Styles hat der Vermarktung eines T-Shirts, auf dem gro dessen Portrait
abgebildet ist, zugestimmt, bzw msste er dem zustimmen oder dirfte so etwas jede Einzelne auch ohne
dessen Einverstandnis gewerbsmaRig verkaufen? Glauben Sie, die Vermarktung eines T-Shirts mit dem
bekannten Motiv Albert Einsteins mit herausgestreckter Zunge benétigt die Zustimmung von dessen
Hinterbliebenen? Wie lange, denken Sie, wirkt das Persdnlichkeitsrecht (iber den Tod hinaus? Glauben
Sie, das Urheberrecht wahrt nur bis zum Tod der Urheberin oder dariiber hinaus und im zweiteren Fall,
wie lange?)

Im Rahmen dieser Forschungsfrage sollen also ua einerseits die mdglichen rechtlichen Konsequenzen
der verschiedenen mdglichen Rechtsansichten diesbeziiglich und andererseits des Ergebnisses der
faktischen Erhebung, auch fur den Umfang des Markenschutzes und der Modalitaten einer
rechtserhaltenden Benutzung untersucht werden.

Wahrend es nach meinem Dafiirhalten, abgesehen von den geschilderten spezifischen Problemen, die
Personen-Medienmarken in dieser Hinsicht aufwerfen, die bedeutendsten Umsténde sind, unter denen
es Zeichen, die aus Personenmerkmalen bestehen, an Unterscheidungskraft fehlen kann, wenn diese
entweder als reine Dekoration bzw als Ausdruck einer Unterstutzungshaltung — oder aber wie eingangs
geschildert — als reines blickfangartiges Werbemittel aufgefasst werden, soll im Rahmen dieser
Forschungsfrage der Vollstandigkeit halber auch auf weniger wichtige mdgliche Fallgruppen der
fehlenden Unterscheidungskraft diesbeziiglich eingegangen werden, wie zB die gattungsméaRige
Bezeichnung eines Gerats nach deren Erfinderin (wie etwa Rontgen), oder einer Erziehungsform nach
ihrer Begrunderin (zB Waldorf, Montessori).

® Hofmarcher, Personality-Merchandising: Maglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 199; ahnlich EUIPO, 2. BK,
R 218/2018-2, 7. 6. 2019, Sherlock Holmes, Rz 41; aA Gotting, Der Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (231);
Sosnitza, Die Konterfeimarke zwischen Kennzeichen- und Personlichkeitsschutz, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-
Hallstein (Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann (2006) 387 (390); aA auch BPatG 5. 10. 2009, 27 W (pat) 162/09,
GRUR 2010, 421, Egon Erwin Kisch-Preis, Rz Il; BPatG 1. 12. 2004, 32 W (pat) 388/02, Rainer Werner
Fasshinder, Rz 11.1.

8 Ahnlich Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung
einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 197 f.
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4.5. Erlauterung zu Forschungsfrage 3.c.: Durch die Warenart bedingte oder den Warenwert
bedingende Personenmarken

Die Eintragung einer Personenmarke fur Warenklassen, in die typische Merchandise-Artikel fallen,
konnte uU auch daran scheitern, dass das angemeldete personengepragte Zeichen iSv Art 7 Abs 1 lite
ausschlieBlich aus einer Form oder (seit Inkrafttreten der letzten Markenrechtsreform) auch einem
anderen charakteristischen Merkmal besteht, die bzw das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder
dieser einen wesentlichen Wert verleiht. Ersteres spricht die erforderliche Selbststandigkeit von Marken
gegenuber den durch sie gekennzeichneten Produkten an, zweiteres bezweckt va eine Abgrenzung vom
(zeitlich  begrenzten) Design- und  Urheberrechtsschutz.®®  Obwohl  diese  absoluten
Schutzausschlussgriinde jenem der fehlende Unterscheidungskraft nahestehen, bzw beides zugleich
verwirklicht sein kann,®? kénnen sie im Gegensatz dazu nicht durch Verkehrsgeltung Gberwunden
werden.®

Keine Selbststandigkeit der Ware von der Marke wurde etwa einmal vom BPatG im Fall der
Markenanmeldung eines Personenportraits fur Poster, Postkarten und &hnliche Produkte
angenommen.® Der BGH trat dem jedoch in der Rechtsmittelentscheidung mit dem Argument
entgegen, dass einzelne mogliche Benutzungsformen nicht die Annahme begriinden kdnnten, dass das
Zeichen ausschlieBlich durch die Art der Ware selbst bedingt sei.?® Er hatte dabei wohl wiederum im
Auge, dass ein als Marke angemeldetes Portrait zB auch in der Ecke eines (ein anderes Motiv
zeigenden) Posters platziert werden konnte.

Auch wann ein angemeldetes Zeichen einer Ware einen wesentlichen Wert verleiht, ist durch die Rsp
noch nicht abschliefend geklart. Im Kontext von Personenmarken wird diesbeziiglich teilweise
argumentiert, dass eine Anbringung des Merkmals einer Prominenten auf einem ,,T-Shirt oder eine[r]
anderen geringwertigen[,] neutralen Tragerware ,ohne eigene Charakteristik“ dieser einen
wesentlichen Wert verleihe.8” Dem kann jedoch mit dem EuGH entgegen gehalten werden, der (jedoch
im Kontext der fehlenden Unterscheidungskraft) im Neuschwanstein-Urteil ausfiihrte dass wenn ,,einer
Ware die Funktion als Souvenir zugedacht ist, [dies] ... kein objektives, dem Wesen der Ware
innewohnendes Merkmal [ist], da diese Funktion vom freien Willen des Ké&ufers abhangt und allein an
seinen Intentionen ausgerichtet ist. Anders gesagt konnte der wesentliche Wert eines Fanshirts fir die
eine Kauferin im aufgedruckten Bild oder Namen der jeweiligen Prominenten bestehen, fur die andere
jedoch schlicht im Gebrauchswert als Kleidungsstiick. Die vorstehend wiedergegebene Ansicht ist also
maoglicherweise bloR fir Gegenstande relevant, die Uberhaupt keinen eigenen Gebrauchswert haben,
wie zB Schliisselanhanger.

Es ist also fraglich, ob dieser Schutzausschlussgrund darauf beschrankt ist, dass einzig und allein das
Zeichen der Ware ihren Wert verleiht, oder er auch dann Anwendung findet, wenn es der Ware ,,einen
wesentlichen Wert verleiht, diese aber auch weitere wertverleihende (zB Gebrauchs-)Eigenschaften

81 Vgl EuGH C-237/19, Gomboc, ECLI:EU:C:2020:296, Rz 50; GA Szpunar C-205/13, Hauck/Stokke (Tripp-
Trapp), ECLI:EU:C:2014:322, Rz 70 ff.

82 Kur, 3.1.5. Markenrecht, in Hilty/Jaeger (Hrsg), Europdisches ImmaterialgUterrecht (2018) 256 (269 ff).

8 EuGH C-371/06 Benetton/G-Star, ECLI:EU:C:2007:542, Rz 27 f; Sambuc, Designschutz mit Markenrecht?
GRUR 2009, 333 (336).

8 BPatG 9. 11. 2005, 29 W (pat) 147/03, GRUR 2006, 333, Marlene Dietrich-Portraitfoto I, Rz 11.4.2.

8 BGH GRUR 2008, 1093, Marlene Dietrich-Portraitfoto I, Rz 11.

8 Hofmarcher, Personality-Merchandising: Maglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 177; vgl dazu die Judikatur zu den
,praktisch bedeutsamen® Benutzungsmoglichkeiten, auf die bereits oben, in den Abschnitten 4.3. und 4.4.
eingegangen wurde.

87 Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiter- und Persénlichkeitsrechte durch das
Markenrecht? (2006) 149, 182.
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aufweist, was zugegebenermaRen naher am Wortlaut der Bestimmung lage.%® Weiters ist auch
anzudenken, ob die Anbringung eines als Marke eingetragenen Personenmerkmals, zB auf einem T-
Shirt nicht — wie bereits unter Abschnitt 2.2. angefuhrt wurde — ohnehin bloR zu einer
markenrechtskonformen Wertsteigerung fuhrt, die die Ware durch Anbringung der Marke als
betrieblichen Herkunftshinweis erfahrt, bei der dieser Schutzausschlussgrund keine Anwendung
findet.®

Zuletzt ist die Sachlage nach einer allfalligen Markeneintragung fur solche Waren unklar. Kéme man
etwa mit dem BGH zu dem Schluss, dass eine Portraitmarke als nicht jedenfalls warenartbedingt bzw
warenwertbedingend einzutragen ware, wenn die praktisch bedeutsame Benutzungsmoglichkeit
bestiinde, dass die Marke, zB im Fall eines Posters, in einem Eck desselben angebracht werde, oder im
Fall eines T-Shirts bloR das Etikett damit gekennzeichnet werde, stellt sich die Folgefrage, ob eine
grol¥flachige Benutzung des als Marke eingetragenen Portraits auf einem Poster oder T-Shirt, falls man
eine solche demgegentiber als warenartbedingt oder warenwertbedingend ansehen wiirde, aus diesem
Grund vom Schutzumfang der Marke ausgeschlossen ware. Ein eigener Schrankentatbestand besteht
diesbeziglich jedenfalls nicht. Andernfalls ware diesbeziiglich gegebenenfalls auf einen fehlenden
Eingriff in Markenfunktionen oder wiederum auf die Schutzschranke der Benutzung von ,,Zeichen oder
Angaben ohne Unterscheidungskraft™ nach Art 14 Abs 1 lit b UMVO zuriickzugreifen.

4.7. Erlauterung zu Forschungsfrage 3.d.: Mdgliche indirekte Miteinbeziehung des optionalen
absoluten Schutzausschlussgrundes der ,,Zeichen mit hoher Symbolkraft“ der MarkenRL in
den Schutzausschlussgrund des VerstoRes gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten
der UMVO und weitere Bedeutung des letzteres Schutzausschlussgrundes in Bezug auf
Personenmarken

Zudem kommt bei einer Anmeldung eines Personenzeichens als Marke uU ein Ausschluss vom
Markenschutz nach Art 7 Abs 1 lit f UMVO in Betracht, dh aus Griinden des VerstoRBes gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten.

Diesbezuglich ist zundchst fraglich, ob in jenen sehr allgemein formulierten Schutzausschlussgrund das
diesem nahestehende, nur in der MarkenRL — und nicht auch in der UMVO enthaltene — blof3 optional
durch die MS umzusetzende absolute Eintragungshindernis nach Art 4 Abs 3 lit b MarkenRL
hineinzulesen ist. Letztere Bestimmung erlaubt es den MS ,,Zeichen mit hoher Symbolkraft, insb
religiose Symbole vom Markenschutz auszuschlieBen. Etwa die Halfte der MS — insb im
geographischen Siiden und Osten Europas — hat diese Bestimmung in ihrem jeweiligen nationalen
Markenrecht umgesetzt.%® In der Gsterreichischen und deutschen Literatur hat sich noch kaum jemand
mit diese RL-Bestimmung auseinandergesetzt, da sie in diesen Landern demgegeniber keinen Eingang
in die nationalen Marken(schutz)gesetze gefunden hat.

Die polnische Umsetzung der Norm lautet in ihrer in der Datenbank der WIPO verfiigbaren® englischen
Version etwa: ,,Rights of protection shall not be granted for signs which ... incorporate an element
which being a symbol, especially of a religious, patriotic or cultural nature, whose use would offend
religious feelings, sense of patriotism or national tradition®.

8 Sambuc, Designschutz mit Markenrecht? GRUR 2009, 333 (336).

8 Kur, Gemeinfreiheit und Markenschutz: Bemerkungen zur Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs im
,»Vigeland“-Fall, GRUR 2017, 1082 (1088).

% Van Woensel, MERK GOD EN VERBOD: Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote
symbolische waarde (2007) 240.

9 https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16993 (jiingste verfiigbare englische konsolidierte Version
aus 2015)
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Im bulgarischen Markenrecht wurde dieser optionale absolute Schutzausschlussgrund umgesetzt wie
folgt: ,,The following shall not be registered: ... a mark, consisting of, or incorporating a name or image
of a cultural property, defined in accordance with the Cultural Heritage Act“.%? Letzteres Gesetz sieht
wiederum (in einer auf der Website der UNESCO verfugbaren englischen Version) vor, dass ua
»historical ... personalities” in diesem Sinn zum nationalen Kulturerbe (,,cultural property* bzw
,.cultural heritage*) gehoren.®

Diese und weitere nationalen Umsetzungen® der RL-Bestimmung kénnten also dahin auszulegen sein
(was genauer zu untersuchen sein wird), dass sie der Eintragung von Namen und Bildnissen der fiir die
entsprechenden Lander bedeutsamen historischen Persdnlichkeiten als Marken entgegenstehen. In
diesem Fall sollte das — immerhin durch den Unionsgesetzgeber selbst eingerdumte — Recht der MS,
Zeichen mit hoher Symbolkraft von der Markeneintragung auszuschlieRen, moglicherweise nicht
einfach durch die Eintragung einer Unionsmarke anstelle einer nationalen Marke umgangen werden
kdnnen. SchlieBlich ware eine entsprechende Unionsmarke im Fall ihrer Eintragung auch in einem MS
geschutzt, der diesen Schutzausschlussgrund in seinem nationalen Markenrecht umgesetzt hat.

Insofern wiirde sich fir eine Miteinbeziehung des angesprochenen optionalen Schutzausschlussgrundes
der MarkenRL in die UMVO (am ehesten) der auch darin enthaltene absolute Schutzausschlussgrund
des Verstof3es gegen die dffentliche Ordnung oder die guten Sitten anbieten. Eine mdgliche Konsequenz
ware, dass aus diesem Grund dann (auch) die Unionsmarkeneintragung von Merkmalen historischer
Personlichkeiten, denen in Bezug auf die Geschichte oder Kultur eines MS, der den Ausschluss von
Zeichen mit hohem Symbolcharakter vom Markenschutz in seinem nationalen Markenrecht
entsprechend umgesetzt hat, eine groRere Bedeutung zukommt, generell oder in Abhéngigkeit von den
beanspruchten Waren- und Dienstleistungklassen, abzulehnen ware.

In dhnlicher Weise kénnte auch der optionale absolute Schutzausschlussgrund nach Art 4 Abs 3 lit a
MarkenRL, wonach die MS vorsehen kdnnen, dass die Eintragung einer Marke abgelehnt wird, wenn
ihre Benutzung nach auBermarkenrechtlichen Vorschriften untersagt werden konnte, in das
allgemeinere absolute Eintragungshindernis des VerstoRBes gegen die Offentliche Ordnung oder die
guten Sitten miteinzubeziehen sein, das auch die UMVO enthélt.

Eng mit diesen Erwédgungen im Zusammenhang steht die Frage, ob die in der UMVO enthaltenen
Begriffe der ¢ffentlichen Ordnung und der guten Sitten angesichts der Anordnung in Art 7 Abs 2
UMVO, dass absolute Eintragungshindernisse auch dann Anwendung finden, wenn sie nur in einem
Teil der Union vorliegen, dennoch als einheitliche, unionsautonome Konzepte auszulegen sind. Ein
Erfordernis einer ,,gesamteuropdischen Auslegung wiirde freilich nicht ausschlieBen, dass
Gegebenheiten in einzelnen MS darin Beriicksichtigung finden, wohl aber wirde dies die
Auslegungshoheit von der Ebene der MS auf die Unionsebene verschieben.

Weiters sollen im Rahmen dieser Forschungsfrage auch weitere, allgemeinere Fallkonstellationen
behandelt werden, in denen der Schutzausschlussgrund des Verstof3es gegen die 6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten in Bezug auf Personenmarken verwirklicht sein kann. Diese kénnen mE in zwei
Gruppen eingeteilt werden:

Erstens kann die Benutzung eines Personennamens oder eines sonstigen Personenmerkmals zur
Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen an sich (man denke etwa an Namen wie Adolf Hitler
oder Benito Mussolini bzw an eine Person entstellende, entwirdigende oder ldcherlich machende

%2 vgl die hier verfiigbare englischne Ubersetzung des bulgarischen  Markengesetzes:
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19458 (jlngste verfligbare englische konsolidierte Version
aus 2019).

