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I. Einleitung

Auf dem modernen Wirtschaftsmarkt gibt es
selten ein Unternehmen, das kein bestimmtes
Symbol oder keine bestimmte Marke fiur die In-
dividualisierung seiner Tatigkeiten und Produkte
verwendet'. Eine Marke ist das Hauptelement
des Unternehmens-Brandings, fir dessen Wer-
bung groRe Geldressourcen aufgewandt wer-

! Es ist falsch, jedes Symbol, das von einem Unternehmen
zur Individualisierung einer Dienstleistung oder Ware
verwendet wird, als eine Marke zu betrachten. Die Mar-
ken sind daher nur solche Symbole, die in ,Sakpatenti”
(Artikel 3 11l des Markengesetzes) geschiitzt sind oder als
die allgemein bekannten Marken gesetzlichen Schutz ge-
nieBen (Artikel 3 IV des Markengesetzes). Aus diesem
Grund sollten die vorhandenen Symbole in eingetragene
Marken und nicht eingetragene Symbole unterteilt wer-
den. In den Vereinigten Staaten wird flr im jeweiligen
Amt eingetragene und nicht eingetragene Symbole ein
einheitlicher Begriff, Trademark, verwendet. Ihre Markie-
rung ist jedoch unterschiedlich und fiir die eingetragenen
Symbole wird - ®, fiir die nicht-eingetragenen - ™ ver-
wendet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keinen an-
gemessenen Schutz flir das nicht eingetragene Symbol
gibt. Einzelheiten s. M. P. McKenna, Trademark Use and
the Problem of Source, University of Illinois Law Review
773, 2009, 797-799.

den. Letztendlich ist es genau die Marke, die die
Reputation und Bekanntheit des Unternehmens
unter den Verbrauchern bestimmt.”? Dennoch
wurde der wirtschaftlichen Bedeutung der Mar-
ke erst seit den 80er-90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts besondere Aufmerksamkeit gewidmet.?

Trotz der Mangel der wirtschaftlichen Konno-
tation einer Marke in der Vergangenheit4, war es

? Selbst in der Rechtsliteratur wird der Einfluss von Symbo-
len auf den Menschen und allgemein auf den Erfolg von
Geschéftstatigkeiten haufig mit dem sozialen Narrativ in
Verbindung gebracht, wonach ein Symbol eine verein-
fachte Markierung eines Ereignisses, einer Handlung o-
der eines Objekts, das verschiedene Funktionen fir die
alltagliche soziale Unterordnung erfillt, ist. S. N. S. Econ-
omides, The Economics of Trademarks, Trademark Re-
porter 78, 523-524.; G. B. Ramello, What’s in a Sign?
Trademark Law and Economic Theory, Journal of Eco-
nomic Surveys Vol. 20, No. 4, 2006, 547-548.

P. Sdiz / R. Castro, Trademarks in branding: Legal issues

w

and commercial practices, Business History, 60:8, 2018,
1106-1108.
Es ist bemerkenswert, dass seit Beginn des 20. Jahrhun-

FS

derts eine Reihe von Werken den Ansdtzen des Rechts
und der wirtschaftlichen Doktrinen von Marken gewid-
met wurden. Einzelheiten s. P. S. Morris, Trademarks and
the Economic Dimensions of Trademark Law in Europe
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immer klar, dass die Hauptaufgabe der Marke im
Unterschied zu den Urheber- und Patentrechten
nicht das Schaffen eines allgemeinen Wohlbefin-
dens ist, sondern die Steigerung des wirtschaftli-
chen Werts.”

Nach der in der Wirtschaftsdoktrin der Verei-
nigten Staaten herrschenden Meinung, ist die
Marke ein privates Gut (private good), das die
sich aus dem Eigentumsrecht ergebenen vier Ar-
ten von Kosten aufweist — Verfligungs-, Rentabi-
litats-, Schutz-/Vollstreckungs- und schlieRlich
Verbotskosten.® Genau wegen der genannten
Kosten gehort das private Gut nur seinem Eigen-
timer. Dies ist jedoch nach jener konkurrieren-
den Meinung umstritten, die davon ausgeht,
dass eine Marke ein offentliches Gut ist (public
good).”

Dieser Artikel befasst sich nicht mit der oben
genannten Wirtschaftsdoktrin, sondern behan-
delt die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke
unter rechtlichen Gesichtspunkten. Darliber hin-
aus vermittelt er einen Uberblick tiber die recht-
lichen Mechanismen, deren Durchsetzung den
wirtschaftlichen Wert einer Marke schafft.

