Borsenverein des Deutschen Buchhandels M

Merkblatt zu Titelschutzfragen

Eine Information der Rechtsabteilung des Bdrsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.

Stand: August 2008

Seit dem 1.1.1995 ist das Recht des Titelschutzes in den 88 5 und 15 Markengesetz (MarkenG) geregelt.
Die einschlagigen Bestimmungen lauten wie folgt:

§ 5 Geschaftliche Bezeichnungen
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Als geschéftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschiitzt.
Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschéftlichen Verkehr als Name, als Firma
oder als besondere Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt
werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschéftsbetriebs stehen solche Geschéftsab-
zeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschéftsbetriebs von anderen Geschéftsbe-
trieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen
des Geschéftsbetriebs gelten.

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken,
Tonwerken, Bihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

§ 15 AusschlieB3liches Recht des Inhabers einer geschéftlichen Bezeichnung;
Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch
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Der Erwerb des Schutzes einer geschéftlichen Bezeichnung gewahrt ihrem Inhaber ein aus-
schlie3liches Recht.

Dritten ist es untersagt, die geschéftliche Bezeichnung oder ein &hnliches Zeichen im ge-
schéftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen
mit der geschiitzten Bezeichnung hervorzurufen.

Handelt es sich bei der geschaftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschéftliche
Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschéftliche Bezeichnung oder ein &hnli-
ches Zeichen im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslun-
gen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschatzung der geschéftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt.

Wer eine geschéftliche Bezeichnung oder ein &hnliches Zeichen entgegen den Absétzen 2
oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschéftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in
Anspruch genommen werden.

Wer die Verletzungshandlung vorséatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der geschéft-
lichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Da die Werktitelrechte als geschaftliche Bezeichnungen geschitzt sind, haben sie diese eigenen Vorschrif-
ten im Markengesetz bekommen; rechtlich sind sie aber von den Marken zu trennen. Anders als Marken
oder Patente, deren Schutz eine entsprechende Eintragung beim Deutschen Marken- und Patentamt vor-
aussetzt, ist fir das Entstehen des Titelschutzes nur erforderlich, dass ein unterscheidungskraftiger Titel
berechtigterweise benutzt wird. Mit seiner tatsachlichen Ingebrauchnahme ist der Titel geschiitzt, ohne dass
es einer Registrierung oder sonstigen Formalitat bedarf.

Das Titelrecht gewéhrt Schutz vor Verwechslung (8 15 Abs. 2). Deshalb kann der Inhaber des Titelrechts
denjenigen, der einen identischen oder &hnlichen Titel in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechs-
lungen mit der geschitzten Bezeichnung hervorzurufen, auf Unterlassung und - im Falle schuldhaften Han-
delns - auf Schadenersatz in Anspruch nehmen (§ 15 Abs. 4, 5).
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Die Unterscheidungskraft des Titels: Titelschutz setzt das Vorliegen einer unterscheidungskréftigen Be-
zeichnung voraus. Titel, denen eine solche Unterscheidungskraft fehlt, sind keinem originéren Titelschutz
zuganglich. An die Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft von Titeln stellen die Gerichte relativ gerin-
ge Anforderungen. Deshalb sind nicht nur einpragsame — so genannte starke — Titel wie "Die Liebe in den
Zeiten der Cholera" oder "Und Jimmy ging zum Regenbogen" geschiitzt, sondern auch relativ farblose,
"schwache" Titel wie "Im Garten zu Hause" als Bezeichnung fiir ein Gartenbuch oder "Pizza & Pasta" als
Titel eines Kochbuchs. Die Stéarke eines Titels im Verkehr wird mit der Kennzeichnungskraft beschrieben.
Ergibt sich der Titel zwangslaufig aus dem Inhalt des Werks, ist er also durch den behandelten Stoff vorbe-
stimmt, so kann fir eine solche Bezeichnung kein Titelschutz in Anspruch genommen werden. Denn die
Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass solche Bezeichnungen zur Verwendung durch jedermann frei
gehalten werden. Das gilt fir geographische Angaben ("Norderney") oder Hinweise auf historische Person-
lichkeiten ("Napoleon") ebenso wie flir sonstige rein inhaltsbeschreibende Titel ("Die besten Kochrezepte").
Auch allgemeine Wendungen der Umgangssprache ("Auto”) sind von Hause aus nicht schutzfahig. Etwas
anderes kann dann gelten, wenn der Begriff nicht in seiner unmittelbaren Bedeutung, sondern in einem
Ubertragenen Sinn verwandt wird ("Capital" als Titel einer Fachzeitschrift). Reine Gattungsbezeichnungen
wie "Lehrbuch" oder "Grundriss” sind als solche ebenfalls nicht schutzfahig, kénnen aber durch charakteris-
tische Zuséatze ("Beck'scher Kurzkommentar", "Baedecker's Reisefuhrer") Schutzfahigkeit erlangen. Dem
Titelschutz zugéanglich sind im ubrigen alle Bezeichnungen, die im Verlagswesen vorkommen kénnen. Ne-
ben den Haupttiteln sind dies vor allem Unter- oder Nebentitel, Reihentitel oder die Namen von Kolumnen
oder Beilagen. SchlieRlich beschrankt sich der Titelschutz nicht auf die Bezeichnungen von Druckerzeug-
nissen wie Blichern, Zeitschriften oder Zeitungen, sondern erstreckt sich - medieniibergreifend - auch auf
die Titel von Filmwerken, Tonwerken, Biihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, wie etwa
Computerprogrammen, CD-ROMSs oder Spielen (8 5 Abs. 3).