% https://whc.unesco.org/en/statesparties/ba/laws/ (jlngste verfiigbare englische konsolidierte Version aus 2009).
% Vgl dazu van Woensel, MERK GOD EN VERBOD: Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met
een grote symbolische waarde (2007) 240 ff.
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Zeichen) oder aber auch bloR in Bezug auf bestimmte Produktklassen anst6Rig sein.® Im Hinblick auf
Letzteres wurde von der Zweiten BK des EUIPO etwa im Rahmen der Nichtigerklarung der
Unionswortmarke ,, ATATURK®“ angenommen, dass es das Ehrgefiihl der tirkischstdmmigen
Bevdlkerung in der EU verletzen wiirde, wenn diese den Namen des turkischen Staatsmannes (iS einer
Profanisierung) zB auf einer Packung Waschmittel wiederfanden.%

Zweitens konnte jedoch gegebenenfalls auch die Monopolisierung der Merkmale einer verstorbenen
Beriihmtheit zugunsten einer Einzelnen gegen die éffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstof3en.
Eine Benutzung der Personenmerkmale zur Produktkennzeichnung ware dann gerade nicht anstoRig,
sondern es hatten im Gegenteil sogar viele Héandlerinnen ein berechtigtes Interesse daran. In der
(deutschen) Lit und Rsp wird es jedoch abgelehnt, dass die Personenmerkmale verstorbener
Prominenter (allenfalls nach Erléschen der deren Rechtsnachfolgerinnen zukommenden postmortalen
Personlichkeitsrechte) iS einer positiven Zuordnung zur Allgemeinheit gemeinfrei wiirden und somit
aus Griinden der 6ffentlichen Ordnung einem Markenschutz zugunsten einer Einzelnen unabhéngig von
den gewahlten Produktklassen nicht zugéanglich wéren. Ein solcher genereller Ausschluss vom
Markenschutz kdme demnach nur in Betracht, wenn eine Gesetzesregelung eine entsprechende
Zuordnung zur Allgemeinheit vorsehen wiirde®” (was wiederum Gedanken an die vorstehend angefiihrte
bulgarische Regelung weckt, die diesbeziiglich mdglicherweise als den Begriff der o6ffentlichen
Ordnung der UMVO auffiillende Konkretisierung angesehen werden kénnte). Dennoch soll im Rahmen
der Dissertation auch tberpruft werden, ob diese Annahme zutrifft und diese Fragestellung soll dem —
durch die Lit und Rsp in dieser Pauschalitat ebenfalls weitgehend verneinten®® — allfalligen
Schutzausschluss aus Grinden der 6ffentlichen Ordnung nach Ablauf des Urheberrechtsschutzes
bekannter (insb Bild-)Werke, die als Marken angemeldet werden, gegentibergestellt werden.

4.6. Erlauterung zu Forschungsfrage 3.e.: Aus absoluten Schutzausschlussgriinden abgeleitetes
Zustimmungserfordernis der Merkmalstragerin?

Ein Versto? gegen die Offentliche Ordnung — oder das Vorliegen weiterer absoluter
Schutzausschlussgriinde — kdnnte auch dann anzunehmen sein, wenn ein Personlichkeitsmerkmal einer
Dritten unter Missachtung wvon deren (immerhin auch grundrechtlich  geschitzten)
Personlichkeitsrechten als Marke angemeldet wird.

Die UMVO enthélt diesbeztiglich namlich — anders als zB das italienische,*® spanische'® oder US-
amerikanische'®* Markenrecht — kein ausdriickliches Erfordernis des Nachweises der Zustimmung der
Merkmalstragerin im Fall der Anmeldung eines Personenmerkmals als Marke.

% Vgl EUIPO, 2. BK, 17. 9. 2012, R 2613/2011-2, ATATURK, 30 f; Kur, Gemeinfreiheit und Markenschutz:
Bemerkungen zur Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs im ,,Vigeland“-Fall, GRUR 2017, 1082 (1085): ,,Fille
..., in den[en] sich das Anst6Bige nicht aus dem Zeichen selbst, sondern aus seiner Profanisierung ergibt®.

% EUIPO, 2. BK, 17. 9. 2012, R 2613/2011-2, ATATURK, 33; von einem ahnlich gelagerten — und beurteilten Fall
- in Bezug auf ein Bildnis des (damaligen) Prasidenten der USA berichtet Boeckh, Markenschutz an Namen und
Bildnissen realer Personen, GRUR 2001, 29 (33).

97 Gotting, Personlichkeitsmerkmale von verstorbenen Personen der Zeitgeschichte als Marke, GRUR 2001, 615
(621).

% Vgl die Nachweise bei Gotting, Personlichkeitsmerkmale von verstorbenen Personen der Zeitgeschichte als
Marke, GRUR 2001, 615 (621); BPatG 25. 11. 1997, 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, 1021, Mona Lisa, Rz 11.2.;
aA zB Klinkert/Schwab Klinkert/Schwab, Signaturmarken: Ein Ph&nomen zwischen Urheberrecht,
Persdnlichkeitsrecht und Markenrecht, in Lenz/Thieme (Hrsg), Beitrdge zum deutschen und europdischen Recht
(1999) 35 (41-43); vgl zu dieser Thematik auch die erste VVorlagefrage, die der EFTA-GH in seinem Urteil vom
6. 4. 2017, E-5/16, Vigeland zu beurteilen hatte.

% Vgl Art 8 Codice della prorpieta industriale.

100vgl Art 9 Ley de Marcas.

101 vgl 15 USC § 1052 lit c.
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Fir das deutsche und Osterreichische Markenrecht, wo ein solcher Zustimmungsnachweis ebenfalls
nicht explizit gesetzlich angeordnet ist, wird nun eben zum Teil erwogen, dass eine Markeneintragung
in solchen Fallen unter Berufung auf das absolute Eintragungshindernis des VerstoRes gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten abzulehnen sei, sofern nicht das Einverstandnis der
merkmalsstiftenden Person belegt werde. Aber auch die Schutzausschlussgrinde der
Tauschungseignung oder der Bosglaubigkeit werden diesbeziiglich in Betracht gezogen.

In Deutschland ist dies insb fur den (nach der MarkenRL friiher optionalen) Schutzausschlussgrund der
Bosglaubigkeit anerkannt, da dieser in der Bundesrepublik mit dem konkreten Ziel eingefiihrt wurde,
ahnlich  gelagerten  Situationen  entgegenzutreten.’®2  Freilich  waren  die  genauen
Tatbestandsvoraussetzungen fir die Erfiillung dieses Schutzausschlussgrundes im Kontext der UMVO
im Rahmen der Dissertation noch genauer zu untersuchen. Zudem ist anzumerken, dass Bdsglaubigkeit
dort — anders als im deutschen MarkenG — nicht bereits als absolutes Eintragungshindernis statuiert ist,
sondern bloR? einen absoluten Nichtigkeitsgrund darstellt, aus dem jede Einzelne (erst) nach erfolgter
Eintragung die Nichtigerklarung der Unionsmarke verlangen kann.1%

Die Heranziehung der absoluten Schutzausschlussgriinde der Tauschungseignung und des Verstol3es
gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten bei der Anmeldung einer Personenmarke ohne
Zustimmungsnachweis der Merkmalstragerin wird in Deutschland demgegeniiber — obwohl dies von
einzelnen Gerichten'® und Autorinnen!® gerade bei allseits bekannten Personen fir maglich und
geboten befunden wird — tendenziell eher abgelehnt. Das mal3gebliche Argument, das hierfur angefiihrt
wird, ist, dass diesbezuglich relative — also durch die merkmalsstiftende Person — geltend zu machende
Schutzausschlussgriinde zur Verfligung stehen und die Unterscheidung zwischen absoluten und
relativen Schutzausschlussgriinden — aufRer fur den Fall der Bosglaubigkeit — nicht verwischt werden
sollte.’® Auch die Heranziehung des in Deutschland in Art 8 Abs 1 Nr 13 umgesetzten optionalen
absoluten Schutzausschlussgrundes nach Art 4 Abs 3 lit a MarkenRL, wonach die MS vorsehen kénnen,
dass die Eintragung einer Marke abgelehnt wird, wenn ihre Benutzung nach anderen Rechtsvorschriften
als jenen des Markenrechts (in Deutschland nach ,,sonstigen Vorschriften im 6ffentlichen Interesse®)
untersagt werden kann, wird aus demselben Grund Uberwiegend abgelehnt. Die Inhaberinnen von
Personlichkeitsrechten miissten diese tber relative Schutzausschlussgriinde durchsetzen.

In die Beurteilung sollte mE jedoch auch einflieRen, dass die MarkenRL — anders als die UMVO, in der
ahnliche Schutzausschlussgriinde wie sie im deutschen Recht normiert sind — keine anderen zwingend
durch die MS umzusetzenden relativen Schutzausschlussgriinde vorsieht als die ldentitat oder
Verwechslungsgefahr im Hinblick auf eine &ltere Marke oder den Konflikt mit einer &lteren geschitzten
geographischen Angabe bzw Ursprungsbezeichnung. Aus diesem Grund besteht etwa in Osterreich, wo
andere als die nach der RL obligatorischen relativen Schutzausschlussgriinde iW nicht umgesetzt

102 Kaufmann, Die Personenmarke (2005) Rz 17 mit Hinweis auf BT Drucks 15/1075; Haarhoff,
(Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiter- und Personlichkeitsrechte durch das Markenrecht? (2006)
198; Sosnitza, Die Konterfeimarke zwischen  Kennzeichen- und  Personlichkeitsschutz, in
Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann (2006) 387 (391); vgl dazu auch BPatG
2. 3.2004, 24 W (pat) 36/02, BeckRS 2008, 26492, Lady Di, Rz 11.1.

103 vgl Art 59 Abs 1 lit b UMVO.

104 BPatG 5. 10. 2011, 26 W (pat) 501/11, Kloster Beuerberger Naturkraft, Rz 19

105 Gotting, Anmerkung zu BGH, Marlene Dietrich-Portraitfoto I, GRUR 2008, 1093 (1097); Gétting, Der
Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (233); anders noch Gétting, Personlichkeitsmerkmale von verstorbenen
Personen der Zeitgeschichte als Marke, GRUR 2001, 615 (620 ff); Klinkert/Schwab, Signaturmarken: Ein
Phénomen zwischen Urheberrecht, Personlichkeitsrecht und Markenrecht, in Lenz/Thieme (Hrsg), Beitrdge zum
deutschen und europdischen Recht (1999) 35 (39 f).

106 BPatG 3. 4. 2000, 30 W (pat) 247/97, BeckRS 2009, 24790, Franc Marc, Rz 21; BPatG 11. 6. 2012, 27 W
(pat) 533/12, Adolf Loos Preis Rz 11.1.e) mwN; Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialguter-
und Personlichkeitsrechte durch das Markenrecht? (2006) 196.

107 BPatG 11. 6. 2012, 27 W (pat) 533/12, Adolf Loos Preis Rz 11.1.f) mwN; aA Boeckh, Markenschutz an Namen
und Bildnissen realer Personen, GRUR 2001, 29 (33).
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wurden, ein erhohtes Bedirfnis, dass bei einer nationalen Markeneintragung unter Verstol3 gegen
Personlichkeitsrechte absolute Schutzausschlussgriinde — wie eben jene der Téuschungseignung oder
des VerstoRes gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten — geltend gemacht werden konnen.1%®
Falls dies zu bejahen waére, hatte das wiederum einen Einfluss auf die Auslegung jener auch in der
UMVO enthaltenen Schutzausschlussgrinde, da auch diese wohl parallel zu ihren Pendants in der
MarkenRL auszulegen sind.1%°

4.8. Erlauterung zu Forschungsfrage 4. und 4.a.: Als relative Schutzausschlussgrinde in Frage
kommende Rechte

Neben den vorstehend nun bereits ausfiihrlich besprochenen absoluten Schutzausschlussgriinden, die
einer (Unions-)Personenmarke entgegenstehen koénnen, welche einerseits von Amts wegen zu
beruicksichtigen sind und andererseits auch jede Einzelne dazu berechtigen, die Nichtig- bzw
Verfallserklarung einer (Unions-)Marke zu beantragen, kennt die UMVO auch relative
Schutzausschlussgriinde, die nur von denjenigen Personen gegen eine Unionsmarke(nanmeldung) ins
Treffen gefuhrt werden kdnnen, denen ein entsprechendes &lteres individuelles Recht zukommt. Dass
hierfir nur eigentumséhnliche Rechte'® wie Immaterialgiiterrechte oder hochstpersonliche Rechte in
Frage kommen, folgt daraus, dass die UMV O diesbeziiglich das Tatbestandsmerkmal der ,,Inhaber[in]*
(englische Version: ,,owner) eines solchen Rechts enthalt, die daraus die Benutzung einer
angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke untersagen konnte. Es geht also um aus solchen
Rechten folgende Unterlassungsanspriiche, nicht aber etwa um Untersagungsrechte, die jeder einzelnen
Mitbewerberin nach MaRgabe des Lauterkeitsrechts zustehen wiirden.!*! Weiters unterscheidet die
UMVO diesbeziglich einerseits zwischen alteren ,, Kennzeichenrechten* nach Art 8 Abs 4 UMVO, die
bereits im Widerspruchsverfahren gegen eine Unionsmarkenanmeldung geltend gemacht werden
konnen und alteren ,,;sonstigen Rechten™ nach Art 60 Abs2 UMVO, auf die erst nach erfolgter
Markeneintragung ein Nichtigkeitsantrag gestutzt werden kann, insoweit daraus jeweils ein
Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Benutzung der Marke folgt.

In beiden Féllen kdnnen solche individuellen Rechte entweder aus dem Unionsrecht oder aber aus dem
nationalen Recht der MS folgen. Wahrend in der Praxis soweit ersichtlich noch nie versucht wurde, der
unautorisierten Unionsmarkenanmeldung von Personenmerkmalen unter Berufung auf die DSGVO!!2
entgegenzutreten, ware eine erste Zweifelsfrage (vgl Forschungsfrage 4.a.) in diesem Zusammenhang,
ob in dem aus jener VO folgenden Recht auf den Schutz personenbezogener Daten ein solches aus dem
Unionsrecht folgendes Recht liegen wirde. Immerhin lage in der Benutzung etwa des Namens oder
Abbilds einer (lebendenden) Dritten als Marke, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen,
(auch) eine Verarbeitung personenbezogener Daten iSv Art 4 Z 2 DSGVO und der betroffenen Person
kame im Fall der unzuldssigen Verarbeitung ein Unterlassungsanspruch zu.

Tatséchlich wurde in der deutschen Lit und Rsp (allerdings in erster Linie fir den Kontext
journalistischer Berichterstattung) sogar diskutiert, ob die DSGVO das Recht am eigenen Bild nach den

108 Ahnlich Hofmarcher, Personality-Merchandising: Moglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung
einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 179 f.

109 Zum Erfordernis der gleichen Auslegung inhaltlich identischer Bestimmungen der UMVO und der MarkenRL
im Allgemeinen vgl zB EuGH C-541/18, #darferdas?, ECLI:EU:C:2019:725, Rz 32.

110 EUIPO, Prifungsrichtlinien fiir Unionsmarken (2022) Teil C, Abschnitt 4, Rz 3.1.

11 EUIPO, Prufungsrichtlinien fiir Unionsmarken (2022) Teil C, Abschnitt 4, Rz 3.1.

112 \/erordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI L 2016/119, 1.
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88 22 und 23 KUG ganz oder teilweise verdrénge, welches ebenfalls ein — seinerseits nach nationalem
Recht — firr einen relativen Schutzausschlussgrund in Frage kommendes Recht darstellt.!*®

Neben dem Recht am eigenen Bild, das in Osterreich in § 78 UrhG normiert ist, und dem Recht auf den
Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO sind weitere, nach nationalem Recht bestehende
Rechte, die im Fall einer unautorisierten Anmeldung von Personenmerkmalen als Marke einen relativen
Schutzausschlussgrund begriinden konnen, va das Namensrecht, das etwa in Osterreich und
Deutschland in § 43 ABGB bzw § 12 BGB geregelt ist, oder — subsididr zu diesen besonderen
Personlichkeitsrechten (wenn es etwa um den Schutz der menschlichen Stimme geht) — das sog
allgemeine Personlichkeitsrecht.

Was nach nationalem Recht fiir relative Schutzausschlussgriinde in Frage kommende individuelle
Rechte angeht, sollen in der Dissertation va das deutsche und 6sterreichische Recht untersucht werden.
Andere Rechtsordnungen von MS, deren Amtssprachen ich machtig bin (das sind Frankreich, Irland
und die BENELUX-Lander), sollen nur kursorisch auf eine davon wesentlich abweichende Rechtslage
oder allféllige Kuriositaten untersucht werden.