Il. Marke und Brand

In der Rechts- oder Wirtschaftsliteratur wurde
mehrmals die Meinung gedulBert, dass eine
,Brand” ein viel weiterer Begriff ist, als der einer
Marke. Brand wird als das beste Versprechen des
Unternehmens fiir ein Produkt charakterisiert,

and Beyond. In: Marciano A., Ramello G. (eds) Encyclo-
pedia of Law and Economics. Springer, New York, 2016,
2071-2072.

>D. W. Barnes, A New Economics of Trademarks, North-
western Journal of Technology and Intellectual Property,
Vol. 5, No. 1, 2006.

® W. M. Landes / R. A. Posner, The Journal of Law & Eco-
nomics, Vol. 30, No. 2, 1987, 266-268.

’s, Barnes, A New Economics of Trademarks, 35.
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das auf den Markt und die Verbraucher gerichtet
ist.® Es bestimmt auch die Stirke und Auswirkung
des Unternehmens. Es ist klar, dass diese weit
gefasste Definition eine angemessene Regulie-
rung und normative Systematisierung bendétigt,
welche fir Rechtsrdaume, wie den der Vereinig-
ten Staaten von Amerika und den der Europai-
schen Union, nicht nur durch die Normen zum
Schutz des geistigen Eigentums einfach erreich-
bar ware, sondern auch durch die den unlaute-
ren Wettbewerb verbietende, kartell- und wett-
bewerbsrechtliche Regulierung.’ Im Gegensatz
dazu konnte es jedoch in jenen Rechtsraumen, in
denen die Gesetzgebung ,jung” ist, Uberhaupt
keinen umfassenden Schutz fiir das Branding von
Unternehmen geben oder aufgrund des Fehlens
der geeigneten Durchsetzungspraktiken formel-
len Charakter tragen. Eine Marke und ihre recht-
liche Regulierung sind jedoch in jeder Rechtsord-
nung ein universelles Mittel zum Schutz des Un-
ternehmens-Brandings.'® Daher ist die Meinung
richtig, dass genau die Marke die Funktion des
»Sicherheitsschildes” fur die nicht nachhaltigen
Wirtschaftsraume erfillt und die auslandischen
Investitionen nach dem Recht des geistigen Ei-
gentums schutzt.!* Der Schutz des Unterneh-

8 Beispielsweise s. D. R. Desai / S. Waller, Brands, Competi-
tion, and the Law, Brigham Young University Law Review,
Vol. 2010, Issue 5, 2010, 1434-1435.

°Ebd., 1479-1481.

1% pies ist wiederum darauf zuriickzufiihren, dass jede
Rechtsordnung den Markenschutz regelt. Es ist auch
wichtig anzumerken, dass die Pariser Verbandsiberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und das
Ubereinkommen {iber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) sich auf die nati-
onalen Regime fast aller Lander beziiglich der Marken
beziehen. Einzelheiten s. F. M Abbott, Intellectual Prop-
erty Rights in World Trade, Research Handbook in Inter-
national Economic Law, A. Guzman & A. Sykes, eds., Ed-
ward Elgar, 2007, 458-459.

MK E Maskus, The Role of Intellectual Property Rights in
Encouraging Foreign Direct Investment and Technology
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mensinteresses an einer Brand-Erweiterung for-
dert den Wettbewerb, was den Hauptimpuls fiir
die vielfdltigen Produkte auf dem Markt dar-
stellt.”?

Es besteht die Meinung, dass die Marke und
das Branding keinerlei Verbindung mit der Erfin-
dung und Innovation haben.® Tatsache ist je-
doch, dass im Gegensatz zu dieser Meinung die
Unternehmen, die viel in Geschaftstatigkeiten
investieren, haufig von Innovationen getrieben
werden. Beziehungsweise ist das Branding ein
wichtiges Element fiir ein innovatives Produkt,
dass eine Nachfrage nach dem Produkt erzeugt
und eine gewisse Verbindung zum Kunden mit
sich bringt. Dies erhoht die Motivation des Kun-
den, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Ande-
rerseits erbringt das Branding dem Unternehmen
Gewinn aus Investitionen in Innovation und
Technologie. Branding und natirlich die Marken
sind daher ein wichtiger Bestandteil des Innova-

. .. 14
tionensokosystems.

lll. Markenschutzmechanismen
1. Spezieller regulatorischer Komplex

Die Verletzung eines geschiitzten Gutes ist in
allen Rechtsraumen rechtswidrig und bildet eine

Transfer, Duke Journal of Comparative & International
Law, Vol. 9, Issue 1, 1998, 130 und ff.