Sonderfall Verkehrsdurchsetzung: Urspringlich nicht schutzfahige Titel kénnen im nachhinein Schutz
erlangen, wenn sie sich auf Grund ihres hohen Bekanntheitsgrads am Markt durchgesetzt haben (Bsp.:
"Das Parfum” von Patrick StiRkind). Ob sich ein Titel am Markt durchgesetzt hat, muss im Falle einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung durch entsprechende Umfragen bei den sog. interessierten Verkehrskrei-
sen, z.B. Interessengruppierungen oder Spezialhandler, geklart werden. Fir die Feststellung der Verkehrs-
geltung sind dabei die Hohe der Auflage, die Verkaufsdauer und das Verbreitungsgebiet von Bedeutung.

Beginn des Titelschutzes - Titelanzeige: Der Titelschutz beginnt mit der tats&chlichen Ingebrauchnahme
der Bezeichnung; dies ist regelm&Rig der Zeitpunkt, in dem das dazugehérige Werk am Markt erscheint. Ein
von der Benutzung des Titels losgeldster, abstrakter Titelschutz ist dagegen nicht mdglich; insbesondere
begrindet die bloRe Absicht, einen Titel zukinftig verwenden zu wollen, keinen schutzfahigen Besitzstand.
Ausnahmecharakter haben in diesem Zusammenhang die so genannten Titelanzeigen im Bérsenblatt fur
den Deutschen Buchhandel. Die Vorankindigung eines Titels im Boérsenblatt ist keine Voraussetzung fir
das Entstehen des Titelschutzes, jedoch kann durch eine solche Anzeige eine Vorverlegung dieses Schut-
zes auf den Zeitpunkt der Titelankiindigung erreicht werden. Dies gilt jedoch nur unter den folgenden zwei
Voraussetzungen: Zum einen muss das Werk im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige bereits in Vorbe-
reitung sein, zum anderen muss das Werk in angemessener Frist unter dem angekiindigten Titel erschei-
nen. Die Gerichte gehen in Bezug auf Bucher grundsétzlich von einer sechsmonatigen Frist aus. Der Bor-
senverein halt dies angesichts heute teils weitaus langerer Vorbereitungsphasen fur zu knapp bemessen.
Verstreicht diese Frist, ohne dass das Werk unter dem angezeigten Titel auf den Markt kommt, wird die
Bezeichnung im Zweifel wieder frei. Titelanzeigen sind ohne rechtliche Relevanz, wenn ein nicht schutzféhi-
ger Titel im Boérsenblatt angezeigt wird. Entgegen einem weit verbreiteten Missverstandnis kann ein Titel-
schutz nicht dadurch begriindet werden, dass eine nicht schutzfahige Bezeichnung im Bdrsenblatt vorange-
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kiindigt wird; insoweit kommt es ausschlief3lich auf eine eventuelle Verkehrsdurchsetzung an (s.0.). Recht-
lich unnétig sind daher auch doppelte Anzeigen.

Grundsatz der Prioritat: Titelschutz kann derjenige fir sich in Anspruch nehmen, der die jeweilige Be-
zeichnung zuerst benutzt, im Zweifel also derjenige, dessen Druckschrift zuerst auf dem Markt erscheint.
Hierbei ist zu beachten, dass sich ein Verlag die Prioritat auch dadurch sichern kann, indem er eine ent-
sprechende Titelanzeige schaltet (s.0.). Wer einen schutzfahigen Titel verwendet, den ein anderer Verlag
schon langer in Gebrauch hat, verletzt dessen Titelrecht und l&uft Gefahr, auf Unterlassung der weiteren
Titelverwendung in Anspruch genommen zu werden. Deshalb obliegt es dem Verlag, der einen bestimmten
Titel publizieren méchte, anhand bibliographischen Materials (z.B. Verzeichnis lieferbarer Biicher, Recher-
che Uber die Deutsche Nationalbibliothek, s.u.) zu prifen, ob der Titel bereits von einem anderen Verlag
benutzt wird.

