KANN EIN SLOGAN IN SPANIEN GESCHUTZT WERDEN?

1.-Einleitung

lmmer haufiger werden Slogans benutzt, nicht nur zum Loben eines Produkts oder
einer Dienstleistung, sondern auch als Herkunftshinweis, denn phonetische Elemente,
insbesondere Wortspiele und erfinderische Ausdriicke, sind leichter im Gedachtnis zu
behalten als ein Graphik oder ein Logo, von denen der Verbraucher nur einen Bild
bewahrt,

Die Unterscheidungskraft eines Slogans erfordert eine wichtige Investition in
seine Schaffung und Diffusion; diese investition kann in Spanien durch das
Markengesetz (Schutz eines subjektiven Rechtes) sowohl als durch das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb vor Nachahmern geschiitzt werden

2.- Schutz des Markengesetzes

Die Eintragung eines Slogans als Wortmarke ist zuldssig, wenn dieser
Unterscheidungskraft besitzt und alle im Markengesetz festgelegten Voraussetzungen
erflllt sind. Keine weitere oder unterschiedliche Voraussetzung kann verlangt werden.
Daher muss ein Slogan weder Phantasietberschuss noch ein Wortspiel beinhalten, um
Unterscheidungskraft zu besitzen, selbst wenn beide Elemente zu dieser
Unterscheidungskraft mitzdhlen k&nnen, da sie leichter vom Verbrauchern
wiedererkannt sind. (Urteil des Oberen Gerichts von Justiz der Europdischen
Gemeinschaften, vom 21. Oktober 2004, Angelegenheit OAMI /Erpo Mdbelwerk) Es ist
nicht erforderlich, dass der Verbraucher die genaue Herkunft durch die Marke erkennt;
es genlgt, wenn der Verbraucher dadurch das Produkt oder die Dienstleistungen von

denjenigen unterscheiden kann, die eine andere Herkunft haben.

Durch seine Eintragung als Wortmarke verliert der Slogan seine beschreibenden
Kraft oder seine Werbungsfunktion nicht, sondern erlangt er eine zweite
Funktion: die Herkunftsfunktion. Das ist im Urtell des Gerichtshofs der Europé&ischen
Gemeinschaften vom 21, Januar 2010 festgestelit (RechtssacheAudi AG/OAMI),wo




frithere Urteile im gleichen Sinn zitiert sind: “dass die Tatsache allein, dass eine Marke
von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und
dass andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu
eigenmachen kénnten, nichtausreicht, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke
die Unterscheidungskraft fehlt ... Eine solche Aussage, so einfach sie auch wiére,
kénnte namiich nicht als so gewdhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne
weitere Priifung ausgeschlossen werden kénnlte, dass diese Marke geeignet ist, den
Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
hinzuweisen”

Die Tatsache dass der Slogan-Wortmarke seine urspringliche Natur (Promotion)
erhalt, bedeutet jedoch weitere Schwierigkeiten, Unterscheidungskraft im Markt zu
erlangen und diese Unterscheidungskraft von den Markenbehorden und ggf. von den
Gerichthofen zu erkennen: die Eintragung des Slogans als Wortmarke geniigt fiir
seinen effektiven Schutz gegeniiber die Konkurrenz jedoch nicht. Der Slogan
muss tatsachlich ais unterscheidendes Zeichen des Produkts bzw. Dienstleistungen
benutzen werden, so dass der durchschnittiche Verbraucher den Slogan mit der
Herkunft verbindet. Die Verbindung wird umso stirker, als sie unabhédngiger von
anderen Erkennungszeichen des Unternehmers ist. Daher ist empfehlenswert, um
Streiten mit Konkurrenten zu vermeiden, die Nutzung des Slogans unabhéngig von
anderen, bekannten Marken des Unternehmers, obgleich die gewodhnliche Praxis
anders ist. Dadurch wird vermieden, die Unterscheidungskraft als sekundar gegenuber
die Werbungsfunktion zu erhalten (wie im Sachverhalt des Urteils Nr. 569/2009, vom
22. Juli, des spanischen Obersten Gerichtshofs, Zivilrechtssaal, Sektion 1., vid infra).
Dementgegen bietet die Eintragung des Slogans als Wortmarke in vielen Klassen,
auch in die, wo der Unternehmer kein Produkt bzw Dienstleistung hat, keinen starkeren
Schutz.

3.- Schutz der Gesetz gegen den uniauteren Wettbewerb

Die Eintragung eines Slogans schlieft den Schutz vom Gesetz gegen den
uniauteren Wetthewerb nicht aus. Das Nutzen des Solgans von einem Konkurrent
als Werbung seiner eigenen Produkte oder Dienstleistungen kann eine unlautere

geschiftliche Handlung sein, unabhéngig der Eintragung des Slogans als Wortmarke.

Laut des spanisches Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb sind  unalutere

geschéftliche Handlungen unzuldssig, wenn sie dazu geeignet sind, Interessen von




Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Markiteilnehmern splrbar zu
beeintrachtigen. Darunter sind unzuldssig die geschéftiche Handlungen, die eine
vermeidbare Tauschung der Abnehmer Uber die betriebliche Herkunft herbeifiihren
(“actos de confusion”} oder die Werischitzung der nachgeahmnten Ware oder
Dienstleistung unangemessen ausnutz (“aprovechamiento de fa reputacion ajena’).
Nichtsdestotrotz legt das spanisches Gesetz den Prinzip der freien Imitation von
Leistungen und Initiativen fest (aufier die durch Exklusivrechten geschiitzt: z.B.Marken,
Geschmacksmuster, Patenten) und schlief3t die Unlauterkeit der Nachahmung aus,
wenn das Risiko von Tauschung oder Ausnutzung des Rufs des Mitbewerbers
unvermeidbar ist. Die Freiheit der Imitation von Leistungen oder Initiativen hat zwei
Grenzen: i) dass die Imitation geeignet dafir betrachtet wird, ein vermeidbares
Tauschungsrisiko zu erzeugen oder eine vermeidbare und unzuldssige Ausnitzungdes
Wertschétzung oder Anstrengung anderer Mitbewerber mit sich bringt; ii} dass die
systematische Imitation von Leistungen und Initiativen eines Mitbewerbers direkt dazu
gerichtet ist, seine Positionierung im Markt zu behindern und sie die gewdhnliche
Reaktion des Marktes Uberschreitet (“actos de imitacion®).

Sind die Grenzen zwischen lauteren und unlauteren Wettbewerb immer diffus
und von den konkreten Umstinden deren Abschidtzung bei den Richtern
abhéngig, ist die Linie zwischen erlaubte und unerlaubte Verwendung eines Slogans
noch dunner aufgrund seiner eigenen Natur. Weil die Slogans die Eigenschaften eines
Produkts bzw. einer Dienstleistung beschreiben oder loben, kann seine Nutzung bei
den Konkurrenten kaum verboten werden, selbst in Féllen wie im Sachverhalt des
Urteil Nr. 569/2009, vom 22. Juli, des spanischen Obersten Gerichtshofs (el turrdon
mas caro del mundo®’el turron mas famoso del mundo”), wo selbst wenn beide
Slogans gleich in ihrer Strukiur (hur ein Wort Unterschied) und ihre Zwecke (die
jeweilige Eigenschafte zu betonen) sind, sieht das Gericht keine Konfusionsrisiko, weil
jeder Slogan die unterschiedliche Merkmale jeder Nougat im Markt betont ist ("1880"

den Preis, "La Fama" den Ruhm).
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