'2 A. Chronopoulos, Legal and economic arguments for the
protection of advertising value through trademark law,
Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol. 4 No. 4,
264.

B3 Seinerseits ist es unstrittig, dass sich Patent- und Mar-

erheblich
Einzelheiten s. J. S. Miller, Hoisting Originality, Cardozo
Law Review, Vol. 31, 2009, 472-473.

" WIPO, World Intellectual Property Report, Brands —
Reputation and Image in the Global Marketplace, WIPO
Economics & Statistics Series, 2013, 17.

kensysteme voneinander unterscheiden.

Grundlage fir die deliktische Haftung.™ Zunachst
ist es wichtig, flr die Durchfiihrung des Rechts an
der Marke den zivilrechtlichen regulatorischen
Komplex zu besprechen, der wiederum fiir das
georgische Recht deliktische Pflichten und spezi-
elle Regelungen beinhalten sollte. In der Doktrin
werden jedoch die Konformitat einer delikti-
schen und speziellen Regelung oder ihre Subsidi-
aritat nicht ausdriicklich angegeben.

Der spezielle Rechtsakt des nationalen Rechts
ist das Markengesetz, dessen 45. Artikel die An-
spriiche des Inhabers des ausschlieBlichen
Rechts an der Marke vollstandig bestimmt. Diese
Anspriche sind hauptsachlich auf das Verbot o-
der die Entschadigung gerichtet, welche fir den
Rechtsinhaber als Kldger die Hauptmechanismen

zur Bestimmung des Anspruchsrahmens sind.

Die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke
wird nach dem georgischen Markengesetz weit-
gehend durch die Verbotsnormen bestimmt.*®
Genau diese Regulierung schafft die exklusive
Natur einer Marke und ermoglicht es ihrem Ei-
gentiimer, den Wert und die Qualitat der Dienst-
leistung oder des Produktes, die unter dieser
Marke vermarktet werden, nur auf der Grundla-
ge der eigenen Ansichten und Brand-Bewertung
zu bestimmen. Die Verbotsnormen, die die Ver-
wendung des Rechts unter VerstoR verbieten,
bilden tatsdchlich einen vollstdndigen Rechts-
schutz flur Marken. Es ist wichtig zu beachten,
dass die zum Schadensersatz und zur Ent-

LG, Rusiashvili, ,Reiner Vermogensschaden” — Verletzung
der Sorgfaltspflicht oder der Schutznorm? Deutsch-Geor-
gische Zeitschrift fiir Rechtsvergleichung 4/2019, 2020, 1.

16 Artikel 45 | des Markengesetzes dient nicht nur dem Ver-
bot der Verwendung der Marke und der Entfernung ei-
nes gefalschten Produktes aus dem Verkehr, sondern
versucht auch, die Verwendung und die Moglichkeit der
Herstellung einer Marke ohne Erlaubnis in Zukunft zu
verhindern.
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schadigung gerichteten Normen®’ teilweise den
Tatbestand der Deliktshaftung und der Eingriffs-
kondition enthalten. Ihre Anwendung in Bezug
auf Marken stellt jedoch einen Ausnahmefall fiir
das georgische Recht dar. Der Schutz der Qualitat
eines Produktes und einer Dienstleistung nur
durch Branding, wirde ohne gesetzliche Ge-
wahrleistung seinen Sinn verlieren, da jede Per-
son die Brand verletzen und sich aneignen kénn-
te.'® Dies wiirde zu héheren Kosten fiir die Kun-
den fuhren, um das richtige Produkt zu finden,®
wahrend Unternehmen keinen Anreiz mehr hat-
ten, in Goodwill, wie in ein qualitatives Produkt
und in qualitative Dienstleistungen zu investie-

ren.zo

Im deutschen Recht besteht in einigen Fallen
noch die Moglichkeit fiir die Anwendung der all-
gemeinen Regelung des Deliktrechts — von § 823
| des Birgerlichen Gesetzbuches. Im Allgemeinen
ist jedoch zu beachten, dass diese Norm in Bezug
auf die spezielleren Gesetze zum Markenschutz
immer subsidiar ist.*!

7 Artikel 45 V des Markengesetzes trennt systematisch die
Normen, die zum Schadensersatz und zur Entschadigung
des Rechtsinhabers gerichtet sind. Die im Artikel 45 VI-
VIl angegebene vage Zweiteilung fir den Schadensersatz
und die einmalige Entschadigung erlaubt jedoch keine
klare Trennung des Schadensersatzanspruches vom An-
spruch auf die einmalige Entschadigung, was eine unver-
tretbare Losung der gesetzlichen Regulierung darstellt.