Bibliographische Auskunfte erteilen die Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am
Main (Tel.: 069/15250; Internet: www.d-nb.de) und die Deutsche Biicherei, Deutscher Platz 1, 04103 Leip-
zig (Tel.: 0341/22710). Entgeltliche Titelrecherchen fiihren im Ubrigen die Firma Thomson Compumark in
Belgien (Internet: www.compumark.com/emea/lang/de/pid/133) oder das MediaRegister (Carl-von-
Ossietzky-Str. 23a, 14547 Beelitz; Tel.: 0700-63342734; Internet: www.mediaregister.de) durch, die im
Gegensatz zu den vorgenannten Einrichtungen auch die im Bdrsenblatt erschienenen Titelanzeigen und
andere branchenibliche Quellen auswerten. Die Titelschutzanzeigen der letzten 24 Bérsenblattausgaben
kénnen im Internet unter www.boersenblatt.net kostenlos in der Rubrik ,Service" unter der Kategorie ,Titel-
schutz* mit Hilfe der Suchfunktion recherchiert werden. Hier kann auch nach Titelbestandteilen gesucht
werden. Titelrecherchen sind entbehrlich, wenn der gewéhlte Titel keine eigene Unterscheidungskraft be-
sitzt. Da die Verwendung eines solchen Titels jedermann offen steht, kommt die Verletzung eines fremden
Titelrechts in diesem Fall nicht in Betracht (zum Sonderfall der Verkehrsgeltung s.o.).

Die Titel von Druckschriften oder vergleichbaren Werken sind vor Verwechslungsgefahr geschitzt:
Der Verleger, der einen kennzeichnungskraftigen Titel zuerst benutzt, kann jedermann, der den gleichen
oder einen &hnlichen, verwechslungsféhigen Titel nachfolgend verwendet, auf Unterlassung in Anspruch
nehmen. Dieser - gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzbare - Anspruch setzt allerdings voraus, dass
zwischen beiden Bezeichnungen eine Verwechslungsgefahr besteht (§ 15 Abs. 2). Entscheidend flr das
Vorliegen einer solchen Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck, den die beiden Titel bei den beteilig-
ten Verkehrskreisen hervorrufen. Stehen sich zwei identische Titel gegeniber, die Werke der gleichen Ka-
tegorie (z.B. Buch ./. Buch, Film ./. Film) bezeichnen, ist eine Verwechslungsgefahr regelméRig gegeben,
ohne dass es auf den Inhalt oder Charakter der Werke ankommt. Haben etwa ein Sachbuch und ein Roman
den gleichen kennzeichnungskréftigen Titel, so entféllt eine Verwechslungsgefahr nicht deshalb, weil sich
beide Werke mit einer unterschiedlichen Materie beschéaftigen. Fir die Annahme einer Verwechslungsge-
fahr gentgt es, dass die maf3geblichen Verkehrskreise sachliche oder organisatorische Zusammenhéange,
insbesondere im Sinne einer Bearbeitung annehmen. Aus diesem Grund ist beispielsweise der Titel eines
Romans regelménRig auch gegen die Verwendung als Bezeichnung fur einen Film, ein Theaterstiick oder
eine Fernsehsendung geschutzt. Allerdings verbietet sich in diesem Zusammenhang jede pauschale Be-
trachtungsweise. So ist etwa der Filmtitel "Am Brunnen vor dem Tore" nicht verwechslungsfahig mit dem
Titel eines gleichnamigen Gedichts, da sich dessen lyrischer Inhalt nicht verfilmen lésst und folglich keine
sachlichen Zusammenhénge vermutet werden kdnnen. Eine Verwechslungsgefahr kann im dbrigen nicht
nur zwischen zwei identischen Bezeichnungen bestehen. Auch zwei ahnlich lautende Titel kénnen mitein-
ander verwechselt werden, insbesondere dann, wenn sie die gleichen charakteristischen Merkmale aufwei-
sen. Grundsatzlich gilt: Je starker die Kennzeichnungskraft eines Titels, desto gréRere Abweichungen muss
ein zweiter Titel aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Umgekehrt pflegen die
beteiligten Verkehrskreise bei schwachen Titeln auch auf geringe Unterschiede zu achten, so dass die
Verwechslungsgefahr in diesem Bereich schon durch kleinere Abweichungen ausgeschlossen werden
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kann. Titelschutzprozesse sind h&aufig mit einem nicht unerheblichen Prozessrisiko verbunden, da es insbe-
sondere fiir die Feststellung einer Verwechslungsgefahr keine allgemeinguiltigen Kriterien gibt. Um die Ge-
fahr von Verwechslungen im Falle einer Titelkollision zu mindern, kann es sich fir Verlage empfehlen, den
Buchhandel Uber eine gemeinsame Anzeige im Bérsenblatt auf die Lieferbarkeit von zwei inhaltlich ver-
schiedenen Werken unter gleichem oder &hnlich lautendem Titel hinzuweisen.