4.9. Erlauterung zu Forschungsfrage 4.b.: Entstehen und Erldschen der fur relative
Schutzausschlussgriinde in Betracht kommenden Rechte und der daraus folgenden
Untersagungsrechte

Nachdem die einschldgigen individuellen Rechte identifiziert worden sind, soll jeweils gepruft werden,
wie sie entstehen und unter welchen Voraussetzungen sie einen Unterlassungsanspruch hinsichtlich der
Benutzung eines entsprechenden Zeichens als Marke gewéhren wiirden (vgl Forschungsfrage 4.b.). Um
ein Beispiel zu nennen, setzt etwa Art 43 ABGB fiur einen Unterlassungsanspruch eine sog
Namensbestreitung oder den ,unbefugten Gebrauch“ eines Namens voraus, weswegen die
Namenstrigerin ,,beeintrachtigt® wird. All dies sind Tatbestandsmerkmale, die einer weiteren
Auslegung bedirfen und einer solchen auch freilich bereits durch die Entscheidungspraxis der
Osterreichischen Gerichte zugefiihrt worden sind. Die am héufigsten auftretende — und im Kontext der
Kollision von Marken mit Namensrechten wohl bedeutsamste — Mdglichkeit, wie eine Namenstragerin
demnach in diesem Sinn ,,beeintrichtigt werden kann, ist eine ,,Zuordnungsverwirrung*, also dass das
angesprochene Publikum sie anstelle der Person vermutet, die den Namen unbefugt gebraucht.*'* Solche
Verwechslungen setzen freilich wiederum eine gewisse Bekanntheit der Namenstragerin oder eine
Branchennéhe ihres Tétigkeitsfelds zu den mit der Marke(nanmeldung) beanspruchten Produktklassen
voraus. Darlber hinaus ist der Schutz von Allerweltsnamen — der Tatsache entsprechend, dass eine
Verwechslung gerade mit einem bestimmten Namenstrager weniger leicht in Frage kommt — in
Osterreich in dieser Hinsicht weniger stark ausgepragt.

Da die UMVO blof3 auf ,altere Rechte abstellt, die relative Schutzausschlussgriinde begriinden
kdnnen, ist zudem fraglich, ob im spezifischen Kontext des Namensrechts das Entstehen des Rechts an
sich (etwa durch Geburt, EheschlieBung oder — im Fall von Kunstlerinnennamen — durch
Benutzungsaufnahme) oder das Entstehen des Untersagungsrechts malgeblich ist, das nach
Osterreichischem Recht — wenn die behauptete Beeintrachtigung in einer Zuordnungsverwirrung liegt —
eben erst durch eine gewisse Bekanntheit oder allenfalls mit Beginn des Tatigwerdens in einer
bestimmten Branche begriindet wird.

113 BGH ZUM 2021, 59, Wort- und Bildberichterstattung tiber ein Scheidungsverfahren, Rn 11; BGH NJW 2022,
1676, SIMPLY THE BEST — DIE TINA TURNER STORY, Rn 27 ff; Reber, Tina Turner-Show — Zwischen
Kommerzialisierung und Kunstfreiheit, ZUM 2022, 478 (479); Hansen/Brechtel, KUG vs. DS-GVO: Kann das
KUG anwendbar bleiben? GRUR Prax 2018, 369.

14 \Wagner in Kletecka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON'%, § 43 Rz 66 (Stand 1. 8. 2019, rdb.at); so auch EUIPO, 4.
BK, 24. 3. 2014, R 782/2012-4, Jimi Hendrix, Rz 23.
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Fir das Recht am eigenen Bild nach dsterreichischer oder deutscher Pragung fallen diese Zeitpunkte
demgegeniiber zusammen. Fir einen daraus folgenden Unterlassungsanspruch ist eine Bekanntheit der
Merkmalstragerin anders als beim Namensrecht jedenfalls nicht erforderlich, ganz einfach aus dem
Grund, dass das Antlitz eines Menschen idR (abgesehen von Mehrlingen oder Doppelgangern)
einzigartig ist und deswegen eine starkere ldentifikationswirkung zeitigt als ein Name, der mehrere
Tréagerinnen haben kann.'?°

4.10. Erlauterung zu Forschungsfrage 4.c.: Einordnung dieser Rechte als ,,Kennzeichenrechte*
oder ,,sonstige Rechte*

Neben der Frage, unter welchen Umstdnden nach nationalem oder Unionsrecht einen
Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden konnte, ist weiters von Bedeutung, ob die
identifizierten individuellen Rechtspositionen als , Kennzeichenrechte® iSv Art 8 Abs 4 UMVO oder
als ,,sonstige Rechte* iSv Art 60 Abs 2 UMVO einzuordnen sind (vgl Forschungsfrage 4.c.).
,Kennzeichenrechte® kdnnen zwar bereits vor der Eintragung einer mit diesen kollidierenden
Unionsmarkenanmeldung im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden, daftir bestehen auf der
anderen Seite — anders als fiir ,,sonstige Rechte®, fiir die ein nicht néher spezifiziertes Untersagungsrecht
fur die Beantragung der Nichtigkeit einer einmal eingetragenen Unionsmarke ausreichend ist —
zusétzliche einschrankende unionsrechtliche Voraussetzungen fir die Verwirklichung eines relativen
Schutzausschlussgrundes.  Sofern  das  unionsautonom  auszulegende  Konzept  eines
,,Kennzeichenrechts* vorliegt, muss dieses ndmlich mit ,,mehr als lediglich drtlicher Bedeutung* im
»geschiftlichen Verkehr benutz[t]“ werden, uzw sowohl in quantitativer Hinsicht (territoriale
Ausdehnung)*® als auch in qualitativer Hinsicht (dh, dass das betreffende Kennzeichen in den Worten
des EuGH ,.tatsachlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschéftlichen Verkehr benutzt“'’
wird).118

Ein ,,Kennzeichen” iSv Art 8 Abs 4 UMVO ist dabei dem EuGH zufolge ein Zeichen, das als
unterscheidendes Element dazu dient, eine von seinem Inhaber ausgetibte wirtschaftliche Tatigkeit zu
identifizieren.™® Unter diese Definition fallen wohl auch jedenfalls die Namen und gegebenenfalls auch
die Abbildungen von (naturlichen oder — im Fall von Namen auch — juristischen Personen), die ein
Unternehmen betreiben. Das ,,Namensrecht* sowie das ,,Recht an der eigenen Abbildung* unterfallen
jedoch ebenso und sogar ausdriicklich Art 60 Abs 2 UMVO, wo die ,,sonstigen Rechte beispielhaft
aufgezahlt sind. Letztere kénnen zwar nicht bereits im Widerspruchsverfahren gegen eine mit ihnen
kollidierende Unionsmarkenanmeldung geltend gemacht werden, dafiir gilt fur sie das einschrankende
Erfordernis der Benutzung im geschéftlichen Verkehr von mehr als blof3 drtlicher Bedeutung nicht.
Diesbezuglich geniigt das Bestehen eines durch den Wortlaut nicht ndher spezifizierten
Unterlassungsanspruches hinsichtlich der Benutzung der fraglichen Marke (wobei zu untersuchen wiére,
ob hinsichtlich der territorialen Reichweite eines solchen Untersagungsrechts eine De-minimis-
Schwelle iberschritten sein misste).

Fraglich ist also, unter welchen Umstanden die als relative Schutzausschlussgriinde in Betracht
kommenden Rechte ,,Kennzeichenrechte* oder ,,sonstige Rechte* darstellen sowie ob die Einordnung
in die eine der beiden Kategorien eine Zugehorigkeit auch zur zweiten Kategorie (etwa unter einem
anderen Aspekt) ausschliefen wiirde. So hat das EuG etwa aus systematischen Erwadgungen verneint,

115 An diesen Unterschied knlpft Art 8 Abs 1 und 3 des italienischen Codice della proprieta industriale den
Umstand, dass das Bildnis einer Person jedenfalls nicht ohne einen Nachweis von deren Zustimmung als nationale
italienische Marke eingetragen werden kann, wéhrend es bei Personennamen nur im Fall der Bekanntheit der
Person eines solchen Zustimmungsnachweises bedarf.

116 \/gl dazu EuG T-318/06 bis T-321/06, General Optica, ECLI:EU:T:2009:77, Rz 36 f, 41 ff.

17 EuGH C-325/13 P und C-326/13 P, Peek & Cloppenburg, ECLI:EU:C:2014:2059, Rz 52.

118 Gorg, Kommentar zum UWG (2020), § 9 Rz 126 ff.

119 EuGH C-96/09 P, BUD, ECLI:EU:C:2011:189, Rz 149.
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dass ein Urheberrecht unter den Begriff der ,,Kennzeichenrechte fiele, da (auch) dieses beispielhaft
unter den ,,sonstigen Rechten* nach Art 60 Abs 2 UMVO angefiihrt wird.'?® Der EUGH hat wiederum
eine Differenzierung bei der Einordnung des Namensrechts nach wirtschaftlichen auf der einen und
ideellen Gesichtspunkten auf der anderen Seite abgelehnt und auch die Geltendmachung der durch ein
nationales Namensrecht geschiitzten kommerziellen Interessen eines Namenstragers unter Art 60 Abs 2
lita UMVO zugelassen, statt diesen etwa auf Art 8 Abs 4 UMVO zu verweisen.!?* Dies wird im Rahmen
der Arbeit noch naher zu untersuchen sein, doch prima facie erscheint das parallele Bestehen von
,Kennzeichenrechten* insb an den Namen oder Abbildungen von Personen aus meiner Sicht méglich,
wenn nicht sogar selbstverstandlich, insofern der gleichzeitige Bestand verschiedener Rechte an ein und
demselben Zeichen auch im nationalen Recht anerkannt ist.

4.11. Erlauterung zu Forschungsfragen 4.d. bis f.: Inhaberschaft an den jeweiligen Rechten und
allféllige Erfordernisse einer IPR-Ankniipfung

Neben der Kategorisierung der fur relative Schutzausschlussgriinde in Betracht kommenden Rechte in
,Kennzeichen-“ und/oder ,,sonstige Rechte* ist diesbeziiglich auch relevant, wer die jeweilige
,Inhaber[in]“ iSv Art 8 Abs 4 bzw 60 Abs 4 UMVO ist. Dies adressieren die Forschungsfragen 4.d.
bis f. Sie kdnnen allesamt vortrefflich anhand einer Entscheidung der 4. BK des EUIPO erldutert
werden, in der diese Fragen ebenfalls aufgeworfen wurden, jedoch iW unbeantwortet geblieben sind.

Dieses Verfahren betraf — dhnlich zur Entscheidung des 6sterreichischen OGH, die bereits in Abschnitt
4.3. dieses Exposés angesprochen wurde — die Anmeldung einer Wortmarke ,,Jimi Hendrix* fiir
Musikinstrumente. In diesem Fall wurde die Anmeldung jedoch nicht durch die mutmallichen Erbinnen
dieses verstorbenen Musikers vorgenommen, sondern durch einen Dritten, der keinerlei Verbindungen
zu diesem aufwies. Die Unionsmarkeneintragung wurde in der Folge durch die Experience Hendrix
LLC, einer US-amerikanischen Gesellschaft, welcher der Vater und Erbe des Verstorbenen vorgeblich
alle Rechte an der Person des Jimi Hendrix tbertragen hatte, unter Berufung auf das Namensrecht elf
verschiedener EU-Staaten als relative Schutzausschlussgriinde beanstandet.

Zunéchst war diesbezliglich fraglich, ob Jimi Hendrix (wenn man dessen bereits lange zuriickliegenden
Tod ausblendet) nach den geltend gemachten mitgliedstaatlichen Regelungen als US-
Staatsangehorigem (iberhaupt selbst ein Namensrecht zukommen wirde.*?? In Hinblick auf
Forschungsfrage 4.d., die danach fragt, ob flr die Ableitung relativer Schutzausschlussgriinde aus einer
bestimmten nationalen Rechtsordnung, eine besondere Verbindung zu diesem Staat nachgewiesen
werden muss, erscheint es eher unwahrscheinlich, dass ein solches ungeschriebenes Erfordernis einer
IPR-Anknupfung (nur) an das Recht eines bestimmten MS als Personalstatut oder ahnlichem aus dem
Unionsrecht folgen wirde. Es soll vielmehr die Hypothese Uberprift werden, dass diesbezliglich das
Schutzlandprinzip gilt und es unabhéngig von der Staatsangehorigkeit und dem Wohnsitz der fir die
Unionsmarke merkmalsstiftenden Person bloR darauf ankommt, ob zB ein Unterlassungsanspruch nach
osterreichischem Namensrecht im Staatsgebiet Osterreichs oder einem Teil desselben hinsichtlich der
Benutzung jener Marke(nanmeldung) bestehen wiirde. Freilich kann das Bestehen eines etwa aus einem
Namensrecht folgenden Unterlassungsanspruchs nach nationalem Recht aber nach diesem zB eine
(Branchen-)Bekanntheit voraussetzen (vgl dazu Abschnitt 4.9.), sodass sich das Erfordernis einer
besonderen Beziehung zu dem Staat, auf dessen Recht sich jemand beruft, aus dessen materiellen Recht
ergeben kann. Zuletzt soll in dieser Hinsicht auch noch Gberprift werden, ob das nationale Recht, insb
Osterreichs und Deutschlands in Bezug auf die Geltendmachung des Namensrechts und sonstiger

120 FyG T-255/08, JOSE PADILLA, ECLI:EU:T:2010:249, Rz 65, 70.
121 EuGH C-263/09 P, Elio Fiorucci, ECLI:EU:C:2011:452, Rz 33-36.
122 EUIPO, 4. BK, 24. 3. 2014, R 782/2012-4, Jimi Hendrix, Rz 20 ff und Rz 39.
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Personlichkeitsrechte etwaige Einschrédnkungen fur Drittstaatsangehdrige vorsieht, wie es etwa im
deutschen Urheberrecht der Fall ist (vgl die §§ 120 und 121 dUrhG).

Aulerdem wurde im Jimi Hendrix-Fall vor dem EUIPO die Thematik angesprochen, ob ein
Namensrecht vererbt werden kann. In Osterreich und Deutschland ist es anerkannt, dass sowohl die
ideellen als auch die kommerziellen Bestandteile des Personlichkeitsrechts nach dem Tod eines
Menschen fortwirken. In Osterreich wurde der ideelle postmortale Personlichkeitsschutz, wie in
Abschnitt 2.2. bereits angesprochen, erst kirzlich auch ausdriicklich geregelt, wéhrend dessen
kommerziellen Aspekte auch hier weiterhin Richterinnenrecht sind.’? Fiir den Schutz der ideellen
Aspekte des Personlichkeitsschutzes nach dem Tod wurde in Osterreich eine Regelung als Schutz des
Andenkens der Hinterbliebenen (vor Verzerrungen des Lebensbilds der Person) gewdhlt, das die in
8 17a Abs 3 ABGB genannten nahen Angehdrigen einer Verstorbenen Zeit ihres Lebens geltend
machen kénnen und aus dem iVm 8§ 20 Abs 1 ABGB ein — hier interessierendes — Untersagungsrecht
folgt. Auch in Deutschland sind zur Geltendmachung der ideellen Bestandteile des postmortalen
Personlichkeitsrechts nach der Rsp die nahen Angehorigen berechtigt.

Der sog ,.geldwerte Bekanntheitsgrad”, also der Wert, der den Merkmalen von Prominenten flr
Produktwerbung oder ahnliches zukommen kann, wird hingegen nach hA in beiden genannten Landern
— zumindest flr eine gewisse Zeit'** — als Vermdgenswert an die Erbinnen einer Verstorbenen
vererbt.!?

Hier interessierende Unterlassungsanspriiche der jeweiligen Rechtsnachfolgerinnen (Erbinnen oder
nahe Angehdrige) — die freilich nicht unwahrscheinlich dieselben Personen sein kénnen — hinsichtlich
der Verwendung eines Merkmals einer Verstorbenen als Marke kdnnen dabei gegebenenfalls sowohl
aus den ideellen Aspekten des postmortalen Personlichkeitsrechts als auch aus dessen kommerziellen
Aspekten folgen, was jedoch noch naher zu untersuchen sein wird.

Ein aus der Bewahrung des Andenkens einer Verstorbenen folgendes Untersagungsrecht der
Angehorigen zum Schutz von deren ideellen Interessen konnte insofern zustehen, als sich die
Verstorbene zu Lebzeiten selbstbestimmt hatte aussuchen mdchten, ob und fur welches Unternehmen
sie ihre Merkmale als Produktkennzeichen zur Verfligung stellt.