®'S. L. Dogan / M. A. Lemley, The Merchandising Right:
Fragile Theory or Fait Accompli?, Emory Law Journal, Vol.
54,2005, 470-471.

® Nach der traditionellen Wirtschaftsanalyse ist eine Mar-
ke ein Werkzeug, das dazu dient, Informationen tber ein
Produkt bereitzustellen und die Kosten der Kunden fir
das Suchen eines Produktes zu reduzieren. Einzelheiten s.
K. Assaf, Brand Fetishism, Connecticut Law Review, Vol.
43,2010, 86-87.

20 Dogan / Lemley, The Merchandising Right: Fragile Theory
or Fait Accompli?, 470-471.

2! Teichmann, in Jauernig BGB, 17. Aufl. 2018, § 823 Rn. 18;
BGHZ 26, 59.

Nach einer Auffassung? ist der Schutz allge-
mein bekannter Marken im Rahmen, der in der
Zukunft auszuiibenden und aktuellen wirtschaft-
lichen Tatigkeit moglich, wie etwa beim Schutz
vor der Minderung seines Wertes. Diese Ansicht
ist relativ veraltet und beruht weitgehend auf
dem deutschen Markengesetz. Die alte Fassung
von § 16 dieses Gesetzes sah keinen speziellen
Schutz vor.Heute ist die Anwendung dieses Para-
grafen in erster Linie flir VerstoRRe relevant, die
vor dem 1. Januar 1995% begangen wurden®.
Damit eine Marke einen solchen Schutz bekom-
men konnte, mussten die Voraussetzungen, wie
der Bekanntheitsgrad von 80%%, Selbststandig-
keit, Unterscheidungskraft und die allgemeine
Wertschatzung der Marke erfillt sein.?® Nach der
herrschenden Meinung wiirde trotz des § 2 des
deutschen Markengesetzes, nach dem die ande-
ren markenschitzenden Gesetze in Kraft bleiben
und wieder angewandt werden, die Zulassung
vollstandiger Anspruchskonkurrenz nicht mit den
§§ 14 und 15 des deutschen Markengesetzes
vereinbar sein, da dies die Anwendung dieser
Vorschriften groRtenteils sinnlos machen und ih-
re Einschrankungsfunktion aufler Acht lassen
wirde.”” Dies bedeutet jedoch nicht den voll-
standigen Ausschluss von § 823 | des Biirger-
lichen Gesetzbuches. In einigen Fallen ist die
Anwendung der allgemeinen Regel der delikti-

> BGHZ 28, 320, 328= NJW 1959, 675, 676; BGH GRUR
1966, 623, 624 f.— Kupferberg; Briiggemeier, Delikts-
recht, 1986, Rn. 376.

5. 8153 des deutschen Markengesetzes.

2 Wagner, in Miinchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl.
2017, § 823 Rn. 283.

> BGHZ 114,105, 111=NJW 1991, 3218, 3220— Avon.

% BGH GRUR 1990, 711, 712; BGHZ 114, 105, 109= NJW
1991,3218, 3219—- Avon.

%" BGHZ 138, 349, 351= NJW 1998, 3781 f. - MAC Dog = LM
MarkenG § 14 Nr. 7 mit Anm. Schmieder; Hager, in

Staudinger, 14. Aufl. 2010, § 823, Rn. D 66. Zur parallelen
Anwendung von §823 | BGB und §14 1l 3 des deutschen
Markengesetzes s. Piper, GRUR 1996, 429, 437; Krings,
GRUR 1996, 624.
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schen Anspriiche trotzdem nétig und ihre Ver-
meidung ist fast unmdoglich. Dies ist der Fall,
wenn eine allgemein bekannte Marke beispiels-
weise in einer politischen Werbung einer extre-
mistischen Partei verwendet?® oder verspottet
oder ihre Reputation andernfalls geschéidigt29
wird und diese Verletzungen nicht unter den
Schutzbereich von § 15 Il des deutschen Mar-
kengesetzes fillt, weil in diesem Fall kein bildli-
ches Markenzeichen® im geschéftlichen Verkehr
benutzt wird.?! Diese Ansicht hat jedoch auch
Gegner. Die Rechtsprechung® lehnt in solchen
Fallen die Anwendung der allgemeinen delikti-
schen Regelung und dementsprechend die An-
wendung von § 823 | des deutschen Biirgerlichen
Gesetzbuches weitgehend ab. Sie lehnt sich eher
an die Moglichkeit an, die Normen des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb anzuwenden.
In einem solchen Fall ist jedoch eine wettbe-
werbliche Beziehung erforderlich, was nicht im-
mer gegeben ist.* Wenn beispielsweise eine ext-
remistische Partei eine Marke in einer politi-
schen Werbung verwendet, bevor das Vorhan-
densein eines subjektiven Elements gepriift wur-
de (Beispielsweise das Schadigen des Rufes und
der Reputation einer Marke und eines ent-
sprechenden Subjekts), kann genau die wettbe-
werbliche Beziehung ausgeschlossen werden. In
einem solchen Fall wird es vollig unmaglich sein,
das deutsche Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb anzuwenden. Eine dhnliche Situa-