Ende des Titelschutzes: Der Titelschutz erlischt, wenn sich der Berechtigte des Titels nicht mehr bedient.
Die Folgen einer nur voriibergehenden Nichtbenutzung eines Titels hangen vom Einzelfall ab und bestim-
men sich nach der Verkehrsauffassung. Unschéadlich ist es, wenn ein Titel eine Zeitlang nicht benutzt wird,
etwa weil er voribergehend vergriffen ist. Ist der Titel jedoch schon léangere Zeit nicht mehr lieferbar, so
dass der Verkehr mit einer Wiederaufnahme nicht mehr zu rechnen braucht, so liegt eine endgiltige Aufga-
be des Titelrechts vor. Dies ist nach Auffassung des Borsenvereins bei Buchern der Fall, wenn das Werk
mehr als flnf Jahre vergriffen ist; bei periodisch erscheinenden Werken - insbesondere Zeitschriften - im
Regelfall bereits nach zweijahriger Nichtbenutzung des Titels. Der Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist
eines Werks lasst das Recht am Titel grundsatzlich unberthrt. Allerdings beschranken sich die Abwehran-
spriiche nach § 15 aus wettbewerbsrechtlichen Grinden (Verbot irrefiihrender Angaben, 8 5 UWG) in die-
sem Fall auf die Nutzung des Titels fir ein anderes Werk, wahrend die Benutzung des Titels fir das ge-
meinfreie Werk nicht untersagt werden kann.

Verjahrung von Titelanspriichen: Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche nach § 15 verjdhren in
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung seines Rechts und der Person
des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat, ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Verletzung
an. Hierbei ist zu beachten, dass die Verletzung solange anhélt, wie der Titel unberechtigt benutzt wird, d.h.
wahrend des gesamten Zeitraums der Lieferbarkeit des betreffenden Werks. Die 30-jahrige Verjahrungsfrist
beginnt deshalb friihestens mit dem Eintritt des Vergriffenseins des Werks.

Zur Eintragungsfahigkeit von Titeln als Marke (Warenzeichen): Durch eine Marke (Warenzeichen) soll
eine Ware als Erzeugnis eines bestimmten Betriebs gekennzeichnet werden. Deshalb muss eine Bezeich-
nung, damit sie als Marke beim Deutschen Patentamt eingetragen werden kann, i.d.R. Herkunftsfunktion
besitzen. Diese Voraussetzung erfillen die Titel von Bichern grundséatzlich nicht, da sie zwar eine Unter-
scheidungs- und Kennzeichnungsfunktion aufweisen, in aller Regel aber nicht auf einen bestimmten Verlag
hindeuten. Aus diesem Grund sind Buchtitel im Regelfall keinem Markenschutz zugénglich. Anders verhalt
es sich mit den Titeln von Zeitschriften, Zeitungen, Kalendern und anderen Periodika, die - sofern sie die
Uibrigen Voraussetzungen des Markenschutzes erfiillen - beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke
eingetragen werden kdénnen. Die Anschrift des Deutschen Patent- und Markenamtes lautet wie folgt: Zwei-
briickenstraBe 12, 80331 Minchen (Tel.: 089/21-95-4698; Internet: www.dpma.de).

Zur Kollision von Titeln mit eingetragenen Marken: Wenn auch Buchtitel in der Regel selbst nicht als
Marken eingetragen werden kdnnen, so kénnen sie doch bestehende Markenrechte Dritter verletzen. Dem
Verlag drohen dann ebenfalls Unterlassungs- und bei Verschulden auch Schadenersatzanspriiche. Vor
diesem Hintergrund ist dringend zu empfehlen, neben der bibliographischen Titelrecherche auch eine Mar-
kenrecherche durchzufuhren. Nach eingetragenen Marken lasst sich mit Hilfe der Suchmaschine des Deut-
schen Patent- und Markenamtes DPINFO recherchieren (https://dpinfo.dpma.de). Dabei sollte im Kollisions-
fall Gberpruft werden, ob die Marke fiir identische oder &hnliche Waren eingetragen ist, also insbesondere
fir Druckerzeugnisse und Buchbindeartikel (Warenklasse 16 der sog. Nizzaer Klassifikation, siehe
www.dpma.de/suche/klassifikationen.html). Kollidiert ein identischer Titel mit einer identischen oder &hnli-
chen Ware, so ist von einer Benutzung des Titels abzuraten.

Borsenverein des Deutschen Buchhandels, Rechtsabteilung, Tel.: 069/1306-314; e-Mail: rechtsabteilung@boev.de
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