Hinsichtlich der kommerziellen Bestandteile des postmortalen Persénlichkeitsrechts konnte es
wiederum die vermogenswerten Interessen der Erbinnen beeintréchtigen, wenn die Personenmerkmale
einer Verstorbenen durch jede Marktteilnehmerin zu Geld gemacht werden kdnnten, sie diese also etwa
nicht ausschlieBlich an eine Bestbieterin lizenzieren oder selbst vermarkten konnten. Ein
Unterlassungsanspruch erscheint zur Wahrung der geldwerten Interessen der Erbinnen also notwendig,
selbst wenn bei unautorisierter Nutzung von Personenmerkmalen, auch von Verstorbenen, ein
Anspruch auf eine fiktive Lizenzgebihr nach § 1041 ABGB bzw § 812 BGB durch die Rsp anerkannt
ist.126 Wahrend die einschlagigen Rechtsgrundlagen, auf die Geldanspriiche der Erbinnen im Fall der
unautorisierten Ausnutzung des Werbewerts einer beriihmten Personlichkeit zu stiitzen sind, also
sowohl in Osterreich als auch in Deutschland ausjudiziert sind, ist jedoch unklar, auf welche

123\/gl zB OGH 21. 6. 2010, 17 Ob 2/10h, Maria Treben.

124 |n Deutschland fir 10 Jahre, vgl BGH GRUR 2007, 168, kinski.klaus.de; in der Gsterreichischen Lit wird
diesbeziiglich in Analogie zum Urheberrecht eine Frist von 70 Jahren nach dem Tod angedacht, wofir auch
Anzeichen in der Jud des OGH bestehen, vgl Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdéglichkeiten und
Grenzen der umfassenden Vermarktung einer Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher
Sicht (2012) 147 ff, 153.

125 Hofmarcher, Personality-Merchandising: Maglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 154.

126 R1S-Justiz RS0019890; BGH GRUR 1979, 732, FuRballtor, Rz 1.2.
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Rechtsgrundlagen hier interessierende Unterlassungsanspriiche zu stiitzen wéren, die den Erbinnen bei
der Beeintrachtigung solcher bloB kommerziellen Interessen allfallig ebenfalls zukommen.?

Maoglicherweise wéren diesbeziglich die gleichen Rechtsgrundlagen anzudenken, auf die sich die nahen
Angehorigen nach dem Tod der Person im Fall der Verletzung ideeller Interessen fiir einen
Unterlassungsanspruch kraft oftmals ausdrticklicher gesetzlicher Anordnung stiitzen kodnnen. Dies
waren fir Osterreich die §8§ 43 ABGB, 78 UrhG (hinsichtlich der besonderen Personlichkeitsrechte des
Namensrechts und des Rechts am eigenen Bild) und 20 ABGB (fir durch das allgemeine
Personlichkeitsrecht geschiitzte sonstige Personenmerkmale), fiir Deutschland die 8§ 12 BGB, 22 und
23 KUG (fur jene besonderen Auspragungen) sowie Art 1 und 2 GG iVm 8§ 823 und 1004 BGB (fir
das allgemeine Personlichkeitsrecht).?® Dagegen, dass nicht nur die nahen Angehdrigen, sondern auch
die Erbinnen im Wege der Analogie auf diese Rechtsgrundlagen zuriickgreifen konnten, spréche, dass
etwa der Osterreichische OGH judiziert, dass § 78 UrhG zwar ,,ideelle und materielle Interessen
[schutzt], letztere aber nur dann, wenn durch die Verletzung ideeller Interessen auch materielle
Interessen beriihrt sind*.1?° Demgegen(iber sprechen Entscheidungspassagen desselben Hochstgerichts,
wonach der ,, ,geldwerte Bekanntheitsgrad® als vermogenswerter Bestandteil eines aus § 16 ABGB
ableitbaren Personlichkeitsrechts betrachtet werden konne, wiederum dafiir, dass von einem
einheitlichen Personlichkeitsrecht mit ideellen und kommerziellen Aspekten ausgegangen wird, und
dementsprechend auch Unterlassungsanspriiche wegen der Verletzung bloR der kommerziellen
Bestandteile des Rechts auf ein und dieselben Rechtsgrundlagen zu stitzen wéren, obwohl die
Inhaberschaft nach dem Tod einer Person anerkanntermalien auseinanderfallen kann.

Forschungsfrage 4.e. fragt nun einerseits danach, wer — wie beschrieben — diese
Unterlassungsanspriche aufgrund welcher Rechtsgrundlage als relative Schutzausschlussgriinde gegen
die Eintragung der Merkmale einer verstorbenen Person als Unionsmarke geltend machen kann und
andererseits fur wie lange diese Mdglichkeit besteht. Wie bereits unter Abschnitt 4.1. ausgefiihrt wurde,
wurde die Geltendmachung der kommerziellen Bestandteile des postmortalen Persénlichkeitsrechts
durch die Erbinnen in Deutschland in einer umstrittenen BGH-Entscheidung auf zehn Jahre begrenzt,
waéhrend die ideellen Bestandteile auch dort anerkanntermaBen weiter fortwirken konnen.'® In
Osterreich wurde nur im Hinblick auf die ideellen Bestandteile des postmortalen Personlichkeitsrechts
in § 17a Abs 3 ABGB eine ausdriickliche Regelung getroffen, in Bezug auf die kommerziellen Aspekte
ist deren Fortdauer nach dem Tod weiterhin unklar. Zweifelhaft ist auch, ob die fir die Berechtigung
hinsichtlich der vermdgenswerten Bestandteile des postmortalen Personlichkeitsrechts malgebliche
Erbinnenstellung nach dem jeweiligen Erbstatut, also uU auch nach dem Recht eines Drittstaats, oder
aber so zu beurteilen ware, wie es das Erbrecht der mitgliedstaatlichen Rechtsordnung, aus der der
relative Schutzausschlussgrund abgeleitet wird, vorsehen wirde. Im Jimi Hendrix-Fall und auch in
ahnlichen Verfahren die die Eintragung von Personenmerkmalen Michael Jacksons als Unionsmarken
zum Gegenstand hatten, kamen die BK des EUIPO jedenfalls jeweils zu dem Schluss, dass US-
amerikanisches Recht fiir die Erbinnenstellung maRgeblich sei.*3

Die Stellung als ,,Angehorige iSv § 17a Abs 3 ABGB (fiir Osterreich) bzw § 22 KUG (fiir Deutschland,
der nach der deutschen Rsp (ber das Recht am eigenen Bild hinaus verallgemeinerungsfahig ist), die
fur die Berechtigung zur Geltendmachung der ideellen Bestandteile des postmortalen
Personlichkeitsrechts notwendig ist, wird demgegeniiber alleine dem Personenkreis zukommen, der
unter die direkt in den angeflihrten Bestimmungen enthaltene Definition fallt. Anders als fir die

127 Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 188.

128 BGH NJW 1968, 1773, Mephisto; BGH NJW 2000, 2195, Marlene Dietrich, Rz I1.1.

129 OGH 7. 11. 2007, 6 Ob 57/06k, Ernst Happel-Briefmarke, Rz 2.

130 BGH GRUR 2007, 168, kinski.klaus.de, Rz 18; BGH NJW 1968, 1773, Mephisto, Rz I1.2. aE.

BLEUIPO, 4. BK, 24. 3. 2014, R 782/2012-4, Jimi Hendrix, Rz 20; EUIPO, 17. 7. 2013, R 878/2012-2, BILLIE
JEAN THIS IS IT, Rz 25; EUIPO, 17. 7. 2013, R 944/2012-2, BILLIE JEAN DANCE WALKING, Rz 25.
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Erbinnenstellung, wo entsprechendes in Betracht kommt, wird es also nicht darauf ankommen, wer
Angehdriger nach dem Personal- oder Erbstatut der Verstorbenen ist.

AuBerdem ist unter dem Dach von Forschungsfrage 4.e. in dieser Hinsicht auch noch fraglich, ob eine
Person (&hnlich zu gewillkirter Erbfolge) zu Lebzeiten eine Wahrnehmungsberechtigte fir die ideellen
Bestandteile des Personlichkeitsrechts nach ihrem Tod benennen kann, oder ob diese Aufgabe nach
osterreichischem und deutschem Recht jeweils zwingend den Angehdrigen zufallt**2 und
dementsprechend auch nur diese einen entsprechenden relativen Schutzausschluss vor dem EUIPO
geltend machen kdnnten.

Im Jimi Hendrix-Fall vor dem EUIPO ist zudem noch ein letzter wichtiger Punkt aufgekommen, der
zugleich Forschungsfrage 4.f. dieser Arbeit darstellt. Dies ist die Frage danach, ob die
merkmalsstiftende Person selbst oder allenfalls deren Rechtsnachfolgerinnen Bestandteile des
Personlichkeitsrechts mit der Wirkung konstitutiv oder translativ Uibertragen kénnen (im dortigen Fall
etwa vom Erben auf die antragstellende Experience Hendrix LLC), dass die Empféngerin als neue
,Inhaber[in]“ eines Kennzeichen- oder sonstigen Rechts iSv Art 8 Abs 4 oder 60 Abs 2 UMVO selbst
einen relativen Schutzausschlussgrund gegen eine unautorisierte Unionspersonenmarke(nanmeldung)
geltend machen kénnte. Als translative Ubertragung wird dabei eine Ubertragung des Rechts an sich
angesehen. Dies wird fur Personlichkeitsrechte aufgrund deren hdchstpersonlichen Charakters
weitgehend abgelehnt. Allenfalls erscheint mir nach Osterreichischem und deutschem Recht eine
Vollibertragung der vermdgenswerten Bestandteile des Personlichkeitsrechts durch die Erbinnen nach
dem Tod einer Prominenten mdglich, da eine Tote dadurch nicht mehr in ihrer Selbstbestimmung und
Handlungsfahigkeit eingeschrénkt werden konnte. Jedenfalls wird eine konstitutive bzw gebundene
Ubertragung iS einer Einrdaumung von Lizenzen nach dem Vorbild des Urheberrechts, wo das
,»Mutterrecht” ebenfalls uniibertragbar ist, in der Lit durchwegs auch fur Personlichkeitsrechte fur
maoglich gehalten.*® Diesbeziglich stellt sich die Folgefrage, ob eine Lizenznehmerin, der durch die
Merkmalstragerin oder deren Rechtsnachfolgerinnen eine Lizenz zur Verwertung eines
Personenmerkmals eingerdumt wurde, als ,,Inhaber[in]* eines relativen Schutzausschlussgrundes der
Eintragung einer dieses Merkmal enthaltenden Unionspersonenmarke aus eigenem Recht
widersprechen oder deren Nichtigkeit beantragen kénnte.

Fir einfache Lizenznehmerinnen von Marken, die nach Art 8 Abs 1 UMVO als relative
Schutzausschlussgriinde geltend gemacht wurden, hat das EUIPO das Kriterium der Inhaberschaft und
damit die Berechtigung zur Berufung auf jene Bestimmung verneint,®** wie bereits in Abschnitt 4.1.
erwéhnt wurde. Offen bleibt, ob anderes etwa in Bezug auf die Inhaberinnen von ausschlie3lichen
Lizenzen hinsichtlich einer Marke gelten wiirde.

Zumindest flr das Urheberrecht hat das EUIPO die Mdglichkeit der Geltendmachung eines relativen
Schutzausschlussgrundes durch die Inhaberinnen von exklusiven Werknutzungsbewilligungen wohl
dem Grunde nach bejaht.®*®> Auch Art 2 Abs 2 lit h und Art 12 Abs 2 lit b der DelVO**® zur UMVO

132 Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgiiter- und Personlichkeitsrechte durch das
Markenrecht? (2006) 183.

133 7B Gétting, Der Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (234); Unseld, Die Ubertragbarkeit von
Personlichkeitsrechten, GRUR 2011, 982 (986); Sosnitza, Die Konterfeimarke zwischen Kennzeichen- und
Persdnlichkeitsschutz, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fur Eike Ullmann (2006) 387
(405); Koos, Der Name als Immaterialgut, GRUR 2004, 808 (811); Forkel, Lizenzen an Personlichkeitsrechten
durch gebundene Rechtsubertragung, GRUR 1988, 491.

134Biischer/Kochendorfer in BeckOK UMV?® Art 8 Rz 341 (Stand: 15. 2. 2021) unter Verweis auf EUIPO, 4. BK,
30. 9. 2009, R 1547/2006-4, Powerball.

135 EUIPQ, 4. BK, 16. 5. 2012, R 1925/2011-4, Hello Kitty/Happy Angels, Rz 13-15; EUIPO, 1. BK, 9. 9. 2010,
R 1235/2009-1, Forma di fiore, Rz 34.

136 Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. Marz 2018 zur Erganzung der Verordnung
(EU) 2017/1001 des Europdischen Parlaments und des Rates Uber die Unionsmarke und zur Aufhebung der
Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430, ABI L 2018/104, 1.
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zufolge scheint die Berufung auf &ltere Rechte als relative Schutzausschlussgriinde durch
Lizenznehmerinnen zumindest uU mdglich. Diese Bestimmungen sprechen von Angaben hinsichtlich
der Befugnis einer Lizenznehmerin, ein entsprechendes &lteres Recht im Widerspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren geltend zu machen, die solche Personen bei der Einreichung eines Widerspruchs
oder Nichtigkeitsantrags nachweisen miissen.

Angesichts dessen, dass das EUIPO fir die Inhaberschaft an einem Recht iSv Art 8 Abs 4 oder Art 60
Abs 4 UMVO einen eigentumsahnlichen Charakter fordert, aufgrund dessen Dritte von der Nutzung
des jeweiligen Schutzobjekts ausgeschlossen werden konnen,'*" ist es wahrscheinlich, dass wenn dann
bloR Personen, denen hinsichtlich des jeweiligen Rechts eine exklusive Lizenz eingerdumt wurde, zur
Geltendmachung relativer Schutzausschlussgriinde berechtigt sind. Ob und unter welchen Umstédnden
die Verwertung von Personenmerkmalen aber generell oder beschrénkt auf bestimmte Sachbereiche
oder geographische Gebiete Giberhaupt ausschliellich einer Dritten tibertragen werden kann und ob dies
fur die Berechtigung der Lizenznehmerin, einen entsprechenden relativen Schutzausschlussgrund
gegenuber der unautorisierten Anmeldung oder Eintragung des lizenzierten Merkmals als Unionsmarke
aus eigenem Recht geltend zu machen, jeweils ausreicht, wird in der Dissertation zu untersuchen sein.

Als weitere Folgefrage ist zu kléren, ob sich eine Lizenznehmerin auf die Prioritat der Merkmalstragerin
berufen koénnte oder etwa auf das (spatere) Datum der Erteilung der Lizenz oder der eigenen
Benutzungsaufnahme  hinsichtlich  eines daran allfallig origindr entstandenen eigenen
Kennzeichenrechts abzustellen ware, insofern nur altere, also schon vor dem Anmeldezeitpunkt der
Marke bestehende, subjektive Rechte als relative Schutzausschlussgriinde erfolgreich gegen eine
Unionsmarke geltend gemacht werden kénnen.

4.12. Erlauterung zu Forschungsfrage 5.: Besonderheiten bei der rechtserhaltenden und
rechtsverletzenden Benutzung von (Unions-)Personenmarken

Die Forschungsfrage zu den relativen Schutzausschlussgriinden sind damit zwar abgeschlossen,
allerdings haben Frage 5. und ihre Unterfragen auch im Hinblick darauf eine Bedeutung. Denn
Besonderheiten, die im Hinblick auf das Vorliegen einer Verletzung von Personenmarken bestehen,
sind auch dann relevant, wenn eine einmal eingetragene Marke an einem Personenmerkmal einer
jungeren Unionsmarkeneintragung oder -anmeldung fur ein identisches oder verwechslungsfahiges
Zeichen nach Art 8 Abs 1 UMVO als relativer Schutzausschlussgrund entgegengehalten wird.

Auch Besonderheiten bei der rechtserhaltenden Benutzung sind dafiir insofern bedeutsam, als eine
spatere Anmelderin eines Personenmerkmals als Unionsmarke gegeniiber einem auf eine &ltere Marke
daran gestutzten Widerspruch oder Nichtigkeitsantrag die Einrede der Nichtbenutzung nach Art 47
Abs 2 UMVO einwenden kann.