2% OLG Hamburg NJW-RR 1998, 552.

» BGHz 91,117,120 = NJW 1984, 1956 f. — Mordoro; Biirg-
len, FSGaedertz, 1992, 71, 80; Hubmann, JZ 1986, 1110;
Schmidt, JuS 1993, 985, 992; Moench, NJW 1984, 2920,
2923.

30 Beziiglich dieser Voraussetzung s. Wagner, ZHR 162
1998, 701, 707.

3 Wagner, in Miinchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl.
2017, § 823 Rn. 283.

2 BGHZ 125,91, 98, 104 = NJW 1994, 1954, 1956 — Mars.

* BGHZ 98, 94, 95 = NJW 1986, 2951 — BMW; OLG Frank-
furt und LG Wiesbaden NJW 1982, 648 — Lusthansa.

tion kann auch in den oben besprochenen Fillen
auftreten, wenn eine Marke verspottet oder ihre
Reputation andernfalls geschadigt wird. Es ist
nicht erforderlich, dass eine Person, die das re-
putations- und imageschaddigende Verhalten
begeht, in einer wettbewerblichen Beziehung zu
jenem Unternehmen steht, das durch die Ver-
breitung bestimmter Informationen gegen seine
Marke und/oder durch die anderweitige Verlet-
zung dieses geschiitzten Gutes, Schaden erlitten
hat. Hier ist zu erwdhnen, dass im Fall der An-
wendung von § 823 | des deutschen Biirgerlichen
Gesetzbuches das geschiitzte Rechtsgut, das ver-
letzt wird, selbst eine Marke ist. Daher sollte sein
Schutz direkt und nicht indirekt im Rahmen des
Schutzes der beabsichtigten und gegenwartigen

wirtschaftlichen Tatigkeit erfolgen.>

2. Selbsthilfe und die Rolle des Staates in der
Durchsetzung des Rechts

Der Staatseingriff nicht nur in die Durchset-
zung des Markenrechts, sondern auch in den
Schutz der Objekte des geistigen Eigentums im
Allgemeinen, sollten nicht als eine zweckfremde
Verfligung staatlicher Mittel angesehen werden.
Daher ist es nicht gerechtfertigt, solche Prozesse
vollstandig einem Zivilverfahren anzuvertrauen.®
Der dritte Weg, ein Recht ohne Verwaltungsor-
gane und Rechtsstreitigkeiten durchzusetzen, ist
die Selbsthilfe, bei der der Rechtsinhaber selbst
alle erforderlichen MaBnahmen zum Schutz sei-
ner Marke ergreift. Dies ist das schnellste von
den oben aufgefiihrten Mittel, obwohl klar ist,

** FS Gaedertz, 1992, 99, 106; Hager, in Staudinger, 14.
Aufl. 2010, § 823, Rn. B 137; Fur abweichende Meinung
s. BGHZ 91, 117, 120 = NJW 1984, 1956 f. — Mordoro;
BGHZ 98, 94, 99 = NJW 1986, 2951, 2952 — BMW.

* Fir die Gegenmeinung s. E. T. Biadgleng / V. M. Tellez,
The Changing Structure and Governance of Intellectual
Property Enforcement, South Centre Research Paper 15,
2008, 12.
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dass er aufgrund des Mangels an angemessenem
Rechtsschutz im Nachteil ist.*®

Es ist fair anzunehmen, dass es die beste
Konstellation fir die Durchsetzung eines Rechts
ist, wenn der Rechtsinhaber die Selbsthilfe und
die traditionellen Wege der rechtlichen Regulie-
rung gleichzeitig anwendet. Fir diese Losung
sind die MalRnahmen, die sowohl in der physi-
schen als auch in der virtuellen Welt®’ ergriffen
werden, wichtig.