Die Frage, ob eine jlngere Unionsmarke(nanmeldung) an einem Personenmerkmal ein im Hinblick
darauf bereits bestehendes alteres Kennzeichenrecht iSv Art 8 Abs 4 UMVO verletzen wiirde, insb ob
Zeichenahnlichkeit und Verwechslungsgefahr vorliegt, und ob ein solches Recht daher den fir einen
relativen Schutzausschlussgrund maRgeblichen Unterlassungsanspruch begriindet, wird ebenfalls
regelmalig parallel zum Vorliegen eines aus einer Markenverletzung folgenden
Unterlassungsanspruches zu beurteilen sein.

Jene Aspekte werden im Rahmen von Forschungsfrage 5. mitbeleuchtet werden. In erster Linie geht es
dabei aber nicht darum, ob aus einer einmal eingetragenen Unionsmarke an einem Personenmerkmal
jungeren Markeneintragungen diesbeziiglich erfolgreich entgegengetreten werden kann, sondern

137 vgl EUIPO, Prifungsrichtlinien fir Unionsmarken (2022) Teil C, Abschnitt 4, Rz 3.1.
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welche Benutzungen durch Dritte im Geschaftsverkehr aus einer solchen Personenmarke untersagt
werden kdnnen und wie solche Marken rechtserhaltend benutzt werden.

Einige Eigenheiten diesbezuglich werden jedoch, wie unter Abschnitt 3 dieses Exposés erldutert, auch
bereits im Rahmen vorangehender Kapitel der Dissertation behandelt. Das betrifft va Besonderheiten
bei der (rechtsverletzenden bzw rechtserhaltenden) kennzeichenméaBigen Benutzung von
Personenmarken. Wann eine solche vorliegt wird iW bereits im Rahmen der Forschungsfragen zu den
absoluten Schutzausschlussgriinden, insb Forschungsfragen 3.a. und b. mitbehandelt, da fur die
Beurteilung der (Nicht-)Verwirklichung jener Schutzausschlussgriinde regelmaRig eine Prognose Uber
die wahrscheinlichen Benutzungsarten anzustellen ist.}*® Die Forschungsfragen 5. und auch 6.
adressieren nun ihrerseits Punkte, die dort noch offenbleiben werden.

4.13. Erlauterung zu Forschungsfragen 5.a. und b.: Maligeblichkeit der Neutralisierungstheorie
in alle Richtungen sowie bei territorial begrenzter Bekanntheit einer Person?

Zunéchst besteht bei aus Personenmerkmalen gebildeten Marken, insb Namensmarken, im Hinblick
darauf, ob daraus die Benutzung als Herkunftshinweis verstandener &hnlicher Zeichen durch Dritte im
geschaftlichen Verkehr untersagt werden kann, die Besonderheit, dass der Personenmarke der jeweilige
Mensch als gedanklicher Inhalt zugeordnet wird, wenn dieser in der Offentlichkeit bekannt ist. Dadurch
kann nach der EuGH-Rsp bereits bei leichten Abweichungen des anderen Zeichens im Vergleich zur
Personenmarke eine Zeichendhnlichkeit, die auf phonetischer oder (schrift-)bildlicher Ebene bestehen
wiirde, unter Umstanden auf der semantischen Ebene neutralisiert werden. Da der (hierfir kritisierte)*®
EuGH also annimmt, dass in Folge einer solchen Neutralisierung bereits die ansonsten bestehende
Ahnlichkeit zweier Zeichen zu verneinen sei, geht er davon aus, dass in solchen Fillen keine
Gesamtbetrachtung der Verwechslungsgefahr mehr vorgenommen zu werden brauche, da eine
Markenverletzung bereits aus diesem Grund ausgeschlossen sei.*°

Eine Neutralisierung der Zeichenahnlichkeit aufgrund der einem Zeichen zugeordneten besonderen
Bedeutung ist grundsatzlich nicht auf Prominentenmarken beschrankt,*! fiir diese aber besonders
relevant, setzt sie doch voraus, dass das Zeichen eine ,,eindeutige, bestimmte Bedeutung hat, die die
maRgeblichen Verkehrskreise ohne Weiteres erfassen konnen“,'*? wie es fur die Namen von
Prominenten haufig der Fall sein wird.

Aufgrund einer Neutralisierung in Folge eines solchen eindeutigen semantischen Gehalts wurde durch
EuG und EuGH etwa eine Zeichenahnlichkeit zwischen den Zeichen ,,Picasso* und ,,Picaro®,'4?
,,Barbara Becker“ und ,,BECKER*“*  MESSI* und ,MASSI“*® sowie ,MILEY CYRUS* und
,,CYRUS“%6 jeweils verneint.

138 /gl EuGH C-541/18, #darferdas, ECLI:EU:C:2019:725, Rz 24 ff.

139 Vrielink/Torenbosch, The Neutralisation Doctrine in EU Trade Mark Law: A Plea for Its Abolishment, GRUR
Int 2023, 136.

140 EuGH C-328/18 P, Equivalenza, ECLI:ECLI:EU:C:2020:156, Rz 76.

141 Fink, Der begriffliche Zeichenvergleich im Gemeinschaftsmarkenrecht aus deutscher Perspektive, in
Bender/Schiilke/Winterfeldt (Hrsg), 50 Jahre Bundespatentgericht (2011) 791 (792 f); Steinbeck, Die Reichweite
der Neutralisierungslehre, WRP 2015, 404 (407) bezeichnet dariiber hinaus die Neutralisierung der Ahnlichkeit
auf begrifflicher Ebene als ,,enge Neutralisierungstheorie®, wiahrend die ,,weite Neutralisierungstheorie auch eine
Neutralisierung der Zeichendhnlichkeit durch eine bildliche Unéhnlichkeit beinhalte.

142 EuGH C-328/18 P, Equivalenza, ECLI:ECLI:EU:C:2020:156, Rz 75.

143 EuGH C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, Picasso/Picaro.

144 EuGH C-51/09 P, BECKER/Barbara Becker, ECLI:EU:C:2010:368, Rz 37.

145 EUGH C-449/18 P, MASSI/MESSI, ECLI:EU:C:2020:722, Rz 47 f.

146 EuG T-368/20, CYRUS/MILEY CYRUS, ECLI:EU:T:2021:372.
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Da der EuGH die ,,Neutralisierungstheorie«!4’ (abgesehen von der Rechtssache BECKER/Barbara
Becker) bisher nur im Hinblick auf Personennamen angewendet hat, die den Verkehrskreisen
unionsweit bekannt sind, ist zunéchst fraglich, in welcher Weise diese Doktrin im Rahmen der UMVO
in Fortfihrung dieser Rechtsprechung auf die Merkmale von Menschen anzuwenden waére, die etwa
bloR im deutschen Sprachraum beriihmt sind und denen daher nur die angesprochenen Verkehrskreise
in diesem raumlichen Gebiet eine ,,eindeutige, bestimmte Bedeutung® zuordnen, die sie ,,ohne Weiteres
erfassen konnen*.2® In solchen Féllen hétte ein nationales Unionsmarkengericht, das grundséatzlich zum
Erlass eines unionsweiten Unterlassungsurteil berechtigt ware, im Markenverletzungsverfahren wohl
in entsprechender Anwendung des EuGH-Urteils combit Software'* einen allfalligen Unterlassungstitel
auf das Gebiet jener MS einzuschranken, in denen eine phonetische und bildliche Ahnlichkeit eines
kollidierenden Zeichens mit einer Unionspersonenmarke nicht durch einen diesem Zeichen durch das
dortige Publikum zugeordneten, eindeutigen Bedeutungsgehalt neutralisiert wird. Gleiches misste auch
im Allgemeinen fur Wortzeichen wie ,,Fahrrad” oder ,,Ofen” gelten (die fiir andere als die dadurch
natlrlich bezeichneten Produkte als Marken eingetragen werden), die nur in der Sprache eines oder
einiger weniger MS einen klaren Sinngehalt aufweisen und fir die Verkehrskreise in anderssprachigen
Gebieten als Phantasiezeichen anmuten.

In einem auf eine altere Personenmarke gestiitzten Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren
gegenuber einer klanglich und bildlich dhnlichen, in semantischer Hinsicht allerdings blof? in dem
Gebiet, in dem die Merkmalsstifterin Bekanntheit genief3t, undhnlichen jingeren Marke(nanmeldung)
durfte die Neutralisierungstheorie jedoch insgesamt nicht zur Anwendung kommen, da diesbeziiglich
wohl Zeichenédhnlichkeit (und in weiterer Folge Verwechslungsgefahr) in einem Teil der Union
ausreicht (vgl Art 8 Abs 2 lit b UMVO: ,,[wenn] fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in
dem Gebiet besteht, in dem die dltere Marke Schutz genief3t).

Ahnliches diirfe auch jeweils im Hinblick auf die ,andere Richtung® gelten, dh wenn das
Personenmerkmal, dem nur in einem Teil der Union der entsprechende Mensch als eindeutiger
Bedeutungsgehalt zugeordnet wird, da dieser (nur) dort bekannt ist, mit einer alteren Unionsmarke
kollidiert, die diesem Personenmerkmal wiederum visuell und phonetisch &hnlich ist. Im
Verletzungsverfahren wére eine Markenverletzung in solchen Fallen wohl (nur) in den Gebieten, in
denen die bildliche und klangliche Ahnlichkeit durch den Bedeutungsgehalt als Hinweis auf den dort
berihmten  Menschen  neutralisiert ~ wird, auszuschlieBen und ein  markenrechtlicher
Unterlassungsanspruch wiederum entsprechend zu begrenzen. Fir die erfolgreiche Geltendmachung
einer in visueller und phonetischer Hinsicht &hnlichen d&lteren Marke gegen eine jlingere
Personenmarke(nanmeldung) im Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, misste es im Hinblick auf
das Vorliegen von Zeichenahnlichkeit bereits ausreichen, wenn der merkmalsstiftende Mensch in einem
Teil der Union unbekannt ist und die Ahnlichkeit dort daher nicht auf semantischer Ebene neutralisiert
werden wirde.

Fraglich ist in Bezug auf die Neutralisierungstheorie aber dennoch im Allgemeinen (also sowohl bei
unionsweiter als auch bei territorial begrenzter Bekanntheit einer Person), ob es nach der
Entscheidungspraxis einen Unterschied macht, bzw ob es nach der Lage des Rechts einen Unterschied
machen sollte, ob die Prominente oder allenfalls ein mit ihr wirtschaftlich verbundenes Unternehmen
die Inhaberin einer Marke ist, aufgrund der die Verwendung eines auf phonetischer und visueller Ebene
ahnlichen jungeren Zeichens im Geschéftsverkehr beanstandet oder dessen Eintragung als Marke zu
verhindern versucht wird, oder ob es sich umgekehrt darstellt und einem dem Personenmerkmal auBer
in semantischer Hinsicht dhnlichen Zeichen das friihere Prioritdtsdatum zukommt. Dies erscheint insh

147 Diesen Begriff wahlt etwa GA Saugmandsgaard @e in SchlA C-328/18 P, Equivalenza, ECLI:EU:C:2019:974,
Rz 59 (,,théorie de la neutralisation®).

148 gl Felchner, Sei kein FROSCH — Machen Marken mit eindeutigem Sinngehalt ,,apetito®“? MarkenR 2006,
253 (259), der Otto Waalkes als Beispiel nennt.

149 EUGH C-223/15, combit Software, ECLI:EU:C:2016:719.
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in Situationen zweifelhaft, in denen das eine Zeichen blol} aus dem Nachnamen einer Prominenten
besteht, bzw aus einem Wort, dass auch den Nachnamen einer Prominenten darstellt und das (nicht)
kollidierende Zeichen aus dem Vor- und Nachnamen dieser Prominenten gebildet ist. Konkret in Bezug
auf eines der Unionsgerichtsverfahren diesbeziiglich gefragt: Die Marke ,,CYRUS* konnte der
Anmeldung von "MILEY CYRUS* als Unionsmarke nach Mal’gabe der Neutralisierungstheorie nicht
erfolgreich entgegengehalten werden, aber hitte umgekehrt die Eintragung der Unionsmarke ,,CYRUS*
verhindert werden konnen, wenn ,,MILEY CYRUS* die bessere Prioritdt zugekommen ware und wenn
ja, was wéren dann die Konsequenzen hinsichtlich der Angemessenheit der Anwendung der
Neutralisierungstheorie in der erstgenannten Situation?

Einerseits wirde einer solche Ungleichbehandlung diskriminierend erscheinen. Andererseits konnte
einer aus dem Vor- und Nachnamen einer Prominenten gebildeten Marke — auch wenn die Bekanntheit
der Person an sich nicht mit der fur einen erweiterten Markenschutz erforderlichen Bekanntheit einer
entsprechenden Marke gleichzusetzen ist™® — unter Umstanden von Haus aus eine erhohte
Unterscheidungs- bzw Kennzeichnungskraft!™>! zukommen,*®2 wobei Marken mit erworbener oder
bereits urspriinglich bestehender hoher Unterscheidungskraft nach der Rsp des EuGH einen
,,umfassenderen Schutz als Marken [genieBen], deren Kennzeichnungskraft geringer ist,*%® sodass eine
Andersbehandlung sachlich gerechtfertigt sein kdnnte.

4.14. Erlauterung zu Forschungsfrage 5.c.. Uber- bzw unterdurchschnittliche
Unterscheidungskraft von Personenmarken

Hinsichtlich der Frage, ob und unter welchen Umstanden Personenmarken von Haus aus eine erhohte
Unterscheidungskraft zukommt (die dem EuGH zufolge allerdings nicht bereits im Rahmen der
Zeichenahnlichkeit, sondern erst bei der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr zu
berticksichtigen ist),’>* dh eine gesteigerte Eignung, auf eine Produktherkunft aus einem bestimmten
Unternehmen hinzuweisen, besteht in der Rsp und Lit Uneinigkeit.™®® Nach Auffassung des EUGH ist
eine erhohte origindre Kennzeichnungskraft einer Personenmarke auBerhalb des bisherigen
Tatigkeitsbereichs einer Prominenten zu verneinen.*® BloR insoweit kann diese Frage also als geklart
angesehen werden. Zweifel bestehen jedoch weiterhin hinsichtlich des Grades an Unterscheidungskraft
von Personenmarken, die fur Produktklassen eingetragen werden, die dem bisherigen Tétigkeitsfeld
einer Berlihmtheit sehr wohl nahestehen (zB der Name oder das Portrait einer Starkochin fiir die
Verabreichung von Speisen, fur diese Speisen selbst oder etwa flir Kochbiicher).

10 Kur, Gemeinfreiheit und Markenschutz: Bemerkungen zur Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs im
,»Vigeland“-Fall, GRUR 2017, 1082 (1086); Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011) 83.

151 Diese Begriffe werden in der Folge — wie auch vom EuGH (jedoch anders als zT in der deutschen Lit) —
synonym gebraucht.

152 BPatG 29. 4. 1998, 29 W (pat) 81/98, BeckRS 1998, 4591, Michael Schumacher-Portraitfoto, Rz 16; BPatG
3. 4. 2000, 30 W (pat) 247/97, BeckRS 2009, 24790, Franc Marc, Rz 17; EUIPO, 4. BK, 16. 11. 2017,
R 2063/2016-4, Maartje Verhoef, Rz 37; OGH 5. 6. 2020, 4 Ob 27/20d, Book of Ra/Book of Dead, Rz 3.1.4. zu
(4) (obiter dictum); Lange, Grenzen des Ausschlusses der Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt im
Anschluss an die Picasso-Entscheidung des EuGH, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fur
Eike Ullmann (2006) 269 (279); aA EuGH C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, Picasso/Picaro, Rz 32; vgl dazu
auch GauR WRP 2005, 570 (576) insofern widersprichlich, als er erhhte Kennzeichnungskraft zunéchst verneint
und dann doch wieder bejaht (bei Fn 79).