2.1. Fédlschungen in der physischen Welt

In jedem Land gibt es bestimmte Orte, an de-
nen man ein gefalschtes Produkt der gewlinsch-
ten Qualitat und des gewlinschten Wertes kau-
fen kann.?® Daruiber hinaus ist beispielsweise die
Falschung in China nicht nur ein wirtschaftliches
Phdanomen, sondern auch ein Symbol fiir kultu-
rellen Widerstand.>® Es ist klar, dass der Fil-
schungsmarkt grolle soziale und wirtschaftliche
Auswirkungen hat und der Kampf gegen ihn er-
hebliche Ressourcen erfordert. Beziehungsweise
ist es zur wirksamen Durchsetzung der Marken-
rechte erforderlich, sowohl die Selbsthilfe, als
auch die staatlich vorgeschlagenen Mechanis-
men zu verwenden.

® A. Adler / J. Fromer, Taking Intellectual Property into
Their Own Hands, California Law Review, Vol. 107, No. 5,
2019, 1459.

%7 Einzelheiten zur virtuellen Welt s. G. Zhorzholiani, Virtu-
elles Vermogen als das Objekt des Sachenrechts,
Deutsch-Georgische Zeitschrift fiir Rechtsvergleichung
3/2019, 2019, 27-28.

*® In den Vereinigten Staaten

ist ein solcher Ort
beispielsweise Callan Street, s. J. Barnett, Shopping for
Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consump-
tion, Intellectual Property and the Incentive Thesis, Vir-
ginia Law Review, Vol. 91, 2005, 1381-1382

¥y, Raustiala / C. Sprigman, Let Them Eat Fake Cake, The
Luxury Economy and Intellectual Property: Critical Reflec-
tions, Eds. H. Sun / B. Beebe / M. Sunder, 2015, 272.

Razzien gegen Falschungen sind das wich-
tigste Mittel, das von den grofRten Akteuren des
Weltwirtschaftsmarktes am haufigsten einge-
setzt wird.*’ In der georgischen Realitdt konnen
Razzien auf Initiative des Inhabers des Marken-
rechts und durch die zustandige Steuerbehoérde
durchgefiihrt werden. Gemaf Artikel 81 | der
Anordnung N994 des georgischen Finanzminis-
ters, ist der Inhaber des ausschliefSlichen Rechtes
an einer Marke berechtigt, bei der Steuerbe-
horde einen Antrag auf die Aufdeckung und das
Verbot der illegalen Nutzung einer Marke oder
eines anderen kommerziellen Symbols zu stellen.
Nach Artikel 81 II-lll derselben Anordnung sind
jene Informationen und Tatsachen einer mut-
makRlichen Verletzung des Rechts definiert, die
der Rechtsinhaber der zustandigen Steuerbe-
horde einreichen muss. Diese Artikel weisen ih-
rerseits auf die vom Rechtsinhaber zu ergreifen-
den MalRknahmen als Selbsthilfe hin, die der mit
der Steuerbehdrde durchzufiihrenden Razzia vo-
rausgehen sollte. Zunachst sollte der Rechtsin-
haber die Tatsachen einer Markenrechtsverlet-
zung identifizieren, welche sowohl durch den
Verkauf des Produktes direkt unter der Marke als
auch durch die Werbung fiir die Marke begangen
werden kénnen. Dadurch versucht der Rechts-
verletzer die potenziellen Kunden anzuziehen. Es
ist wichtig, dass der Rechtsinhaber den entspre-
chenden Kontrollkauf durchfiihrt. Der auf diesem
Kauf ausgestellte Lieferschein, Kontrollkassen-
scheck oder Barzahlungsbeleg ist das Hauptiden-

“0 Beispielsweise verwendet Louis Vuitton, eine der teuers-
ten Marken, seine Null-Toleranz-Politik gegen Falschun-
gen und leitet jedes Jahr mehrere tausend Razzien ein.
Einzelheiten s.
https://us.louisvuitton.com/engus/magazine/articles/bra
nd-protection# (zuletzt angesehen am 22.09.2020); Mehr
als 1.5 Millionen gefdlschte Produkte wurden im Jahr
2019 von Daimler aus dem Verkehr genommen, Einzel-
heiten s.
https://www.daimler.com/company/compliance/brand-
protection.html (zuletzt angesehen am 22.09.2020).
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tifikationsmittel des Verletzers. Das direkt ge-
kaufte gefalschte Produkt sollte von einem ent-
sprechenden Spezialisten geprift werden und al-
le unterscheidenden Details einschlieBlich der
Marke notiert werden, die das vom Rechtsinha-
ber hergestellte Produkt nicht kennzeichnet. All
diese Ergebnisse sollten schlieBlich der Steuer-
behorde vorgelegt werden, damit der Geltungs-
bereich des Artikels 7 Il des Markengesetzes aus-
geschlossen wird.*!