158 EuGH C-342/97, Lloyd, ECLI:ECLI:EU:C:1999:323, Rz 20.

154 EuGH C-328/18 P, Equivalenza, ECLI:ECLI:EU:C:2020:156, Rz 76.

155 Vgl bereits Fn 152.

1% EuGH C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, Picasso/Picaro, Rz 32; Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann (Hrsg),
Markengesetz: Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (2023) § 14 Rz 648.
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Waéhrend sich aus der Rsp des EuGH blol? ergibt, dass im Allgemeinen die Originalitit eines Zeichens
iS des Vorliegens von ,,verfremdende[r] Phantasie“'®” sowie allfdllige beschreibende Elemente, die
dieses aufweist,'*® zu erhohter bzw verringerter originarer Unterscheidungskraft einer Marke fihren,
erscheint es konkret fur Personenmarken, die fur den bisherigen Tatigkeitsbereich einer Prominenten
eingetragen werden, lohnenswert die These zu untersuchen, ob diesbezuglich nicht eine bereits vor der
Eintragung der Marke, etwa als Benutzungsmarke oder Unternehmensbezeichnung erworbene erhéhte
Unterscheidungskraft — gleichsam  fortgefiihrt werden kann.’® Eine solche gesteigerte
Kennzeichnungskraft konnte dann fiir die neu eingetragene Marke als ,,originir* bezeichnet werden,
die Voraussetzungen hierfur wirden sich jedoch nach den Faktoren richten, die nach der EuUGH-Rsp fur
die nachtragliche Erhohung der Unterscheidungskraft einer Marke maRgeblich sind, wobei
diesbezuglich darauf abzustellen ware, ob die relevante Vorbenutzung (dh die Benutzung vor der
Markeneintragung) diesen genlgt. Unter diesen Faktoren kdnnen etwa der von der Marke gehaltene
Marktanteil, die Intensitit, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung, der
Werbeaufwand des Unternehmens fuir die Marke und der Teil der Verkehrskreise, dem diese bekannt
ist genannt werden. €

Eine bloR unterdurchschnittliche origindre Kennzeichnungskraft soll Onken zufolge demgegeniber aus
Allerweltsnamen ,,wie ,Schmidt‘, ,Meyer* oder ,Miiller** gebildeten Marken zukommen,®* auch wenn
der EuGH einer géanzlich fehlenden Unterscheidungskraft — und somit fehlenden Eintragungsfahigkeit
— solcher Namen als Marken, bloB aufgrund von deren Haufigkeit eine Absage erteilt hat.'%? Diese
Kennzeichnungsschwache soll sich Onken zufolge aus deren geringen Originalitat ergeben, insofern
sich dem Publikum geldufige Namen im Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt weniger leicht
einpragen wiirden als ausgefallene Namen.!%® Folgte man dieser Ansicht ware konkret im Kontext von
Unionsmarken jedoch zu berticksichtigen, dass die origindare Unterscheidungskraft solcher Marken
dementsprechend fur verschiedene MS unterschiedlich zu beurteilen ware, je nachdem ob der Name im
jeweiligen MS hé&ufig vorkommt oder nicht.

Ebenfalls lediglich schwache origindre Unterscheidungskraft kénnte den Namen und sonstigen
Merkmalen bereits lange verstorbener historischer Persénlichkeiten als Marken zuzuerkennen sein, wie
es etwa das OLG Dresden fiir die Wortmarke ,,Johann Sebastian Bach* festgestellt hat. Auch solche
Zeichen seien demnach wenig originell und das Publikum wiirde eher nicht davon ausgehen, dass so
gekennzeichnete Produkte einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen seien.%*

Wie bereits angemerkt ist der Grad der origindren sowie der im Laufe der Zeit verdnderten
Unterscheidungskraft einer Marke nach einhelliger Auffassung einer der Faktoren, der im Rahmen der
Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei kollidierenden Zeichen zu beriicksichtigen
ist.1®> Bei einer hoheren Kennzeichnungskraft einer Marke reicht fiir die Feststellung einer
Markenverletzung daher bereits eine geringere Ahnlichkeit der Zeichen oder der Waren- und

157 EuGH C-251/95, SABEL/Puma, ECLI:ECLI:EU:C:1997:5208, Rz 25 e contrario.

158 EuGH C-705/17, Hansson, ECLI:ECLI:EU:C:2019:481, Rz 50.

159 Ahnlich Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann (Hrsg), Markengesetz: Gesetz (iber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen* (2023) § 14 Rz 647; Bischer, Bekannte Zeichen — Kennzeichnungskraft und
Schutzumfang, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fiir Eike Ullmann (2006) 129 (135 f).
160 \/gl EuGH C-342/97, Lloyd, ECLI:ECLI:EU:C:1999:323, Rz 23.

161 Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011) 99; ahnlich EuGH C-51/09 P, BECKER/Barbara
Becker, ECLI:EU:C:2010:368, Rz 36.

162 FuGH C-404/02, Nichols, ECLI:ECLI:EU:C:2004:538.

163 Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011) 99.

164 OLG Dresden, Johann Sebastian Bach NJW 2001, 615.

165 Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011) 76 mwN; EuGH C-328/18 P, Equivalenza,
ECLI:ECLI:EU:C:2020:156; fur nachtraglich erworbene erhéhte Unterscheidungskraft vgl auch Erwgr 16
MarkenRL: ,,0b [Verwechslungsgefahr] vorliegt, hingt von einer Vielzahl von Umsténden ab, insbesondere dem
Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, ...
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Dienstleistungen aus. Umgekehrt missen fur das Vorliegen einer Markenverletzung bei einer duf3erst
schwachen Unterscheidungskraft der Klagemarke die Zeichen sowie die Waren- und Dienstleistungen
fiir das Vorliegen einer Markenverletzung beinahe ident sein.

Kl&rungsbedurftig ist jedoch die Grundlage fiir diese Annahme, denn hierbei spalten sich die
Meinungen in einen normativen und einen empirischen Begriindungsansatz.'®® Nach der normativen
Auffassung sei eine hdhere Gefahr von Verwechslungen bei einer erhéhten Unterscheidungskraft einer
Marke eine reine Legalfiktion. Tatsachlich wirden bei kennzeichnungskraftigeren und daher besser im
Gedachtnis  behaltenen  Zeichen  bereits  kleinere ~ Abweichungen auffallen,  wéhrend
unterscheidungsschwache, zB wenig originelle Marken oder solche, die beschreibende Elemente
enthalten, tatsachlich eher verwechselt werden wirden. Zumindest ein im Rahmen der
Verwechslungsgefahr  gleichsam  kontrafaktisch, zu berucksichtigender erworbener hoher
Kennzeichnungsgrad sei vielmehr Ausdruck der Honorierung gelungener Marketingmanahmen und
damit verbundener Investitionen auf rein normativer Grundlage, wie sie auch im erweiterten Schutz,
den bekannte Marken nach Art 9 Abs 2 lit c UMVO bzw Art 10 Abs 2 lit ¢ MarkenRL genieRRen, zum
Ausdruck komme. ¢

Nach dem empirischen Ansatz wird eine bei besonders unterscheidungskréftigen Marken umso eher
vorliegende Verwechslungsgefahr demgegeniiber damit begriindet, dass der Verkehr sich, wiederum
insb im Fall einer erworbenen erhéhten Kennzeichnungskraft, umso eher an die Marke erinnere und
diese in anderen, wenn auch deutlicher abweichenden Zeichen wiedererkenne oder zumindest von einer
wirtschaftlichen Verbindung iS einer Verwechslungsgefahr iwS ausgehe.’®® Konkret fir
Personenmarken kommt mE zB bei einem Konflikt zwischen dem als Marke eingetragenen Vor- und
Nachnamen und dem Nachnamen in Alleinstellung auch eine tatséchliche mittelbare
Verwechslungsgefahr in dem Sinn in Betracht, dass das Publikum von einer Marke aus derselben
Markenfamilie ausgehen konnte.6°

Wéhrend beide Auffassungen etwas fiir sich haben, scheint der EuGH eher der empirischen Begriindung
zugeneigt,'’® und urteilte etwa, dass die Faktoren, die im Rahmen der Gesamtbetrachtung der
Verwechslungsgefahr zu bertcksichtigen sind (Unterscheidungskraft, Aufmerksamkeitsgrad des
Publikums sowie Zeichen- und Produktdhnlichkeit), ,,in einer Wechselbeziehung stehen und diese
Wechselbeziehung ... dazu fiihren soll, dass die gesamte Beurteilung so weit wie moglich mit der
tatsachlichen Wahrnehmung der maRgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht wird“
(Hervorhebung nur hier).*"

166 Biischer, Bekannte Zeichen — Kennzeichnungskraft und Schutzumfang, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein
(Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann (2006) 129 (141 ff).

167 Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken (2011) 81 ff.

168 Biischer, Bekannte Zeichen — Kennzeichnungskraft und Schutzumfang, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein
(Hrsg), Festschrift fur Eike Ullmann (2006) 129 (141 f); Lange, Grenzen des Ausschlusses der
Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt im Anschluss an die Picasso-Entscheidung des EuGH, in
Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann (2006) 269 (280).

169 Ahnlich Lange, Grenzen des Ausschlusses der Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt im Anschluss an
die Picasso-Entscheidung des EuGH, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann
(2006) 269 (282). Né&her zum Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr
Cizek/Guggenbichler/Hofmarcher/Mayer/Plasser/Schumacher in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz:
Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz® (2020) § 10 MSchG Rz 383 f, Rz 518.

170 S0 auch Biischer, Bekannte Zeichen — Kennzeichnungskraft und Schutzumfang, in Ahrens/Bornkamm/Kunz-
Hallstein (Hrsg), Festschrift fir Eike Ullmann (2006) 129 (142).

171 EuGH C-705/17, Hansson, ECLI:ECLI:EU:C:2019:481, Rz 49.
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4.15. Erlauterung zu Forschungsfrage 5.d.: Verhéltnis zwischen Neutralisierungstheorie und
gesteigerter Unterscheidungskraft

Wenn auch die verschiedenen Begrindungsansitze daflr, dass eine (berdurchschnittliche bzw
gesteigerte Unterscheidungskraft in Markenrechtsstreitigkeiten zu einem wahrscheinlicheren Vorliegen
von Verwechslungsgefahr fiihrt, im Rahmen der Dissertation noch genauer untersucht werden sollen,
steht fest, dass zumindest das Zutreffen dieses Ergebnisses in Rsp und Lit beinahe einhellig
angenommen wird.1"2

Allerdings bleibt nach der vom EuGH vertretenen Ausformung der Neutralisierungstheorie, wonach
zumindest bei aus den Namen von in der gesamten Union bekannten Person gebildeten Marken bereits
die Zeichenahnlichkeit mit jlingeren Zeichen, selbst bei bloR geringfugigen Abweichungen, auf der
Bedeutungsebene neutralisiert werde, kein Raum fir die Bertcksichtigung einer (origindren oder
erworbenen) Uberdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft solcher Marken. SchlieBlich ist eine
Verwechslungsgefahr, im Rahmen der Beurteilung derselben eine solche zu bertcksichtigen ware, bei
absoluter Zeichenunahnlichekt Gberhaupt nicht mehr zu prifen.

Dies steht insb!® im Widerspruch zur auch vom EuGH selbst vertretenen Annahme, dass Marken mit
uberdurchschnittlicher Unterscheidungskraft einen umfassenderen Schutz genieRen sollen und letztlich
auch mit dem in Art 9 Abs 2 lit c UMVO bzw 10 Abs 2 lit ¢ MarkenRL verkorperten Gedanken, dass
erfolgreiche Marketingmanahmen und der damit verbundene wirtschaftliche Aufwand letztendlich mit
dem erweiterten Schutz, den bekannte Marken genieRen, honoriert werden soll (der im Ubrigen auch
fir den normativen Begrindungsansatz einer erhéhten Verwechslungsgefahr bei gesteigerter
Unterscheidungskraft herangezogen wird).* Denn auch fiir den Bekanntheitsschutz einer Marke ist
Zeichenahnlichkeit mit einem Eingriffszeichen (wenn auch keine Produktahnlichkeit oder
Verwechslungsgefahr gefordert ist) eine Grundvoraussetzung.t”® Wird eine unionsweite Beriihmtheit
der Merkmalsstifterin fiir eine Personenmarke aber nun mit dem EuGH damit ,,bestraft*,'’® dass sowohl
fiir den Verwechslungsschutz als auch bei allféllig bestehendem Bekanntheitsschutz die Verletzung
einer Unionspersonenmarke nur dann in Betracht kommt, wenn das Eingriffszeichen beinahe ident mit
der Personenmarke ist (oder zumindest den gleichen Bedeutungsinhalt hat, wie zB das Bildnis im
Verhéltnis zum Namen einer Prominenten),}”” wird solchen Marken im Vergleich zu Marken, die
keinen eindeutigen Bedeutungsgehalt aufweisen, de facto die Mdglichkeit genommen, durch Werbung,
intensive Benutzung, etc einen erweiterten Schutzumfang aufzubauen, bzw sowohl der Verwechslungs-
als auch ein allfallig erlangter Bekanntheitsschutz de facto stets (beinahe) auf Falle der Doppelidentitat
beschrankt. So kdnnte nach diesem Versténdnis der Neutralisierungstheorie etwa die Marke ,,Picasso®,
die Citroén seit 1999 fiir verschiedene Automodelle verwendet, nach durchgehender Benutzung auch
im Jahr 2023 — und unabhéangig von einer in diesem Zeitraum allfallig gestarkten Unterscheidungskraft
oder gar erworbenen Bekanntheit der Marke — einer Marke ,,Picaro®, ebenfalls fiir Kraftfahrzeuge, nach
wie vor!”® nicht entgegengehalten werden, mdglicherweise nicht einmal einer Marke ,,Pitasso®,}”® da

172 y/gl die in Fn 164 angefiihrten Nachweise. Anders jedoch zB EUIPO, 3. BK, 18. 3. 2002, R 0247/2001-3,
Picasso/Picaro, Rz 20.

173 Fir weitere Kritikpunkte vgl Vrielink/Torenbosch, The Neutralisation Doctrine in EU Trade Mark Law: A Plea
for Its Abolishment, GRUR Int 2023, 136 (138 f).

174 Vgl zu Letzterem Abschnitt 4.14 dieses Exposés.

175 Vgl dazu auch Vrielink/Torenbosch, The Neutralisation Doctrine in EU Trade Mark Law: A Plea for Its
Abolishment, GRUR Int 2023, 136 (139 f).

176 Felchner, Sei kein FROSCH — Machen Marken mit eindeutigem Sinngehalt ,,apetito? MarkenR 2006, 253
(258).

177\/gl dazu noch Abschnitt 4.16 dieses Exposeés.

178 \/gl EUGH C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, Picasso/Picaro.

179 /gl BPatG 19. 3. 2003, 26 W (pat) 149/02, BeckRS 2009, 221, Pitasso.
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diesbeziiglich bereits die Zeichen&hnlichkeit verneint werden midisste. Dies erscheint inkoharent und
diskriminierend.

Es sind daher im Rahmen der Dissertation alternative, in der Lit vertretene Auslegungsvarianten der
maligeblichen Regelungen auf eine bessere Vereinbarkeit insb mit den Zielen und Funktionen des
Markenrechts zu tberprifen. Diese reichen von einer MaRgeblichkeit der Neutralisierungstheorie nur
im Rahmen des Verwechslungs-, nicht aber des Bekanntheitsschutzes® bis zu einer Priifung der
Neutralisierungstheorie erst im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr statt bereits
bei der Zeichendhnlichkeit!® bzw konkret unter dem Aspekt der Unterscheidungskraft (in dem Sinne,
dass ein neutralisierender Sinngehalt die im Rahmen der Verweschlungsgefahr zu beriicksichtigende
origindre Kennzeichnungskraft zunachst schwéche, diese aber durch erworbene Unterscheidungskraft
gleichsam wiederaufgebaut werden kénne).18?

4.16. Erlauterung zu Forschungsfrage 5.e. und f.: Motivschutz und Uberkreuzverwechslungen

Wie auch fur die Neutralisierungstheorie ist auch fiir die Forschungsfragen 5.e. und f., ob abweichende
Benutzungsformen einer eingetragenen Personenmarke (zB die Verwendung eines anderen Bilds oder
sogar des Namens eines Menschen anstelle einer eingetragenen Portraitmarke) jeweils rechtserhaltend
oder — falls sie durch Dritte vorgenommen werden — rechtsverletzend sind, relevant, dass die jeweilige
Person (zumindest im Fall ihrer unionsweiten Bekanntheit) den Bedeutungsgehalt des als Marke
angemeldeten, personengepréagten Zeichens darstellt. Denn insb wenn sich verschiedene Zeichenarten,
etwa ein Wort- und ein Bildzeichen, gegenlberstehen, ist hinsichtlich der Frage der Markenverletzung
eine Zeichenéhnlichkeit in visueller oder phonetischer Hinsicht ohnehin ausgeschlossen und es kommt
bloR eine Ahnlichkeit nach der den Zeichen zugeordneten Bedeutung in Betracht.'83

In der Lit wird unter Berufung auf einen dem Markenrecht demnach fremden Motivschutz regelmaRig
ausgefihrt, dass eine solche reine begriffliche Ahnlichkeit, also etwa wenn dem Schriftzug ,,Jimi
Hendrix*“ und einer Fotografie desselben jeweils die Person dieses verstorbenen Musikers als
Bedeutungsinhalt zugeordnet wiirde, fir das VVorliegen einer Zeichenahnlichkeit nicht ausreiche und es
zusatzlich phonetischer oder visueller Ahnlichkeiten bediirfe.!® Dies lauft freilich auf die generelle
Ablehnung eines zeichenformubergreifenden Schutzes von Personenmarken hinaus, der anderswo unter
dem Gesichtspunkt der sog Uberkreuzverwechslung demgegeniiber sehr wohl fiir méglich gehalten
wird. 18

Diesbezuglich wird das Phantom des fehlenden Motivschutzes von den Judikaturlinien zur
Uberkreuzverwechslung abzugrenzen sein, wonach eine solche etwa zwischen Wort- und Bildzeichen
moglich ist, wenn das Wort den ,,ungezwungenen natiirlichen Ausdruck fiir die in der Bildmarke
enthaltene Darstellung ist“.!8® Damit im engen Zusammenhang stehend stellt sich die Frage, ob die

180 Vrielink/Torenbosch, The Neutralisation Doctrine in EU Trade Mark Law: A Plea for Its Abolishment, GRUR
Int 2023, 136 (140).