Nach den oben genannten MaBBnahmen wird
die Razzia direkt von einer zustindigen Person
der Steuerbehérde zusammen mit dem Rechts-
inhaber an der betreffenden Marke oder mit sei-
nem Vertreter durchgefiihrt. Wenn eine Marken-
rechtsverletzung infolge der Razzia bestatigt
wird, werden die gefdlschten Waren aus dem
Verkehr genommen und der Rechtsverletzer
wird durch die gemal3 Artikel 158 des Gesetzbu-
ches (ber Ordnungswidrigkeiten vorgesehene
GeldbuRe geahndet. In einigen Fallen kann je
nach der Menge und des Marktwertes des ge-
falschten Produktes auch eine strafrechtliche
Haftung entstehen.

Daher, obwohl der Rechtsinhaber keine Ent-
schadigung direkt aus den von den zustandigen
Behorden ergriffenen rechtlichen MalBnahmen
erhalten kann, wurden bei der Durchfiihrung der
Razzien die wichtigsten Beweise aufgefunden,
was dem Rechtsinhaber ermdoglicht, eine Zivil-
klage auf Entschadigung gegen den Verletzer zu
erheben. Infolge der Razzia, wird dem Verletzer
unmittelbar eine Geldstrafe auferlegt und das
gefalschte Produkt aus dem Verkehr gezogen.

** Nach dieser Norm darf der Inhaber eines ausschliefli-
chen Rechts einem Dritten nicht die Verwendung einer
Marke fiir solchen Waren verbieten, die direkt vom Mar-
keninhaber oder auf Grundlage seiner Erlaubnis in den
Verkehr gebracht wurden.

2.2. Markenverletzungen im Internet

Die Mechanismen, die in der physischen Welt
gegen ein gefdlschtes Produkt verwendet wer-
den, sollten auch fir jenes gefdlschte Produkt
verwendet werden, das im Internet verkauft
wird. Es ist jedoch nicht moglich, diese Mecha-
nismen zu verwenden, wenn die Marke nicht di-
rekt flr ein im Internet veroffentlichtes Produkt
verwendet wird, sondern fiir einen Domainna-
men, was als Cybersquatting bekannt ist.*?

Die Entscheidung N793/16 der nationalen ge-
orgischen Kommunikationskommisision vom 30.
November 2017 (iber die Behandlung der Be-
schwerde der TBC Bank AG gegen Caucasus On-
line GmbH kann als Beispiel fir eine verwal-
tungsrechtliche Losung flr Cybersquatting ange-
sehen werden, bei der die Marken der TBC Bank
AG fur den Domainnamen verwendet wurde.
Nach dieser Entscheidung wurde der Zugang zu
den umstrittenen Domains eingeschrankt. Im
Be-
schwerde, war es jedoch unmoglich, Schadenser-

Rahmen der verwaltungsrechtlichen
satz zu verlangen oder dem Rechtsverletzer eine
Entschadigung aufzuerlegen. Hierzu muss der
Rechtsinhaber zusatzlich vor Gericht gehen und
einen Rechtsstreit gegen den Rechtsverletzer

einleiten.

Ein interessanter Ansatz Uber Cybersquatting
bietet der Anticybersquatting Consumer Protec-
tion Act der Vereinigten Staaten. Der Markenin-
haber kann im Rahmen der zivilrechtlichen Strei-
tigkeit sowohl einen Anspruch auf die Loschung
der Domain, als auch auf die Ubertragung der
Domain an ihn geltend machen® und gleichzeitig

*2 Einzelheiten s. G. Zhorzholiani, Die rechtliche Analyse
von Internetdelikten nach dem Recht der Vereinigten
Staaten, der Europdischen Union und von Georgien,
Deutsch-Georgische Zeitschrift flir Rechtsvergleichung
2/2019, 2019, 71.

3 Anticybersquatting Consumer Protection Act, (15 U.S.C.
§ 1125(d)). Section 2(a)(d)(1)(D)).
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auch den (tatsichlichen) Schadensersatz** oder
den gesetzlichen Schadensersatz (statutory da-
mages) verlangen, der von 1000 bis 100 000 US-
Dollar fur jede Domain reicht. Im letzteren Fall
wird die Moglichkeit der Geltendmachung eines
tatsachlichen Schadens automatisch ausge-
schlossen.” Die Regulierung der Vereinigten
Staaten sieht alle méglichen Falle umfassend vor.
Es ist wiinschenswert, einen analogen Ansatz im

georgischen Rechtsraum zu etablieren.

In Bezug auf alternative Mechanismen sollte
beachtet werden, dass im Jahr 2018 fir die lan-
derspezifische Top-Level-Domain®® von Georgien
die Variation auf Grundlage der Domain-Name
dispute Resolution Policy von WIPO eingefiihrt
wurde.”’ Dies ermoglicht dem Klager, fir die Be-
handlung von Domainstreitigkeiten bei WIPO ei-
nen Antrag zu stellen und die Streitigkeit nach
der gemeinsamen Politik fiir die .GE-Domain bei-
zulegen. Der Hauptvorteil davon ist die Behand-
lung der Streitigkeit von einem qualifizierten
Spezialisten, der lber spezifische Kenntnisse auf
dem relevanten Gebiet verfiigt. Es ist auch wich-
tig zu beachten, dass im Fall der oben genannten
verwaltungsrechtlichen Beschwerde die Person,
welche die Domain registriert hat, nicht direkt
eine am Streit beteiligte Partei ware. Im Fall von
WIPO ist diese Person die direkte Gegenpartei
der Beschwerde, was das Einreichen einer quali-
fizierten Argumentation und Beschwerdenerwi-
derung ermoéglicht. Selbst im Fall von UDRP ist
ein Schadensersatzanspruch im Unterschied zu
den oben genannten Anticybersquatting Consu-

* Ebd., Section 3(a)(2).

** Ebd., Section 3(b)(d).

a6 country code top-level domain (ccTLD). Als solches Sym-

bol fiir Georgien wird .GE verwendet.

* Bezuiglich von .GE Domain-Name dispute resolution po-
licy s. unter
https://nic.ge/_cdn/f/11/21/TqdWTM568E6syHk5mIF0O5
g/GE_Domain_Name_Dispute_Resolution_Policy_GEO.p

df (zuletzt angesehen am 07.07.2019)

mer Protection Act der Vereinigten Staaten je-
doch nicht mbglich.48

Es ist zu erwdhnen, dass WIPO die Streitigkeit
beziglich der .GE-Domain nach der Domain-
Name dispute Resolution Policy gegen eine in
Georgien ansadssige natlrliche Person beilegte,
die zwei Domains unter Verwendung der Marke
des bekannten Kurierunternehmens Glovo regis-
triert hat — glovoapp.ge und glovo.ge. Diese Per-
son versuchte jene Domains an den Klager Glovo
fur 10.000 Euro zu verkaufen. Es ist klar, dass
dies ein Element der bdsglaubigen Absicht ent-
hielt. Dies Uberwog das Argument des Angeklag-
ten, dass er die Domains fir das Familienunter-
nehmen verwenden wollte und dass er lber-
haupt keine Kenntnis von Glovo hatte. Der Streit
endete zugunsten des Klagers und beide Do-
mains wurden auf ihn tGbertragen.

IV. Zusammenfassung

Die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke
wird nicht nur durch die in sie investierten finan-
ziellen Ressourcen, Werbekampagnen oder
Branding-Strategien bestimmt. Ohne rechtlichen
Schutz der Marke waren alle vom Unternehmen
aufgewandten Kosten vergeblich. Jede Person
konnte sich die Marke aneignen und sie entspre-
chend mit ihren eigenen wirtschaftlichen Inte-
ressen verwenden. In vielen Fallen bestimmt da-
her der Erfolg des rechtlichen Schutzes einer
Marke den wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens und den Wert des mit ihm verbunde-
nen Produktes oder der mit ihm verbundenen
Dienstleistung. Somit gewinnt eine Marke, als
Hauptmittel zur Identifizierung eines bestimmten

Produktes oder einer bestimmten Dienstleistung

8 Singh H., Domain Name Disputes and Their Resolution
under UDRP Route: A Review, Archives of Business Re-
search, Vol.6, No.12, 2018, 154.



Die wirtschaftliche Bedeutung des Markenschutzes

fir einen Kunden, nur durch die Durchsetzung durch Handlung in der physischen oder virtuellen
der Rechtsschutzmechanismen an Wert, sei es Welt.