181 5chlA C-328/18 P, Equivalenza, ECLI:EU:C:2019:974, Rz 66 ff.

182 yrielink/Torenbosch, The Neutralisation Doctrine in EU Trade Mark Law: A Plea for Its Abolishment, GRUR
Int 2023, 136 (140); Felchner, Sei kein FROSCH — Machen Marken mit eindeutigem Sinngehalt ,apetito*?
MarkenR 2006, 253 (258 f).

183 Sosnitza, Die markenformiibergreifende Ahnlichkeit, MarkenR 2016, 1 (2).

184 Hofmarcher, Personality-Merchandising: Mdglichkeiten und Grenzen der umfassenden Vermarktung einer
Person aus personlichkeits-, marken- und lauterkeitsrechtlicher Sicht (2012) 237; von Bassewitz, Prominenz® und
Celebrity™ (2008) 234.

185 GauR, "Human Brands" - Markenschutz fiir Name, Bildnis, Signatur und Stimme einer Person, WRP 2005,
570 (576); Sosnitza, Die Konterfeimarke zwischen Kennzeichen- und Persdnlichkeitsschutz, in
Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein (Hrsg), Festschrift fur Eike Ullmann (2006) 387 (397).

186 BGH GRUR 1999, 990, 991, Schluissel; OGH 8. 4. 1994, 4 Ob 13/94, Ritter; vgl zu dieser Problemstellung im
Allgemeinen ausfuhrlich Biedermann, Markenrechtlicher Motivschutz (2019).
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Benutzung einer anderen Zeichenform als der eingetragenen durch die Personenmarkeninhaberin selbst,
also etwa wiederum des Namens der merkmalsstiftenden Person anstelle einer eingetragenen
Portraitmarke, rechtserhaltend sein kann.

Allenfalls wird fiir die Frage, ob der Schutzumfang von Personenmarken tiber die konkret angemeldete
Zeichenart hinausgeht, auch relevant sein, dass solche Marken allenfalls an Dritte weiterveraufRert
werden kénnen und die merkmalsstiftende Person bei einem allzu weiten Schutzumfang in ihrem
zukunftigen Auftreten im Geschaftsverkehr erheblich behindert ware, insofern sie dann die erfolgreiche
Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadenersatzanspriichen durch eine neue Markeninhaberin
gegen sie selbst zu befiirchten hatte.

4.17. Erlauterung zu Forschungsfrage 6.: Bedeutung der Schrankentatbestande des Art 14
UMVO in Bezug auf Personenmarken

Auch Forschungsfrage 6. bezieht sich auf den Schutzumfang von Personenmarken, ihrerseits konkret
auf die Schutzschranken nach Art 14 UMVO, wonach eine Unionsmarke nicht das Recht gewahrt, es
Dritten zu verbieten ua ihren eigenen Namen oder beschreibende Angaben oder Angaben ohne
Unterscheidungskraft in lauterer Weise im geschaftlichen Verkehr zu benutzen.

Einige der Konstellationen, in der diese Schrankenbestimmung Anwendung finden und einen ansonsten
bestehenden Unterlassungsanspruch der Markeninhaberin gegenuber Dritten ausschlieen kann,
werden wiederum bereits im Kontext der Forschungsfragen 3.a. und b. mitbehandelt werden, die die
absoluten  Schutzausschlussgrinde  der  beschreibenden  Wirkung oder die fehlende
Unterscheidungskraft eines Zeichens fir die beanspruchten Produktklassen betreffen, bei deren
Vorliegen der Markenschutz vollstdndig ausgeschlossen ist. Eine dort bereits mitbehandelte, unter den
Schrankentatbestand fallende beschreibende Benutzung eines als Unionsmarke eingetragenen
Personenmerkmals iSv Art 14 Abs 1 lit b wiirde ihrerseits etwa vorliegen, wenn zB der Bild oder der
Name der jeweiligen Person auf einem Medientréger (zB einem Buch) angebracht werden wirde, der
eine Biographie derselben enthélt.

Wahrend  ungeachtet  einer  Markeneintragung  zuldssige  beschreibende  oder  nicht
unterscheidungskraftige Benutzungsformen konkret in Bezug auf Personenmarken also bereits im
Rahmen der Forschungsfragen 3.a. und b. vorweggenommen werden, wird an dieser Stelle der
Dissertation insb noch die Bedeutung des Schrankentatbestandes hinsichtlich der Verwendung des
eigenen Namens trotz einer entsprechenden gleichen oder &hnlichen Markeneintragung zu behandeln
sein (Art 14 Abs 1 lit a UMVO). Einen relativen Schutzausschlussgrund begriinden schlieBlich nur
altere Namensrechte, wobei es im Rahmen von Forschungsfrage 4.b. zu untersuchen sein wird, ob die
erforderliche Prioritdt sich auf die Entstehung des Namensrechts an sich oder den
Unterlassungsanspruch hinsichtlich einer Benutzung desselben als Marke bezieht (vgl dazu Abschnitt
4.9).

Die Benutzung des Namens einer natirlichen Person zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen kann jedoch nach dem Schrankentatbestand auch dann zuldssig sein, wenn dieser
junger ist als eine damit kollidierende Marke, soweit dies iSv Art 14 Abs 2 ,den anstindigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Im Rahmen von Forschungsfrage 6. soll also insh
erdrtert werden, unter welchen Umstdnden so etwas ungeachtet einer entgegenstehenden &lteren
Markeneintragung der Fall ist. In Betracht kommt eine zuldssige, auch markenmaRige
Namensverwendung etwa, ,,wenn ein Namenstrager besondere persénliche schopferische Leistungen
mit ... engem Bezug zu bestimmten Waren erbracht hat ... [und ein schutzwiirdiges Bediirfnis danach
hat] seinen durch besondere Leistungen auf einem bestimmten Gebiet sehr bekannt gewordenen Namen
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auch zur Kennzeichnung ... von ihm auf dem speziellen Gebiet geschaffenen Waren zu verwenden®, '8’

zB bei Modedesignerinnen.

Zudem soll im Rahmen von Forschungsfrage 6. auch auf die sog Céline-Doktrin des EuGH eingegangen
werden, wonach die rein firmen- bzw namensmaliige Benutzung eines Zeichens zumindest aus Marken,
die keinen erweiterten Bekanntheitsschutz genieflen, schon mangels Erfullung der fir eine
Markenverletzung erforderlichen Benutzung ,,fiir Waren oder Dienstleistungen*!®® nicht untersagt
werden kann,8

4.18. Erlauterung zu Forschungsfragen 7. bis 10.: (Weiter-)Ubertragung von
Unionspersonenmarken oder daran bestehender Lizenzen ohne das Einverstdndnis der
merkmalsstiftenden Person

Der letzte Teil der Dissertation wird Unionspersonenmarken als Gegenstand des Vermogens gewidmet
sein. Fur Angelegenheiten, die diesbeziiglich nicht direkt durch Kapitel Il, Abschnitt 4 der UMVO
geregelt sind, verweist diese auf das nationale Recht des MS, in dem die Inhaberin der Unionsmarke
»zum jeweils maBgebenden Zeitpunkt® ihren (Wohn-)Sitz, oder falls kein solcher besteht, eine
Niederlassung hat. Subsidiar dazu gilt als Recht des Sitzstaats des EUIPO spanisches Recht.!® Die
Arbeit soll diesbeziiglich wiederum zumindest vorrangig Osterreichisches und deutsches Recht als zwei
der fur Unionsmarke als Gegenstand des Vermoégens in Betracht kommenden malRgeblichen
Rechtsordnungen beleuchten. Allenfalls ware es interessant, auch das Recht Spaniens als das mangels
eines anderen Anknupfungspunktes anwendbare Rechtsstatut miteinzubeziehen.

Mdogliche Besonderheiten, die diesbeziiglich konkret in Bezug auf Unionsmarken an
Personenmerkmalen bestehen, liegen mE insb im Bereich der (Weiter-)VVer&uRerung solcher Marken
oder Lizenzen daran ohne die Zustimmung der dafiir merkmalsstiftenden Person und die sich aus
jeglichen Weitertibertragungen ergebenden Konsequenzen.

Solche fir die Merkmalstragerin unfreiwilligen (Weiter-)VerduRerungen einer entsprechenden Marke
selbst kommen insb im Rahmen von Exekutions- und Insolvenzverfahren in Betracht (vgl
Forschungsfrage 7.). Es soll diesbeziiglich zundchst untersucht werden, ob angesichts des Wortlauts
von Art 23 und 24 UMVO, wonach eine Unionsmarke Gegenstand solcher Verfahren sein ,.kann*
(englisch zB ,may be“), angesichts der starken Verbindungen, die ein Mensch zu seinen
Personenmerkmalen hat, auch wenn diese als Marke angemeldet wurden, Raum fur Differenzierungen
bleibt, oder ob der Anwendungsvorrang des Unionsrechts verlangt, dass auch Unionspersonenmarken
im Fall der Félle jedenfalls ohne die Zustimmung der Merkmalstrégerin in solchen Verfahren veraufert
werden kann.*' Angesichts der Anerkennung diverser Personlichkeitsrechte durch die Charta der
Grundrechte der EU, wie der Menschenwirde sowie der Rechte auf Privatleben und Datenschutz
erscheint eine solche Auslegung zumindest nicht wahrscheinlich.

Die klassische deutsche Judikatur aus den 1970er und 80er Jahren'® differenziert hier fUr das nationale
Markenrecht der Bundesrepublik, ob die jeweilige Person ihre Personenmerkmale durch eine

187 BGH GRUR 1991, 475, Caren Pfleger.

188 Art 9 Abs 2 UMVO.

189 EuGH C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:497, Rz 21 mwN; auch bereits EuGH C-23/01, Robelco,
ECLI:EU:C:2002:706, Rz 34.

190 Art 19 UMVO.

191 Fir die Moglichkeit einer Differenzierung gerade fir den Ausnahmefall, dass die Inhaberin, die zugleich
Merkmalsstifterin der Unionspersonenmarke ist, ,.besondere Leistungen bei der Schaffung oder Gestaltung
bestimmter Waren unter [ihrem] Namen erreicht hat®, sodass es ihr ,,nicht zumutbar ist, auf die Kennzeichnung
zu verzichten®, Schonfeld, Die Gemeinschaftsmarke als selbststandiger Vermdgensgegenstand eines
Unternehmens (1994) 57.

192 BGH GRUR 1960, Vogeler; BGH GRUR 1989, 601, Benner.
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Kapitalgesellschaft als Marke hat anmelden lassen, bzw eine entsprechende Marke in eine
Kapitalgesellschaft eingebracht hat, und diese damit aus dem personlichen Bereich freigegeben hétte,
oder die Marke aber stets in ihrem eigenen oder allenfalls im Eigentum einer (echten)
Personengesellschaft geblieben ist. Im ersten Fall entfiele ein Zustimmungserfordernis bei der
VerauRerung der Marke im Rahmen von Zwangsvollsteigerung und Insolvenz, im zweiten Fall ware
ein solches auch bei der Weiteribertragung in solchen Verfahren notwendig.’®® Allerdings bestehen
selbst fur das innerdeutsche Recht angesichts der Anderungen der Rechtslage, die seit der letzten
Entscheidung diesbeziiglich vollzogen wurden, in der Lit verschiedene Ansichten, ob die
Unterscheidung nach diesem Kriterium nach wie vor Gultigkeit besitzt.1%

Eine weitere Moglichkeit, in der die (Weiter-)Ubertragung eine Personenmarke ohne die Zustimmung
der merkmalsstiftenden Person denkbar wére, ist dass die Merkmalstrégerin die Marke zundchst auf
eine Dritte Ubertragt, oder selbige direkt zur Markenanmeldung autorisiert, aber diese die Marke spéater
an eine Andere (weiter-)Ubertragt, allenfalls treuwidrig entgegen einem vertraglichen
VerauRerungsverbot. Diesbeziglich soll untersucht werden, ob zur Absicherung der Merkmalstragerin
ein Vorkaufsrecht oder Ver&ulRerungs- und Belastungsverbot als ,,dingliches Recht* iSv Art 22 UMVO
in das Unionsmarkenregister eingetragen werden kénnte, das auch Wirkung gegenuber Dritten entfalten
wirde.

Von Bassewitz meint zudem, dass in solchen Situationen ohnehin Unterlassungsanspriiche aus Namens-
oder sonstigen Personlichkeitsrechten wieder aufleben wiirden, die als relative Schutzausschlussgrinde
gegenliber der neuen Markeninhaberhin geltend gemacht werden kénnten,'®® Gétting verlangt
Uberhaupt ein drittwirksames Zustimmungserfordernis zur Weiteriibertragung nach Vorbild des
Urheberrechts.!®®  Darliber hinaus erscheint auch ein erstmaliges Aufleben des absoluten
Schutzausschluss- und Verfallsgrundes der Tauschungseignung nach Art 58 Abs 1 lit c UMVO denkbar
— némlich etwa iS einer Irrefihrung Uber eine Mitwirkung der Merkmalstrédgerin bei der
Warenproduktion oder -gestaltung bzw der Dienstleistungserbringung.’®” Diese Ansatze sollen in der
Dissertation ebenfalls einer Auseinandersetzung zugefiihrt werden.

Schlielich sollen den Forschungsfragen 8. und 9. entsprechende Fragen auch fur Lizenzen an
Personenmarken erdrtert werden (vgl Forschungsfrage 9.). Diesbeziiglich erscheint freilich
wahrscheinlich, dass es schlicht darauf ankommt, was im Lizenzvertrag vereinbart wurde.

Hinsichtlich all dieser Fragen soll die Situation zudem der Rechtslage im Hinblick auf nicht als Marke
eingetragene Personenmerkmale gegeniibergestellt werden, um in der Folge allfallig drohende
Nachteile fiir Personen ableiten zu kénnen, die ihre Erkennungszeichen als Marken anmelden (lassen).
Diesbezlglich wird etwa die Maoglichkeit einer Zwangsvollstreckung in die vermdgenswerten
Bestandteile des Personlichkeitsrechts fiir Deutschland verschiedentlich ganzlich abgelehnt!®® oder aber
in engen Grenzen fir moglich gehalten, soweit eine aktive Mitwirkung der Merkmalstragerin nicht
erforderlich ist (etwa bei der Verwendung bereits bestehender Fotografien einer Prominenten fir
Werbezwecke), uzw nach MaRgabe des § 857 Abs 3 dZPO (Austibung unverduRerlicher Rechte durch
Dritte), gegebenenfalls nach einer Klage auf Erteilung der Zustimmung in Analogie zu § 113 dUrhG.1%°

193 Kur, Ist ,,Vogeler* iiberholt? Zur Verwertung von Namensmarken in der Insolvenz*, in Spintig/Ehlers (Hrsg),
Festschrift fur Glnther Eisenfiihr (2003) 17, 23.

194 Eiir einen Uberblick Kur aaO 24 f.

195 yon Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™ (2008) 290.

19 Gotting, Der Mensch als Marke, MarkenR 2014, 229 (234).

197 Der EUGH hat dies in der dhnlichen Situation, die der Entscheidung in der Rechtssache Elizabeth Emanuel
zugrunde lag, jedoch verneint, EUGH C-259/04, Elizabeth Emanuel, ECLI:EU:C:2006:215, Rz 48-50.

198 Ahrens, Die Verwertung personlichkeitsrechtlicher Positionen (2002) 483.

199 Sosnitza, Die Zwangsvollstreckung in Personlichkeitsrechte — Pladoyer fir eine Neuorientierung, JZ 2004, 993

(996 ff).
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Zuletzt soll wieder auf allféllige Konsequenzen der freiwilligen oder unfreiwilligen VerduRerung von
Unionspersonenmarken, diesmal aus Sicht einer Erwerberin, zurickgekommen werden.
Forschungsfrage 10. fragt abschlieBend danach, ob der neuen Inhaberin einer Unionspersonenmarke
unabhéngig von der Zustimmung der Merkmalstragerin ein rechtlich geschitztes Interesse daran
zukommt, auch (leicht) abgewandelte Zeichen zusatzlich als (Unions-)Marke anzumelden oder das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (geringfugig) zur ErschlieBung neuer Geschaftstatigkeiten
auszudehnen, oder ob die merkmalsstiftende Person einer solchen Vorgangsweise mit absoluten (zB
Tauschungseignung oder Bdsglaubigkeit) oder relativen Schutzausschlussgriinden entgegentreten
konnte. So wurde etwa die Eintragung der (nationalen) Marke ,,ELIZABETH EMANUEL® in
Grol3buchstaben, nachdem einer Kapitalgesellschaft die Markenanmeldung hinsichtlich der gleichen
Marke in Kleinbuchstaben (bis auf die Anfangsbuchstaben) durch eine gleichnamige Modedesignerin
tUbertragen worden war durch den EuGH (allerdings blof3 in Hinblick auf fehlende Tauschungseignung)
nicht beanstandet. Die durch eine Dritte angemeldete Unionsmarke ,,ELIO FIORUCCI konnte ein
gleichnamiger Modedesigner, der jener bloB einige auf ,, FIORUCCI* in Alleinstellung lautende Marken
Ubertragen hatte, jedoch erfolgreich unter Berufung auf sein Namensrecht nach italienischem Recht als
relativen Schutzausschlussgrund fir nichtig erklaren lassen.?%

5. Methoden

Nachdem die Forschungsfragen nun ausfihrlich erlautert wurden, soll hier zuletzt noch auf die flr die
Befassung mit diesen Fragen in der Dissertation angedachten Methoden eingegangen werden.

Viele der vorstehend genannten Problemfelder betreffen Unionsrechtsnormen, die EU-weit einheitlich
sowie unionsautonom auszulegen sind. Freilich hat der EuGH, der fir die letztverbindliche Auslegung
des EU-Rechts zusténdig ist, sich bisher zu den wenigsten dieser Fragen ausdriicklich geduf3ert. Insofern
dies jedoch der Fall ist, er allenfalls zu Teilaspekten Stellung bezogen hat, oder EUGH-Entscheidungen
zu vergleichbaren Thematiken ergangen sind, soll prioritar versucht werden, aus den in dieser Rsp
herangezogenen Auslegungsmethoden und der darin vorgenommen Gewichtung verschiedener
Argumente in Betracht kommende Lésungsmodelle zu erarbeiten, die als kohérente Fortentwicklung
dazu erscheinen, sofern sich diese Rsp nicht — wie etwa fur die Neutralisierungstheorie im Rahmen von
Abschnitt 4.15 dieses Exposés aufgezeigt wurde — als in sich widerspriichlich erweist. In letzterem Fall
sollen in der Lit vertretene alternative Ldsungsansdtze auf ihre bessere Vereinbarkeit mit dem
Gesamtsystem und insb den Zielen bzw Funktionen des Markenrechts gepriift werden. Dabei soll
jedoch jeweils kein Anspruch darauf erhoben werden, eine einzige ,richtige Auslegungsvariante
aufzufinden, sondern vielmehr der mogliche, bzw in der Praxis wahrscheinliche Auslegungsrahmen
aufgezeigt werden.

Insofern der Rechtszug zum EuGH in Anmelde-, Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren hinsichtlich
Unionsmarken mit 2019 auf erhebliche Rechtsfragen beschrankt wurde?* und dementsprechend zu
erwarten ist, dass das Unionshdchstgericht kiinftig vorwiegend bloR noch ber das
Vorabentscheidungsverfahren zu Fragen des Markenrechts Stellung nehmen wird, wahrend das EuG
eine Aufwertung zum bedeutendsten (da regelmaBig letztinstanzlichen) unionszentralen Gericht in
Markensachen erfuhr, soll Entscheidungen des EuG bei der Suche nach in der Praxis erwartbaren

200 EyGH C-263/09 P, Elio Fiorucci, ECLI:EU:C:2011:452; EUIPO, 2. BK, 22. 4. 2013, R 2463/2011-2, Elio
Fiorucci.
201 /gl Art 58a der Satzung des Gerichtshofs der Europaischen Union idF Abl L 2019/111, 1.
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Auslegungen der fraglichen Normen des Unionsmarkenrechts zudem ein &hnliches Gewicht
zugemessen werden wie jenen des EUGH.

Auffassungen, der EU-Agentur EUIPO, die in Entscheidungen des in Anmelde-, Widerspruchs- und
Nichtigkeitsverfahren betreffend Unionsmarken in erster und zweiter Instanz zustindig ist, sowie
solche, die in nationalen Gerichtsverfahren oder auch in der Lit vertreten werden, werden dabei freilich
ebenfalls berticksichtigt. Soweit sich dabei erweist, dass dort vertretene Auslegungsvarianten nicht mit
der EuGH- bzw EuG-Rsp in Einklang zu bringen sind, soll dies aufgezeigt werden.

Ahnlich soll auch im Hinblick auf Fragen verfahren werden, die rein nach nationalem Recht zu
beurteilen sind (was etwa flr relative Schutzausschlussgriinde in Betracht kommende Rechte oder
Einzelfragen hinsichtlich der Unionsmarke als Gegenstand des Vermdgens betrifft), allerdings nach
MaRgabe der Jud von OGH und BGH (fir Osterreich und Deutschland) als oberster
Auslegungsmaxime. Auffassungen, die in Entscheidungen anderer zentraler Unionsinstanzen wie dem
EUIPO und dem EuG sowie der nationalen Gerichte oder auch in der Lit vertreten werden, werden
dabei freilich berticksichtigt. Soweit sich dabei erweist, dass dort vertretene Auslegungsvarianten nicht
mit der EUGH-Rsp in Einklang zu bringen sind, soll dies aufgezeigt werden.

Insofern hochstgerichtliche Jud der jeweils letztinstanzlich zustdndigen Gerichtshéfe nicht einmal fr
zu den in diesem Exposé aufgeworfenen Problemstellungen vergleichbaren Fragen besteht, sollen unter
Heranziehung der Auslegungsmethoden der Rechtsdogmatik (grammatikalische, historische,
systematische und teleologische Interpretation sowie deren Spielarten) die praktisch in Betracht
kommenden Auslegungsvarianten erarbeitet und den in der unterinstanzlichen Entscheidungspraxis
sowie der Lit vertretenen Auffassungen gegeniibergestellt werden.

Im Rahmen dessen sollen insb auch Ldsungen, die durch Gesetz oder Rsp in vergleichbaren
Rechtsbereichen hinsichtlich entsprechender Problemstellungen getroffen wurden, betrachtet werden
und es soll untersucht werden, ob diese im Wege der Auslegung auf die hier interessierenden Fragen
Ubertragen werden kénnen. Fur das allgemeine und die speziellen Persdnlichkeitsrechte bestehen etwa
insofern  Parallelen zum  Urheberrecht, als auch das Letztere eine ideelle (das
Urheberpersonlichkeitsrecht) und eine materielle, wirtschaftliche Seite aufweist und im Kern
unubertragbar ist, also blof} Nutzungsrechte daran eingerdumt werden konnen.

Insoweit das Recht auf das Verstdndnis der durch eine Marke angesprochenen Verkehrskreise abstellt,
soll zudem eine Meinungsumfrage durchgefiihrt werden. Dies ist jedenfalls fiir die im Rahmen der von
Forschungsfrage 3.b. zu beurteilenden Frage angedacht, ob auf Merchandise-Artikeln grol3flachig
angebrachte Personenmerkmale, wie der Name oder das Bildnis einer Person(engruppe) (auch) als
Herkunftshinweis der Ware aus einem bestimmten Unternehmen angesehen werden. Mdglicherweise
wird es sich aber erweisen, dass eine empirischen Datenerhebung auch im Rahmen von anderen
Forschungsfragen zweckmaRig ist.

Als Teilnehmerinnen der Umfrage zu diesem aktuell einzigen identifizierten Themenbereich kommen
Personen in Betracht, die sich vorstellen kdnnen, jegliche Merchandise- oder Fanartikel mit darauf
aufgedruckten Personenmerkmalen wvon Musikerinnen, Sportlerinnen, Schauspielerinnen oder
sonstigen Prominenten zu erwerben, maW (fast) die Allgemeinheit. Dies ist mE diesbeziiglich das
relevante Publikum. Gegebenenfalls wird dem Fragebogen die Frage vorangestellt sein, ob die jeweilige
Befragte entsprechende Fanartikel besitzt oder sich vorstellen kann, solche zu erwerben, um Personen,
die durch solche Produkte Uberhaupt nicht angesprochen werden, von der Datenauswertung
auszuscheiden. Letztlich wird noch darauf zu achten sein, dass die Befragten vorrangig Nichtjuristinnen
sind, da letztere moglicherweise Rechtswissen um aus personlichkeitsrechtlichen Positionen folgende
Unterlassungs- und Geldanspriiche in ihre Antworten miteinflieBen lassen wirden. Aus
Praktikabilitdtsgrunden (um jeweils moglichst viele Personen auf einmal flir die Umfrage zu gewinnen)
wird die Erhebung wohl mit den Teilnehmerinnen mehrerer Lehrveranstaltungen an Wiener
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Universitdten (die rechtswissenschaftlichen Fakultdten ausgenommen), sowie von Kursen des
Universitatssportinstituts Wien durchgefuhrt werden.

6. Vorlaufige Gliederung

1. Einleitung
a. Einfuhrung in die Thematik
b. Forschungsstand
c. Stand des Rechts
d. Gang der Untersuchung und Methoden
e. Allgemeine Forschungsfrage

2. Fur (Unions-)Markeneintragungen in Frage kommende Personenmerkmale

3. In Betracht zu ziehende absolute Schutzausschlussgriinde

a.
b.

C.

Art 7 Abs 1 lit c und d UMVO: Produktbeschreibung
Art 7 Abs 1 lit b UMVO: Aus sonstigen Griinden fehlende Unterscheidungskraft
Art 7 Abs 1 lite UMVO: Durch die Warenart bedingte oder den Warenwert bedingende Zeichen

Art 7 Abs 1 lit f UMVO: Gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstof3ende
Marken

i. Miteinbeziehung des optionalen absoluten Schutzausschlussgrundes nach Art 4 Abs 3 lit
a MarkenRL (Mdglichkeit zur Untersagung der Markenbenutzung nach
auBermarkenrechtlichen Vorschriften)?

ii. Miteinbeziehung des optionalen absoluten Schutzausschlussgrundes nach Art 4 Abs 3 lit
b MarkenRL (Zeichen mit hoher Symbolkraft)?

iii. Aus Art 7 Abs 1 lit f UMVO ableitbares Zustimmungserfordernis der Merkmalstrégerin?

Aus Art 7 Abs 1 lit g UMVO (Tduschungseignung) ableitbares Zustimmungserfordernis der
Merkmalstragerin?

Aus Art 59 Abs 1 lit b UMVO (Bdsglaubigkeit) folgendes Zustimmungserfordernis der
Merkmalstragerin?

4. In Betracht zu ziehende relative Schutzausschlussgriinde

a.

In Frage kommende Personlichkeitsmerkmale, daran bestehende Rechte und etwaige
Verdrangungswirkung der DSGVO

Wahlrecht hinsichtlich des Rechtsstatuts bei Berufung auf nationales Recht?
Entstehen, Erléschen sowie Schutzgegenstand der jeweiligen Rechte

i. Recht auf Schutz personenbezogener Daten

ii. Allgemeines Personlichkeitsrecht; Unternehmerpersonlichkeitsrecht
ili. Namensrecht; Firma; auslandischer Handelsname

iv. Recht am eigenen Bild; Portrait als Geschéftsabzeichen
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V.

Vi.

Nicht eingetragene und notorisch bekannte Personen(benutzungs)marken

Exkurs: Vergleich zu eingetragenen (Unions-)Personenmarken

d. Rechtsgrundlagen und Voraussetzungen fiir einen Unterlassungsanspruch

i
ii.
iii.
iv.
V.

Vi.

Recht auf Schutz personenbezogener Daten

Allgemeines Personlichkeitsrecht; Unternehmerpersonlichkeitsrecht
Namensrecht; Firma; auslandischer Handelsname

Recht am eigenen Bild; Portrait als Geschaftsabzeichen

Nicht eingetragene und notorisch bekannte Personen(benutzungs)marken

Exkurs: Vergleich zu eingetragenen (Unions-)Personenmarken

e. Einordnung als Kennzeichen- und/oder sonstiges Recht?

i
ii.
iii.
iv.

V.

Recht auf Schutz personenbezogener Daten

Allgemeines Personlichkeitsrecht; Unternehmerpersonlichkeitsrecht
Namensrecht; Firma; auslandischer Handelsname

Recht am eigenen Bild; Portrait als Geschéftsabzeichen

Nicht eingetragene und notorisch bekannte Personen(benutzungs)marken

f. Inhaberschaft und (Voll-)Ubertragbarkeit unter Lebenden oder von Todes wegen?

i.
ii.
iii.
iv.
V.

Vi.

Recht auf Schutz personenbezogener Daten

Allgemeines Personlichkeitsrecht; Unternehmerpersonlichkeitsrecht
Namensrecht; Firma, auslandischer Handelsname

Recht am eigenen Bild; Portrait als Geschéftsabzeichen

Nicht eingetragene und notorisch bekannte Personen(benutzungs)marken

Exkurs: Vergleich zu eingetragenen (Unions-)Personenmarken

g. Inhaberschaft von Lizenznehmerinnen iSv Art 8 Abs 4 bzw 60 Abs 4 UMVO?

i
ii.
iii.
iv.
V.

Vi.

Recht auf Schutz personenbezogener Daten

Allgemeines Personlichkeitsrecht; Unternehmerpersodnlichkeitsrecht
Namensrecht; Firma, auslandischer Handelsname

Recht am eigenen Bild; Portrait als Geschéftsabzeichen

Nicht eingetragene Personen(benutzungs)marken

Exkurs: Vergleich zu eingetragenen (Unions-)Personenmarken

5. Schutzumfang und rechtserhaltende Benutzung von Personenmarken

a. Besonderheiten bei der Zeichendhnlichkeit und der Verwechslungsgefahr

Neutralisierungstheorie
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ii. Uber- bzw unterdurchschnittliche Unterscheidungskraft von Personenmarken

iii. Verhaltnis  zwischen Neutralisierungstheorie und Uberdurchschnittlicher
Unterscheidungskraft von Personenmarken

b. Motivschutz und Uberkreuzverwechslungen
i. Rechtserhaltende Benutzung
ii. Rechtsverletzende Benutzung
iii. Unterschiede zwischen rechtserhaltender und -verletzender Benutzung?
¢. Bedeutung der Schutzschranken nach Art 14 UMVO
i. Benutzung des eigenen Namens durch nattrliche Personen
ii. Beschreibende Angaben und Zeichen und solche ohne Unterscheidungskraft
6. Unionspersonenmarken als Gegenstand des Vermdogens
a. Verwertung in Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsverfahren

i. Exkurs: Vergleich zur Verwertung von Personlichkeitsrechten in Insolvenz- und
Zwangsvollstreckungsverfahren

b. Rechtsgeschéftliche Weiterlibertragung der Marke ohne Zustimmung der Merkmalsstifterin

i. Madoglichkeit der Absicherung durch ein Vorkaufsrecht oder VerduRerungs- und
Belastungsverbot?

c. Rechtsgeschaftliche Weiterlibertragung von Markenlizenzen ohne Zustimmung der
Merkmalsstifterin?

7. Autonomer Handlungsrahmen einer von der Merkmalsstifterin verschiedenen Markeninhaberin
a. Zusatzliche Markeneintragung abweichender Personenmerkmale?
b. Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses?
c. Abweichende Benutzungsformen

8. Fazit: Vor- und Nachteile der Eintragung einer Personenmarke fiir die Merkmalsstifterin
7. Auszug aus der zu berticksichtigenden Literatur
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